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AZEVEDO. Tiana Ribeiro. Harmonizacdo da protecdo das indicacdes geograficas no
ambito juridico internacional: uma analise do debate entre o sistema americano e o
europeu. 115 pp. 2018. Monografia (Bacharelado em Direito) — Faculdade Baiana de
Direito, Salvador, 2018.

Resumo

As Indicacbes Geogréficas sdo o0 objeto de estudo neste texto. Trata-se de uma
modalidade de Propriedade Intelectual que identifique um produto como originario do
territério, quando suas qualidades e outras caracteristicas sejam atribuidas a sua
origem geografica. Assim, o objetivo deste trabalho foi comparar dois sistemas
existentes de protecdo as Indicacbes Geogréficas, 0 sistema americano e 0 europeu,
entendendo as peculiaridades de cada um. Para isso, foi realizada uma extensa
pesquisa bibliografica e documental, que se dividiu em 3 etapas. A primeira etapa
examinou as Indicacbes Geograficas como parte de um todo, qual seja, as
Propriedades Intelectuais, utilizando como base de estudo normas nacionais e tratados
internacionais, bem como literaturas patrias e estrangerias. Apresentou-se a definicdo
do escopo e abrangéncia das Indicacbes Geogréficas, a diferenciacdo entre as
Indicacbes Geograficas e as Marcas Registradas; e as espécies de Indicacao
Geogréfica, quais sejam, Denominacdo de Origem e Indicacdo de Procedéncia. Na
segunda fase deste trabalho foram tratadas as formas de protecdo as Indicacdes
Geogréficas no sistema juridico internacional, analisados o0s principais tratados
internacionais acerca da tutela das Indicagcdes Geograficas, especialmente TRIPS.
Nesta fase também foi realizada uma andlise comparativa acerca da forma de protecao
as Indicacdes Geograficas no sistema americano e europeu. Na terceira etapa foi
discutida a possibilidade de harmonizagéo entre o0 modelo americano e europeu para a
criacdo de um sistema juridico internacional de acordo com o TRIPS; e foram também
abordadas as disputas ocorridas entre as duas poténcias — EUA e Unido Europeia —
acerca desta tematica. Neste quesito a principal fonte de pesquisa foram os
documentos da Organizacdo Mundial do Comércio. Como resultado, foi considerado o
dispositivo do TRIPS que sugere a criacdo de sistema multilateral de registro para as
Indicacdes Geogréficas, e foram apontados caminhos em direcéo a criacdo do referido
sistema.

Palavras-chave: Indicacbes Geograficas. Marcas Registradas. TRIPS.



AZEVEDO. Tiana Ribeiro. Harmonization of the protection of geographical indications in
the international legal framework: an analysis of the discussion between the american
and the european system. 115 pp. 2018. Dissertation (Bachelor's Degree in Law) —
Faculdade Baiana de Direito, Salvador, 2018.

Abstract

The Geographical Indications are the object of study in this text. It is an Intellectual
Property modality that identifies a product as originating in the territory, when its qualities
and other characteristics are attributed to its geographical origin. Thus, the objective of
this work was to compare two existing systems of protection to the Geographical
Indications, the American and the European system, understanding the peculiarities of
each one. For this, an extensive bibliographical and documentary research was carried
out, which was divided into 3 stages. The first step examined the Geographical
Indications as part of a whole, that is, the Intellectual Properties, using as basis of study
national norms and international treaties, as well as country literature and estrangement.
The definition of the scope of the Geographical Indications, the differentiation between
the Geographical Indications and the Trademarks was presented; and the species of
Geographical Indication, that is, Protected Denomination of Origin and Protected
Geographical Indication. In the second phase of this work the forms of protection to
Geographical Indications in the international legal system were treated, analysed the
main international treaties about the protection of Geographical Indications, especially
TRIPS. In this phase a comparative analysis was also carried out on the form of
protection to the Geographical Indications in the American and European system. The
third stage discussed the possibility of harmonization between the American and
European model for the creation of an international legal system in accordance with
TRIPS; and the disputes between the two powers - the United States and the European
Union - on this issue were also discussed. In this regard the main source of research
was the World Trade Organization documents. As a result, it was considered the TRIPS
mechanism that suggests the creation of a multilateral registration system for
Geographical Indications, and points were pointed towards the creation of such a
system.

Keywords: Geographical Indications. Trademarks. TRIPS.
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1. INTRODUCAO

O estudo da Indicacdes Geograficas esta inserido no dominio da Propriedade
Intelectual, mais especificamente no ramo da Propriedade Industrial. Trata-se de uma
area do direito pouco conhecida e pouco explorada, mas de extrema relevancia, haja
vista que a aplicacdo do direito as Indicacbes Geogréficas pode ter um impacto decisivo

no ambito do comércio internacional.

Neste sentido, o selo de Indicacdo Geografica é a ferramenta voltada a protecéo
de produtos que tenham certa peculiaridade e qualidade atribuiveis ao local em que o
bem foi produzido. Estas qualidades podem estar ligadas a fatores naturais ou fatores
culturais da regido, e o direito pode ser concedido sob a forma de Indicacdo de

Procedéncia ou de Denominacéo de Origem.

Além disso, as Indicacdes Geograficas trazem consigo um ideal de qualidade e
valor agregado invejaveis, e, por isso, um produto possuidor do selo de Indicacdo
Geografica tem valor de mercado mais alto do que um produto de mesma espécie que

nao possua tal reconhecimento.

As Indicagbes Geograficas muitas vezes sao confundidas com outra tipologia de
Propriedade Industrial, qual seja, as Marcas Registradas. Tal confusdo decorre do fato
de ambas as Propriedades Industriais acima mencionadas se tratarem de selos
distintivos, que agregam valor ao produto. Este trabalho conceituara esses dois tipos de
Propriedade Industrial em discussdo, bem como demonstrara suas similaridades e

diferencas, e as peculiaridades de cada uma delas.

O ramo do direito das Indicacbes Geogréaficas vem ganhando destaque no
ambito das relacdes comercias mundiais. Grandes poténcias como os Estado Unidos e
a Unido Europeia estdo em constante disputa para garantir que seus produtos ganhem
evidéncia no mercado internacional, bem como para garantir que os bens advindos dos
seus paises sejam comercializados por valores cada vez mais altos. Essa guerra de
interesses comercias ensejou uma divergéncia na forma de protecdo das Indicacbes

Geograficas.
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A Unido Europeia, devido a longa tradicdo que possui na producdo de
determinados produtos e por terem uma vasta lista de produtos qualificados e passiveis
de protecdo como Indicacbes Geograficas, buscam uma tutela mais alargada para os
selos de Indicacdo Geografica. Os Estados Unidos, em contrapartida, entendem que é
de seu melhor interesse uma protecdo mais restrita as Indicagcbes Geogréficas, pois
assim os produtos americanos entrariam no mercado internacional de forma mais

competitiva.

Dentro deste cenario, levando em consideracdo a importancia de protecédo das
IndicagBes Geograficas para o comércio internacional, deve-se observar a divergéncia
juridica de tratamento e protecéo as Indicacbes Geograficas, com o modelo americano,
gue visa uma protecdo mais branda para esta Propriedade Intelectual, e o sistema
europeu que luta por uma protecdo mais acentuada para os selos de Indicacéo

Geogréfica.

O tratamento juridico internacional a respeito do tema € vago, e por conta das
divergéncias entre poderosos players do mercado mundial, o consenso tem sido
inalcancavel. O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
relacionados ao Comércio (conhecido por sua sigla em inglés: TRIPS?), tratado base
que rege a tematica da Propriedade Intelectual no ambito internacional, ao trata das
IndicacBes Geogréficas, o faz de forma superficial, trazendo a possibilidade de posterior
negociacdes entre os Estado membros da Organizacdo Mundial de Comércio (OMC)
para o aprofundamento do tema. A superficialidade do TRIPS parece ter sido proposital,
haja vista que a protecdo mais aprofundada das Indicagcbes Geogréaficas causaria
desinteresse de diversos paises na assinatura do tratado.

Este trabalho, portanto, possui objetivo principal comparar os sistemas juridicos
contrapostos e vigentes no cenario internacional, observando o tratamento
individualizado de cada modelo, europeu e americano, que servira de base na busca
uma possivel conciliagdo ou harmonizagéo destes sistemas. A antinomia de tratamento
a respeito do tema ndo se trata de algo novo, assim como as Indicacdes Geograficas

per si ndo se tratam de um novo tipo de Propriedade Intelectual, ja que estado presentes

! Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.
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desde os tempos biblicos; contudo o assunto ainda é pouco tratado e as perguntas

acerca desta harmonizagao ainda continuam sem respostas.

A partir das consideracfes o trabalho visa, como objetivo especifico, responder
as seguintes perguntas: quais sdo as diferencas entre 0 modelo americano e europeu
na protecdo das indicagBes geograficas? Seria possivel uma harmoniza¢do entre os
dois sistemas e a criagdo de um sistema internacional Unico para a protecdo das

Indicacdes Geograficas?

Diante de um mercado internacional altamente competitivo e que, nos mais
diversos ramos, 0s consumidores prezardo cada vez mais por credibilidade e
confiabilidade, os produtos buscam se destacar por suas particularidades e
peculiaridades. Um dos meios de diferenciacdo esta na atribuicdo de valor (qualidade)
do produto, por meio de uma protecdo consistente tal como a conferida pelas

Indicacdes Geograficas.

Com a globalizacdo e internacionalizagédo do mercado de consumo, os conflitos
acerca das Indicacbes Geograficas estdo cada vez mais frequentes. E a necessidade
de regulamentacdo e pacificagdo do tema a nivel internacional é cada vez mais
necessario. Assim, uma harmonizacdo na forma de tratamento e protecdo as
IndicacBes Geogréficas faz-se imperioso. Nesse contexto, a proposta deste trabalho
cientifico visa apresentar a diferenciacdo entre o modelo americano e europeu de
protecdo a Indicacdo Geografica, bem como uma possivel conciliacdo entre os
sistemas, levando em consideracdo os tratados internacionais e publicacbes da
Organizacdo Mundial de Comércio e da Organizacao Internacional de Propriedade
Intelectual acerca do tema.

A pesquisa foi conduzida de forma a estudar as Indicacbes Geograficas a partir
de diferentes perspectivas, analisando brevemente o seu surgimento até as disputas
internacionais em tono do tema. A pesquisa se dividiu em 3 etapas. A primeira etapa
examinou as Indicacbes Geograficas como parte de um todo, qual seja, as
Propriedades Intelectuais. Neste primeiro momento foi utilizado como base de estudo
normas nacionais e tratados internacionais, bem como literaturas patrias e estrangerias,

de modo que fosse possivel a definicdo do escopo e abrangéncia das Indicacbes
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Geogréficas dentro do ramo do direito das Propriedades Intelectuais. Também ficou
definido na parte introdutéria a diferenciacdo entre as Indicacfes Geogréficas e um
outro tipo de Propriedade Intelectual e Industrial, especificamente as Marcas
Registradas. Ainda foi apresentado, nesta etapa as espécies de Indicacdo Geogréfica,

quais sejam, Denominacéo de Origem e Indicacdo de Procedéncia.

A segunda fase deste trabalho teve como objetivo tratar das formas de protecéo
as Indicacbes Geograficas no sistema juridico internacional. Para tanto, foram
analisados de forma cronoldgica e sucessiva 0s principais tratados internacionais que
tinham como finalidade a tutela das Indicacdes Geograficas, até chegar ao TRIPS.
Neste ponto, foi necessaria uma maior dedicacdo ao estudo do TRIPS, haja vista ser o
tratado vigente acerca do tema, e, por se tratar de uma norma abstrata, enseja
discussdo na forma de protecdo as Indicacdes Geograficas. Ainda nesta fase, foi
realizada uma analise comparativa acerca da forma de protecdo as Indicacdes
Geogréficas no sistema americano e europeu, dando énfase nas principais diferencas

de tratamento entre os sistemas.

Por fim, foi discutida a possibilidade de harmonizacdo entre o modelo americano
e europeu para a criacdo de um sistema juridico internacional de acordo com o TRIPS.
Neste quesito a principal fonte de pesquisa foram os documentos da Organizagéo
Mundial do Comércio. Assim, foi considerado o dispositivo do TRIPS que sugere a
criacao de sistema multilateral de registro para as Indicacbes Geograficas, e, seguindo
neste entendimento, foram analisadas a proposta europeia e a proposta americana
para criacdo do sistema de registro das Indicacbes Geogréaficas. Além disso, foram
também abordadas as disputas ocorridas entre as duas poténcias — EUA e Unido
Europeia — no ambito do processo de solucdo de disputa da OMC, e as implicancias
deste processo no que tange a um possivel progresso para criacdo de um sistema

internacional uniforme de tutela as Indicacdes Geograficas.



16

2. AS INDICACOES GEOGRAFICAS COMO UMA ESPECIE DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL

A Indicacdo Geografica constitui um tipo de Propriedade Intelectual de grande
relevancia no mercado internacional, apesar de pouco estudada no ambito juridico
académico, como dito na Introdug&o deste trabalho. Também conforme destacado, sua
relevancia advém, dentre outros aspectos, do fato de que a Indicacdo Geografica
confere ao produto a ela vinculado um valor de mercado maior do que outros produtos

produzidos em outras regides, e dinamiza a economia local.

Um dos principais exemplos existentes de Indicacdo Geogréfica, e mundialmente
conhecido pelo seu valor agregado, € o champanhe, que, na verdade, sado os
espumantes produzidos na regido de Champanhe, na Franca (JAY; TAYLOR, 2013, p.
3). Com base no direito concedido por meio da Indicacdo Geografica, os espumantes
produzidos fora da regido de Champanhe nédo podem ser chamados de champanhe,
mas apenas de espumantes. Dessa forma, o champanhe alcanca um valor de mercado
maior em decorréncia das peculiaridades e da qualidade na sua producéo diretamente

ligados a regido na qual é fabricado.

Uma vez observado o valor que um registro de Indicacdo Geografica pode trazer
ao produto, cumpre esclarecer que, apesar de existirem tratados internacionais ligados
ao tema, a protecdo da Indicacdo Geografica no sistema juridico internacional nao é
pacificada. Neste sentido, faz-se imperioso conhecer o dispositivo da protecdo das
Indicacdes geogréaficas de modo a alcancar uma compreenséao sistemética dos modelos
de protecdo atualmente existentes no sistema juridico internacional. Assim, para chegar
ao conhecimento deste tépico, € preciso entender a sua origem e a area do direito que

assegura essa protecéo: a Propriedade Intelectual.

Nesta esteira, deve-se estabelecer que diversos paises, como o0s Estados
Unidos, afirmam que certas Indicagbes Geograficas como o Chablis se tornaram termos
genéricos, e, sendo assim, ndo seriam passiveis de protecdo, sendo admissivel,
portanto, chamar um vinho produzido nos Estados Unidos de Chablis da Califérnia, por

exemplo.
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A relevancia da Propriedade Intelectual cresceu de forma exponencial no
mercado econdmico mundial, de forma que, atualmente, a Propriedade Intelectual
desempenha um papel cada vez mais vital no comércio global e no desenvolvimento
econdmico. A globalizacdo do comércio significa que os ativos intangiveis agora séo
produzidos, trocados e consumidos em qualquer e em todos os lugares, desafiando,

assim, as fronteiras jurisdicionais.

As espécies de Propriedades Intelectuais tém sido alvo de discussdes sobretudo
na esfera académica, pois todos 0os seus conceitos e escopo de protecdo ndo sao
harmdnicos no ambito juridico internacional. Por isso, os requisitos de Propriedade
Intelectual estédo sendo constantemente pressionados para incluir novos assuntos. 1Sso
nao € objeto de surpresa, uma vez que sdo notérias as mudancas constantes nas
condicBes socioecondbmicas, na tecnologia e nas oportunidades de mercado. Até
mesmo a forma como a Propriedade Intelectual € concebida muda ao longo do tempo.
Sendo assim, pode-se retratar os direitos de Propriedade Intelectual como os direitos

gue resguardam, protegem e possibilitam negdcios de ativos intangiveis.

O destaque que as Indicacbes Geograficas, uma das formas de Propriedade
Intelectual, vém ganhando no cenério do direito comercial internacional de correr do
fato de que o reconhecimento deste tipo de Propriedade Intelectual pode trazer grandes
beneficios para produtores do item protegido mediante um selo de Indicacéo
Geografica. O selo de Indicagdo Geografica traz consigo um sinal distintivo associado a
um padrdo de qualidade e confiabilidade, fazendo com que seja justificavel o valor

superior dado ao produto possuidor de tal selo.

2.1 A NATUREZA JURIDICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Cumpre observar que o termo Propriedade Intelectual tem suscitado muitas
discussbes na esfera académica nacional, uma vez que é questionado se a palavra
“propriedade” seria 0 vocabulo adequado para se referir a essa modalidade de direito.

Todavia, essa discussdo nao é recente, ja tendo sido discutida na Franca por volta de
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1872, oportunidade em que André Morillot tratou, pela primeira vez, do direito moral do
autor (BITTAR, 2004, p. 46).

Quanto ao tema em tela, a doutrina € divergente: parte da doutrina defende que
a protecao dada a Propriedade Intelectual deriva do direito real; outra parte da doutrina
argumenta que esta protecdo advém do direito da personalidade; e, ainda, héa
defensores da teoria hibrida, que afirmam que alguns direitos do autor estdo ligados
aos direitos da personalidade, enquanto outros estdo protegidos pelo direito real ndo

havendo qualquer prevaléncia de um ramo sobre o outro.

Os autores que afirmam que a Propriedade Intelectual é protegida com base no
direito da personalidade observam que a Propriedade Intelectual deriva de um processo
de criacdo humana. Para esta parte da doutrina, este processo de criacao estaria ligado
aos direitos relativos a integridade intelectual do sujeito, que, conjuntamente com o0s
direitos relativos a integridade fisica e os direitos relativos a integridade moral, formam
os direitos subjetivos que decorrem da propria natureza da pessoa (FRANCA, 2011, p.
660-661).

Sendo assim, em uma discussao que versa sobre uma espécie de Propriedade
Intelectual, o direito autoral, o Francisco Cavalcante Pontes de Miranda (2012, p. 67-68)
o chama de direito autoral da personalidade, pois esses direitos estdo diretamente
ligados a identidade pessoal do autor, e a obra ou objeto criado seria, portanto, a
expressdo do autor no mundo fatico. Trata-se da emanacdo da personalidade do
criador, € a exposicdo do que o criador tem de mais intimo, e por isso é protegido pelo
direito da personalidade (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2015, p. 220). Além disso,
Francisco Cavalcante Pontes de Miranda (2012, p. 68) ainda afirma que um sujeito nao
pode negar o seu direito de ser criador de uma obra, pois este direito € indisponivel,
intransmissivel e irrenunciavel. Neste sentido, o direito moral do autor se trata de um
direito personalissimo, que nédo pode ser alienado, penhorado renunciado, e também &
imprescritivel (BARREIROS, 2007, p. 11).

Devido a importancia destes direitos ligados a personalidade do criador, o
sistema juridico se preocupou com a sua protecdo, como pode ser visto no sistema
legal patrio, os artigos 22, 24, 25, 26, 27 e o inciso | do art. 49 da Lei N° 9.610, de 19 de
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fevereiro de 1998, em particular, versam sobre os direitos morais do autor? (BRASIL,
1998).

Por outro lado, ha autores que acreditam que 0s bens intelectuais estédo
protegidos pelo ramo do direito real. Eduardo Manso (1980, p. 32-33), por exemplo,
dispbe que os direitos sobre o bem intelectual visam, principalmente, regular sua
exploracdo econdmica. Portanto, haveria aqui uma predominancia do direito real sobre
o direito autoral da personalidade, sem todavia, afastar a existéncia do direito moral do

autor.

José Roberto Gusmao (1990), especialista do ramo do direito a Propriedade
Intelectual, dedicou um artigo académico ao estudo da natureza juridica do direito da
Propriedade Intelectual. Nessa sua obra, o autor concluiu que a teoria do direito da
propriedade tem prevalecido entre os doutrinadores nacionais, tais como Bento de

Faria, Clovis Bevilaqua, Gama Cerqueira.

2 Art. 22 da Lei N° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998: Pertencem ao autor os direitos morais e
patrimoniais sobre a obra que criou. Art. 24. S&o direitos morais do autor:

| - 0 de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

Il - o de ter seu nome, pseuddnimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor,
na utilizacdo de sua obra;

Il - 0 de conservar a obra inédita;

IV - 0 de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificagcdes ou a préatica de atos que,
de qualquer forma, possam prejudica-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputa¢ao ou honra;

V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;

VI - o de retirar de circulagdo a obra ou de suspender qualquer forma de utilizacdo j& autorizada, quando
a circulacao ou utiliza¢édo implicarem afronta & sua reputacéo e imagem;

VIl - o de ter acesso a exemplar Unico e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de
outrem, para o fim de, por meio de processo fotografico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua
memodria, de forma que cause o menor inconveniente possivel a seu detentor, que, em todo caso, sera
indenizado de qualquer dano ou prejuizo que Ihe seja causado.

§ 1° Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a que se referem os incisos | a V.

§ 2° Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caida em dominio publico.

§ 3° Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indenizagfes a terceiros, quando couberem.
Art. 25. Cabe exclusivamente ao diretor o exercicio dos direitos morais sobre a obra audiovisual.

Art. 26. O autor podera repudiar a autoria de projeto arquitetdnico alterado sem o seu consentimento
durante a execuc¢ao ou apos a conclusao da construcao.

Paragrafo unico. O proprietario da construcéo responde pelos danos que causar ao autor sempre que,
apos o repudio, der como sendo daquele a autoria do projeto repudiado.

Art. 27. Os direitos morais do autor sdo inalienaveis e irrenunciaveis.

Art. 49. Os direitos de autor poderao ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus
sucessores, a titulo universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes
especiais, por meio de licenciamento, concessé@o, cessdo ou por outros meios admitidos em Direito,
obedecidas as seguintes limitagcdes:

| - a transmisséo total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os
expressamente excluidos por lei;
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Nesta teoria, 0s direitos autorais patrimoniais estdo ligados a exploracéo
econOmica do objeto de criagdo do autor e, sendo assim, estariam protegidos pelos
direitos reais. Uma vez que € um bem modvel, passivel de alienacdo, sua protecéo é
limitada no tempo, a obra pode ser sujeita a penhora, e, portanto, se trata de um direito
prescritivel (BARREIROS, 2007, p. 13). Para esta parte da doutrina, o termo
Propriedade Intelectual estaria sendo corretamente utilizado, uma vez que a exploracéo

econdbmica da criacdo do homem esta ligada ao ramo do direito real.

Porém, ha alguns autores, como Pablo Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho
(2015, p. 219-220), que afirmam que os direitos autorais estao subdivididos em direitos
autorais morais e direitos autorais patrimoniais. Para esta corrente ndo ha sobreposicéo
de importancia, pois tanto o direito patrimonial quanto o direito moral do autor tém

significativa relevancia para a regulamentacéo dos bens intelectuais.

Nesta acepcao, os doutrinadores da area dos direitos reais vém afirmando que,
dada a realidade atual e a criagdo de novos valores, faz-se imperioso o alargamento do
conceito de propriedade, que, devido a tais mudancas, passa abranger também bens
imateriais, a exemplo do nome comercial, das propriedades industriais, entre outros
(RIZZARDO, 2014, p. 182; FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 224).

Assim, a Propriedade Intelectual é recepcionada, no que tange a seus fatores
comerciais, e tem sua protecao no ramo do direito real como uma “propriedade” per si,
sendo, portanto, sujeita aos direitos inerentes a propriedade, sendo tratada como 0s
demais tipos de propriedade, podendo ser alienada, transferida, contratada, e também

pode ser objeto de dominio.

A discussdo acerca da divergéncia de compreensdo do direito autoral como
direito da personalidade ou direito real afeta sobretudo essa espécie de Propriedade
Intelectual, o direto autoral, embora possa ser estendida a outras espécies.
Particularmente em relacdo a Indicacdo Geografica, entendida como uma espécie de
Propriedade Intelectual classificada como Propriedade Industrial, as discussdes acerca
dessa espécie de Propriedade Intelectual sdo menos afetadas por esta divergéncia,

dada sua natureza na qual ressaltam os direitos inerentes a propriedade.
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Superada a discussédo sobre o termo “propriedade” utilizado na nomenclatura
Propriedade Intelectual, e a natureza juridica da protecdo deste bem intelectual, é de
suma importancia observar o conceito dado a este ramo do direito para que, entdo, se
possam compreender as subespécies da Propriedade Intelectual e chegar ao escopo

da protecdo dada as IndicagBes Geogréficas.

2.2 CONCEITO E ESPECIES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

De acordo com a Convencéo da Organizacao Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI, ou, na versdo em inglés, WIPO, 1979b), no seu artigo 2, o termo Propriedade

Intelectual é definido com a protecéo oferecida as:

[...] obras literarias, artisticas e cientificas, - performances de artistas intérpretes
ou executantes, fonogramas e transmissoes, - invengdes em todos os campos
do empreendimento humano, - descobertas cientificas, - desenhos industriais, -
marcas registradas, marcas de servico e nomes comerciais e designacgoes, -
protecdo contra a concorréncia desleal, e todos os outros direitos resultantes da
atividade intelectual nos campos industrial, cientifico, literario ou artistico.
(tradugéo livre) (WIPO, 1979b, artigo 2, viii)3.

Além do conceito trazido no instrumento legal internacional acima referenciado,
h& que se observar também o tratamento dado a matéria no dmbito juridico brasileiro.
Neste sentido, segundo uma publicacdo referendada pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), a propriedade intelectual, no seu aspecto global, visa
proteger os produtos advindos do processo criativo humano; desta forma, a propriedade
intelectual esta diretamente ligada ao exercicio de criagdo do homem (JUNGMANN,
2010, p. 19). Nesta esteira, a Propriedade Intelectual, para alguns autores, “é a
apropriacdo do que, normalmente, chamamos de ‘talento’ ” (traducéo livre)* (HUGHES,
1988, p. 332).

3 Em Inglés: Art. 2, (viii): *“ literary, artistic and scientific works, - performances of performing artists,
phonograms, and broadcasts, - inventions in all fields of human endeavor, - scientific discoveries, -
industrial designs, - trademarks, service marks, and commercial names and designations, - protection
against unfair competition, and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific,
literary or artistic fields”.

4 “Intellectual property is often the propertization of what we call ‘talent’ “.
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Levando em consideracdo o conceito disposto, € correto perceber a relevancia
que a Propriedade Intelectual tem no ramo do direito, sendo este um ramo de grande
importancia no cenario internacional, pois compreende o campo da Propriedade
Industrial, dos direitos autorais, e os demais direitos sobre bens imateriais de outra
natureza. Em geral para os estudiosos da area, a Propriedade Intelectual se subdivide
em trés espécies de protecdo, quais sejam: os Direitos Autorais, a Protecdo Sui
Generis, e as Propriedades Industriais (JUNGMANN, 2010, p. 20).

Os Direitos Autorais se dividem em direitos do autor, direitos conexos e
programa de computador. Este ramo da Propriedade Intelectual protege,
principalmente, os direitos advindos da criagdo ou autoria de uma obra intelectual, e
abarca o campo musical, artistico, cientifico, fotograficos, jornalistico, entre outros
(JUNGMANN, 2010, p. 25, 29-31).

A Protecdo Sui Generis possui trés outras subespécies: a topografia de circuito
integrado, também conhecido como chips; as cultivares, que sdo novas espécies de
plantas resultantes de pesquisas da agronomia e da biociéncia; e os conhecimentos
tradicionais das comunidades indigenas ou de comunidades locais. O objetivo da
Protecdo Sui Generis € resguardar espécies de propriedades intelectuais que néo sao
abarcadas pelos Direitos Autorais nem pelas Propriedades Industriais (JUNGMANN,
2010, p. 73, 76, 79).

A terceira espécie de propriedade intelectual sdo as Propriedades Industriais que
possuem as seguintes subespécies: Marca, Patente, Desenho Industrial, Indicacao
Geogréfica, Segredo Industrial e Repressdo a Concorréncia Desleal. O foco da
Propriedade Industrial é a protecdo ao ramo da Propriedade Intelectual diretamente
ligado a atividade empresarial, visando a protecao dos direitos do titular relacionados a
fabricacdo, comercializacao, importacdo, uso, venda e cessao dos produtos ou servi¢os
protegidos (JUNGMANN, 2010, p. 37).
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A Figura 1 mostra as espécies e subespécies de Propriedades Intelectuais.
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Figura 1. Espécies de Propriedade Intelectual.
Fonte: Fonte: Jungmann, 2010, p. 24.

A Indicacdo Geografica, portanto, constitui-se uma espécie de Propriedade
Industrial diretamente ligada ao ramo do direito empresarial. Sendo assim, a Indicagéo
Geogréfica visa proteger a comercializagdo, em todos os seus aspectos, de produtos
advindos de uma determinada regido, e tais produtos, por conta disso, possuem um
diferencial e uma protecdo superior aos demais produtos do mesmo género que nao

possuem registro de Indicacdo Geogréfica.

2.3 CONCEITO DE INDICACAO GEOGRAFICA E SUA RELACAO COM A
QUALIDADE
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A compreensdo do conceito de Indicacdo Geogréafica é de suma importancia para
entender a sua forma de prote¢do no cenario internacional. Todavia, antes de chegar a
explanacdo sobre o significado deste género da Propriedade Intelectual é imperioso
entender que ha, ainda, outra divisdo no que diz respeito os direitos relacionados as
Propriedade Intelectuais, quais sejam, os direitos relativos ao inventor e os direitos
atribuidos aos sinais distintivos (GURGEL, 2005, p. 45). Sendo assim, no que se refere
a Propriedade Industrial e a uma das Protecdes Sui Generis, os direitos relativos ao
inventor estdo atrelados a figura do criador da Propriedade Intelectual e tém como
exemplo as patentes, modelos de utilidade, desenho industrial e topografias de circuito
integrado (GURGEL, 2005, p. 45). Estes visam proteger a ideia que deu origem a certa
Propriedade Intelectual, resguardando, portanto, aquilo que surgiu do processo criativo

humano.

Por outro lado, os direitos atribuidos aos sinais distintivos ndo se relacionam ao
autor de uma propriedade intelectual, uma vez que este sinal ndo é dado a um produto
do invento humano, e sim aos produtos, que, devido a empresa ou a regido no qual foi
produzido, possuem caracteristicas especificas. Para tanto, tem-se como exemplo dos
direitos dados aos sinais distintivos a protecdo dirigida as Marcas Registradas e as
IndicacBes Geograficas (GURGEL, 2005, p. 45).

Uma vez feita a devida distingdo entre os direitos relativos ao inventor e o0s
diretos atribuidos aos sinais distintivos, a compreensédo das Indicacdes Geogréficas se

torna mais acessivel.

Nesta continuidade, o conceito trazido no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (como dito, € conhecido por sua sigla

em inglés: TRIPS), Indicacbes Geograficas sao

[...] indicagbes que identifiquem um produto como originario do territério de um
membro, ou regido ou localidade deste territério, quando suas qualidades,
reputacdo ou outras caracteristicas sejam essencialmente atribuidas a sua
origem geogréfica (traducao livre)® (WTO, 1994, artigo 22).

5 Em Inglés: “...] indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or
locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially
attributable to its geographical origin”.
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A Indicagcdo Geogréfica €, portanto, uma espécie de propriedade intelectual que
confere protecdo legal a produtos e servicos®. Sendo assim, a protegdo a uma
Indicacdo Geografica aplica-se a produtos ou servicos que sao caracteristicos do seu
local de origem, o que lhes atribui reputacao, valor intrinseco e identidade prépria, além
de os distinguir em relagdo aos seus similares disponiveis no mercado. Por assim dizer,
0s produtos ou servicos que possuem selos de Indicacdo Geografica apresentam uma
qualidade especificas devido aos recursos naturais como solo, vegetacao, clima e o
saber fazer da populacao local (know-how) (GOLLO; CASTRO, 2008, p. 4).

Porém, ao se falar de qualidade, uma nova questdo € posta: como € possivel
quantificar a qualidade? E como seria possivel dizer que um produto tem uma
qualidade melhor que a de outro? Responder tais questbes seria como ditar o gosto

comum, e o proverbio “gosto ndo se discute” ndo mais faria sentido.

A percepcao de qualidade ndo é estatica no tempo, em verdade, este conceito ja
passou por diversas transformacfes ao longo da histéria. Durante a Revolucdo
Francesa, por exemplo, o entendimento que se tinha de qualidade era fragmentado,
estatico e objetivo. Naguele momento qualidade era entendida como uma juncao de
atributos, sendo estes passiveis de serem mensurados e quantificados. Pelo fato de ser
facilmente quantificada, esta definicdo se propagou com celeridade durante o regime de
producéo fordista, pois trazia um padréo de qualidade mensuravel aos produtos postos
no mercado (NIEDERLE, 2011, p. 23).

Com o passar do tempo foi percebido, entre os produtores, que seria mais facil
criar mecanismos de controle durante o processo de producéo de determinado artefato,
do que mensurar a qualidade daquele mesmo objeto ao final de sua produgéo. Apesar
desta mudanca na forma de avaliacdo de qualidade, ndo se considera que houve uma
mudanca no que tange ao significado de qualidade, pois o que ocorreu foi apenas a
divisdo do processo de quantificacdo, levando em conta os mesmos padrdes objetivos
estipulados durante a Revolugao Industrial (NIEDERLE, 2011, p. 23).

6 Embora a definicdo apresentada no TRIPS para Indicagbes Geogréficas faga referéncia apenas a
produtos, a legislacdo brasileira (BRASIL 1996) refere-se a produtos e servigos, uma das demonstracdes
de que ndo ha harmonizagéo internacional na matéria em estudo.
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Durante as décadas de 1980 e 1990, o conceito de qualidade foi aprimorado.
Neste sentido, Niederle (2011, p. 24) explica que “A qualidade deixa de ser discutida
como algo unicamente intrinseco ao bem, para ser associada as multiplas e variadas

formas através das quais pode ‘proporcionar valor’ aos consumidores”.

Porém, a mudanc¢a mais significativa no que tange a interpretacdo do que de fato
€ qualidade ocorreu no final da década 1990, e ficou conhecida devido a possibilidade
de se definir um padréo de qualidade num modelo p6s-produtivista. Naquele momento,
o0 conceito de qualidade baseado em aspectos quantitativos ou como uma forma de
proporcionar valor ao produto se tornaram auxiliares. Sendo assim, o conceito de
qualidade em voga a época se baseava em valores sociais, tais como origem, saude,
forma de producéo, igualdade social, costumes, sendo estes 0s aspectos principais a

serem observados ao tratar da qualidade de certo produto (NIEDERLE, 2011, p. 24).

Porém, para compreensdo atual do conceito de qualidade deve haver uma
juncao dos conceitos supramencionados. Atualmente, ndo se pode aferir a qualidade de
um produto levando em consideracdo apenas 0s valores sociais; € de fundamental
importancia observar, também, os critérios objetivos para que se possa buscar formas
que agreguem valor ao produto e deem certa seguranga aos consumidores sobre o
artefato ora avaliado (NIEDERLE, 2011, p. 25).

Com a explanacao da evolucdo do conceito de qualidade, resta clarificar que o
conceito ao qual o TRIPS se refere no seu artigo 22 € a utilizacdo holistica observada
pela juncéo das trés acepcbes descritas, sendo esta a forma mais completa da nocgao
de qualidade da atualidade. Tendo em vista que o conceito de qualidade é mutante no
tempo, assim também seré a interpretacao do tratado ora posto.

2.4 ESPECIES DE INDICACAO GEOGRAFICA

O estudo da tutela dada as Indicacdes Geograficas no ambito internacional deve

ser realizado de modo sistematico, sendo imperioso conhecer as duas espécies de
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Indicagdo Geogréfica, quais sejam: Denominacdo de Origem e Indicacdo de

Procedéncia, bem como suas similaridades e suas diferengas.

Cumpre observar, também, que a subdivisdo das Indicacbes Geograficas em
Denominacao de Origem e Indicacdo de Procedéncia néo se trata de algo comum para
todos os paises signatarios do TRIPS ou membros da Organizagdo Mundial do
Comércio. Os Estados Unidos da América, por exemplo, ndo reconhecem a
diferenciacdo entre estas duas subespécies da Indicacdo Geografica, como ficara
conhecido durante a analise do modelo estadunidense de protecdo as Indicacbes
Geogréficas (UNITED STATES OF AMERICA, 200-?, p. 1-6).

Por outro lado, o modelo europeu, assim como o sistema juridico patrio, faz a
distincdo dessas categorias, baseando-se na qualidade e especificidade do produto.
Nestes sistemas, a diferenciacdo entre os selos de protecdo inerentes da Indicacao
Geogréfica definir4 a forma de protecéo oferecida ao produto. Assim, a Lei N° 9.279, de
14 de maio de 1996, dispbe sobre esta particularizacdo na esfera juridica brasileira
(BRASIL, 1996), e o Regulamento CE n° 510/2006 (EUROPEAN UNION, 2006) e o
Regulamento EU n° 1151/2012 (EUROPEAN UNION, 2012) regulam estas
especificacdes dentro do bloco econémico europeu. Estes textos normativos serdo a
base para o desenvolvimento do estudo e compreensdo das diferencas da
Denominacgao de Origem e da Indicacdo de Procedéncia.

O sistema juridico patrio divide as Indica¢des Geograficas em Denominacéo de
Origem e Indicacao de Procedéncia. O sistema europeu, por outro lado, as Indicacfes
geograficas sédo subdivididas em Indicacdo Geogréafica Protegida’ e Denominacdes de
Origem Protegidas?; além desta subdiviséo, o modelo europeu ainda inclui uma espécie

chamada de Especialidade Tradicional Garantida®.

Com essa divisdo na legislacéo brasileira, o texto legal traz requisitos positivos
para que um produto seja considerado uma Denominacgéao de Origem ou uma Indicacao
de Procedéncia (BRASIL, 1996). Todavia, ha requisitos negativos comum a ambos. O

texto pétrio, portanto, informa que, se o nome de um produto ou servi¢o utilizado em um

7 Em Inglés: Protected Geographical Indication.
8 Em Inglés: Protected Designations of Origin.
9 Em Inglés: Traditional Specialties Guaranteed.
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pedido de uma Indicacdo Geografica estiver se tornado uso comum, este ndo podera

ser considerado uma Indicacdo Geografica (BRASIL, 1996)°.

Ja a legislacdo europeia disseca com mais precisao 0s aspectos que ndo podem
ocorrer para que um produto ou servigo seja considerado uma Indicacdo Geogréfica.
Sendo assim, o Regulamento EU n° 1151/2012 (EUROPEAN UNION, 2012) se
preocupa em trazer trés hipéteses em que uma denominac¢ao nao podera ser registrada

como uma Indicacdo Geografica.

Primeiramente, um produto ou servico ndo podera ser registrado como uma
Indicacdo geogréafica se for um nome genérico (EUROPEAN UNION, 2012). Um
exemplo de nomenclatura que se tornou genérica é a do queijo Cheddar. Cheddar € um
nome de um Vilarejo do Reino Unido que era muito famoso pela producdo de um queijo
de cor alaranjado forte. Porém a producéo deste queijo se tornou muito comum em
diversos paises, e deixou de ser associada com o vilarejo Cheddar e, por isso, 0 nome
Cheddar, sozinho, ndo pode ser registrado como uma Indicacdo Geografica. Por outro
lado, é possivel registrar, por exemplo, West Country Farmhouse Cheddar Cheese que
foi registrado em 1996 pelo Regulamento n.° 1107/1996 da Unidao Europeia (VAN
COUTER; D’ATH, 2016, p. 295; UNITED KINGDON, 2007; EUROPEAN UNION, 1996).

O segundo requisito negativo é que ndo sera possivel registrar uma
denominacdo como Indicacdo Geografica se esta denominacao estiver em conflito com
o nome de uma variedade vegetal ou uma raca animal e for susceptivel de confundir o
consumidor (EUROPEAN UNION, 2012)*2.

O terceiro e ultimo requisito negativo dispde que ndo sera possivel registrar uma
denominacdo caso esta denominacdo seja totalmente ou parcialmente homénima a

uma Denominacdo de Origem ou Indicagcdo de Procedéncia ja registrada no sistema de

10 Art, 180 da Lei N° 9.279, de 14 de maio de 1996: “Quando o nome geografico se houver tornado de
uso comum, designando produto ou servigo, ndo sera considerado indicagao geografica”.

11 Art. 6.1 do Regulamento UE n° 1151/2012: “Generic terms shall not be registered as protected desig-
nations of origin or protected geographical indications.”

12 Art. 6.2. do Regulamento UE n° 1151/2012: “A name may not be registered as a designation of origin or
geographical indication where it conflicts with a name of a plant variety or an animal breed and is likely to
mislead the consumer as to the true origin of the product”.
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7

Indicagbes Geograficas 3. Posto os requisitos negativos, é necessario, todavia,
observar os requisitos positivos que irdo distinguir a Indicacdo de Procedéncia e a

Denominacgao de Origem.

2.4.1 Indicacgao de Procedéncia

Quanto a Indicacdo de Procedéncia, na legislacdo brasileira € uma protecéao &
dada a certos produtos ou servicos de uma determinada regido devido a notoriedade
que aquela regido possui na producdo daquele item (BRASIL, 1996)%. Aqui ha um
vinculo cultural, relacionado a tradicdo de uma determinada regido em produzir um

determinado produto ou servico.

As IndicacOes de Procedéncia sdo definidas de forma bastante ampla, de modo
que € possivel que a maioria dos produtos que possuam qualidades especificas de sua
regido possam tirar proveito de sua protecdo. Além disso, as Indicacbes de
Procedéncia exigem que o produto seja produzido, processado ou preparado na area
geografica, e a qualidade, a reputacdo ou outras caracteristicas sejam geralmente

“atribuiveis” em vez de “essencialmente devidas” a essa area.

O Café Mineiro é um exemplo de Indicacdo de Procedéncia Nacional. A regido
reconhecida por esta Indicagdo Geogréfica inclui os municipios que ficam no Triangulo
Mineiro, e engloba Alto Paranaiba, Noroeste de Minas e parte do Sdo Francisco. Para
utilizar esta Indicacdo Geografica e desfrutar de um valor de mercado elevado devido a

qualidade de seu produto, os produtos de café desta localidade devem fazer parte da

13 Art. 6.3. do Regulamento UE n° 1151/2012: “A name proposed for registration that is wholly or partially
homonymous with a name already entered in the register established under Article 11 may not be
registered unless there is sufficient distinction in practice between the conditions of local and traditional
usage and presentation of the homonym registered subsequently and the name already entered in the
register, taking into account the need to ensure equitable treatment of the producers concerned and that
consumers are not misled”.

14 Art. 177 da Lei N° 9.279, de 14 de maio de 1996: “Considera-se indicagdo de procedéncia o nome
geogréfico de pais, cidade, regido ou localidade de seu territorio, que se tenha tornado conhecido como
centro de extracdo, producdo ou fabricacdo de determinado produto ou de prestacdo de determinado
servigo”.
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Associacdo de Cafeicultores do Cerrado, e, além disso, precisam obedecer a um
processo de producéo rigido de modo a garantir a qualidade do produto (UFLA, 200-7?).

Ademais, para que certo produto goze dos beneficios advindo do selo de
Indicacdo de Procedéncia, faz-se necessario que a regido delimitada seja conhecida
pela producdo deste produto ou servigo. O produto também deve ter carateristicas e
uma padréo de qualidade comum aos demais produtos produzidos nesta regiao (UFLA,
200-?).

Para tanto, a definicdo de uma Indicacdo de Procedéncia requer uma ligacéo
entre o produto e a reputacdo do lugar. O produto ndo precisa originar-se inteiramente
da area definida, mas precisa ter uma qualidade especifica decorrente da regido, em
vez da maioria das caracteristicas dos alimentos é atribuivel a area geografica. A
diferenca entre a Denominacdo de Origem e a Indicacdo de Procedéncia, como sera
posto, levara em conta a proximidade da relacdo do produto e suas qualidades com o
local de producéo (VAN COUTER; D’ATH, 2016, p. 297).

2.4.2 Denominacéao de Origem

No sistema brasileiro de protecdo a Indicacdo Geografica, a Denominacao de
Origem € uma qualificacdo dada a certos produtos ou servicos como uma garantia da
sua procedéncia e da sua qualidade que esta diretamente ligada ao meio geografico em
gue aquele item foi produzido, levando em conta fatores naturais e humanos que
contribuiram para as caracteristicas peculiaridades daquele produto ou servigco
(BRASIL, 1996)5.

Sendo assim, para dar a um produto o selo, e consequentemente a protecéo, de
Denominacdo de Origem, € necessario que este preencha trés pré-requisitos:

primeiramente, o produto deve ser produzido dentro da area geogréafica especificada;

15 Art. 178 da Lei N° 9.279, de 14 de maio de 1996: “Considera-se denominacdo de origem o nome
geogréfico de pais, cidade, regido ou localidade de seu territorio, que designe produto ou servigo cujas
gualidades ou caracteristicas se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geogréfico, incluidos
fatores naturais e humanos”.
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segundo, a qualidade ou as caracteristicas do produto devem ser “essencialmente
devidas a essa area”; e terceiro, a producdo, 0 processamento e a preparacdo do

produto devem ocorrer dentro de uma area geografica definida.

Os requisitos para uma Denominacédo de Origem sdo mais rigorosos na medida
em que o produto deve ndo apenas se originar no local, mas sua qualidade também
deve ser especificamente devida aquele ambiente geografico particular com seus

fatores inerentes tanto naturais como humanos.

Um exemplo que representa de forma clara a Denominacéo de Origem Protegida
€ a reputacdo de queijo Feta. Este queijo é protegido, essencialmente, devido ao
ambiente geogréafico particular em que ele é produzido. No local em que ele é
produzido, na Grécia, existem fatores naturais e humanos que dao a esse queijo suas
caracteristicas particulares. Dentre esses fatores incluem-se a quantidade de luz do sol,
as mudancas de temperatura, a pratica de transumancia, pastagem extensiva e
vegetacao (WIPO, 2015).

Na esfera nacional, temos o exemplo do arroz do Litoral Norte Gaucho. O
reconhecimento deste produto como o selo de Denominacédo de Origem se deu pela
caracteristicas peculiares do arroz produzido nesta localidade. O arroz do Litoral Norte
Gaucho possui cor branca mais intensa, maior translucidez e um percentual maior de
graos inteiros. Estas caracteristicas ocorrem devido a forte incidéncia de vento na
regido, além da temperatura e umidade que influenciam diretamente nas peculiaridades
deste produto (BRASIL, 2012).

Enquanto a Indicagédo de Procedéncia tem sua protecdo devido essencialmente
ao renome, ligado a tradicdo de producéo, exportacdo, fabricagdo de um produto, os
produtos com selo de Denominacéo de Origem sdo protegidos devido a sua qualidade
que esta fundamentalmente ligada ao espaco geografico em que aquele produto foi
cultivado e/ou criado. Assim, pode-se concluir que a ligacdo entre o produto e o
territorio € mais forte para Denominacdo de Origem do que para Indicacdes de

Procedéncia.

Apesar desta distingdo ser feita em alguns sistemas juridicos, muito se discute

na esfera internacional se, de fato, uma Indicacdo Geografica pode surgir devido a uma
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atividade humana. A despeito dessas discussbes, a Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectual (WIPO, 2017, p. 10) sustenta que as IndicagBes Geograficas
também podem “destacar as qualidades especificas de um produto que sdo devidas a
fatores humanos que podem ser encontrados no local de origem dos produtos, como

habilidades e tradigdes especificas de fabricacédo” (traducéo livre)!®.

7

Isso posto, atualmente é reconhecida no sistema juridico internacional a
diferenciacéo entre Denominacao de Origem e Indicacédo de Procedéncia, e se entende
que, apesar da possibilidade de locomocgédo da atividade humana, a tradicdo na

realizacdo desta atividade é que traz o carater protetivo da Indicacdo Geogréfica.

2.5 INDICACAO GEOGRAFICA VERSUS MARCA REGISTRADA

No que tange a distincdo da Indicacdo Geografica no ambito da Propriedade
Intelectual, € muito comum, na compreensao deste ramo do direito, a falta de clareza

entre Indicacdo Geografica e Marca Registrada.

Essa falta de clareza ocorre devido ao fato de tanto a Marca quanto as
IndicacBes Geogréaficas serem sinais distintivos. Os sinais distintivos tém o objetivo de
diferenciar o produto ou servigco possuidor do sinal e indicar, portanto, sua origem
comercial. Essa distincdo busca alertar o consumidor do produto possuidor de
determinado selo que aquele produto possui caracteristicas que os diferencia do
demais produtos de mesmo género (CERDAN; BRUCH; SILVA, 2010, p. 59).

A partir do momento que um sinal distintivo se torna conhecido, e existe uma
demanda do mercado para aquele produto especifico, seu valor de mercado
aumentara. Desta forma, possuir um sinal distintivo pode trazer a um produtor, além de
vantagens na esfera econdmica com o aumento do preco de venda do produto, uma
vantagem na esfera legal, uma vez que um sinal distintivo, uma vez registrado, possui
protecdo legal (CERDAN; BRUCH; SILVA, 2010, p. 59).

6 Em Inglés: “[...] highlight specific qualities of a product that are due to human factors found in the
product’s place of origin, such as specific manufacturing skills and traditions”.
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Isto posto, a protecdo dada aos sinais distintivos torna-se de grande importancia,
uma vez que, quando um produto ganha reconhecimento no mercado e
consequentemente seu valor aumenta, ha inUmeras tentativas de sujeitos no sentido de
usar de forma indevida estes sinais, 0s colocando em produtos que ndo possuem a
qualidade reconhecida pelo sinal distintivo, com o objetivo de auferir lucros indevidos
(CERDAN; BRUCH; SILVA, 2010, p. 59).

Um exemplo é a venda de produtos falsificados, como um ténis que nédo foi
fabricado pela marca Nike, mas que € vendido com essa Marca estampada no produto.
Para evitar tais situagdes, o ordenamento juridico nacional e internacional tratam dos

sinais distintivos e buscam dar a devida protecao a cada um deles.

Nesta esteira, existe protecdo diversa para cada um dos tipos de sinais
distintivos e, assim sendo, ndo se deve confundir Marca Registrada com Indicacéo
Geogréfica, visto que estes sdo sinais distintivos diferentes e a protecdo dada a cada

um deles diferencia-se em diversos aspectos.

2.5.1 O Conceito de Marca Registrada

O surgimento da Marca Registrada esta diretamente ligada com o Direito Autoral,
e remonta a Idade Média quando os artesdes, artistas e escultores assinavam as pecas
de sua autoria. Todavia, foi no apogeu da época medieval que se percebeu o valor
comercial das Marcas, e a importancia que este sinal distintivo tinha para agregar valor
de determinada peca assinada por um artesdo ou artista conhecido (AIRES, 2011, p.
118).

Desde o século XVI, na Inglaterra, ja existiam litigios relacionado aos usos
indevidos de uma Marca, oportunidade em que surgiu o Merchandise Marks Act no
governo inglés. O Merchandise Marks Act foi um conjunto de lei unificado e uniforme
que tratava da protecdo e regularizacdo das Marcas. Neste instrumento havia a
tipificacdo do que constituiria uma violacdo a Marca, e os crimes a elas relacionados
(AIRES, 2011, p. 118).



34

Segundo o regulamento pétrio, a Marca € um sinal distintivo, que sera visivel na
embalagem ou na superficie do produto que o distinga dos demais produtos de mesma
espécie (BRASIL, 1996)1’. Sendo assim, as Marcas Registradas (Trademark, em
inglés) sao sinais distintivos visiveis que podem ser um nome, uma figura, uma mistura
entre figura e nome, e podem ser também imagens tridimensionais, entre outros
simbolos que visam identificar e diferenciar que determinado produto ou servigo possui
uma origem diversa dos demais produtos ou servicos de mesmo tipo. Porém, o registro
de uma Marca sO ira ocorrer uma vez preenchidos os requisitos de “novidade,
distinguibilidade, ainda que relativa, e da licitude” (CERDAN; BRUCH; SILVA, 2010, p.
76). No sistema juridico brasileiro, as Marcas sé@o regulamentadas principalmente nos
artigos 122 a 175 da Lei N° 9.279 (BRASIL, 1996).

Barbosa (2010, p. 700) informa que a existéncia da Marca num plano fatico
dependera de dois requisitos, quais sejam, ... a] capacidade de simbolizar, e

capacidade de indicar uma origem especifica, sem confundir [...] o consumidor”.

A Propriedade Industrial relativa a Marca a define como um sinal usado tanto por
pessoa fisica ou juridica que visa, através desse sinal, diferenciar o seu préprio produto
ou servico do produto ou servigo do seu concorrente (BRASIL, 1996). Ademais, a Marca
surge de um ato de criagdo do homem, sendo assim, o elemento diferenciador do
produto com sinal de Marca Registrada € a criatividade humana (ESCUDERO, 2001, p.
01).

A Marca serve, principalmente, para identificar a origem de um produto ou
servico, mas além disso, a Marca deve estimular a compra deste produto e valorizar a
atividade empresarial do fabricante deste produto, e, portanto, agrega valor ao bem que
possui este sinal distintivo (BARBOSA, 2010, p. 698).

Neste sentido, a doutrina classica afirma que a preocupacdo juridica na protecéao
a Marca é fundada principalmente em resguardar o investimento feito pelo empresario

dono daquela Marca, e também em prover para o consumidor as informacdes

17 Art. 122. da Lei N° 9279, de 14 de maio de 1996: S&o suscetiveis de registro como Marca o0s sinais
distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibi¢des legais.
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necessérias para que ele possa discernir o que é um produto de boa qualidade ou de
ma qualidade (BARBOSA, 2010, p. 698).

Nesta esfera, percebe-se que a Marca € um simbolo ou nome criado pelo
homem, que, quando estampado e visualmente colocado em um produto, identifica a
origem daquele produto. Um exemplo € uma bolsa da marca Prada. O nome e o
logotipo da Prada foram criado pela imaginacdo humana e é protegido pelo ramo da
Propriedade Intelectual. Porém, ao ter o nome Prada estampado em uma bolsa, o
consumidor entendera a origem daquele produto, e consequentemente as qualidades

inerentes a Marca deste produtor.

Uma vez clarificado o conceito de Marca Registrada, cumpre estabelecer as
similaridades e as diferencas deste tipo de sinal distintivo com as Indicacdes

Geograficas.

2.5.2 Similaridade e Diferencas entre Indicacdo Geogréafica e Marca Registrada

Como restou demonstrado, a Marca Registrada e a Indicacdo Geografica sédo
sinais distintivos que, ao longo da histéria, foram muitas vezes confundidos.
Atualmente, esta falta de clareza ainda é tema de discussdo uma vez que ainda ha
conflitos constantes entre Marcas e Indicacbes Geogréficas na esfera nacional e

internacional.

Enquanto a Marca deriva de um processo criativo humano e é utilizado para
distinguir o produto criado por uma pessoa fisica ou juridica do produto de seus
concorrentes, a Indicacdo Geogréfica, por outro lado, se utiliza de um sinal para indicar
gue aguele produto é proveniente de uma regido especifica. Aqui o elemento distintivo
esta vinculado ao local de origem daquele produto e as qualidades que aquele produto

possui pelo fato de ser produzido em determinada regiao (ESCUDERO, 2001, p. 01).

Em termos simples, apesar de ambos serem sinais distintivos de produtos, as
IndicagBes Geogréficas identificam um produto ou um servico como originado em um

local especifico, tendo, portanto, funcéo distintiva e sendo um indicativo de fonte. Em



36

contrapartida, a Marca Registrada visa distinguir um produto ou servico, ou VAarios
produtos ou servigcos, como procedendo de uma empresa especifica; aqui a fungéo

distintiva acima mencionada se transforma em uma indicacao de origem comercial.

Além disso, a Marca Registrada e a Indicacdo geografica se distinguem em

inUmeras outras areas, sendo relatadas as principais a seguir.

A primeira diferenca est& no controle de qualidade. As Indicacdes Geogréficas se
preocupam com a qualidade do produto que possui este selo distintivo, sendo assim, o
fator qualidade €é fundamental tanto nas Denominacdes de Origem quanto nas
Indicacdes de Procedéncia. Neste caso, ha uma avaliagdo imparcial e objetiva pela qual
0s produtos passam a fim de garantir um padrdo de qualidade. Para manter o selo de
Indicacdo Geografica ndo pode haver queda na qualidade do produto ou servico que o
possui. No caso da Marca Registrada a legislacao ndo prevé esse acompanhamento e,
consequentemente, ndo executa a funcéo de garantia de qualidade (ALMEIDA, 2008, p.
408-409).

Uma segunda diferenca esta na titularidade do direito sob a Indicacdo Geografica
ou sob a Marca Registrada. A Marca Registrada, de modo geral, é propriedade de uma
Unica pessoa, sendo esta fisica ou juridica. Em contrapartida, as Indicacdes
Geogréficas ndo séo propriedade de uma Unica pessoa; elas sdo, em verdade, uma
propriedade coletiva. Por conseguinte, sao proprietarios das Indicacdes Geogréficas os
produtores e comerciantes de uma regido especifica e determinada (ALMEIDA, 2008, p.
409).

Outra diferenca que deriva da titularidade do direito sob os sinais distintivos € a
forma pela qual tais sinais sao utilizados no mercado. A Marca, por normalmente ser
propriedade de uma Unica pessoa (fisica ou juridica), € usada apenas para a satisfacao
dos interesses do seu proprietario. Num sentido oposto, as Indicagbes Geogréficas, por
serem de propriedade coletiva, provém um meio de os produtores colocarem o seu bem
no mercado garantindo um padrao de qualidade vinculado a sua regido de producéo, o

gue garantira, consequentemente, um maior valor agregado (ALMEIDA, 2008, p. 409).

Nas palavras de Almeida (2008, p. 409), “E certo que temos exemplos de Marcas

de sucesso com grande prestigio aplicado a produtos de qualidade, mas apenas a
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Denominacao de Origem garante a promog¢ao coletiva e comercializacdo de produtos

de qualidade”.

As Indicacdes Geograficas e as Marcas Registradas também diferem quanto a
composicdo da nomenclatura. Para as Indicacdes Geograficas ha menos liberdade na
escolha do nome que sera atribuido a este selo distintivo. Assim, as Indicacdes
Geogréficas terdo sua nomenclatura, em regra, ligada a um nome geografico, que pode
ser um pais, uma cidade, uma regido, uma montanha, ou qualquer outro local que
confira caracteristicas ou qualidades diferenciadas para o produto possuidor do selo.
Nas Marcas Registradas, por serem frutos da criatividade humana, ndo ha uma
limitagdo, podendo ser nimeros, simbolos, imagens, nomes, embalagens, entre outros.
O proprietario de uma Marca Registrada pode alterar a sua Marca a qualquer tempo, ja
as Indicacdes Geograficas ndo possuem esta mesma liberdade (ALMEIDA, 2008, p.
410).

Em continuidade, de acordo com Primeira Diretiva 89/104 do Conselho da Unido
Europeia, de 21 de dezembro de 1988 (EUROPEAN UNION, 1988), que regula a forma
de aproximacdo das legislagbes dos Estados-membros em matéria de Marcas
Registradas, o seu artigo 9 informa que, se uma Marca néo for utilizada durantes cinco
anos consecutivos pelo seu proprietario sem um motivo justificavel para a sua nao
utilizacdo, a Marca € passivel de revogacdo. As Indicacdes Geograficas ndo sdo
passiveis de revogacdo por sua nao utilizacdo, e, em regra, ndo precisam renovar o
registro (ALMEIDA, 2008, p. 410).

Apesar de se tratar de coisas distintas € completamente recomendavel que um
produtor se utilize tanto da Indicagcdo Geografica quando da Marca Registrada para
aumentar a protecdo dos seus produtos e agregar valor aos mesmos. Um exemplo é o
champanhe que indica a regido de Champanhe na Franca onde este produto é
produzido; sendo assim todos os vinicultores da regido podem se utilizar desta
Indicagdo Geografica. Porem ao se falar do champanhe Moét & Chandon trata-se de
uma Marca Registrada de um produto especifico, e somente a empresa Moét &
Chandon poderd comercializar seu champanhe com o rétulo da Marca Moét &
Chandon.
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Isto posto, resta demonstrado que a Indicagdo Geografica se trata de um ramo
do direito da Propriedade Intelectual com crescente importancia num mundo
globalizado e de comercio dinamico e competitivo. Apesar de ser facilmente confundida
com a Marca Registrada se tratam de coisas distintas, e com protecao, também distinta,

como foi apresentado acima e serd demonstrado ao longo deste trabalho.
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3. A PROTECAO DA INDICACAO GEOGRAFICA NO SISTEMA JURIDICO
INTERNACIONAL

Apesar de haver tratados multilaterais sobre as Indicacbes Geograficas, ndo ha
um consenso sobre a forma de protecdo e aplicacdo destas normas no ambito mundial.
O que existe, na verdade, € um tratado internacional, qual seja, o TRIPS!8, com
clausulas abertas que afirmam o dever dos Estados signatarios de incorporar aos seus
sistemas juridicos internos a protecéo as Propriedades Intelectuais, porém, ndo ha uma

norma dispondo a exata forma pela qual essa protecdo deve ocorrer.

Resgatando algumas informacfes explicitadas antes, as Indicacdes Geogréficas
evoluiram para um importante ramo do direito das Propriedades Intelectuais, tendo
como objetivo principal proteger o nome do local e a qualidade do produto advindo de
determinada regido. Todavia, esta evolucdo ndo se deu de forma pacifica ou uniforme,

e tal desentendimento prevalece na atualidade.

Como exemplo da ndo harmonizacdo de procedimentos, o modelo norte-
americano permite que seja utilizado o nome de uma Indicacdo Geografica protegida
em produtos produzidos fora da regido desta Indicacdo Geogréfica. Isto ocorre porque
no sistema estadunidense ndo ha a separacdo entre os regimes de protecdo das
Marcas Registradas e das Indicacdbes Geograficas, tratando-as igualmente
(LINDQUIST, 1999, p. 312-314).

Um exemplo a ser observado neste modelo de protecdo americano sao 0sS
nomes dados aos vinhos produzidos nos Estados Unidos da América. Historicamente,
os imigrantes que chegaram aos Estado Unidos, por volta do século XVII, trouxeram
consigo as habilidades e a experiéncia na producdo de vinho, e, a0 homearam seus
vinhos, eles o fizeram de acordo com a regido da qual vieram. E assim continuaram a
fazer com o passar dos anos. O mesmo aconteceu com produtores de vinho na

Australia, que utilizam os nomes de regibes europeias para identificar seu produto,

18 Como ja explicitado, em inglés: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights;
em portugués: Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio.
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mesmo néo tendo sido produzido na regido da qual levava o nome (LINDQUIST, 1999,
p. 312-314).

A problematica se torna ainda mais complexa e relevante pelo fato de haver
sistemas divergentes de protecdo relacionados a este tipo de Propriedade Intelectual.
Enquanto a Unido Europeia acredita que os nomes de muitos produtos devem ser
protegidos com base no seu status de Indicacbes Geogréaficas, os Estados Unidos
ignoram a validade de tal protecdo porque, como ja foi dito, de acordo com o modelo
norte-americano, o resguardo dado as Indicacdes Geograficas se equipara a tutela
dada as Marcas Registradas (UNITED STATES OF AMERICA, 200-?, p. 01).

Para o sistema americano muitos nomes de produtos sdo considerados termos
genéricos nos Estados Unidos, e, por serem termos genéricos, ndo poderiam ser
protegidos como uma Indicacdo Geografica, ndo produzindo assim o direito de

propriedade nessa modalidade de protecéo.

De acordo com Escritério de Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos
(UNITED STATES OF AMERICA, 200-?, p. 01):

Os Estados Unidos ndo protegem termos ou sinais geograficos genéricos para
produtos/servicos. Um termo ou sinal geografico é considerado “genérico”
quando é tdo amplamente utilizado que os consumidores vém como
designando uma categoria de todos os produtos/servicos do mesmo tipo, e ndo
como uma indicagdo geogréfica (traducéo livre)1°.

Todavia, 0 que é considerado genérico para um nao necessariamente sera
considerado genérico para outro. Assim, a Unido Europeia defende que uma vez que a
Indicacdo Geografica esteja registrada nos termos do TRIPS esta gera uma presunc¢ao
de que o selo deve ser protegido em todos os Estados membros da OMC. Baseada
nessa concepcao e exemplificando o conflito em torno do tema, a Unido Europeia
elaborou uma lista com 41 produtos para os quais pretende reestabelecer a protecdo
que deve ser dada a uma Indicacdo Geogréfica. Por outro lado, os Estados Unidos, e
outros paises tais como Australia, Canada e outros, acreditam que o pleito € ilegitimo, e

que se trata de uma medida protecionista e uma tentativa de manipular e perturbar as

19 Em Inglés: “The United States does not protect geographic terms or signs that are generic for
goods/services. A geographic term or sign is considered “generic” when it is so widely used that
consumers view it as designating a category of all of the goods/services of the same type, rather than as a
geographic origin”.



41

praticas de mercado (SEVILLE, 2009, p. 118).

O debate entre os Estados Unidos e a Unido Europeia sobre a protecdo das
Indicacbes Geograficas tem se concentrado em indUstrias economicamente
significativas, como as do vinho e dos espumantes, e também na producdo de queijos e

de outros produtos alimentares.

3.1 O DESENVOLVIMENTO DA PROTECAO INTERNACIONAL PARA AS
INDICACOES GEOGRAFICAS

A preocupacdo com a protecdo a Propriedade Intelectual associada as
Indicacdes Geogréaficas pode ser remetida ao passado distante. Bruch (2008, p. 1)
reporta a existéncia deste instituto desde a Antiguidade, citando partes da Biblia em
que produtos sao reconhecidos e valorizados devido a sua origem, como o Cedro do
Libano e os vinhos de En-Gedi.

Todavia, a primeira implicancia juridica no que tange a protecédo das Indicacdes
Geograficas ocorreu em 1756, relacionada ao Vinho do Porto, em Portugal. O vinho do
Porto se tornara internacionalmente conhecido devido as caracteristicas peculiares
advindas da regido do Porto. Com a notoriedade também veio a falsificagdo, e outros
vinicolas passaram a utilizar o termo “do Porto” em seus vinhos, mesmo que tais vinhos
nao tivessem sido cultivados e fabricados na regido do Porto. Insatisfeitos com o
ocorrido, os produtores deste item procuraram as autoridades pertinentes com a
reclamacdo de que seu produto sofrera uma grande queda na exportacdo para a
Inglaterra devido a falsificacdo (BRASIL, 2010, p. 31).

Tomando ciéncia do ocorrido, as autoridades locais buscaram primeiramente
entender as caracteristicas do vinho do Porto e compreender o que o tornava diferente
dos demais; buscaram também delimitar a regido do Porto para que apenas 0s vinhos
gue fossem fabricados naquela regido pudessem levar a nomenclatura “do Porto”, e por
fim, registou-se legalmente o termo “do Porto” através de decreto, sendo esta a primeira

Indicagdo Geografica protegida de que se tem informacdo (BRASIL, 2010, p. 31-32).



42

Naquele momento foram dados os primeiros passos relacionados a protecéo dos
direitos de propriedade da Indicacdo Geografica legalmente concedidos pelo Estado. O
desenvolvimento desta espécie de Propriedade Intelectual se deu de forma lenta e,
mesmo nos dias atuais, o resguardo do direito de protecdo a Indicacdo Geografica

ainda se encontra defasado e insuficiente.

bY

Alguns problemas que ainda hoje comprometem a protecdo as Indicagbes
Geograficas eram observados no passado. No inicio do desenvolvimento dos direitos
relacionados as Indicacfes Geograficas, os registros dados aos possuidores destes
direitos ndo eram suficientes, visto que havia grande quantidade de falsificacbes dos
produtos com selos de Indicacdo Geografica. Como ocorrido em Portugal com o vinho
do Porto, gradualmente outros paises também criaram regimentos internos com o
intuito de proteger este instituto a fim de restringir e punir o uso indevido dos seus selos
de Indicacdo Geogréfica. Todavia, naquele periodo em que surgiram as primeiras
normativas internas das nacdes, ainda ndao havia um regimento internacional que
abordasse o tema, sendo assim o problema persistia no comércio internacional
(BRASIL, 2010, p. 32).

A fim de expandir a protecdo para a esfera internacional, inUmeros paises que
possuiam produtos com selos de Indicacdo Geogréfica buscaram realizar tratados
internacionais bilaterais, garantindo aos paises signatarios uma protecao reciproca dos
seus produtos. Contudo, fora observado a época que tais instrumentos bilaterais eram
frageis e dificeis de serem cumprido pelas partes, uma vez que nao havia um incentivo

para o cumprimento das regras ali postas (BRASIL, 2010, p. 32).

Apbés esta primeira tentativa de regulamentacdo internacional, que fora
demonstrada insuficiente, outras formas de regulamentacédo e protecdo das indicacfes
geograficas foram pensadas e implementadas, e, com isso, diversos tratados foram
assinados visando a protecdo das Propriedades Intelectuais, e da Indicacdo Geografica

em especifico.
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3.1.1 A Convencao de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial

Em 1880, se iniciaram as negociacfes para a elaboracdo da Convencéao de Paris
para a protecdo da Propriedade Industrial. Em 1883, a Convencdo foi assinada,
entrando em vigor neste mesmo ano. A convencgédo buscou, ainda que de forma parcial,
proteger a Indicacdo Geografica de modo a reprimir a utilizacdo de falsas Indicacdes

Geograficas no sistema juridico internacional (BRASIL, 2010, p. 33).

Esta convencédo foi produto de uma cooperacdo internacional que visava a
solugdo da falsificagcdo de produtos vindos de uma determinada regido. Assim, 0s
paises que produziam vinho (principal produto com selo de Indicacdo Geografica a
época e atualmente) negociaram e assinaram a Convencéo de Paris para a protecao da
Propriedade Industrial. Neste acordo multilateral, em que os paises signatarios se
obrigaram mutuamente a observancia de direitos de Propriedade Industrial, ndo foram
abarcados apenas os diretos referentes as Indicacbes Geogréaficas, mas tratou-se de
proteger outros direitos relativos as Propriedades Industriais no ambito internacional.
Com esta Convencdo, o0s paises signatarios deixaram de estar adstritos aos
regulamentos internos e ineficientes e passaram a ter que obedecer as normas que

conseguiam instituir ordem no comeércio internacional (BRASIL, 2010, p. 32).

Inicialmente, o texto da Convencéo, que foi internalizada pelo Decreto N° 9.233,
de 28 de junho de 1884, ndo trouxe o conceito de Indicacdo Geografica, nem sequer
tratava de Indicacdo de Procedéncia ou Denominacdo de Origem. Todavia, 0
documento, na parte de protocolo de encerramento, trouxe a forma pela qual o termo
“Propriedade Industrial” deveria ser compreendido, e ditava que esta nhomenclatura néo
se tratava apenas de produtos advindos da industria, pois deveria ser incorporado a
este entendimento também os “productos da agricultura (vinhos, cereais, frutas, gado,
etc.)” (BRASIL, 1884, Protocolo de Encerramento (1)). Sendo assim, este foi o primeiro
documento brasileiro a explicitar uma protecéo ao que viria ser denominado Indicacdes

Geograficas.

Posteriormente, a Convencédo de Paris passou por diversas revisoes, e,

atualmente, esta internalizada no sistema patrio pelo Decreto N° 75.572, de 8 de abril
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de 1975. Neste contexto, o artigo 1(2) do acordo incorpora as Indicacdes de
Procedéncia e as Denominagfes de Origem como objeto de protecdo da Propriedade
Industrial (BRASIL, 1975), especificacbes também encontradas na denominada Lei de
Propriedade Industrial, Lei N° 9.279 (BRASIL, 1996)

Apesar de ter sido um passo importante para protecdo das Indicacbes
Geogréficas a época, a Convencdo de Paris se mostra ainda muito limitada. A
insuficiéncia da Convencdo de Paris pode ser vista 0 seu artigo 9(1), no qual esta
prevista a possibilidade de apreensdo de produtos que possuam selos de Indicacao
Geogréficas falsos?. Porém, poucos paragrafos depois, no artigo 9(6), esta protecédo
fica limitada a legislacdo de cada pais signatario, pois a apreensao sO sera admitida
caso o regimento interno do pais permita?!.Tal contradicdo deixa a protecdo da
Indicacdo Geografica ao arbitrio de cada pais, falhando no seu papel de criar um
sistema internacional de protecdo a esta Propriedade Intelectual (CONRAD, 1996, p.

24).

Além disso, o artigo 10 bis da Convencao de Paris também demonstra mais uma
limitacdo a protecdo das Indicacbes Geograficas. Este artigo trata da proibicdo da
concorréncia desleal, e, mas especificamente no paragrafo 3(iii) é dito que “as
indicacdes ou alegacbes cuja utilizacdo no exercicio do comércio seja suscetivel de
induzir o pablico em erro sobre a natureza, modo de fabricagdo, CARACTERISTICAS,
possibilidades de utilizacdo ou quantidade das mercadorias” (grifos aditados) (BRASIL,
1975, art. 10 bis).

De acordo com Conrad (1996, p. 24), a redacao do artigo 10 bis parece proteger
somente as Indicacdes Geograficas que evidenciam ndo apenas a origem geografica,
mas também as caracteristicas do produto em questdo. Conrad (1996) apresenta um
exemplo utilizando a Indicacdo Geografica “champanhe”: segundo o autor, uma garrafa

de espumante americano que contenha a denominacgéo “champanhe” em seu rotulo sé

20 Decreto N° 75.572, de 8 de abril de 1975. Artigo 9(1): “O produto ilicitamente assinalado com uma
marca da fabrica ou de comércio ou por um nome comercial sera apreendido ao ser importado nos
paises da Unido onde essa marca ou esse nome comercial tém direito a protecéo legal”.

21 Decreto N° 75.572, de 8 de abril de 1975. Artigo 9(6): “Se a legislacdo de um pais ndo admitir a
apreensdo no ato da importagdo nem a proibicdo de importagdo nem a apreensao dentro do pais,
enquanto a legislagdo nédo for modificada nesse sentido, essas medidas serdo substituidas pelas a¢des e
meios que a lei desse pais assegurar em tais casos aos nacionais”.
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seria considerada enganosa se o consumidor pensar que aquele produto se originou na
Franca e se as caracteristicas do produto forem visivelmente diferentes das

caracteristicas do champanhe francés.

A redacgéo do artigo 10 bis (3) tem a forma atual devido ao veto americano a
proposta feita pela delegacdo da Australia na Conferéncia de Revisdo em 1958. A
Australia, na tentativa de dar maior protecdo as Indicagfes Geograficas, recomendou a
repressdo das “Indicacbes ou alegacdes, cuja utilizacdo no curso do comércio é
susceptivel de induzir o publico em erro quanto a natureza, ORIGEM, processo de
fabricacdo, caracteristicas, adequacdo para a finalidade ou quantidade de bens”
(traducéo livre) (grifos aditados)?? (CONRAD, 1996, p. 24-25). O veto dos Estados
Unidos foi justificado pelo fato de que a protecdo as Indicacbes Geogréficas

propriamente ditas traria ao pais problemas legislativos.

Assim sendo, a Convencdo de Paris protege apenas selos de Indicacdes
Geogréficas falsos, contudo os selos enganosos nao estdo na alcada de protecéo deste
documento, o que o torna limitado e insuficiente para a protecdo das Indicacbes

Geograficas num mercado globalizado.

3.1.2 O Acordo de Madrid para a Represséo de Indicagcdo de Origem Falsos ou

Enganosos

Em 1891, foi assinado o Acordo de Madrid (WIPO, 1981) que ainda se mantém
em vigor. Neste acordo, os paises signatarios se comprometeram a realizar o direito
positivo de protecdo a Indicacdo Geogréafica de modo a reprimir 0 uso de Indicacdes
Geograficas falsas ou enganosas, e aplicar seu poder de policia para impedir que
produtos com Indicagdo Geogréfica falsificada fossem importados ou exportados
portando um titulo enganoso (RODRIGUES, MENEZES, 2000, p. 3).

22 Em Inglés: “Indications or allegations, the use of which in the course of trade is liable to mislead the
public as to the nature, the origin, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their
purpose or the quantity of the goods”.
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Entre 1891 e 1958, poucos foram os avangos no direito internacional como um
todo, tendo em vista o cenario de caos mundial, com a Primeira Guerra Mundial (1914-
1918), a Grande Depresséao de 1929 e a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Porém,
ha que se observar artigos do Acordo de Madri que inovaram na protecdo as Indicactes
Geogréficas e significaram um avanco legislativo no cenéario do direito privado

internacional.

O artigo 1 do mencionado acordo ja supera a guarda as Indicacdes Geogréficas
vista na Convencdo de Paris, principalmente no que concerne a utilizacdo de selos
enganosos. Segundo Conrad (1996, p. 25), o artigo 1(1) do Acordo de Madri inicia da
seguinte forma: “todos os produtos com indicagao falsa ou ENGANOSA [...]” (traducéo
livre) (grifos aditados)?3. Sendo assim, pode ser visto neste artigo que o Acordo de
Madrid dispbe, de forma expressa, que tanto as Indicacdes Geograficas falsas, como
também os selos enganosos utilizados com o intuito de induzir o consumidor ao erro,

devem ser reprimidos no ordenamento juridico internacional (WIPO, 1981).

Ainda na esfera da inovacédo, durante a Conferéncia de Revisdo do Acordo de
Madri, em Londres em 1934, foi adicionado o artigo 3 bis com o intuito de expandir e
dirimir qualquer tipo de aproveito comercial que induza o consumidor ao erro devido a
falsa representacdo de um selo de Indicacdo Geografica (CONRAD, 1996, p. 25). A
preocupacao deste artigo foca principalmente nos meios de comunicacdo comercial, e
proibe qualquer tipo de propaganda que possa induzir o consumidor ao erro quanto a
origem do produto (WIPO, 1958). Seguindo esta norma, o produtor de um presunto cru
defumado ndo poderia apresentar sua mercadoria em um comercial de televisdo que

mostrasse a regido de Parma na lItalia, associando o seu produto com esta regiéo.

No ambito da competéncia dada aos tribunais internos, o artigo 4 do Acordo de
Madri confere aos tribunais competéncia para julgar se um nome podera ser protegido
em conformidade com este tratado, ou se este nome € um termo genérico, e, sendo
assim, nao sera considerado um selo de Indicacdo Geografica. Contudo, os vinhos

tiveram uma protecdo ainda mais extensa nos termos do Acordo de Madrid (WIPO,

23 Em Inglés: “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”.
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1981), e 0 mesmo artigo 4 possui uma ressalva, e exclui os vinhos das reservas
especificadas nesta disposicdo?* (WIPO, 1958).

O Acordo de Madrid de fato trouxe um avanco na esfera de protecdo das
Indicacbes Geogréficas, sendo um marco de tutela aos selos falsos ou enganosos
(WIPO, 1981). Todavia, a quantidade de Estados signatarios foi pequena, o que limitou

a importancia e relevancia deste documento (CONRAD, 1996, p. 25).

3.1.3 Acordo de Lisboa para a Protecdo das Denominacdes de Origem e 0 seu

Registro Internacional

Os avancos no campo do direito a Propriedade Intelectual, especialmente a
Indicacdo Geografica, so retornaram em 1958, momento em que a Convencdo Unido
de Paris para a protecdo da Propriedade Industrial se reuniu novamente buscando
formas mais efetivas para protege-la. Assim surgiu o Acordo de Lisboa relativo a
Protecdo das Denominacfes de Origem (WIPO, 1958) que firmou o dever de protecdo
positiva para as Indicacbes Geograficas, na forma de Denominacdo de Origem. Além
disso, neste mesmo acordo houve o0 reconhecimento reciproco das Indicacbes
Geogréficas j4 existentes pelos paises signatarios deste acordo, criando assim um
registro internacional de Indicagdo Geografica (BRASIL, 2010, p. 33).

Apesar de se tratar do maior instrumento juridico que confere protecdo as
Indicacbes Geograficas na esfera internacional, o tratado reune numero pouco
expressivo de signatario, o que o torna pouco eficaz no ambito normativo internacional.
Atualmente o Acordo de Lisboa possui apenas 28 (vinte e 0ito) paises que assinaram e
ratificaram o acordo, observando que os Estados Unidos ndo se encontram entre os

paises que aderiram ao tratado (WIPO, 201?a).

Segundo o tratado (WIPO, 1958, art. 2(1)) o termo “Denominacdo de Origem”
deve ser interpretado de forma que para que um produto possua o selo de Indicacao

24 Em Inglés: “Article 4 - The courts of each country shall decide what appellations, on account of their
generic character, do not fall within the provisions of this Agreement, regional appellations concerning the
source of products of the vine being, however, excluded from the reservation specified by this Article”.
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Geogréfica as caracteristicas e qualidades deste produto devem estar diretamente
ligadas “exclusivamente ou essencialmente ao meio geografico, incluindo fatores
naturais e humanos” (traducéo livre)?®. Esta especificacéo e limitacdo do termo é um
dos motivos indicados por Conrad (1996, p. 26) para o fato de poucos paises terem

aderido ao Acordo.

Além disso, a principal inovacdo do Acordo de Lisboa (WIPO, 1958) foi a
propositura de um sistema de registro para as Indicacdes Geograficas. O modelo foi
pensado em conformidade com o modelo de registro utilizado para as Marcas que foi
amplamente aceito no Acordo de Madri sobre o registo internacional de Marcas
(CONRAD, 1996, p. 26). Este registro surgiu com intuito de dar uma protecdo as

Denominacdes de Origem tdo ampla quanto a tutela dada as Marcas.

Assim, o registro apresentado no Acordo de Lisboa (WIPO, 1958) visa conferir,
nos termos do artigo 1(2), protecdo e reconhecimento das Denominacdes de Origens
em todos os paises membros do tratado, desde que estas Denominacdes de Origem
sejam reconhecidas como tal em seu pais de nascenca e que tenham realizado o

registro na Organizacgéo Internacional da Propriedade Intelectual?®.

A critica feita ao texto normativo é que, nos moldes postos no Acordo de Lisboa,
ndo ha um estabelecimento de normas ou procedimentos que 0s paises devem
observar para declarar um produto com selo de Denominac¢éo de Origem; assim sendo,
os Estado estdo livre para adotar qualquer tipo de procedimento para declarar um
produto com selo de Denominacdo de Origem e conferir a este a protecdo inerente
desta Propriedade Intelectual (CONRAD, 1996, p. 26). Nesta esteira, uma vez
reconhecida a Denominacgédo de Origem em um Estado, e registrada esta denominacao

25 Em Inglés: “Article 2(1) - In this Agreement, ‘appellation of origin’ means the geographical denomination
of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or
characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including
natural and human factors”.

26 Em Inglés: “Article 1(2) - They undertake to protect on their territories, in accordance with the terms of
this Agreement, the appellations of origin of products of the other countries of the Special Union,
recognized and protected as such in the country of origin and registered at the International Bureau of
Intellectual Property (hereinafter designated as ‘the International Bureau’ or ‘the Bureau’) referred to in the
Convention establishing the World Intellectual Property Organization (hereinafter designated as ‘the
Organization’)”.
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na Organizacado Internacional da Propriedade Intelectual, € dever dos demais estado
signatérios proteger este selo nos termos postos do acordo assinado.

Tal protecdo deve se dar de forma que os Estados devem garantir e assegurar
produtos contra falsificacdo e/ou imitagéo, sendo assim deve ser coibida a utilizacdo de
selos de Indicacdo Geografica falsos ou enganosos ainda que no rétulo do produto
esteja disposta a sua verdadeira origem. Nestes termos, também fica desautorizado
gue na embalagem dos produtos possuam termos como “espécie”, tipo”, “imitacdo” e
afins?’. Por este angulo, os Estados membros deste Acordo de Lisboa, deveriam, por
exemplo, proibir o comércio de um vinho chamado Nascer do Sol que possua em seu
rétulo a seguinte frase “vinho tipo champanhe” (exemplo ficticio), pois a utilizacdo deste

selo de Indicacdo Geografica induz o consumidor ao erro.

Ademais, o Acordo de Lisboa também tutela as Indicacbes Geograficas de se
tornarem genéricas em outros paises, perdendo assim sua protecao. Assim, o artigo 6
informa que nenhuma Indicacdo Geogréfica pode ser considerada genérica em
qualquer outro pais signatario desde que esteja protegida em seu pais de origem?®
(WIPO, 1958).

Em sintese, apesar de o Acordo de Lisboa trazer formas inovadoras e eficientes
de protecdo as Indicacdes Geograficas, seu insucesso se deu pelo fato de poucos
paises estarem dispostos a mudar o seu sistema legislativo interno para abarcar as
recomendacdes feitas neste texto normativo. Outrossim, o tratado também néo fez
excecOes a termos que ja se tornaram genéricos em outros paises, 0 que causou ainda
mais insatisfacdo no ambito internacional, sendo este um dos motivos pelos quais os
Estados Unidos nédo séo signatérios do Acordo de Lisboa (CONRAD, 1996, p. 26).

2T Em Inglés: “Article 3 - Protection shall be ensured against any usurpation or imitation, even if the true
origin of the product is indicated or if the appellation is used in translated form or accompanied by terms
such as ‘kind,” type,” ‘make,’ ‘imitation’, or other like”.

28 Em Inglés: “Article 6 - An appellation which has been granted protection in one of the countries of the
Special Union pursuant to the procedure under Article 5 cannot, in that country, be deemed to have

become generic, as long as it is protected as an appellation of origin in the country of origin”.
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3.2 O TRIPS: A VISAO AMERICANA E A EUROPEIA DA PROTECAO AS
INDICACOES GEOGRAFICAS

O tratado que mais influenciou a protecdo das Propriedades Intelectuais e
principalmente das Indicagbes Geograficas no sistema juridico internacional foi
incorporado a legislacdo nacional pelo Decreto N° 1.355, de 30 de dezembro de 1994
(BRASIL, 1994). Este texto normativo surgiu no ambito da Organizacdo Mundial do
Comércio, na Rodada Uruguai de Negocia¢cdes Comerciais Multilaterais dos membros
do Acordo Geral de Tarifas e Comércio?®. O ja citado Acordo sobre Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, mundialmente conhecido
por sua sigla em inglés TRIPS, estabeleceu normas minimas de protecdo aos direitos
da Propriedade Intelectual, porém, deixou a cargo de cada pais signatario a
possibilidade de trazer normas mais efetivas nos seus sistemas juridicos internos, bem
como dispor o procedimento necessario para o registro de cada tipo de Propriedade
Intelectual (LEONARDOS, 1995, p. 6 e 12).

O preambulo do TRIPS estabelece, como objetivo do tratado:

[...] reduzir distor¢cdes e obstaculos ao comércio internacional e levando em
consideragdo a necessidade de promover uma protecao eficaz e adequada dos
direitos de propriedade intelectual e assegurar que as medidas e procedimentos
destinados a fazé-los respeitar ndo se tornem, por sua vez, obstaculos ao
comércio legitimo (BRASIL, 1994, preambulo).

Observando o propésito do tratado, do ponta de vista politico, o TRIPS é uma
grande realizacdo e avanco, pois o tratado consegue reunir a assinatura de 164 paises,
dentre eles os Estados Unidos da América e diversos paises membros da Uniédo
Europeia (WIPO, 2017?b). O TRIPS € o principal instrumento de protecdo as Indicacfes

Geograficas vigentes, em escala global.

29O Acordo Geral de Tarifas e Comércio € conhecido pela sigla GATT, decorrente do nome em inglés:
General Agreement on Tariffs and Trade.
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3.2.1. Normas Gerais e a Aplicagédo do TRIPS

No que se refere as normas gerais, o TRIPS comeca por fornecer certos
principios basicos e provisbes gerais. Em primeiro lugar, o artigo 1 aceita que 0s
Estados signatarios possam implementar em suas leis “protecdo mais ampla que a
exigida neste Acordo, desde que tal protecdo ndo contrarie as disposicoes deste
Acordo” (BRASIL, 1994, artigo 1).

O TRIPS é visto como um acordo de normas minimas, isto porque 0s membros
podem legislar a nivel nacional além da protecdo minima exigida pelo Contrato (WTO,
20--?a). O artigo 1(1) também permite que paises membros individuais determinem o
método adequado de implementacdo do Acordo dentro de seus proprios sistemas e
praticas legais (BRASIL, 1994).

A ndo discriminacdo é uma caracteristica proeminente do TRIPS, em que pese o
artigo 3 e o artigo 4 incluirem regras fundamentais sobre o “tratamento do nacional”’ e o
“tratamento das nacdes mais favorecidas” (BRASIL, 1994). O tratamento do nacional
significa “tratar estrangeiros e nacionais da mesma maneira. Bens nacionais e
importados e devem ser tratados igualmente” (traducéo livre)°, enquanto o tratamento
das na¢bes mais favorecidas significa que “Nos termos dos acordos da OMC, os paises
normalmente ndo podem discriminar entre seus parceiros comerciais. Conceda a
alguém um favor especial [...] e tera que fazer o mesmo para todos 0os outros membros
da OMC” (traducéo livre)3! (WTO, 20--?b).

O artigo 3, especialmente, desempenhou um papel importante na harmonizagao
das legislacdes nacionais. Tal funcdo unificadora é de extrema importante em um
sistema em que os membros individuais tém a liberdade de legalizar conforme seus
proprios interesses (BRASIL, 1994). O insucesso desta artigo acarretaria num tratado

sem efeitos.

%0 Em Inglés: “Treating foreigners and locals equally. Imported and locally-produced goods should be
treated equally”.

81 Em Inglés: “Under the WTO agreements, countries cannot normally discriminate between their trading
partners. Grant someone a special favour [...] and you have to do the same for all other WTO members”.
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Para falar da importancia da aplicagédo dos tratados no ambito interno de cada
pais, o preambulo e a parte Ill do TRIPS reconhecem a importancia dos mecanismos de

execucao das normas ali estabelecidas.

Reconhecendo, para tanto, a necessidade de novas regras e disciplinas
relativas [...] ao estabelecimento de meios eficazes e apropriados para a
aplicacdo de normas de protecdo de direitos de propriedade intelectual
relacionados ao comércio, levando em consideracdo as diferencas existentes
entre os sistemas juridicos nacionais; (BRASIL, 1994, preambulo).

Escusado sera dizer que ter protecdo internacional para direitos de Propriedade

Intelectual n&o é suficiente sem uma aplicacéo adequada.

De acordo com o TRIPS, os governos devem garantir que os direitos de
Propriedade Intelectual possam ser aplicados de acordo com suas leis e que as

penalidades por infracdo sejam suficientemente rigorosas.

Além disso, o devido processo legal € amplamente observado pelo Acordo.
Neste sentido €é dito, no artigo 41, que os procedimentos devem ser justos e equitativos,
e nado devem ser desnecessariamente complicados ou onerosos. Para mais, tais
procedimentos ndo devem implicar prazos desarrazodveis ou atrasos injustificados. E,
por fim, as pessoas envolvidas devem poder pedir a um tribunal para rever uma decisao

administrativa ou apelar a deciséo do tribunal inferior (BRASIL, 1994).

3.2.2. Normas Bésicas para a Protecédo das Indicacdes Geograficas

Do ponto de vista histérico o tratamento das Indicacdes Geograficas no TRIPS
se deu principalmente por uma presséo politica dos membros da Unido Europeia, tendo
em vista o fato de o continente ser um dos principais polos de Indicacbes Geograficas
protegidas (CONRAD, 1996, p. 30).

As normas bésicas destinadas a tutela das Indicacdes Geograficas no TRIPS
estdo dispostas nos artigos 22, 23 e 24, e tratam da protecdo a Indicacdo Geografica,
da protecdo adicional para Indicacbes Geograficas de vinhos e espumantes, e das

negociagdes internacionais e excecdes das Indicacbes Geograficas.
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Cumpre destacar que, apesar de possuir a assinatura e ratificacdo dos Estados
Unidos e dos membros da Unido Europeia, as negocia¢gdes para assinatura do texto

final foi longa e turbulenta.

Em 1990 a comunidade europeia enviou uma minuta do que deveria ser
incorporado no TRIPS para a tutela das Indicacbes Geograficas. O documento foi
revisado por outros paises, incluindo os Estados Unidos, que na sua revisdo sugeriu
uma abordagem similar ao seu modelo de protecdo baseado no sistema de Marca
Registrada (CONRAD, 1996, p. 30). No texto enviado pelos americanos, a protecdo as
IndicacBes Geograficas deveria ocorrer nos seguintes moldes: “As partes contratantes
devem proteger as Indicacdes Geograficas que certificam a origem regional, prevendo
seu registro como certificacdo ou Marcas Coletivas” (traducéo livre)3? (WTO, 1990, p.
9).

Todavia, foram levadas em conta as licdes aprendidas com o Acordo de Lisboa
(WIPO, 1958), em que a principal causa da baixa adesao ao tratado foi o fato de os
paises ndo estarem dispostos a mudar o seu sistema de protecéo interno. A proposta
americana era irrealista, pois trazia a imposicdo de praticamente todos os paises da
Europa terem que mudar seu sistema de protecdo das Indicacdes Geograficas para o
modelo de Marca Registrada, além de terem que aceitar um sistema de protecdo muito
mais fragil (CONRAD, 1996, p. 30).

Este debate entre modelos de protecdo constituiu um sério obstaculo para a
conclusao do TRIPS, obrigando uma negocia¢éo posterior das questdes nao resolvidas
a respeito das Indicacbes Geograficas. O resultado destas negocia¢des foi incorporado
no artigo 24(1) do TRIPS (BRASIL, 1994).

O texto atual incorpora os desejos de protecdo da Unido Europeia, porém nao
trata da forma em que esta protecao deve ocorrer no ambito interno de cada pais, o que
também satisfaz os desejos americanos. Contudo, visando atender a todos, e ter uma
ampla aceitagdo no cenario internacional, o TRIPS deixa em aberto questdes

pertinentes, 0 que causa uma inseguranca na protecao das Indicacdes Geograficas.

82 Em Inglés: “Article 18 - Contracting Parties shall protect geographical indications that certify regional
origin by providing for their registration as certification or collective marks”.
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3.2.2.1 A Protecéo a Indicacdo Geogréfica

A tutela as Indicacdes Geogréaficas no TRIPS se inicia no artigo 22 (BRASIL,
1994). O mencionado artigo traz a definicdo do que deve ser considerado Indicacao
Geogréfica. Apesar de parecer uma norma clara e direta, deve-se ressaltar que a
definicdo pura e simples do que constitui uma Indicacdo Geografica € causa de grandes
debates na esfera juridica internacional, e exatamente por isso o Acordo de Madrid
(WIPO, 1891) e a Convencdo de Paris (BRASIL, 1975) ndo trouxeram previsdes
similares. Ja o Acordo de Lisboa (WIPO, 1958), quando trouxe a definicdo de Indicacdo
Geografica, o fez de forma extremante restritiva, sendo este, também, um dos motivos

para a impopularidade do tratado.

Ainda assim, a definicdo trazida no TRIPS adveio da acepcao de Indicacéo
Geogréfica disposta no Acordo de Lisboa. O Acordo de Lisboa define Indicagéo

Geografica como

[...] a denominacao geografica de um pais, regido ou localidade, que serve para
designar um produto originario, cuja qualidade ou caracteristicas sdo devidas
exclusivamente ou essencialmente ao ambiente geogréfico, incluindo fatores
naturais e humanos (traducdo livre) (grifos aditados)3® (WIPO, 1958, artigo

2(1)).
Em contrapartida, o texto do TRIPS dita que:

IndicagBes Geograficas sdo, para os efeitos deste Acordo, indicagbes que
identifiguem um produto como originario 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
geogréfica (BRASIL, 1994, artigo 22(1)).

Visto tal conceito, resta demostrado que o selo de Indicacdo Geografica so ira
proteger os produtos que guardarem ligacdo direta entre a suas caracteristicas e
gualidades e o local em que foi produzido. Contudo, o TRIPS nao sinaliza nenhum

procedimento que indique quando uma “determinada qualidade, reputacdo ou outra

33 Em Inglés: “Article 2(1) - In this Agreement, ‘appellation of origin’ means the geographical denomination
of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or
characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including
natural and human factors”.
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caracteristica” de um bem pode ser considerar “essencialmente atribuida” a origem
geografica deste bem (MELTZER, 1993, p. 32).

Para tanto, a necessidade de comprovar o link entre as caracteristicas de um
produto e o seu lugar de origem deriva do direto francés. Na Franca cabiam aos juizes,
de forma casuistica, julgar se um produto merecia ou ndo o selo de Denominacao de
Origem. Isto pode ser visto nos julgados da mostarda Dijon e do queijo Camembert em
que o judiciario francés nao conferiu a estes produtos o selo de Indicacdo Geografica
por entender que nesses produtos ndo se faziam presentes nenhuma caracteristica ou
recurso natural da regido (CONRAD, 1996, p. 33).

Devido a este entendimento jurisprudencial, passou-se entender que os fatores
que devem ser levados em consideracdo para a comprovagdao de link entre as
caracteristicas de um bem e o local onde este foi originado sé@o o solo, o clima, a fauna
e a flora (CONRAD, 1996, p. 33).

A minuta enviada pelos paises membros da Unido Europeia em 1990 possui as
tltimas palavras como disposto no Acordo de Lisboa (WIPO, 1958), dando, portanto,
énfase a necessidade de se considerar os “fatores naturais e humanos” na
comprovacado do link entre o territério e o selo de Indicacdo Geografica. Contudo, ao
longo das negociagdes, a inclusao dos fatores naturais e humanos n&o ocorreu. Apesar
de parecer irrelevante, a supressao desta parte causa grandes impactos no que deve
ou ndo se considerado uma Indicacdo Geogréafica. Nestes termos, apenas as
Denominacdes de Origem poderiam ser protegida pelo TRIPS, ao passo que as
Indicagbes de Procedéncia ndo estdo abarcadas no artigo 22(1) do TRIPS (CONRAD,
1996, p. 33).

Os paragrafos 2 e 4 do artigo 22 do TRIPS tém como objetivo proteger os
consumidores contra falsas representacdes e prevenir a concorréncia desleal. O artigo
22(2) (a) constitui-se uma norma relativamente ampla e deixa espaco suficiente para
que diferentes paises apliquem seus conceitos nacionais para cumprir a disposicao
(BRASIL, 1994). Segundo o artigo, os membros devem fornecer meios legais para

prevenir:
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a) a utilizacdo de qualquer meio que, na designacdo ou apresentagdo 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
0 publico a erro quanto a origem geografica do produto; (BRASIL, 1994, artigo
22(2) (a)).

Assim, para que ocorra uma violacdo do artigo 22(2) (a) € necessario o
preenchimento de dois requisitos: primeiro, que um produto indique a sua origem no

seu rotulo ou embalagem; e, segundo, que esta indicacdo seja falsa.

Ainda visando salvaguardar os direitos do consumidor, o artigo 22(4) visa evitar
uma declaracdo verdadeira, mas que possui o intuito de ludibriar o consumidor
(BRASIL, 1994). Este artigo veio principalmente para acalmar os produtores de vinho
da Europa, pois, em uma interpretacdo em harmonia com esta norma, ndo seria
possivel para os produtores de vinho do Vale de Napa, na Califérnia, renomear seus

vinhos para “champanhe do Vale de Napa” ou “vinho do Porto de Napa Vale”.

J& o artigo 22(2) (b) incorporou o artigo 10 bis do acordo da Convencéao de Paris
(BRASIL, 1975). Esta incorporagéo se deu com intuito de trazer, conforme disposto no
artigo 10 bis, o dever de cada pais membro proteger de forma efetiva as indicacdes
geograficas através das leis de concorréncia desleal existentes no ambito interno de
cada um dos Estados (BRASIL,1884).

Concorréncia desleal, conforme definido no artigo 10 bis (2) da Convencéo de
Paris, € qualquer ato de concorréncia que seja contrario a praticas honestas em matéria

industrial ou comercial.

Embora a maioria dos casos que constituam uma violacdo do artigo 10 bis da
Convencao de Paris seja abrangida também pelo artigo 22(2) (a) do RIPS, a inclusao
das duas secBes baseia-se nos varios interesses protegidos pelo direito da
concorréncia desleal: o artigo 22(2) (b) protege os interesses de produtores e
comerciantes, ao passo que o artigo 22(2) (a) destina-se a representacdes enganosas

ao publico, isto é, protege os interesses dos consumidores (BRASIL,1884).

3.2.2.2 Protecdo Adicional para Indicagfes Geograficas de Vinhos e Destilados
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Cumpre destacar que os vinhos e destilados recebem uma prote¢cdo mais
especifica no bojo do TRIPS. Segundo o artigo 23(1) do mencionado acordo, os
Estados signatarios do tratado devem buscar meios para “[...] evitar a utilizacdo de uma
Indicacdo Geografica que identifique vinhos [e destilados] em vinhos nédo originarios do
lugar indicado pela Indicagdo Geografica em questéo [...]” (BRASIL,1994, artigo 23(1)).
Sendo assim, os Paises membros devem cumprir este padrdo “[...] mesmo quando a
verdadeira origem dos bens esteja indicada ou a Indicacdo Geografica utilizada em

traducdo ou acompanhada por expressées como “espécie”, “tipo”, “estilo”, “imitacdo” ou
outras similares” (BRASIL,1884, artigo 23(1)).

Esta protecdo adicional dada aos vinhos visa proteger a Indicagcdo Geografica
em si. O artigo 23 ndo se preocupa com a protecdo ao consumidor, uma vez que a

utilizacao de palavra como “tipo”, “imitacdo”, e demais sinbnimos, deixaria claro para o

consumidor que o vinho ou destilado n&o € originario da regiao especificada no rotulo.

O vinho de Chablis, por exemplo, que tem sua Indicacdo Geografica ligada a
regido mais ao norte do distrito vinicola de Borgonha, na Franca, € considerada pelos
americanos um tipo genérico de vinho, e sendo assim, ndo poderia ser protegido como
uma Indicacdo Geogréfica (KUZNAR, 2013, p. 16). Neste sentido, seria possivel trazer
no rotulo de um produto “vinho de chablis da Califérnia”, o que seria uma afirmacéo
veridica por “chablis” se tratar de termo genérico para os americanos, e por indicar que
tal vinho foi produzido na Califérnia (KUZNAR, 2013, p. 16).

No entanto essa discussdo vai muito além da protecdo ao consumidor, o
guestionamento posto seria se 0 uso do termo chablis pode ser entendido em relacdo a
origem do produto. Aqui o conflito entre sistema europeu e americano fica claro. No
modelo americano ndo haveria duvidas quanto a origem, uma vez que o termo chablis
se tornou genérico e no rotulo diz que é da Califérnia, sinalizando, por tanto, o local de
producdo da bebida. J& os Estados membros da Unido Europeia acreditam se tratar de
uma clara violagéo a Indicagdo Geografica, visto que o produto “vinho de chablis” deve
ser derivado de Chablis, na Franga, uma regido geografica com caracteristicas
especificas e especiais que agregam qualidade ao produto, ndo sendo possivel

reproduzir tais circunstancias em nenhum outro lugar do mundo.
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Para mais, a protecdo adicional aos vinhos traz ainda uma questao relevante,
qual seja, proibe o registro de uma Marca Registrada quando esta Marca se trata de um
descritivo geografico. Além disso, esta se¢do do TRIPS aborda a questdo das regides
vitivinicolas em diferentes paises que tém o mesmo home ou nomes de mesmo som, ou
seja, homonimo. Um exemplo de Indicacbes Geograficas hombénimas é a regido de
Rioja, que se trata de uma é&rea de producdo de vinhos tanto na Argentina como na
Espanha. Diante deste impasse o TRIPS resolve o problema protegendo igualmente as

Indicacdes Geograficas das duas regides (KUZNAR, 2013, p. 15).

3.2.2.3 Negociacdes Internacionais e Exce¢bes a Protecdo da Indicacdo

Geografica

Como visto, o reconhecimento das Indicacbes Geograficas como uma
Propriedade Intelectual autbnoma foi uma conquista da Unido Europeia durante a
celebracdo do TRIPS. Em contrapartida, os europeus tiveram que se satisfazer com um
nivel menor de protecdo as Indicacdes Geograficas que o vigente na comunidade

europeia. O artigo 24 do TRIPS define os limites de tutela as Indicac6es Geograficas.

A l6gica de limitacdo da protecao as IndicacBes Geogréficas se baseia em trés
pilares: os termos considerados genéricos, o direito das Marcas Registradas
anteriormente e de boa fé, e 0 uso continuo e similar de Indicacdes Geograficas para
vinhos e espumantes (KUZNAR, 2013, p. 16).

Assim, nos termos do artigo 24(4) do TRIPS, o0 uso continuo de uma maneira
similar de uma Indicacdo Geografica por pessoas que o utilizara no Estado membro
durante dez anos antes da conclusdo do TRIPS esta autorizado. Desta forma, um
Estado membro ndo é obrigado a evitar “uso continuado e similar de uma determinada
Indicacdo Geografica de outro Membro, que identifique vinhos e destilados em relagéo
a bens e servigos” se essa Indicacdo Geografica foi usada “e 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”
(BRASIL, 1994, artigo 24(4)).
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O caso mais notério que representa uma excecdo do artigo 24(4) é a
controvérsia entre a cerveja de Marca Budwiser e as bebidas produzidas na cidade de
Budwise na Republica Checa. A controvérsia foi julgada por tribunais americanos que
afirmaram que a Marca Budwiser ja teria adquirido um significado secundario e

autbnomo em relacdo a Indicacdo Geografica de Budwise, e, sendo assim, seria
passivel de registro como Marca Registrada (CONRAD, 1996, p. 43).

No que diz respeito ao registro de Marcas Registradas, o artigo 24(5) do TRIPS
informa que o registro, de boa fé, de uma Marca Registada antes do TRIPS continuara
a ser valido, e, além disso, uma Marca constituida por uma Indicacdo Geogréfica sera
considerada valida se a Indicacdo Geogréafica ainda nao tiver sido registrada no seu

pais de origem.

No geral, as disposi¢cdes sobre Marcas Registradas mostram uma caracteristica
importante da secdo: o TRIPS protege a ma aplicagcdo futura e restringe
moderadamente seu escopo de aplicagdo onde os desenvolvimentos passados nao
podem ser revertidos3* (CONRAD, 1996, p. 43).

Dentre os limites de protecdo ainda ha que se falar dos termos genéricos. O

artigo 24(6) comunica que nao é necessario, para os Estados signatarios do TRIPS,

aplicar as disposic¢des de protecéo:

[...] a uma indicacdo geografica de qualquer outro Membro relativa a bens e
servi¢os para os quais a indicagdo pertinente seja idéntica ao termo habitual em
linguagem corrente utilizado como nome comum para 0s mesmos bens e
servigos no territério daquele Membro (BRASIL,1994, artigo 24(6)).

Na leitura do artigo 24(6), € dito de forma clara que tal excecdo alcanca também
0os vinhos e bebidas destiladas. Neste sentido, os Estados Unidos n&o estariam
violando a protecdo de uma Indicacdo Geografica se um nome geografico na Uniédo

Europeia for um termo genérico nos Estados Unidos (CONRAD, 1996, p. 39-40).

Por fim, no que se refere as excecdes e aos limites a protecdo da Indicacao

Geografica, o tratado ainda esclarece que, se uma Indicacdo Geogréafica se tornar

34 Em Inglés: “On the whole, the provisions on trademarks show an important feature of the section: TRIPs
protects future misappropriation and moderately restricts its scope of application where past
developments cannot be reversed”.
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genérica no seu pais de origem, ndo é necessaria qualquer prote¢cdo nos termos do
tratado®® (BRASIL,1994).

33 A PROTECAO DA INDICACAO GEOGRAFICA NO SISTEMA
ESTADUNIDENSE

Nos Estados Unidos, as Indicacdes Geograficas sédo tratadas como Marcas e sao
administradas pelo Escritorio de Patentes e Marcas dos Estados Unidos. Além disso, os
requisitos de rotulagem para o vinho, bebidas de malte, cerveja, espumantes e bebidas
destiladas estdo sob a jurisdicdo do Departamento de Comércio e Tributo de Alcool e

Tabaco.

A politica comercial dos EUA estd ativamente envolvida no atendimento de
preocupacdes dos Estados Unidos a respeito da necessidade de protecdo das
IndicagBes Geograficas da Unido Europeia. As politicas comercias americanas visam
garantir que a protecdo as Indicacbes Geograficas “ndo prejudigue o acesso ao
mercado das industrias norte-americanas” e visam defender o uso comum de certos
nomes de alimentos que se tornaram genéricos (UNITED STATES OF AMERICA,
20164, p. 23-24).

Em geral, Os Estados Unidos estdo buscando protecdo para os proprietarios
atuais de Marcas comerciais americanas que se sobrepdem as Indicacfes Geograficas
protegidas pela Unido Europeia, além de buscar que estas Marcas americanas possam
usar o nome de suas Marcas Registradas em outros paises, incluindo paises da Uniédo
Europeia (BABCOCK, 2015, p. 8).

Nos Estados Unidos, as Indicacdes Geogréficas geralmente se enquadram no
direito comum de posse. Assim no sistema americano quem primeiro chega € quem
primeiro tem o direito, e isso serve ndo apenas paras as Indicacbes Geograficas como
também para as Marcas (UNITED STATES OF AMERICA, 2016a, p. 23-24). Este

35 Art. 24(9): “Nao haverd, neste Acordo, obrigagdo de proteger indicagbes geograficas que nao estejam
protegidas, que tenham deixado de estar protegidas ou que tenham caido em desuso no seu pais de
origem”.
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sistema de Propriedade Industrial relativa as Marcas, por sua vez, se divide em Marca

Registrada, Marca de Certificacdo e Marca Coletiva.

Assim, as Marcas Registradas

[...] protegem palavras, nomes, simbolos, sons ou cores que distinguem bens e
servicos daqueles produtos fabricados ou vendidos por fabricantes e servem
para indicar a origem dos bens. As Marcas Registradas, ao contrario das
Patentes, podem ser renovadas para sempre, desde que sejam usadas no
comércio (traducdo livre)3¢ (UNITED STATES OF AMERICA, 2014, verbete:
trademark).

Os registros de Marcas Registradas séo renovaveis por periodos de 10 anos. As
Marcas Registradas séo sinais distintivos que sdo usados por uma empresa para se
identificar e identificar seus produtos ou servicos aos consumidores e podem assumir a
forma de um nome, palavra, frase, logotipo, simbolo, design ou imagem, ou uma
combinacdo desses elementos. As Marcas Registradas ndo se referem a termos
genéricos, nem se referem exclusivamente a termos geogréaficos (UNITED STATES OF
AMERICA, 2018).

J& as Marcas de Certificacéo

[...] referem-se a qualquer palavra, nome, simbolo, dispositivo ou qualquer
combinacgdo, usado ou destinado a ser usado, no comércio por alguém que néo
seja seu proprietario, para certificar a origem regional, o material, o modo de
fabricacéo, a qualidade, precisdo ou outras caracteristicas dos bens ou servigcos
dessa pessoa, ou que o trabalho ou trabalho nos bens ou servicos foi realizado
por membros de uma unido ou outra organizagdo (traducdo livre)3” (UNITED
STATES OF AMERICA, 2014, verbete: certification mark).

As Marcas de Certificacdo € o que existe de mais similar no sistema americano

com o que chamamos de selo de Indicacdo Geogréfica.

As Marcas Coletivas referem-se a

[...] uma Marca Comercial ou Marca de Servi¢o usada ou destinada a ser usada
no comércio, pelos membros de uma cooperativa, associagdo ou outro grupo ou
organizagéo coletiva, incluindo uma Marca que indique a adesdo em uma uniéo,

36 Trademark “protect words, names, symbols, sounds, or colors that distinguish goods and

services from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods. Trademarks,
unlike patents, can be renewed forever as long as they are being used in commerce”.
87 Em Inglés: “any word, name, symbol, device, or any combination, used, or intended to be used, in
commerce by someone other than its owner, to certify regional or other origin, material, mode of
manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person's goods or services, or that the
work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization”.
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uma associagdo, ou outra organizagéo (tradugéo livre)3® (UNITED STATES OF
AMERICA, 2014, verbete: collective mark).

O Escritério de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (UNITED STATES OF
AMERICA, 200-?, p. 1) define as Indicacbes Geograficas de acordo com o TRIPS,
informando que as Indicagcbes Geogréficas sdo selos que identificam um produto como
originario do territorio, regidao ou localidade, quando o produto possui determinada
qualidade, reputacdo ou outra caracteristica que seja essencialmente ligada a origem
geografica. De acordo com este escritorio, uma Indicacdo Geografica pode assumir
vérias formas, incluindo um nome de local geogréfico, como o Vale de Napa na
California; um simbolo geografico representante, como uma imagem da Torre Eiffel ou a
Estatua da Liberdade; podendo até mesmo ser um esboco de uma area geogréfica
como, por exemplo, o esboco do estado da Fl6rida ou um mapa da Republica
Dominicana; uma cor ou “qualquer outra coisa capaz de identificar a fonte de um bem
ou servico” (traducéo livre) 3° (UNITED STATES OF AMERICA, 2016b, questdo
referenciada: “Are GIs just place names?”).

As Indicacdes Geografica sdo protegidas de acordo com as leis americanas de
Marcas Registradas contra a concorréncia desleal e a violagdo da Marca Registrada,
independentemente de estarem registradas no Escritério de Patentes e Marcas dos

Estados Unidos.

Além disso, para o sistema americano, as Indicacdes Geograficas servem as
mesmas fungcdes que as Marcas Registradas, porque, como Marcas Registradas, séo:
identificadores de origem, garantias de qualidade e interesses comerciais valiosos. Para
mais, o0 modelo de tutela americano ndo protege os termos geograficos que sao
considerados genéricos pois estes sao, “[...] tdo amplamente utilizados que os
consumidores veem como uma categoria de produtos do mesmo tipo, e ndo como uma
origem geogréafica” (traducdo livre)*® (UNITED STATES OF AMERICA, 200-?, p. 1). Um

38 Em Inglés: “a trademark or service mark used, or intended to be used, in commerce, by the members of
a cooperative, an association, or other collective group or organization, including a mark that indicates
membership in a union, an association, or other organization”.

39 Em Inglés: “[...] Anything else capable of identifying the source of a good or service”.

40Em Inglés: T...] when it is so widely used that consumers view it as designating a category of all of the
goods/services of the same type, rather than as a geographic origin”.
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exemplo tangivel & nossa realidade é o champanhe, que muito consumidores acham se

tratar de uma categoria de vinho, e ndo uma Indicagdo Geografica protegida.

3.4 A PROTECAO DA INDICACAO GEOGRAFICA NO SISTEMA DA UNIAO
EUROPEIA

No ambito da Unido Europeia, a protecdo as Indicacdes Geograficas se iniciou
no inicio dos anos 1990 com o Regulamento N° 2081/1992 que tratou da protecdo das
IndicagBes Geogréficas, diferenciando-as das Denominacdes de Origem dos produtos
agricolas e dos géneros alimenticios — como sera detalhado a seguir —, todavia, o
documento ndo incluia no escopo de protecéo os vinhos e os destilados (COUNCIL OF
THE EUROPEAN COMMUNITIES, 1992).

Nada obstante, o Regulamento N° 2081, de 1992, foi substituido pela
Regulamento N° 510 em 2006 (EUROPEAN UNION, 2006), devido a decisao do painel
da OMC que encontrou alguns aspectos do regime da Unido Europeia incompativeis
com as regras da OMC. No julgado, o OMC afirmou que o Regulamento N° 2081/1992
trouxe um tratamento menos favoravel aos produtos ndo pertencentes a Unido
Europeia, com procedimento formalmente idéntico, mas que claramente diminui a
igualdade efetiva de oportunidades, que é um objetivo estabelecido pela OMC (WTO,
2017, p. 72). O novo regulamento entrou em vigor em 2013 (EUROPEAN UNION,
2012).

As normas europeias se baseiam principalmente na qualidade do produto, e,
diante disso, possuem trés tipos de rotulagens: as Denominacdes de Origens
Protegidas, as Indicacbes Geograficas Protegidas e Especialidades Tradicionais
Garantidas (EUROPEAN COMISSION, 2017).

A Denominacao de Origem Protegida, assim como a Denominacao de Origem no
sistema normativo brasileiro, busca proteger produtos agricolas e géneros alimenticios
cuja qualidade ou caracteristica € essencial ou exclusivamente devida a um

determinado ambiente geografico e é produzida, processada e preparada numa
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determinada éarea geografica, utilizando um know-how reconhecido (EUROPEAN
COMISSION, 2017).

Ja Indicacdo Geografica Protegida abrange produtos agricolas e géneros
alimenticios cuja qualidade, reputacdo ou outra caracteristica esta intimamente ligada a
area geografica e onde pelo menos uma das etapas de producdo, processamento ou
preparacdo ocorre na area (EUROPEAN COMISSION, 2017). A figura da Indicagéo
Geografica Protegida do sistema europeu também é equiparada as Denominacdes de
Origens do sistema brasileiro, visto que para ser considerada como tal no sistema patrio
o produto ou servico deve ter “[...] qualidades ou caracteristicas se devam exclusiva ou
essencialmente ao meio geografico, incluidos fatores naturais e humanos”, nédo
havendo especificacdo quanto a quantidade de etapas de producdo que deve ocorrer
dentro de determina regidao (BRASIL, 1996, art. 178).

As Especialidades Tradicionais Garantidas, que no Brasil sdo equiparadas as
Indicacdes de Procedéncia, abrangem os produtos alimentares nos quais se destacam
o carater tradicional, seja na composicdo ou nos meios de producdo. Desta forma sdo
protegidos, por exemplo, produtos resultantes de um método de producdo ou
processamento tradicional, ou, até mesmo produtos compostos de matérias-primas ou
ingredientes utilizados em receitas tradicionais. Ao contrario das Denominagdes de
Origens Protegidas e das IndicacBes Geograficas Protegidas, a origem geogréafica de

um produto registrado como Especialidades Tradicionais Garantidas € irrelevante no
sistema europeu (EUROPEAN COMISSION, 2017).

Os regulamentos da Unido Europeia estabelecem disposi¢cdes que visam tutelar
produtos de uma area geografica definida, devido a ligacao entre as caracteristicas dos
produtos e a sua origem geografica. A Unido Europeia define uma Indicagdo Geografica
como “um sinal distintivo usado para identificar um produto como originario do territério
de um determinado pais, regido ou local onde sua qualidade, reputacdo ou outra
caracteristica esta ligada a sua origem geografica” (traducdo livre)4' (EUROPEAN

COMISSION, 2013). Segundo o bloco econémico europeu, as Indicacbes Geograficas

41 Em Inglés: “distinctive sign used to identify a product as originating in the territory of a particular
country, region or locality where its quality, reputation or other characteristic is linked to its geographical
origin”.
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tém uma importancia econdmica e cultural e “podem criar valor para as comunidades
locais através de produtos profundamente enraizados na tradicdo, cultura e geografia”
(traducdo livre)*? e “apoiar o desenvolvimento rural e promover novas oportunidades de
trabalho na producéo, processamento e outros servicos relacionados” (traducéo livre)*3

(EUROPEAN COMISSION, 2013).

Devido ao seu valor comercial, a prote¢cdo das Indicacbes Geograficas € uma
grande prioridade para a Unido Europeia. Um estudo de 2012 estimou que as vendas
de produtos com selo de Indicacdo Geografica em 2010 foram avaliadas em 54,3
bilhdes de euros, mais da metade desse valor estimado € para vinhos. Os principais
Estados-Membros da Unido Europeia, por valor das vendas de produtos com Indicacao
Geografica, incluem a Franca, Italia, Alemanha, Reino Unido, Espanha, Grécia e
Portugal** (EUROPEAN COMISSION, 2012, p. 4)

A politica comercial da Unido Europeia apoia ativamente uma protecdo mais forte
das IndicagBes Geograficas a nivel internacional, incluindo esta abordagem como parte
das suas negociacfes multilaterais e bilaterais, tendo em vista as preocupa¢des com a
violacbes de Indicacbes Geograficas em todo o mundo pelo uso indevido e pela
imitacéo destes selos distintivos (EUROPEAN COMISSION, 2013).

No que diz respeito a protecdo das Indicacdes Geogréficas, a Unidao Europeia
esta buscando uma previsdo para além do TRIPS que estabeleceria uma lista de
nomes de IndicacBes Geogréficas para serem protegidos de forma direta ou indireta em
paises fora da Unido Europeia. Com a adocdo desta previsdo seria possivel a
coexisténcia de Marcas Registradas existentes anteriores a lista, mas apenas se estas
Marcas tiverem sido registradas de boa fé. Além disso, este sistema acabaria com o
uso de Indicacdes Geograficas de forma indevida, além de garantir o direito de uso aos
seus legitimos proprietarios, garantindo protecdo administrativa e criando um
mecanismo de cooperacao e dialogo, diferente do que acontece no sistema de registro
de Marca Registrada (MATTHEWS, 2015, p. 6-7).

42 Em Inglés: “[...] create value for local communities through products that are deeply rooted in tradition,
culture and geography”.

48 Em Inglés: “[...] support rural development and promote new job opportunities in production, processing
and other related services”.
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4. AS NEGOCIACOES EM DIRECAO A HARMONIZACAO DA PROTECAO A
INDICACAO GEOGRAFICA NO SISTEMA JURIDICO INTERNACIONAL DE
ACORDO COM O TRIPS

Quando surge, entre os Estados membros da OMC, uma disputa que tenha
como objeto as obrigacbes impostas pelo Acordo TRIPS, tais disputas estdao sujeitas
aos procedimentos de solucdo de controveérsias prevista pela prépria OMC. Renato
Ruggiero, ex-diretor-geral da OMC, considera o procedimento de solucdo de
controvérsias como uma das contribuicbes mais importantes da OMC para garantir a
estabilidade econémica mundial. Para Ruggiero (WTO, 2001, p. 38), “sem imposicao, o
sistema baseado em regras seria inutil. O procedimento da OMC ressalta o estado de
direito e torna o sistema de comércio mais seguro e previsivel” (traducdo livre)#°.
Quando hé disputas entre os paises membros, h4 um processo de resolucdo em nivel
internacional para encorajar a conciliagdo (WTO, 20--?c). Este processo € primordial

para o sucesso do TRIPS e para as negociacdes em curso.

As negociacdes do Acordo TRIPS da Rodada Uruguai ndo resolveram todas as
questdes entre os Estados signatarios, conquanto este mesmo documento inclui sua
propria pauta para futuras negociagcbes de modo que se possam pacificar temas
relacionados ao TRIPS (ABBOTT, 2000, p. 167-168). Para mais, o TRIPS também
prevé a exigéncia de uma revisdo de sua implementacéo*®, com o intuito de fazer as
adaptacdes necessarias ao melhor funcionamento do sistema de protecdo as
Propriedades Intelectuais, bem como retomar negociacbes que visem a melhoria do
modelo de protecdo destas propriedades.

Devido a norma do TRIPS que exige uma revisdo do acordo para que este seja

45 Em Inglés: “Without a means of settling disputes, the rules-based system would be worthless because
the rules could not be enforced. The WTQO’s procedure underscores the rule of law, and it makes the
trading system more secure and predictable”.

46 Art. 71(1) do Acordo TRIPS (BRASIL, 1994): “O Conselho para TRIPS avaliara a aplicacdo deste
Acordo apds transcorrido o prazo de transicdo mencionado no paragrafo 2 do Artigo 65. Com base na
experiéncia adquirida em sua aplicagéo, o Conselho empreendera uma revisao do Acordo dois anos apos
aguela data e, subsequentemente, em intervalos idénticos. O Conselho podera também efetuar
avaliagGes a luz de quaisquer acontecimentos novos e relevantes, que possam justificar modificagdo ou
emenda deste Acordo”.
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melhor implementado no &mbito interno de cada pais e, também, devido & existéncia de
guestdes ainda nao pacificadas no que tange a implementacédo do TRIPS, os Estados
membros da OMC foram obrigados a incluir alguns itens na pauta do Conselho do

TRIPS para que fossem negociados futuramente.

Dentre os itens pautados, h4 um destaque relacionado as negociacdes relativas
ao estabelecimento de um sistema multilateral de notificacdo e registro de Indicacoes
Geogréficas para vinhos e ao escopo de protecdo das Indicacdes Geograficas*’. Este
tema € polémico, exatamente por questdes de organizacdo interna de paises
dominantes como os membros da Unido Europeia e os Estados Unidos, que divergem
fundamentalmente sobre como deve ser um sistema multilateral de notificacdo e
registro de Indicacbes Geograficas. Contudo, tais negociacbes sdo de fundamental
importancia para criar um entendimento pacificado destinado a protecéo das Indicacdes

Geogréficas.

4.1 O CONSELHO DO TRIPS E A POSSIVEL IMPLEMENTACAO DE UM SISTEMA
MULTILATERAL DE REGISTRO PARA AS INDICACOES GEOGRAFICAS

O Conselho para os Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio (“Conselho do TRIPS”) se trata de um 6érgdo encarregado do bom
funcionamento do TRIPS. Geralmente, o Conselho do TRIPS € incumbido de revisar o
funcionamento desse acordo, que inclui a revisdo das legislacdes de implementacédo de
cada pais, conforme esta estipulado no procedimento de notificagcdo em conformidade
com o paragrafo 2 do artigo 63 do TRIPS*,

47 Art. 24(1) do TRIPS (BRASIL, 1994): “Os Membros acordam entabular negociagdes com o objetivo de
aumentar a protecdo as indicacdes geograficas especificas mencionadas no ARTIGO 23. As disposi¢cdes
dos paragrafos 4 a 8 abaixo ndo serdo utilizadas por um Membro como motivo para deixar de conduzir
negociagbes ou de concluir acordos bilaterais e multilaterais. No contexto de tais negociac¢Bes, 0s
Membros se mostrardo dispostos a considerar a aplicabilidade ulterior dessas disposicdes a indicacdes
geogréficas especificas cuja utilizagao tenha sido o objeto dessas negociagoes”.

48 De acordo com o artigo 63(2) do TRIPS (BRASIL, 1994), os Estados membros ficam obrigados a
notificar ao Conselho para TRIPS as leis e regulamentos tornados efetivos dentro do seu territorio que
tenham como objeto as normas estipuladas pelo TRIPS, a fim de auxiliar o Conselho em seu dever
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O Conselho do TRIPS também desempenha um papel importante como
facilitador nas negociacdes para o desenvolvimento de um sistema multilateral de
registro de Indicacdes Geograficas para o vinho, como esta ordenado pelo artigo 23(4),

que declara:

Para facilitar a protecdo das indicacGes geograficas para vinhos, realizar-se-ao,
no Conselho para TRIPS, negociagfes relativas ao estabelecimento de um
sistema multilateral de notificacdo e registro de indicacdes geogréficas para
vinhos passiveis de protecdo nos Membros participantes desse sistema
(BRASIL, 1994, art. 23 (4)).

Os paises membros concordaram em entrar nessas hegociacées com 0 objetivo
de aumentar a protecdo das Indicacdes Geograficas, deste modo, consoante com o
Acordo”®, cabera ao Conselho do TRIPS organizar e facilitar as consultas bilaterais ou

plurilaterais entre os membros, com o intuito de levar adiante as negociacoes.

As negociacbes fazem parte de um projeto extenso e vém progredindo
lentamente, contudo o Conselho do TRIPS continua seu trabalho iniciado em 1997
(WTO, 1997). Apesar de o Artigo 23(4) acima citado tratar especificamente da
necessidade de negociacbes de um sistema de registro em relacdo aos vinhos, foi
constatado pelo Conselho do TRIPS a necessidade de um sistema de registro de
Indicacbes Geograficas também para bebidas destiladas. Com isso as bebidas
destiladas também foram postas em pauta e estdo incluidas em trabalhos e
negociacdes (WTO, 1996, p. 7).

No inicio de suas atividades, o Conselho do TRIPS concentrou-se na coleta de
informacdes e sua organizacdo, para que pudesse exercer de forma efetiva a funcao de
mediador (WTO, 1996; WTO 1997). Posteriormente, o Conselho do TRIPS anunciou
que a Comunidade Europeia apresentou uma proposta de registro multilateral de
Indicacdes Geograficas. Além disso o Conselho discutiu a possibilidade de outros

Estados membros apresentarem novas propostas e/ou comentarios a proposta feita
pela Comunidade Europeia (WTO, 1998c).

Duas propostas foram recebidas para o sistema de registro de Indicacdes

Geograficas: uma proposta da Comunidade Europeia, em julho de 1998 (WTO,1998c);

revisdo da operacdo do Acordo. Estas notificagbes sdo a base para que o Conselho possa exercer de
forma efetiva o sua atribuicéo de fiscalizar as legislagGes implementadas em cada pais.
49 Artigo 24(1)-(3) do TRIPS (BRASIL, 1994).
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e uma proposta conjunta dos Estados Unidos e do Japao, em fevereiro de 1999,
revisada para uma proposta conjunta do Canada, Chile, Japdo e Estados Unidos
(WTO,1999h). Além disso, foi também apresentada outra solicitagdo buscando incluir
no sistema de registro outros produtos além do vinho e bebidas destiladas (WTO,

1999c). Essas propostas serdo discutidas nas proximas secoes.

4.1.1 A Proposta Europeia de Registro e Protecao das Indicacdes Geograficas

Durante as negociac¢des acerca da protecao as Indicacbes Geogréficas, a Unido
Europeia buscou proteger suas Indicacbes Geograficas frente aos Estados Unidos, a
Australia e Nova Zelandia, ja que esses paises estabeleceram industrias vinicolas que
usam IndicacBes Geograficas europeias em seus territdrios nacionais, e com isso estes
paises ganharam destaque no mercado de vinho, negociando, principalmente, com a
Asia (LINDQUIST, 1999, p. 319-320).

A Unido Europeia (UE), sempre com o intuito de proteger de forma mais ampla
as Indicacbes Geograficas, apresentou uma proposta de sistema de protecéo
internacional, e com isto deu um impulso de grande importancia para as negociacoes
de um sistema multilateral de notificacdo e registro de Indicacdes Geograficas para
vinhos e destilados (WTO, 1998c). Devido ao carater protecionista da proposta, esta

passou a ser conhecida como “TRIPS-plus” ou “valor agregado™® (WTO, 1999h).

Os principais pontos da proposta feita pela Unido Europeia para o registro de
Indicacbes Geogréficas foram: o procedimento de submissdo das Indicacdes
Geogréficas a serem registradas; um procedimento para, caso necessario, um Estado
se opor as Indicacdes Geograficas listadas; os efeitos legais do registro internacional, e
meios futuros de alteracao do registro (WTO, 1998c; WTO, 1999h).

Inicialmente, a Unido Europeia propds que os Estados signatarios do TRIPS, de
forma voluntaria, utilizassem o sistema de registro, apresentando uma lista de

IndicagBes Geograficas ja reconhecidas e protegidas como tais no seu pais de origem.

50 Em Inglés: “value-added”.
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Além disso, os Estados signatarios deveriam apresentar também a legislacdo do seu
pais que tem por intuito a protecdo as Indicagbes Geogréficas (WTO, 1998c, p. 2).

Nesta proposta a Unido Europeia também propés que os Estados membros
tinham um ano para examinar uma solicitacéo e, dentro deste prazo, qualquer membro
poderia se opor a uma solicitacdo de outro com base em razdes dentro do contexto do
TRIPS (WTO, 1998c, p. 2).

Os motivos para oposi¢ao deveriam necessariamente estar dispostos no TRIPS,
e incluiam as hipoteses: quando a Indicacdo Geografica ndo corresponder a definicdo
posta no Artigo 22(1) do TRIPS; quando ndo h& um sistema de protecao as Indicacbes
Geogréficas no pais de origem (artigo 24(9)); quando a Indicacdo Geogréfica €&
considerada genérica, tal como descrito no artigo 24(6); ou qualquer caso abrangido
pelo artigo 22(4)%! (WTO, 1998c, p. 2; BRASIL, 1994).

Um ano ap0s a notificacéo pelo secretariado da OMC, as Indicacdes Geograficas
ficariam total e indefinidamente protegidas em todos os paises membros da OMC. O
secretariado ficaria responsavel por adotar as medidas necessarias exigidas pelo
Acordo TRIPS para proteger efetivamente as Indicacdes Geograficas registradas sob o

sistema multilateral em seus territorios (WTO, 1998c, p. 3).

Conforme a proposta da Unido Europeia, a submissao de nomes para protecao
da Indicacdo Geografica ocorreria de forma voluntaria, entretanto os produtos aceitos
para registro estariam protegidos em todos os paises membros da OMC (WTO, 1999h).
Devido a este item, alguns paises questionaram a interpretacdo da Unido Europeia a
respeito do artigo 23(4) do TRIPS, pois, de acordo com esse acordo, 0 sistema
multilateral de notificacéo e registro de Indicacbes Geogréficas para vinhos passiveis de
protecdo so6 vinculariam os “[...] Membros participantes desse sistema” (grifos aditados)
(BRASIL, 1994, artigo 23(4); WTO, 1999h).

O significado desta frase ndo € claro, mas a interpretacdo da Unido Europeia é

uma logica possivel, até porque ter apenas alguns membros participando do sistema

51 Artigo 22(4) do TRIPS (BRASIL, 1994): “As disposi¢des dos paragrafos 1, 2 e 3 serdo aplicadas a uma
indicagdo geogréafica que, embora literalmente verdadeira no que se refere ao territorio, regido ou
localidade da qual o produto se origina, dé ao publico a falsa ideia de que esses bens se originam em
outro territorio”.
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frustraria o proposito dessas negociagcfes, que visam aumentar a protecdo das
IndicagBes Geogréficas individuais, de acordo com o Artigo 23 (MARTIN, 2004, p. 134).

O sistema de registro das Indicacbes Geograficas proposto pela Unido Europeia
também tenta criar normas em nivel internacional que possam unir 0S paises
legalmente, apesar do fato de os Estados membros terem sistemas de leis variados
para proteger as Indicacdes Geograficas dentro de seus proprios territérios. Uma lei
multinacional abrangente poderia proteger as Indicacfes Geograficas sem exigir que
cada pais alterasse ou abandonasse suas proprias leis ou praticas existentes. A
proposta da Unido Europeia salienta que o sistema de registro por eles proposto nao
exigiria que os paises membros tivessem que alterar seu sistema normativo interno
(WTO, 1999h).

Somente 0s paises que se opuseram ao registro ficariam isentos de proteger as

Indicacdes Geograficas (WTO, 1999h). A proposta da Unido Europeia diz:

Se o registro for recusado e a recusa confirmada pelo mecanismo apropriado
dentro de um prazo razoavel, somente um Membro que tenha se oposto a
concesséo de protecdo e tenha produzido provas para apoiar sua oposi¢cdo ndo
precisa aplicar o principio da protecdo plena e indefinida (traducéo livre) 52
(WTO, 1998c, p. 3).

Esta disposicao parece violar o TRIPS de duas formas: primeiro, se um Estado
membro s6 pode se opor a uma aplicacdo baseada em razdes derivadas do Acordo
TRIPS, entdo uma oposi¢cdo bem sucedida significa que a Indicacdo Geografica ndo é
passivel de protecdo nos termos do TRIPS; segundo, se apenas o Estado membro
oponente ndo precisa proteger a Indicacdo Geografica, entdo parece que o tratamento
de nacdo mais favorecida seria violado. Uma maneira de resolver este problema da
proposta da Unido Europeia seria adotar o seguinte procedimento: quando uma
oposicao a uma Indicacdo Geogréfica é aceita, a Indicacdo Geografica proposta ndo

deve ser registrada.

Por ultimo, a proposta da Unido Europeia ainda prevé a possibilidade de registo

52 Em Inglés: “If registration is refused and the refusal is confirmed by the appropriate mechanism within a
reasonable period of time, only a Member who had opposed the granting of protection and produced
evidence to support its opposition need not apply the principle of full and indefinite protection referred to in
paragraph 1 above”.
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constante, jA& que os membros poderiam solicitar o registo de novas Indicagbes
Geograficas ou reexaminar uma Indicacdo Geografica ja registrada a qualquer
momento (WTO, 1998c, p. 3).

4.1.2 A Proposta Americana de Registro e Protecdo das Indica¢c8es Geograficas

Os Estados Unidos responderam a proposta da Unido Europeia com uma
contraproposta. Posteriormente outros paises membros da OMC, incluindo a Australia,
0 Japdo, a Republica da Coreia, o0 Canada, o Chile e Hong Kong também expressaram

suas preocupacdes em relacdo a proposta da Unido Europeia.

Uma das principais criticas a proposta europeia dizia a respeito a probabilidade
de haver uma alteracdo das obrigacées dos Estados membros da OMC, no ambito do
Acordo TRIPS, de forma que esta alteracdo néo ocorreria de forma voluntéria, tendo os
Estados membros que se submeterem a um sistema de prote¢cdo mais amplo do que
acordaram quando assinaram e ratificaram o TRIPS. Outra critica se relaciona ao fato
da imposicéo de requisitos processuais custosos e onerosos ndo so para o secretariado
da OMC, mas também para os integrantes da OMC (MARTIN, 2004, p. 135).

A proposta liderada pelo governo norte americano configura-se como um projeto
minimalista, com natureza meramente informativa. Assim, no modelo proposto pelos
americanos nao se fala em novas obrigacdes, devendo acomodar os varios sistemas de
protecdo de Indicacdes Geogréficas existentes em todos os regimes juridicos da OMC,;
por outro lado, ndo se devem impor encargos ou custos indevidos ao secretariado da
OMC,; e a participacdo dos membros da OMC deve ser voluntaria e ndo onerosa (WTO,
1999g).

De acordo com a proposta dos EUA, a OMC publicaria uma lista das Indicagbes
Geograficas fornecidas pelos paises membros, indicando os produtos que estdo sendo
protegidos internamente (WTO, 1999h). Neste modelo, os Estados membros, a luz da
lista supracitada, devem explicitar a forma pela qual as Indicacdes Geograficas sao

protegidas com base em suas leis internas, bem como informar se, de acordo com a
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suas leis, as Indicacdo Geogréficas listadas tém uma data de expiracdo para a sua
protecdo, em havendo, esta informacéo também deve estar presente na lista. Aqui cabe
salientar que o secretariado ndo tem discricionariedade para aceitar ou negar a

notificacdo de uma Indicacdo Geografica (WTO, 1999q, p. 3).

No que tange aos efeitos desta proposta americana nas legislagdes nacionais, 0s
participantes seriam legalmente obrigados a consultar a base de dados sobre as
Indicacdes Geograficas, juntamente com outras fontes de informacéao, quando for tomar
decisbes relativas ao reconhecimento e protecdo das Indicacées Geograficas (WTO,
1999qg, p. 3). Esta proposta informa que, se algum membro quisesse contestar a
protecdo dada a uma Indicacdo Geografica em um determinado pais, o desafio teria de
ser feito no préprio sistema normativo do pais, e ndo em ambito internacional como

proposto no modelo europeu (WTO, 1999h).

Os Estados Unidos argumentam que o modelo proposto por eles reflete os
diferentes métodos de protecdo das Indicacbes Geograficas em diferentes paises
(WTO, 1999h). Além disso, os americanos acreditam que o sistema de registro deve ser
completamente voluntario e que “um membro da OMC néo é obrigado a participar deste
sistema para obter protecdo integral sob o Acordo TRIPS por suas Indicacdes
Geograficas para vinhos e bebidas espirituosas” (traducéo livre)> (WTO, 1999g, p. 2).

A proposta dos EUA é certamente menos protecionista e menos rigorosa do que
a da Unido Europeia. A Unido Europeia criticou a proposta dos EUA como sendo
“pouco mais do que a criacdo de um banco de dados que pouco contribuiria para a

protecdo de Indicacdes Geograficas” (traducéao livre)>* (WTO, 1999h).

A proposta dos EUA pode ser vista como minimalista, o que significa que pouco
acrescenta ao TRIPS e pouco contribui para o objetivo de maior protecéo as Indicacdes
Geogréficas. O ndo cumprimento da obrigacdo de analisar a base de dados traria
consequéncias meramente politicas, sem qualquer forca legal. Contudo, esta proposta

foi largamente aceita, tendo o apoio de diversos paises, entre eles Canada, Australia,

53 Em Inglés: “A WTO Member is not required to participate in this system to obtain full protection under
the TRIPS Agreement for its geographical indications”.

54 Em Inglés: “little more than the creation of a database that would contribute little to task the protection of
geographical indications”.
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Argentina, Brasil, Nova Zelandia, Bolivia e Chile (WTO, 1999h).

4.2 REVISAO DA APLICACAO DAS DISPOSICOES DO TRIPS NO QUE TANGE AS
INDICACOES GEOGRAFICAS

Buscando manter o controle da protecdo as Indicagbes Geogréficas, o TRIPS
trouxe em seu regulamento a possibilidade de revisdo de leis e normas nacionais, de
modo que que tais normas estivessem em conformidade com o disposto no acordo. No
que tange as Indicacbes Geogréficas, o TRIPS indica a revisdo das normas e leis
internas de forma ainda mais cautelosa, visto que € imperioso buscar um sistema

internacional harmoénico e coeso.

O artigo 24(2) do TRIPS exige que o Conselho do TRIPS reveja como esta
ocorrendo, no ambito interno de cada pais, a aplicacdo das disposicfes da Sec¢do do
TRIPS relativas as Indicacfes Geogréficas. O artigo também permite ao Conselho do
TRIPS atender “qualquer questdo que afete o cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nessas disposi¢cdes” (WTO, 1996, p. 8; BRASIL, 1994). Além disso, o
Conselho também podera tomar medidas, conforme seja acordado entre os Estados
membros, para facilitar a aplicacdo e promover os objetivos de protecédo as Indicacbes
Geogréficas (BRASIL, 1994). Sendo assim, cabe ao Conselho do TRIPS a manutencéo
da forca protetiva dos dispositivos do Acordo. Qualquer questdo que venha a suscitar
duavidas a respeito da aplicacdo do TRIPS deve, primeiramente, ser levado ao Conselho
do TRIPS.

Esta revisdo e manutencdo prevista pelo Acordo TRIPS, que visa garantir um
sistema juridico internacional coerente para protecdo das Indicacbes Geogréficas, é
realizado por meio de consultas informais e submissdo de sugestdes dos Estados
membros (WTO, 1997, p. 4). O proprio dispositivo informa que questdes relacionadas a
protecdo das Indicagcbes Geograficas:

[...] podera ser levada a atengédo do Conselho, o qual, a pedido de um Membro,
realizara consultas com qualquer outro Membro ou Membros sobre as questbes
para as quais nao tenha sido possivel encontrar uma solugdo satisfatoria
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mediante consultas bilaterais ou multilaterais entre os Membros interessados
(BRASIL, 1994, artigo 24(2)).

Ao longo do tempo as consultas realizadas pelos Estados membros resultaram
num projeto de condensar todas as questdes ja postas, e elaborar um checklist com as
davidas e perguntas, submetidas anteriormente e ja respondidas, que visem clarificar
guestdes relacionadas a aplicacdo das normas de protecdo a Indicacdo Geografica nos

regimes nacionais (WTO, 1998a, p. 6).

Assim, em julho de 1999, o Conselho solicitou um documento resumindo as
respostas ao checklist elaborado em 1998, “a fim de facilitar a compreensdo das
informacdes de forma mais detalhada do que foi fornecido nas respostas” (traducéo
livre)®® (WTO, 1999a, p. 4). Este resumo, referenciado como “Lista de Questdes”, é de
grande utilidade para o Conselho do TRIPS, vez que este pode usar tais informacdes
coletadas para facilitar a operacao do TRIPS e proteger as Indicacfes Geograficas.

E preciso deixar claro o carater informativo e ndo vinculativo da Lista de
Questdes adotada em 1998. O propdsito da Lista de Questbes adotada em 1998, “[...]
era meramente facilitar uma compreenséao das informagdes mais detalhadas que foram
fornecidas nas respostas nacionais a Lista de Verificacdo” (traducado livre) (grifos
aditados)®® (WTO, 2003b, p. 4).

Contudo, de acordo com a Unido Europeia, as respostas a Lista de Verificacao, e
sua posterior condensacdo para Lista de Questdes adotadas em 1998 (WTO, 2003b),
também poderiam ser Uteis para estabelecer um sistema multilateral de notificacédo e
registro de Indicacbes Geogréaficas para vinhos, nos termos do artigo 23(4) do TRIPS
(BRASIL, 1994).

4.3 O ESCOPO DOS SISTEMAS PROPOSTOS

O escopo do sistema de registo das Indicacdes Geogréficas € uma questédo

5% Em Inglés: “[...] in order to facilitate an understanding of the more detailed information that had been
provided in these responses”.

5% Em Inglés: “[...] its purpose was merely to facilitate an understanding of the more detailed information
that had been provided in national responses to the Checklist”.
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problemética no que tange as negociagfes internacionais que visem um sistema
comum de protegéo a esta Propriedade Industrial. O Acordo TRIPS diz que os Estados
membros da OMC irdo negociar um sistema internacional de registro de Indicacdes
Geograficas para vinho (BRASIL, 1994, art. 23(4)).

A Unido Europeia prop6s um sistema de registro que inicialmente abrangia

apenas os vinhos e as bebidas destiladas, no entanto:

[...] uma vez que o sistema esteja em funcionamento e a experiéncia de seu uso
tenha sido acumulada, pode ser oportuno considerar o langcamento de
discussBes complementares com o objetivo de estender a cobertura do registro
multilateral a outros bens, em etapas (traducgéo livre)>” (WTO, 1998c, p. 1).

Outros paises como Islandia, Republica Checa, Marrocos, india, Venezuela,
Cuba, Turquia e Nigéria também foram a favor de acrescentar, ao sistema de registro,
outros produtos, além dos vinhos (WTO, 1998b).

Na reunido do Conselho do TRIPS em dezembro de 1998, paises como Estados
Unidos, Japdo, Australia, Republica da Coréia, Canada, Chile e Hong Kong criticaram a
proposta da Unido Europeia, afirmando se tratar de uma proposta excessivamente
ambiciosa (WTO, 1998b). Nesta critica, tais paises informam que o TRIPS sé obriga
gue os Estados membros negociem de forma a encontrar um sistema multilateral de
registro para os vinhos, como dito no artigo 23(4) do TRIPS®8 (BRASIL, 1994).

Contudo, uma vez que o artigo 23(4), remete ao artigo 23, que tem como titulo
“Protecdo Adicional as Indicacdes Geograficas para Vinhos e Destilados”, ha um forte
argumento no sentido de incluir as bebidas destiladas no regime de registo (WTO,
2011). Ademais, deve-se observar que o TRIPS n&o menciona a necessidade de uma
protecdo adicional, como a criacdo de um sistema de registro, para outros produtos,

tendo estes a protecéo indicada pelo artigo 22 (BRASIL, 1994).

E clara a divisdo entre os Estados signatarios do TRIPS a respeito da pertinéncia

da expansdo da protecdo as Indicacbes Geograficas a outros produtos. Em 21 de

5T Em inglés: “I...] once the system is up and running and experience of its use has been accumulated, it
may then be opportune to consider launching complementary discussions with the objective of extending
the multilateral register's coverage to other goods, in stages”.

58 Art. 23(4) do Decreto N° 1.355, de 30 de dezembro de 1994: “Para facilitar a protegao das indicagdes
geogréficas para vinhos, realizar-se-do, no Conselho para TRIPS, negociagGes relativas ao
estabelecimento de um sistema multilateral de notificagdo e registro de indicacdes geogréaficas para
vinhos passiveis de protecao nos Membros participantes desse sistema”.
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marco de 2000, um grupo de paises signatarios expressou ao Conselho do TRIPS que
“0 nivel mais elevado de protecdo dado aos nomes de lugares usados para identificar
vinhos e destilados deve ser expandido para Indicacdes Geograficas que identifiquem
outros produtos” (traducéo livre)*>® (WTO, 2000b).

Enquanto as Indicacbes Geogréficas em geral sdo protegidas para evitar a
concorréncia desleal e a inducédo de consumidores ao erro, varios Estados membros da
OMC - como Unido Europeia, Suica, Islandia, Turquia, Republica Checa, Poldnia,
Liechtenstein, Letdnia, Estonia, Eslovénia, Bulgaria, india, Paquistdo, Mauricia, Quénia,
Sri Lanka, Egito, Cuba, Republica Dominicana, Honduras, Indonésia e Nicardgua —
argumentam que o nivel mais alto de prote¢do dada ao vinho e as bebidas alcodlicas
deve ser expandido para todas as Indicagbes Geograficas (WTO, 1999d; WTO, 1999¢;
WTO, 1999f; WTO, 2000a).

E importante a percepcgéo de que € defendido internacionalmente que os direitos
de propriedade intelectual, em regra, prejudicam as economias paises em
desenvolvimento vez que as Marcas e Patentes de maior valor econbmico sdo de
posse de paises desenvolvidos; contudo, defende-se também que as Indicacdes
Geogréficas podem ser um direito de Propriedade Intelectual mais vantajoso para suas
economias em desenvolvimento (DOWNES, 2000, p. 268-273). Nesta esteira, percebe-
se gue a maioria dos paises que apoiaram a expansao da protecdo dada aos vinhos a

outros produtos, sdo Estados em desenvolvimento.

Esses Estados membros, paises em desenvolvimento, argumentam que o artigo
24 do TRIPS determina que as negocia¢cdes para ampliacao de protecdo as Indicacdes
Geogréficas devem estender-se todos os produtos desta classe (WTO, 2000b).

A Republica Tcheca declarou em sua comunicacdo para o Conselho do TRIPS

gue, no Relatorio de 1996, o préprio Conselho concordou que os membros:

[...] teriam a oportunidade, no ambito da revisdo da aplicacdo das disposicdes
da secdo sobre IndicacGes Geograficas, como previsto no Artigo 24(2) do

59 Em Inglés: ‘Ttlhe higher level of protection given to place names used to identify wines and spirits
should be expanded to geographical indications identifying other products”.
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TRIPS, de apresentar contribuicdes sobre a questdo do escopo protecdo das
Indicagbes Geograficas (traducgéo livre)®® (WTO, 1999f, p. 2).

Esses paises acreditam e defendem que o Artigo 24(2) do TRIPS permite a
contribuicdo dos paises membros quanto a questdo de escopo, uma vez que O
Conselho deve rever a aplicagdo das disposi¢cdes que podem levar a um aumento na
protecdo (WTO, 1999d; WTO, 1999%e; WTO, 1999f; WTO, 2000a). Tais paises
consideram que a extensdo da protecdo das Indicacbes Geograficas € uma questao
viavel na agenda de negociacdes, uma vez que o Conselho pode incluir em suas
pautas qualquer assunto que afete o cumprimento das obrigacbes e pode tomar
qualquer medida para facilitar o funcionamento dos objetivos da secdo (WTO, 1999d;
WTO, 1999e; WTO, 1999f; WTO, 2000a).

Os Estados proponentes da ampliacdo da protecdo para Indicacdes Geograficas
também compreendem o artigo 24(1) do TRIPS, que obriga os membros a entrar em
negociacfes para aumentar a protecdo das Indicacdes Geogréficas individuais nos
termos do Artigo 23, de forma a dar interpretacdo de que a protecdo pode ser
expandida para outros produtos além do vinho e bebidas destiladas (WTO, 1999d;
WTO, 1999¢; WTO, 1999f;, WTO, 2000a). O lado protecionista do debate adota uma
abordagem inclusiva em relacéo as negociacdes e propde que tanto o tipo de sistema a
ser adotado, como o escopo do sistema a ser escolhido devem ser discutidos
concorrentemente; sendo, para este grupo, impossivel desvencilhar os dois temas
(WTO, 1999d; WTO, 1999¢; WTO, 1999f; WTO, 2000a).

O outro lado do debate apoia a concentracdo na tarefa atual de estabelecer o
sistema de registro multilateral antes de negociar uma extensdo no que diz respeito a
cobertura do produto (WTO, 2000b). Os seguintes Estados membros se opdem a
expansdo de um nivel mais alto de protecdo a outros produtos: Estados Unidos,
Canada, Australia, Nova Zelandia, México, Brasil, Argentina e Hong Kong China (WTO,
2000b).

A Nova Zelandia, por exemplo, acredita que uma extensdo do escopo de bens

60 Em Inglés: “[that WTO Members] would have the opportunity in the framework of the review of the
application of the provisions of the section on geographical indications as provided in Article 24:2 of the
TRIPS Agreement to present inputs on the issue of the scope of the protection of geographical
indications”.
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cobertos pelo artigo 23 do TRIPS seria prematuro (WTO, 2000b). A maioria desses
paises tem se obstado em dar protecdo mais ampla as Indica¢cdes Geograficas, uma
vez que ndo é de seu interesse. A Australia recomendou que a discussao sobre o
sistema de notificacdo e registro de Indicacdes Geogréaficas fosse separada da
discusséo sobre o escopo da cobertura de tal sistema, “para facilitar o trabalho e evitar
confusdes” (traducéo livre)®* (WTO, 1999¢, p. 1).

Embora esses paises desejem abordar as negociacfes sobre a protecdo de
indicacdes geograficas e a expansdo do TRIPS de forma mais lenta, os Estados
membros que poderiam se beneficiar ao maximo de uma protecdo maior das Indicacbes

Geogréficas estao prontos para avancar rapidamente.

4.4 PROBLEMAS DERIVADOS DAS NEGOCIACOES E PROPOSICOES DE
HARMONIZACAO DO SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTECAO A INDICACAO
GEOGRAFICA

Indmeros sdo os problemas que atingem as negociacdes sobre um sistema
harmonico de registro internacional das Indicacdes Geograficas. Escusado sera dizer o
principal deste problema, qual seja, o interesse interno de cada pais em manter um
sistema que beneficie os seus produtos. Para tanto, resta claro que a Unido Europeia
defendera veementemente a expansdo da protecdo as Indicacdes Geogréficas, visto
gue se trata de um bloco econdmico com alta producdo de bens com selo de Indicacéo
Geogréfica. Os Estados Unidos, em contrapartida, buscam manter um sistema de
registro que permita o reconhecimento de termos genéricos, 0 que autoriza as suas
empresas a continuar utilizando termos que, em outros moldes, seriam considerados

selos de Indicacdo Geogréfica.

Contudo, além de interesses econdémicos, ha também outras diferencas que
contribuem para o desacordo na busca de um sistema multilateral de Indicagdo

Geogréfica, como as diferencas nas leis nacionais de cada pais membro e o modelo a

61 Em Inglés: “[...] to facilitate work and avoid confusion [...]".
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ser adoto para o sistema de registro, qual seja, 0 modelo americano ou 0 modelo

europeu de protecdo as Indicacdes Geograficas.

As consideraveis diferencas encontradas nos sistemas juridicos dos paises
membros da OMC é um problema que constantemente afeta os acordos multinacionais.
Este problema existe especialmente no caso de protecdo de Indicacdes Geograficas,
em que os Estados Unidos priorizam o sistema de Marcas Registradas e a Uniédo

Europeia prioriza a legislacéo especifica de Indicacbes Geogréficas.

Enquanto alguns paises tém leis especificas de Indicacdes Geograficas, “outros
usam lei de Marcas Registradas, defesa do consumidor, lei de marketing ou lei comum
ou combinacdes destas” (traducdo livre)®? (WTO, 1998b) Alguns paises europeus tém
listas formais de Indicacbes Geograficas registradas (WTO, 1998b). Por outro lado,
outros paises contam com processos judiciais para identificar, em termos mais precisos,
0 escopo de suas leis (WTO, 1998b).

A diferenca de opinido juridica em relagéo as indicacfes geogréaficas levou a uma
batalha entre os Estados Unidos e a Unido Europeia no que diz respeito ao nivel de
protecdo dado as Indicacbes Geograficas sob o TRIPS, e as negociacdes que

ocorreram sob a supervisdo do Conselho do TRIPS.

4.4.1 O Debate entre o Modelo Americano e o Modelo Europeu de Protecdo a

Indicacdo Geografica

O debate entre EUA e Uniédo Europeia decorre de seu tratamento diferenciado no
que tange as normas de protecdo as Indicacbes Geograficas. Em suma, os Estados
Unidos nédo tém leis especificas de Indicacdo Geogréfica, e as protegem por meio da
legislacdo de Marcas Registradas e, quando for pertinente, por meio da lei de

concorréncia desleal.

Historicamente os Estados Unidos ndo deram uma importancia cultural ou

62 Em Inglés: “Some have specific geographical indications laws. Others use trademark law, consumer
protection law, marketing law or common law or combinations of these”.
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econdmica as Indicacdes Geograficas como fizeram muitos paises da Europa. Isso
ocorreu porque 0s paises europeus desenvolveram a lei de Indicacdo Geografica
baseado no sistema romanistico de registro, enquanto os Estados Unidos
desenvolveram a lei de Marcas Registradas baseada no sistema anglo-americano de
registro (CONRAD, 1996, p. 17-21).

Além disso, as designacfes geograficamente significativas comecaram a evoluir
para termos genéricos quando imigrantes europeus trouxeram mudas para os Estados
Unidos para cultivar uvas que produziam vinhos com 0s mesmos nhomes das
designacfes usadas na Europa (LINDQUIST, 1999, p. 313). A reacao hostil dos
Estados Unidos a lei de Indicacdes Geograficas também deriva do fato de esta lei
fornecer protecéo especial indefinida a nomes de locais que, devido as caracteristicas
destes locais, produzem produtos agricolas reconhecidos como Indicacdes Geograficas
(WTO, 20--?2d).

Os Estados Unidos acreditam que ninguém pode ter o direito exclusivo de usar
um nome geografico, de modo que outras pessoas que tenham negocios no mesmo
local e que produzam artigos similares ndo devem ficar impedidas de representar de
forma verdadeira aos consumidores que seus bens e servicos sao originarios do
mesmo local que uma Indicacdo Geogréfica protegida. Além disso, os americanos
defendem que ninguém pode ter o direito exclusivo a utilizagdo da denominacdo de
uma Indicacdo Geografica, impedindo que terceiros usem o termo geografico nos seus
produtos (CONRAD, 1996, p. 20-21).

Em vez de proteger os direitos exclusivos das regides geograficas, os Estados
Unidos, por meio de seu sistema de Marcas Registradas, oferecem protecdo para um
produto exclusivo ou para um produto que se distingue daqueles fabricados ou
vendidos por terceiros (U. S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE, 2011, 88 1051-
1127). Os Estados Unidos tém poucas Indicacbes Geograficas em comparagcdo com
Marcas Registradas e consideram muitos nomes, normalmente nomes de Indicagdes
Geogréficas dignas de protecdo, como termos genéricos aos quais 0s americanos dao

pouca importancia geografica (CONRAD, 1996, p. 12).

Como dito, a legislacdo dos EUA, baseada doutrinariamente em um sistema de
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Marcas Registradas, aborda vagamente a protecdo de Indicacdes Geogréficas. A
normativa sobre Indicagbes Geograficas “nos Estados Unidos deriva de uma juncéo de
leis e regulamentos néo relacionados ao tema que, juntos, regem 0 uso e a protecao”
(traducdo livre)®3 desta Propriedade Intelectual (BENDEKGEY; MEAD,1992, p. 767). As
leis que, em sua juncdo, regem as IndicagBes Geograficas nos Estados Unidos séo: a
Lei Federal de Marca Registrada (traducéo livre)®4(U. S. GOVERNMENT PRINTING
OFFICE, 2011, 88 1051-1127), regulamentos do Departamento de Alcool, Tabaco e
Armas de Fogo dos Estados Unidos (traducéo livre)®® (U. S. GOVERNMENT PRINTING
OFFICE, 2007), e o Lanham Trademark Act, de 1946 (U. S. GOVERNMENT PRINTING
OFFICE, 2011, 88 1052 (e) (f)).

Na norma americana:

O termo Marca Registrada, inclui qualquer palavra, nome, simbolo, dispositivo,
ou qualguer combinacgéo destes —
(1) usado por uma pessoa, ou

(2) que uma pessoa tem uma intengéo genuina de usar no comércio e se aplica
para registrar-se no registro principal estabelecido por este capitulo, para
identificar e distinguir seus bens, incluindo um produto Unico, daqueles
fabricados ou vendidos por outros e para indicar a fonte das mercadorias,
mesmo que essa fonte seja desconhecida. (traducdo livre) 6 (U.S.
GOVERNMENT PRINTING OFFICE, 2011, §1127).

A funcéo historica e atual da lei de Marcas Registradas americana tem sido
conceder direitos aqueles que usam palavras, nomes, simbolos ou dispositivos para
identificar seus produtos ou servigos, mas esta lei ndo oferece nenhuma protecao a
Indicacdes Geograficas, visto que o selo de Indicacdo Geogréfica, nos Estados Unidos,
nao fornece qualquer protecdo, a menos que este selo adquira um significado
secundario suficiente para se qualificar como Marca Registrada (BENDEKGEY;
MEAD,1992, p. 769).

63 Em Inglés: “in the United States stems from a collection of unrelated laws and regulations which
together govern use and protection”.

64 Em Inglés: “Federal Trademark Law”.

85 Em Inglés: “regulations of the United States Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms”.

66 Em Inglés: “The term ‘trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination
thereof—.

(1) “used by a person, or”.

(2) “which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal
register established by this chapter, to identify and distinguish his or her goods, including a unique
product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that
source is unknown”.
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A percepcao do consumidor € de grande importancia para a intengdo e fungéo da
lei de Marca dos EUA (BENDEKGEY; MEAD,1992, p. 769). Assim, quando as
Indicacbes Geograficas passam a ser percebidas como um termo genérico em vez de
uma fonte de protecdo autbnoma, as Indicacdes Geograficas deixam de receber

qualquer tipo de protegéo sob o sistema de Marcas Registradas.

As normas do Departamento de Alcool, Tabaco e Armas de Fogo dos Estados
Unidos regulam o uso de Indicacdes Geograficas em bebidas alcodlicas. Ha que
salientar que a lista de quais Indicacdes Geograficas sdo genéricas ou semi-genéricas
ja foi amplamente divulgada pelo corpo administrativo do érgao (U.S. GOVERNMENT
PRINTING OFFICE, 2007). Assim, fica demonstrado que os regulamentos do
Departamento de Alcool, Tabaco e Armas de Fogo dos Estados Unidos s&o
inconsistentes com o objetivo da Unido Europeia de proteger as Indicacdes Geograficas
de se tornarem genéricas (BENDEKGEY; MEAD, 1992, p. 778-779).

O Lanham Act também vai de encontro com as premissas de protecdo das
IndicagBes Geograficas. O Lanham Act supde que, se os consumidores entenderem
uma Indicacdo Geografica como descrevendo o lugar de origem de um produto, essa
denominacdo ndo identificard nenhuma fonte particular de negécios e, portanto, ndo
podera ser registrada como Marca Registrada ou Marca de Servico (BENDEKGEY;
MEAD,1992, p. 770). Todavia, se um selo geografico adquirir significado secundério, a
partir de entdo ele podera ser protegido sob a lei de Marcas Registradas dos Estados
Unidos (BENDEKGEY; MEAD,1992, p. 771). Neste sentido, o selo geogréfico tera
direito ao registro apenas se o usuario puder estabelecer, através do uso continuo e
substancialmente exclusivo do selo como uma Marca, que os consumidores entendem
aguela indicacdo como uma Marca Registrada, e ndo como uma indicacdo da origem
geografica (BENDEKGEY; MEAD, 1992, p. 770; U. S. GOVERNMENT PRINTING
OFFICE, 2011, 88 1052 (e) (f)).

As trés leis americanas relacionadas a protecdo da Indicacdo Geografica
demonstram o quanto o sistema dos Estado Unidos conflita o sistema de prote¢céo das
IndicagBes Geogréficas na Unido Europeia. Assim, embora o regime de Marcas

Registradas possa ser vantajoso para os Estados Unidos, pode ndo ser um modelo
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ideal para a protecdo multinacional de Indicacdes Geogréficas, uma vez que o nivel de
protecdo conferido as Indicagdes Geogréficas é minimo.

A lei de Marcas Registradas é certamente muito diferente tanto funcional quanto
ideologicamente de uma lei de Indicacdo Geografica, mas isso ndo significa que um
acordo multilateral seja impossivel. Harmonizar as leis dos Estados membros da OMC
nao € a Unica solucdo para este problema, como sugere Albrecht Conrad (1996, p. 44):
um sistema de registro multilateral, que ofereca protecao internacional para Indicacdes

Geograficas e ainda respeita as leis existentes de cada pais, sera suficiente.

Paises como os Estados Unidos, com forte oposi¢do a protecdo de Indicacbes
Geogréficas, mas um grande defensor da protecdo de outros direitos de Propriedade
Intelectual, tém influenciado grandemente o resultado do Acordo TRIPS e, sem duvidas,

continuardo a exercer sua influéncia nas negociacdes do Conselho do TRIPS®”.

Como o TRIPS é um acordo multilateral muito benéfico e economicamente
significativo que protege os direitos de Propriedade Intelectual dos EUA, tais como
Patentes, Direitos Autorais e Marcas Registradas, e trata ainda insatisfatoriamente a
protecdo de Indicacbes Geograficas, que sdo uma prioridade para outros Estados
membros, hd um grande risco de rendncia de membros por honrar as disposi¢cdes do

acordo e perder os beneficios obtidos pelos Estados Unidos através do TRIPS.

4.5 A NECESSIDADE DE UMA PROTECAO INTERNACIONAL MAIS FORTE PARA
AS PROPRIEDADES INTELECTUAIS

As disposicdes dedicadas as Indicacbes Geograficas no Acordo TRIPS foram
algumas das mais contenciosas durante a Rodada Uruguai, mas o resultado final
simboliza um compromisso muito dificil (CONRAD, 1996, p. 45-46). Devido ao profundo
debate entre EUA e Unido Europeia sobre a protecdo de Indicacdes Geograficas,

muitas questdes permaneceram nao resolvidos na conclusdo do TRIPS, necessitando

67 Durante o acordo o TRIPS, os Estados Unidos negociaram com sucesso para incluir exce¢ées como o
artigo 24(5) e o artigo 24(6), que limitam a prote¢éo dada as Indicacdes Geogréaficas.
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de outras negociacdes. Vale lembrar que a garantia do respeito internacional pelos
direitos de Propriedade Intelectual € um interesse econémico global importante. Assim,
acordos como o TRIPS devem ser rigorosamente aplicados, bem como expandidos,
garantindo a protecdo mundial da Propriedade Intelectual, e resultando em praticas

econdmicas com maior seguranca juridica.

O comércio internacional, facilitado pelos Acordos da OMC, desempenhou um
papel essencial na expansdo econdmica dos EUA, e somente a observancia e o
cumprimento desses acordos continuardo a garantir seus beneficios, especialmente se

forem harmonizados entre os diversos Estados membros (ESSERMAN, 1998, p. 6).

A proposta da Unido Europeia de expandir a protecdo das Indicacbes
Geograficas por meio de um sistema de registro multilateral é visto como um modelo
protecionista e garantidor, que, como foi dito, também €& conhecido como modelo
“TRIPS-plus” ou “valor agregado” (WTO, 1999h). Segundo a Unido Europeia, o TRIPS-
plus € necessario para proteger suficientemente os direitos internacionais da

Propriedade Intelectual e os interesses econdmicos globais.

Uma proposta rigorosa como a apresentada pela Unido Europeia oferece maior
protecdo aos direitos de Propriedade Intelectual. Embora essa proposta tenha algumas
falhas, serve como base para as negociagcdes em curso com 0O intuito aumentar a
protecdo das Indicacbes Geograficas, 0 que seria mais consistente com o padréo
TRIPS-plus do que com a proposta dos EUA, mais restrita para este tema.

Embora, o apoio a protecdo das Indicacdes Geograficas pareca assegurar
apenas os interesses econdmicos dos paises europeus, Visto que o sistema americano
€ baseado nas Marcas Registradas, € imperioso que se encontre um meio termo que

proteja as Indicac6es Geograficas de acordo com o TRIPS.

E ingénuo por parte dos Estados Unidos imaginar que o mundo ira proteger e
respeitar os direitos econdmicos ligados a Propriedade Intelectual que beneficiem os
EUA, e que a reciproca néo seria verdadeira. No seu discurso, Susan Esserman (1998,
p. 6) afirma que os EUA guerem demonstrar ao mundo a importancia do TRIPS e que
as obrigacgOes ali postas devem ser cumpridas. Assim, se os Estados Unidos querem

gue os paises em desenvolvimento respeitem os direitos de Propriedade Intelectual,
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devem agir como exemplo e comprometer-se a uma maior protecdo de Indicacoes
Geogréficas. Os EUA ndo podem esperar que o mundo respeite e proteja seus direitos
econdmicos e de Propriedade Intelectual, se eles mesmos se recusarem a fazé-lo em

relacdo a direitos de Propriedade Intelectual respeitados em outros paises.

Leigh Ann Lindquist (1999, p. 311) concorda que:

[...] os Estados Unidos deveriam aceitar sua responsabilidade de fornecer maior
protecdo para as Indicacbes Geograficas. Ao fazé-lo, os Estados Unidos
ajudariam a garantir que o TRIPS permaneca como um tratado multinacional e
estabeleca um exemplo outros membros (traducgéo livre)®s,

E dificil para os Estados Unidos mostrar seu apoio ao TRIPS se ele n&o apoiar 0
acordo como o todo, englobando todos os seus aspectos (LINDQUIST,1999, p. 336 e
343). E possivel que os EUA tenham que abrir mdo de algumas de suas posicdes
legais tradicionais para que se possa garantir a validade do TRIPS, que é de grande
importancia para os interesses comerciais e econdmicos dos EUA e para os todos os
demais paises (MCCARTHY; DEVITT, 1979, p. 228).

46 A RECLAMACAO DOS ESTADOS UNIDOS CONTRA A UNIAO EUROPEIA E A
UTILIZAGAO DOS MEIOS DE SOLUGAO DE CONTROVERSIAS

A Unido Europeia promulgou diversos regulamentos que protegem as Indicacdes
Geograficas que regem especificamente as denominacdes de vinhos, espumantes,
destilados, produtos agricolas e produtos alimenticios. Tais regulamentos seguem a
ideia protecionista ja demonstrada pela Unido Europeia. Contudo, hd que se atentar
especificamente para o Regulamento N° 2081 do Conselho da Comunidade Europeia,
sobre a Indicacbes Geograficas e Denomina¢des de Origem para Produtos Agricolas e
Alimentos, que foi promulgado em 24 de julho de 1992 (COUNCIL OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES, 1992). Este regulamento provocou controvérsia no sistema de
protecdo a Indicacdo Geografica internacional e € objeto de disputa pelo Estados

Unidos através do procedimento da OMC.

68 Em Inglés: ‘the United States should accept its responsibility to provide greater protection for
geographical indications. By doing so, the United States would assist in ensuring that TRIPS remains an
effective multinational treaty and set an example for compliance by other members”.
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4.6.1 Normas da Comunidade Europeia de Protecdo as Indicagdes Geogréficas

de Géneros Alimenticios

O Regulamento n°® 2081/1992 aplica-se apenas a produtos agricolas e géneros
alimenticios e exclui especificamente vinhos e bebidas espirituosas (COUNCIL OF THE
EUROPEAN COMMUNITIES, 1992, art. 1). O regulamento estabelece um sistema de
registo comunitario para proteger as Indicacbes Geogréaficas, especialmente as
Denominagdes de Origem (COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 1992, art.
2(1) e (2)). Este sistema de registro visa assegurar uma prote¢ao coerente para todas
as Indicacbes Geograficas em toda a Europa (COUNCIL OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES, 1992, preambulo, 811). O artigo 4 do regulamento estabelece os
requisitos de especificacdo do produto que devem ser incluidos no pedido de registro
de Indicacdo Geogréfica. Os exemplos incluem o nome do produto agricola, a descri¢do
do produto, a definicdo da area geografica etc. (COUNCIL OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES, 1992).

Apenas uma pessoa ou um grupo® de pessoas que trabalhem com o produto
agricola podem requerer o registo de Indicacdo Geografica. O procedimento de registro
exige que o grupo envie a sua candidatura ao Estado membro da Unido Europeia para
justificacéo, e o Estado membro, por sua vez, encaminha a candidatura a Comissao
Europeia (COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 1992, art. 5). Dentro de um
periodo de seis meses, a Comissdo deve rever o pedido, e, se a protecao for elegivel,
publicar o nome da Indicacdo Geografica no Jornal Oficial das Comunidades Europeias
(COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 1992, art. 6).

O artigo 7 desse regulamento prevé um procedimento de oposi¢do no prazo de
seis meses a contar da publicacdo, para que qualguer Estado membro da Unido
Europeia interponha a objeccdo ao registro (COUNCIL OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES, 1992). Uma objec¢éo pode ser fundamentada no ndo cumprimento do

69 O termo “grupo” deve ser entendido, para 0s propositos aqui postos, como uma associacdo de
trabalhadores ou cooperativa.
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artigo 2, por comprometer a existéncia de uma Marca Registrada legalmente existente
no mercado no momento da publicacdo da Indicacdo Geogréfica, ou pelo fato do termo
ser considerado genérico (COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 1992, art,
7(4)) Se os Estados membros da Unido Europeia ndo conseguirem chegar a um acordo
sobre o seu litigio, a Comissao interverd e decidir4 sobre o resultado apropriado da
questdo (COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 1992, art, 7(5)).

O Regulamento n° 2081/1992 também inclui questbes importantes que afetam a
protecdo de Indicacbes Geogréficas, aléem do procedimento de registro. O artigo 13
descreve o tipo de protecdo dado as Indicacdes Geogréficas. No paragrafo primeiro do
mencionado artigo, resta demonstrado um amplo escopo de protecdo contra 0 uso
direto ou indireto da Indicacdo Geografica por produtos a ele comparaveis ou quando o
uso da Indicacdo Geografica € feito apenas com o intuito de explorar a reputacédo da
mesma (COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 1992).

O Regulamento n® 2081/1992 fornece uma protec¢ao rigorosa (COUNCIL OF THE
EUROPEAN COMMUNITIES, 1992). O artigo 3 desse regulamento declara que nomes
gue se tornaram genéricos ndo podem ser registrados — os exemplos incluem Brie,
Gouda e Cheddar (EUROPEAN COMMISSION, 2018). A norma que determina se um
termo sera considerado genérico ou ndo inclui dois fatores, quais sejam, deve-se levar
em conta a situacao existente no pais em que se originou a Indicacdo Geogréafica, bem
como nas areas em que produto serd comercializado e consumido (COUNCIL OF THE
EUROPEAN COMMUNITIES, 1992, art. 3(1)).

Apesar de se tratar de um regulamento rigoroso, o proposito do mesmo nao é
prejudicar os acordos internacionais, e por isso o0 artigo 12 do Regulamento n°
2081/1992 indica a possibilidade de outros paises, que ndo sdo membros da Unido
Europeia, de registrar seus produtos (COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
1992). Nestes termos, para que um pais goze da protecdo do registro pelo sistema
europeu de Indicacdes Geograficas para produtos agricolas, o pais ndo membro da
Unido Europeia deve garantir que seu produto se enquadra na definicdo de Indicagéo
Geogréfica dada pelo regulamento; além disso, o0 pais deve ter inspecdes que garantam

a qualidade do produto como Indicacdo Geografica de forma equivalente as inspecdes
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na Unido Europeia, e, por fim, o pais deve dar uma protecéo as Indicacbes Geogréficas
equivalente a protecao conferida a esta propriedade intelectual na Europa (COUNCIL
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 1992, art. 12).

Esses requisitos, no entanto, sdo problematicos para paises com diferentes
sistemas juridicos, como os Estados Unidos. No que diz respeito as Marcas
Registradas, o artigo 14 do regulamento da Unido Europeia proibe a concessédo de
registro de Marca Registrada caso este registro tenha sido feito apos a publicacdo do
pedido de registro como Indicacdo Geografica da mesma nomenclatura (COUNCIL OF
THE EUROPEAN COMMUNITIES, 1992).

Para além da sua longa histéria de protecdo das Indicacdes Geograficas, os
paises europeus tém um forte interesse econdmico em promover esse tipo protecao a
Propriedade Intelectual. Dentro dos limites da Unido Europeia, regulamentos como o
Regulamento N° 2081/1992 sdo de natureza econOmica, principalmente porque o0s
produtos agricolas e os alimentos desempenham um papel importante na economia da
Comunidade Europeia e na Politica Agricola Comum 7°. Ao aprovar o Regulamento N°

2081/1992, a Unido Europeia indica seu vinculo com a Politica Agricola Comum:

Como parte da adaptacdo da politica agricola comum, a diversificacdo da
producdo agricola deve ser encorajada, de modo a alcangar um melhor
equilibrio entre a oferta e a procura nos mercados; [...] a promoc¢éo de produtos
com certas caracteristicas pode ser de grande beneficio para a economia rural,
em especial para as zonas menos favorecidas ou remotas, melhorando os
rendimentos dos agricultores e mantendo a populacdo rural nessas areas
(traducdo livre) " (COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 1992,
preambulo § 6°).

A Unido Europeia deixa claro que estd usando a protecdo de Indicacbes
Geograficas como forma de subsidio da Politica Agricola Comum (CHEN, 1996, p. 62).

Jim Chen (1996, p. 61-62) sugere que o aparato legal que embasa a presente

70 A Politica Agricola Comum é um importante programa econémico e agricola da UE destinado a
fornecer subsidios aos agricultores. Essa Politica inclui um programa de subsidios agricolas que se
tornou a politica mais importante da Unido Europeia: em termos do numero de pessoas diretamente
afetadas, em relacdo parte no orcamento da Unido Europeia destinada ao programa, e em relacdo a
extensdo dos poderes transferidos da esfera nacional para esfera da comunidade europeia.

T Em Inglés: “[A]s part of the adjustment of the common agricultural policy [,] the diversification of
agricultural production should be encouraged so as to achieve a better balance between supply and
demand on the markets; [...] the promotion of products having certain characteristics could be of
considerable benefit to the rural economy, in particular to less-favored or remote areas, by improving the
incomes of farmers and by retaining the rural population in these areas”.
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discussao, qual seja, o Regulamento N° 2081/1992, se trata de uma medida de Politica
Agricola Comum e néo se trata de uma lei visando a defesa do consumidor e a protecédo
das Indicacbes Geograficas. Jim Chen (1996, p. 62) ainda sugere que a protecao de
Indicacdes Geograficas no ambito da Unido Europeia é mais uma questdao econdémica

do que um direito de Propriedade Intelectual e protecdo ao consumidor.

Embora a Politica Agricola Comum possa ser o principal objetivo dessa
regulamentacao de Indicacdes Geograficas na Unido Europeia, ndo se pode negar que
a defesa do consumidor em termos de garantia de qualidade e garantia de origem do
produto € certamente um motivo importante para a criacdo do citado regulamento
(COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 1992, preambulo 8§ 7° e 8°).

Em nivel internacional, a énfase da Unido Europeia na protecdo de Indicacdes
Geograficas através do TRIPS e nas negociacdes decorre de seus interesses
econdmicos globais. A Unido Europeia deve se beneficiar substancialmente dos ganhos
econdmicos derivados da protecdo de seus direitos de Propriedade Intelectual em
Indicacbdes Geograficas. De qualquer forma, a protecao internacional das Indicacfes
Geograficas que assegure a qualidade e a origem de um produto afeta positivamente a
competitividade econdmica da Unido Europeia no comércio internacional, assim como a
protecdo internacional das Marcas Registradas contribui para a economia dos EUA
(FISCHLER, 1997). A conquista de uma denominagao protegida, seja como Marca seja
como Indicacdo Geogréfica, sem duvidas garante melhores oportunidades no mercado,

visto que ha uma grande énfase na sua qualidade, origem e reputacao.

A abordagem de protecao as Indicacdes Geogréaficas contribui para a oferta de
produtos de melhor qualidade no mercado, ja que sua origem, qualidade e reputacao
sdo enfatizadas. A Unido Europeia tem como meta que seus produtos que se tornaram
muito populares no exterior sejam protegidos da imitagdo e do genérico. Um exemplo
do impacto interno da protecdo de uma Indicacdo Geografica pode ser visto por meio
do que ocorreu em relacdo a paprica da regido ocidental da Espanha, também
conhecida como Pimenton de La Vera: sua producédo quase triplicou nos cinco anos
seguintes apos seu reconhecimento como Indicacdo Geogréfica registrada (JENKINS,
1999).
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4.6.2 A Consultados EUA a OMC através do Processo de Solucao de Disputa

Os Estados Unidos enviaram um pedido de consulta, em 1° de junho de 1999, a
Comunidade Europeia, por meio dos procedimentos de solucdo de controvérsias da
OMC, conforme o artigo 64 do TRIPS. Nesta consulta, os EUA questionavam a respeito
da protecdo de Marcas Registradas e Indicacbes Geogréficas para produtos agro
alimenticios na Unido Europeia (WTO, 1999b). Em 4 de abril de 2003, o EUA enviou um
pedido adicional de consulta relativa a protecdo de Marcas e de Indicacbes Geogréaficas
para produtos agricolas e géneros alimenticios na Comunidade Europeia. Essa

solicitagcdo ndo substituiu, mas complementou a solicitagcdo de 1999 (WTO, 2003a).

Os Estados Unidos sustentam, em sua reclamacéo, que o Regulamento N°
2081/1992 da Unido Europeia, “ndo oferece tratamento nacional em relacdo as
Indicacdes Geogréficas, e ndo fornece protecéo suficiente a Marcas pré-existentes que

sdo similares ou idénticas a uma Indicacdo Geogréfica” (traducéo livre)’? (WTO, 1999b,
p. 1).
O governo americano considera esta situacao “inconsistente com as obrigacdes

das Comunidades Europeias sob o Acordo TRIPS, incluindo, mas ndao necessariamente
limitadas, aos Artigos 3, 16, 24, 63 e 65 do Acordo TRIPS""3 (WTO, 1999b, p. 1).

46.2.1 O Regulamento do Conselho Europeu N° 2081/1992 e sua Possivel
Violacdo ao TRIPS

2 Em Inglés: “does not provide national treatment with respect to geographical indications, and does not
provide sufficient protection to pre-existing trade-marks that are similar or identical to a geographical
indication”.

73 Em Inglés: “inconsistent with the European Communities' obligations under the TRIPS Agreement,
including but not necessarily limited to Articles 3, 16, 24, 63 and 65 of the TRIPS Agreement”.
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As reclamagdes americanas citadas na sec¢do anterior se concentram em duas
questbes principais (WTO, 1999b; WTO, 2003a): primeiro, o tratamento nacional
previsto no artigo 3 do TRIPS; e, segundo, a protecdo de Marcas sob o artigo 16(1) do

TRIPS e a relacdo entre Marcas e Indicagdes Geograficas sob o artigo 24(5) do TRIPS.

Primeiramente, o Regulamento do Conselho Europeu N° 2081/1992 parece
atender a exigéncia de tratamento nacional sob o TRIPS, porque o artigo 12 desse
regulamento permite que paises ndo membros da Unido Europeia participem do
sistema de registro “sem prejuizo de acordos internacionais” (traducdo livre) 4
(COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 1992, art. 12).

Todavia, no artigo 7 do Regulamento do Conselho Europeu N° 2081/1992
contraria a ideia de igualdade entre paises membros e ndo membros da Unido
Europeia, uma vez que o procedimento de oposicdo utilizado para contestar o registo
de determinadas IndicacBes Geogréaficas € limitado apenas aos Estados membros da
Unido Europeia (COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 1992). Neste
sentido, os Estados Unidos argumentam que o artigo 7 do regulamento europeu viola o
artigo 3 do TRIPS, visto que had uma clara diferenciacdo de tratamento entre os

nacionais e estrangeiros.

A justificativa da Unido Europeia se baseia exatamente no sistema de commom
law, utilizado pelos Estados Unidos. O Segundo Circuito de Cortes de Apelagdo dos
Estados Unidos”® declarou, no caso Murray versus British Broadcasting Corp., que
“Murray argumenta, em esséncia, que o principio do tratamento nacional contido na
Convencdo de Berna determina oportunidades processuais idénticas aquelas
concedidas aos autores americanos alegando violagdo de direitos autorais. Nés
discordamos” (traducdo livre) (grifos aditados) ’® (UNITED STATES COURT OF
APPEALS, SECOND CIRCUIT, 1996, § 17.05).

A Unido Europeia oferece um tratamento material substantivo para os que
desejam participar do sistema de registro (COUNCIL OF THE EUROPEAN

74 Em Inglés: “without prejudice to international agreements”.

75 Em Inglés: “The U.S. Court of Appeals for the Second Circuit”.

6 Em Inglés: “Murray argues, in essence, that the principle of national treatment contained in the Berne
Convention mandates procedural opportunities identical to those accorded American plaintiffs alleging
copyright infringement. We disagree”.
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COMMUNITIES, 1992, art. 12), e trata estrangeiros e nacionais de maneira diferente
apenas no que tange o procedimento de registro. Ademais, cabe ressaltar que o0s
paises ndo membros da Unido Europeia que escolham participar do sistema de registro
trazido pelo regulamento europeu tem um direito processual a oposi¢cdo de acordo com

o0 artigo 7 do Regulamento do Conselho Europeu N° 2081/1992:

Qualquer pessoa fisica ou juridica legitimamente interessada pode opor-se
ao registo proposto, [devera fazé-lo] enviando uma declaracdo devidamente
fundamentada a autoridade competente do Estado-Membro em que reside ou
esta estabelecido (traducéo livre) (grifos aditados) 77 (COUNCIL OF THE
EUROPEAN COMMUNITIES, 1992, art. 7).

Esta diferenca procedimental retira o carater discriminatério quando aplicada ao
tratamento nacional. Ademais, tal pratica é reconhecida pelos Estados Unidos, portanto,
o0 artigo 7 do regulamento europeu nédo poderia violar o artigo 3 do TRIPS.

Em segundo lugar, os Estados Unidos alegam que o artigo 14 do Regulamento
do Conselho Europeu N° 2081/1992 viola os artigos 16 e 24 do TRIPS. O artigo 16 do
Acordo TRIPS declara:

O titular de Marca Registrada gozara do direito exclusivo de impedir que
terceiros, sem seu consentimento, utilizem em opera¢cdes comerciais sinais
idénticos ou similares para bens ou servicos que sejam idénticos ou similares
aqueles para os quais a Marca esta registrada, quando esse uso possa resultar
em confusdo. No caso de utilizacdo de um sinal idéntico para bens e servigos
idénticos presumir-se-a uma possibilidade de confusédo (BRASIL, 1994, art. 16).

Neste caso, deve-se atentar ao fato de que o artigo 16 do TRIPS da ao
proprietario de uma Marca um “direito exclusivo”, todavia néo tira os direitos anteriores
existentes advindo de outras Propriedades Intelectuais. A lei de Marcas Registradas

nao é exclusiva em relagéo a outros direitos de Propriedade Intelectual.

O artigo 24 do TRIPS trata da situacdo em que a lei de Marcas coincide com a lei
de Indicacdo Geografica no caso de uma Marca e uma Indicacdo Geogréfica serem
similares ou idénticas. O artigo 24(5) protege o direito de Marca se foi solicitado ou
registrado antes de um pedido de registro para Indicagdo Geografica ou de uma
Indicagdo Geografica protegida (BRASIL, 1994).

O artigo 24(5) do TRIPS diz parcialmente que “As medidas adotadas para

T Em inglés: “Any legitimately concerned natural or legal person may object to the proposed registration
by sending a duly substantiated statement to the competent authority of the Member State in which he
resides or is established”.
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implementar esta Se¢do ndo prejudicardo a habilitacdo ao registro, a validade do
registro, nem o direito ao uso de uma Marca, com base no fato de que essa Marca é

idéntica ou similar a uma Indicacao Geografica” (BRASIL, 1994).

Seguindo a linha interpretativa americana, pode-se assumir, pela leitura do artigo
24(5) do TRIPS, que quando existir uma coincidéncia entre a lei de Marcas e a lei de
Indicagdo Geogréfica, a lei de Marca sempre prevalecera. A Unido Europeia, ao
contrario, acredita que qualquer direito em primeiro lugar merece a protecao. O artigo
14 do Regulamento do Conselho Europeu N° 2081/1992 prevé um sistema de “first-in-
time, first-in-right”’® em que um pedido de registro de uma Indicacdo Geogréafica ndo
pode ser acatado se um direito de Marca ja tiver sido registrado, uma vez que as
Marcas sdo semelhantes o suficiente para justificar a confusdo entre estes dois tipos de
Propriedade Intelectual (BRASIL, 1994, art. 24).

A reclamacao dos EUA pode ser justificada, no entanto, quando a situacéo €&
revertida. Se uma Indicacdo Geografica ja tiver sido registrada, um pedido de registro
de uma Marca sera recusado (COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 1992
art. 14). No entanto, nos termos do Artigo 14(1) do Regulamento do Conselho Europeu
N° 2081/1992, se houver pedido de registro de uma Marca Registrada e um pedido de
registro de uma Indicacdo Geografica (mas ainda ndo publicada), a Indicacéo
Geogréfica teria preferéncia (COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 1992
art. 14(1)). Contudo, esta diferenca de tratamento esta enraizada nas bases
sistematicas de cada pais, tendo em vista que as partes envolvidas divergem

essencialmente no que tange a forma de protecéo das Indicacdes Geograficas.

Tanto os Estados Unidos quanto a Unido Europeia tém argumentos legitimos
sobre o motivo pelo qual o Regulamento do Conselho Europeu N° 2081/1992 violou ou
ndo o TRIPS. Contudo, deve-se observar que esta foi a primeira vez que os EUA e a
Unido Europeia se enfrentaram atraves da utilizacdo do método de solucao de conflitos
da OMC. De certo modo, 0 uso do processo de solugcédo de controveérsias pelos Estados
Unidos sobre esta questdo pode ser visto como um reflexo de um debate politico muito

maior.

78 Provérbio em inglés que significa que os primeiros a chegarem seréo os primeiros a ter o direito. Neste
sentido, quem primeiro registrar uma Marca ou Indicagdo Geogréfica tera o direito de uso da mesma.
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46.2.2 A Consulta do EUA a OMC como uma Manobra Politica

A reclamacdo dos EUA apresentada a OMC contra a Unido Europeia pode ser
vista como uma manobra politica estratégica. Chad Bown (2009, p. 31), ao falar das
solugdes de disputas no ambito da OMC, explica que o que geralmente comega como
manobras legais e argumentacbes aparentemente inofensivas, muitas vezes se

transformam em batalhas politicas.

Nos primeiros anos de atuacdo da OMC, os EUA e a Unidao Europeia se
envolveram em uma série de disputas. As taticas agressivas dos EUA nos casos de
bananas e horménios da carne bovina foram seguidas por uma onda de queixas da
Unido Europeia contra varias leis americanas. Para alguns observadores, essas
disputas transatlanticas da OMC representaram uma falha de lideranca politica dentro
do sistema multilateral de comércio e uma ameaca potencial para relagdes mais amplas
entre EUA e Europa, constituindo-se uma clara manobra politica dos dois titds do
comércio internacional (AHEARN et al., 2002, p. 25).

A insatisfacdo dos Estados Unidos em relacdo a uma maior protecdo das
IndicacBes Geogréficas é notdria, e esta € uma posi¢ao clara manifestada pelo governo
americano. Assim, os Estados Unidos parecem estar combatendo a batalha contra uma
protecdo maior para as Indicacdes Geograficas de duas frentes: no processo de

solucéo de controvérsias da OMC e nas negociacdes do TRIPS.

Os ciclos de guerras comerciais entre a Unido Europeia e os EUA, com disputas
prolongadas e retaliagdo crescente, continuam sendo uma possibilidade real,
especialmente quando os impactos domésticos sdo altos. A Unido Europeia e os
Estados Unidos enfrentaram diversas batalhas no ambito da OMC sobre o livre
comeércio, 0 comercio justo e os critérios a serem aplicados para determinados regimes

regulatorios, como, por exemplo, as Indicacdes Geograficas (SKOBA, 2013).

A conclusdo da Rodada do Uruguai e o estabelecimento do procedimento de

resolucdo de disputas da OMC, criando o Orgdo de Apelacdo como a alta corte do
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comeércio internacional, ajudaram na forma de resolu¢cdo de conflitos entre estes
players. Com o tempo, o Orgdo de Apelacdo poderd vir a agir como 0s juristas
esperam, ou seja, que ele aplique a lei de forma imparcial e autoritaria contra Estados
soberanos e gque estes aceitem suas decisdées como vinculantes. Mas no curto prazo, a
tomada de decisbes do Orgdo de Apelacdo ainda tem carater estratégico e muitas
vezes meramente politico (GARRETT; MCCALL-SMITH, 1999, p. 11).

A dendncia americana, que alega que o Regulamento do Conselho Europeu N°
2081/1992 viola o TRIPS, demonstra um claro jogo de poder. Isto pode ser constatado
ja que o regulamento objeto da reclamag¢do nem sequer lida com vinho ou bebidas
destiladas, que é o centro das negociacbes do TRIPS. Por outro lado, o regulamento
citado traz a possibilidade de um registro multinacional para Indicacdes Geograficas,
sendo este 0 objeto de oposi¢cado dos Estados Unidos, uma vez que nao é de interesse
do governo americano a existéncia de um sistema de registro multinacional nos moldes
europeu (WTO, 1999).

E curioso observar que os EUA nio oferecem motivos pelos quais resolveram
desafiar este regulamento especifico da Unido Europeia, visto que ha indmeros outros
regulamentos europeus que também protegem as Indicacdes Geograficas de forma
ampliativa. E curiosa também a forma como a reclamacéo foi feita, ou seja, & OMC,
mais especificamente por meio do método de solucdo de conflitos da OMC, isto porque
os EUA foram criticados por muitos Estados por suas normas internas estarem em
desacordo com o TRIPS (BRODY, 1994, p. 520).

Os Estados Unidos continuam pressionando baseados em uma preferéncia mais
forte por Marcas Registradas do que por Indicacbes Geogréaficas em relacdo a uma
interpretacdo geral do TRIPS. A motivacdo dos EUA parece ser usar o procedimento de
solucédo de controvérsias como uma manobra politica para as negociacées do TRIPS,
haja vista o procedimento dentro da OMC nao se basear puramente na lei, levando em

consideracao os aspectos politicos das questdes.
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46.2.3 O Resultado da Consulta dos EUA a OMC através do Processo de
Solugéo de Disputa

A reclamacdo americana contra 0 Regulamento do Conselho Europeu N°
2081/1992 ficou conhecida como “Dispute Resolution 174”7° e foi resolvida em abril de
2005. Nesta oportunidade o painel da OMC decidiu que o Regulamento do Conselho
Europeu N° 2081/1992 a era incompativel, em varios aspectos, com o Acordo TRIPS e
com o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) (WTO, 2005).

Em particular, o painel determinou que o regulamento europeu era inconsistente
“‘com relacdo as condicbes de equivaléncia e reciprocidade, conforme aplicavel a
disponibilidade de protecdo para Indicacbes Geogréaficas” (traducdo livre)® e que a
Unido Europeia ndo podia negar protecdo de Indicacdo Geografica a produtos com
Indicacdo Geogréafica de paises terceiros cujos sistemas de protecdo ndo eram
equivalentes ao sistema da Unido Europeia (WTO, 2005, p. 5). Em outras palavras,
deve ser garantido aos produtores estrangeiros 0 mesmo acesso que 0s produtores

europeus tém ao sistema da Unido Europeia para proteger as Indicacdes Geogréficas.

A garantia de acesso a esta protecdo € uma questdo contenciosa, visto que
produtores de paises que ndo pertencem a Unido Europeia e possuem critérios de
registros diferentes dos critérios europeus no que tange a qualidade necesséria para
adquirir o selo de protecdo, desejam registrar as Indicacdes Geograficas no sistema
europeu para receber os beneficios que os selos de Indicacdo Geografica possuem e
séo largamente conhecido pelos consumidores da comunidade europeia (LOISEL;
COUVREUR, 2001, p. 8).

O painel também determinou que o regulamento em questdo nao protegeu
marcas registradas pré-existentes do possivel uso de Indicagbes Geograficas confusas
Ou enganosas, e que a Unido Europeia nao poderia exigir a participacdo do governo de

paises terceiros nos processos de verificacdo e transmissao de pedidos, e no processo

79 Em Portugués: “Resolugédo de Disputa 174”.
80Em Inglés: “with respect to the equivalence and reciprocity conditions, as applicable to the availability of
protection for Gls”.,
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de verificacdo e transmissdo de objecdes, dentro da estrutura e declaracdoes de
inspegao (WTO, 2005, p. 167). Dado que essas inconsisténcias “anularam ou
prejudicaram os beneficios para os Estados Unidos” (traducdo livre)®, o painel
recomendou que o Regulamento do Conselho Europeu N° 2081/1992 fosse ajustado de
modo a se enquadrar ao Acordo TRIPS e ao GATT (WTO, 2005, p. 167).

Em resposta a decisdo do painel da OMC, a Unido Europeia publicou um novo
regulamento, qual seja, o Regulamento N° 510 do Conselho Europeu, em 20 de marco
de 2006 (EUROPEAN UNION, 2006). O novo regulamento, que entrou em vigor em 31
de marco de 2006, define mais claramente o sistema europeu para reconhecimento e
registro de IndicagBes Geograficas de paises terceiros, e permite que individuos e
grupos solicitem o registro, na Unido Europeia, de uma Indicacdo Geografica de paises
nao pertencentes a Comunidade Europeia sem a participacdo do governo do pais ndo

membro, e oferece maior protecao para Marcas comerciais pré-existentes.

O artigo 2(1) do Regulamento N° 510/2006 do Conselho Europeu exige que o
produto agricola ou género alimenticio para o qual o pedido de uma Indicacao
Geografica seja feito “possua uma qualidade especifica, reputacdo ou outras
caracteristicas atribuiveis a essa origem geogréafica” (traducéo livre)®? (EUROPEAN
UNION, 2006).

O novo regulamento satisfaz a maioria das preocupacdes dos EUA sobre o
registo de produtos alimentares de paises terceiros e avanca para o reconhecimento
muatuo. Com a promulgacdo do Regulamento N° 510/2006 do Conselho Europeu, um
produtor estrangeiro tem a chance de registrar uma Denominacdo de Origem ou uma
Indicacdo de Procedéncia na Unido Europeia. Uma vez que o pedido tenha sido
apresentado, a comissao tem até 12 meses para examina-lo. Se a comissao determinar
que as condicbes do regulamento foram cumpridas, o pedido é publicado no Jornal
Oficial da Unido Europeia e as partes interessadas tém seis meses para apresentar
uma objecdo (EUROPEAN UNION, 2006).

81 Em Inglés: “nullified or impaired benefits accruing to the United States”.
82 Em Inglés: “possesses a specific quality, reputation, or other characteristics attributable to that
geographical origin”.
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47 UMA PROPOSTA DE HARMONIZACAO ENTRE O SISTEMA AMERICANO E
EUROPEU DE PROTECAO AS INDICACOES GEOGRAFICAS.

Um compromisso entre os Estados Unidos e a Unido Europeia sobre a protecao
de Indicacdes Geogréaficas ndo se trata de algo impossivel. Os Estados Unidos, como
foi percebido tanto pela reclamacdo apresentada a OMC contra a Unido Europeia
quanto pela apresentacdo de uma proposta de registro restritiva no Conselho do
TRIPS, ndo estdo convencidos da importancia de oferecer ampla protecdo as

IndicacBes Geograficas, seja para vinhos, seja para outros produtos.

Essa provavelmente ndo serd uma posi¢cado a ser mantida pelos Estados Unidos,
ja que os EUA podem tirar vantagens de uma maior protecdo as Indicacdes
Geograficas na comercializacado de vinhos, um ramo crescente nas colénias britanicas
(LINDQUIST, 1999, p. 333-334).Com o objetivo de proteger, de forma global, os direitos
inerentes a Propriedade Intelectual de acordo com o TRIPS, seria recomendéavel para
os Estados Unidos adotar uma postura mais diplomatica a fim de alcancar este objetivo,

resultando em um acordo justo para todos os envolvidos.

Ao longo do debate, os dois lados — EUA e Unido Europeia — foram inflexiveis
em algumas questdes cruciais. A Unido Europeia visa maior protecdo para Indicacoes
Geogréficas para evitar que outras Indicacdes Geogréficas do seu bloco se degenerem
e se tornem termos genéricos, portanto ndo passiveis de protecdo. Por outro lado, os
Estados Unidos parecem inflexiveis quando se trata da possibilidade de deixar que os
termos considerados genéricos nos Estados Unidos, como Chablis, Burgundy,
Champagne etc., sejam protegidos retroativamente. Apesar de esses nomes serem
tecnicamente considerados semigenéricos sob os regulamentos do Escritério de Alcool,
Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos dos Estados Unidos (U. S. GOVERNMENT
PRINTING OFFICE, 2007, p. 23), consumidores 0s veem como geneéricos, e, em vista
disso, a protecdo a essas Indicacdes Geograficas ficaria prejudicada. Uma flexibilizac&o
em relacdo a esses termos poderia levar a uma solucdo para as diferencas entre o
sistema europeu e o0 americano (BENDEKGEY; MEAD, p. 792,1992). Uma proposta de

resolucdo seria preservar o status quo, deixando desprotegidos como Indicagbes
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Geogréficas os produtos cobertos por termos genéricos e semigenéricos atuais
(conforme referido pelo estatuto dos EUA); em troca, no entanto, iniciar-se-ia um forte
sistema de protecao para as Indicacdes Geograficas, um sistema a ser instituido com o
intuito de evitar que novas Indicacdes Geograficas percam seu valor e protecdo ao

longo dos anos por suas denominagdes se tornarem geneéricas.

N&o se trata de uma proposta desarrazoada se as diferencas entre a Uniao
Europeia e o EUA forem colocadas de lado. Ndo ha motivos para que a Unido Europeia
nao aceite um acordo nos termos postos, visto um dos seus principais objetivos é
proteger as novas Indicacdes Geograficas de se tornarem genéricas (COUNCIL OF
THE EUROPEAN COMMUNITIES, 1992), este seria um meio termo que garantiria esta
protecdo ao genericismo futuro. Para os Estados Unidos também ndo ha motivo
plausiveis para uma rejeicdo, uma vez que, nos termos postos, seria possivel manter as
Marcas ja existentes no EUA, ndo havendo, portanto, um impacto econémico para seus

investidores.

No que diz respeito ao conflito entre a lei de Marcas e a de Indicacdo Geogréfica,
uma solucao diploméatica para este debate doutrinario é procurar um sistema onde a lei
de Marca e a de Indicacdo Geografica possam coexistir. Preferir um sistema em
detrimento do outro somente levara a uma disputa continua. A imposicao de uma regra
estrita, do sistema “first-in-time, first-in-right”, sem diferenciacdo entre o sistema de
Marca ou o sistema de Indicacdo Geogréafica, pode ser a melhor solucdo para esse
profundo debate ideoldgico, porque é a mais justa e tem funcionado efetivamente em
outras areas substantivas da lei (GOEBEL; GROESCHL, 2014, p. 831).

O principio da prioridade exclusiva pode ser visto em casos por todo o mundo ao
julgar temas relacionados as Propriedades Industriais (GOEBEL; GROESCHL, 2014, p.
832). No caso Anheuser-Busch Inc. versus Budéjovicky Budvar restou demonstrada a
aplicacdo do principio da prioridade de acordo com o artigo 16(1) do TRIPS,
oportunidade em que foi dito que prevalecera o direito surgido anteriormente, sendo o
principio da prioridade, portanto, a expressao clara do “direito exclusivo anterior”, direito
basico que permeia as relagcdes que envolvem Propriedades Industriais (EUROPEAN
COURT OF JUSTICE, 2004, §98).
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Um sistema internacional de registro de Indicacdes Geogréficas que implemente
0O compromisso acima € necessario para assegurar a protecdo das Indicacdes
Geograficas globalmente. Este registo multilateral s6 deve aplicar-se inicialmente a
vinhos e bebidas espirituosas, com possibilidade de expansdo para outros produtos
agricolas em data posterior. O TRIPS-plus poderia se tornar mais amplo estendendo a
cobertura a outros produtos agricolas, mas o registro deveria comecar de forma lenta e
gradual, de forma que o0s paises que se opuseram a protecdo de Indicacdes
Geograficas possam perceber qgue também podem aproveitar essa forma de protecao a

Propriedade Intelectual.
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5. CONCLUSAO

As Indicacbes Geogréficas, apesar de pouco estudadas, possuem uma grande
relevancia no ambito do comércio internacional. A forma de protecdo desta Propriedade
Industrial impacta diretamente na importacdo e exportacdo de grandes poténcias
mundiais. Neste sentindo, a tutela das Indicacbes Geogréficas ainda é objeto de
celeuma no direito internacional. A divergéncia de tratamento entre a poténcia
americana e a Unido Europeia causa uma instabilidade no sistema juridico mundial a
respeito da matéria. Trata-se de duas potencias como supremacia politica e econémica
no ambito internacional, que possuem nao apenas sistemas de protecdo diferentes no

gue tange as Indica¢des Geogréaficas, mas também possuem interesse contrarios.

A inexisténcia de um modelo internacional de protecdo das Indicacdes
Geogréficas € sem duavida resultado de interesse politicos/comerciais opostos. Para
mais, essa auséncia de uniformidade no tratamento das Indicac6es Geograficas causa
uma inseguranca juridica e comercial para todos os sujeitos envolvidos. Sem uma
devida harmonizacéo dos sistemas, um produto com selo de Indicacdo Geografica em
um pais podera ndo gozar de qualquer protecdo em outro Estado; e, tendo em vista um
mercado sem fronteiras, como o atual, tal tutela ndo é suficiente para garantir de um

sistema juridico seguro e eficaz no que tange as Indicacdes Geograficas.

Mergulhando nas questdes acerca de uma espécie de propriedade industrial, o
objetivo deste trabalho foi comparar dois sistemas existentes de protecéo as Indicacdes
Geogréficas, entendendo as peculiaridades de cada um. O sistema americano, que
devido aos seus interesses politicos-comerciais, protegem as Indicacbes Geograficas
na forma de Marca de Certificacdo, colocando as Indicacdes Geograficas como uma
espécie de Marca Registrada; e o0 modelo europeu, grupo econdmico que mais possui
Indicacbes Geograficas no mundo, que entende que as Indicacdes Geograficas sdo
uma espécie de propriedade intelectual diferente da Marca Registrada e que merecem

protecdo mais ampla.

Os resultados mostram a existéncia de dois sistemas conflitantes de protecéo a

Indicagdo Geografica, assim como a existéncia de sujeitos internacionais que n&o
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conseguem chegar a um acordo acerca da tutela justa desta Propriedade Industrial.
Contudo, verificou-se que a harmonizacdo dos sistemas ndo se trata de algo
inalcancavel. Observou-se que seria viavel a criagdo de um sistema, que embora longe
do ideal, seria uma possivel forma de uniformizacdo de tratamento das Indicacdes

Geograficas em escala global.

Assim, restou demonstrada que a diferenga entre os sistemas ora estudados séo
meramente interesses politicos e econdmicos. Para o mercado Americano € légico e
necessario que as indicacdes geograficas sejam protegidas na forma de marcas-
registras, pois, sendo assim, é possivel que certos termos sejam considerados
genéricos. Uma vez enquadrados com termos genérico, é possivel que as industrias
americanas se valham do valor agregado e o reconhecimento internacional deste
termo, e o incorporem em seus produtos, criando, para os consumidores, uma falsa
ideia de qualidade elevada do produto. Isso pode ser visto no “chablis da Califérnia”,
haja vista que o termo chablis é considerado genérico no ordenamento juridico

americano.

Por outro lado, os europeus, como maior poténcia de indicacdes geograficas do
mundo, tem total interesse em proteger tais propriedades na sua forma mais extensa.
Com uma protecado mais efetiva os europeus conseguem uma posi¢cao de destaque no
comeércio internacional, principalmente no ramo de vinhos e bebidas destiladas. Se trata
de uma forma de eliminar a concorréncia, ja que nenhum produto podera ser posto no
mercado se utilizando de termos parecido, ou que facam alusdo as indicacdes
geograficas protegidas. Haveria, portanto, uma clara supremacia deste bloco no

comércio de vinhos e destilados internacional.

O que temos hoje € um cenério cadtico, sem qualquer tipo de harmonizacéo e
flexibilizacao entre dois grandes players do sistema internacional, o que resulta em um
guestionamento no que tange a protecdo das indicacbes geograficas. Todavia, uma
flexibilizacdo entre americanos e europeus, a respeito do tratamento das Indicacbes
Geograficas, além trazer beneficios s6 para as partes envolvidas, seria imperioso para

a pacificagdo do tema no sistema juridico internacional como um todo, que passaria a
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ter uma regra clara no que tange a protecdo dessa modalidade de Propriedade

Industrial.

Em virtude da necessidade de um sistema juridico internacional harmdnico,
verificou-se uma possivel uniformizacdo dos sistemas a partir de um dialogo mais
sereno entre os sujeitos em questdo. Sendo assim, a proposta se pauta numa via de
mao dupla em que os produtos considerados geneéricos e semigenéricos continuariam
sem protecdo como Indicacdo Geogréafica, mas em contrapartida dar-se-ia inicio a um
sistema de protecdo as Indicacdes Geograficas de forma uniforme, e as novas
Indicagbes Geograficas ali registradas estariam preventas de se tornarem termos
genéricos e perderem sua protec¢ao.
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