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I. O nome gentilico decorre do nome geografico, podendo a Administragdo, com espeque no
art. 182, paragrafo UGnico da Lei n? 9.279, de 1996, admitir o registro de indicacao
geografica nesses termos, conquanto o INPI discipline a matéria, mediante ato normativo
dirigido indistintamente a todos os individuos com igual situacao juridica.

Il. A alteracdo da espécie da indicacdo geografica no curso do exame, mediante formulacao
de exigéncia dirigida ao requerente, tem fundamento no art. 220 da Lei n? 9.279, de 1996.
Ill. O registro da indicagdo geogréafica tem por finalidade indicar a origem ou modo de
realizacdo do produto ou do servico em termos de espaco geografico.

IV. A mens legisdo instituto da indicacdo geografica permite a alteracdo da espécie
correspondente ao registro, no curso do exame, ou mesmo apds a concessao, atendidas as
condicdes estabelecidas no ato normativo.

V. Nao ha débice legal a alteracdo da espécie da indicacdo geogréfica contida no registro,
ap6s a concessdo, desde que instaurado um novo processo administrativo, que pode
aproveitar documentos j& apresentados a autarquia por ocasido do pedido anterior.

VI. Minuta de instrugao normativa apresenta os seguintes aspectos inovadores em relagao
as condicOes vigentes de registro das indicacdes geogréficas: (i) admissibilidade dos nomes
gentilicos; (ii) previsdo de alteracdo da espécie de indicacdo geografica, por meio de
exigéncia formulada pelo INPI, no curso do exame; (iii) possibilidade de alteracdo de
aspectos do registro, tais como a representacdo grafica; (vi) fungibilidade do registro no
sentido de alteragdo da espécie da indicagao geografica, apds a concessao do registro.

Sr. Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicagdes Geograficas,

1. RELATORIO

1. A Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indlcagoes Geogriéficas (DIRMA), mediante o
despacho de 11 de dezembro de 2018, submete a apreciacao da Procuradoria a minuta de instrucao
normativa que estabelece as condi¢des para o registro das indicacées geograficas.

2. No despacho de 05 de novembro de 2018, a DIRMA explica a necessidade de alteracao do
proced|mento atualmente disciplinado pela Instrucao Normativa n2 25, de 21 de agosto de 2013, em
razdo da existéncia de diversos pontos que necessitam de revisao e atualizacdo, inclusive, em
decorréncia de normas internacionais. H& também uma demanda do setor produtivo para
aperfeicoamento do processo administrativo, o que justifica a presente minuta.

3. A presente minuta de instrucao normativa foi submetida a consulta publica INPI n° 04, de
05 de novembro de 2018, durante o periodo de 30 (trinta) dias, tendo sido publicada no Diario Oficial da
Unido, de 06 de novembro de 2018. Foram apresentadas sugestdes ao ato normativo, contidas no
processo administrativo.

4. A minuta ora submetida ao exame deste érgao consultivo revoga o ato normativo anterior, a
Instrucao Normativa n? 25, de 2013, objeto de analise desta Procuradoria, mediante a Nota n2 0346-
2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.4, aprovada pelo Despacho n2 0638/2013-
AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3., e da Nota n? 319-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.4, aprovada
pelo Despacho n? 567/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3, de autoria do Procurador-Chefe.

5. A Procuradoria analisou, por meio do Parecer n? 0037-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-
1.0, aprovado pelo Despacho n? 0537/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3, e do Parecer n2 0038-
2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, a minuta de instrucao normativa que disciplina o registro de
indicacOes geograficas provenientes do Acordo Comercial Unido Europeia - Mercosul. A registrabilidade
do nome gentilico e do nome ndo geografico como indicacdes geograficas foi objeto de manifestacdo
deste 6rgao consultivo por meio do Parecer n2 00001/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo
Despacho de aprovacao n2 00074/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.



6. E o relatério.

2. MERITO
2.1 COMPETENCIA
7. Os arts. 176 a 182 da Lei n? 9.279, de 14 de maio de 1996, disciplina as indicagoes

geogréaficas, genero do qual sdo espécies a indicacdao de procedéncia e a denominacdo de origem.
O paragrafo Unico do art. 182 da Lei determina que as condicdes de registro das indicacdes geograficas
serao estabelecidas pelo INPI.

Art. 182. O uso da indicagao geografica é restrito aos produtores e prestadores de servico
estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relacdao as denominacdes de origem, o
atendimento de requisitos de qualidade.

Pardgrafo Unico. O INPI estabelecera as condi¢cées de registro das indicacoes
geograficas.

8. A competéncia do Presidente do INPI para expedir a presente instrucdo normativa encontra-
se disposta no art. 17 da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto n® 8.854, de 22 de
setembro de 2016, e inciso Xll, do art. 152 do Regimento Interno do INPI, aprovado pela Portaria n? 11,
de 27 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da IndUstria, Comércio Exterior e Servicos.

9. O art. 13, VIII, da Estrutura Regimental dispée sobre a competéncia da DIRMA para propor o
aperfeicoamento de suas praticas e adotar processos para concessdo de indicacdes geograficas. No art.
156, XIll do Regimento Interno, vé-se que o Diretor de Marcas possui a atribuicdo de propor ao
Presidente a normatizacao dos procedimentos de sua area de atuacao.

10. Enquanto o art. 182 da Lei n? 9.279, de 1996, reconhece a competéncia do INPI para adotar
ato normativo sobre o processo administrativo de registro das indicacdes geograficas, as normas
acima indicadas da Estrutura Regimental e o Regimento Interno da autarquia conferem ao Presidente e
ao Diretor de Marcas a atribuicdo de estabelecer a instrucao sub examine.

2.2 MOTIVO

11. O motivo da proposicao encontra-se exposto no despacho de 05 de novembro de 2011
da DIRMA. O érgao proponente sustenta a revogacdo da Instrucdo Normativa n° 25, de 2013, em razao
da necessidade de atualizacdo da matéria em relacdo as normas internacionais.

12. Ainda, a sociedade tem gradativamente percebido o potencial das indicacdes geogréficas.
H& um crescimento do interesse do mercado consumidor de produtos e servicos relativos a indicacdes
de procedéncia e denominacao de origem, o que tem levado a um aumento de requerimento de registro
perante a autarquia. Consequentemente, a autarquia reconhece que hd meios para agilizar o processo
administrativo e esclarecer aspectos que se encontravam implicitos no procedimento.

13. Encontra-se atendido o requisito relativo ao motivo do ato administrativo.
2.3 FINALIDADE, FORMA E OBJETO
14. Examinados os aspectos relativos ao motivo e competéncia, os demais requisitos do ato

administrativo sdo igualmente atendidos. A finalidade da minuta é disciplinar as condicdes de registro
das indicacOes geogréficas.

15. Em relacdo a forma, a instrucdo normativa apresenta-se como instrumento adequado, por
ser definida, de acordo com o art. 32 da Instrucao Normativa n? 02, de 18 de marco de 2013, nos
seguintes termos:

Instrugao Normativa n® 02, de 2013.
Art. 32 Para os fins desta Instrucao Normativa considera-se:
Ato administrativo normativo:

[...]

b) Instrugao Normativa- ato expedido pelo Presidente do INPI, pelos Diretores,
Coordenadores-Gerais, Procurador-Chefe e Auditor-Chefe, para disciplinar a aplicacao
de procedimentos de carater geral previstos em leis, decretos e regulamentos ou
para estabelecer diretrizes a serem observadas pelas unidades que lhes forem
subordinadas.



16. Por objeto do ato administrativo, entende-se o seu fim imediato, ou “o resultado pratico a

ser alcancado pela vontade administrativa.”/l Logo, verifica-se que o fim imediato do ato é alcancado
por meio de normas disciplinadoras do registro de indicacdes geograficas.

17. O art. 1° da minuta dispde sobre o objeto do ato normativo, ou seja, o estabelecimento das
condicOes para o registro das indicacdes geograficas. A norma encontra-se em conformidade com o art.
7° da Lei Complementar n°® 95, de 26 de fevereiro de 1998, porquanto ela define o objeto da instrugao
normativa.

18. A presente minuta repete a regra da Instrucao Normativa n? 25, de 2013 ao estabelecer que
o registro das Indicacdes Geogréficas possui natureza declaratéria.[2l

19. De fato, a LPI, ao prever a normativa relacionada as indicacdées geograficas, ndo atribui a
protecao juridica como consequéncia do registro no INPI. A tutela do ordenamento juridico provém
diretamente da situacao de fato de a localidade ter se tornado conhecida como centro de extracgao,
producdo ou fabricacdo de determinado produto/prestacdo de servico ou pelas
caracteristicas/qualidades dos produtos ou servicos decorrerem, de modo exclusivo ou essencial, do
meio geografico.

20. Os §§ 1° e 29 do art. 22 da minuta trazem os conceitos de indicacdo de procedéncia e
denominagao de origem, reproduzindo as definicdes presentes nos arts. 178 e 179 da Lei n? 9.279, de
1996. A principio, a reproducdo de dispositivos de lei nos atos normativos administrativos é
desnecessdria, e reflete redundancia. Nao obstante, ha situacdes que a redundancia de normas faz-se
necessaria, embora nao reflita a melhor técnica.

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 extracao,
producdo ou fabricacao de determinado produto ou de prestacao 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 servico cujas qualidades ou
caracteristicas se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geografico, incluidos fatores
naturais e humanos.

21. Pela leitura da Lei, depreende-se que a protecao juridica vincula-se a uma localidade, ndo se
admitindo, portanto, indicagdo de procedéncia ou denominacao de origem de nome nao geogréfico, ou
seja, aquele que nao corresponde a um lugar especifico no territério.

22. Desse modo, a presente minuta, seguindo corretamente a Lei, define, no § 3°, art. 22, nome
geografico como aquele usado comumente para se referir a um lugar em particular, a uma fei¢do ou a
uma area com identidade reconhecida na superficie terrestre.

23. Ressalte-se que a protecao das indicacbes geograficas, no ordenamento juridico péatrio,
também decorre do compromisso internacional assumido pelo Brasil ao aderir ao TRIPS, marco
internacional na matéria de propriedade intelectual. O Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994,
internalizou o Acordo TRIPS no sistema juridico nacional, apds a aprovacdo do texto pelo Congresso
Nacional por meio do Decreto Legislativo n® 30, de 15 de dezembro de 1994.

24. Nesse ponto, cabe transcrever o texto do Acordo TRIPS, no que diz respeito as obrigacdes
dos Estados de adotarem protecao aos direitos de propriedade intelectual:

ARTIGO 1

Natureza e Abrangéncia das Obrigacoes

1. Os Membros colocarao em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderdo, mas nao
estao obrigados a prover, em sua legislacdo, protecao mais ampla que a exigida neste
Acordo, desde que tal protecao nao contrarie as disposicoes deste Acordo. Os Membros
determinarao livremente a forma apropriada de implementar as disposigdes deste Acordo
no ambito de seus respectivos sistemas e pratica juridicos.

25. Cabe transcrever o texto do TRIPS a respeito da tutela a ser conferida as indicacdes
geogréaficas.

SECAO 3: INDICACOES GEOGRAFICAS

ARTIGO 22

Protecdo das Indicacdes Geograficas

1. Indicacbes Geograficas sdo, para os efeitos deste Acordo, indicacées 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 relacao as indicacOes geogréficas, os Membros estabelecerdao os meios legais para
que as partes interessadas possam impedir:

a) a utilizacao de qualquer meio que, na designacao ou apresentacao do produto, indique



ou sugira que o produto em questao 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 10 bis da Convencdo de Paris(1967).

3. Um Membro recusara ou invalidard, 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
indicacdo geogréfica 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 indicagao geografica que,
embora literalmente verdadeira no que se refere ao territério, regiao ou localidade da qual
o produto se origina, dé ao publico a falsa ideia de que esses bens se originam em outro
territério.

26. Observa-se, na leitura comparativa da Lei n? 9.279, de 1996 e do TRIPS, que ndo ha
igualdade de tratamento da matéria, o que ndo constitui inobservancia ao acordo internacional.
Segundo o TRIPS, as indicacbes geograficas identificam um produto origindrio do territério de um Estado
Membro, ou regiao, ou localidade naquele territério, quando uma determinada qualidade, reputacao, ou
outra caracteristica deste produto, é atribuida essencialmente a sua origem geografica, nos termos do
art. 22.1.

27. A conceituacdo de indicacdo geografica, portanto, segundo TRIPS, foi feita de maneira mais
ampla, sem as descricdes mais pormenorizadas da sua extensdao, como estabelecida pela Lei n? 9.279,
de 1996.

28. Na Lei n? 9.279, de 1996, foram criadas duas espécies de indicacdes geograficas, as
indicacdes de procedéncia e as denominacées de origem. Contudo, ressalte-se, que nao houve
inobservancia do TRIPS, pelo Estado Brasileiro, ao nao ter sido reproduzido o mesmo tratamento
conferido a matéria. Com efeito, o que foi estabelecido no acordo internacional foi um padrdao minimo de
protecdo, mas a forma como seria feita tal tutela deveria ser escolhida por cada Estado Membro, em
razao de sua conveniéncia.

29. A opcdo brasileira de restringir as indicacdes geograficas aos nomes geograficos estd
conforme ao compromisso internacional, ainda que nado exista tal previsao no TRIPS, uma vez que o
legislador nacional assegurou a minima tutela juridica ao instituto.

30. Convém, neste momento, destacar que este entendimento da matéria ja foi apresentado
por esta Procuradoria, em manifestacbes anteriores. Transcreve-se trecho do Parecer n°
00001/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes,
que tratou da inviabilidade de aceitacdo de nomes nao geograficos no reconhecimento de indicacles
geogréficas no Brasil:

21. De plano, cuida ressaltar que as obrigagdes pactuadas no TRIPS se caracterizam como
obrigacao de resultado, isto é, os Estados Membros tém liberdade para adotar os meios que
julgarem adequados para a consecucao destes resultados. [...]

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 regulamentagéo 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
propésitos colimados pelo Tratado, respeitando o padrdao minimo de protecao nele previsto.
23. Revela-se salutar a compreensao, ademais, de que, muito embora se reconheca a
influéncia do TRIPS sobre a legislacdo brasileira em matéria de propriedade industrial,
contexto em que inserida a indicacdo 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 v/ do art. 12 acima reproduzido. O
importante é que o substrato essencial da protecdo reste mantido.

24. Em linhas gerais, o TRIPS estabelece que as indicacdes geograficas identificam um
produto como origindrio do territério de um Estado Membro, ou regido, ou localidade
naquele territério, quando uma determinada qualidade, reputacdo, 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 protecdo da
indicacao geografica, tal como, repisa-se, autorizado pelo TRIPS. Por exemplo, procedeu a
adocdo, para efeito de protecdo, de uma classificacdo das indicacbes geograficas que ndo
encontra simetria em relacao ao TRIPS. Percebe-se nos arts. 177 e 178 da LPI uma distincao
entre duas espécies de indicacdo geogréafica, a saber, indicacdo de procedéncia e
denominacao de origem, o que nao 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 indicagao
geogréafica, a despeito de simplificada, bem ampla, a qual abrange a indicacdo de
procedéncia ao estabelecer protecdo de acordo com a reputacao atribuida a origem



geografica, bem como a denominagcao de origem ao conferir protecdo a partir de
determinada qualidade ou caracteristica que se atribua essencialmente a determinada
origem geogréafica.

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

31. O Despacho de Aprovacdao n2 00074/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, que aprovou o
parecer supra, concluiu no mesmo sentido, em relacdo a necessidade de alteracao legislativa para ser
admitida a indicacdo geogréafica correspondente a nomes ndo geograficos. Com efeito, em razdo do
principio da legalidade previsto no art. 37 da Constituicdo da Republica, o INPI vincula-se diretamente
aos parametros da norma disposta na Lei. Ndo poderia o INPI, por ato administrativo normativo,
interpretar de modo contrario ao disposto no texto legal.

32. N3do se identificou na norma proposta ampliacdo do conceito legal de indicacdo geografica
para incluir nomes nao geograficos, o que indica conformidade da minuta com o Parecer n°
00001/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

33. No §32 do art. 22 da minuta, hd a previsdao de nome gentilico. Admite-se, dessa forma, a
registrabilidade do nome gentilico como indicacdo geografica. A situacdo do nome ndo geogréfico
diferencia-se do nome gentilico. O nome gentilico corresponde a um lugar especifico no territério. Igual
correspondéncia estd longe de acontecer quando se utiliza o nome nao geogréfico como indicacao
geogréfica.

Art. 22, §32 Nome geografico ou seu gentilico, que poderd vir acompanhado de nome do
produto ou do servico, € o nome usado comumente para se referir a um lugar em
particular, a uma feigdo ou a uma area com identidade reconhecida na superficie terrestre.

34. Por ser o nome gentilico, designativo de naturalidade ou nacionalidade, ele representa o
nome geografico por extensdo. Este entendimento j& foi exposto no Parecer n° 00001/2018/CGPI/PFE-
INPI/PGF/AGU, transcrito a seguir:

37. De fato, a partir do esquadro delineado na Lei, em uma primeira e perfunctéria anélise,
o nome gentilico ndo seria elegivel para protecao por indicacao geografica, porquanto nao
consistir em um nome geografico propriamente dito. Todavia, a ponderacao levantada pela
Secretaria de Inovacdo e Novos Negdécios do MDIC fez agugar a necessidade de uma
reflexdo mais acurada, mormente para evitar uma aplicagéo inadequada da norma legal.
38. Consoante o dicionario 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, é o nome que designa a naturalidade de alguém. E um adjetivo péatrio.

39. Verifica-se, outrossim, que, a despeito de ndao 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 estd a se referir ao Rio
de Janeiro. Tratando-se de expressao apta a designar determinado local, percebe-se que o
nome gentilico tem uma ligacdo umbilical com o nome geografico, porquanto deriva
diretamente deste. Ndo se imagina uma conotacdo diversa do nome gentilico além da
representacdo do nome geogriéfico, isto €, o uso do nome gentilico remete com precisdo a
um nome geografico.

40. Neste diapasao, interessante notar que a protecdo conferida pela Lei 9279/96 é
extensiva ndo apenas aos nomes geograficos que incidam nos tipos legais, mas também
aos signos geograficos, tais como representacdes graficas indicativas ou, até, mesmo,
representacdes geograficas da regiao cujo nome constitui a indicacdo geogréfica.

35. Conclui-se preliminarmente que a primeira inovacdo da instrucao normativa é a admissao
dos nomes gentilicos como indicacdo geografica, em consonancia com estudo realizado por esta
Procuradoria, no ano de 2018, expresso no parecer mencionado. O termo "nome geografico", quando
incorporado aos arts. 177 e 178 da Lei n? 9.279, de 1996, assumiu uma natureza de conceito juridico.
Reconhece-se que se trata de um conceito evolutivo no sentido que ele era interpretado de forma
restritiva para ndo compreensdao do nome gentilico, e a partir do Parecer n° 00001/2018/CGPI/PFE-
INPI/PGF/AGU, houve uma ampliacao do alcance do mesmo.

36. N3o existe consenso sobre o conceito de nome geografico. No entanto, a auséncia de
consenso nao impede que a Administracao avance para melhor promover o atendimento do interesse
publico. Se fosse necessario consenso para o INPI implementar algo, a Revista da Propriedade Industrial
ainda seria em papel e nao haveria processo eletrénico, hoje, posto que foram impugnados
judicialmente, duramente criticados e mal compreendidos, anos atras.

37. H4 quem entenda que o conceito de nome geografico deveria manter-se interpretado de
forma restrita para ndo permitir a correspondéncia com o nome gentilico. Trata-se de um entendimento
razoavel, no entanto, ndo acolhido no Parecer n° 00001/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Nesse processo
de ampliacdo do alcance do conceito de "nome geografico", considerou-se varios fatores. Entre eles, o
estado avancado das negociacdes do Acordo Unido Européia - Mercosul, por meio do qual o Pais



reconheceria nomes gentilicos provenientes de paises europeus. Isso criaria uma situacao suis genetris,
posto que o produtor nacional ndo poderia registrar no Pais indicacdes geograficas correspondentes a
nomes gentilicos, enquanto os europeus poderiam.

38. Quando a DIRMA insere a previsao de nome gentilico na presente minuta, ela avaliou que a
vedacdo constituia uma restricdo superior ao estritamente necessario ao atendimento do interesse
publico. Nesse particular, o érgdo proponente foi orientado pelo inciso VI do art. 22 da Lei n? 9.279, de
1999.

39. O § 49, art. 29 esclarece quando o nome geografico serd conhecido para fins de indicacdo de
procedéncia. No §52 do art. 22, por sua vez, encontram-se as definicdes de fatores naturais, fatores
humanos, qualidade e caracteristicas. Nao tendo havido previsdao na Lei de tais conceitos, cabe a
Administracao estabelecer as definicdes por meio de ato administrativo normativo.

40. O §§ 49 e 52 do art. 22 da minuta também inovam em relacao a Instrucao Normativa n? 25,
2013, de maneira salutar, ao apresentar conceitos adotados pela area técnica, que ndo estavam
explicitados em uma norma. Essa iniciativa promove transparéncia, diretriz institucional do INPI. Poucos
6érgaos publicos sdo tao transparentes em termos de procedimento, quanto o INPI. Prova disso é a
ferramenta "busca web", que permite ao usuario, sem precisar de /ogin e senha, acessar o andamento
de seu processo administrativo, bem como os de outros.

41. A Revista da Propriedade Industrial (RPI), publicada em formato digital todas as tercas-
feiras, é instrumento representativo da transparéncia da autarquia. Os manuais e as diretrizes de
exame, existentes na drea de patentes e marcas, por exemplo, sdo instrumentos de transparéncia, que
nao encontram correspondentes em todos os érgaos publicos do Pais. Nao se tem noticias de muitos
6érgaos publicos que explicitam o modo como os servidores examinam seus processos administrativos,
tal como ocorre com o Manual de Marcas e as diversas diretrizes de exame de pedidos de patentes.

42. Por ébvio, hd muito a ser feito em termos de transparéncia ativa. De toda forma, muito ja foi
feito nesta autarquia. O préprio instrumento da consulta publica, adotado pela autarquia, hd anos, como
etapa prévia a edicdo das diretrizes de exame de pedidos de patente, por exemplo, demonstra a
disposicao da autarquia para promocao da transparéncia ativa e didlogo.

43. O art. 32 da minuta repete a regra do art. 179 da Lei n? 9.279, de 1996. A tutela juridica das
indicac0es geograficas estende-se a representacdo grafica ou figurativa da Indicacao Geogréfica, bem
como a representacao geografica de pais, cidade, regido ou localidade de seu territério cujo nome seja
Indicacao Geografica. O paragrafo Unico do art. 32 dispde que o elemento nominativo da representagdo
grafica deve ser idéntico a indicacao geografica como medida para evitar a duplicidade dos pedidos.

44, O art. 42 dispde sobre os termos nao passiveis de registro como indicacées geogréaficas,
trazendo rol mais amplo que o disposto na Instrucao Normativa n2 25, de 2013. Pelo que consta, essa
relacao foi extraida da prdtica adotada na autarquia, nos Ultimos anos. Salvo engano, nao se trata de
uma inovagdo propriamente dita, mas apenas de uma explicitacdo de uma compreensao da matéria.

45, A presente minuta, em primeiro lugar, impede o registro de indicacdes geograficas
suscetiveis de causar confusdo. Tutela-se, dessa forma, o principio da veracidade intrinseca, instituido
no art. 181 da Lei n2 9.279, de 1996.

Art. 181. O nome geografico que nao constitua indicacdo de procedéncia ou denominacao
de origem podera servir de elemento caracteristico de marca para produto ou servico,
desde que nao induza falsa procedéncia.

46. O inciso |, do art. 42 da minuta estabelece que ndo sao registrdveis como indicacao
geografica o nome geografico ou gentilico, que houver se tornado de uso comum, designando produto
ou servigo. A norma repete o disposto no art. 180 da Lei n? 9.279, de 1996, o que dispensa maiores
comentarios.

Art. 180. Quando o nome geografico se houver tornado de uso comum, designando produto
ou servico, ndo sera considerado indicacdo geografica.

47. O inciso Il do art. 42 impede o registro como indicacdo geografica de nomes de variedade
vegetal, cultivada ou ndo, que esteja registrada como cultivar ou que seja de uso corrente ou existente
no territério brasileiro na data do pedido.

48. Com efeito, a Lei n? 9.456, de 25 de abril de 1997 define, em seu art. 32, o conceito de
cultivar.

Art. 32 Considera-se, para os efeitos desta Lei:

IV - cultivar: a variedade de qualquer género ou espécie vegetal superior que seja
claramente distinguivel de outras cultivares conhecidas por margem minima de descritores,
por sua denominacao prépria, que seja homogénea e estdvel quanto aos descritores
através de geracdes sucessivas e seja de espécie passivel de uso pelo complexo



agroflorestal, descrita em publicagao especializada disponivel e acessivel ao publico, bem
como a linhagem componente de hibridos;

49, A Lei n? 9.456, de 1997, prevé, ainda, a possibilidade de protecdao a nova cultivar ou a
cultivar essencialmente derivada, de qualquer género ou espécie vegetal, nos termos do art. 42 da Lei.
Também sdo passiveis de protecao as cultivares nao enquadraveis no disposto no caput e que ja
tenham sido oferecidas a venda até a data do pedido, obedecidas as condicdes cumulativas do §19, art.
40 da Lei n2 9.456, de 1997.

50. O art. 92 da Lei n? 9.456, de 1997, assegura ao seu titular o direito a reproducdo comercial
no territério brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de protecdo, a producdo com fins
comerciais, o oferecimento a venda ou a comercializacdo, do material de propagacdo da cultivar, sem
sua autorizagao.

51. A variedade vegetal registrada como cultivar possui tutela juridica especifica, que nado se
confunde com indicacdo geografica. Desse modo, mostra-se coerente a vedacdo ao registro de
indicacOes geogréficas de variedade vegetal registrada como cultivar.

52. O art. 4°, lll, determina que nao serd considerada indicacdo geografica a raca animal que
seja de uso corrente ou existente no territério brasileiro na data do pedido. Sendo a legislacao brasileira
omissa neste ponto especifico, a regra, determinada pela Administracdo, parece seguir o objetivo da lei
de impedir que termos ja tenham se tornado de uso comum possam ser objeto de indicacdo geogréfica.

53. O art. 4°, IV, veda o registro de indicacdes geograficas homdnimas aquelas ja registradas no
pais para produtos ou servicos afins ou idénticos. Busca-se, mais uma vez, evitar a confusdao para o
consumidor em relacdo a procedéncia do produto ou servicos. O ato normativo excepciona quando
houver diferenca substancial no signo, o que afastaria o risco de associacao entre as indicacdes
geogréaficas pelo publico.

54. O art. 5° da minuta determina que podem requerer registro de Indicacées Geograficas, na
qualidade de substitutos processuais, a associacao, o sindicato, ou qualquer outra entidade que venha a
ser reconhecida por lei como substituta processual.

55. Ressalte-se que, de uma maneira geral, a doutrina de direito processual, considera “como
substituto processual o sujeito que recebeu pela lei a legitimidade extraordindria de defender interesse

alheio em nome préprio"3l, Assim, a titulo exemplificativo, o Ministério Publico, em acdes versando
sobre direitos difusos, como do meio ambiente, atua como substituto processual da coletividade.

56. Nao estd claro se o termo "substituto processual" adequa-se perfeitamente e tecnicamente
ao art. 52 da minuta de instrucdo normativa. Trata-se de um termo técnico do direito processual, com
diversas implicagbes. A Lei n2 9.784, de 1999, e a Lei n? 9.279, de 1996, nao utilizam o termo
"substituto processual". Nao se trata de um conceito habitual no processo administrativo. Ao que
parece, o érgdo proponente utiliza o termo "substituto processual" de forma analégica com a previsao
adotada no direito processual civil e trabalhista.

57. A representacdo processual ndo se confunde com substituicdo processual, no ambito do
processo civil. Aqui cumpre tracar uma diferenca bdasica entre os dois institutos. O representante
processual atua em nome de um terceiro na defesa de um interesse deste. O substituto processual, por
sua vez, atua em nome préprio para defender um interesse do substituido.

58. Compreendida a diferenca entre substituicao processual e representacao processual,
indaga-se se a associacao de produtores atua em nome préprio para defender o interesse de seus
associados, no caso, obtencdo do registro de indicacdo geografica (primeira hipétese). Segunda
hipétese: a associacdo atua em nome dos associados, ndo sendo parte do processo, mas apenas um
representante dos interesses dos produtores.

59. Admitida a segunda hipétese, o termo "substituto processual" ndo seria o mais adequado no
art. 52 da minuta. Ainda que admitida a primeira hipétese, reconhece que o instituto da representacao
processual é mais complexo, e possui mais implicacbées do que a mera distincdo tracada paragrafos
acima. Por isso, trazer o instituto da substituicdo processual, préprio do direito processual, ao processo
administrativo de registro de indicacdo geogréfica talvez ndo seja o mais adequado em termos técnicos.

60. Reconhece-se que o termo "substituto processual" j& se encontrava na Instrucdo Normativa
n® 25, de 2013, que determina como aptas a requererem o registro na qualidade de substitutos
processuais, as associacdes, institutos e pessoas juridicas representativas da coletividade legitimada ao
uso exclusivo do nome geogréafico. Considerando que o instituto da substituicdo processual ja é adotado
de forma analdgica ha anos, na autarquia, a Procuradoria ndo sugere a imediata exclusdao do mesmo do
art. 52 da minuta, mas insta a Administracao a promover uma reflexdao sobre a adequacdo técnica na
manutencado do conceito na préxima revisao da instrucdo normativa.

61. De toda forma, este érgao consultivo j& expressa uma opinido contraria ao uso do instituto
da substituicao processual na instru¢gdo normativa, que nao se confunde com representacao processual.
A incorporacdo analégica de um instituto do processo civil no processo administrativo ocorre com



frequéncia, e hoje, tem previsdo legal, conforme art. 15 do Cdédigo de Processo Civil. Em diversos
pareceres desta Procuradoria, hd o uso analdgico do direito processual civil para identificar o sentido da
norma administrativa, pratica adotada antes mesmo da entrada em vigor do atual Cédigo de Processo
Civil.

Cddigo de Processo Civil, art. 15. Na auséncia de normas que regulem processos eleitorais,
trabalhistas ou administrativos, as disposicdes deste Cédigo Ihes serdo aplicadas supletiva
e subsidiariamente.

62. Observa-se, portanto, uma mudanca na presente minuta no tocante a redacao do rol de
legitimados para requerer o registro, posto que, além das associacdes e sindicatos, apenas os
substitutos processuais, determinados por lei, poderao depositar o pedido. A previsdo ndao encontra
impedimento legal e preserva o objetivo legal de conferir o registro de indicacdes geograficas a
produtores e prestadores de servico estabelecidos no local, previsto no art. 182 da Lei.

63. O art. 52 da minuta em exame restringe os legitimados para requerer as indicacdes
geograficas, quando se compara com a redacao da norma vigente, contida na Instrucdo Normativa n?
25, de 2013. Essa assertiva é comprovada pela leitura do quadro comparativo abaixo, o que causa uma
certa surpresa, posto que este érgao consultivo imaginava que a premissa da norma era ampliar o rol de
legitimados. Talvez o 6rgao proponente deseje coibir abusos. Pois bem, isso ocorre quando se
estabelece condicbes para se qualificar como legitima uma associacdo como representativa dos
produtores, e nao pelo uso do instituto da substituicao processual.

64. A norma vigente, contida na Instrucdo Normativa n? 25, de 2013, concebe que qualquer
pessoa juridica representativa da coletividade legitimada ao uso exclusivo do nome geografico pode
requerer o registro de indicacao geogréafica. A expressdo utilizada na norma é abrangente ("pessoas
juridicas representativas da coletividade legitimada ao uso exclusivo do nome geografico estabelecido
no respectivo territério").

65. Por sua vez, a norma ora proposta refere-se a associacao e ao sindicato, e indica que
apenas as entidades reconhecidas por lei como substitutas processuais podem requerer o registro. Ora,
ndo existe lei atribuindo a uma entidade a substituicdo processual para requerer o registro de indicagao
geografica. Quando a norma proposta faz a remissdo a lei ("outra entidade que venha a ser reconhecida
por lei como substituta processual”, o que de fato ocorre, € uma restricao do rol de legitimados.

66. Nao hd uma ilegalidade em tal restricao, mas a Procuradoria nao identifica o motivo para
uma postura tdo restritiva. Talvez o 6rgao proponente tenha a intencdo de expressar uma ideia, mas
consolidou outra quando assim se expressou. Ainda que o érgdo proponente decida manter essa visao
restritiva, mister reconhecer que ha a repeticdo do termo "substituto processual" no dispositivo, o que
demanda uma nova redacao.

Instrugao Normativa n2 25, de Minuta de instrugao

2013 normativa em exame

Art. 52 Podem requerer registro de |Art. 52 Podem requerer
Indicacdes Geogriéficas, na registro de Indicagdes
qualidade de substitutos Geogriéfica, na qualidade de

processuais, as associacoes, 0s substitutos processuais, a
institutos e as pessoas juridicas associagao, o sindicato, ou
representativas da coletividade qualquer outra entidade
legitimada ao uso exclusivo do que venha a ser

nome geografico estabelecidas no [reconhecida por lei como

respectivo territério. substituta processual.

67. 0O §1° do art. 5° da minuta estipula que o substituto processual deve estar estabelecido no
respectivo territério e ser representativo da coletividade legitimada a requerer o registro da indicacao
geografica. A critica expressa nos paragrafos anteriores sobre o instituto da substituicdo processual
reflete-se no art. 59, §12, da minuta. Nao tem sentido dizer que o substituto processual precisa ser
representativo da coletividade legitimada a requerer o registro. Se a entidade é substituta processual,
ela ja é legitimada a requerer o registro.

68. A critica também é dirigida ao art. 52, §29, da minuta. Se a entidade é substituta processual,
qualidade conferida por lei, ndo tem sentido especificar que ela deve ser formada total ou
predominantemente por participantes da cadeia produtiva. Quando se Ié os §§1° e 22 do art. 52 da
minuta, extrai-se a impressao de um uso atécnico da expressao "substituto processual”.

69. Entende-se o objetivo do §81° e 22 do art. 52 da minuta, a saber, preservar a vinculacao do
pedido de indicacdo geogréfica a producao local.

70. O § 3° do art. 5° da minuta reconhece a legitimidade para requerer a indicacdo geogréfica a
um Unico produtor ou prestador de servico, ipsis litteris:

Minuta de instrucdo normativa, art. 52, §32 Na hipdtese de existir no local um Unico
produtor ou prestador de servico tendo legitimidade ao uso da Indicacao Geografica, estara



0 mesmo autorizado a requerer o registro da Indicagao Geogréfica.

71. A norma proposta utiliza duas vezes a expressdo "indicacdo geografica" em uma frase
curta, o que configura uma repeticao lexical, comumente identificada como vicio de linguagem. Em
algumas situacoes, a repeticao lexical ndo é vicio de linguagem, mas sim recurso de argumentacéo, o
que ndo é o caso. Além desse aspecto, vé-se que a frase transmite uma mensagem incompleta, a saber:
se um unico produtor tiver legitimidade para o uso da indicacdo geogréafica, ele também estard
autorizado para requerer o registro. Pois bem, quando o Unico produtor terd legitimidade para o uso da
indicacao geografica? Nao se encontra a resposta na minuta.

72. O art. 592, §32, da minuta também reconhece a legitimidade de uma Unica pessoa para
requerer o registro, e nao a associagao. Ao se confrontar o dispositivo com o art. 182 da Lei n? 9.279, de
1996, ndo se identifica um obice legal para um Unico produtor titularizar o registro de indicagdo
geografica, conquanto atendidos os demais requisitos legais. E verdade que o art. 182 da LPI refere-se
aos produtores e prestadores de servico no plural, o que ndo impede reconhecer uma pessoa como
legitima para o uso da indicacdo geogréafica.

73. Por exemplo, uma determinada regido é propicia a producdo de um determinado café. O
nome geografico desse territério tornou-se conhecido como centro de producdo desse café. No decorrer
dos anos, os produtores deixaram de se dedicar ao cultivo daquele grao, restando apenas uma pessoa
que preserva as caracteristicas originarias que tornaram aquela localidade conhecida na fabricacao do
café. O INPI negard o registro a essa pessoa simplesmente porque ele é um produtor isolado e nao ha
outros na localidade? Nao é razoavel extrair essa compreensado do art. 182 da Lei n? 9.279, e 1996.
Nesse contexto, ndo se identifica um ébice para que uma Unica pessoa seja a titular do registro, quando
ele é o Unico produtor na regido.

74. A situacao acima explicitada nao se confunde com a pretensdao de um produtor de uma
localidade, onde existem outros que trabalham com igual preenchimento dos requisitos.

75. O art. 5°, § 4° trata da indicacado geografica estrangeira reconhecida em seu pais de origem,
ou por entidades ou organismos internacionais competentes. Exige-se, dessa forma, que o registro seja
solicitado pelo legitimado da indicacdo geogréfica no pais de origem.

76. O art. 6° determina a obrigatoriedade dos produtores e prestadores locais de seguir as
orientacbes do caderno de especificagdes técnicas e de permanecer no controle. Trata-se de medida
com o objetivo de se manter as qualidades e caracteristicas do produto.

77. O paragrafo Unico do art. 6° da minuta dispde que a auséncia de vinculo do produtor ou
prestador do servico ndo configura débice ao uso da indicacdo geografica, até por ter sido indicada a
entidade como substituta processual por forca de lei. Como j& expresso em pardgrafos anteriores, a
Procuradoria ndo esta convencida do uso técnico do conceito de substituto legal na presente normativa.
Os problemas anteriormente levantados se refletem também no paragrafo Unico do art. 62 da minuta.
Nao estd claro qual situagdo, o 6rgao proponente pretende disciplinar, pois ndo se conhece exemplo de
um ente, qualificado como substituto legal para requerer o registro.

78. O art. 7° dispde sobre os documentos que devem constar no pedido de registro de
indicacao geogréafica. A minuta deixa de utilizar a expressdo "regulamento de uso" e opta por "caderno
de especificacdes técnicas." De fato, a expressao "regulamento de uso" nao aparece nos dispositivos da
Lei n2 9.279, de 1996, sobre indicacdo geogréafica. Por outro lado, a expressdo ‘"regulamento de
utilizacdo" é empregada pelo art. 147 da Lei n? 9.279, de 1996, sobre marca coletiva. Talvez o érgao
consulente tenha optado por utilizar a expressao "caderno de especificacdes técnicas" para diferenciar o
instituto da indicacdo geografica com o da marca coletiva.

79. A Instrucao Normativa n2 25, de 2013, particularmente no art. 62, lll, ndo utiliza a expressao
"caderno de especificagbes técnicas", e sim "regulamento de uso do nome geogréfico". Considerando a
mudanca de terminologia, talvez seja conveniente esclarecer aos usudrios a motivacdo da
Administracdo nesse aspecto, o que pode ser feito por ocasidao da publicacdo de uma nota técnica nos
dias seguintes a publicacdo da norma, ou pela insercdo de uma explicacdo correspondente no manual
de exame sobre a matéria, que, salvo engano, encontra-se em fase de elaboracao.

80. O art. 8° da minuta prevé ao estrangeiro igual tratamento ao nacional, em termos de
exigéncias burocraticas para requerer o registro. A parte final do caput do art. 82 possui uma ressalva, a
saber, é possivel estabelecer requisitos mais brandos, no tocante as exigéncias burocraticas, se o pais
estrangeiro conferir igual tratamento ao brasileiro.

81. O art. 9° da minuta trata do local a ser protocolado o pedido de registro de indicacao
geogréfica. Tendo sido ainda admitido o protocolo em papel, deverd ser efetuado o pedido nas
recepcdes do INPI, por meio de envio postal com aviso de recebimento. Contudo, de maneira salutar,
admite-se que, no futuro, seja permitido apenas o pedido por meio eletrénico. O art. 9°, § 1° dispbe
sobre a data em que serdo considerados protocolados os pedidos de registro.

82. A expressao "quando instituido, exclusivamente por meio eletrénico", contida na parte final
do caput do art. 92 da minuta indica que se trata de uma norma de natureza transitéria, posto que ela
perde eficacia quando instituido o processo eletrénico de indicagcao geografica.



83. Salvo engano, encontra-se em andamento um processo administrativo para instituir o
processo eletrénico de indicagao geografica. O ato normativo que institui o processo eletrénico pode ser
publicado concomitantemente a presente minuta de instrugdo normativa, ou com alguns dias de
diferenca. A minuta de instrucdo normativa em exame possui vacatio legis de 60 dias. E possivel
combinar a publicacao dos dois atos normativos de forma que o novo processo de registro, objeto desta
instrucao normativa, tenha inicio integralmente no seu formato eletrénico. Sendo assim, o art. 92 da
minuta poderia excluir o formato em papel e o encaminhamento pela via postal.

84. O art. 10 da minuta reproduz o art. 12 da Instru¢cdo Normativa n°® 25, de 2013, considerando
depdsito o ato do INPI de efetuar o protocolo do pedido com numeracado prépria.

85. O art. 11 apresenta disposicdes acerca do exame preliminar. Parece coerente e correto um
dispositivo especifico dedicado a essa fase do exame dos pedidos de registro de indicacao geografica.

86. Quanto a redacao do paragrafo primeiro, sugere-se que a parte final do texto “para sua
regularizacdo” seja substituida por “para regularizacao do pedido de registro”. Nao é o exame preliminar

que serd regularizado, pois este é apenas uma etapa processual que serve como instrumento para
regularizacao do pedido.

87. O §3° do art. 11 da minuta introduz a possibilidade da area de exame preliminar solicitar,
por intermédio de exigéncia, a alteracao da espécie de indicacao geogréfica para melhor adequacao ao
conteldo do pedido. Tal exigéncia também podera ser feita no curso do exame de mérito, na forma do
art. 13, § 2°. Essas previsdes estdo de acordo com o art. 220 da Lei n2 9.279, de 1996, que orienta o INPI
a aproveitar os atos da partes, quando possivel.

Lei n2 9.279, de 1996, art. 220. O INPI aproveitard os atos das partes, sempre que possivel,
fazendo as exigéncias cabiveis.

Minuta de instrucdao normativa, art. 11, art. §32 O INPI poderd recomendar, em sede de
exigéncia, a alteracdo da espécie da Indicacdo Geografica para melhor adequacao ao
conteudo do pedido.

Minuta de instrugcdo normativa, art. 13, §22 O INPI poderd recomendar, em sede de
exigéncia, a alteracdo da espécie da Indicacdo Geografica para melhor adequacao ao
conteldo do pedido.

88. O §2° do art. 12 da minuta prevé a manifestacdo de terceiros a partir da publicacdo do
pedido de registro. Em regra, a manifestacao de terceiros, no caso, funciona como uma espécie de
oposicdo, por meio da qual, é possivel expor argumentos contrdrios ao pedido. Por exemplo, um
individuo afirma ser o Unico produtor de café naquele territério identificado como nome geogréfico,
enquanto, na verdade, ha outros produtores. Os outros produtores podem, com espeque no art. 12, §29,
da minuta, manifestar oposi¢ao ao pedido.

89. A norma em comento possui um alcance além de oposicdo ao registro, quando se
reconhece que um terceiro também pode se manifestar para contribuir com informacdes técnicas ao
deferimento do pedido. Por exemplo, o SEBRAE pode apresentar manifestagdes, com fulcro no art. 12,
§29, da minuta, para contribuir ao pleito do requerente.

90. Reconhece-se que a Lei n? 9.279, de 1996, ndo prevé a manifestacdo de terceiros no
processo de concessdo de registro de indicacbes geogréficas. O fato é que a Lei ndo possui qualquer
norma sobre o processo de obtencao do registro, conferindo ao INPI a atribuicao de dispor sobre a
matéria, conforme se percebe no ja citado pardgrafo Unico do art. 182.

91. O §32 do art. 12 da minuta prevé a possibilidade do requerente apresentar um arrazoado
sobre a manifestacdo de terceiros. O instituto da manifestacao de terceiros, existente no processo de
patentes ndo é igual ao de marcas. Em marcas, o que existe é a oposicdo. Isso significa que o terceiro
nao se manifesta para contribuir ao registro, mas sim para se opor ao mesmo. Diferentemente, no
processo de patentes, o que existe é a possibilidade de terceiros apresentar argumentos contrarios ou
favoraveis ao pedido. O instituto é denominado de subsidios. Cabe apresentar os dispositivos da Lei n?
9.279, de 1996, que preveem a possibilidade de terceiros se manifestar em relagcdo ao pedido de
patentes e de registro marcario:

Dispositivo da Lei n? 9.279, de 1996, sobre oposicao no processo de registro marcario: art.
158. Protocolizado, o pedido serd publicado para apresentacdao de oposicao no prazo de 60
(sessenta) dias.

§ 192 O depositante serd intimado da oposicdo, podendo se manifestar no prazo de 60
(sessenta) dias.

Dispositivo da Lei n? 9.279, de 1996, sobre os subsidios no processo de patente: Art. 31.
Publicado o pedido de patente e até o final do exame, serd facultada a apresentacao, pelos



interessados, de documentos e informagdes para subsidiarem o exame.

92. A Procuradoria nao concorda com o uso do termo "contestacao" no art. 12, §32, da minuta,
pelo seguinte motivo: o caso ndao é de contestacao, mas sim de réplica. Contestacdo corresponde a
manifestacdo contraria ao pedido. A réplica é a manifestacao que apresenta os argumentos contrarios a
contestacao. Considerando que a manifestacao de terceiros aproxima-se da figura processual da
contestacdo, a peca a ser apresentada pelo requerente, com fulcro no art. 12, §32, da minuta, é uma
réplica, e nao contestacao.

93. Tal como estd escrito, o requerente apresentaria contestacdo em face da manifestacéao de
terceiros. O termo "contestacao" ndo estd empregado corretamente nos §§32 e 42 do art. 12 da minuta.

Minuta de instrucdo normativa, art. 12, §32 Decorrido o prazo previsto no paragrafo anterior
e, havendo manifestacdo de terceiros, a mesma serd publicada para que o requerente
apresente contestagao, caso seja de seu interesse, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a
contar da publicagdo da manifestacao.

§49 As manifestacOes e contestacdes serao examinadas durante o exame de mérito.

94. Talvez seja possivel mudar a redacdo do art. 12, §32 da minuta, adotando como modelo o §
12 do art. 158 da Lei n©? 9.279, de 1996. Assim, a norma poderia ser disposta nos seguintes termos, se o
dérgao proponente assim concordar:

Proposta de redacdo do art. 12, §32 da minuta: O depositante serd intimado da
manifestacdo de terceiros interessados, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta)
dias.

95. O art. 13 da minuta trata do exame de mérito. A diferenca entre o exame preliminar e o
exame de mérito ndo esta clara. Se o exame preliminar € meramente formal, isso ndo estad expresso na
minuta. Na préxima revisao da normativa, talvez seja conveniente tracar com precisao a diferenca entre
os dois exames.

96. O art. 14 da minuta repete a previsao contida na Instru¢do Normativa n® 25, de 2013, que,
constituiu, na época, um avanco em termos de agilidade do processo, porque reuniu em um Unico ato a
concessao e a expedicao do certificado. O assunto em tela foi examinado pela Procuradoria, por meio da
Nota n? 319-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.4, aprovado pelo Procurador-Chefe, mediante o
Despacho n2 567/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3, jpsis litteris.

"13. De acordo com a presente minuta, o ato de deferimento do pedido de reconhecimento
da indicacdo geogréafica corresponde ao ato de concessao do registro, o qual seré publicado
na RPI. Tao logo haja o recolhimento da contribuicdo, haverd a expedicdo do certificado de
registro.

14. Uma vez efetuado o exame do pedido de reconhecimento da indicacdo geogréfica, serd
proferida a decisdo. Essa decisdo corresponde ao ato de concessao de registro de indicagao
geografica. O ato de concessao é publicado na RPI.

15. Na presente data, a expedicdo de certificado de registro depende do recolhimento da
retribuicdo respectiva. Essa retribuicdo deixa de existir a partir da publicacdao da nova
tabela de servicos do INPI, cuja previsao de publicacdo era inicio de junho. A qualquer
momento, essa tabela pode ser publicada.

16. A partir da publicacdo da nova tabela de retribuicdes do INPI, ndo serd cobrada a
retribuicdo relativa a expedicao de certificado de registro. [...1"

97. A respeito do art. 14 da minuta, verifica-se que este se encontra perfeitamente adequado
com a lei, no que diz respeito a redacao de seus dispositivos, como o § 2° que versa sobre a
possibilidade de indeferimento do pedido de registro de indicacao geogréafica. Deve-se registrar que, ao
contrario do que ocorre com as marcas e os desenhos industriais, os fundamentos para os
indeferimentos das indicacdes geograficas nao se encontram expressos na Lei n° 9.279, de 1996. Os
fundamentos do indeferimento sdo extraidos dos conceitos de indicacdo de procedéncia e denominacao
de origem. Necessitam, portanto, estar expressos em atos normativos, como decorréncia da
competéncia do INPI disposta no pardgrafo Unico do art. 182 da Lei n° 9.279, de 1996. Esse é um
aspecto passivel de aperfeicoamento da normativa, por ocasido da sua préxima revisao.

98. Os arts 15 a 19 da minuta disciplinam o procedimento do pedido de alteracdo, que ocorre
apds o registro de indicacdo geografica. As normas até entdo vigentes eram silentes sobre a
possibilidade de mudanca do nome geografico e de sua representacao grafica. Aqui é necessario tracar
um paralelo com o registro marcario para se compreender porque sdo admitidas, na presente
normativa, as alteracdes tais como especificadas no art. 15.

99. No processo de marca, ndo hd alteracdo de seu objeto, apds a concessdo, porque o que se
protege é o sinal registrado. Por exemplo, "A" obteve o registro da marca mista "XPTO", em 2015. Em
2018, ele percebe que uma nova disposicdo dos aspectos figurativos comunicam-se melhor com o
publico consumidor do que aqueles contidos no registro de 2015. "A" ndo solicitard a alteracao do
registro obtido em 2015, pois isso representaria desfigurar o objeto de protecdo, que é justamente
aquela configuracdo dos aspectos graficos. Caberd ao "A" requerer um novo pedido de registro de



marca mista "XPTO", apresentando a configuracao grafica almejada.

100. Diferentemente da marca, o registro da indicacao geografica nao tem por finalidade
precipua proteger a representacdo grafica ou figurativa. Essa é uma protecdo acesséria. Nao é sem
razao que o art. 178 da Lei n© 9.279, de 1996, utiliza o verbo "estender". A protecao da representagao
gréfica ou figurativa da indicacdo indicacdo geogréfica é acesséria. O registro da indicacdo geografica
tem por finalidade precipua indicar a origem ou modo de realizacao do produto ou do servico em termos
de espaco geografico, o que permanece incélume apds determinadas alteracdes.

101. Compreendida a tutela almejada pela indicacdo geografica, a alteracdo do registro, apés
concessao, mostra-se em conformidade com a mens /legis do instituto. Trata-se, inclusive, de um avanco
em termos de processo, e salvo engano, atendimento de uma demanda da sociedade especializada, o
que deve ser sempre buscado, quando possivel.

102. Para a Procuradoria, nao esta claro porque permitir a alteracao apenas depois de 24 meses
da alteracao do registro. Como a motivacao da minuta, contida nos autos, é genérica, ndo hd como
conferir a ratio do art. 15, §12, da minuta. Talvez a limitagcdo contida nesse dispositivo resida em
aspectos operacionais, o que é razoavel. Limitacdao temporal semelhante e complementar ao art. 15,
§19, da minuta, encontra-se no art. 16, §42 da minuta. Sugere-se que a préxima revisdo da minuta tenha
um olhar atento a esse dispositivo. Se ele realmente é necesséario, cumpre explicitar as suas razdes de
forma convincente na exposicdo de motivos da préxima revisdo da norma. O que ndo se admite é a
imposicao de uma restricdo ao usudrio por mero capricho da Administracao.

103. O §12 do art. 16 expde um equivoco desnecessario de redacdo ao apresentar duas frases
em um Unico dispositivo, o que demanda correcdo antes de submeter a minuta a do Sr. Presidente.

Art. 16, §1°2 A legitimidade para solicitar a alteracéo no registro da Indicacdo Geogréfica
cabe ao substituto processual que solicitou o pedido de registro no INPI ou aquele que vier a
sucedé-lo de fato ou de direito. Em se tratando de alteracao na delimitacdao da éarea
geografica, também serd considerada legitima a pessoa fisica ou juridica diretamente
relacionada, desde que comprovado seu interesse direto e que seu produto ou servico
esteja em conformidade com as condigdes que justificaram o reconhecimento da Indicagao
Geogriéfica.

104. De acordo com o art. 11, I, "b", da Lei Complementar n? 95, de 1998, cada assunto ou
principio corresponde a um artigo, sendo que o0s aspectos complementares sdao expressos por
paragrafos. A redacao do §12 do art. 16 inobserva a citada regra de técnica legislativa.

Lei Complementar n? 95, de 1998, art. 11. As disposicdes normativas serdo redigidas com
clareza, precisdo e ordem légica, observadas, para esse propdsito, as seguintes normas:

Il - para a obtengdo de ordem légica:

b) restringir o conteddo de cada artigo da lei a um Unico assunto ou principio;

c) expressar por meio dos paragrafos os aspectos complementares a norma enunciada no
caput do artigo e as excec0es a regra por este estabelecida;

105. O arts. 20 e 21 da minuta tratam da fungibilidade do registro de indicacdo geografica, isto
é, da possibilidade de alteracdo da espécie por requerimento préprio do titular. O art. 20 dispbe que o
pedido de alteracdao de uma espécie de indicacdo geogréafica deve atender as condicdes previstas na
Instrucdo, enquanto o art. 21 prevé os documentos que devem instruir o pedido de alteracado
protocolado no INPI.

106. O fato de os requisitos das espécies de indicacdes geograficas serem diferentes nao
significa, necessariamente, que sejam opostos. Dito diversamente, é possivel, e muitas vezes comum,
que um nome geografico possua, a principio, os elementos de indicacdo de procedéncia e de
denominacdo de origem. Por esse motivo, admite a presente minuta a alteracao do registro no caput do
art. 20.

107. A coexisténcia de ambos os registros, contudo, nao é admitida, uma vez que poderia gerar
confusdo para o publico consumidor diante de duas modalidades de indicacdes geogréaficas. Dessa
forma, correto estd o §2° do art. 20, ao ndo admitir a convivéncia dos registros.

108. Parece adequado o termo "fungibilidade" adotado nos dispositivos em analise, sem prejuizo
de revisdo terminolégica posterior. Os arts. 20 e 21 permitem a transformacao do registro de indicacao
geografica. Por fungibilidade, entende-se a aptiddo de ser substituido. Essa é a ideia empregada nos
arts. 20 e 21 da minuta. Uma associagcao possui o registro de indicacao de procedéncia e entende que
também preenche os requisitos de denominacdo de origem. Apds a concessdo do registro da indicacao
de procedéncia, a associacao pode requerer a transformacdo do seu registro para denominacdo de
origem, apresentando a documentacao complementar.

109. Ao propor o instituto da fungibilidade do registro de indicacdo geogréfica, a DIRMA
interpreta os dispositivos legais sobre indicacdo geografica de forma que melhor garanta o atendimento
do fim publico, em consonancia com o art. 22, Xlll, da Lei n? 9.784, de 1999. Ndo ha dbice legal a
alteracdo da espécie da indicacdo geografica contida no registro, apds a concessao, desde que



instaurado um novo processo administrativo, que pode aproveitar documentos ja apresentados a
autarquia por ocasiao do pedido anterior.

110. O art. 22 da minuta dispde que o pedido de alteracdo seguird o mesmo tramite processual
do pedido de registro. Correto estd o procedimento, pois serd necessario verificar a presenca dos
requisitos da nova indicacao geografica escolhida. Remete-se, portanto, aos comentdarios ja feitos sobre
os arts. 11 a 14, que tratam do procedimento de pedido de registro.

111. O art. 23 prevé que o INPI examinard os recursos interpostos quanto a concessao ou
indeferimento dos pedidos de registro, assim como dos pedidos de alteracao de registro, na forma dos
arts. 212 a 215 da Lei n2 9.279, de 1996.

112. Conforme j& ressaltado, a Lei n? 9.279, de 1996 ndo disciplinou o procedimento
administrativo de registro das indicacbes geogréaficas. Restringiu-se a prever os elementos basicos do
instituto: conceito, espécie, ambito da protecado, hipétese de exclusdo, legitimidade de uso. Contudo,
conferiu ao INPI, nos termos do art. 182, paragrafo Unico, poder para disciplinar a matéria.

113. Ainda que silente, a Lei n? 9.279, de 1996 deve servir de parametro para a Administracao
editar ato normativo disciplinador do procedimento de exame. Assegura-se a uniformidade do sistema
juridico de propriedade industrial. Dessa maneira, ndao ha débice a previsao de recurso em face da
concessao ou indeferimento dos pedidos de registro de indicacdo geografica. Também se encontra
adequada a referéncia aos arts. 212 a 215, da Lei n? 9.279, de 1996, que tratam dos recursos contra as
decisdes proferidas pelo INPI.

114. Nao passa despercebido o fato de que a minuta de instrucao normativa prevé o recurso da
concessao de indicagdo geografica, enquanto que o art. 212, § 22, da Lei n? 9.279, de 1996, impede tal
medida quando se trata de decisao de deferimento de marca e de patente.

115. A sistematica de recursos prevista na presente minuta é similar aquela da Instrucao
Normativa n? 25, de 2013, que alterou o procedimento até entdo vigente. Sob a vigéncia da normativa
anterior (Instrucao Normativa n® 12, de 2013), ndo havia recurso em face de decisao de deferimento de
registro de indicacdo geografica. Sobre essa matéria, a Procuradoria, por meio da Nota n? 319-2013-
AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.4, de autoria do signatario, manifestou-se nos seguintes termos:

"18. Ou seja, a Instrugao Normativa n® 12/2013 nao prevé o recurso em face de decisdo a
qual defere o pedido de reconhecimento de indicacdo geografica.

19. A minuta de instrugao normativa pretende instituir esse recurso. Nao ha débice legal
para instituir o recurso em face de decisGes as quais reconhecem a indicacdo geografica,
conquanto o capitulo | (Dos Recursos) do titulo VIl (Das Disposigoes Gerais) da LPI permite a
referida inovagao procedimental pelo INPI.

[...]

20. O art. 212 da LPI prevé a interposicdo de recursos, sem especificar a natureza das
decisdes. Isto é, o art. 212 em comento nao estabelece os recursos apenas em face de
decisbes as quais indeferem os direitos de propriedade industrial. Desse dispositivo,
entende-se a possibilidade de haver recurso de todas as decisdes as quais deferem ou
indeferem direitos de propriedade industrial, ressalvada disposicao em contrario.

21. Ndo é possivel haver recurso das decisdes previstas no §2° do art. 212 da LPI. A
hipétese trazida pela DICIG (recurso de decisdo a qual defere o pedido de reconhecimento
de indicagdo geografica) ndo se encontra na vedacdo legal de recurso.

22. Portanto, a Procuradoria posiciona-se favordvel a proposta de recurso em face de
decisdo a qual defere o pedido de reconhecimento de indicagdo geografica."

116. Por esse motivo, também se encontra adequado o paragrafo Unico do art. 23, que
estabelece nao caber recurso da decisao que determina o arquivamento definitivo do pedido de
indicacao geogréfica, pois 0 § 2° do art. 212 da Lei n? 9.279, de 1996, também preceitua que ndo cabe
recurso da decisao que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro
marcario.

Lei n® 9.279, de 1996, art. 212, § 22 Nao cabe recurso da decisao que determinar o
arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de
patente, de certificado de adigao ou de registro de marca.

117. Recomenda-se a exclusao do adjetivo "eventuais", contido no art. 23 da minuta. O comando
normativo aplica-se independentemente da quantidade de recursos. A aplicagao da norma nao se
condiciona a frequéncia dos recursos. Dizer que 0s recursos serdao eventuais decorre de um juizo pratico
que é irrelevante para o comando normativo, embora seja util no planejamento do 6rgdo, alocacdo de
servidores etc.

118. Os arts. 24 a 26 da minuta tratam das disposicdes transitérias. O art. 24 admite a alteracao
para inclusao de nome de produto ou servico, bem como correspondente alteracao da representagao
grafica ou figurativa, a qualquer tempo, nas indicacdes geograficas concedidas até a entrada em vigor
da presente. Depreende-se, portanto, a nao aplicacao do previsto no § 12 do art. 15, que determina um
prazo minimo de 24 meses sem alteracao do registro.



119. No caso do art. 25 da minuta, como nao foi ainda concedido o registro, impde-se que o
requerimento de alteragcdo seja efetuado antes da concessao ou serd aplicado o prazo geral do §12 do
art. 15.

120. O art. 26 aplica a norma em vigor a época do depdsito, qual seja a Instrucdo Normativa n2
25, de 2013, em relacao as exigéncias em sede de exame preliminar, para os pedidos j& publicados
para manifestacdo de terceiros ou que atendam as condicbes estabelecidas pelo ato normativo anterior.
De certo, quanto ao exame de tais exigéncias ja houve preclusdo administrativa e o INPI ndo poderia,
por ato normativo posterior, estabelecer novas exigéncias, em violacdo ao principio da seguranca
juridica.

121. O art. 26 da minuta encontra-se em consonancia com regra de direito intertemporal
aplicada as normas de processo, e com a teoria do isolamento dos atos processuais. As normas de
processo quando instituidas sao aplicadas imediatamente aos processos em curso, respeitando os atos
jé praticados. Essa regra encontra-se expressa no art. 14 do Cédigo de Processo Civil, sendo aplicavel as
normas de processo no ambito do direito administrativo.

Cédigo de Processo Civil, art. 14. A norma processual ndo retroagird e serd aplicavel
imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as
situacdes juridicas consolidadas sob a vigéncia da norma revogada.

122. O art. 27 da minuta dispde que os documentos que instruem os requerimentos devem ser
apresentados em lingua portuguesa. O dispositivo exige apenas a traducado simples. O art. 28 dispensa
a apresentacdo de cdépias quando da legislacdo e outros documentos congéneres. Os arts. 27 e 28 da
minuta representam alinhamento com a politica de desburocratizacao.

123. De vez em quando, a Administracdo recebe demandas sobre medidas de desburocratizacao
do servico publico prestado. Recomenda-se a Diretoria de Marcas possuir um instrumento passivel de
atualizacdo constante que indique as medidas de desburocratizacdo jad adotadas, tais como os arts. 27 e
28 da minuta. Assim, quando for necessario apresentar as medidas nesse sentido, basta consolidar os
dados j& reunidos. Do contrdrio, € muito dificil lembrar de todas as medidas j& implementadas pela
Diretoria para desburocratizacao, notadamente porque o tempo é exiguo para atendimento desse tipo
de demanda.

124. O art. 29 da minuta prevé uma obrigacao a Administracdo de publicacdo dos modelos até a
entrada em vigor da instrucdo normativa. Trata-se de uma norma desnecessaria, posto que a Diretoria
de Marcas ja possui o compromisso de efetuar tal publicacao. Sugere-se a exclusdo do dispositivo, o que
ndo impede o cumprimento do comando, que é dirigido ao préprio emissor da norma.

125. O art. 30 estabelece a cldusula de vigéncia do ato administrativo normativo. O periodo de
vacancia de 60 (sessenta) dias mostra-se salutar para assegurar maior conhecimento do texto aprovado
antes da sua entrada em vigor.

126. A referéncia, entretanto, a publicacdo na RPI mostra-se desnecessaria porque ela é o
veiculo oficial de publicacdo dos atos da autarquia, conforme estabelece o art. 92 da Lei n? 5.648, de
1970. Considerando que a RPI ja é o instrumento oficial, disposto em lei, para publicar os atos do INPI,
mostra-se redundante dizer que a instrucao normativa serd publicada em tal veiculo. Desse modo,
sugere-se a exclusdo da referéncia a RPI no art. 30 da minuta. Observa-se que as cldusulas de vigéncia
das leis nao fazem referéncia ao Diario Oficial da Unido.

Lei n® 5.648, de 1970, art 92 O Instituto mantera publicacdo prépria, destinada a divulgar
seus atos, despachos e decisdes, bem como matéria relacionada com seus servigos.

127. Ha situacbes particulares em que a Presidéncia, por razées de conveniéncia e oportunidade,
publica o ato normativo no Didrio Oficial da Unido. Nesses casos excepcionais, cabe mencionar o
instrumento no qual é publicado o ato normativo. Em sintese, a regra é publicar o ato normativo na RPI,
sendo desnecessario menciona-la na cldusula de vigéncia. A excecdo é publicar o ato normativo no
Diario Oficial da Unido, sendo necessario menciona-lo na cldusula de vigéncia, quando se pretende
estabelecer tal veiculacdo como marco da contagem de eficacia.

128. Este é o procedimento de publicacdo consolidado apds a implementacdo do Projeto
Estratégico n? 12, de 2013, quando entdo se publicou todos os atos normativos do INPI no Diario Oficial
da Unido. Apds essa publicacao, consolidou-se o entendimento de publicacdo excepcional dos atos
normativos do INPI no Didrio Oficial da Uniao.

129. Por fim, o art. 31 da minuta traz a necessaria revogacdo do ato administrativo normativo
anterior que disciplina atualmente as condicdes para o registro das indicacées geograficas, a Instrucdo
Normativa n¢ 25, de 2013.

130. O art. 31 da minuta também revoga a Nota Técnica INPI/CPAPD n? 05, de 21 de dezembro
de 2017, que trata da irregistrabilidade de nomes gentilicos, o que passa ser admitido com a presente
minuta. A instru¢ao normativa nao é o instrumento adequado para tornar sem efeito notas técnicas, em



razdo do principio do paralelismo das formas. Por esse motivo, recomenda-se a exclusao da referéncia a
nota técnica.

Minuta de instrugdo normativa., art. 31. Ficam revogadas a Instrugdo Normativa INPI/PR n¢
25, de 21 de agosto de 2013 e a Nota Técnica INPI/CPAPD n2 05, de 21 de dezembro

de 2017.
3. CONCLUSAO PRELIMINAR
131. Com o presente parecer, encerra-se o ciclo consultivo em 8 dias, uma vez que os autos

ingressaram nesta Procuradoria no dia 11 de dezembro de 2018.

132. A DIRMA ndo possui tempo habil para uma revisdo completa da minuta de instrucdo
normativa, posto que o planejamento prevé a publicacdo do ato ainda no ano de 2018. Compreendendo
esse fato e admitindo a auséncia de ilegalidade do instrumento, a Procuradoria apresenta algumas
recomendacdes dirigidas a uma futura revisdo do ato normativo. Por exemplo, a Procuradoria ndo esta
convencida do uso da expressdo "substituto processual" na minuta, e muito menos com a relacdao dos
legitimados para requerer o registro.

133. Os dois aspectos indicados no paragrafo anterior demandam semanas de discussao técnica
para um aperfeicoamento. A questdo ndao é puramente terminoldgica, mas possui implicacdes em varios
aspectos do procedimento. Reconhecendo a complexidade da sugerida revisdo, é razoavel postergar
uma melhor definicdo desses aspectos para o futuro.

134. Reconhece-se que a DIRMA trabalhou em termo recorde, posto que o término da consulta
publica ocorreu trés dias antes do encaminhamento dos autos a Procuradoria. Reconhece-se também a
sobrecarga de trabalho da DIRMA, que conseguiu elevar a produtividade de exame a um patamar sem
precedentes. Para melhor visualizar a produtividade da DIRMA, basta comparar os dados de decisOes
proferidas nos ultimos anos, conforme expde o Boletim Mensal de Propriedade Industrial, publicado no
inicio do més de dezembro de 2018.

135. Em 2014, foram proferidas 157.600 decises no ambito de exame de marcas. De janeiro a
30 de novembro de 2018, a DIRMA atingiu o patamar de 346.503 decisdes finais nos processos de
registro marcario. Por decisdes finais, entende-se a publicacdo dos atos de concessao, indeferimento,
arquivamento e pedido considerado inexistente. Ou seja, a atual gestdao da autarquia conseguiu
implementar um conjunto de medidas que superou a produtividade em 100%, o que implica admitir um
comprometimento e sobrecarga de trabalho dos servidores da DIRMA.

136. Em igual periodo, vé-se também uma produtividade superior a 100% na area de desenho
industrial, também sob a responsabilidade da DIRMA, na presente data. Em 2014, houve 4.662 decisdes
finais dos processos de registro de desenho industrial, o que era grave, posto que inferior ao nimero de
depédsitos daquele ano, que foi de 6.590 pedidos. Em 2016, a DIRMA incorporou a area de desenho
industrial, o que alavancou o nimero de decisdes para 9.122 naquele ao. De janeiro a 30 de novembro
de 2018, a produtividade de desenho industrial atingiu o patamar de 11.695 decisdes, bastante superior
ao dobro do volume de processos concluidos, se comparado com o ano de 2014.

137. Elevar a produtividade em niveis superiores a 100% é um feito raro, que precisa ser
destacado diariamente. Engana-se quem imagina que tais resultados se devem unicamente ao ingresso
de servidores. O nimero de servidores que ingressaram na autarquia em 2016 e 2017 equivale ao total
dos que se aposentaram nos ultimos anos. A produtividade elevada da DIRMA decorre do
comprometimento dos servidores e da adocdo de uma série de mudancas de procedimento de trabalho,
implementadas por atos normativos tais como este ora em anélise.

138. A questdo aqui suscitada sobre a produtividade da DIRMA possui pertinéncia em relacdo ao
plano de cargos e saldrios. O Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo condicionou a aprovagao
do plano a adocdo de procedimentos que demonstrassem aumento da produtividade, o que foi atingido
também pela DIRPA. O numero decisdes conclusivas nos processos de concessao de patentes também
superou o patamar de 100%, quando analisados os resultados de 2014 e 2017. Em 2014, a DIRPA
proferiu 22.336 decisdes, enquanto que o montante atingido em 2017 foi de 44.781. Em 2014, a DIRPA
concedeu 3.123 patentes. De janeiro a 30 de novembro de 2018, a DIRPA atingiu o recorde de 10.162
atos de concessao.

139. O numero de depdsito de pedidos de registro de indicacdo geografica é pequeno, razao pela
qual o fendbmeno do backlog nao se reproduz na area. Nesse sentido, cabe perceber que a autarquia
recebeu seis depdsitos de pedidos de registro de indicacdo geografica, no periodo de janeiro a 30 de
novembro de 2018. A presente normativa ao prever o instituto da fungibilidade contribuird ao aumento
do nimero de depdsitos de pedidos de registro.

140. Nao obstante o acolhimento do motivo exposto nos autos, reconhece-se que a
Administracao precisa aperfeicoar a exposicdo do mesmo, nos préximos processos relativos a atos
normativos, sob pena de recomendacdo de ndo publicacdo com fundamento na auséncia de um
requisito basilar do ato administrativo. Por mais ébvio que seja 0 motivo almejado pela Administracao,



ele precisa ser exposto, e nao apenas delineado. Recomenda-se a Administracdo a leitura da motivagao
por ela redigida, contida nos autos em epigrafe para reconhecer a necessidade de aperfeicoar a
instrugao dos futuros processos.

4. CONCLUSAO

141. Resta examinada a minuta de portaria, sendo desnecesséario o retorno dos autos a
Procuradoria para mera conferéncia das recomendacdes. Ndo se identifica o6bice juridico a
assinatura da presente pelos Srs. Presidente do INPlI e Diretor de Marcas, Desenhos
Industriais e Indicacdes Geograficas, conquanto adotadas algumas recomendacdes tecidas no
decorrer do exame, entre elas:

1. Revisdo de sintaxe do texto. Um dos equivocos de sintaxe na norma proposta evidencia-se
logo no paréagrafo Unico do art. 12 da minuta, posto que o verbo "implicar" é transitivo
direto, quando possui o sentido de "trazer consequéncias";

2. Revisdo da cladusula de revogacao, porque a instrucdo normativa nao é o instrumento para
tornar sem efeito uma nota técnica;

3. Revisdo da cldusula de vigéncia, posto que é redundante a previsdao da RPI como veiculo
de publicacao dos atos normativos da autarquia;

4. Exclusao do adjetivo "eventuais", contido no art. 23 da minuta, porque a frequéncia da
aplicacao da norma é aspecto irrelevante;

5. Exclusdao do art. 29 da minuta, porqgue a Administracdo pode cumprir o comando sem
precisar impor a si tal obrigacao;

6. Aperfeicoar a redacao do §1¢ do art. 16 da minuta, posto que ela traz duas duas frases em
um Unico dispositivo;

7. Excluir o termo "contestagcao" dos §§32 e 42 do art. 12. O caso sequer é de analogia com o
o instituto da contestacdo, do direito processual civil. A figura aproxima-se a réplica, e ndo
contestacdo. Nesse diapasdo, a Procuradoria apresenta uma proposta de redacao para
substituir o criticado art. 12, §32 da minuta;

8. Avaliar a proposta de redacao da Procuradoria dedicada a parte final do art. 11, §19, da
minuta;

9. Avaliar a pertinéncia do art. 92 da minuta. E possivel que a presente normativa entre em
vigéncia quando j& estiver em vigor o ato normativo sobre o processo eletrénico. Sendo
assim, o art. 92 da presente minuta nasceria como letra morta. Tal avaliagdo precisa
considerar se o programa de computador correspondente ao processo eletrénico de
indicacao geografica ja foi testado;

10. Aperfeicoar a redacao do caput do art. 52 da minuta, posto que utiliza o termo "substitutos
processuais" e "substitua processual" no mesmo dispositivo;

11. Aperfeicoar a redacao do § 3° do art. 5° da minuta, porque repete no mesmo dispositivo o
termo "indicacao geogréfica".

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2018.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

Atencéo, a consulta ao processo eletrénico estd disponivel em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do NUumero Unico de Protocolo (NUP) 52402007434201849 e da chave de
acesso b309cfd7

Notas

1. Z CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27 ed. Sd0 Paulo: Atlas,
2014, p. 121.

2. = Neste sentido, ver, ainda, BARBOSA, Denis Borges. Uma introducdo & propriedade intelectual.
Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 916.

3. = NEVES, Daniel Amorim Assumpcdo. Manual de Direito Processual Civil.volume dnico, 8 ed.,
Salvador: Ed.Jus Podivm, 2016, p.77-78.
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legais aplicaveis. A conferéncia da autenticidade do documento estd disponivel com o cdédigo
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LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 19-12-2018 11:07. NUmero de Série: 13909098. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBVA4.
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