Cademnos do Programa de Pés-Graduacao HATR FITO/UFRGS

A TRAJETORIA DE USO DE SIGNOS DISTINTIVOS RELACIONADOS A
ORIGEM: UM ESTUDO DE CASO DA IG MANTIQUEIRA DE MINAS

THE TRAJECTORY OF USE OF DISTINCTIVE SIGNS RELATED TO ORIGIN: A CASE
STUDY OF IG MANTIQUEIRA DE MINAS

Kelly Lissandra Bruch”

Patricia Maria da Silva Barbosa™

=kkk

Liliana Locatelli

*kkk

RESUMO: E um grande desafio escolher o signo distintivo
relacionado a origem que melhor represente uma coletividade e a
melhor maneira de garantir sua protecdo. Isso se destaca no
segmento de cafés de qualidade, no qual a origem cada vez mais é
valorizada pelos mercados consumidores mais exigentes. Diante
disso questiona-se quais as possiveis trajetérias de protegdo
intelectual que um signo distintivo pode seguir considerando os
instrumentos disponiveis na Lei n. 9.279/1996. Em face disso,
objetiva-se analisar a trajetéria de uso de signos distintivos de
origem, mediante um estudo de caso aplicado a IG Mantiqueira de
Minas. Sao objetivos especificos: descrever a forma de protecdo dos
signos distintivos no Brasil, analisar os tipos de signos distintivos
requisitados pela “APROCAM” ao longo dessa trajetoria; verificar
as possibilidades de alteracdo do registro de uma Indicacéo
Geografica no Brasil, comparando esta com a legislacéo europeia.
A metodologia utilizada foi a descritiva e exploratéria, combinada

Adriana Carvalho Pinto Vieira

ABSTRACT: It is a great challenge to choose a distinctive sign
related to origin that better represents a collectivity and the best
way to guarantee its protection. This stands out in the segment of
quality coffees, in which the origin is increasingly valued by the
most demanding consumer markets. In view of this, it is questioned
what are the possible paths of intellectual protection that a
distinctive sign can follow considering the instruments available in
Law n. 9,279/1996. In view of this, the objective is to analyze the
trajectory of use of distinctive signs of origin, through a case study
applied to the GI Mantiqueira de Minas. The specific objectives are
to describe the form of protection of distinctive signs in Brazil, to
analyze the types of distinctive signs required by “APROCAM”
throughout this trajectory; verify the possibilities of altering the
registration of a Geographical Indication in Brazil, comparing it
with European legislation. The methodology used was descriptive
and exploratory, combined with a case study. As a result, it appears

com estudo de caso. Como resultados verifica-se que a that"APROCAM" in its trajectory requested all types of registration
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“APROCAM?” em sua trajetoria solicitou todos os tipos de registro
de signos distintivos junto ao INPI: marca de produto e de servico,
marca coletiva, marca de certificacdo, indicagdo de procedéncia e
denominacéo de origem. Verificou-se que se trata do primeiro caso
brasileiro de alteracdo de registro de espécie de indicacdo
geografica. Também foram alterados: 0o nome geografico, a area
delimitada e o caderno de especificacdes técnicas, demonstrando-se
a importancia da possibilidade de alteracéo do registro de uma IG, o

grama de P6s-Graduagao

DIREITO/UFRGS _

of distinctive signs with the INPI: product and service traemark,
collective mark, certification mark, indication of provenance and
denomination of origin. It was found that this is the first Brazilian
case of change in the registration of a species with a geographical
indication. The geographical name, the delimited area and the
technical specification book were also changed, demonstrating the
importance of the possibility of altering the registration of a Gl,
which was not regulated before 2018.

que ndo era regulado antes de 2018.
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SUMARIO: Introdugfo. 1 A protecio de signos distintivos no Brasil. 2 Analise comparativa dos signos distintivos solicitados pela
APROCAM ao INPI. 3 Analise comparativa entre a indicacdo de procéncia e a denominagéo de origem mantiqueira depositada no INPI. 4
Impactos da alteragéo no registro das indicagdes geograficas. 5 Consideragdes finais. Referéncias.

INTRODUCAO

O Brasil é o maior exportador de café commodity no mundo. Neste segmento de
mercado, o café que possui identificacdo da origem consegue cotacdo superior, visto que o0
preco praticado no mercado internacional acompanha a melhor avaliagdo de sua qualidade
(CAFEPOINT, 2019). Diversos concursos destacam a qualidade e origem do produto e o
principal concurso de qualidade para café do mundo o prestigiado é o Cup of Excellence (COE),
realizado pela Associacdo Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) em parceria com a Agéncia
Brasileira de Promogéo de Exportacdes e Investimentos (Apex-Brasil) e a Alliance for Coffee
Excellence (ACE). A titulo de comparacdo, os vencedores do CoE-Brazil 2019 alcancam
valores muito superiores aos precos praticados na Bolsa de Nova York (principal referéncia
para comércio de café no mundo). O preco médio do leildo CoE-Brazil 2019 foi de 1.010%
maior que a referéncia da bolsa norte-americana. J& o lance pago pelo campedo de 2019 foi
5.143% superior (CAFEPOINT, 2019).

Situada no sul do estado de Minas Gerais, Brasil, a regido da Mantiqueira de Minas,
possui tradicdo secular na producdo de cafés de qualidade, sendo uma das regides mais
premiadas em concursos de qualidade do Brasil. Na edi¢do de 2019, do citado concurso Cup of
Excellence, produtores da regido Mantiqueira de Minas foram laureados na fase nacional e
internacional (BSCA, 2019).

Atenta a tais demandas do mercado, verificou-se que a Associagdo dos Produtores de
Cafe da Mantiqueira — APROCAM tem procurado utilizar signos distintivos relacionados a

origem, tais como marcas, marcas de certificacdo, marcas coletivas e indicacfes geogréficas,
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para comunicar ao consumidor suas particularidades. Em 2007, a APROCAM teve
reconhecido, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), o registro de indicacéo
geografica (IG) sob n° 1G200704, para a “Regido da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais”
para o produto “café”. Foi concluido que “a regido se tornou conhecida como um centro de
producdo de café, para fins do seu reconhecimento como Indicacéo de Procedéncia (IP)%. Em
2016, a APROCAM requereu no INPI outro pedido de registro, dessa vez para a IG
“Mantiqueira de Minas” na espécie Denominac¢ao de Origem (DO), para o produto “café verde
em grao e café industrializado torrado em grao ou moido”. Vale ressaltar que nessa época nao
havia legalmente a possibilidade de alteracdo de espécie de IG registrada, solicitando a
conversdo da IP para a DO, nem tdo pouco havia a alternativa de cancelamento de um registro
de IG para se apresentar outro pedido em outra modalidade. Em face disso a APROCAM
apresentou um novo pedido de IG, diferente do anterior e na modalidade de DO.

A lei brasileira, denominada Lei de Propriedade Industrial — Lei n°® 9.279/1996 (LPI),
estabeleceu a competéncia do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) para regular
as condicOes de registro de uma IG. A LPI e as normativas desse Instituto, até 2018, nédo
abordavam a matéria de alteracdo de um registro de forma especifica. No entanto, ante a
necessidade identificada no pais de se permitir a alteracdo dos pedidos de IG, o tema foi objeto
de regulamentacdo na Instru¢cdo Normativa do INPI n°® 95/2018 (IN n° 95/2018), a qual
posteriormente foi compilada junto com demais normas do INPI relacionadas a IG, que foram
unificadas na PORTARIA/INPI/PR N°. 04/2022 (PORTARIA/INPI/PR N°. 04/2022).

Nesse contexto, em junho de 2020, houve a publicacdo da concessdo da DO
“Mantiqueira de Minas”, de acordo com o disposto no despacho da RPI n°® 2579 (INPI, 2020)
como uma alterag&o da ja concedida IP e no escopo do processo n° 1G200704.

Trata-se do primeiro caso de reconhecimento mediante o uso desta possibilidade de
alteracdo de IP para DO, prevista na entdo IN n° 95/2018. Importante ainda destacar que o
referido registro é ainda mais peculiar, tendo em vista ndo foi decorrente de pedido de alteracéo
com peti¢do nos moldes da normativa, mas sim, do aproveitamento do ato da parte, isto €, do

pedido de registro de DO, que ainda se encontrava pendente de exame.

1 Conforme o despacho proferido e publicado o deferimento do respectivo pedido na RPI n° 2105 de 10 de maio
de 2011 (INPI, 2011).
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Porque esse fato é relevante e como ele afeta os registros de 1G j& existentes e futuros?
Como a DO Mantiqueira de Minas percorreu essa trajetoria e por que isso somente foi possivel
agora? Estes questionamentos levam ao problema de pesquisa do presente estudo que indaga
sobre quais as possiveis trajetorias de protecdo intelectual que um signo distintivo pode seguir
considerando os instrumentos atualmente existentes no &mbito da Lei n® 9.279/1996.

Em face deste problema de pesquisa, o presente artigo objetiva analisar a trajetoria de
uso de signos para a protecdo de um ativo intangivel relacionado a origem, mediante um estudo
de caso aplicado a IG Mantiqueira de Minas. Sdo objetivos especificos: descrever a forma de
protecdo dos signos distintivos no Brasil, analisar todos os tipos de signos distintivos
requisitados pela “APROCAM” ao longo dessa trajetdria; verificar as possibilidades de
alteracdo do registro de uma Indicacdo Geografica no Brasil, comparando esta com a legislacédo
europeia.

Para atingir o referido, foi utilizada a metodologia descritiva e exploratéria, que é
pertinente a situacfes ainda pouco descritas e exploradas pela literatura. Adicionalmente
utiliza-se do método de estudo de caso, que permite a exploracao concreta da situacdo que se
deseja estudar (YIN, 2005). Mediante o estudo de caso, que ora se apresenta, demonstra-se a
trajetoria percorrida pelo nome geografico “Mantiqueira de Minas” na busca da mais adequada
protecdo ao ativo intangivel diferenciador. Isso porque a multiplicidade de opcGes de signos
distintivos previstos na legislacdo nacional fez com que escolher a melhor forma de
representacdo e a melhor maneira de garantir a protecdo da coletividade presente na regido da
Mantiqueira de Minas fosse um desafio. Sabe-se que o tema em questdo € extremamente rico e
apresenta diversas nuances. No entanto, por questfes de escopo de estudo e limitacdo espacial,
sdo abordados apenas os aspectos relacionados & protecdo juridica dos signos distintivos e
como, sob o aspecto do estudo de caso, foram sendo feitas as escolhas que resultaram na
trajetdria de protecdo do nome geografico “Mantiqueira de Minas”, elemento condutor do
presente estudo.

Assim sendo, o trabalho inicia-se com uma introducdo geral aos tipos de signos
distintivos passiveis de protecdo na lei brasileira e a apresentacéo dos signos solicitados pela
APROCAM ao INPI. Sua trajetoria de protecdo € demonstrada, incluindo os signos de uso
coletivo e individual. Em seguida, faz-se o detalhamento do Unico signo que a coletividade

possui atualmente, com enfoque nas alteragcdes constantes da DO em vigor. Posteriormente,
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faz-se um comparativo entre a legislagéo brasileira e a legislacdo europeia exclusivamente no
aspecto de alteracGes de registro, objeto do estudo, no intuito de verificar as diferencas
existentes entre as legislacdes, considerando ser Mantiqueira de Minas a primeira alteracdo de
registro de IG brasileira e tendo em vista a Unido Europeia ja realizar este tipo de procedimento

com maior frequéncia. Finaliza-se com as conclusdes alcancadas.

1 A PROTECAO DE SIGNOS DISTINTIVOS NO BRASIL

Ao longo da histdria, o ser humano tem buscado identificar, estudar, compreender e
atribuir significado e valor a signos que representem algo ao seu interlocutor (BRUCH, 2013).
Também denominados de signos distintivos, esses podem ser de uso individual, tais como as
marcas de produtos ou servigos, as antigas marcas de indUstria e comércio?, nomes
empresariais, titulos de estabelecimento, nomes de dominio, dentre outros, ou de uso coletivo,
tais como marcas coletivas, marcas de certificacdo, indicacbes geograficas, indicacbes de
procedéncia e denominagdes de origem, além dos “selos” publicos. Tais signos tém como
finalidade identificar e diferenciar a origem de bens ou indicar sua origem comercial ou
geogréfica (BRUCH, 2013). E, embora se tenha destacado no inicio do presente trabalho os
pedidos de registro de IG da APROCAM, esta fez outros pedidos de registro de outros tipos de
signos distintivos ao INPI. Por tal motivo, se faz necessario demonstrar como a legislacao
brasileira, notadamente a Lei n°® 9.279/1996, prevé formas especificas de protecdo de signos, as
quais se encontram sintetizadas no Quadro 1 abaixo:

Quadro 1 - Principais diferencas entre indicagGes geogréaficas, marcas de produtos e servigos,

marcas coletivas e marcas de certificacdo

Marcas Marcas de
Caracteristicas | Indicacdo Geogréfica Marcas Coletivas Certificacéo
Contetdo do Nome geografico ou Arbitrario Arbitrario Arbitrario
signo distintivo gentilico (desde que ndo (desde que ndo (desde que ndo
contrarie a LPI) contrarie as LPI) contrarie a LPI)

2 Conforme era denominado pelo Cédigo de Propriedade Industrial brasileiro, Decreto-lei n° 7.903/1945.
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Fonte: Adaptado pelas autoras de Barbosa, Dupim e Peralta (2016).

Legislacdo em Lei 9279/96; Lei 9279/96 Lei 9279/96 Lei 9279/96
vigor PORTARIA/INPI/PR PORTARIA/INPI/PR | PORTARIA/INPI/PR
N°. 04/2022 N°. 08/2022 N°. 08/2022
Funcéo Distintiva e Distintiva Distintiva e Distintiva e
qualificativa visando (identifica e qualificativa qualificativa
identificar a distingue (identifica e (identifica produtos
procedéncia de produtos e qualificar 0u servigos que
produtos e servicos Servicos) produtos/servicos de atendam a
cuja reputacao, membros de uma determinadas normas
qualidade ou outra coletividade, ou especificacdes
caracteristica se deva a identificados por técnicas
sua origem geogréfica, meio de uma entidade | distinguindo-os de
e distinguindo-os de coletiva, titular da outros produtos ou
outros de outra marca, distinguindo- Servicos, que ndo a
procedéncia 0s de outros produtos portam)
0U Servicos)

Titularidade Produtores e Requerente do Entidade Entidade
prestadores de servigo, registro, representativa de uma certificadora, sem
estabelecidos no local podendo ser coletividade interesse direto no

e que satisfacam as pessoa fisica ou produto ou servico a
condices de cada juridica ser certificado
espécie de IG e do
caderno de 79
especificacfes técnicas
Condicgdes para | Apresentar Caderno de Objeto Apresentar Documentagdo
registro Especificacles compativel com Regulamento de técnica especifica
Técnicas, 0 produto ou utilizacdo com critérios para
Instrumento oficial Servigo atestar conformidade
com delimitac¢do da relacionado a
area geografica; marca
comprovagoes
relacionadas a espécie
de IG solicitada
Direito de uso Restrito aos Titular do Membros ou Autorizados pelo
produtores/prestadores registro ou associados a entidade titular da marca
de servigos terceiros titular da marca
estabelecidos na devidamente
regido delimitada, que licenciados
sigam o CET e
submetam-se ao
controle
Vigéncia da Indefinida, Dez anos Dez anos Dez anos renovaveis
protecéao independente de renovaveis renovaveis indefinidamente
renovacao indefinidamente indefinidamente

Essa conceituacdo inicial é fundamental para se compreender a trajetoria através dos
signos distintivos que a protecdo do nome geografico “Mantiqueira de Minas” percorreu até

finalmente seu reconhecimento como uma Denominacdo de Origem. Alem disso, faz-se
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necessario explicitar, teoricamente, as diferencas que abarcam as duas espécies de Indicacdes
Geograficas para compreender o significado desta alteracdo no contexto deste estudo de caso.

Para tanto, apresenta-se 0 Quadro 2.

Quadro 2: Caracteristicas das espécies de Indicacdo Geogréaficas previstas na Legislacdo

Brasileira: Indicacdo de Procedéncia e Denominacéo de Origem

Caracteristicas

Espécie

Indicacéo de Procedéncia

Denominacéo de origem

Contelido do signo
distintivo

Nome geografico, que pode ser
constituido do gentilico e ser
acompanhado do nome do produto ou
Servigo

Desde que: ndo tenha se tornado de uso
comum, ndo seja home de raca ou
variedade vegetal e ndo tenha homdnimo
do qual ndo se distinga.

Nome geografico, que pode ser
constituido do gentilico e ser
acompanhado do nome do produto ou
Servigo.

Desde que: ndo tenha se tornado de uso
comum, ndo seja nome de raga ou
variedade vegetal e ndo tenha homdnimo
do qual ndo se distinga.

Representacédo

Gréfica ou figurativa da 1G ou da
representacdo geografica da area
delimitada

Podendo ser nominativa ou mista

Gréfica ou figurativa da IG ou da
representacdo geografica da area
delimitada

Podendo ser nominativa ou mista

Legislacdo em vigor

Lei 9279/96;
PORTARIA/INPI/PR N°. 04/2022

Lei 9279/96;
PORTARIA/INPI/PR n° 04/2022

conhecido

Funcéo Distintiva e qualificativa Distintiva e qualificativa
visando identificar a procedéncia de visando identificar a relacdo entre a
produtos e servicos cuja reputacdo se procedéncia de produtos e servi¢os com
deva a sua origem geogréfica e uma qualidade ou outra caracteristica que
distinguindo-os de outros de outra se deva exclusiva ou essencialmente a
procedéncia sua origem geogréfica, na qual se
incluem fatores naturais e humanos,
distinguindo-os de outros de outra
procedéncia
Fundamento Produto ou servigo ter se tornado Produto ou servico possuir qualidade ou

caracteristica atribuida a sua origem
geografica, incluindo os fatores naturais
e humanos

Producéo ou origem
da matéria-prima

No caso de servigo: ser realizado na area
delimitada pelo qual se tornou conhecido
No caso de produto, ndo ha previsdo da
origem da matéria-prima, mas este deve
ter sido extraido, produzido ou fabricado
na rea delimitada

No caso do servico: ser realizado na area
delimitada cujos fatores naturais e
humanos influenciem a sua realizacéo.
No caso de produtos: possuir qualidade
ou caracteristicas que se devam a esta
origem geogréfica, do que se presume a
necessidade da matéria-prima ser oriunda
da regido delimitada
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Titularidade

Produtores e prestadores de servico,
estabelecidos no local e que satisfacam
as condicdes de cada espécie de IG e do
caderno de especificacBes técnicas

Produtores e prestadores de servico,
estabelecidos no local e que satisfacam
as condicdes de cada espécie de IG e do
caderno de especificacBes técnicas

Condicdes para
registro

Instrumento oficial com delimitacdo da
area geografica e sua fundamentagéo.
Caderno de Especificacdes Técnicas,
contendo: Descrigéo do produto ou
servico; Descrigdo do processo de
extracdo, producdo ou fabricagdo do
produto ou prestagdo do servico pelo
gual o nome geografico se tornou
conhecido;

Descrigdo do mecanismo de controle
sobre o produtor ou prestador e sobre 0
produto ou servico;

Condicdes e proibicgdes de uso;
Comprovacao de que o nome geogréfico
se torno conhecido;

Instrumento oficial com delimitacdo da
area geografica e sua fundamentagéo.
Caderno de Especificacdes Técnicas,
contendo: Descri¢do do produto ou
servico; Descrigdo das qualidades ou
caracteristicas do produto ou servico que
se devam exclusiva ou essencialmente ao
meio geogréfico, incluindo fatores
naturais e humanos e seu processo de
obtencéo ou prestacdo; Descri¢do do
mecanismo de controle sobre o produtor
ou prestador e sobre o produto ou
servico; Condicdes e proibicdes de uso;
Comprovacéo da influéncia do meio
geografico nas qualidades ou
caracteristicas do produto ou servico;

Direito de uso

Restrito aos produtores/prestadores de
servigos estabelecidos na regiéo
delimitada, que sigam o0 CET e
submetam-se ao controle

Restrito aos produtores/prestadores de
servigos estabelecidos na regiéo
delimitada, que sigam o CET e
submetam-se ao controle

Vigéncia da protecéo

Indefinida, independente de renovagéo

Indefinida, independente de renovagéo

Fonte: Elaboracdo pelas autoras com base na Lei n°. 9279/1996 e na PORTARIA/INPI/PR n° 04/2022.

Feita a diferenciacdo entre os tipos de signos distintivos previstos pela legislagdo em
vigor no Brasil, passa-se ao exame do estudo de caso a partir de uma anélise comparativa dos

diversos registros de signos distintivos solicitados ao INPI pela APROCAM relacionados ao

nome geografico “Mantiqueira de Minas”.

2 ANALISE COMPARATIVA DOS SIGNOS DISTINTIVOS SOLICITADOS PELA

APROCAM AO INPI

Para compreender a trajetdria que a protegdo do nome geografico “Mantiqueira de
Minas” percorreu até finalmente ser reconhecimento como uma Denominacdo de origem €
necessario conhecer as diversas formas de protecéo requeridas junto ao INPI pela APROCAM.
Para isso, foi feita uma busca na base de dados disponivel no Portal do INPI® com o objetivo

de verificar quais tipos de protecdo foram solicitadas entre as espécies de signos disponiveis:

3Tendo em vista que o INPI ¢ 6rgéo responsavel pelo registro de tal ativo, assim como das indicaces geograficas.

Portal do INPI: https://www.gov.br/inpi/pt-br . Acesso em:18 de out. de 2020.
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marca de produto, marca de servico, marca coletiva, marca de certificacdo, indicacdo de
procedéncia e denominacao de origem.

Destaca-se que tais pedidos se encontram em duas situacdes de andamento processual:
ainda serdo examinados ou ja foram examinados e possuem decisdo administrativa final.
Quanto a decisdo administrativa, essa, por sua vez, se divide em duas outras categorias
principais: processo arquivado* ou marca registrada.

A busca para identificar as I1Gs requeridas foi feita no Portal do INPI® “Pedidos de
Indicacdo Geografica no Brasil”. Nesse local ficam disponibilizadas as informagdes sobre tudo
que foi depositado no Brasil em formato de listagens. Basta abrir 0 arquivo para encontrar as
IGs. A pesquisa demonstrou que a APROCAM requereu as duas espécies de 1Gs presentes da
legislagao brasileira. Em 03 de outubro de 2007 requereu o registro da IG “Regido da Serra da
Mantiqueira de Minas Gerais”, na espécie indica¢do de procedéncia (IP). Em 05 de maio de
2016 a IG “Mantiqueira de Minas”, na espécie Denomina¢ao de Origem (DO). O detalhamento
desses pedidos serd visto posteriormente, ao se discutir as alteracfes realizadas.

Ja a busca na base de marcas® do Portal do INPI foi feita com o tipo de pesquisa radical’,
para o signo “Mantiqueira de Minas”. O resultado apontou seis pedidos de registro de marca
feitos pela mesma entidade que requereu o registro da IG com o nome geografico “Mantiqueira
de Minas”, ou seja, pela APROCAM (Tabela 1). Na sequéncia é feito o detalhamento sobre o
tramite de exame de registrabilidade de tais processos e a consequente decisdo administrativa,

relacionando-a a indicacéo geogréfica.

4Também existem as decisdes de registro extinto ou nulo, que grosso modo, podem ser inseridos na categoria de
processos arquivados.

SPortal do INPI: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/pedidos-de-indicacao-geografica-
no-brasil . Acesso em:18 de out. de 2020.

®Portal do INPI: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas. Acesso em:18 de out. de 2020.

" Pesquisa Radical: método de pesquisa, disponivel no sistema de busca de marcas do INPI, que permite a selecdo
de marcas registradas a partir do radical da palavra buscada, visto que esse elemento raiz permite construir uma
familia de palavras e produz resultados mais variados. A outra opgao de busca é a palavra em sua integra
(denominado "exata™) que informa as marcas exatamente iguais a palavra buscada.

Cadernos do Programa de Pés-Graduagdo em Direito PPGDir./UFRGS | Edig3o Digital | Porto Alegre | v.17 | n.1 | p. 74-102 | jan./ago. | 2022

82



Cadernos d

volume 17 n. 1] 2022

s pis st DIREITO/UFRGS

Tabela 1: Marcas depositadas no INPI pela APROCAM.

Pedido

Marca

Elemento
nominativo da
marca

Data

Natureza

Especificacio

Situacdo

828585857

TOP SKY

Top Sky
APROCAM
Associacao dos
Produtores de
Café da
Mantiqueira
Carmo de
Minas MG -
Brasil.

22/08/2006

produto

café cru
café torrado

arquivada

828585865

TOP SKY

kg

Top Sky
APROCAM
Associacao dos
Produtores de
Café da
Mantiqueira
Carmo de
Minas MG -
Brasil.

22/08/2006

Servico

Servigo de
auxilio ao
comeércio de
café

arquivada

83

829149260

Café da Serra da
Mantiqueira
Minas Gerais -
Brasil

19/03/2007

produto

café

arquivada

829149279

Café da Serra da
Mantiqueira
Minas Gerais -
Brasil

19/03/2007

Servigo

comércio,
importacéo e
exportacao de
café

arquivada

829149287

Café da Serra da
Mantiqueira
Minas Gerais -
Brasil

19/03/2007

Marca de
certificacdo

Certificagdo de
café

arquivada

906547300

Mantiqueira
de Minas

Mantiqueira de
Minas

24/07/2013

coletiva

café

arquivada

Fonte: Elaboragdo das autoras com base em INPI (2021).

A leitura da Tabela 1 permite identificar que a APROCAM depositou entre 2006 e 2021

as segu intes marcas:
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- 2 pedidos de marcas de produto para assinalar café;

- 2 pedidos de marcas de servicos relacionados ao comeércio de café;

- 1 pedido de marca de certificacdo para assinalar o servico de certificacdo de
cafe;

- 1 pedido de marca de natureza coletiva para assinalar o produto café.

Portanto, verifica-se que as marcas que a APROCAM depositou eram relativas ao
produto ou ao comércio de café, isto €, o produto atrelado a IG reconhecida no mesmo periodo
e logicamente, a atividade principal da associagéo.

E possivel identificar que as duas marcas depositadas em 2006 sio idénticas entre si,
diferenciando apenas por uma se destinar a assinalar o produto café, enquanto a outra se destina
a assinalar servicos relacionados ao comércio de café. Por sua vez as trés marcas depositadas
em 2007 também sdo idénticas entre si, sendo bastante diferente das marcas depositadas em
2006.

No entanto, é possivel identificar que as marcas de 2007 guardam semelhanca direta
com a representacdo grafica solicitada oito meses depois, ainda em 2007, para a IP. Ha variacdo
apenas da expressao constante ao final da imagem, isto €, nas marcas esta escrito “Minas Gerais
— Brasil” e na |G esta escrito a espécie solicitada na época, ou seja, “indicag¢ao de procedéncia”

(Figuras 1 e 2):

Figura 1 - Marcas da APROCAM Figura 2 - Indicacéo de procedéncia

Yoy, [y

(1,5 aOerra da
ga derra da Mantiqueira
_.73/{1///“]1/01/71 Minas €

MINAS GERAIS-BRASIL

Fonte: INPI (2021). Fonte: INPI (2021).
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Cabe aqui ainda destacar outro ponto importante: todas as cinco primeiras marcas
citadas tiveram a protecdo requerida pela APROCAM antes do pedido de registro da indicacéo
geografica, visto que o pedido sé foi depositado no INPI em 03 de outubro de 2007.

A anélise da Tabela 1 permite ainda observar que as trés marcas depositadas em 2007
pela APROCAM, pedidos n°. 8291492608, 829149279° e 829149287'° foram arquivadas
devido a desisténcia do pedido do registro feita pela associagdo em 2010. Portanto, constata-se
que as desisténcias aconteceram antes do reconhecimento da IP que s6 aconteceu em 10 de
maio de 2011. Entre os trés pedidos, destaca-se ainda a desisténcia da marca de certificacao,
pedido n°. 82914928711,

Por sua vez, as marcas depositadas em 2006 tiveram um desenvolvimento
administrativo diferente dos pedidos de 2007. A marca 8285858652 voltada para os “servigos
de auxilio ao comércio de café” teve seu exame sobrestado para aguardar decisoes de pedidos
de marca de terceiros anteriores em 2008. Posteriormente, em 2015 foi considerada registravel
e teve seu deferimento publicado em 2015. Salienta-se que embora o exame tenha acontecido
apos o registro da indicacdo geografica (acontecido em 2011), foi considerado pelo INPI que
ndo havia risco de confuséo com a IG.

Tal entendimento afastou a aplicacéo do inciso 1X do art. 124 da LPI, visto que afastava
a premissa de confusdo por ele estipulada'®. Além disso, como o requerente localiza-se na

regido descrita na marca, entendeu o INPI que n&o haveria aplicacio do inciso X* do art. 124

8Sobrestado por pedidos anteriores na RP1 n.° 2011 de 21/07/2009, arquivado por desisténcia do pedido na RPI n.°
2206 de 16/04/2013.

®Sobrestado por pedidos anteriores na RP1 n.° 2011 de 21/07/2009, arquivado por desisténcia do pedido na RPI n.°
2206 de 16/04/2013.

Arquivamento por desisténcia do pedido publicada na RPI n.° 2152 de 03/04/2012.

1IN&o é possivel identificar apenas através do disponibilizado no Portal do INPI o motivo da desisténcia do pedido.
No entanto, cabe aqui uma observacdo: marcas de certificacdo s6 podem ser concedidas para aqueles que nao
possuam interesse direto no objeto a ser certificado conforme o §3° do art. 128 da LPI. Assim sendo, associagdes
compostas por agentes econdmicos que atuam no segmento a ser certificado, em principio, ndo possuem
legitimidade para possuir marca dessa natureza.

12 Sobrestamento publicado na RPI n.° 1942, de 25/03/2008, deferimento na RPI 2321, de 30/06/2015 e
arquivamento na RPI 2340, de 10/11/2015.

BArt. 124 Nio sdo registraveis como marca: [...] IX - indicagdo geografica, sua imitagdo suscetivel de causar
confusdo ou sinal que possa falsamente induzir indicacdo geogréafica. Para mais detalhes verificar Barbosa, Dupim
e Peralta (2019) e Manual do Exame de Marcas disponivel no Portal do INPI.

14Art. 124 N&o sdo registraveis como marca: [...]X - sinal que induza a falsa indicacdo quanto a origem,
procedéncia, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou servico a que a marca se destina. Para mais detalhes
verificar Barbosa, Dupim e Peralta (2019) e Manual do Exame de Marcas disponivel no Portal do INPI.
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da LPI, pois ndo haveria falsa indicacdo quanto a origem. No entanto, o pedido foi arquivado
meses depois, pois a requerente ndo pagou as taxas finais necessarias a concessdo do registro.

Direcionando a discussdo especificamente para as marcas destinadas ao produto
“café”’® a Tabela 1 demonstra trés pedidos feitos pela APROCAM contendo a expressio
“Mantiqueira de Minas” presente nas indicacdes geograficas. Considerando que a marca
depositada em 2007 foi arquivada devido a desisténcia do pedido, discutem-se os dois pedidos
restantes: 828585857, de 2006 e a marca coletiva n° 906547300, de 2013.

A marca de 2006, n° 8285858572 “Top Sky APROCAM - Associagdo dos Produtores
de Café da Mantiqueira - Carmo de Minas - MG — Brasil teve um desenvolvimento semelhante
ao pedido 828585865 anteriormente descrito. Foi inicialmente sobrestada por pedidos
anteriores de terceiros em 2008 e deferida ap6s o registro da indicacdo geografica, em 2017.
No entanto, difere do pedido anterior, pois, no entendimento do INPI, foi o conjunto
apresentado que garantiu a distintividade para afastar o risco de confusdo com a IG e
consequentemente a aplicacdo do inciso IX do art. 124 da LPI. Isso porgue, tendo em vista a
marca se destinar especificamente ao mesmo produto atrelado a indicacdo geografica,
potencializa sobremaneira a possibilidade de haver confuséo. E, por ser o mesmo localizado na
regido delimitada, afastou o INPI também a aplicacdo da falsa indicacdo quanto a origem.
Porém, assim como feito com o pedido 828585865, a requerente ndo pagou as taxas finais
necessarias a concessao do registro, tendo o mesmo sido arquivado.

Por Gltimo ficou a discussdo do pedido 906547300, Gltima marca depositada pela
APROCAM. Por ter sido requerida em 2013, essa marca, de natureza coletiva, é posterior a
concessao da IP. Destaca-se ainda que o pedido de marca novamente é anterior ao pedido de
registro de 1G, na espécie denominagio de origem, que aconteceu em 20168, Embora tais
pedidos sejam suficientemente diferentes da IP e das marcas anteriores, eles tém a representacao
grafica muito proxima entre si. Verifica-se que a marca coletiva apenas diferencia-se da

denominacdo de origem justamente pela espécie de IG ter sido inserida nesta (Figuras 3 e 4).

15 A busca no modo radical no Portal INPI por marcas contendo “Mantiqueira” e “Minas” na classe 30 destinada
ao produto “café” retornou sete pedidos de registro de marca, sendo quatro para requerentes que nao a APROCAM.
16 Sobrestamento publicado na RPI n.° 1942, de 25/03/2008/2007, deferimento na RPI 2442, de 24/10/2017 e
arquivamento na RPI 2468, de 24/04/2018.

17 Sobrestado por pedido anterior na RP1 2343, de 01 dezembro de 2015, indeferida na RPI 2478, de 03 de julho
de 2018.

18 A DO “Mantiqueira de Minas” foi requerida pela APROCAM em 05 de maio de 2016 para “café verde em grio
e café industrializado torrado em grao ou moido”.
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Figura 3 - Marca Coletiva da APROCAM Figura 4 - Denominacéo de Origem

Mantiqueira Mantiqueira
de Minas de Minas
Fonte: INPI (2021). Fonte: INPI (2021).

Assim como os outros pedidos da requerente discutidos acima, a marca teve seu pedido
sobrestado em 2015 por pedidos de marca anteriores de terceiros. Seu exame voltou a
prosseguir somente em 2018, tendo sido o mesmo indeferido pelo INPI. Isso porque,
considerou-se que a marca reproduzia parte do nome geografico protegido da até entdo IP
“Regido da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais”. Além disso, esta marca se destinava a
assinalar o mesmo produto atrelado a IP protegida, entendendo o INPI que o risco de confuséo
era consideravel a ponto de inviabilizar o registro da marca. Tal posicdo difere do acontecido
com o pedido 828585857, onde os elementos adicionais apresentados foram considerados
suficientes pelo INPI para afastar a confusdo. Como a requerente ndo protocolou recurso contra
a decisdo, o pedido teve seu tramite administrativo finalizado.

A analise dos dados apresentados demonstra que ao longo das ultimas décadas a
APROCAM procurou a protecdo de todos os tipos de signos distintivos de uso coletivo
previstos na LPI, ou seja: marca de certificacdo, indicacdo de procedéncia, marca coletiva e
denominagdo de origem, nessa ordem. ldentifica-se, assim, que o critério temporal é um
elemento fundamental para auxiliar no entendimento parcial do contexto das solicitacGes. Ja
em 2006 havia o interesse em proteger o produto café e seu respectivo comércio com marcas
compostas tanto com o nome da Associagdo como com a indicagdo da origem geografica. No
ano seguinte, em 2007, as novas marcas depositadas excluiam o nome da associacdo e visavam
expandir a protecdo, com o registro de uma marca de certificacdo. Fato importante foi que tais

marcas possuiam parte da representacédo grafica solicitada como IP quatro meses apos, ainda
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no mesmo ano de 2007. Pode-se supor que também estes depdsitos poderiam se constituir em
uma estratégia defensiva, visando impedir o uso por terceiros do signo distintivo contido no
pedido da IP. Concedida a IP em 2011, dois anos apos, em 2013, a APROCAM busca o registro
de uma marca coletiva. Novamente a representacdo gréfica escolhida para a marca é solicitada
como IG, mas essa vez como denominacdo de origem, tempos depois. Pode-se supor,
novamente, que a logica estratégica tenha sido proteger o signo distintivo preventivamente em
face de terceiros enquanto tramitava o pedido da denominacéao de origem.

Por fim, considerando que todas as marcas se encontram arquivadas (grifo das
autoras) e nenhum novo pedido de registro de marca foi feito até a presente data, entende-se
gue a denominacao de origem foi considerada, pela APROCAM, a melhor opcdo de protecdo
para o nome geografico “Mantiqueira de Minas” pela coletividade até a presente data.

Atinge-se, entdo o objetivo de demonstrar a trajetoria dos pedidos de protecdo de signos
distintivos feitos pela APROCAM ao INPI, sendo esses resumidos na linha do tempo na Figura

5 abaixo: 88

Figura 5: Linha do tempo dos pedidos de registro de marcas e IGs feitos ao INPI pela
APROCAM.

A
" @ /@
n.
TOP Shh Mantiqueira
Mantiqueira :
de Minas de Minas
—

2006 2007 2013 2016
Marco Julhe
Mareas P

Mareas

Fonte: Elaborado com base em INPI (2021).

Finalizada a analise referente aos diversos signos distintivos depositados pela

APROCAM, passa-se a analise da transicao entre a IP e a DO referente a Mantiqueira de Minas.
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3 ANALISE COMPARATIVA ENTRE A INDICACAO DE PROCENCIA E A DENO-
MINACAO DE ORIGEM MANTIQUEIRA DEPOSITADA NO INPI

Segundo a PORTARIA/INPI/PR n° 04/2022, art. 23 no seu caput, ha a possibilidade de
alteracdo de quatro itens para modificacdo do registro: 0 nome geogréafico e sua representacao
gréafica ou figurativa; a delimitacdo da &rea geogréafica; o caderno de especificagdes técnicas da
Indicacdo Geogréfica e a espécie de Indicacdo Geografica. No entanto, hd que se observar a
condicdo de vinte e quatro meses da concessdo do registro para tais itens serem alterados.
Destaca-se que mais de um item pode ser alterado ao mesmo tempo. Em todo caso, devem ser
mantidos os elementos caracteristicos que justificaram a concessdo do registro. E cabe ao
substituto processual ou quem vier a sucedé-lo de fato ou de direito fazer tal solicitacao.

Para o caso em estudo, ou seja, a atual IG “Mantiqueira de Minas”, a APROCAM
depositou em 2007 o pedido n°. 1G200704 para a IP “Regido da Serra da Mantiqueira de Minas
Gerais”, sendo reconhecida em 2011. O pedido para a DO “Mantiqueira de Minas” foi feito em
2016. Embora anterior a IN n° 95/2018, o exame de tal peticdo somente aconteceu apos sua
entrada em vigor. Em face disso, foi sugerido pelo INPI, que a APROCAM solicitasse a
alteracdo prevista no art. 15 da IN n° 95/2018 (ora art. 23 da PORTARIA/INPI/PR n° 04/2022),
da IP para a DO, ao invés de seguir com o registro de DO em separado. Assim, foi feito um
aproveitamento do ato da parte, para utilizacdo da documentacdo apresentada para 0 novo
pedido de DO para a alteracdo da IP 1G200704 em DO, tendo em vista que ja havia peticdo a
ser examinada. Portanto a primeira 1G alterada no Brasil aconteceu com essa particularidade de
néo ter sido feito peticionamento nos moldes da normativa vigente, mas sim, o aproveitamento
do ato da parte

Considerando o lapso temporal, a APROCAM cumpriu a exigéncia da IN n° 95/2018,
ora PORTARIA/INPI/PR n° 04/2022, que exige um espaco de tempo de 24 meses entre a
concessao e o pedido de alteracdo. Ainda, a APROCAM foi a Requerente dos dois pedidos,
tanto da IP como da DO, atendendo também as condigdes para alteracdo do registro, de acordo
com a norma ja mencionada.

Os pontos que tiveram a possibilidade de alteracdo analisados foram:
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a) do nome geogrdfico, de ‘Regido da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais’ para
‘Mantiqueira de Minas’

De acordo com o apontado por Cabral e Palomino (2019), no caso do nome geografico,
a alteracdo esta limitada a incluséo ou a supresséo:

i) de parte do nome, devendo-se manter o seu nucleo original, e

ii) de nome de produto ou servico.

Sendo necesséria, ainda, para a espécie IP, a comprovacao de que 0 nome geografico se
tornou conhecido (art. 17).

Neste sentido, em seu pedido, a APROCAM excluiu os elementos acessorios “Regiao
da Serra da” e “Gerais” e preservou o nucleo original da IP “Mantiqueira de Minas”. Assim
sendo, ndo houve descaracterizacdo do nome geografico originalmente registrado e ndo houve
impedimento para sua alteracéo.

b) a area delimitada

Quanto a alteracdo da area geografica, foi solicitado acrescentar aos vinte e dois
municipios da IP “Regido da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais”, outros trés municipios:
Piranguinho, Sdo Goncalo do Sapucai e Sdo Sebastido da Bela Vista, totalizando 25 (vinte e
cinco) municipios. A justificativa apresentada pela APROCAM foi de que mais produtores
seriam beneficiados pela nova delimitacdo, em razdo do meio geografico. Assim, a area
geografica seria ampliada de 549.269 hectares para 631.812 hectares, conforme consta no
instrumento oficial de delimitacdo publicado na RPI n° 2579 (INPI, 2020).

Ainda, no pedido foi demonstrado que os municipios que foram anexados a regido
apresentam as mesmas condi¢des edafoclimaticas da area originalmente delimitada, o que
inclui os fatores naturais e humanos, de acordo com o “Projeto de Identidade, Qualidade e
Rastreabilidade para Embasamento da Indicagdo Geografica dos Cafés da Mantiqueira de
Minas”. Ou seja, 0 grdo produzido na area expandida mantém as mesmas caracteristicas
sensoriais e sua relagdo com o meio ambiente e o saber-fazer humano, atendendo assim as
exigéncias do que é necessario para uma IG da espécie DO.

c) Caderno de Especificacdes Técnicas (CET), de acordo com a PORTARIA/INPI/PR
N°. 04/2022

No registro concedido de IP, apenas ha a mengao de “café”. Ja o pedido de alteracao faz

a alteracdo do produto para “café verde em grao e café industrializado torrado em grido ou
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moido”. Ou seja, ha alteragdo da sua descri¢do, de modo a especifica-lo, mas ndo houve
alteracdo do produto em si, conforme a PORTARIA/INPI/PR n° 04/2022, o qual dispde que as
alterac6es ndo podem descaracterizar o pedido original - §3°, art. 23.

Ainda, houve o acréscimo de uma fase de producéo, quando comparado ao registro da
IP: o café industrializado e torrado ou moido, deve ser feito com o produto (café) plantado e
colhido exclusivamente na area delimitada da IG, para manter a forma de producéo e o saber-
fazer conforme especificado no despacho publicado na RPI n° 2.579 (INPI, 2020).

d) da espécie, de IP para DO.

De acordo com o despacho publicado na RPI n° 2579, a alteracdo de IP para DO foi realizada
“com base tecnologica solidamente fundamentada, referéncias nas caracteristicas sensoriais da
bebida e suas relagcbes com 0 ambiente, bem como o ‘saber fazer’ humano dos produtores que
primam pela qualidade do produto”.

Ainda, a referida alteracdo ndo prejudica os produtores ja estabelecidos na regido da IP,
bem como da oportunidade a novos produtores ao processo da IG, em consonancia com o
“Projeto de Identidade, Qualidade e Rastreabilidade para Embasamento da Indicacdo
Geografica dos Cafés da Mantiqueira de Minas™.

A Figura 6 representa a sintese das alteracdes solicitadas pela APROCAM, para
alteracdo do registro da IP para DO.

Para Nierdele (2009), as indicacbes geograficas sdo um instrumento para
homogeneizacdo da producédo, a partir da valorizagcdo da diversidade e especificidades dos
produtos de uma determinada regido, ressaltando e valorizando os ativos intangiveis associados
a eles, tais como: saber-fazer, terroir, tradicdo, costumes e as praticas de producao.

Para Buainain et al. (2018), as normas estabelecidas pelo Caderno de Especifica¢Oes das
indicagdes geograficas para atribuir o “selo” valorizam as tradi¢des, os costumes, 0 saber-fazer,
terroir e outros bens imateriais associados a uma identidade territorial e a origem geogréafica
especifica, como as novas praticas para agregacao de valor e acesso a novos mercados que
sejam particulares do territério. Neste sentido, segundo Nierdele (2013), o registro da IG €
também um importante instrumento de mobilizacdo dos atores locais e de inducdo de

desenvolvimento do territorial rural.
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Figura 6 — Sintese das alteracGes

Item

Indicacio de Procedéncia (IP)

Pedido de alteracio

Nome geogrifico

Regido da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais

Mantiqueira de Minas

Representagdo da
1G

A (79 egiao

{ daSerra da
/Y, wnfiqueira

Mantiqueira|
e Minas

Lenominagco de Onigen

Area geogrifica
delimitada

22 municipios, a saber: Baependi. Brasopolis,
Cachoeira de Minas, Cambuquira, Campanha,
Carmo de Minas, Caxambu, Conceicdo das
Pedras, Conceic¢do do Rio Verde, Cristina, Dom
Vigoso, Heliodora, Jesuania, Lambari. Natércia,
Olimpio Noronha, Paraisopolis, Pedralva, Pouso
Alto, Santa Rita do Sapucai, Sdo Lourenco e
Soledade de Minas.

25 municipios, a saber: Baependi. Brasopolis,
Cachoeira de Minas, Cambuquira, Campanha,
Carmo de Minas., Caxambu. Conceicdo das
Pedras, Concei¢do do Rio Verde, Cristina, Dom
Vicoso. Heliodora, Jesuania, Lambari, Natércia.
Olimpio Noronha, Paraisépolis, Pedralva,
Piranguinho, Pouso Alto, Santa Rita do Sapucai.
Sdo Lourengo, Sdo Gongalo do Sapucai, Sao
Sebastido da Bela Vista e Soledade de Minas.

Café verde em grio e café industrializado

Cademo de A torrado em grio ou moido
Especificagdes =
Técnicas
85% das lavouras implantadas entre 1000 e 1200 Cafés plantados acima de 1040 metros de
metros altitude apresentam caracteristicas especiais
Espécie 1P DO

Fonte: INPI (2020, p. 45).

Ainda, destacam Cabral e Palomino (2019) que as IGs estdo em fase de adaptacdo
decorrente de novas estratégias dos mercados alimentares, redefinindo préticas e criando
inovacgdes. Apontam ainda os autores que as condi¢des de producdo e as caracteristicas dos
produtos podem ser alteradas a partir do conhecimento adquirido, associado as mudancas

ambientais.

Este cenério apontado pelos autores acima leva a inferir que a solicitagdo do registro da
DO Mantiqueira de Minas precisou se adaptar as novas estratégias dos mercados alimentares
para ter mais competitividade em um segmento cada vez mais acirrado. Ainda, de acordo com
Giesbrecht et al. (2014), o mercado de café mundial vem se transformando, emergindo uma

preferéncia dos consumidores por cafés especiais, que valorizam aspectos como origem e

qualidade.
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Portanto, conforme apontam Vieira, Lourenzani e Pellin (2019), a partir deste novo e
desafiador cenario o instituto das indicac6es geogréaficas pode desempenhar papel determinante
no sentido de auxiliar as cadeias produtivas, e aqui se menciona a cadeia do café, permitindo
maior valor agregado, fortalecendo-se nos mercados cada vez mais competitivos e excludentes,
inclusive o internacional.

E as possibilidades de alteracdo previstas na PORTARIA/INPI/PR n°® 04/2022
certamente colaboram para que haja essa adaptacdo. Também permite que registros que
originalmente tenham tido determinada configuracdo possam se adequar a sua realidade atual.
Tal prética ja € comum em regiBes onde tradicionalmente se protegem as IG, como é o caso da
Unido Europeia e que se sera detalhado no proximo item. Assim, tanto para alteracdo entre
espécies de IG, quando para alteracdo no nome geografico, na delimitacdo da area e no produto,
o0 INPI finalmente estabeleceu, com a IN n° 95/2018 ora convertida na PORTARIA/INPI/PR
n° 04/2022, mecanismos inexistentes até entdo na legislacdo brasileira e que possibilitardo

avancos e adaptacdes que se faziam necessarias, mas que nao eram permitidas.

4 IMPACTOS DA ALTERACAO NO REGISTRO DAS INDICACOES GEOGRAFI-
CAS

Para a compreensdo da dimensao do pioneirismo do caso da IG “Mantiqueira de Minas”
importa recordar os parametros legais que regulam a IG no Brasil, no que se refere a
possibilidade de alteracdo da natureza do registro, no caso especifico de IP para DO, tendo em
vista 0 pioneirismo da IG em estudo nessa questao.

A lei brasileira que regula as indicaces geogréaficas, a LPI, ndo traz a possibilidade
expressa de alterar a natureza do registro ap6s sua concessdo. De forma diversa, a normativa
europeia regulamentou a matéria, amparada no reconhecimento de que as IG integram um
processo dindmico, em que os fatores humanos e naturais que caracterizam a IG podem se

alterar com o decurso de tempo*®. Nesse sentido, para compatibilizar o registro e as regras da

19A andlise da normativa europeia aqui descrita se ampara nos estudos realizados no ambito do projeto Didlogos
Setoriais — Unido Europeia e Brasil, na agdo denominada “Indicagdes Geograficas — divulgacdo e
reconhecimento”, que embasaram as discussdes da normativa brasileira e a elaborag@o da atual normativa do INPI
que prevé a possibilidade de alteragoes apds o registro da IG. (LOCATELLI, 2018a e 2018b).
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IG com a realidade, fator importante tanto para os produtores como consumidores, 0s cadernos
de especificacbes podem sofrer alteracdes.

Considerando a experiéncia europeia, bem como o fato da sua normativa ter inspirado
a alteracdo normativa brasileira, faz-se pertinente conhecer, ainda que brevemente, tal
regulamentacdo antes de analisar os pardmetros nacionais. As normativas comunitarias, que
regulam a IG, dividem a matéria em produtos agroalimentares, vinhos e bebidas espirituosas.
Para fins dessa andlise, optou-se por uma analise do Regulamento (UE) n° 11512012 — produtos
agroalimentares - que aborda as alterag0es de forma mais exaustiva.

Essa normativa classifica as alteracbes conforme a sua abrangéncia (menores e nédo
menores). As alteracGes consideradas mais significativas ou abrangentes (denominadas néo
menores) se referem a:

i) caracteristicas essenciais do produto;

i1) relacdo que existe entre a qualidade /caracteristica do produto com o meio geografico
(DOP) ou a relacdo entre qualidade, reputacdo ou outra caracteristica (IGP);

iii) denominacdo do produto (total ou parcial);

iv) area geografica demarcada; v) ou que aumente restrigdes impostas ao comércio do
produto ou de suas matérias-primas (Regulamento UE n°® 11512012, art. 53, 2).

As demais alteracdes, ndo descritas expressamente na normativa, sdo consideradas
menores. Essa classificacao se reflete no procedimento para o pedido de alteracdo. No caso das
alteracdes mais abrangentes, exige-se 0 mesmo procedimento do registro de uma nova IG, com
direito a oposicdo e toda a formalidade prevista em um processo inicial de registro, acrescido
de justificativa (exaustiva) para a alteracdo, comparacdo pormenorizada entre o objeto do
pedido e o registro anterior e autossuficiéncia do pedido (Regulamento UE n° 11512012, art.
49 — 52 e Regulamento UE n° 6642014, art. 6, 1).

Ja para as alteragdes menores exige-se uma sintese das razdes que a justificam, além da
comparacdo referida e da autossuficiéncia do pedido. A aprovacdo também difere em seu
procedimento a depender da alteracdo ser classificada como menor ou ndo. No caso de
alteracbes menores, a aprovacao é tacita, em trés meses a contar da recepcdo do pedido.
(Regulamento UE n° 6642014, art. 6, 2)

Quanto a legitimidade para solicitar a alteracdo, a normativa europeia aparentemente é

flexivel ao permitir que esse pedido possa ser feito por terceiros que ndo somente o
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agrupamento que solicitou o registro. Contudo, estabelece que, para solicitar a alteracéo, esse
agrupamento deva ter interesse legitimo. No caso de ndo ser 0 mesmo agrupamento que
solicitou o registro, se faculta, ainda, que o agrupamento requerente do registro se manifeste
sobre tal pedido. (Regulamento UE n° 11512012, art. 53, 1 ¢ Regulamento UE n° 6642014,
art. 6, 2)

Como dito, a lei brasileira silenciou sobre a matéria, porém estabeleceu a competéncia
do INPI para regular as condicGes de registro. As normativas desse Instituto, até 2018, nao
abordavam a matéria em especifico. Ante a necessidade identificada no pais de se permitir a
alteracéo dos pedidos de IG, o tema foi objeto de regulamentacdo na Instru¢cdo Normativa do
INPI n°. 95/2018, que foi posteriormente incorporada em sua integra na PORTARIA/INPI/PR
N°. 04/2022(PORTARIA/INPI/PR n° 04/2022), conforme ja informado.

Tal demanda, no entanto, de forma um pouco diversa do que se verifica na experiéncia
europeia, ndo surge, em regra, do decurso do tempo e de seus impactos nos fatores naturais e
humanos que influenciam a IG. Essa necessidade se evidenciou no Brasil, por exemplo, em
razdo das normas de algumas IG ndo corresponderem a realidade praticada pelos produtores ou,
ainda, para possibilitar a alteracdo de registro de uma Indicacdo de Procedéncia (IP) para
Denominagédo de Origem (DO), intengéo recorrente nas |G nacionais registradas. Em face disso
acabaram se tornando necessarias para corrigir eventuais equivocos ou lacunas nos processos
de reconhecimento das IG nacionais, embora também sirvam para permitir alteracdes que o
decurso do tempo tornou necessarias.

Dentre outras atualizagdes que ndo sdo objeto deste artigo, a PORTARIA/INPI/PR n°
04/2022 trouxe uma regulamentacdo exaustiva das possibilidades de alteracdo, bem como o
procedimento administrativo a ser adotado em caso de alteragcdo. Consolidou-se, assim, uma
ampla possibilidade de alterar os documentos de registro de uma IG no pais, estabelecendo
como limite precipuo a manutencdo dos elementos caracteristicos que justificaram a concessédo
do registro do respectivo signo geografico (art. 23, 8 3), incluindo a manutencéo da qualidade
e genuinidade do produto ou servigo (art. 24, § 3) (PORTARIA/INPI/PR n° 04/2022).

Os pedidos de alteragdo podem versar sobre a denominacao ou representacédo grafica da
IG, sobre a delimitacdo da sua area geogréafica, os elementos do Caderno de Especificacfes
Técnicas e a espécie de IG. (PORTARIA/INPI/PR n°® 04/2022, art. 23). Outra melhora da

normativa do INPI foi estabelecer quais s@o 0s elementos ou requisitos que devem integrar o
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Caderno de Especificagdes Técnicas (CET), a exemplo do que faz a normativa europeia,
facilitando a regulamentacdo das alteracdes desse instrumento.

A normativa brasileira, de forma diversa da europeia, restringe, como regra, a
legitimidade para solicitar a alteracdo ao requerente do registro — seja ele o substituto
processual, ou seus sucessores. Excetua-se essa restricdo, entretanto, na hipdtese de que o
pedido de alteracdo verse sobre a delimitacdo da area geogréafica. Nesse caso, podem pleitear
tal alteracdo pessoas juridicas ou fisicas interessadas, destacando a necessidade da devida
comprovacao de que estejam em conformidade com as condigfes que ensejaram o registro da
IG (PORTARIA/INPI/PR n° 04/2022, art. 24. 8 1 e 2)

A PORTARIA/INPI/PR n° 04/2022 permite a alteracdo do nome geografico e da
representacdo grafica ou figurativa da IG, desde que o nicleo do nome geografico ndo seja
descaracterizado. A delimitacdo da area geografica também pode ser alterada, atentando para a
manutencgéo das condigdes que permitiram o reconhecimento da Indicagéo de Procedéncia ou
da Denominacao de Origem (PORTARIA/INPI/PR n® 04/2022, art. 23, Il e art. 24). Aqui, como
referido, pode ser solicitado por terceiros com interesse legitimo, como, por exemplo, por
produtores que tenham ficado de fora da &rea demarcada e consigam comprovar que a
ampliacdo dessa demarcacao obedece as condi¢des que ensejaram a protecdo como IG.

H&a previsdo, ainda, da alteracdo do Caderno de Especificacbes Técnicas. Tal
possibilidade de alteracao diz respeito a descricdo do produto ou do servico, dos processos, das
suas qualidades ou caracteristicas e dos mecanismos de controle. As condi¢des e proibicdes de
uso, bem como as sancGes cabiveis, também podem ser objeto de alteracdo.
(PORTARIA/INPI/PR n° 04/2022, art. 27)

De forma diversa do disposto da Unido Europeia, o INPI n&o classificou as alteragdes.
Este uniformizou o procedimento de analise dos pedidos, utilizando o0 mesmo tramite adotado
no registro para qualquer pedido de alteragcdo (PORTARIA/INPI/PR n°. 04/2022, art. 30).

Consoante 0 que ja foi mencionado, as demandas brasileiras evidenciaram uma
tendéncia de necessidade de alteracdo para corrigir eventuais equivocos ou lacunas dos
documentos da IG. Em face disso, o INPI estabeleceu um limite temporal para os pedidos. Esse
prazo é de 24 meses a partir do reconhecimento do registro ou a partir do reconhecimento de
uma alteracdo anterior para um mesmo quesito (PORTARIA/INPI/PR n°. 04/2022, art. 23, 8§81
e art. 24, 85).
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Por fim, a Instrugdo Normativa dispds sobre a possibilidade de alterar a espécie ou
natureza da IG solicitada, o que foi denominado de fungibilidade do registro. Tal possibilidade
vislumbra os casos em que a IG foi concedida, por exemplo, como IP, quando na realidade
possui caracteristicas de DO.

H& previsdo expressa, quanto a essa alteracdo, de que os produtores ou prestadores de
servigos ja estabelecidos na area demarcada pela 1G ndo possam ser prejudicados por tal
alteracdo, bem como o registro anterior e posterior ndo poderao coexistir (PORTARIA/INPI/PR
N°. 04/2022, art. 28). Isso se deu especialmente em face de dois antecedentes referentes ao
Registro da DO Vale dos Vinhedos para vinhos (1G201008) quando j& havia sido reconhecida
a IP Vale dos Vinhedos para vinhos (1G200002) e ao Registro da DO Regido do Cerrado
Mineiro para café (1G201011) quando j& havia sido reconhecida a IP Regido do Cerrado
Mineiro para café (1G990001), os quais foram reconhecidos em face da inexisténcia de previsdo
legal e t&o pouco de sua proibigéo expressa na legislacdo entdo vigente. (BRUCH et al, 2019).
Essa regra € um desafio pratico que carece de cuidado nos registros que seguem esse caminho
no pais.

A normativa europeia prevé no Regulamento especifico de produtos vitivinicolas —
Regulamento CE) n°. 607/2009%°, a possibilidade de “Conversido em Indicacio Geografica”
(art. 28)2L. Essa possibilidade de conversdo de uma Denominacdo de Origem em Indicacio
Geografica se da quando nao for possivel cumprir ou garantir que sejam cumpridas as
especificaces do Caderno que regula a Denominagéo de Origem, por exemplo, pela alteracao
dos fatores naturais que garantiam determinada qualidade ou caracteristica ao produto.
Observa-se que essa previsao € mais restritiva do que as possibilidades de alteracao de espécie
de IG no Brasil, que buscam atender a outras motivagdes que ensejam a mudanga nos

documentos de registro, conforme ja comentado.

20 O Referidlo REGULAMENTO foi substituido pelo REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/33 DA
COMISSAO de 17 de outubro de 2018 que complementa o Regulamento (UE) n. 1308/2013 do Parlamento
Europeu e do Conselho no respeitante aos pedidos de protecdo das denominagdes de origem, indicacGes
geograficas e mencdes tradicionais no setor vitivinicola, ao procedimento de oposicéo, as restricdes de utilizacao,
as alteracdes do caderno de especificacbes, ao cancelamento da protecéo e a rotulagem e apresentacao, o qual esta
disponivel em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0033. Contudo, o©
estudo base para esta analise se baseou no regulamento anterior, e por isso foi mantida sua citagéo original.

21 Na Unido Europeia, as espécies previstas sdo Indicacdo Geografica e Denominagdo de Origem, enquanto no
Brasil se classificam em Indicacdo de Procedéncia e Denominacdo de Origem. Sobre as diferengas entre os
conceitos e requisitos desses signos ver Locatelli (2018a).
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Destaca-se que, embora a normativa brasileira estabeleca a impossibilidade de
convivéncia de um registro anterior com o posterior (PORTARIA/INPI/PR N°. 04/2022, art.
28), constituindo uma hipotese de cancelamento tacito, ndo ha previsdo expressa de

cancelamento de um registro de uma IG, como se vislumbra na normativa europeia??,

5 CONSIDERACOES FINAIS:

O objetivo principal do presente artigo consistia em analisar a trajetoria de uso de signos
para a protecdo de um ativo intangivel relacionado a origem geografica. E como forma de
compreensdo da realidade, optou-se pelo estudo de caso aplicado a IG Mantiqueira de Minas.

Assim, visando atender a este objetivo foi descrita brevemente a forma de protecdo dos
signos distintivos no Brasil. Em um segundo momento, passou-se a analisar todos os tipos de
signos distintivos depositados pela APROCAM junto ao INPI. Buscava-se compreender sua
interacdo temporal, bem como as relacBes entre os diversos tipos de signos, objetivando
entender as estratégias utilizadas pela APROCAM. Ao final, verificou-se que a APROCAM
optou em apenas manter o registro da DO “Mantiqueira de Minas”, ndo dando continuidade a
nenhum dos outros pedidos de registro, seja no formado de marca de produto, marca de servico,
marca coletiva ou marca de certificacdo. Por fim, visando uma analise comparativa que auxiliou
na compreensao das alteracGes promovidas na legislacdo brasileira, comparou-se essa com a
legislacdo europeia vigente visto que foi uma das inspiracfes para a previsdo da possiblidade
de alteracdo dos pedidos e registro de I1G no Brasil.

Assim, verifica-se que as perguntas iniciais de pesquisa foram respondidas, conforme o
jaafirmado, que ao final, a APROCAM optou apenas pelo reconhecimento da DO “Mantiqueira
de Minas”, com o abandono dos demais pedidos. O resultado é a compreensdo da trajetoria
atraves das escolhas realizadas e de como estas alteracoes podem ser solicitadas. Assim, devido
ao pioneirismo ao ser a primeira alteracdo de espécie de IG no pais, 0 estudo do caso
“Mantiqueira de Minas” pode servir de consulta para as demais coletividades interessadas em

alterar seus registros de indicacdo geografica.

22 Sobre o assunto vide Locatelli (2018a).
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Em que pese todos os pedidos de registro de marca da APROCAM contendo a expresséo
“Mantiqueira de Minas” encontrem-se arquivados atualmente, considera-se que o exemplo
também é adequado as coletividades interessadas em expandir a protecdo para 0s outros signos
distintivos de uso coletivo previsto na Lei da Propriedade Industrial, como as marcas coletivas
e as marcas de certificacdo, tendo em vista as diferentes causas de arquivamento e sempre
observando a legislacdo vigente.

Em resumo, em um cenario onde a competitividade é cada vez mais acirrada, nada mais
natural do que as IGs também poderem se adaptar as necessidades que surgem com O
desenvolvendo de novas estratégias de mercado, bem como as mudancas climéticas, as
alteracdes nas condicBes originais ou mesmo a correcao de erros pretéritos.

Como sugestdo de estudos futuros, certamente 0 acompanhamento de novas alteracfes
e estudos de caso comparativos auxiliardo na compreensdo dos impactos que estas novas
possibilidades trouxeram para o uso de signos distintivos de origem no Brasil. Além disso, um
acompanhamento das novas estratégias da APROCAM certamente trard luzes para iniciativas

e possibilidades neste vasto campo das IGs.
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