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Introducao

= Ao longo dos anos, algumas cidades ou regides ganham fama por
causa de seus produtos ou servicos. Quando qualidade e tradicao se
encontram em um espaco fisico, a Indicacao Geografica surge como
fator decisivo para garantir a diferenciacao do produto.

= As Indicacoes Geograficas referem-se a produtos ou servigos que
tenham uma origem especifica.

= A regiao torna-se conhecida pela sua expertise em determinado
produto ou servico




Concelto

Propriedade Industrial Género da Propriedade
Industrial, da qual sao

espéecies Indicacao de
Indicagdo Geografica Procedéncia e Denominacao
de Origem

l l

Indicacao de Denominacao

Procedéncia de Origem




Legislacao Internacional

= A primeira previsao legal encontra-se na Convencao da Uniao de
Paris (1883), num contexto de repressao a concorréncia desleal.

= Em 1967, foi criada a OMPI.
" Conferéncia de Madri (1890) — Acordo de Madri (1891).

= Acordo de Lisboa — D.O. E Registro Internacional Assinado em 1958
e vigente a partir de 1966.




Legislacao Internacional

TRIPS (1994) — Art. 22 - Indicacdes Geograficas sao, para os
efeitos deste Acordo, indicacoes que identifiguem um
produto como originario do territorio de um Membro, ou
regiao ou localidade deste territorio, quando determinada
qualidade, reputacao ou outra caracteristica do produto
seja essencialmente atribuida a sua origem geografica.




Legislacao Nacional

" CRFB - Art. 59, XXIX: a lei assegurara protecao a
propriedade dos signos distintivos, tendo em vista o

interesse social e o desenvolvimento tecnologico e
econdmico do Pais (grifos nossos).

" Lei 9.279/96

" Art. 176. Constitui indicacao geografica a indicacao de
procedéncia ou a denominacao de origem




_egislacao Nacional
ndicacao de Procedéncia

= Art. 177. Considera-se indicacao de procedéncia o nome
geografico de pais, cidade, regiao ou localidade de seu
territorio, que se tenha tornado conhecido como centro de
extracao, producao ou fabricacao de determinado produto
ou de prestacao de determinado servico




Indicacao de Procedéncia

Numero: BR2012000003-9
Requerente ORNAPESCA - Cooperativa P.P.A.P.O.M.A. Rio Negro

N2 de paginas 938 paginas

Nome Geografico: Rio Negro
Pais/UF: BR/AM

Produto/Servico: Peixes Ornamentais
Espécie: Indicacao de Procedéncia

Data do registro09/09/2014




egislacao Nacional
Denominacao de Origem

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




Denominacao de Origem

Numero: 1G201011

Requerente Federacdo dos Cafeicultores do Cerrado — http://cerradomineiro.org/index.php

N2 de paginas1185 paginas

Nome Geografico: Regiao do Cerrado Mineiro

L 1
, nues
Pais/UF: BR/MG RRRFFS
heohaFed =
Produto/Servico: Café verde em grao e café industrializado @@s@#suw EEQIED
torrado em grao ou moido .='===‘ *#Efr:adﬂ
i oy : INero

Espécie: Denominacao de Origem H e e 1

Data do registro31/12/2013



http://cerradomineiro.org/index.php

Legislacao Nacional

" O uso da indicacao geografica é restrito aos produtores e
prestadores de servico estabelecidos no local.

" As condicoes de registro sao estabelecidas pelo INPI, mais
precisamente pela Instru¢ao Normativa n2 25/2013.




Atuacao do Advogado

" A primeira hipotese de atuacao do advogado € no
processo administrativo para a concessao da Indicacao
Geografica

" Este processo é regulamentado pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial por intermédio da Instrucao
Normativa 25/2013.




Legitimidade

Art. 52 da IN 25/2013: Podem requerer registro de Indicacdoes Geograficas,
na qualidade de substitutos processuais, as associagoes, os institutos e as
pessoas juridicas representativas da coletividade legitimada ao uso
exclusivo do nome geografico estabelecidas no respectivo territorio.

§ 12 Na hipdtese de um unico produtor ou prestador de servigo estar
legitimado ao uso exclusivo do nome geografico, pessoa fisica ou juridica,
estara autorizado a requerer o registro da Indicacdo Geografica em nome
proprio.

§ 22 Em se tratando de nome geografico estrangeiro ja reconhecido como
Indicacao Geografica no seu pais de origem ou reconhecido por entidades
ou organismos internacionais competentes, o registro devera ser
requerido pelo titular do direito sobre a Indicacao Geografica.




Documentos necessarios

| — requerimento (modelo 1), no qual conste:

a) o nome geografico;

b) a descricao do produto ou servico;

Il — instrumento habil a comprovar a legitimidade do requerente, na forma do art. 59;
Il — regulamento de uso do nome geografico.

IV — instrumento oficial que delimita a area geografica;

V — etiquetas, quando se tratar de representacao grafica ou figurativa da Indicacao Geografica ou
de representacdao de pais, cidade, regiao ou localidade do territorio, bem como sua versao em

arquivo eletrénico de imagem;
VI — procuracao, se for o caso, observando o disposto nos art. 20 e 21;

VIl — comprovante do pagamento da retribuicdo correspondente.




Para indicacao de Procedéncia

a) documentos que comprovem ter o nome geografico se tornado
conhecido como centro de extracao, producao ou fabricacao do produto
ou de prestacao de servico;

b) documento que comprove a existéncia de uma estrutura de controle
sobre os produtores ou prestadores de servicos que tenham o direito ao
uso exclusivo da Indicacao de Procedéncia, bem como sobre o produto ou
a prestacao do servico distinguido com a Indicacao de Procedéncia;

c) documento que comprove estar os produtores ou prestadores de
servicos estabelecidos na area geografica demarcada e exercendo,
efetivamente, as atividades de producao ou prestacao do servico.




Para Denominacao de Origem

a) elementos que identifiguem a influéncia do meio geografico, na qualidade ou
caracteristicas do produto ou servico que se devam exclusivamente ou
essencialmente ao meio geografico, incluindo fatores naturais e humanos.

b) descricao do processo ou método de obtencao do produto ou servigco, que
devem ser locais, leais e constantes;

c) documento que comprove a existéncia de uma estrutura de controle sobre os
produtores ou prestadores de servicos que tenham o direito ao uso exclusivo da
denominacao de origem, bem como sobre o produto ou prestacao do servico
distinguido com a Denominacao de Origem;

d) documento que comprove estar os produtores ou prestadores de servicos
estabelecidos na area geografica demarcada e exercendo, efetivamente, as
atividades de producao ou de prestacao do servico.




Indicacao Geografica Estrangeira

* Tratando-se de nome geografico estrangeiro ja reconhecido como Indicacao
Geografica no seu pais de origem ou reconhecido por entidade ou organismos
internacionais competentes, fica dispensada a apresentacao das informacoes de
gue tratam os artigos 62 ao 92 que estiverem devidamente descritas no
documento oficial que reconheceu a Indicacao Geografica, o qual devera ser
apresentado em copia oficial, acompanhado de traducao.

= Se as informacdes nao estiverem descritas no documento oficial de
reconhecimento da Indicacao Geografica, estas deverao ser apresentadas em
documento complementar quando do depdsito do pedido.

"= Necessidade de procuracao e demais documentos traduzidos para o
portugueés.




Atuacao na defesa
das Indicacoes Geograficas

AMBITO ADMINISTRATIVO

C . N 0
Fortalecimento, Em processo

da protecao de terceiros
L 2N /




Fortalecimento da protecao

= Cada produtor ou prestador de servico deve ter a sua marca
registrada no INPI.

= Associacao deve registrar marca coletiva na forma do artigo
147 da Lei n29.279/96.

"= Marca coletiva é aquela destinada a identificar e distinguir, no
mercado, produto ou servico proveniente de membros de uma
pessoa juridica representativa de uma coletividade, de outros
produtos ou servicos iguais, semelhantes ou afins, de
procedéncia diversa (art. 123, inciso lll, da LPI).




Em processo de terceiros

" IndicacOes geograficas sao irregistraveis como marca —
artigo 144, 1X, Lei n? 9.279/96.

" Oferecimento de oposicao apos despacho comunicando
deposito de pedido de registro de marca que imite IG.

= Apresentacao de processo administrativo de nulidade na
hipotese de concessao de registro de marca que reproduza
1G.




Atuacao na defesa
das Indicacoes Geograficas

AMBITO JUDICIAL

C N ~ 0
Acao de Agao de
nulidade de marca | abstencao de uso
S 2N /




Acao de Nulidade de Registro de Marca

Acao de nulidade de registro de marca que reproduza no todo ou em parte Indicacdao Geografica
Origem: TRF-2

Classe: EIAC - EMBARGOS INFRINGENTES - 113855

Processo: 9602241772 UF: RJ Orgdo Julgador: PRIMEIRA SECAO ESPECIALIZADA
Data Decisdo: 29/11/2007 Documento: TRF-200180719

DJU - Data:: 11/04/2008 - Pagina:: 559

Ementa PROPRIEDADE |INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE REGISTRO DE INDICACAO GEOGRAFICA
COMO MARCA. VEDACAO LEGAL EXPRESSA E INCONDICIONAL. BORDEAUX. CENTRO PRODUTOR DE VINHOS.
As indicacOes geograficas, assim como o brasdao, as armas e a bandeira, nao podem ser registraveis como
marca, a teor do contido no item 9, do art. 65, da Lei n2 5.772/71, proibicao que foi renovada na atual Lei
de Propriedade Industrial, nos termos do art. 124, inciso IX, da Lei n. 9.279/1996. A indicacao geografica
tem protecao absoluta no direito da propriedade industrial, nao sendo passivel de registro. Ainda que se
entendesse relativa a protecao de indicacao geografica, padeceriam de nulidade registros de marcas
utilizando a expressao "BORDEAUX" para distinguir servicos de bufé, gelo e substancias para gelar, na medida
em que se verifica afinidade de tais produtos serviﬁos com a atividade vinicola através da qual a regiao de
BORDEAUX, na Franca, se tornou mundialmente conhecida. Embargos infringentes conhecidos e improvidos.

Relator Desembargadora Federal MARIA HELENA CISNE
Relator para Acordao Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES




Acao de abstencao de uso

"= Acao de abstencao de uso a fim de evitar a
indevida utilizacao da Indicacao Geografica por
terceiros.

= Acao a ser ajuizada perante a Justica Estadual.




Obrigado!

Luiz Eduardo de Queiroz Cardoso Junior
luiz@delimaassafim.adv.br




