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EMENTA: Propriedade Industrial. Indicacdao Geografica. Necessidade de que a origem do
produto ou servico corresponda a um nome geografico. Nome gentilico consiste em uma
variacao linguistica do toponimo, é uma expressdo do nome geografico, estando neste
contida. Interpretacdo extensiva para contemplar o nome gentilico como indicacao
geografica. Impossibilidade, todavia, de reconhecer como indicacdo geografica os nomes
ndo geograficos, pois configuraria interpretacao contra legem.

1. Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

2. Trata-se de solicitagao encaminhada pela Secretaria de Inovacao do MDIC para
manifestacdo juridica a respeito da viabilidade de aceitacdo de nomes gentilicos e nomes nao
geograficos no reconhecimento de indicacbes geograficos no Brasil, seja através de processo
administrativo regular no INPI seja através de acordos comerciais.

3. Consta as fls. 03/06 do presente processo administrativo a Nota Técnica n2 04/2018-SElI-
COIPI/DEINE/SIN, elaborada pela Secretaria de Inocacao e Novos Negécios, do MDIC, por meio da qual
sao feitas algumas ponderacdes a respeito dos art.s 177 e 178 da Lei 9279/96 e, ao final, é feita
solicitacdo de analise juridica da possibilidade de conceder indicacao geografica para nomes gentilicos e
nomes ndo geograficos.

4, Verifica-se as fls. 12/15 do presente processo manifestacdo técnica da DIRMA quanto as
conclusOes constantes da Nota Técnica acima referida, a qual, em sintese, aponta para a possibilidade
de reconhecimento do nome gentilico, mas nao para os nomes ndo geograficos.

5. E o relatério.

6. A questdo posta a apreciacdo da Procuradoria cinge-se a possibilidade de concessao de
indicacao geografica de nomes gentilicos e nomes ndo propriamente geograficos a luz da legislacdo
brasileira. O motivo desta solicitacao se encontra devidamente esclarecido nos autos, qual seja, a
existéncia de algumas indicacdes geogréficas na lista fornecida pela Unido Europeia que nao
consubstanciam efetivamente nome geografico, tal como parecem exigir os arts. 177 e 178 da LPI e as
normas internas do INPI.

7. A consulta é, de fato, pertinente, pois busca antecipar um problema que poderia surgir no
ambito do acordo Unido Europeia-Mercosul.
8. A PFE/INPI j& havia avalizado, sob o aspecto juridico, a edicdo de uma instrugao normativa

para regular justamente a execucado do acordo Unido Europeia-Mercosul no ambito do INPI. Na verdade,
a Instrucdo Normativa editada pelo INPI disciplinou a emissao de parecer técnico quanto a viabilidade ou
ndo de reconhecimento das indicacdes geograficas listadas pela Unido Europeia, a fim de subsidiar a
participacao brasileira nas tratativas deste acordo internacional.
9. Com efeito, a PFE/INPI j& havia antecipado por ocasido do Parecer n? 0037-2017-
AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, devidamente aprovado pelo despacho ne 537/2017-
AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3, que o tratamento conferido as indicacdes geograficas pela
legislagdo brasileira é diferente do tratamento dado ao mesmo instituto pela Unido Europeia, o que
poderia gerar algum tipo de inconveniente no desenrolar das negociacoes.
10. Nao obstante, revela-se assaz oportuna uma reflexao a respeito das ponderagdes ventiladas
pela Secretaria de Inovacao e Novos Negdcios do MDIC. Afinal, ndo hd norma legal que impune a um
processo de interpretacdo no instante da sua aplicacdo. Ao revés, a tarefa de interpretacdo é uma
constante no ordenamento juridico. Segundo o preciso escélio de Carlos Maximiliano:
"As leis positivas sdo formuladas em termos gerais; fixam regras, consolidam principios,
estabelecem normas, em linguagem clara e precisa, porém ampla, sem descer a minucias.
E tarefa primordial do executor a pesquisa da relacdo entre o texto abstrato e o caso
concreto, entre a norma juridica e o fato social, isto é, aplicar o Direito. Para o conseguir, se
faz mister um trabalho preliminar: descobrir e fixar o sentido verdadeiro da regra positiva;
e, logo depois, o respecitvo alcance, a sua extensdo. Em resumo, io executor extrai da
norma tudo o que na mesma se contém: é o que se chama interpretar, isto é, determinar o
sentido e o alcance das expressdes do Direito." (in Hermenéutica e Aplicacdo do Direito, Ed.
Forense, 172 Edicao, pgs. 1).

11. No presente caso, submete-se a Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI a dificil
tarefa de interpretar e revelar o sentido apropriado das normas previstas nos art. 177 e 178 da Lei
9279/96, isto é, determinar o efetivo contelddo e alcance das expressdes contidas nos referidos
dispositivos legais. Diz-se dificil porque tal tarefa ainda nao foi efetivamente desempenhada com a



profundidade necessaria, isto é, nao hé referéncia na literatura juridica brasileira habil a balizar o desafio

ora proposta. Isso nao é motivo, entretanto, para deixar de fazé-lo.

12. Neste sentido, impde-se observar a forma como redigidos os textos legais:
Art. 177. Considera-se indicacdo de procedéncia o nome geografico de pais, cidade, regiao
ou localidade de seu territério, que se tenha tornado conhecido como centro de extracdo,
producao ou fabricacao de determinado produto ou de prestagao de determinado servico.
Art. 178. Considera-se denominacao de origem o nome geografico de pais, cidade, regido
ou localidade de seu territério, que designe produto ou servigco cujas qualidades ou
caracteristicas se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geografico, incluidos fatores
naturais e humanos.

13. Em esséncia, a vexata quaestio posta a apreciacdo da Procuradoria consiste em apurar se a
expressao "nome geografico" prevista tanto no art. 177 da LPI, que institui a indicacdo de
procedéncia, quanto no art. 178, que disciplina a denominacao de origem, contempla em seu espectro
os "nomes gentilicos" e os "nomes nao geograficos", desde que, por ébvio, tenham o condao de remeter
a origem do produto ou servico.
14. De certo, uma adequada interpretacao do texto legal acima reproduzido perpassa pela
compreensao do contexto em que inserida a protecao dos direitos de propriedade industrial. Como
cedico, a propriedade intelectual é tema que despertou e ainda desperta a atencdo de diversos Tratados
Internacionais. A propdsito, insta-se gizar que o motivo da consulta ora submetida a Procuradoria reside
justamente na negociacao de uma acordo comercial Unido Européia - Mercosul.
15. Assim, é importante assimilar a ideia de que o sistema de propriedade intelectual envolve
muito mais que as normas internas brasileiras de protecao dos direitos dai decorrentes. Enquanto
signatério de diversos Tratados Internacionais a respeito de propriedade intelectual, o Estado Brasileiro
assume o compromisso de obedecer regras e principios minimos de protecdo dos direitos de
propriedade intelectual veiculados por Tratados Internacionais, sendo certo que as normas constantes
destes Tratados compdem, de forma inexoravel, o sistema de propriedade industrial em vigor no Brasil,
obviamente desde que regularmente internalizados no ordenamento juridico brasileiro.
16. De fato, a despeito de existirem outros Tratados de grande importancia sobre o assunto, o
acordo TRIPS - Ageement on trade-related aspects of intellectual property rights, por sua grande
representatividade (cerca de 150 Estados-Membros), passou a ser um marco legal internacional no que
tange a propriedade intelectual, e, mormente em se tratando de indicacdo geografica, consubstancia
inequivoca referéncia normativa por ter conferido especial destaque ao mencionado instituto.
17. O TRIPS foi devidamente internalizado no ordenamento juridico brasileiro apés a
promulgacdo feita pelo Decreto 1355/94, dando sequéncia a aprovacao do Congresso Nacional através
do Decreto Legislativo n? 30/1994, de modo que configura, para todos os efeitos, norma que inspira e
conforma o atual sistema de propriedade industrial em vigor no Brasil.
18. Nesta senda, forcoso situar o ponto de partida do trabalho de interpretagao ora solicitado na
andlise dos termos em que assentada a protecao da indicacdo geografica no acordo TRIPS, uma vez que
inequivoca sua influéncia no atual estagio da legislacao nacional sobre propriedade industrial. E nem
poderia ser diferente, pois, como visto, trata-se de um compromisso internacional assumido pelo Estado
Brasileiro cuja frustragcao por certo poderia trazer alguns inconvenientes em suas relagbes
internacionais. Em suma, nao é admissivel um resultado do processo interpretativo que contrarie o texto
estabelecido no TRIPS.
19. Diante disso, afigura-se curial observar como dispde o TRIPS em relacdo as indicacdes
geogréficas:
SECAO 3: INDICACOES GEOGRAFICAS
ARTIGO 22
Protecdo das Indicacdes Geograficas
1. IndicacOes Geograficas sao, para os efeitos deste Acordo, indicacdes que identifiquem
um produto como originario do territério de um Membro, ou regido ou localidade deste
territério, quando determinada qualidade, reputacdo ou outra caracteristica do produto seja
essencialmente atribuida a sua origem geogréfica.
2. Com relacdo as indicacOes geograficas, os Membros estabelecerdo os meios legais para
que as partes interessadas possam impedir:
a) a utilizacdo de qualquer meio que, na designagcao ou apresentacao do produto, indique
ou sugira que o produto em questdo provém de uma area geografica distinta do verdadeiro
lugar de origem, de uma maneira que conduza o publico a erro quanto a origem geografica
do produto;
b) qualquer uso que constitua um ato de concorréncia desleal, no sentido do disposto no
artigo 10bis da Convencao de Paris(1967).
3. Um Membro recusara ou invalidara, ex officio, se sua legislacdo assim o permitir, ou a
pedido de uma parte interessada o registro de uma marca que contenha ou consista em
indicacao geografica relativa a bens nao originarios do territério indicado, se o uso da
indicacao na marca para esses bens for de natureza a induzir o pUblico a erro quanto ao
verdadeiro lugar de origem.
4. As disposicdes dos paragrafos 1, 2 e 3 serdo aplicadas a uma indicacao geografica que,
embora literalmente verdadeira no que se refere ao territério, regidao ou localidade da qual
o produto se origina, dé ao publico a falsa idéia de que esses bens se originam em outro
territério.

20. O art. 23 do TRIPS prevé uma protecado adicional para as indicacdes geograficas para vinhos
e destilados, nos seguintes moldes:
ARTIGO 23



Protecdo Adicional as Indicacdes Geograficas para Vinhos e Destilados

1. Cada Membro proverd os meios legais para que as partes interessadas possam evitar a
utilizagdo de uma indicacdo geografica queidentifique vinhos em vinhos n&o originéarios do
lugar indicado pela indicacdo geografica em questdo, ou que identifique destiladoscomo
destilados nao originarios do lugar indicado pela indicacao geografica em questdao, mesmo
guando a verdadeira origem dosbens esteja indicada ou a indicacdo geogréfica utilizada em
traducao ou acompanhada por expressdes como "espécie", "tipo","estilo", "imitacdo" ou
outras similares.

2. O registro de uma marca para vinhos que contenha ou consista em uma indicagao
geografica que identifique vinhos, ou para destilados que contenha ou consista em uma
indicacdo geografica que identifique destilados, sera recusado ou invalidado, ex officio, se a
legislagdo de um Membro assim o permitir, ou a pedido de uma parte interessada, para os
vinhos ou destilados que ndo tenham essa origem.

3. No caso de indicacées geograficas homonimas para vinhos, a protecdo serd concedida
para cada indicacdo, sem prejuizo das disposicdes do paragrafo 4 do ARTIGO 22. Cada
Membro determinard as condicdes praticas pelas quais serao diferenciadas entre suas
indicacbes geograficas homdnimas em questdo, levando em consideracao a necessidade de
assegurar tratamento equitativo aos produtores interessados e de ndo induzir a erro os
consumidores.

4. Para facilitar a protecdo das indicacbes geograficas para vinhos, realizar-se-do, no
Conselho para TRIPS, negociacdes relativas ao estabelecimento de um sistema multilateral
de notificacdo e registro de indicacdes geograficas para vinhos passiveis de protecao nos
Membros participantes desse sistema.

21. De plano, cuida ressaltar que as obrigacdes pactuadas no TRIPS se caracterizam como
obrigacdo de resultado, isto &, os Estados Membros tém liberdade para adotar os meios que julgarem
adequados para a consecucao destes resultados. E o que deixa claro, afinal, o disposto no artigo 1 do
referido Tratado Internacional, verbis:
ARTIGO 1
Natureza e Abrangéncia das Obrigacdes
1. Os Membros colocardao em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderdo, mas nao
estarao obrigados a prover, em sualegislagdo, protecdo mais ampla que a exigida neste
Acordo, desde que tal protecdo nao contrarie as disposicbes deste Acordo. OsMembros
determinarao livremente a forma apropriada de implementar as disposigdes deste Acordo
no ambito de seus respectivos sistema e pratica juridicos.

22. Nestes termos, nao cabe falar que o TRIPS consiste em um marco normativo que regule
total e completamente o setor da propriedade intelectual, e tampouco teve o propésito de uniformizar a
requlamentacdo juridica da propriedade intelectual entre seus membros. Buscou, em verdade,
estabelecer uma protecao minima que deve ser respeitada por todos. Como visto, coube aos Estados
Membros estabelecer a forma como atingiriam os propdsitos colimados pelo Tratado, respeitando o
padrao minimo de protecdo nele previsto.

23. Revela-se salutar a compreensdo, ademais, de que, muito embora se reconheca a influéncia
do TRIPS sobre a legislacédo brasileira em matéria de propriedade industrial, contexto em que inserida a
indicacao geografica, nada obsta que o Estado Brasileiro adote seu préprio formato de protecdo deste
ativo de propriedade industrial, o que, como visto alhures, encontra amparo no préprio texto do TRIPS,
ex vido art. 12 acima reproduzido. O importante é que o substrato essencial da protecao reste mantido.

24. Em linhas gerais, o TRIPS estabelece que as indicagdes geograficas identificam um produto
como originario do territério de um Estado Membro, ou regido, ou localidade naquele territério, quando
uma determinada qualidade, reputacao, ou outra caracteristica deste produto, é essencialmente
atribuida a sua origem geogréfica. Este é o texto do art. 22. 1 do TRIPS.

25. A legislacdo brasileira, por outro lado, seguiu seu préprio estilo de protecao da indicacao
geogréfica, tal como, repisa-se, autorizado pelo TRIPS. Por exemplo, procedeu a adocdo, para efeito de
protecdo, de uma classificacdo das indicacdes geogréficas que ndo encontra simetria em relacdo ao
TRIPS. Percebe-se nos arts. 177 e 178 da LPI uma distincao entre duas espécies de indicacao geografica,
a saber, indicacdo de procedéncia e denominagao de origem, o que ndo foi feito pelo TRIPS.

26. De todo modo, fato é que, ao proceder deste modo, o Estado Brasileiro ndo incorreu em
violacdo ao TRIPS, pois tanto a indicacdo de procedéncia quanto a denominacao de origem encontram
abrigo no Tratado. Basta notar que o TRIPS traz uma conceituacao de indicacdo geografica, a despeito
de simplificada, bem ampla, a qual abrange a indicacdo de procedéncia ao estabelecer protecdo de
acordo com a reputacao atribuida a origem geogréafica, bem como a denominacao de origem ao conferir
protecdo a partir de determinada qualidade ou caracteristica que se atribua essencialmente a
determinada origem geogréfica.

27. Ou seja, ainda que de forma distinta do que restou estabelecido no TRIPS, a legislacao
brasileira conferiu protecdo a indicacdo geografica tal como havia se comprometido ao aderir ao referido
Tratado.

28. De igual modo, em relacdo a vinculacdo da protecao a um nome geogréfico propriamente
dito, mister enfatizar o que ja havia sido apontado por ocasido do parecer que examinou a minuta de
Instrucdo Normativa do INPI que foi editada para regular a execucao do Acordo Unido Europeia -
Mercosul. Trata-se do parecer Parecer N2 0037-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, devidamente
aprovado pelo Exmo. Procurador-Chefe da PFE/INPI através do despacho 537/2017-
AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3. Dada a pertinéncia ao presente caso, vale conferir este trecho do
referido parecer:

1. Sobre o tema da conceituacdo da indicacdo geogrdfica no TRIPS, cuida mencionar a



reflexdo de Liliana Locatelli:

“Destaca-se, inicialmente, que o Acordo ndo exige que uma indicacdo geogréfica constitua
necessariamente um nome geografico, abrindo a possibilidade de que expressdes tradicionais, quando
forem indicativos da origem geografica de um determinado produto, possam ser reconhecidas e
protegidas nos termos do TRIPs.” (in INDICACOES GEOGRAFICAS, A protecdo juridica sob a perspectiva
do desenvolvimento econémico. Jurud Editora. 2008. pg. 86)

2. Nao seria nenhum absurdo, portanto, admitir no Brasil a prote¢cdo de nomes tradicionais
que ndo constituam propriamente um local geogréfico, desde que venham a indicar
origem geogréfica de determinado produto ou servico, pois tal tratamento encontraria
abrigo no TRIPs.

3. Ocorre, contudo, que a forma eleita na Lei 9279/96 para protecdo de indicacdo geografica
ndo contempla, atualmente, tal hipdtese, dai porque, caso submetido ao INPI pedido de
registro de indicacdo geogréafica relativo a nome tradicional que ndo seja propriamente
um local geogréfico, a recomendacéao deve ser de ndo reconhecimento.

4. Ndo custa lembrar que, por forca do principio da legalidade previsto no art. 37 da
Constituicdo de 1988, ao INPI s6 é permitido atuar dentro das balizas estabelecidas em
lei, de modo que, neste particular, o exame fica inexoravelmente vinculado aos termos
dos arts. 177 e 178 da LPl. O examinador do INPI tem o dever, afinal, de proceder a
analise pautado na legislacdo em vigor.

5. Por ébvio, nada impede que o Brasil, integrando o acordo internacional Unido Européia-
Mercosul, comprometa-se em sentido diverso. Como visto, ndo ha falar em ilegalidade ou
inconstitucionalidade de eventual protecdo, como indicacdo geogréfica, de nome
tradicional que ndo seja propriamente um local geogrdfico, porquanto em sintonia com o
Acordo TRIPS.

6. O Governo Brasileiro, no exercicio legitimo de sua prerrogativa, pode firmar compromisso
com a Unido Européia neste sentido, sendo certo que a posterior internalizacdo do acordo
no ordenamento juridico brasileiro faria acomodar a situacdo sem maiores problemas. O
Estado Brasileiro poderia, por exemplo, alterar a sua legislacao interna para acomodar os
termos em que assentado o acordo Unido Européia-Mercosul, a depender da andlise de
conveniéncia.

29. Observe-se, com efeito, que o TRIPS nao tratou de delimitar com precisao o objeto da
protecdo, apenas cuidou de estabelecer a necessidade de protecao para "indicacées que identifiquem
um produto como origindrio do territdrio de um Membro, ou regido ou localidade deste territdrio, quando
determinada qualidade, reputacdo ou outra caracteristica do produto seja essencialmente atribuida a
sua origem geogrdfica”. De fato, o TRIPS nao exige que uma indicacao geogréfica esteja vinculada a um
nome geografico, abrindo a possibilidade de protecao para expressoes tradicionais indicativas da origem
geogréfica de determinado produto.
30. A partir deste nlcleo essencial de protecdo, coube a cada Estado Membro, de acordo com
sua avaliacdo de conveniéncia nacional, ajustar o formato de protecao mais adequado. A legislacdo
brasileira, como visto, estabeleceu nos art.s 177 e 178 da LPlI a necessidade de que a indicacao
geografica esteja conectada a um nome propriamente geogréfico. O interessante é observar que, tanto
em relacdo a indicacao de procedéncia quanto no que toca a denominacdo de origem, o legislador
brasileiro previu a necessidade de que o pedido de protecdo recaia sobre um nome geografico, o que,
em boa medida, prefacia a conviccdo de que foi mesmo a intencdo do legislador brasileiro estender
protecdo apenas para 0os casos em que a indicacao consista num nome geografico, mas isso serd objeto
de consideracao um pouco mais adiante..
31. A toda evidéncia, o formato de protecdo de indicacdo geografica eleito pela legislacdo
brasileira nao configura qualquer sorte de violacdo ao TRIPS. Isto porque, a rigor, o Estado Brasileiro
estabeleceu em sua legislacdo nacional um meio efetivo de protecdo de indicacdo geogrdfica, tal como
esperado, apenas o fez de acordo com sua conveniéncia. Forcoso, outrossim, remeter-se a reflexao
exposta por Liliana Locatelli, porquanto pertinente:
“Destaca-se, inicialmente, que o Acordo ndo exige que uma indicacdo geogréfica constitua
necessariamente um nome geografico, abrindo a possibilidade de que expressdes
tradicionais, quando forem indicativos da origem geogrédfica de um determinado produto,
possam ser reconhecidas e protegidas nos termos do TRIPs.” (in INDICACOES
GEOGRAFICAS, A protecéo juridica sob a perspectiva do desenvolvimento econémico. Jurué
Editora. 2008. pg. 86)

32. E bem verdade que, tal como observado pela Professora Liliana Locatelli, o TRIPS n&o exige



que uma indicacdo geogréafica constitua necessariamente um nome geografico, mas também ndo impde
que a protecdo seja estendida para além de um nome propriamente geografico. Ao que parece, em
relagao a este quesito, o TRIPS deixou relativa margem de manobra para que os Estados Membros
efetivassem os objetivos do Tratados. E o que também entendeu Liliana Locatelli:
"Além disso, observa-se mais um aspecto relevante do TRIPS. As obrigacdes previstas neste
Acordo sao obrigagdes de resultado, uma vez que os Estados Membros tém liberdade para
adotar os meios que julgarem adequados para a consecucao destes resultados. Tal aspecto
determina também a protecao das indicagdes geogréficas, sendo em alguns momentos
criticado pelo fato de deixar aos Estados Membros considerdvel margem de manobra na
forma efetiva pela qual os objetivos do TRIPS se consolidarao." (ob. cit., pg. 83).

33. Portanto, em relacdo a indicacdo geografica, nao cabe cogitar de eventual violacao ao TRIPS
perpetrada pela legislacao brasileira, pois, em esséncia, ha efetiva protecdo deste ativo de propriedade
industrial no Brasil. Tanto assim que nao se tem noticia de reclamacao feita contra o Brasil na OMC por
falta de cumprimento do TRIPS no que tange a indicacdo geografica. Demais disso, relevante pontuar
que a legislacdo brasileira legitima concessdo de indicacdao geografica tanto de produto quanto de
servico, ou seja, neste aspecto conferiu protecao até mais ampla que aquela estabelecida no TRIPS

34. Importante consignar estas ponderacdes para que se assimile a forma eleita pelo Estado
Brasileiro para protecao da indicacao geografica. Ndo parece ter havido descuido na redacao da Lei, mas
uma opcao de tratamento legal dentre outras alternativas possiveis. Dessume-se do texto contido nos
arts. 177 e 178 da LPI énfase no sentido de que a protecao é conferida nas hipéteses em que a indicacdo
esteja relacionada a um nome geografico. Nao custa repisar que a previsdo da expressao "nome
geografico" foi embutida tanto no art. 177 da LPI, que cuida da indicacdo de procedéncia, quanto no art.
178, que trata da denominacao de origem. Dai porque nao parece adequado simplesmente relega-la ao
oblivio.

35. Dito isto, adentrando o mérito da consulta, cabe observar que, de acordo com o IBGE, nome
geografico consiste "basicamente, o nome de um lugar ou feicdo sobre a superficie da Terra. Aqui, é
entendido como o topoénimo (do grego topos = lugar + 6nimo = nome) padronizado, que inclui, na

maioria das ocorréncias, um nome especifico e uma designacgao genérica."
(http://www.ngb.ibge.gov.br/default.aspx?pagina=nomesgeograficos).
36. Assim, ao prever protecao para indicacao geogréfica de forma vinculada a um"nome

geogréafico", parece que a legislacdo brasileira optou por estender abrigo apenas para os pedidos
relacionados a determinada porgao territorial geograficamente catalogada.
37. De fato, a partir do esquadro delineado na Lei, em uma primeira e perfunctéria analise, o
nome gentilico ndo seria elegivel para protecao por indicacdo geografica, porquanto ndo consistir em
um nome geografico propriamente dito. Todavia, a ponderacao levantada pela Secretaria de Inovagao e
Novos Negécios do MDIC fez agucar a necessidade de uma reflexdo mais acurada, mormente para evitar
uma aplicacao inadequada da norma legal.
38. Consoante o dicionério infopédia da lingua portuguesa
(https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/gentilico), o nome gentilico é designativo de
nacao ou do povo a que alguém pertence; relativo a naturalidade ou nacionalidade, € o nome que
designa a naturalidade de alguém. E um adjetivo patrio.
39. Verifica-se, outrossim, que, a despeito de nao configurar, a rigor, um nome propriamente
geografico, o nome gentilico revela essencialmente uma palavra que acompanha o nome para
determina-lo ou qualificd-lo. Por exemplo, ao designar determinada pessoa ou mesmo produto como
carioca, sabe-se que esta a se referir ao Rio de Janeiro. Tratando-se de expressdo apta a designar
determinado local, percebe-se que o nome gentilico tem uma ligacdo umbilical com o nome geografico,
porquanto deriva diretamente deste. Nao se imagina uma conotacado diversa do nome gentilico além da
representacdo do nome geografico, isto é, o uso do nome gentilico remete com precisédo a um nome
geogréfico.
40. Neste diapasao, interessante notar que a protecao conferida pela Lei 9279/96 é extensiva
ndo apenas aos nomes geograficos que incidam nos tipos legais, mas também aos signos geogréaficos,
tais como representacdes gréficas indicativas ou, até, mesmo, representacdes geograficas da regido
cujo nome constitui a indicacao geografica. Confira-se, por oportuno, o que dispde o art. 179 da LPI,
verbis:
Art. 179. A protecao estender-se-4 a representacdo grafica ou figurativa da indicacao
geografica, bem como a representacao geografica de pais, cidade, regido ou localidade de
seu territério cujo nome seja indicacdo geogréfica.

41. Ora, se o nome gentilico é nada mais do que uma representacdo do nome geografico, ou,
em outras palavras, uma variacdo do toponimo ao qual estd relacionado, parece que, de fato, hd uma
lacuna normativa a ser colmatada. Se tanto o topénimo quanto o gentilico se prestam, de igual modo, a
designar um local geograficamente delimitado, ndo parece mesmo escorreita uma interpretacdao que
afaste a protecdao do nome gentilico apenas em razéo da literalidade do dispositivo legal. Tanto quanto o
topbnimo, o nome gentilico materializa uma expressdo do nome geogréfico.
42. Demais disso, ndo se pode perder de vista que o nome gentilico nada mais é que um
fendmeno linguistico, em verdade, um processo morfolégico derivado do toponimo. H& um interessante
trabalho no Programa de Pés-Graduacao da Universidade de Sdo Carlos que contribui sobremaneira para
a compreensdo do raciocinio ora desenvolvido. Trata-se da dissertacao elaborada por Roger Alfredo de
Marci Rodrigues Antunes para obtencdo do titulo de mestre em linguistica. Cita-se a seguinte passagem
do referido trabalho:
"Delimitamos como nosso objeto de descricdo o conjunto dos adjetivos pétrios dos
municipios brasileiros, ou gentilicos, que advém dos nomes dos lugares - topénimos -,
mediante as regras de combinacdao morfoldgicas especificas e propomos, a partir de
esquemas légicos, a geracdo automatica dessas unidades." ("Formacdo de Gentilicos a



partir de Topénimos: Proposta de geracdo automatica", pg. 14).

43. Relevante perceber que o estudo acima mencionado propde, inclusive, uma forma de
automatizacdo dos nomes gentilicos a partir dos topdnimos, isto é, uma forma de se obter um sistema
capaz de gerar automaticamente os gentilicos por meio dos seus respectivos toponimos, o que, a
evidéncia, corrobora a conviccdo de que a relacao do top6nimo com o nome gentilico correlato é, em
boa medida, indissocidvel Dai a razdo de se asseverar que, um Ultima analise, a referéncia a um nome
gentilico remete direta e automaticamente a um nome geogréafico, em sintese, cuida-se de uma
expressao do nome geografico, assim como o topénimo.
44, Diante disso, aviva-se ainda mais a indagagao a respeito da efetiva cobertura estabelecida
no art. 177 e 178 da LPI, mormente se cotejada com a extensao prevista no art. 179 da mesma Lei. Seria
adequado deixar sem protecdo um pedido de concessdo de indicacdo geogréfica relacionado a um nome
gentilico apenas por ndo estar expressa esta extensado na LPI?
45, Cabe, aqui, refletir a partir de uma conhecida expressao cunhada por Ulpiano em "O
digesto", liv. 50, tit. 16, frag. 6, § 12, segundo a qual "verbum ex legibus, sic accpinendum est: tam ex
legum sententia, quam ex verbis", isto é, "o sentido das leis se deduz, tanto do espirito como da letra
respectiva.” Afinal, ndo se deve render absoluto apego as palavras contidas no texto da lei no momento
de sua aplicacdo, cabendo tirar da férmula legal tudo aquilo que nela estiver contido, a partir dos
recursos da hermenéutica.
46. O processo gramatical, nesta esteira, ndo parece o mais adequado na espécie, porquanto
insuficiente. Urge perquirir, outrossim, a ideia por trads do texto verbal constante da norma legal. Para
Carlos Maximiliano, cuja obra a respeito da Hermenéutica e Aplicacdo do Direito dispensa
apresentacdes, o processo ldgico de interpretacdo tem mais valor do que o simplesmente verbal ou
gramatical, acentuando que:
"A seguranca juridica, objetivo superior da legislacdo, depende mais dos principios
cristalizados em normas escritas do que da roupagem mais ou menos apropriada em que
os apresentam. Deve, portanto, o pensamento prevalecer sobre a letra, a ideia valer mais
do que o seu invélucro verbal. Prior atque potentior est, quam vox, mes dicentis - "mais
importante e de mais forca que a palavra é a intencdo de quem afirma. Acima da palavra e
mais poderosa que ela estd a intencao de quem afirma, ordena, estabecele." (ob. cit. pag.
124)

47. Logo, avulta com maior rigor no presente caso um esmero interpretativo que identifique a
mens legis embutida na norma disposta nos art.s 177, 178 e 179 da LPI, justamente para ser fiel a
intencao do legislador brasileiro. E 0 que aponta com precisdo o Ministro do Colendo STF Luis Roberto
Barroso:
"As normas devem ser aplicadas atendendo, fundamentalmente, ao seu espirito e a sua
finalidade. Chama-se teleolégico o método interpretativo que procura revelar o fim da
norma, o valor ou bem juridico visado pelo ordenamento com a edicdo de dado preceito."
(in Interpretacgdo e Aplicagdo da Constituicdo, Ed. Saraiva, 52 edicdo, pg. 138).

48. Ao que parece, a intencao que motivou a edicao das normas que constam nos arts. 177 e
178 da LPI foi de conferir protecdo, como indicacao de geografica, a produtos e servicos que tenham
origem em determinados lugares geograficamente delimitados. Ndo convém ao presente trabalho
descer minulcias a respeito das diferencas existentes entre indicacao de procedéncia (art. 177) e
denominacdo de origem (art. 178), sendo certo que, invariavelmente, a norma define que o espaco de
protecao deve corresponder a um nome geografico de pais, cidade, regido ou localidade do territério.
49, Valendo-se dos recursos hermenéuticos acima descritos, notadamente a interpretacdo
légica e a teleoldgica, constata-se que, de fato, ha certa incongruéncia em nao se admitir a protecdo
para nomes gentilicos. Como visto amilde, a utilizacdo de adjetivos patrios, ou nomes gentilicos, para
designar certos lugares é um fen6menos linguistico que deriva diretamente do topénimo ao qual esta
relacionado. Pode-se entender, desta forma, que se trata de uma mera variagao linguistica do topénimo.
E uma forma diferente de se referir a um lugar geograficamente delimitado.

50. O exemplo trazido pela Secretaria de Inovacdo e Novos Negécios do MDIC da o tom do
raciocinio ora empregado. A expressao "scoth whisky" permite, com facilidade, inferir que se trata de
um whisky escocés, ou da Escécia. Para efeito de identificar a origem do whisky é indiferente se é
utilizada a forma whisky escocés ou whisky da Escécia. Ambas as expressdes passam, de igual modo,
impressao de que se cuida de um produto (whisky) com origem na Escécia, isto é, ambas sao
expressdes do nome geografico (Escécia).

51. A propésito, salutar o registro de que a utilizagcdo de nomes gentilicos, atualmente, encontra
firme reconhecimento do Estado Brasileiro. Interessante pontuar, neste desiderato, que o Manual de
Comunicacdo da SECOM do Senado Federal traz um catédlogo dos diversos adjetivos péatrios utilizados
internamente, tanto de regioes brasileiras quanto estrangeiras. Basta conferir
em https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/redacao-e-estilo/estilo/adjetivos-
gentilicos/adjetivos-gentilicos-das-capitais-brasileiras. O Manual, alids, deixa clara a estreita associacao
entre o topénimo e o gentilico, permitindo deduzir que o Estado Brasileiro admite ambas as formas de
expressao de determinado lugar.

52. Disso resulta a impressdo de que, em esséncia, o nome gentilico estd contido na nocao de
nome geografico, porquanto consubstanciar um fenémeno linguistico que deriva diretamente do
toponimo, o que faz exsurgir, tal como antes alinhavado, uma aparente lacuna no texto da lei. Afinal,
cuida-se de uma mera variacao linguistica do topdnimo. Mesmo que assim ndo seja, ndo se pode olvidar
da extensdo prevista no art. 179 da LPI, que garante protecdo também para representacdo grafica,
figurativa ou geografica de pais, cidade, regido ou localidade do seu territério. Ndo seria razodvel situar
fora do sentido e alcance do texto o nome gentilico se outras formas de representagcdao do nome
geografico sdo objeto de protecao.



53. A luz das consideracbes acima, afigura-se adequada interpretacdo que afaste a
incongruéncia ora constatada. Faz-se imperiosa, com efeito, o0 manejo de uma interpretacdo extensiva,
uma vez que detectado que o texto legal contém menos do que desejava o legislador. Na linha do que
ensina o sempre atual Carlos Maximiliano:
"(...) a interpretacdo extensiva completa a norma norma existente, trata de espécie ja
regulada pelo Cédigo, enquadrada no sentido de um preceito explicito, embora ndo se
compreenda na letra deste. (...)
A interpretagao revela o que a regra legal exprime, o que da mesma decorre diretamente,
se a examinam com inteligéncia e espirito liberal." (ob. cit. pg. 215).

54, Por ébvio, a interpretacdo ora empregada, caso acolhida, deve ser aplicada indistintamente
pelo INPI, isto é, ndo se deve sequer cogitar de aplicd-a apenas no ambito do Acordo Unido Europeia-
Mercosul, mas considerd-la também para os casos que chegam de forma regular na Autarquia. Afinal, tal
como lembrou de modo oportuno o limo. Sr. Coordenador-Geral de Marcas, IG e DI as fls. 12/15 do
presente processo, impoe-se conferir isonomia de tratamento aos pedidos nacionais, nos moldes do art.
59, da CRFB/88 e art. 39, Il da LPI. Nao se vislumbra razao, afinal, para uma discriminagcdo deste jaez.
55. E se for adotada esta nova forma de aplicacao dos arts. 177 e 178 da LPI, exsurge a
necessidade de revisao dos atos normativos internos do INPI que disciplinam o procedimento de pedido
de concessao de indicacdo geografica, justamente para que seja contemplado o nome gentilico. E
importante que a interpretacao ora sugerida tenha a maior divulgacdo possivel, justamente para que
seja objeto de um processo critico, uma decorréncia légica do regime democratico e com o que se
trilhard o caminho da seguranca juridica prevista no art. 52 da Constituicao.
56. Nao obstante, tem-se que, em relacdo a outra parte da consulta submetida a Procuradoria,
o resultado ndo pode ser o mesmo. Se em relacdo ao nome gentilico vislumbra-se espaco para
interpretacdo extensiva, no que toca ao nome nao geografico a sorte ndo é a mesma. Isto porque nao se
pode contrariar o texto da lei a pretexto de interpreta-la. Uma vez mais socorre-se das ponderacdes de
Carlos Maximiliano para induzir compreensao quanto aos limites que norteiam a interpretacao de uma
norma legal:
"Em geral, a funcado do juiz, quanto aos textos, é dilatar, completar, compreender; porém
ndo alterar, corrigir, substituir. Pode melhorar o dispositivo, gracas a interpretacao larga e
habil; porém ndo - negar a lei, decidir o contrdrio do que a mesma estabelece. A
jurisprudéncia desenvolve e aperfeicoa o Direito, porém como que inconscientemente, com
o intuito de o compreender e bem aplicar. Nao cria, reconhece o que existe; nao formula,
descobre e revela o preceito em vigor e adaptdvel a espécie. Examina o Cddigo,
perquirindo das circunstancias culturais e psicoldgicas em que ele surgiu e se desenvolveu
0 seu espirito; faz a critica dos dispositivos em face da ética e das ciéncias sociais;
interpreta a regra com preocupacdo de fazer prevalecer a justica ideal (richtiges Recht);
porém tudo procura achar e resolve com a lei; jamais com a intencdo descoberta de agir
por conta prépria, praeter ou contra legem." (ob. cit. pg. 80)

57. E certo que a hermenéutica confere ao interprete os recursos necessarios a uma adequada
aplicacao da lei, inclusive com a utilizacdo de métodos que conduzam a descoberta do real sentido e
alcance da norma, isto é, ndo se veda a colmatacdo de eventuais lacunas normativas e o seu
preenchimento através de um processo interpretativo. Todavia, tampouco se deve descurar do mais
importante limite para este trabalho, qual seja, o texto. Admite-se a adequada compreensao do texto da
norma, mas nao se pode admitir que tal pretexto traga de forma velada a intengao de contrariar o texto
legal.

58. Na linha do que j& exposto ao logo desta manifestacdo, ao que tudo indica, o legislador
brasileiro optou por estabelecer protecao apenas aos pedidos que guardem correspondéncia a um nome
geografico propriamente dito. Nao parece que tenha havido lapso na redacdo do texto, mas sim uma
opcdo dentre as alternativas de coberturas existente a época. Corrobora esse raciocinio o fato de que a
norma legal brasileira ter sido redigida de forma distinta da previsao contida no art. 22 do TRIPS.
Houvesse, de fato, a intencao de contemplar lugares que nao consubstanciam um nome propriamente
geografico, o legislador brasileiro teria seguido a redacdo do art. 22 do TRIPS, mas, ao revés, buscou
imprimir o seu préprio estilo de protecao da indicacao geogréfica.

59. Além disso, imperioso constatar que a adstringéncia a um nome geografica foio enfatizada
tanto no art. 177 quanto no art. 178 da LPIl, bem assim no art. 179 da mesma lei, 0 que sobremaneira
corrobora a conviccao de que nao se trata, em esséncia, de uma descuido técnico do legislador, mas a
eleicdo de uma opcao dentre as alternativas existentes para protecdo da indicacao geografica. Tal como
prenunciado linhas atrds, parece que, ao fazer desta forma, optou o legislador nacional por imprimir seu
préprio estilo de protecdo, sem, contudo, deixar de preservar o padrdao minimo estabelecido no art. 22
do TRIPS.

60. Nesta toada, sob esta perspectiva, ndo se vislumbra margem para uma interpretacao que
elasteca o alcance do texto legal de modo a contemplar os nomes ndo geograficos no espectro de
protecao, pois tal exercicio redundaria invariavelmente em contrariedade a norma em vigor. Disso
decorre que, para admitir protecdo a nomes nao geograficos, faz-se mister a alteracdo das normas
constantes dos art. 177 e 178, da LPIl, excluindo-se a expressdao nomes geograficos dos preditos
dispositivos legais. Sem isso, corre-se o risco de uma interpretagao contra legem, o que, como visto
alhures, ndo se deve cogitar.

61. Por tudo quanto exposto, chega-se a conclusdo de que, de fato, pedidos de indicacdo
geogréfica que facam alusdo a nomes gentilicos merecem, tanto quanto pedidos apoiados em
topénimos, a protecdo conferida pelos art. 177 e 178, da LPI, ao passo que, por outro lado, pedidos
lastreados em nomes nao geogréaficos estdo situados fora do espectro de protecdo da legislacao
brasileira, uma vez que nao admitida, afinal, qualquer forma de interpretacdo que contrarie
frontalmente o texto legal.



62. Destarte, caso acolhida a orientagcao ora apresentada, sugere-se revisao nos atos
normativos que regulam o tema no ambito do INPI a fim de que seja prevista possibilidade de aceitacdo
do nome gentilico para efeito de indicacdo geogréfica, cabendo conferir ampla divulgacdo a extensao
ora promovida para contemplar o nome gentilico no espectro de protecado da indicacdo geografica.

A consideracio superior.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2018.
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