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RESUMO: Por muito tempo desconsiderada pela pratica juridica brasileira, indicagdes geograficas
passaram a receber maior aten¢do do mercado nacional a partir do final dos anos 90, com a mudanga
na legislagdo que possibilitou o registro, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tanto de
indicagdes de procedéncia como também de denominagdes de origem. Neste contexto, em 2012
foi concedida a primeira indica¢do de procedéncia referente a prestacdo de servigos, a primeira do
género no Brasil e inica no mundo da qual se possui noticia. Entretanto, com a onda da oficializagio
de registros de indicagdes geograficas, diversos entraves passaram a ser observados, sendo de maior
relevancia a excessiva proximidade entre os institutos de marcas e indicagdes geograficas, relacdo
na qual a aplicagdo de principios dos primeiros tendem a descaracterizar a propria fungdo social
dos segundos. Este artigo se propde entdo a analisar o contexto em que se insere a proximidade
entre os referidos institutos juridicos no Direito brasileiro, passando entdo a analise do registro da
indicacdo de procedéncia dos servigos do Porto Digital. Foram utilizados os métodos exploratdrios
bibliografico e documental, em uma abordagem dedutiva-indutiva de tom dogmatico. Esta pesquisa
¢ fruto de pesquisa apoiada pela Fundag@o de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao Paulo (FAPESP).
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ABSTRACT: Long disregarded by the Brazilian legal practice, geographical indications began to
receive greater attention from the national market by the late 1990s, with the change in legislation
that allowed the registration, by the National Institute of Industrial Property, of both indications of
source and also appellations of origin. In this context, in 2012 the first indication of source regarding
the provision of services was granted, the first of its kind in Brazil and the only one known in the
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world. However, with the wave of the officialization of geographical indications registers, several
obstacles started to be observed, being of greater relevance the excessive proximity between the
institutes of trademarks and geographical indications, a situation in which the application of the
principles of the former tend to affect negatively the very social function of the seconds. This article
proposes to analyze the context in which the proximity between the institutes in Brazilian law is
inserted, going through the analysis of the institutes and the proper register of the indication of
origin of the services of Porto Digital. Bibliographic and documentary exploratory methods were
used in a deductive-inductive approach of a technical-dogmatic tone. This article contains results of
a research supported by the Sdo Paulo State Research Support Foundation (FAPESP).

Keywords: Indication of source. Collective trademark. Industrial property. Intellectual property.
Services.

INTRODUCAO

As indicagdes geograficas sdo, talvez, o direito de propriedade
intelectual menos abordado pela doutrina juridica brasileira € mesmo
internacional. Contudo, com o reconhecimento da possibilidade de registro
pela Lei de Propriedade Industrial de 1996, as indicacdes geograficas
brasileiras, bem como o mercado nacional em si, passaram a ser notadas
enquanto importante instrumento de protecdo e potencializagdo do uso dos
ativos intangiveis tradicionais brasileiros enquanto forma de inser¢do de
produtos locais e regionais nos mercados mais exigentes € também nos
mais ansiosos pela diferenciacdo, na busca pelo reconhecimento produtivo.

Foram entdo solicitados e concedidos diversos registros de
indicagdo geografica, contexto no qual um registro em especial merece
maior atenc¢do: em 2012 foi concedida a primeira indica¢do de procedéncia
referente a prestacdo de servigos, sendo a primeira indicagdo do género
no Brasil e unica no mundo da qual se possui noticia, dado que somente
o Brasil e o Uruguai admitem legislativamente a existéncia e o registro de
indicacdes geograficas referentes a servigos.

Entretanto, com o alto nimero de registros oficializados, foram
observadas diversas incongruéncias entre a norma positivada (em suas
variadas interpretacdes), e a pratica registral do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial, que pareceu inovar, trazendo consigo a
descaracterizagdo da propria fungdo social atribuida a propriedade
intelectual como um todo e também das expectativas sociais geradas pela
exploracdo de ativos geograficos tradicionais intangiveis.

Assim, propomos, neste trabalho, derivado de pesquisa cientifica
financiada pela Fundagdo do Amparo de Pesquisa do Estado de Sao Paulo
(FAPESP), a analise do contexto legal no qual se inserem as indicagdes
geograficas no Brasil, bem como a proximidade que o instituto passou a
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demonstrar quando contraposto aos institutos juridicos de marcas, marcas
coletivas e marcas de certificacdo, sendo os dois primeiros de carater
notoriamente privado e o ultimo de carater notoriamente restritivo.

Além disso, consideramos de imensa relevancia a analise do
registro da indicagdo de procedéncia de servigos do Porto Digital, por se
tratar da primeira do género e carregar consigo imensa problematica relativa
a aproximacao entre os institutos juridicos supracitados.

O trabalho utiliza, em um primeiro momento, o método
procedimental bibliografico, possuindo como referenciais teoricos
principais as obras dos autores: Denis Borges Barbosa, Liliana Locatelli
e Camila Biral da Cunha Martins, e, em um segundo momento, utiliza o
método procedimental documental, através da analise da documentagao
de registro da indicagdo de procedéncia do Porto Digital. O método de
abordagem inicial ¢ dedutivo, sendo o método seguinte indutivo com a
discussao baseada no ponto de vista técnico e na dogmatica juridica.

1 INDICACOES GEOGRAFICAS: O CONTEXTO BRASILEIRO

Destarte, ¢ necessario destacar a existéncia de distingdes
terminologicas para o tratamento da matéria. A “indicacdo de procedéncia”
(IP), objeto deste artigo, ¢ referente ao direito de propriedade intelectual
que integra o ordenamento juridico brasileiro sob 0 mesmo nome, espécie
da qual a indicagdo geografica ¢ género, e que protege o nome do local cuja
notoriedade se deriva da producdo de determinado produto ou prestacio de
determinado servigo. E, portanto, o nome que alcangou status suficiente para
possuir garantida uma tutela jurisdicional na forma de indicagdo geografica'.

A expressdo “indicacdo de proveniéncia”, largamente utilizada
internacionalmente, e, por muito tempo, expressdo-chave para a previsao
da protecdo as indicagdes geograficas no ordenamento patrio, apesar de
proéxima?, ndo designa o mesmo direito, se tratando apenas do local de
origem de um produto ou servi¢o qualquer (MARTINS, 2014, p. 15).

As indicacdes de proveniéncia continuam a existir, cumprindo a
fun¢do de indicar ao consumidor onde se produz ou se fabrica (MIRANDA,
1956, p. 195), no entanto, ndo recebem o tratamento dado as indicacdes
geograficas por nao possuirem relevancia ou impacto mercantil suficientes
para justificar direitos de exclusividade.

' Em virtude da inexisténcia de um conceito tinico internacional, utilizamos o conceito
adotado pela Lei de Propriedade Industrial brasileira, Lei n® 9.279/96 (BRASIL, 1996).

2 Isoladas, as palavras “procedéncia” e “proveniéncia” podem ser consideradas sindnimas
(BORBA, 2004, p. 1125).
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A indica¢do de procedéncia, antes de referenciar um direito,
designa uma pratica mercantil de utilizagdo de sinais distintivos referentes
a localizacao geografica como seu signo determinante. Trata-se de distingao
que visa a satisfacdo do anseio pelo conhecimento da factual origem dos
produtos disponiveis no mercado (SILVA, 2014, p. 34-35).

Quando um comerciante atribui uma marca a um produto ou servigo,
utiliza-se dela para indicar sua origem. Isso faz com que o consumidor atribua
o0 que esta consumindo a uma localidade especifica, seja esta personalizada ou
anonima, gerando valor concorrencial derivado da consisténcia dos objetos
aos quais os signos distintivos foram atrelados. O efeito de atribuicdo a uma
origem ¢ essencial ao uso da marca (BARBOSA, 2010, p. 85).

No casodasindicagdes de procedéncia, o que ocorre € extremamente
similar. Assim como as marcas (COPETTI, 2006, p. 205), as IP constituem
signos distintivos que, antes de se tornarem valores frente a concorréncia e
objeto de discussao juridica, sdo utilizados para satisfazer a demanda pela
individualizagdo no oferecimento de produtos e servigos®.

O produto que possui a certificacdo de indicagdo de procedéncia
remete ao consumidor uma origem. Contudo, ao contrario da marca, que
indica um titular (ou grupo titular) especifico, a IP indica a pluralidade
de titulares estabelecidos no local onde é produzido tal produto ou
prestado tal servico. Ou seja, enquanto a marca se vincula ao seu titular, a
indicacdo geografica ¢ vinculada ao local geografico de origem, no qual se
estabeleceram os produtores do bem que carrega o signo.

Assim, diferentemente das marcas, em que apenas um produtor ou
prestador individual, ou um grupo seleto destes, aproveitam dos ganhos de
tal valor concorrencial, na indicacao de procedéncia, todos os produtores ou
prestadores estabelecidos na regido podem e devem usufruir coletivamente
dos ganhos decorrentes da notoriedade que o nome geografico de tal local
conquistou em funcao do livre desempenho da atividade econdmica. Este
¢ o caso, por exemplo, da Sui¢a, com relacdo a sua producdo de queijos,
canivetes e relégios (LOUREIRO, 1999, p. 311).

AP ¢ conhecida em suas diversas manifestagdes mercantis desde a
antiguidade (POLLAUD-DULIAN apud PORTO, 2007, p. 17), precedendo
toda a teoria que rege atualmente o direito de propriedade intelectual®. Neste

> No atual contexto global, se mostram de imensa relevancia para a diferencia¢do de
processos produtivos tradicionais, evitando que a producéo local e regional se torne mera
commodity, com consequente desvalorizacao.

* "Por enorme tempo, o sistema de produgdo intelectual se manteve ineficiente nas
sociedades, sem necessitar a criagdo de um sistema de propriedade intelectual.”
(BARBOSA, 2010, p. 42).
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paradigma, a pratica referente a utilizacao de indicagdes de procedéncia se
difundiu por todo o mundo sem assumir, por muito tempo, complexidade
de mercado suficiente para que fosse exigida uma tutela juridica especifica.

Tutelar juridicamente indicacdes de procedéncia € conferir
regulamentag@o para o uso dos nomes ou signos que designam produtos
ou servigos relacionados a regido em que sao produzidos ou oferecidos,
visando informar ao mercado consumidor acerca das caracteristicas da
origem do que esta consumindo, sejam elas materiais (denominacdo de
origem) ou morais, historicas e culturais (indica¢ao de procedéncia).

Violar uma indicagado de procedéncia € violar o direito de informagao
do consumidor, além de usurpar a notoriedade do nome e incorrer em expresso
ato de concorréncia desleal, prejudicando diretamente produtores e prestadores
que possuam real titularidade sobre tais signos (LOCATELLI, 2008, p. 64).

A indicagdo de procedéncia, espécie de indicagdo geografica
reconhecida pelo direito brasileiro, ¢ definida tomando como nucleo a
notoriedade da regido produtora. A denominagao de origem, outra espécie de
indicagdo geografica, ¢ relegado o papel de assegurar qualidades materiais
e estabelecer uma estrutura capaz de realizar seu controle de qualidade.

E notavel que a indicagdo de procedéncia, se tratando de signo
distintivo geografico, ¢ expressamente abarcada pelo inciso XXIX do artigo
5° da CF°, que confere a ela status de garantia institucional (MENDES,
2013, p. 327), juntamente a outros signos distintivos. Para alguns autores,
a Constituicdo brasileira conferiu a este direito o carater fundamental
(LOCATELLI, 2008, p. 53), especialmente se considerada a prote¢ao da
IP vinculada ao desenvolvimento® do pais.

Nestecontexto,asindicagdes melhoramosniveisdecompetitividade
e se constituem em um importante instrumento de desenvolvimento
econdmico para o pais. Diversos fatores de desenvolvimento gerados por
indicacdes podem ser destacados, incluindo:

5 “TITULO II Dos Direitos ¢ Garantias Fundamentais CAPITULO I DOS DIREITOS E
DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS Art. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem
distingdo de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros ¢ aos estrangeiros residentes no
Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca ¢ a propriedade,
nos termos seguintes: [...] XXIX - alei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio
temporario para sua utilizagdo, bem como protecdo as criagdes industriais, a propriedade das
marcas, aos nomes de empresas ¢ a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social
e o desenvolvimento tecnologico e econdmico do Pais.” (BRASIL, 1988)

¢ Para autores como Ingo Wolf Sarlet ¢ Flavia Piovesan, ¢é aceitdvel que o direito
ao desenvolvimento seja considerado um direito fundamental em sentido material
e, considerados os tratados internacionais dos quais o Brasil ¢ signatdrio, um direito
humano (LOCATELLI, 2008, p. 39-41).
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a) a potencialidade de melhor inser¢do dos produtos com
indicagdes geografica no mercado interno e externo;

b) a potencialidade de gerarem um incremento a renda dos
produtores e comerciantes, o qual pode ser estendido a toda a
comunidade local,;

¢) o maior valor agregado aos produtos ou servicos com
indicagdes geograficas;
d) geragdo de empregos e fixagdo da populagdo na zona rural;

e) o estimulo ao desenvolvimento de atividades lucrativas
indiretas relacionadas as indicagdes geograficas reconhecidas
(LOCATELLLI, 2008, p. 65).

Além dos ganhos para os envolvidos na cadeia produtiva, as
indicagdes geograficas conferem notoriedade as suas regides, trazendo
novos empreendimentos e fomentando o turismo, o que confere as IP alta
capacidade de influenciar no desenvolvimento de uma regido, atraindo
olhos para sua cultura e gerando empregos (LOCATELLI, 2008, p. 67).

Ademais, devemos também considerar que, ao interpretar
indicacdes de procedéncia a luz do inciso XXIII, que institui a funcdo
social da propriedade, chegamos ao entendimento de que, para usufruir
de protecao constitucional, a indicagdo devera necessariamente corroborar
com o interesse publico, conectar-se aos direitos do consumidor, trazer
desenvolvimento social, econdmico e tecnoldgico a pequenos produtores
e, ainda, auxiliar diretamente na preservacao do patriménio cultural do pais
ou regido (PORTO apud BARBOSA, 2010, p. 412)

As indicagdes geograficas sdo signos distintivos de cunho
geografico que individualizam, identificam ¢ diferenciam os
produtos quanto a sua origem, qualidades e peculiaridades.
[...] Uma indicagdo geografica, para ter a prote¢do garantida
pela Constituigdo, deve atender obrigatoriamente os requisitos
das clausulas vinculantes do artigo 5°, XXIX, da CRFB/88,
e, em adigdo, deve atender a fungdo social da propriedade
(PORTO apud BARBOSA, 2010, p. 412).

Ou seja, a protecao ¢ condicionada a sua contribuicao para com o
desenvolvimento, dado que a redacao do inciso XXIX conferiu a protecao
dos direitos de propriedade industrial uma cldusula finalistica, como explica
Denis Borges Barbosa’ (2010, p. 109-110):

7 Quando da elaboragdo da Constituigdo de 1988, Denis Borges Barbosa ocupava o cargo
de procurador geral do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Por tal razdo, teve
a oportunidade de redigir o dispositivo em questdo (art. 5°, inciso XXIX), que acabou
inserido no texto em vigor da forma como foi proposto (BARBOSA, 2010, p. 109).
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Como se Ve, o preceito constitucional se dirige ao legislador,
determinando a este tanto o conteido da Propriedade
Industrial (“a lei assegurara...”), quanto a finalidade do
mecanismo juridico a ser criado (“tendo em vista...”). A
clausula final, novidade do texto atual, torna claro que os
direitos relativos a Propriedade Industrial ndo derivam
diretamente da Constituicdo brasileira de 1988, mas da lei
ordinaria; e tal lei s6 sera constitucional na propor¢do em que
atender aos seguintes objetivos:

a) Visar o interesse social do Pais;
b) Favorecer o desenvolvimento tecnolégico do Pais;
c) Favorecer o desenvolvimento econémico do Pais.

Assim, no contexto constitucional brasileiro, os direitos
intelectuais de contetido essencialmente industrial (patentes,
marcas, nomes empresariais, ctc.) sdo objeto de tutela
propria, que ndo se confunde mesmo com a regulamentagao
econdmica dos direitos autorais. Em dispositivo especifico,
a Constituicao brasileira de 1988 sujeita a constituigdo de
tais direitos a condigoes especialissimas de funcionalidade
(a clausula finalistica), compativeis com sua importancia
econdmica, estratégica e social.

[...]

O Art. 5°, XXII, da Carta, que assegura inequivocamente
o direito de propriedade, deve ser sempre contrastado
com as restricdes do inciso seguinte, a saber, as de que a
propriedade atendera sua fung@o social. Também no Art. 170
a propriedade privada ¢ definida como principio essencial
da ordem econdmica, sempre com o condicionante de sua
fung¢@o social.

Apesar da natureza juridica da indica¢do de procedéncia nao
corresponder a nocao estrita de propriedade privada advinda da tradi¢ao
romanistica®, esta, ao se encaixar no sentido patrimonial do termo

8 Nao ha como classificar a indicagdo de procedéncia como direito classico de

propriedade em virtude da inexisténcia de hipdtese na qual o titular de uma IP receba
prerrogativa de dispor sobre ou transmitir seu direito, somente possuindo direito a
fruicdo e uso (LOCATELLI, 2008, p. 241). A indicagdo geografica enquanto género
ndo ¢ capaz de proporcionar todas as faculdades essenciais que integram o instituto da
propriedade (ROCHA FILHO, 2009, p. 86-87), sendo esta uma possibilidade descartada
mesmo que todos os produtores de uma regido se encontrem em situagdo de unanimidade
para propor sua venda (ROCHA FILHO, 2009, p. 95). Além disso, o ente ndo possui
pessoa (fisica ou juridica) como titular, mas sim um ente abstrato “atrelavel” a qualquer
produtor estabelecido na regido reconhecida com a IP, estabelecido o requisito de que a
atividade reconhecida precisa continuar sendo desenvolvida para que o direito oriundo da
IP continue existindo para aquele produtor, dai a opgdo pelo uso do termo “titularidade
liquida”.

Revista de Estudos Juridicos UNESP, a.21, n.33, 2017 335



adotado pelo legislador’ e enquanto direito de propriedade intelectual
(BARBOSA, 2010, p. 75), vincula-se aos artigos 218, 219, 219-A, 219-B
da Constituigdo Federal, que preveem incentivos para o desenvolvimento
socioecondomico (SCUDELER, 2007, p. 47), e também ao § 1° do art.
1.228 do Codigo Civil de 2002:

§ 1°O direito de propriedade deve ser exercido em consonancia
com as suas finalidades econdmicas e sociais e de modo que
sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em
lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilibrio
ecologico e o patrimoénio historico e artistico, bem como
evitada a poluigdo do ar e das aguas. (BRASIL, 2002)

O Brasil promulgou em 1996 a Lei de Propriedade Industrial, ou Lei
9.279 de 14 de maio de 1996 que, embora tenha adotado a nomenclatura “Lei”,
se trata em verdade de um Codigo da Propriedade Industrial®. Quanto ao seu
conteudo material, a lei tomou como base o Acordo TRIPs, apesar de acabar
por instituir distinta defini¢do para as [P (MARTINS, 2014, p. 13), tendo sido
também influenciada por discussoes e acordos referentes ao Mercosul'!.

No artigo 176 a lei instituiu o reconhecimento de duas espécies
de indicagdo geografica no Brasil: a indicacdo de procedéncia e a
denominagdo de origem, que foram respectivamente definidas pelos dois
artigos subsequentes:

Art. 177. Considera-se indicagdo de procedéncia o nome'?
geografico de pais, cidade, regido ou localidade de seu

® "A Constitui¢do vincula quanto a serem ou ndo propriedade em sentido técnico.
Encontramos, pois, na Constituicdo apenas um sentido amplo de propriedade segundo
o qual propriedade é todo o direito patrimonial privado, para efeitos da garantia ¢ da
disciplina destes. Mas, prosseguindo a andlise, vemos que este ¢ também o sentido em
que “propriedade” ¢ usado noutros setores ainda da ordem juridica. Assim, quando se
discute a justificag@o da propriedade, sem mais esclarecimentos, discute-se a justificagdo
da propriedade privada, no sentido dos direitos patrimoniais privados, e ndo apenas a da
existéncia de propriedade como direito real maximo.” (ASCENSAO apud BARBOSA,
2010, p. 79-80)

' Denis Borges Barbosa (2010, p. 10) explica que, em virtude do disposto no art. 64,
§ 4° da Constitui¢do Federal, projetos de Cdédigo ndo poderdo ser sujeitos a prazo de
urgéncia, situagdo esta que acabou contornada pelo Poder Executivo através da mudanga
de nomenclatura, o que frustrou severamente o espago de participacdo e debate junto a
populacdo, impedindo a participagdo do setor industrial em seu processo, o que fere seu
interesse e direito constitucional reconhecido.

""" Indicag¢des geograficas também foram discutidas no ambito do Mercosul em momento
anterior ao TRIPs e a LPI, o que poderia explicar a proximidade entre as legislacdes
brasileira ¢ uruguaia, especialmente no que tange ao reconhecimento de servigos.
(MERCOSUL, 1995)

12 Apesar da previsdo legal fazer referéncia direta a visdo doutrinaria, segundo a qual
a indicagdo de procedéncia protege apenas o nome geografico (ou a sua representagdo
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territorio, que se tenha tornado conhecido como centro de
extracdo, producdo ou fabricacdo de determinado produto ou
de prestacdo de determinado servigo.

Art. 178. Considera-se denominacgo de origem o nome geografico
de pais, cidade, regido 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 € humanos. (BRASIL, 1996)

Desta forma, a lei exige que o local de producdo, extracao
ou fabricagdo, seja aquele que carrega a notoriedade que legitima o
reconhecimento da indicacdo, ou seja, exige a notoriedade da origem para
configurar indicagdo de procedéncia (LOCATELLI, 2008, p. 229).

2 INDICACOES DE PROCEDENCIA VS. MARCAS:
PROXIMIDADE E DESCARACTERIZACAO

A indicacao de procedéncia da origem a marca enquanto pratica
comercial. As primeiras marcas criadas por mercadores indicavam
justamente a origem geografica de seus produtos, com a inten¢ao de explorar
a reputacdo de sua regido de origem (RANGNEKAR apud BRAMLEY,
2011, p. 114). Porém, o direito de marca ¢ muito mais abrangente e diz
referéncia a tudo o que possui a capacidade de distinguir produtos ou
servigos'* (SOARES, 2000, p. 14).

Uma marca, desde que ndo seja de dominio comum ou genérica,
pode ser livremente apropriada (BARBOSA, 2010, p. 236), diferindo-se
das indicagdes de procedéncia, que sdo resultado de longo desenvolvimento
historico e valorizagdo a partir de culturas e tradi¢des locais.

Distintamente das indicagdes de procedéncia, o direito marcario
nao exige qualquer uso anterior para que seja adquirida a propriedade
sobre a marca'* (BARBOSA, 2010, p. 63), além de seu registro possuir

grafica, como sera visto adiante), materiais institucionais do INPI afirmam que sdo objetos
da protecdo tanto o nome quanto os produtos e servicos em si JUNGMANN; BONETTI,
2010, p. 47), o que denota tratamento administrativo diferenciado do ente se comparado
a previsao legal.

13 "Nao obstante a nossa lei vigente restrinja-a aos sinais visualmente perceptiveis, ndo
se pode olvidar a existéncia em muitos paises das marcas sonoras ¢ olfativas” (SOARES,
2000, p. 14).

14 Ressalvado o expresso no art. 129 da LPI, que versa sobre o direito de preferéncia
(BRASIL, 1996).

Revista de Estudos Juridicos UNESP, a.21, n.33, 2017 337



natureza atributiva'®, conforme expressa o artigo 129 da Lei de Propriedade
Industrial brasileira'®.

Enquanto as marcas identificam produtos e servigos sem qualquer
limitagdo'’, as indica¢des de procedéncia possuem na geografia o nucleo
de sua existéncia, que lhe confere uma dimensao coletiva que envolve nao
somente um titular ou um grupo destes, mas os bens locais, a historia, os
hébitos e a cultura da comunidade ali estabelecida (BRAMLEY; BIENABE;
KIRSTEN, 2009, p. 111).

Durante muito tempo, as indicagdes de procedéncia foram tratadas
como parte do direito de marcas, constituindo excecdes ao registro e muitas
vezes sendo objeto de confusdo entre os dois distintos institutos.

Em geral, indicagcdes de procedéncia desempenham papel
similar ao das marcas, protegendo seus titulares e oferecendo informacao
ao consumidor. Ambas sdo signos distintivos designados para atrair o
consumidor para determinados produtos ou servi¢os e funcionando como
indicativos de diferenciais (LOCATELLI, 2008, p. 231), o que os valoriza
e os auxilia para uma maior imersao em diferentes mercados.

Neste contexto, trés sao os principais conflitos diretos entre direitos
de marca e indicagdes de procedéncia:

a) partes diferentes utilizam o mesmo signo como marca e
como indicagdes geograficas para assinalar o mesmo produto;

b) o mesmo signo ¢ usado por diferentes interessados como
marca ¢ como indicag@o geografica para produtos distintos e
tanto a marca quanto a indicagdo geografica sdo conhecidas;

¢) uma marca registrada, composta por um nome geografico e
ndo coincidente com a designagdo de origem do produto, tem
longa data e reputagdo, mesmo que seu titular desconhega
a existéncia de um local geografico com aquele nome.
(D’HANENS, 2007, [p. 13])

Para a resolugdo de conflitos, sdo utilizados como parametros os
diversos principios que afetam ambos os direitos em questdo, sendo eles: o

15 Enquanto indicagdes geograficas possuem registro meramente declaratorio, ou seja,
sdo direito de fato desde antes de seu reconhecimento formal pela autarquia federal,
as marcas possuem registro atributivo, sendo um direito que se constitui a partir do
deferimento do registro pelo INPL.

6 "Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido,
conforme as disposi¢des desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo
o territorio nacional, observado quanto as marcas coletivas e de certificagdo o disposto
nos arts. 147 e 148.“ (BRASIL, 1996).

17 Nao se mostram relevantes para este estudo as limitagdes relacionadas ao principio da
territorialidade, visto que este também afeta as indicagdes de procedéncia em igual peso.
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principio da territorialidade, principio da especialidade e, o mais polémico,
no caso de conflito com indicag@o geografica por se aplicar apenas ao direito
de marca, o principio da anterioridade (D’HANENS, 2007, [p. 13]).

Além disso, as restri¢gdes para registro de marcas homonimas como
indicacdes de procedéncia persistem na lei brasileira, expressas por meio
do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial'®, que versa especificamente
sobre termos ndo registraveis como marca.

Ambeas as proibi¢des somente se aplicam caso exista uma afinidade
de mercado entre a indicagdo e a marca solicitada para registro. A analise
de tal afinidade ¢ incumbida ao INPI, uma vez que, diferentemente das
marcas, que possuem seus segmentos mercadolégicos divididos por meio
de uma Classificagdo Internacional (NICE) de Produtos e Servicos para o
Registro de Marcas, as indicac¢des sdo protegidas independentemente de
classe, levando em conta seu produto ou servico (BARBOSA, P. M. S.;
DUPIM; PERALTA, 2016, p. 172).

Entretanto, ha autores que ressaltam que, segundo o texto legal,
o legislador, ao vedar o registro de uma indicacdo como marca, o faz de
maneira absoluta, afastando o principio da especialidade para indicacdes
geograficas, uma posicao que, inclusive, ja foi confirmada por julgado do
Superior Tribunal de Justica brasileiro quanto ao registro da marca Bordeaux
(LOCATELLI, 20164, p. 239)

Perante o INPI, a proibi¢do advinda dos incisos do artigo 124 se
aplica ainda que o requerente esteja estabelecido na regido da indicacao.
Seu enderego somente ¢ utilizado para defini¢ao do inciso que serd aplicado.
O inciso IX ¢ aplicado quando o requerente do registro de marca reside
dentro da regido da indicagdo, sendo o inciso X aplicado para casos em
que o requerente reside fora de tal localidade, sendo importante ressaltar,
contudo, que isto se refere somente a regido oficialmente reconhecida como
indicagdo geografica pelo 6rgao (BARBOSA, P. M. S.; DUPIM; PERALTA,
2016, p. 173).

Caso tal situacdo ocorra enquanto o registro da indicagdo se
encontra pendente, o 6rgao opta por manter o pedido de marca sobrestado até
que o pedido de IG seja ou ndo indeferido (BARBOSA, P. M. S.; DUPIM;
PERALTA, 2016, p. 175). Ja no caso de indica¢do ainda nao reconhecida
e sem pedido pendente, a decisdao ¢ norteada de acordo com o local onde
sdo estabelecidos os requerentes, visto que o INPI ndo possui capacidade

18 “Art. 124. Ndo sio registraveis como marca: [...] IX - indicagdo geografica, sua imita¢ao
suscetivel de causar confusdo ou sinal que possa falsamente induzir indicagao geografica;
X - sinal que induza a falsa indica¢do quanto a origem, procedéncia, natureza, qualidade
ou utilidade do produto ou servigo a que a marca se destina.” (BRASIL, 1996).
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de ter conhecimento sobre todas as indicagdes ainda ndo reconhecidas
(BARBOSA, P. M. S.; DUPIM; PERALTA, 2016, p. 176).

Desta forma, observamos que, antes de seu reconhecimento
formal, indicagdes de procedéncia somente obstardo o registro de marcas
caso seja identificada falsa identificagdo de proveniéncia, uma vez que,
para a indicacdo de procedéncia, seriam necessarios os tramites para
comprovagao de notoriedade.

Quadro 2 - Procedimentos de exame de colidéncia entre IG e

marcas
IG Marca Procedimento
Reconhecida pelo Imitagdo ou reprodugdo de IG, Indeferimento da marca
INPI requerente da regido pelo inc. IX art. 124 da
LPI
Imitagdo ou reprodugdo de IG, Indeferimento da marca
requerente de regido distinta da IG pelo inc. X art. 124 da
LPI por falsa indicagdo de
procedéncia
Imitagdo ou reprodugdo de IG, Exigéncia para a exclusdo
entre outros elementos distintivos da IG da marca
registraveis
Reconhecimento Imitagdo ou reprodugdo de IG, Sobrestamento da marca
solicitado ao independente de ser 0 mesmo
INPI pendente de | requerente da IG, solicitada apds o
decisdo pedido da IG
Sem Imitagdo ou reprodugdo de IG, Marca passivel de ser
reconhecimento requerentes da regido da IG registrada
solicitado a0 Imitagdo ou reprodugdo de IG, Indeferimento da marca
INPI requerentes de regido distinta da IG | pelo inciso X art. 124 da
LPI por falsa indicagdo de
procedéncia
Reconhecida pelo | Contendo siglas que remetem a IGs Indeferimento da marca
INPI (DOC/IPG) acompanhado de nome pelo inc. IX art. 124 da
geografico que se enquadram na LPI
Sem categoria de IG ou outros termos, Indeferimento da marca
reconhecimento | induzindo o consumidor a entender | pelo inciso X art. 124 da
solicitado ao que o produto teria como origem | [P por falsa indicagdo de
INPI regido ou localidade habitualmente procedéncia
protegido por IG

340

Revista de Estudos Juridicos UNESP, a.21, n.33, 2017




- Contendo siglas que remetem a IGs Marca passivel de ser
(DOC/IPG) acompanhado de nome registrada
geografico que ndo se enquadram na
categoria de IG ou outros termos

- Imitagdo ou reprodugdo de nome Marca passivel de ser
geografico sem notoriedade para o registrada
produto/servigo solicitado

Fonte: (BARBOSA, DUPIM; PERALTA, 2016, p. 178-179)

Enquanto as marcas distinguem produtos de diferentes empresas
e sdo escolhidas arbitrariamente por meio de ocupagdo, indicagdes de
procedéncia distinguem produtos de origens geograficas distintas e ndo
podem ser escolhidas arbitrariamente, por dependerem do nome geografico
e da notoriedade historicamente conquistada.

Marcas podem constituir um sinalizador de origem, entretanto,
ela ndo ¢ obrigada a assegurar tal caracteristica, além de ndo indicar
necessariamente a natureza, a composicao ou demais caracteristicas do
produto ou servico que designa (MARTINS, 2014, p. 44). Além disso,
marcas que contenham indicagdes geograficas possuem expressa proibi¢ao
pela LPI, apesar de a doutrina ressaltar que, quando o nome geografico nao
carrega o significado de designagdo geografica (como Polo Norte), ndo se
aplicaria tal proibicao.

Nao ha qualquer vedacao para que mais de uma empresa utilize a
mesma indicagdo geografica, somente se exige que todas se situem dentro
da area demarcada e produzam o produto cuja producao se tornou notodria e
enseja a prote¢ao da IP (LOCATELLI, 2008, p. 231).

Outra distingdo ¢ quanto a titularidade. Qualquer um pode exigir
registro de uma marca de produto ou servigo, sendo possivel que o seu
direito sobre tal marca perdure para sempre, mesmo que todos os aspectos
de sua produgdo ou prestagdo sejam modificados (modo de fazer, localizacao
etc). Contudo, no caso da indicagdo de procedéncia, so ¢ titular do direito
aquele que se estabelece na regido reconhecida pela producdo ou prestacao
(LOCATELLLI, 2008, p. 231). Ou seja, o produtor que resolver transferir o
local de sua produgao perdera o direito de utilizar a indicagao de procedéncia.

Ademais, quando em conflito os direitos de marca e indicagdo de
procedéncia, a principal preocupacgdo da Lei € a de oferecer protecdo aos
consumidores, sendo que a IP goza de relativa prioridade se comparada
a marca. Além disso, ndo ha previsdo legal para casos em que a marca
homénima for reconhecida antes da IP, ou para casos de indicacdes
homonimas (LOCATELLI, 2008, p. 253).
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Contudo, Martins (2014, p. 47) destaca que, em caso de registro de
indicacdes homonimas a marcas ja antes registradas ¢ necessario cautela,
a fim de evitar que produtores de ma-fé aproveitem o renome construido
durante anos pela marca ja reconhecida, apesar de reafirmar que, mesmo
com o registro anterior, a marca devera ser modificada compulsoriamente,
dado que a indicagao possui preferéncia (MARTINS, 2014, p. 53).

O INPI procura minimizar tais conflitos através da publicidade dos
procedimentos de registro da indicagdo através da Revista da Propriedade
Industrial (RPI), com abertura para manifestacao e contestagao por terceiros
(DUPIM; BARBOSA; PERALTA, 2016, p. 180). Contudo, na pratica, as
marcas homonimas a indicagdes seguem convivendo com o registro da IP, o
que “Pode acarretar confusao por parte dos consumidores, além de dilui¢ao
do sinal distintivo.” (DUPIM; BARBOSA; PERALTA, 2016, p. 184).

Ademais, destaco a existéncia de trés subespécies de direito
marcario, sendo elas: a marca coletiva, marca de certificacdo, ¢ marca
tridimensional. Para fins de estudo e comparagdo com indicagdes de
procedéncia, somente nos interessam as duas primeiras. Sendo subespécies
de marca, a marca de certificacdio e a marca coletiva obedecem aos
parametros legais gerais aplicados as marcas de maneira geral (BARBOSA,
P. M. S.; DUPIM; PERALTA, 2016, p. 161).

2.1 Marca coletiva

A marca coletiva surgiu empiricamente na idade média,
sendo utilizada inicialmente com sentido de comunidade, distinguindo
aglomerados de produtores de terceiros (SOARES, 2000, p. 42). O signo
serve de selo de garantia, protegendo consumidores quanto a origem de
produtos, especificamente com relagdo a qualidade da associagdo que
o produz, muitas vezes compreendendo todos os produtores de uma
regido, cidade ou pais.

Na marca coletiva, assim como na indica¢ao de procedéncia, €
de responsabilidade subjetiva de cada produtor prezar pela integridade
de seus estabelecimentos a fim de nao prejudicar a imagem dos demais
(SOARES, 2000, p. 42-43).

Desta forma, guarda diversos aspectos em comum com indicagdes
geograficas, sobretudo com as denominagdes de origem, se considerarmos
a necessidade de adequagdo dos produtos a padrdes de qualidade. Contudo,
no caso das marcas coletivas, estes padrdes sdo arbitrariamente definidos
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pela coletividade, enquanto na denominagdo de origem tais padrdes dizem
respeito as qualidades que o produto possui em fungdo de sua localizacao
geografica, qualidades sobre as quais entes privados nao possuem controle.

No caso da indicagao de procedéncia, as semelhangas sdo menores.
Apesar de também se tratar de um direito coletivo, ¢ um direito que se
atrela a uma delimitagdo geografica, ndo a pessoas especificas. Apesar de
admissivel a possibilidade de situag@o de titularidade tinica momentanea,
indicacOes de procedéncia sdo direitos essencialmente coletivos e, talvez
somente por isso, se assemelham as marcas coletivas.

Alguns autores apontam que também sdo similares por
apresentarem exigéncias, como normas de producdo (LOCATELLI,
2008, p. 233), sendo este o instrumento que confere as marcas coletivas a
capacidade de gerar um diferencial de mercado, a fim de agregar valor aos
produtos e criar uma ferramenta de gestao, sendo frequentemente utilizadas
como forma de criagdo de marcas coletivas setoriais (DUPIM; BARBOSA;
PERALTA, 2016, p. 164).

E de perfeito entendimento que marcas coletivas necessitem de
um regulamento para alcangarem status de diferenciagdo de mercado.
Contudo, como a propria legal expressa, o nucleo atrativo de uma indicag¢ao
de procedéncia € o reconhecimento do publico acerca da produgao local que
jé se tornou notoria e diferenciada e, por isso, foi reconhecida legalmente
enquanto IP. Sendo assim, apesar da exigéncia do INPI pela defini¢ao de
um regulamento de uso, tal regulamento ¢ de legalidade questionavel se
interpretado a luz da norma juridica.

E justamente pela existéncia de marcas coletivas que se abstrai a
impossibilidade de se “criar” uma indicacao de procedéncia, visto que o
instrumento mais adequado para tal seria a marca coletiva.

Entretanto, apesar de tal caracteristica, enquanto a coletividade
de titulares de uma indicagdo de procedéncia ¢ constituida por produtores
estabelecidos em determinada regido, sendo uma coletividade indefinida,
os titulares de uma marca coletiva, apesar de poderem estar estabelecidos
em uma mesma regido, possuem a prerrogativa de serem pessoas fisicas
ou empresas (necessariamente definidas) (MARTINS, 2014, p. 57) que
estejam localizadas virtualmente em qualquer local, sem que isso interfira
em seu direito (LOCATELLI, 2008, p. 233).
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2.2 Marca de certificaciao

Mais além, a indicagdo geografica, também em virtude da exigéncia
de um regulamento de uso, ¢ frequentemente confundida com o instituto da
marca de certificacdo. Diferentemente de marcas de produtos e servigos, ou
mesmo marcas coletivas e indicagdes geograficas, a marca de certificagao
possui carater distinto por buscar igualar ao invés de diferenciar, visto que
exige que todos que a utilizem alcancem um especifico padrao de qualidade.

Mesmo no caso das denominagdes de origem, em que ha a
exigéncia ao cumprimento de requisitos de qualidade, prevalece o fator de
distingdo geografica (BARBOSA; DUPIM; PERALTA, 2016, p. 162) em
razao de sua natureza, funcionando como um direito de garantia.

Contudo, marcas de certificagdo protegem apenas os direitos dos
consumidores, além de apresentarem ampla liberdade de criacdo e nao
poderem possuir como titular alguém que o faga em interesse proprio ou
para sua propria atuagdo mercantil (LOCATELLI, 2008, p. 234).

Ou seja, quem for titular de uma marca de certificacdo ndo pode
usd-la, mas possui a prerrogativa de conferir seu uso a terceiros que sejam
capacitados (BARBOSA; DUPIM; PERALTA, 2016, p. 161) e obedecam
as regras estabelecidas em seu registro.

A aproximagdo ocorre por diversos motivos, dentre eles, o fato
de alguns paises estabelecerem o uso de marcas de certificagio como
alternativa para o registro de indicagdes geograficas, com ¢ o caso dos EUA
(MARTINS, 2014, p. 55).

Desta forma, algumas caracteristicas essenciais merecem ser
apontadas. Em primeiro lugar, uma marca de certificagdo existe para
atestar que um produto obedece de fato as especificagdes apontadas pelo
fabricante, especialmente quanto a sua natureza, material e qualidades,
além da metodologia empregada em sua producao (BRASIL, 1996).

Oregulamento devera ser seguido estritamente, sendo que qualquer
alteragdo devera ser comunicada ao INPI, sob pena de ser desconsiderada
para efeitos legais (MARTINS, 2014, p. 54). Nao ha, at¢ o momento,
qualquer previsao do INPI para que seja modificado o regulamento de uso
de uma indicagdo de procedéncia, muito menos a descricdo de possiveis
sangdes caso tal modificagdo ndo seja comunicada.

Em quesito de diferenciagdo, indica¢des de procedéncia sdo de
titularidade de todos os produtores estabelecidos em sua regiao delimitadora,
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além de, segundo alguns autores, serem também vinculados pelo necessario
respeito aos requisitos do regulamento de uso.

Ja marcas de certificagdo sdo de titularidade da entidade que
requereu seu registro, sendo esta ndo interessada na producao daquilo que
certifica, mas que realiza o controle da mesma e ¢ livre para credenciar
aqueles que se encontrem em situagdo de conformidade para com os
requisitos estabelecidos pela marca de certificagao.

Quadro 3 - Principais diferencas entre indica¢des geograficas,
marcas, marcas coletivas e marca de certificacio

Caracterist. IG Marcas M a r ¢ a s Marcas de
Coletivas Certificacao
Legislagao Lei 9279/96; Lei 9279/96 Lei 9279/96 Lei 9279/96
em vigor Instrugdo Normativa Instrugdo
25/2013 Normativa 19/2013
Funcao Identificar a Identificar Identificar Identificar o
procedéncia de e distinguir | produtos/servigos atendimento
produtos e servigos produtos e da entidade a normas ou
cuja reputagdo, servicos coletiva titular da especificagoes
qualidade ou outra marca técnicas
caracteristica se
deva ao seu local de
origem
Titularidade Produtores e Requerente | Entidade Coletiva Entidade
prestadores de do registro | representativa de certificadora,
servigo locais coletividade sem interesse
estabelecidos no local direto
e que satisfacam as
condicdes de cada
espécie de IG
Condigdes para Regulamento de Inexistente Regulamento de Documentagao
registro uso; delimitagdo utilizagdo especifica
da area geografica; com critérios
comprovagoes para atestar
relacionadas a espécie conformidade
de IG solicitada
Direito de uso Restrito aos Titular do Membros ou Autorizados
produtores/ registro associados a pelo titular da
prestadores entidade titular da marca
de servigos marca
estabelecidos no
local e atendimento
aos requisitos de
qualidade no caso
da DO
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Indefinida enquanto Dez anos Dez anos Dez anos

. existir as condigdes | renovaveis renovaveis renovaveis
V1gen01% da previstas para cada | indefinida- indefinidamente | indefinidamente
protecao espécie de IG, mente
independentemente

de renovagdo

Fonte: (BARBOSA; DUPIM; PERALTA, 2016, p. 170-171)

3 PORTO DIGITAL: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A
PRIMEIRA INDICACAO DE PROCEDENCIA DE SERVICOS

O Porto Digital foi a primeira indicacao de procedéncia referente
a prestacdo de servicos reconhecida no Brasil e possivelmente a primeira
no mundo®. A prestagdo referenciada pela indicagdo de procedéncia do
Porto Digital sdo servigos de tecnologia de informagdo e de comunicagao
através de desenvolvimento, manuten¢ao e suporte. Seu pedido de registro
foi oficializado pelo Nucleo de Gestdo do Porto Digital (NGPD) em 5
de agosto de 2011, sendo entdo concedido em 11 de dezembro de 2012
(MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO
EXTERIOR, 2018, [p. 4]).

Seu reconhecimento como indicagdo de procedéncia ¢ fruto
de sua notoriedade enquanto referéncia internacional de qualidade em
prestacdo de servicos no ramo digital (GIESBRECHT, 2014, [p. 134]). Na
pratica, o Porto Digital ¢ um espaco empresarial vinculado ao Governo do
Estado de Pernambuco (RECIFE, 2014, [p. 1]) e a Universidade Federal
de Pernambuco (sua precursora) (CAMPOS; CHACUR, 2012, [p. 10]).
Localizado dentro do municipio de Recife, bairro Santo Amaro, o espago
compreende 100 hectares de infraestrutura para instalacdo de empresas de
tecnologia da informagao (GIESBRECHT, 2014, [p. 138]). O Porto Digital
foi desenvolvido em prol da criagdo de um ambiente de inovagao e tecnologia
que retna nucleos politicos, académicos e economicos (GIESBRECHT,
2014, [p. 137)).

De acordo com Hulda Giesbrecht (2014, [p. 139]):

19 O Porto Digital ¢ a tnica indicagdo de procedéncia de servigos reconhecida no Brasil.
Dado que somente o Brasil e o Uruguai (URUGUAY, 1998a) (URUGUAY,1998b)
reconhecem indicacdes de procedéncia referentes a servico, € que, na execucdo da
pesquisa, nao foram encontrados quaisquer registros referentes a uma indicagdo de
procedéncia uruguaia referente a prestagdo de servigos durante o desenvolvimento desta
pesquisa, é possivel aferir que a indicacao de procedéncia do Porto Digital é provavelmente
o primeiro e Unico registro do género na Historia.
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O Porto Digital ja atraiu para a regido mais de 200 empresas
e quatro multinacionais, abrigando quatro centros de
tecnologia, criando mais de 6.500 postos de trabalho. Em
2010, as empresas faturaram 1 bilhdo. O Centro de Informatica
da Universidade Federal de Pernambuco possui a maior
produtividade cientifica na formagdo de mestre e doutores
em todo o Brasil. A regido puxa o crescimento do PIB a
taxas superiores a média do pais, com previsdo de dobrar na
proxima década. O Nucleo de Gestdo do Porto Digital ainda
realiza a inclusdo social da comunidade, desenvolvendo
projetos e capacitando os jovens.

A indicacgdo ¢ utilizada por empresas situadas dentro da area do
Porto Digital e que cumprem os requisitos estabelecidos em seu regulamento
de uso, que sera discutido adiante.

3.1 Estrutura de controle e regulamento de uso

No registro da indicagdo do Porto Digital, a estrutura de controle ¢
prevista por um documento denominado “regimento interno”, iniciado pela
definicdo das normas regentes e as prerrogativas referentes ao seu Conselho
Regulador. Trata-se de um regulamento que confere poderes excessivos ao
gestor da indicacdo, poderes estes que, do ponto de vista estritamente legal,
se mostram nulos de pleno direito. Sdo estes os poderes de:

Aprovar o credenciamento e descredenciamento de parceiros,
responsaveis por conduzir os processos de certificagao;

Aprovar a concessdo do Selo de Indicagdo Geografica do
Porto Digital as empresas candidatas;

Estabelecer e revisar os critérios para credenciamento e
descredenciamento de empresas parceiras, responsaveis por
conduzir os processos de certificagdo;

Estabelecer e revisar os critérios para concessdo do Selo de
Indicagdo Geografica do Porto Digital. (PORTO DIGITAL,
2012, [p. 51)

Todas as prerrogativas mencionadas sdo referentes a um processo
de credenciamento e certificagdo inexistentes na indicacao de procedéncia
enquanto instituto juridico, demonstrando clara afinidade para com o
instituto da marca coletiva e, em uma interpretacao extensiva, ao instituto
da denominagdo de origem, ainda que para a adequagdo ao ultimo sejam
necessarios fatores dos quais a indica¢ao do Porto Digital ndo dispoe.
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Adiante, o regulamento prevé as regras para a constitui¢ao de seu
corpo administrativo, passando entdo a segunda parte, o “Regulamento
de uso”. Nesta secdo, o regulamento trata dos procedimentos de controle
do selo, prevendo a necessidade de certificagdo de produtos® e servigos
pela entidade, além de diversas praticas contrarias a natureza e titularidade
das indicagdes de procedéncia, prevendo o estabelecimento de periodos de
suspensao de seu uso e também a necessidade de renovacao de certificados.

Somente as regras que tratam do uso da logomarca parecem estar
em conformidade com a norma vigente. Contudo, nao deve caber ao 6rgao
gestor a aplicagdo de penas como suspensdo e cancelamento da certificagdo
para o utilizador do selo. E necessario lembrar que a indicagio de procedéncia
¢ de igual direito de todos os prestadores de servigo. Caso haja dissenso na
questdo da utilizagdo do selo, ¢ possivel que mais de uma maneira de utilizagdo
seja admitida e, caso algum produtor seja identificado como responsavel por
causar danos a imagem da indicacdo em virtude de sua ma utilizagdo, podera
ser responsabilizado judicialmente por sua conduta.

Nao parece admissivel que uma entidade, que nao o INPI, possua
poderes para restringir individualmente o uso de direitos coletivos sem
que a norma vigente a conceda tal prerrogativa. Mesmo no caso do INPI,
a decisdo poderia ser questionada judicialmente em virtude do carater
meramente declaratorio do registro e da posi¢do ndo terminativa conferida
as decisdes da autarquia pela legislagdo brasileira.

Em suas proximas divisdes, o regulamento trata de critérios e
indicadores exigidos pela entidade para a “concessao” do selo da indicacdo
(PORTO DIGITAL, 2012, [p. 11]), além de especificar os processos de
operacionalizagdo do selo (PORTO DIGITAL, 2012, [p. 23]). Tais critérios
consideram tanto fatores técnicos, quanto comerciais ¢ humanos de forma
detalhada, ndo compativeis com a natureza da indicacdo de procedéncia,
que ndo exige quaisquer requisitos de qualidade para servigos prestados sob
a protegdo da IP.

3.2 Distintos direitos de propriedade intelectual
O Nucleo de Gestao do Porto Digital, entidade responsavel pelo

pedido de registro e gestdo da indicacdo de procedéncia do Porto Digital ¢
uma sociedade civil de direito privado sem fins econdmicos que é classificada

20 Apesar de se tratar de um regulamento de uso de uma indicagdo de procedéncia de
servigos, o regulamento faz mengdo a produtos. (PORTO DIGITAL, 2012, [p. 10]).
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em documentos publicos como “Organizagdo Social do Governo do Estado
de Pernambuco” (RECIFE, 2014, [p. 1]).

Além de ser a proponente do registro da indicacao de procedéncia,
o NGPD ¢ titular de nove distintas marcas de servigo, sendo cinco mistas
e quatro nominativas, todas referentes a diferentes variagdes da expressao
“Porto Digital” e seus diferentes logotipos. O deposito das duas primeiras
foi realizado na data de 6 de agosto de 2004, 7 anos antes do pedido de
registro da indicagao.

Assim, o NGPD ¢, atualmente, titular de marcas de servigo para a
expressao “PORTO DIGITAL” e “PORTODIGITAL” em quatro distintas
especificagdes sendo elas:

a) Gestdo de negocios compreendendo a criagdo de
empreendimentos de classe mundial em tecnologia
da informagdo e comunicagdo através da intengdo e
cooperagdo entre universidades; empresas, organizagdes nao
governamentais e governamentais no Estado de Pernambuco
(MINISTERIO DA INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR
E SERVICOS, 2017a, p. 3705-3706).

b) Consultoria profissional em negdcios - [Informagdo em];
Consultoria profissional em negdcios - [Consultoria em];
Consultoria profissional em negdcios - [Assessoria em];
Consultoria profissional em negdcios (MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO
EXTERIOR, 2015, p. 2370).

¢) Gestdo de programas e projetos para criagdo, atragdo e
fortalecimento de empreendimentos inovadores de classe
mundial nas areas de tecnologia da informagao e comunicagio
e de economia criativa através da cooperagdo entre
universidades, organizagdes societarias, ndo governamentais
e governamentais; analise, tratamento e difusdo de
informagdes estratégicas para os setores de tecnologia da
informagdo e comunicagdo, economia criativa e eletro-
eletronica; assessoria, consultoria e informagdo em processos
organizacionais, processos gerenciais, administrativos,
estratégias de marketing e comercializagdo; implantagido
de programa de controle de qualidade; administragdo de
programas de incentivo e fomento a competitividade e a
inovagdo; pesquisa de mercado; assessoria, consultoria e
produgdo de informagdes sobre o mercado nas areas de
tecnologia da informagao e comunicagdo e economia criativa
par fins de identificagdo, atracdo e captagdo de eventuais
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clientes e parceiros comerciais; assessoria, consultoria e
informagdo na gestdo de planos e projetos para criagéo, atragao,
gestdo e fortalecimento de empreendimentos inovadores
nas areas de tecnologia da informagdo e comunicagdo e de
economia criativa; assessoria, consultoria ¢ informagdo na
estruturacdo de agéncias de fomento a inovagdo; assessoria,
consultoria e informagdo na estruturagdo de entidades de
gestdo de habitats de inovagfo; assessoria, consultoria e
informagdo na estruturagio de entidades de gestdo de arranjos
produtivos locais; administragdo comercial do licenciamento
de produtos ¢ servigos de terceiros [ompi]; administragdo
comercial; administragdo de empresa; administragdo de
holding [tipo de empresa]; aluguel de escritorio virtual
[aluguel de equipamentos e material de escritorio e
fornecimento de servicos de escritorio]; apoio administrativo
e secretariado; assessoria em gestdo comercial ou industrial;
assessoria em gestdo de negdcios; assessoria promocional,
consultoria e informacdo sobre propaganda; assessoria,
consultoria ¢ informagdo econdmica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o planejamento,
organizac¢do, monitoramento ¢ desenvolvimento de projetos
(também provido on-line) [assessoria em gestdo comercial];
assessoria, consultoria e informag¢do em auditoria; assessoria,
consultoria e informacdo em gestdo de negocios para
companhias industriais ou comerciais; assessoria, consultoria
¢ informagdo em investigacdes, avaliagdes e pesquisas em
negocios; assessoria, consultoria e informagdo em marketing;
assessoria, consultoria e informagdo em negocios relativos
a relocalizagdo para empresas; assessoria, consultoria e
informagdo em promocao de vendas; assessoria, consultoria e
informagdo em publicidade e propaganda através de qualquer
meio; assessoria, consultoria e informacdo empresarial;
assessoria, consultoria ¢ informacdo relacionadas ao
planejamento, analise, gestdo e organizacdo de negdcios para
empresas; assessoria, consultoria e informagdo sobre gestdo
de negdcios no campo da propriedade intelectual; assessoria,
consultoria ¢ informagdo sobre oportunidades de negodcio;
assessoria, consultoria e informagdo sobre organizagdo
de feiras para fins comerciais ou publicitarios; assessoria,
consultoria e informagdes sobre administragdo de pessoal;
auditoria em negocios; avaliagdes de negocios; captagdo de
patrocinio; consultoria em gestdo de pessoal; consultoria
em organizacdo de negocios; consultoria profissional em
negocios; especialistas em eficiéncia de negocios; estudos
e pareceres pertinentes & macro € microeconomia, Servigos
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estes prestados com fins de assessoria na gestdo de negocios
e operacdo de uma empresa comercial; fornecimento de
informagdes sobre contatos comerciais e de negocios; gestdo
(consultoria em -) de negdcios; gestdo de pessoal (consultoria
em -); informagdes de negodcios; levantamentos de
informagdes de negdcios; produgdo de estudos de tendéncias
tecnoldgicas e de mercado; licenciamento, compra e venda,
leasing de marcas e patentes (intermediacdo de negodcios
comerciais);negociacao e conclusio de transagdes comerciais
para terceiros; negocios (avaliagdes de -); negocios
(consultoria em gestdo de -); negocios (consultoria em gestdo
e organizagdo de -); negdcios (consultoria profissional em -);
negocios (informagdes de -); organizagdo de exposi¢des para
fins comerciais ou publicitarios; organizagdo de feiras para
fins comerciais ou publicitarios; organizagdo e administragdo
de empresa; patrocinio (captagdo de - ); pesquisa em
negocios; programa de qualidade total [gestdo empresarial];
promotor de eventos [se comerciais]; servigos de incubagio
de empresas e negocios nas areas de economia criativa e de
tecnologia da informagdo e da comunicagdo; servigos de
incubacao e aceleracdo de negdcios; servigos de aceleracdo de
negocios através de aconselhamento e orientacdo profissional
(mentoring) de empreendedores inovadores; servigos de
aceleragdo [de negocios] através da intermediagdo entre
investidores ¢ empreendedores inovadores (MINISTERIO
DA INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS,
2017b, p. 2713-2714).

d) Servicos de acelerac@o de negdcios para fins de investimento
de capital e participag@o societaria; aluguel temporario de postos
e salas de trabalho com equipamentos, material e servigos de
escritorio em ambiente compartilhado (coworking); assessoria,
consultoria e informagdes sobre recebimento de investimentos
em empreendimentos inovadores; assessoria, consultoria e
informagdo na area econdmico financeira, participacdo em
outras sociedades; administracdo de imoveis; administracao
de condominio; administra¢@o financeira; aluguel de escritorio
virtual [aluguel temporario de espaco comercial]; aluguel de
escritdrios [imoveis]; aluguel temporario de espacos (salas,
auditorio, laboratdrios, estudios, galerias); provimento de
instalagdes para apresentagdo e exibicdo de intervengdes
tecnologicas; andlise financeira; assessoria, consultoria e
administragdo de investimentos de terceiros; assessoria,
consultoria e informagdo em administracdo de patrimonio;
assessoria, consultoria e informag¢do em administragdo de
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riscos financeiros; assessoria, consultoria e informag¢do em
investimentos; assessoria, consultoria e informag¢do em
planejamento financeiro; assessoria, consultoria ¢ informagao
na area econOmico-financeira; assessoria, consultoria e
informagoes financeiras prestadas a investidores; avaliagéo
financeira [seguros, bancos, imoéveis]; avaliagdo imobiliaria;
captagdo de financiamento para projetos de construgdo;
consorcio de bens [servicos financeiros]; consultoria
financeira; incorporagdo de imével; informagdes financeiras;
investimentos de capital [finangas]; participagdo em outras
sociedades (MINISTERIO DA INDUSTRIA, COMERCIO
EXTERIOR E SERVICOS, 2017b, p. 2716-2717).

e) Organizacdo de eventos, cursos e articulagdo com atores
estratégicos para formacdo, qualificacdo e certificagdo
profissional de capital humano em gerenciamento de projeto,
nas areas de tecnologia da informacdo e comunicagdo
e em economia criativa; organizacdo e apresentacdo de
eventos sobre empreendedorismo e inovagdo nas areas de
tecnologia da informag@o e comunicagdo, economia criativa
e sustentabilidade; concepcdo, desenvolvimento, curadoria,
implantagdo, treinamento e manutencdo evolutiva de
intervencdes tecnologicas em exposigdes culturais; assessoria,
consultoria ¢ informagao em educagdo [instrugdo]; assessoria,
consultoria e informa¢do em treinamento [demonstracao]
[ensino]; assessoria, consultoria ¢ informagdo ensino; curso
técnico de formagao; cursos livres [ensino]; educagdo (servicos
de -); ensino (servigos de -); informagdes sobre educacio
[instrugdo]; instrucdo (servicos de-); organizacao de competicdes
[educagdo ou entretenimento]; organizagdo de exposi¢des
para fins culturais ou educativos; organizag¢do e apresentagao
de coloquios; organizagdo e apresentacdo de conferéncias;
organizacdo e apresentacdo de congressos; organizacdo e
apresentacao de oficinas de trabalho [treinamento]; organizag¢ao
e apresentacdo de semindrios; organizacdo e apresentacdo
de simposios; orientagdo [treinamento]; organizagdo de
programas de intercambio cultural e educativo; reciclagem
profissional; servicos de premiacdo organizacdo de concursos
e prémios jornalisticos; treinamento pratico [demonstracdo]
(MINISTERIO DA INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR
E SERVICOS, 2017c, p. 2978).

Ademais, a entidade possui outros quatro pedidos ainda
aguardando exame de mérito, o que levantaria a questdo acerca do conflito
entre os direitos provenientes da indicacdo de procedéncia, sendo estes
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pré-existentes ao registro de marca, e os direitos provenientes da propria
marca registrada, visto que surge aqui um conflito entre matérias de direito
adquirido (DUPIM; BARBOSA; PERALTA, 2016 p. 181).

Outra questdo a ser debatida ¢ o fato de que “Porto Digital”
ndo se trata de nome geografico em sentido estrito, mas sim de um
nome comercial artificialmente atribuido a um parque tecnoldgico.
Diferentemente do acordo TRIPS, que aceita o registro de nomes nao
geograficos como IG, a Lei de Propriedade Industrial brasileira € expressa
ao restringir o registro de indicagdes de procedéncia a nomes geograficos
(DUPIM; BARBOSA; PERALTA, 2016, p. 182). O exemplo trazido
pelo Porto Digital demonstra que o 6rgao incumbido pelo registro aceita
que se considere geograficos nomes artificialmente atrelados a espacos
fisicos de consideravel extensdo territorial, desde que estes tenham
alcangado notoriedade suficiente.

A admissibilidade de registro de nomes desta natureza ¢ uma
completa abstracdo do sentido originario de prote¢do da indicagdo de
procedéncia, uma vez que se trata de um direito distinto, utilizado em
func¢ao de fatores historicos e em fungao do fomento ao desenvolvimento
local por meio da congregacdo de produtores e prestadores para a
utilizacdo de sua reputagdo como meio de agregar valor aos seus
produtos ou servicos.

No caso do Porto Digital, em especial, a entidade responsavel pelo
espaco ja possuia, com o proprio espago € suas marcas registradas, todos
os instrumentos necessarios para o alcance das vantagens proporcionadas
pela indicagdo de procedéncia, ndo possuindo este registro qualquer
aproximagao para com a protecdo do patriménio historico e cultural
da regido reconhecida, a tradi¢do ou o fomento ao turismo (que nio de
negocios, possivel em uma interpretagdo extensiva).

Conforme demonstram os registros de marca anteriores e
posteriores ao registro da indicacdo de procedéncia, todos referentes a
variagdes do nome Porto Digital, a indicagao de procedéncia foi registrada
sem se adequar a diversos requisitos legais, mesmo conquanto ao
entendimento doutrindrio do instituto.

CONCLUSAO

Por todo o exposto, os indicios nos levam a concluir que o registro
da primeira indicagdo de procedéncia de servicos ndo passou de uma
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estratégia de seus gestores para para assegurar o completo dominio sobre a
marca que ja antes possuiam, além da geragdo de midia espontanea, por se
tratar do primeiro registro do género, o que descaracteriza objetivamente o
instituto e pode causar sérios danos no futuro, caso outras entidades passem
a ver o direito derivado da indicagdo de procedéncia como mera extensdo e
refor¢o do direito de marca coletiva.

Além disso, podemos denotar a possivel inten¢cdo, demonstrada
pelo estabelecimento de requisitos de qualidade pelo regulamento
de uso, de se criar uma marca de certificacdo que pudesse beneficiar
as empresas estabelecidas no espago, visto que a proximidade com a
denominacdo de origem ¢ derivada de seu registro enquanto indicagao
geografica normatizada.

Caso considerassemos a regulamentagdo de pardmetros de
qualidade dos servigos prestados isoladamente, nos veriamos diante de uma
marca de certificacdo ou marca coletiva, e ndo uma denominagao de origem,
visto que os parametros de qualidade ndo sdo referentes a um know how
tradicional, nem a aspectos objetivos que possam associar materialmente os
servigos prestados a regido na qual se estabeleceram seus produtores.

E importante lembrar, ainda, que para o registro de uma marca
de certificacdo, seria necessario que a entidade requerente nao houvesse
qualquer interesse econdmico direto em sua exploracdo, o que também
desqualificaria o Porto Digital para registro de marca de certificagdo,
restando entdo, apenas, a marca coletiva.

Ou seja, através da descaracterizacdo do direito a indicagdo
geografica, perde-se integralmente todo o fundamento pelo qual se justifica
sua prote¢ao no ordenamento juridico brasileiro.

Todo o aparato legal utilizado para gerar ganhos difusos através da
protecdo da indicagao, que se funda em signo aliado a protecao de valores
agregados, sejam estes morais, historicos ou culturais, acaba por se tornar
mais um aliado da exploracdo privada, possibilitando, ao fim, a exploragao
indevida de ativos intangiveis cuja intengdo maxima ¢ a protecao do
patrimdnio imaterial publico em prol do desenvolvimento de pequenos e
produtores produtores locais.
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