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Instrugdo Normativa — condi¢des para o Registro das Indicagdes Geogréficas

Consulta Publica
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Manifestagoes ao artigo 12

ABAPI
Proposta Resposta
Sugestéo: Sugestao recusada.

Remover “... e implica no reconhecimento das Indicagdes Geograficas.”

Justificativa:
O registro referido no caput é de natureza declaratoria.

A LPI (arts. 177 e 178) néo prevé o registro como condi¢do de reconhecimento.

A Lei n®9.279, de 14 de maio de 1996 — LPI, no paragrafo Unico do art. 182, diz
que “o INPI estabelecera as condi¢des de registro das IG”.

Uma IG, para ser reconhecida como tal, deve se submeter a um processo
administrativo perante o INPI, a quem cabe indeferir ou conceder o respectivo
registro.

Além disso, uma vez que o registro de uma IG é de natureza declaratéria, e ndo
constitutiva, cabe ao INPI reconhecer uma situag&o juridica pré-existente, motivo
pelo qual se fala em reconhecimento via registro.
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Manifestagoes ao artigo 22

Sylvio do Amaral (Advogado OAB/SP)

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Art 2° E SS errado o conceito de vincular a IG somente ao sitio geogréfico.
Como fazer com o queijo Feta, com o Whisky, com a Cachaca, com o Cava, com

Justificativa:

Quem manda neste tema é o art 22 do TRIPS (Denis Borges Barbosa = Pl a
aplicacdo do acordo TRIPS)

Sugestao recusada.

O Brasil, ao promulgar a Lei n°® 9.279, de 14 de maio de 1996 — LPI, atendeu ao
disposto no art. 22 do Acordo TRIPS.

Dessa forma, o art. 2° da IN encontra respaldo no disposto nos artigos 176, 177 e
178 da LPI.

Art. 176. Constitui indicacdo geogréfica a indicacéo de procedéncia ou a
denominagéo de origem.

Art. 177. Considera-se indicacao de procedéncia o nome geografico de pais,
cidade, regido ou localidade de seu territorio, que se tenha tornado conhecido
como centro de extracdo, producdo ou fabricacdo de determinado produto ou de
prestacé@o de determinado servigo.

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

O INPI, enquanto entidade integrante da Administracdo Publica, deve se ater ao
que esta previsto em Lei, isto €, o que foi internalizado pelo ordenamento
juridico nacional. Portanto, somente considera-se indicagdo geogréfica a
definicdo que consta na LPI.

Qualquer alteragdo legal deve ser feita via legislativa.

No que diz respeito especificamente a Cachaga, o Decreto n° 4.062, de 21 de
dezembro de 2001, definiu as expressdes “cachaga”, “Brasil” e “cachaga do
Brasil” como indicagdes geograficas.
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Octavio Espinosa (Consultor en Propiedad Intelectual, Biopolis - Perti + Ecuador)

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Utilizar en la Instruccion Administrativa solamente la terminologia estandar
internacionalmente reconocida. Esta terminologia estandar resulta de los
tratados internacionales vigentes, en particular, el Acuerdo ADPIC de la OMC
(Articulo 22.1), el Arreglo de Lisboa relativo a la proteccion de las
denominaciones de origen y su registro internacional (Articulo 2.1) y el Acta de
Ginebra del Arreglo de Lisboa (Articulo 2.1(i) y (ii)).

Esa terminologia también esta prevista en el Arreglo de Madrid relativo a la
represion de las indicaciones de procedencia falsas o engafiosas en los
productos (Articulo 1°).

El Brasil esta adherido a este Arreglo de Madrid, al igual que al Convenio de
Paris y al Acuerdo ADPIC antes mencionados.

Se sugiere modificar en consecuencia el art. 2° y los demas de la propuesta de
Instruccion Administrativa en lo que fuese adecuado.

Justificativa:

Esta Instruccion Administrativa deberia utilizar solamente la terminologia
internacionalmente reconocida. Esta terminologia estandar es la que resulta de
tratados internacionales, en particular, el Acuerdo ADPIC de la OMC (Articulo
22.1), el Arreglo de Lisboa relativo a la proteccion de las denominaciones de
origen y su registro internacional (Articulo 2.1) y el Acta de Ginebra del Arreglo

Manifestacdo nao conhecida.

Aplica-se 0 §3° do art. 2° da Consulta Publica n° 04, de 05 de novembro de
2018, eis que apresentada por meio diverso (em idioma diverso do utilizado no
Brasil).
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de Lisboa (Articulo 2.1(i) y (ii)).

Utilizar una terminologia diferente o equivoca dificultaria la comprension de las
normas y haria més dificil aprovechar las experiencias internacionales y de otros
paises que si emplean la terminologia estandar.

De acuerdo con esa terminologia internacional, las indicaciones de procedencia
solo indican la procedencia de un producto, sin una connotacién de calidad o de
caracteristicas del producto. Las indicaciones de procedencia pueden ser
denominativa, figurativas, mixtas o de otra indole, y son de libre uso por
cualquier persona siempre que su uso sea leal y veraz. Por esta razon las simples
indicaciones de procedencia no pueden apropiarse ni registrase a nombre de
nadie en particular. A fin de preservar el correcto uso de las indicaciones de
procedencia en el comercio, existe una obligacion internacional de prohibir la
utilizacion directa o indirecta de una indicacion falsa concerniente a la
procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante
(ver Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (articulo
10.1)). Esta obligacion se desarrolla también en el Arreglo de Madrid relativo a
la represion de las indicaciones de procedencia falsas o engafiosas en los
productos (Articulo 1°). El Brasil esta adherido a este Arreglo de Madrid, al
igual que al Convenio de Paris y al Acuerdo ADPIC antes mencionados.

Contrariamente a las simples indicaciones de procedencia, las denominaciones
de origen y las indicaciones geogréaficas si pueden ser objeto de derechos
exclusivos de propiedad industrial (y pueden registrarse en el registro
internacional a través del sistema del Arreglo de Lisboa).

Las denominaciones de origen (DO) y las indicaciones geograficas (1G) son
signos distintivos que vinculan a un producto con una procedencia geografica 'y
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unas caracteristicas especificas que se deben a esa procedencia. A este nexo se
le llama el “vinculo de calidad”.

La definicion de DO contenida en el Arreglo de Lisboa y la definicion de IG
contenida en el Acuerdo ADPIC presentan figuras practicamente idénticas, pues
ambas prevén el mismo elemento esencial: el ‘vinculo de calidad’ antes referido.
El analisis de esas definiciones sélo arroja una diferencia sustancial que puede
ser importante en términos practicos. La DO, segun el Arreglo de Lisboa (y su
Acta de Ginebra), debe ser un nombre o denominacion geografico (o un nombre
asimilado a tal). Es decir que debe tratarse de un signo denominativo.

En cambio, el Acuerdo ADPIC (y el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa)
define a la IG como una indicacién que hace referencia a un lugar geografico.
Tal indicacion podria ser el nombre o denominacién de un lugar, pero también
podria tratarse de otro tipo de ‘indicacion’, por ejemplo, un signo figurativo o
tridimensional (p.ej. la forma tradicional del envase del producto al que se refiere
la1G). En tal virtud, la IG permitiria proteger tipos de signos que, en principio,
no cabrian bajo una DO.
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Luciano Seixas Ivo (Consultor da Associacdo dos Produtores de Cacau do Sul da Bahia)

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Qualidades séo os elementos tecnicamente comprovaveis e mensuraveis,
podendo incluir aqueles relacionados a “qualidade ambiental” advinda de
sistema agroflorestal peculiar.

Justificativa:

Existe um produto, cultivado em sistema agroflorestal diferenciado,
proporcionando “qualidade ambiental” comprovada com mais de 1000 espécies
de fauna e flora por hectare. O sistema “cabruca” de produgdo de cacau na regido
sul da Bahia é um exemplo de cultura que favorece fortemente a preservacao
ambiental através da conservacdo do solo, da 4gua e da cobertura vegetal. Essas
condigdes poderdo ser reivindicadas com maior propriedade pela Associa¢éo
através de um pedido de reconhecimento de Denominagdo de Origem ou mesmo
de fungibilidade IP-DO se a proposta de alteracdo for aceita pelo INPI.

Sugestao recusada.

O Comité considera que o item ja se encontra suficientemente claro.

Embora seja conhecido que a qualidade pode ser comprovada de diferentes
formas, néo se faz necessario que essas sejam explicitadas na Instrucéo
Normativa.

A publicacdo de um Manual de indicagdes geograficas disciplinara contetdo
correlacionado, ndo contemplado na Instru¢cdo Normativa aqui em consulta.
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Consortium for Common Food Names (CCFN) - Senior Director

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Acrescentar um novo paragrafo: “Para fins desta Instrugdo Normativa, a
indicacdo geogréafica representa uma indicagdo que identifica uma mercadoria
como originaria da parte de um territério, ou de uma regido ou localidade
naquele territorio, onde determinada qualidade, reputacdo ou outra caracteristica
do bem ¢é fundamentalmente atribuivel a sua origem geografica”.

Justificativa:

E importante ter uma definicdo de IG que limite o escopo da Instrugéo
Normativa e esteja de acordo com a definigdo contida no artigo 22.1 do Acordo
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio (Acordo TRIPS).

Sugestao recusada.

O Comité considera as definigdes estabelecidas na Lei 9279/1996 (Lei de
Propriedade Industrial) e reproduzidas na Instrugdo Normativa suficientes e de
acordo com o disposto no TRIPS.

O Brasil, ao promulgar a Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996 — LPI, atendeu ao
disposto no art. 22 do Acordo TRIPS.

Dessa forma, o art. 2° da IN encontra respaldo no disposto nos artigos 176, 177 e
178 da LPI.

Art. 176. Constitui indicagdo geogréfica a indicagéo de procedéncia ou a
denominagéo de origem.

Art. 177. Considera-se indicacdo de procedéncia o nome geografico de pais,
cidade, regido ou localidade de seu territério, que se tenha tornado conhecido
como centro de extracdo, producdo ou fabricacdo de determinado produto ou de
prestacdo de determinado servigo.

Art. 178. Considera-se denominacgéo de origem o nome geografico de pais,
cidade, regido ou localidade de seu territorio, que designe produto ou servico
cujas qualidades ou caracteristicas se devam exclusiva ou essencialmente ao
meio geografico, incluidos fatores naturais e humanos.
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O INPI, enquanto entidade integrante da Administracdo Publica, deve se ater ao
gue esta previsto em Lei, isto &, o que foi internalizado pelo ordenamento
juridico nacional. Portanto, somente considera-se indicacdo geografica a
definicdo que consta na LPI.

Qualquer alteragdo legal deve ser feita via legislativa.

Sugestéo:
Acrescentar um novo paragrafo:

“Para fins desta Instru¢do Normativa, o nome comum € o 'nome geografico ou
nome do lugar em que se tornou comumente usado, designando um bem ou
servico' e representa um termo, incluindo uma indicacao geogréafica ou parte de
uma indicag&o geografica, a qual se transformou no nome habitual de certos bens
ou servicos produzidos em maltiplas areas geogréficas. Ao avaliar se um termo é
um nome comum, o INPI ter& autoridade para levar em consideragdo como o
consumidor entende o termo no Brasil, incluindo a andlise de fatores como:

A) O termo € usado para se referir ao tipo de bem em questéo, conforme
indicado por fontes competentes, tais quais diciondrios, jornais e sites relevantes;

B) O termo é usado em normas internacionais relevantes reconhecidas pelo
Meéxico para se referir a um tipo ou classe de bem no territorio da Parte.

C) O bem ao qual o termo se refere é comercializado e utilizado no Brasil, por
exemplo:

1. quando o produto em questdo é importado para o Brasil, de fora do pais,
cidade, regido ou localidade de seu territorio sob proposta de protecéo, se esses

Sugestao recusada.

O Comité considera que o inciso | do art. 4° da proposta da nova Instrugao
Normativa possui dispositivo que veda suficientemente o registro de termos de
uso comum como Indicacéo Geografica.

A definicdo de “termo de uso comum” adotada pelo INPI esta disposta na Nota
Técnica INPI/CPAPD n° 06/2017.
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produtos importados sdo homeados pelo termo;

2. quando o produto associado ao termo é fabricado ou comercializado em
quantidades significativas fora da regido sob proposta de protecéo;

3. quando pessoas outras que ndo aguela que reivindica os direitos sobre o termo
usam o termo como o nome do tipo de produto em questao.

Fatores como possiveis referéncias a determinados paises e culturas em materiais
publicitarios, incluindo a embalagem do produto em si, ndo excluem um termo
de um produto de ser tratado como um nome comum; dependendo das
circunstancias, essas referéncias também podem atuar como base para o fato de
que um termo de produto € um nome comum”.

Justificativa:

Para evitar possiveis abusos no sistema de registro das IGs, é essencial
estabelecer regras claras para negar protecdo a termos que, por diversas razoes
amplamente reconhecidas, ndo merecem té-la. Isso inclui situa¢fes em que 0s
principios de justa concorréncia estabelecem que termos comuns ou genéricos
devem estar livremente disponiveis para serem usados no mercado por todas as
partes interessadas. Como a Instru¢do Normativa ja contém o conceito de nome
comum no artigo 4.1, acreditamos que é importante fornecer uma definig&o clara
do conceito que ajudara a avaliar 0 assunto ao realizar o exame de pedidos de
registro de IGs. Isso também esta de acordo com o artigo 24.6 do Acordo TRIPS.

Além disso, a fim de promover a seguranca juridica e assegurar uma
concorréncia leal, estas propostas apresentam motivos claros para a exclusdo de
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nomes comuns ou genéricos da protecdo das IG. Como 0s nomes comuns ou
genéricos sdo um conceito-chave no contexto das IGs, é particularmente crucial
garantir que o regime da IG apresente uma definicdo clara de fatores probatérios
relevantes - como padrdes de producdo da indUstria e regimes tarifarios - que
impecam o registro de 1Gs. Isso também ajuda a garantir que o regime 1G
registre somente I1Gs verdadeiramente auténticas e exclusivas, as necessitam de
forte protecéo dos DPIs.
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Adam Bowie (Scotch Whisky Association)

Proposta

Resposta

Sugestéo:

81° Considera-se Indicacdo de Procedéncia o nome geografico de pais, cidade,
regido ou localidade de seu territorio, ou outra indicacéo conhecida como
referente a uma determinada area geografica, que se tenha tornado conhecido
como centro de extracao, producdo ou fabricacdo de determinado produto ou de
prestacdo de determinado servico.

82° Considera-se Denominagdo de Origem o nome geogréfico de pais, cidade,
regido ou localidade de seu territorio, ou outra indicacdo conhecida como
referente a uma determinada area geogréafica, que designe produto ou servigo
cujas qualidades ou caracteristicas se devam exclusiva ou essencialmente ao
meio geografico, incluidos fatores naturais e humanos.

83° Nome geogréafico ou seu gentilico, que podera vir acompanhado de nome do
produto ou do servigo, € 0 nome usado comumente para se referir a um lugar em
particular, a uma feicdo ou a uma area com identidade reconhecida na superficie
terrestre.

Justificativa:

Assegurar que a lei brasileira relativa a Indicagdes Geograficas - IG seja
compativel com as regras internacionalmente aceitas, em particular o art. 22.1 do
Acordo TRIPs da OMC.

As regras de TRIPS ndo exigem que uma IG seja um nome de lugar.

Por exemplo, 0 SWA pdde registrar o SCOTCH WHISKY como um Indicacéo

Sugestao recusada.

O Brasil, ao promulgar a Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996 — LPI, atendeu ao
disposto no art. 22 do Acordo TRIPS.

Dessa forma, o art. 2° da IN encontra respaldo no disposto nos artigos 176, 177 e
178 da LPI.

Art. 176. Constitui indicagdo geogréfica a indicagéo de procedéncia ou a
denominagéo de origem.

Art. 177. Considera-se indicacdo de procedéncia o nome geografico de pais,
cidade, regido ou localidade de seu territério, que se tenha tornado conhecido
como centro de extracdo, producdo ou fabricacdo de determinado produto ou de
prestacdo de determinado servigo.

Art. 178. Considera-se denominacgdo de origem o nome geografico de pais,
cidade, regido ou localidade de seu territorio, que designe produto ou servico
cujas qualidades ou caracteristicas se devam exclusiva ou essencialmente ao
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Geogréafica em 80 outros paises em seis continentes.

O Brasil é o tnico pais do mundo cujo sistema impede que isso aconteca. 1sso
ocorre devido a um requisito de que a Indicacdo Geogréafica contenha 0 nome
real do pais ou territorio em vez de um sindnimo. Muitas outras indicagdes
geograficas ndo podem se registrar no Brasil pelo mesmo motivo. Isso ndo sé
prejudica os produtores desses produtos, mas também os consumidores
brasileiros que ndo séo tdo bem protegidos contra fraudes. Nao ha razdo dbvia
para fazer essa distingdo. Isso ocorre porque ndo pode haver davidas de que
produtos que usam sindnimos em vez de nomes reais ainda estéo vinculados ao
local de producdo. Essa emenda ajudaria a adequar a lei brasileira ao TRIPs e aos
padr@es internacionais em geral em relacéo as indica¢Oes geogréficas de origem.

meio geogréfico, incluidos fatores naturais e humanos.

O INPI, enquanto entidade integrante da Administracdo Publica, deve se ater ao
que esta previsto em Lei, isto €, o que foi internalizado pelo ordenamento
juridico nacional. Portanto, somente considera-se indicagdo geogréfica a
definicdo que consta na LPI.

Qualquer alteracdo legal deve ser feita via legislativa.

Deve-se reforgar que a Instrugcdo Normativa, em seu 83° do art. 2°, j& agrega a
expressdo “ou seu gentilico”, que traz o conceito de indicagdo referente a0 nome
geogréfico, preocupacdo esta levantada pelo autor da proposta.

Ocorre que ndo se entende apropriado o acréscimo ao texto dos §81° e 2° do
mesmo artigo, eis que alteraria o conceito de Indicacdo de Procedéncia e de
Denominacéo de Origem na LPI (artigos 176 a 178, supratranscritos).
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Instituto Brasileiro da Cachaga - IBRAC

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Sugerimos que o texto do Art. 2° seja alterado e para ser compativel como art.
22.1 de TRIPS.

Justificativa:

Muitas Indicacdes Geograficas ndo sdo toponimos e, mesmo assim, configuram
uma Indicacdo Geografica. Diante do exposto, pedimos que a alteracdo seja feita
a permitir o registro de 1G’s, tanto como [P como DO, de indica¢des (nomes)
que ndo sejam nomes geograficos.

Sugestao recusada.

O Brasil, ao promulgar a Lei n°® 9.279, de 14 de maio de 1996 — LPI, atendeu ao
disposto no art. 22 do Acordo TRIPS.

Dessa forma, o art. 2° da IN encontra respaldo no disposto nos artigos 176, 177 e
178 da LPI.

Art. 176. Constitui indicacdo geogréfica a indicacéo de procedéncia ou a
denominagéo de origem.

Art. 177. Considera-se indicacdo de procedéncia o nome geografico de pais,
cidade, regido ou localidade de seu territorio, que se tenha tornado conhecido
como centro de extracao, produgéo ou fabricacdo de determinado produto ou de
prestacd@o de determinado servigo.

Art. 178. Considera-se denominacgdo de origem o nome geografico de pais,
cidade, regido ou localidade de seu territorio, que designe produto ou servico
cujas qualidades ou caracteristicas se devam exclusiva ou essencialmente ao
meio geografico, incluidos fatores naturais e humanos.
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O INPI, enquanto entidade integrante da Administracdo Publica, deve se ater ao
que esta previsto em Lei, isto €, o que foi internalizado pelo ordenamento
juridico nacional. Portanto, somente considera-se indicagdo geogréfica a
definicdo que consta na LPI.

Qualquer alteracéo legal deve ser feita via legislativa.
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SEBRAE NACIONAL
Proposta Resposta
Sugestao: Sugestao parcialmente aceita, sendo:

83° Nome geografico ou seu gentilico, que podera vir acompanhado de nome do
produto ou do servigo, € 0 nome usado para se referir a um lugar em particular, a
uma fei¢do ou a uma area com identidade reconhecida na superficie terrestre.

84° Para fins de Indicagdo de Procedéncia, considera-se que o nome geografico
tornou-se conhecido como centro de extracdo, producédo ou fabricagdo do
produto ou de prestacdo do servico especifico, quando expressamente
mencionado por diferentes fontes.

I1. Fatores humanos s&o os elementos resultantes das a¢des da comunidade
produtora ou prestadora do servico, baseadas no seu saber-fazer, que determinam
as qualidades ou caracteristicas de um produto ou servico.

I11. Qualidades se referem ao cumprimento de requisitos tecnicamente
comprovaveis e mensuraveis do produto ou servi¢o, conforme caderno de
especificagdes;

Justificativa:

83°. foi retirada a palavra comumente por ela ter conotagéo de produto ou
Servigo que se tornou genérico;

84° melhoria da redacéo do texto para facilitar o entendimento;

I1. a definicdo de Fatores Humanos esta confusa, assim foi proposto um texto

§3° Sugestdo recusada

O nome utilizado “comumente” para se referir a um lugar em particular ¢ aquele
utilizado de forma corriqueira, coloquial, que pode ser idéntico ao nome oficial,
n&o se confundindo com o nome que se tornou de uso comum, designando
produto ou servico, nos termos do art. 180 da LPI. Se o nome utilizado, mesmo
gue comumente, designa um lugar em particular, ele consequentemente ainda
n&o designa produto ou servico, ndo infringindo, portanto o art. 180 da LPI.

840 (caput) Sugestdo recusada

A nova redacdo sugerida pode, na verdade, dar a ideia de que basta 0 nome
geografico ser mencionado em alguma fonte, sem fazer mencao a producgéo ou
prestacdo do servico a ser assinalado pela IG. A redacéo original deixa claro que
as fontes apresentadas devem mencionar, concomitantemente, 0 nome
geogréfico e a ocorréncia de produgdo ou prestacdo do servico no local.

84°, 11 Sugestao recusada

A nova redacdo sugerida pode, na verdade, restringe a ideia de fator humano,
limitando-a ao saber fazer da comunidade. Essa nova definic¢éo excluiria, por
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para tornar mais completa a definigéo e facilitar o entendimento;

I11. melhoria da definicdo de qualidade para torna-la mais clara.

exemplo, fatores religiosos, folcloricos e culturais.

84°, 11l Sugestdo parcialmente aceita com alteracéo da redacéo

Qualidades sdo os atributos tecnicamente comprovaveis e mensuraveis do
produto ou servigo, ou de sua cadeia de producéo ou de prestagdo de servicos;
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Ana Soeiro (Associacdo QUALIFICA/oriGIn Portugal)

Proposta

Resposta

Sugestéo:

81° Considera-se Indicacdo de Procedéncia o nome geogréafico de pais, cidade,
regido ou localidade de seu territério, ou qualquer outra indicacdo reconhecida
como referindo-se a uma determinada area geogréafica, que se tenha tornado
conhecido como centro de extracdo, producdo ou fabricacdo de determinado
produto ou de prestacdo de determinado servico.

§2° Considera-se Denominagdo de Origem o nome geogréafico de pais, cidade,
regido ou localidade de seu territério, ou qualquer outra denominacao
reconhecida como referindo-se a uma determinada area geografica, que designe
produto ou servico cujas qualidades ou caracteristicas se devam exclusiva ou
essencialmente ao meio geografico, incluidos fatores naturais e humanos.

83° Nome geografico ou seu gentilico, que podera vir acompanhado de nome do
produto ou do servigo, € 0 nome usado comumente para se referir a um lugar em
particular, a uma feicdo ou a uma area com identidade reconhecida na superficie
terrestre.

Justificativa:

Assegurar que a lei brasileira relativa as Indicagbes de Procedéncia e
Denominag6es de Origem seja compativel com as normas internacionalmente
aceites, em particular com o artigo 22.1 do Acordo TRIPs da OMC.

Um numero de indicagdes e denominacdes da nossa rede mundial, que foram
registadas em mais de 80 jurisdigdes em todo o mundo, estéo enfrentando
problemas para garantir protec¢do no Brasil, por ndo serem nomes geogréficos,

Sugestao recusada.

O Brasil, ao promulgar a Lei n°® 9.279, de 14 de maio de 1996 — LPI, atendeu ao
disposto no art. 22 do Acordo TRIPS.

Dessa forma, o art. 2° da IN encontra respaldo no disposto nos artigos 176, 177 e
178 da LPI.

Art. 176. Constitui indicacdo geogréfica a indicacdo de procedéncia ou a
denominagéo de origem.

Art. 177. Considera-se indicacéo de procedéncia o nome geografico de pais,
cidade, regido ou localidade de seu territorio, que se tenha tornado conhecido
como centro de extracdo, producdo ou fabricacdo de determinado produto ou de
prestacé@o de determinado servigo.

Art. 178. Considera-se denominacgéo de origem o nome geografico de pais,
cidade, regido ou localidade de seu territorio, que designe produto ou servico
cujas qualidades ou caracteristicas se devam exclusiva ou essencialmente ao
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no sentido estrito.

Manter a actual interpretacdo estrita sobre a abrangéncia dos termos geograficos
faz com que a lei brasileira ndo esteja alinhada com a prética internacional.

meio geogréfico, incluidos fatores naturais e humanos.

O INPI, enquanto entidade integrante da Administra¢do Publica, deve se ater ao
que esta previsto em Lei, isto €, o que foi internalizado pelo ordenamento
juridico nacional. Portanto, somente considera-se indicagdo geogréfica a
definicdo que consta na LPI.

Qualquer alteracdo legal deve ser feita via legislativa.
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ABAPI
Proposta Resposta
Sugestéo: Sugestao recusada.

Paragrafo 5° - Unido dos incisos Il1, IV com a seguinte redagéo:

I11. Qualidades ou caracteristicas sdo tracos ou propriedades intrinsecas do
produto ou servico, tecnicamente comprovaveis.

Justificativa:

Qualidades ou caracteristicas sdo atributos exclusivos ou essencialmente
resultantes do meio geografico, que diferenciam o produto/servico designado dos
demais, entendemos que sua defini¢do deve contemplar a esta redagdo

O 82°do art. 2° da IN sob consulta diz que “considera-se Denominacéo de
Origem o nome geografico de pais, cidade, regido ou localidade de seu territorio,
que designe produto ou servigo cujas qualidades ou caracteristicas se devam
exclusiva ou essencialmente ao meio geografico, incluidos fatores naturais e
humanos”.

Para fins de definicdo, estipulou-se o disposto nos incisos Il e IV do §5°, do art.
2° da IN, uma vez que qualidade e caracteristicas, apesar de possuirem uma
relacdo préxima, tém significados distintos.
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SINDISEP R]
Proposta Resposta
Sugestao: Sugestao parcialmente aceita, sendo:

83° Nome geogréfico, que podera vir acompanhado de nome do produto ou do
servico, € o nome usado comumente para se referir a um lugar em particular, a
uma feicdo ou a uma area com identidade reconhecida na superficie terrestre.

§5°(...)

IV. Caracteristicas sdo tracos ou propriedades intrinsecas do produto ou servico,
ou de sua cadeia de producgéo ou de prestacdo de servigos.

Justificativa:

Os artigos 177 e 178 da Lei 9.279/96 definem que o objeto a ser protegido pela
indicac&o de procedéncia ou pela denominagio de origem € o “nome geografico
de lugar”, ou seja, é o nome proprio do lugar, um SUBSTANTIVO
MASCULINO, o que ndo pode jamais ser confundido com um ADJETIVO, que
¢ o caso do “gentilico” (adjetivo) indicado na instru¢do normativa.

Nome geografico é o que d4 nome a um determinado lugar. Gentilico é o que
designa a pessoa ou coisa originaria de um determinado local. Ou seja, sdo
defini¢bes incompativeis.

O estabelecimento do entendimento expresso na minuta de Instrucdo Normativa,
que parece indicar que o gentilico pode ser o objeto do registro, desrespeita o
sentido restritivo da lei e, na prética, extrapola a competéncia legal do INPI de

83° Sugestdo recusada

A inclusdo dos gentilicos a IN foi balizada através do Parecer n°
00001/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU:

55. E se for adotada esta nova forma de aplicacdo dos arts. 177 e 178 da LPl,
exsurge a necessidade de reviséo dos atos normativos internos do INPI que
disciplinam o procedimento de pedido de concessao de indicacio geografica,
justamente para que seja contemplado o nome gentilico. E importante que a
interpretacdo ora sugerida tenha a maior divulgacado possivel, justamente para
gue seja objeto de um processo critico, uma decorréncia ldgica do regime
democrético e com o que se trilhara o caminho da seguranga juridica prevista
no art. 5° da Constituicéo.

(.)

61. Por tudo quanto exposto, chega-se a conclusado de que, de fato, pedidos de
indicagéo geografica que fagam aluséo a nomes gentilicos merecem, tanto
quanto pedidos apoiados em topbnimos, a protecao conferida pelos art. 177 e
178, da LPI, ao passo que, por outro lado, pedidos lastreados em nomes nao
geogréficos estao situados fora do espectro de prote¢do da legislacao brasileira,
uma vez que nao admitida, afinal, qualquer forma de interpretacéo que
contrarie frontalmente o texto legal.
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estabelecer as condi¢des do registro, que devem se atentar, de forma restritiva
(principio da legalidade estrita) a letra da lei, ndo cabendo inovar nem criar
direitos por ela ndo previstos.

Ademais, tal medida expGe os servidores do INPI ao conflito de normas e, via de
consequéncia, a processos administrativos e/ou judiciais em sua atividade
profissional, uma vez que a disposi¢do normativa conflitaria com a Lei 9.279 e a
lei 8.112, do regime juridico dos servidores publicos impde a observancia estrita
da lei e regulamentos (inciso I, art.116).

Razdo esta, pela qual sustentamos a exclusdo desta referéncia a gentilicos.
Ver:
http://www.ngb.ibge.gov.br/default.aspx?pagina=nomesgeograficos

A inclusdo da previsdo ampliada no inciso IV do § 5° do art.2°, de “ou de sua
cadeia de producao ou de prestacdo de servigos.”, visa a permitir que
caracteristicas importantes da atividade econdmica, mas que nao sejam
perceptiveis no produto final ou na prestagdo do servigo (ex. elementos
religiosos, culturais e folcléricos locais relacionados ao agrupamento que
solicitou a IG ou a prdpria atividade), sejam consideradas no exame do pedido de
registro.

8 5° sugestdo parcialmente aceita com alteracdo da redacao

Caracteristicas séo tragos ou propriedades inerentes ao produto ou servigo, ou de

sua cadeia de producédo ou de prestagao de servicos.

De fato, € compreensivel a justificativa: visa a permitir que caracteristicas
importantes da atividade econémica, mas que ndo sejam perceptiveis no produto
final ou na prestacdo do servi¢o (ex. elementos religiosos, culturais e folcléricos
locais relacionados ao agrupamento que solicitou a IG ou a prépria atividade),
sejam consideradas no exame do pedido de registro.
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Manifestac¢oes ao artigo 3¢

Instituto Brasileiro da Cachaga - IBRAC

Proposta

Resposta

Sugestéo:

N&o h& proposta de alteracdo e, sim, questionamento/consideracao.

Justificativa:

Considerando que a Cachaca é uma IG protegida e a denominacéo da aguardente

de cana produzida no Brasil e ndo um produto, seria possivel o registro de um
gentilico contendo o termo Cachaca? Caso seja possivel, somos contrarios a
possibilidade de registro de gentilicos ou do termo Cachaga compor gentilicos,
pelo fato da CACHACA ndo ser um produto. Além disso, tal permissdo tera
impacto negativo nas acOes e estratégias de protecdo e promogéo da IG Cachaca,
instituida pelo Decreto 4062/2001.

Sugestao recusada.

A Resolucéo n° 105, de 31 de outubro de 2016, que aprovou o Regulamento de
Uso da IG “Cachaga”, prevé em seu art. 24 que:

Art. 24. As IndicacBes Geograficas, nas espécies de indicagdo de procedéncia
ou denominagao de origem, registradas junto ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), ou novos pedidos de registro, nos termos dos
artigos 176 a 182 da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996, e das normas
administrativas que estabelecem as condic@es de registro, para o produto
aguardente de cana, poderdo fazer uso da Indica¢do Geografica “Cachaga”,
atendendo as exigéncias deste regulamento de uso.

Uma vez que o 8§3° do art. 2° dessa IN diz que o nome geogréafico ou seu
gentilico pode vir acompanhado de nome do produto ou do servigo, o0 Comité
considera que o item ja se encontra suficientemente claro.
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Manifestagoes ao artigo 42

Consortium for Common Food Names (CCFN) - Senior Director

Proposta Resposta

Sugestéo: Sugestao recusada.
Alterar a secdo a seguir:

“I. Um nome geografico ou nome de lugar, ou qualquer componente individual |O Comité considera redundante a distin¢ao entre nome geografico e nome de
de um termo multi-componente que seja um nome comum”, lugar. A definicdo de nome geogréfico consta das Notas Técnicas INPI/CPAPD
n°04/2017 e n° 05/2017. Por sua vez, a proibicdo de registro de termo de uso
comum esté disposta na Nota Técnica INPI/CPAPD n° 06/2017.

Justificativa:

Com o objetivo de deixar esta disposicdo de acordo com a alteragdo proposta no
artigo 2 °, no que diz respeito a definicdo de nome comum.

Sugestéo: Sugestao recusada.

Adicione o texto seguinte a lista de termos ndo passiveis de registro e mais um

paragrafo final: ) ) )
No Brasil, ndo ha qualquer vedagéo prevista na LP1 em relacéo ao registro de 1G

“V. nome de uma marca registrada que seja objeto de uma boa-fé préexistente com base em marca anterior.

aguardando solicitacéo ou registro no Brasil, e ) ) o ) o
O registro de uma marca em vigor ndo impede o registro de indicagédo

VI. nome de uma marca registrada preexistente, cujos direitos foram adquiridos  geogréafica. Isto é, a exclusividade advinda do registro da marca é conferida
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de acordo com as leis do Brasil.

Um nome que ndo se enquadre no significado de ‘indicacdo geografica’,
conforme definido nesta Instrugdo Normativa, ndo estara sujeito a registro”.

Justificativa:

Os artigos 15 e 16 do TRIPS estabelecem que o titular de uma marca registrada
terd o direito exclusivo de impedir que terceiros, sem 0 seu consentimento,
utilizem, em transacOes comerciais, sinais idénticos ou semelhantes - inclusive
IGs - idénticos ou semelhantes aqueles em uso com relagdo a marca a qual esta
registrada. Este direito deve ser estendido as aplicacdes de boa-fé, de acordo com
a convencao de Paris e o Acordo TRIPS.

perante outras marcas, mas ndo perante indicacdes geograficas.

O INPI, enquanto entidade integrante da Administracdo Publica, deve se ater ao
que esta previsto em Lei. Portanto, a alteracéo sugerida somente pode ser
realizada por via legislativa.

Com respeito ao questionamento sobre “nome que ndo se enquadre no
significado de ‘indicagdo geografica’”, o0 Comité considera que a redacéo
proposta nos artigos 1° a 4° da nova IN sdo suficientemente claros ao
determinarem o que € registravel como IG.

33



MINISTERIO DA INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAGCOES GEOGRAFICAS

Instituto Brasileiro da Cachaca - IBRAC

Proposta Resposta

Sugestéo: Sugestao recusada.
Inclusdo da palavra “protegida’:

IV - homénimo a Indica¢io Geografica ja registrada ou protegida no Brasil, para  No Brasil, 0 registro de uma IG via procedimento administrativo no INPI,
assinalar produto ou servigo idéntico ou afim, salvo quando houver diferenciacdo garante a mesma a protecao conferida segundo a LPI.

substancial no signo distintivo. ) o . )
Por sua vez, I1Gs protegidas via instrumentos juridicos, tais como decretos e

acordos internacionais, estdo protegidas conforme a protecdo constante no teor

. do instrumento.
Justificativa:

) ) ) Portanto, cabe ao INPI zelar pelos atos sob seu controle, isto é, por seus atos
Considerando que a IG CACHACA foi protegida pelo Decreto 4062/2001, administrativos, dentre os quais o ato registral.
independente do registro da mesma junto ao INPI, entendemos ser importante
que o artigo também proteja a IG Cachaga, independente do registro da mesma  Além disto, o INPI dispds através da Resolugdo n° 105, de 31 de outubro de
junto ao INPI. 2016 relativa ao Regulamento de Uso da IG “Cachaga”, em seu art. 24 que:

Art. 24. As IndicacBes Geograficas, nas espécies de indicagdo de procedéncia
ou denominagao de origem, registradas junto ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), ou novos pedidos de registro, nos termaos dos
artigos 176 a 182 da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996, e das normas
administrativas que estabelecem as condigdes de registro, para o produto
aguardente de cana, poderdo fazer uso da Indicacdo Geografica “Cachaga”,
atendendo as exigéncias deste regulamento de uso.
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SEBRAE NACIONAL
Proposta Resposta
Sugestéo: Sugestao recusada.

I - nome de uma variedade vegetal, cultivada ou ndo, que esteja registrada como
cultivar, ou que seja de uso corrente ou existente no territorio brasileiro na data
do pedido, exceto nos casos em que 0 nome geografico, igual ao nome de uma
variedade vegetal, tenha sido atribuido ao pais, cidade, regido ou localidade de
seu territorio, antes do registro da cultivar de mesmo nome;

Justificativa:

Il. Tendo em vista que a reputacdo/notoriedade da regido pode, em algumas
ocasides, preceder o registro da cultivar com 0 mesmo nome, esse nao deve ser
um impeditivo para o reconhecimento da Indicacdo Geogréfica (regido ja era
reconhecida antes do registro da cultivar). Além disso, entende-se que esta sendo
criada uma obrigagdo ndo prevista em lei.

Exemplos de IG registradas com 0 mesmo nome da cultivar: IG Séo Bento de
Urania — cultivar: Sdo Bento; IG: Sabara — cultivar: Sabara.

Considerou que se o nome geografico é igual ao nome de uma variedade vegetal,
obviamente ele ja é utilizado comumente para designar um vegetal, que pode
estar intrinsecamente ligado ao produto ou servigo objeto da IG.

Em tal caso, haveria infringéncia ao art. 180 da LPI, ndo podendo ser apropriado
como indicacdo geografica por este ter se tornado de uso comum, designando
produto ou servigo.
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ABAPI
Proposta Resposta
Sugestéo: Sugestao recusada.

Inciso 1V - Substituir “ja registrada no Brasil” por “reconhecida no Brasil”.

Justificativa:

Nem todas as IGs estdo registradas; o registro é meramente declaratorio; a LPI
ndo condiciona a protec¢éo ao registro e sim ao reconhecimento.

A Lei n®9.279, de 14 de maio de 1996 — LPI, no paragrafo Unico do art. 182, diz
que “o INPI estabelecera as condic¢des de registro das IG”.

Uma IG, para ser reconhecida como tal no Brasil, deve se submeter a um
processo administrativo perante o INPI, a quem cabe indeferir ou conceder o
respectivo registro.

Além disso, uma vez que o registro de uma IG é de natureza declaratéria, e ndo
constitutiva, cabe ao INPI reconhecer uma situag&o juridica pré-existente, motivo
pelo qual se fala em reconhecimento via registro. Desta forma, o registro, por
esta via administrativa, garante a 1G a prote¢éo conferida segundo a LPI.

Por sua vez, IGs protegidas via instrumentos juridicos, tais como decretos e
acordos internacionais, estdo protegidas conforme a protecdo constante no teor
do instrumento.
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GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Recomendamos que o INPI reveja o artigo 4° para impedir que termos genéricos
(ou nomes comuns) e termos anteriormente protegidos por marcas recebam
protecdo ou reconhecimento como IG. E fundamental assegurar que a concessio
de reconhecimento ou protecdo das IG ndo prive as partes interessadas da
possibilidade de usar nomes comuns e que a concessao de reconhecimento ou
protecdo das IG néo viole direitos anteriores.

Justificativa:

O artigo 4° identifica os termos “ndo suscetiveis” de registro, incluindo nomes
geograficos de “uso comum” e onde “o0 mesmo nome da indicagdo geografica ja
[esta] registrado no Brasil”. Pedimos a gentileza de confirmar que o paragrafo |
do artigo 4° se refere a nomes comuns ou termos genéricos que ja estdo sendo
usados por terceiros no Brasil. Além disso, favor confirmar que o paragrafo IV
do artigo 4° se refere a todos os direitos anteriores detidos por terceiros no Brasil,
incluindo os casos em que uma empresa tem uma marca que inclui o nome de
um local.

Sugestao recusada.

O Comité considera que o inciso | do art. 4° da proposta da nova Instrugao
Normativa possui dispositivo que veda suficientemente o registro de termos de
uso comum como Indicacéo Geografica.

A definicdo de “termo de uso comum” adotada pelo INPI esta disposta na Nota
Técnica INPI/CPAPD n° 06/2017.

No mesmo sentido, ndo ha exclusividade de termos genéricos, pois a lei garante
0 uso exclusivo do nome geografico e sua representacdo nos termos do art.179 da
LPI, in verbis:

Art. 179. A protecao estender-se-a a representacado grafica ou figurativa da
indicacdo geografica, bem como a representacéo geografica de pais, cidade,
regido ou localidade de seu territdrio cujo nome seja indicagdo geogréfica.

No Brasil, ndo ha qualquer vedagao prevista na LPI1 em relagdo ao registro de I1G
com base em marca anterior.

O registro de uma marca em vigor ndo impede o registro de indicagdo
geogréfica. Isto €, a exclusividade advinda do registro da marca é conferida
perante outras marcas, mas ndo perante indicagfes geograficas.

O INPI, enquanto entidade integrante da Administracdo Publica, deve se ater ao
que esta previsto em Lei. Portanto, a alteracéo sugerida somente pode ser
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realizada por via legislativa.

N&o é o escopo desta nova IN discorrer acerca dos limites e das possibilidades de
registro por meio de acordos internacionais, sendo o objetivo apenas a
regulamentacéo do processamento e da andlise de registros solicitados
formalmente por meio de deposito direto no INPI.
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SINDISEP R]
Proposta Resposta
Sugestéo: Sugestao recusada.

I - nome geografico, que houver se tornado de uso comum, designando produto
Ou Servico;

Justificativa:

Os artigos 177 e 178 da Lei 9.279/96 definem que o objeto a ser protegido pela
indicacdo de procedéncia ou pela denominagao de origem é o “nome geografico
de lugar”, ou seja, é o nome proprio do lugar, um SUBSTANTIVO
MASCULINO, o que ndo pode jamais ser confundido com um ADJETIVO, que
¢ o caso do “gentilico” (adjetivo) indicado na instru¢do normativa.

Nome geogréafico é o que da nome a um determinado lugar. Gentilico € o que
designa a pessoa ou coisa originaria de um determinado local. Ou seja, sdo
definigBes incompativeis.

O estabelecimento do entendimento expresso na minuta de Instrucdo Normativa,
que parece indicar que o gentilico pode ser o objeto do registro, desrespeita o
sentido restritivo da lei e, na prética, extrapola a competéncia legal do INPI de
estabelecer as condi¢des do registro, que devem se atentar, de forma restritiva
(principio da legalidade estrita) a letra da lei, ndo cabendo inovar nem criar
direitos por ela ndo previstos.

Ademais, tal medida expde os servidores do INPI ao conflito de normas e, via de
consequéncia, a processos administrativos e/ou judiciais em sua atividade

A inclusdo dos gentilicos a IN € balizada pelo Parecer n° 00001/2018/CGPI/PFE-
INPI/PGF/AGU:

55. E se for adotada esta nova forma de aplicacdo dos arts. 177 e 178 da LPl,
exsurge a necessidade de reviséo dos atos normativos internos do INPI que
disciplinam o procedimento de pedido de concessao de indicacio geografica,
justamente para que seja contemplado o nome gentilico. E importante que a
interpretacdo ora sugerida tenha a maior divulgacado possivel, justamente para
gue seja objeto de um processo critico, uma decorréncia ldgica do regime
democrético e com o que se trilhara o caminho da seguranga juridica prevista
no art. 5° da Constituicéo.

(.)

61. Por tudo quanto exposto, chega-se a conclusado de que, de fato, pedidos de
indicagéo geografica que fagam aluséo a nomes gentilicos merecem, tanto
quanto pedidos apoiados em topbnimos, a protecao conferida pelos art. 177 e
178, da LPI, ao passo que, por outro lado, pedidos lastreados em nomes nao
geogréficos estao situados fora do espectro de protegdo da legislacao brasileira,
uma vez que nao admitida, afinal, qualquer forma de interpretacéo que
contrarie frontalmente o texto legal.
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profissional, uma vez que a disposi¢do normativa conflitaria com a Lei 9.279 e a
lei 8.112, do regime juridico dos servidores publicos impde a observancia estrita
da lei e regulamentos (inciso I, art.116).

Razdo esta, pela qual sustentamos a exclusao desta referéncia a gentilicos.
Ver:

http://www.ngb.ibge.gov.br/default.aspx?pagina=nomesgeograficos
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Manifestacoes ao artigo 5¢

Sylvio do Amaral (Advogado OAB/SP)

Proposta Resposta

Sugestéo: Sugestao recusada.
Art 5° e 6° substitui¢do processual

Em regra, a previsdo para se requerer o registro de uma Indicacdo Geografica no

o INPI, atuando como substituo processual, é ser pessoa juridica representativa da
Justificativa: coletividade.

Somente a pessoa juridica deve representar a regido inclusive e principalmente

por razdes préticas.
Excepcionalmente, ha a possibilidade de o pedido ser requerido por pessoa
fisica, conforme estipula 0 83° do art. 5° da IN.

Em se tratando do art. 6° da IN, é direito de todo produtor ou prestador de
servico estabelecido na area, que cumpra o caderno de especificacdes e se sujeite
ao controle pelo uso da indicacdo geografica. Nao se pode, portanto, restringir
esse direito, sendo em virtude de lei.

Sugestao: Manifestacdo nédo conhecida.

Esta Instrucdo Normativa pode ser um exemplo para 0 mundo e nao é!!

O contetdo desta manifestacdo nao se refere expressamente a nenhum
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[e-mail] [telefone]

Justificativa:

Tenho muito mais a dizer. Peco um encontro pessoal o que dizer das marcas
dentro da 1G? E o que dizer de pequenos detalhes de produgéo que ndo sdo 0s

mais!!

dispositivo da norma. Aplica-se o §3° do art. 2° da Consulta Publica n° 04, de 05
de novembro de 2018, eis que contraria 0 §1°, ndo versando sobre a matéria
objeto de artigo da IN.
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Kelly Bruch
Proposta Resposta
Sugestéo: Sugestao recusada.

81° Compreende-se como pessoa juridica representativa da coletividade a
associagéo, o sindicato, a cooperativa, ou qualquer outra entidade que venha a
ser reconhecida por lei como substituta processual.

Justificativa:

Materialmente a cooperativa também tem a capacidade de representar seus
cooperados na solicitacdo de uma IG, como ja se reconhecer no caso da IP
Witmarsum, bem como pode ser verificado na Lei 5764/1971 e nos art. 1093 e
1094 do Cédigo Civil. Além de ter a peculiaridade de ter como principio a
adesdo “portas abertas”, sem poder impor legalmente qualquer condi¢ao
pecunidria (joia) ou outra que ndo seja a mesma para todos os cooperados, 0 que
permite uma livre adesdo sem discriminag&o.

O Comité ndo entende ser pertinente justificar a inclusdo de cooperativa no
referido dispositivo. Estas, por lei, ndo podem atuar nem como representantes,
nem como substitutos processuais, até o presente momento.

No exemplo mencionado na justificativa, a cooperativa se constitui como Unica
produtora estabelecida na regido. Trata-se, portanto, de excepcionalmente
prevista no §3° do art. 5° da IN.

Adicionalmente cumpre informar que o artigo sofreu alteracdo da redagao

Art. 5° Podem requerer registro de Indica¢oes Geogrdficas, na qualidade de
substitutos processuais, a associa¢do, o sindicato, ou qualquer outra entidade
que possa atuar como tal em razdo da lei.

§1° O substituto processual deve estar estabelecido no respectivo territorio e ser
representativo da coletividade legitimada a requerer o registro da indicagdo

geogridfica.
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Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta

Resposta

Sugestéo:

§1° Compreende-se como pessoa juridica representativa da coletividade a
associagdo, o sindicato, a cooperativa, ou qualquer outra entidade que venha a
ser reconhecida por lei como substituta processual.

Justificativa:

Materialmente a cooperativa também tem a capacidade de representar seus
cooperados na solicitacdo de uma IG, como ja se reconhecer no caso da IP
Witmarsum, bem como pode ser verificado na Lei 5764/1971 e nos art. 1093 e
1094 do Cédigo Civil. Além de ter a peculiaridade de ter como principio a
adesdo “portas abertas”, sem poder impor legalmente qualquer condi¢ao
pecunidria (joia) ou outra que ndo seja a mesma para todos os cooperados, 0 que
permite uma livre ades&o sem discriminagé&o.

Sugestao recusada.

O Comité ndo entende ser pertinente justificar a inclusdo de cooperativa no
referido dispositivo. Estas, por lei, ndo podem atuar nem como representantes,
nem como substitutos processuais, até o presente momento.

No exemplo mencionado na justificativa, a cooperativa se constitui como Unica
produtora estabelecida na regido. Trata-se, portanto, de excepcionalmente
prevista no §3° do art. 5° da IN.

Adicionalmente cumpre informar gque o artigo sofreu alteragdo da redagéo

Art. 5°. Podem requerer registro de Indicagoes Geogrdficas, na qualidade de
substitutos processuais, a associa¢do, o sindicato, ou qualquer outra entidade
que possa atuar como tal em razdo da lei.

§1° 0 substituto processual deve estar estabelecido no respectivo territorio e ser
representativo da coletividade legitimada a requerer o registro da indica¢do

geogrdfica.
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Comissao Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta

Resposta

Sugestéo:

§1° Compreende-se como pessoa juridica representativa da coletividade a
associagdo, o sindicato, a cooperativa, ou qualquer outra entidade que venha a
ser reconhecida por lei como substituta processual.

Justificativa:

Materialmente a cooperativa também tem a capacidade de representar seus
cooperados na solicitacdo de uma IG, como ja se reconhecer no caso da IP
Witmarsum, bem como pode ser verificado na Lei 5764/1971 e nos art. 1093 e
1094 do Cédigo Civil. Além de ter a peculiaridade de ter como principio a
adesdo “portas abertas”, sem poder impor legalmente qualquer condigao
pecunidria (joia) ou outra que ndo seja a mesma para todos os cooperados, 0 que
permite uma livre ades&o sem discriminagé&o.

Sugestao recusada.

O Comité ndo entende ser pertinente justificar a inclusdo de cooperativa no
referido dispositivo. Estas, por lei, ndo podem atuar nem como representantes,
nem como substitutos processuais, até o presente momento.

No exemplo mencionado na justificativa, a cooperativa se constitui como Unica
produtora estabelecida na regido. Trata-se, portanto, de excepcionalmente
prevista no §3° do art. 5° da IN.

Adicionalmente cumpre informar gque o artigo sofreu alteragdo da redagéo

Art. 5°. Podem requerer registro de Indicagoes Geogrdficas, na qualidade de
substitutos processuais, a associa¢do, o sindicato, ou qualquer outra entidade
que possa atuar como tal em razdo da lei.

§1° 0 substituto processual deve estar estabelecido no respectivo territorio e ser
representativo da coletividade legitimada a requerer o registro da indica¢do

geogrdfica.
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Consortium for Common Food Names (CCFN) - Senior Director

Proposta

Resposta

Sugestéo:
Nova redagdo proposta:

As seguintes pessoas tem o direito de apresentar um pedido de registro de uma
indicacdo geografica:

(a) uma pessoa que exerce uma atividade como produtor na area geografica
identificada no pedido com relacdo as mercadorias especificadas na solicitacéo;

(b) uma entidade legal (organizagdo ou associagdo) representando a coletividade
legitima de tais pessoas; ou

(c) uma autoridade competente responsavel pelo registro original da indicagdo
geografica para a qual o registro é pedido.

A intervencdo de um governo estrangeiro em nome de seus cidaddos ndo pode
ser exigida como condi¢do para solicitar a protecdo de uma indicagéo
geografica.”

Justificativa:

Consideramos importante permitir que autoridades estrangeiras ou governos
atuem como solicitantes para o registro de uma IG, ao mesmo tempo em que
asseguramos que tal possibilidade permanega como uma opgéo e ndo se torne
uma obrigacé&o.

Sugestao recusada.

Somente podem atuar como requerente de registros de IG estrangeiras no Brasil
aqueles que séo legitimados a requerer o registro no pais de origem.

Dessa forma, caso autoridades publicas/governos sejam considerados legitimos
para o pedido do registro no pais de origem da IG, ndo haverad impedimento a
gue essa mesma autoridade ou governo atue como requerente do registro no
Brasil.

Adicionalmente cumpre informar que o artigo sofreu alteracdo da redagao

Art. 5° Podem requerer registro de Indica¢oes Geogrdficas, na qualidade de
substitutos processuais, a associa¢do, o sindicato, ou qualquer outra entidade
que possa atuar como tal em razdo da lei.

§1° O substituto processual deve estar estabelecido no respectivo territorio e ser
representativo da coletividade legitimada a requerer o registro da indicagdo

geogridfica.
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Instituto Brasileiro da Cachaca - IBRAC

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Inclusdo do item VI: VI — Gentilicos que contenham Indicagdes Geogréficas ja
registradas ou protegidas no Brasil;

Justificativa:

Considerando que ja existem IG’s protegidas (exemplo Cachaca) que poderdo ser
alvo de pedidos registros como parte de gentilicos, entendemos que esses
gentilicos ndo poderao ser alvo de registros.

Sugestao recusada.

A Resolucédo n° 105, de 31 de outubro de 2016, que aprovou o Regulamento de
Uso da IG “Cachaga”, prevé em seu art. 24 que:

Art. 24. As IndicacBes Geograficas, nas espécies de indicagdo de procedéncia
ou denominagao de origem, registradas junto ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), ou novos pedidos de registro, nos termos dos
artigos 176 a 182 da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996, e das normas
administrativas que estabelecem as condigdes de registro, para o produto
aguardente de cana, poderdo fazer uso da Indicagdo Geografica “Cachaga”,
atendendo as exigéncias deste regulamento de uso.

Uma vez que o0 83° do art. 2° dessa IN diz que o nome geogréafico ou seu
gentilico pode vir acompanhado de nome do produto ou do servi¢o, o Comité
considera que o item ja se encontra suficientemente claro.
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SEBRAE NACIONAL
Proposta Resposta
Sugestéo: Sugestao recusada.

Art. 5°. Pode requerer registro de Indicagdes Geogréficas, na qualidade de
substituto processual, a pessoa juridica estabelecida no respectivo territorio,
representativa da coletividade legitimada ao uso exclusivo do nome geogréafico e
constituida pelos préprios produtores ou prestadores de servicos.

Justificativa:

O texto no plural pode induzir o produtor a entender que mais de uma pessoa
juridica pode atuar como substituto processual.

O verbo encontra-se no plural tendo em vista ter sido considerado que podem
existem diversas entidades com legitimidade para atuar como substituto
processual da coletividade produtora ou prestadora de servico. Julga-se ser um
tanto improvavel que duas entidades atuem como substitutos processuais em um
pedido de reconhecimento do mesmo nome geografico, para 0 mesmo territorio e
para 0 mesmo produto sem gue uma tome conhecimento do pedido da outra.

Adicionalmente cumpre informar que o artigo sofreu alteracdo da redagao

Art. 5°. Podem requerer registro de Indicagoes Geogrdficas, na qualidade de
substitutos processuais, a associa¢do, o sindicato, ou qualquer outra entidade
que possa atuar como tal em razdo da lei.

§1° O substituto processual deve estar estabelecido no respectivo territorio e ser
representativo da coletividade legitimada a requerer o registro da indica¢do

geogridfica.
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Mariana Marinho e Silva

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Art. 5°. Podem requerer registro de Indicacdes Geogréaficas, na qualidade de
substitutos processuais, a associacdo, o sindicato, ou qualquer outra entidade que
venha a ser reconhecida por lei como substituta processual.

§1° O substituto processual deve estar estabelecido no respectivo territério e ser
representativo da coletividade legitimada ao uso do nome geografico.

82° O quadro social do substituto processual deve ser formado total ou
predominantemente por produtores ou prestadores de servigo legitimados ao uso
da indicacdo geogréfica.

83° Os filiados eventualmente ndo enquadrados como produtores ou prestadores
de servigo referidos no §2° devem participar de etapa da cadeia produtiva do
respectivo produto ou servico.

84° Na hipdtese de existir no local um unico produtor ou prestador de servico,
pessoa fisica ou juridica, tendo legitimidade ao uso da Indicacdo Geogréfica,
estara 0 mesmo autorizado a requerer o registro da Indicacdo Geogréfica.

Justificativa:
Reorganizacéo do caput e paragrafo primeiro a fim de tornar o texto mais claro.

Inclusdo dos paréagrafos 2° e 3° a fim de garantir que o substituto processual esta
de fato representando os produtores ou prestadores de servico.

Sugestao parcialmente aceita, com a alteragéo da redacéo

Art. 5°. Podem requerer registro de Indicacdes Geogréficas, na qualidade de
substitutos processuais, a associacao, o sindicato, ou qualquer outra entidade
gue possa atuar como tal em razdo da lei.

§1° O substituto processual deve estar estabelecido no respectivo territorio e ser
representativo da coletividade legitimada a requerer o registro da indicagéo
geografica.

§2° O quadro social do substituto processual deve ser formado total ou
predominantemente por participantes da cadeia produtiva do respectivo produto
0U Servigo.

83° Na hipdtese de existir no local um Unico produtor ou prestador de servi¢o
tendo legitimidade ao uso da Indicacdo Geografica, estara 0 mesmo autorizado
a requerer o registro.

84° Em se tratando de Indicacdo Geografica estrangeira ja reconhecida no seu
pais de origem, ou por entidades ou organismos internacionais competentes, 0
registro devera ser solicitado pelo requerente legitimado da Indicacio
Geogréfica no pais de origem.
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Reescrita do paragrafo 3° a fim de torn-lo mais claro e conciso.
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GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Recomendamos o esclarecimento deste ponto do artigo 5°. E importante que as
pessoas interessadas tenham conhecimento e oportunidade para se opor ou
buscar o cancelamento de qualquer reconhecimento ou protegédo das IG que seja
solicitada ou concedida.

Justificativa:

O paragrafo 3° do artigo 5° estabelece que, no caso de uma “indicagdo geografica
estrangeira”, o registro deve “ser solicitado pelo requerente legitimo da indicacéo
geografica no pais de origem”. Os Estados Unidos indagam se as disposicdes
desta Minuta, de acordo com o paragrafo 3 do Artigo 5, serdo aplicaveis a
quaisquer pedidos de protecdo ou reconhecimento de uma IG, incluindo IGs
propostas em uma lista ou através de troca de lista(s) por um parceiro comercial
buscando ou negociando um acordo comercial.

Sugestao recusada.

No Brasil, ndo ha qualquer previsao de cancelamento de registro de uma
indicacdo geogréfica. O INPI, enquanto entidade integrante da Administracéo
Publica, deve se ater ao que esta previsto em Lei.

O Comité considera que o conhecimento e oportunidade para se opor a um
pedido de registro de indicagdo geografica esta previsto na hipotese de
manifestacdo de terceiros, nos termos do art. 12 da presente minuta.
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Manifestacoes ao artigo 62

Kelly Bruch
Proposta Resposta
Sugestéo: Sugestao recusada.

Art. 6°. N&o podera haver obice ao uso da Indicagdo Geogréfica por produtores
ou prestadores de servigo que ndo sejam vinculados ao substituto processual,
desde gue estejam estabelecidos no local, cumpram o regulamento de uso da
Indicacdo Geogréfica e estejam sujeitos ao controle definido.

Justificativa:

“Regulamento de uso” é o nome ja consagrado na literatura brasileira para este
documento e retrata de forma mais clara e objetiva seu contelido, pois um
caderno de especificacBes apenas apresenta semanticamente as especificagfes
técnicas de um produto, mas ndo permite aferir como isso sera aplicado.

Em que pese a expressao “Regulamento de uso” tenha sido o nome ja
consagrado na literatura brasileira para este documento, foi possivel verificar
empiricamente que tal expressdo causava confusdo com outro documento com
nome similar, o regulamento de utilizacdo. Esse é documento substancialmente
diferente da documentacdo referente as indicacdes geograficas, sendo obrigatério
para marcas coletivas, conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI:

“O pedido de registro de marca coletiva conterd regulamento de utilizagdo,
dispondo sobre condigoes e proibi¢des de uso da marca.”

Ademais, o termo “regulamento”, por defini¢do dicionarizada, ¢ uma disposi¢do
oficial com que se explica e se facilita a execucdo de uma lei ou decreto.

Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento a terminologia
comumente utilizada em outros paises que lidam com a matéria.
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Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Art. 6°. N&o podera haver obice ao uso da Indicacdo Geografica por produtores
ou prestadores de servigo que ndo sejam vinculados ao substituto processual,
desde gue estejam estabelecidos no local, cumpram o regulamento de uso da
Indicacdo Geogréafica e estejam sujeitos ao controle definido.

Justificativa:

“Regulamento de uso” é o nome ja consagrado na literatura brasileira para este
documento e retrata de forma mais clara e objetiva seu contelido, pois um
caderno de especificacBes apenas apresenta semanticamente as especificacfes
técnicas de um produto, mas ndo permite aferir como isso sera aplicado.

Sugestao recusada.

Em que pese a expressao “Regulamento de uso” tenha sido o nome ja
consagrado na literatura brasileira para este documento, foi possivel verificar
empiricamente que tal expressdo causava confusdo com outro documento com
nome similar, o regulamento de utilizacdo. Esse é documento substancialmente
diferente da documentacdo referente as indicacdes geograficas, sendo obrigatério
para marcas coletivas, conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI:

“O pedido de registro de marca coletiva conterd regulamento de utilizagdo,
dispondo sobre condigoes e proibi¢des de uso da marca.”

Ademais, o termo “regulamento”, por defini¢do dicionarizada, ¢ uma disposi¢do
oficial com que se explica e se facilita a execucdo de uma lei ou decreto.

Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento a terminologia
comumente utilizada em outros paises que lidam com a matéria.




MINISTERIO DA INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAGOES GEOGRAFICAS

Sugestao:

Art. 6 e outros onde aparece “Caderno de especificagdes Técnicas” substituir por
“regulamento de Uso”, Norma de Requisitos” ou “Norma de “especificagdes”.

Justificativa:

A palavra Caderno teve origem na Franca (cahier des charges), cuja expressao
data dos séculos XV1a XVIII (época do antigo regime), sendo usado a época
para definir a maneira como a madeira deveria ser cortada e tirada da floresta.
Esta expressdo é hoje utilizada nas indicac6es geogréaficas da Franga. Por
influéncia francesa, 0 mesmo ocorre no portugués de Portugal, que apropriou
esta designacgéo (Caderno de Especificagdes) para as indicagdes geograficas. Este
documento é chamado de Disciplinare di Produzione (em italiano) e Piego de
Condiciones (em espanhol).

De maneira diversa, no portugués do Brasil, o termo Caderno ou Caderneta de
Campo hoje é de pleno uso para identificar o documento utilizado para o registro
de operagdes e procedimentos adotados em atividades agropecuarias (ex.: na
producgdo organica, na producéo integrada, etc.). N&o se refere, portanto a um
documento pronto, mas ao que deve receber anotagdes dindmicas, objetivando
manter o registro do que é feito ao longo do tempo (ideia de registro, verificacdo
e controle).

Por este motivo, entende-se que o termo Caderno (Caderno de Especificactes
Técnicas) ndo é adequado para traduzir o que tem sido historicamente utilizado
para identificar no Brasil o documento do “Regulamento de Uso” de uma IG.
Este é um documento que estabelece, a priori ao registro de uma IG, os

Sugestéo recusada.

Em que pese a expressao “Regulamento de uso” tenha sido o nome ja
consagrado na literatura brasileira para este documento, foi possivel verificar
empiricamente que tal expresséo causava confusdo com outro documento com
nome similar, o regulamento de utilizacdo. Esse € documento substancialmente

diferente da documentag&o referente as indicagdes geograficas, sendo obrigatorio

para marcas coletivas, conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI

“O pedido de registro de marca coletiva conterad regulamento de utilizagdo,
dispondo sobre condigdes e proibi¢oes de uso da marca.”

Ademais, o termo “regulamento”, por defini¢ao dicionarizada, ¢ uma disposi¢ao
oficial com que se explica e se facilita a execucdo de uma lei ou decreto.

Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento a terminologia
comumente utilizada em outros paises que lidam com a matéria.
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requisitos para os produtos ou servigos de uma IG, bem como explicita outras
informacGes relativas a gestdo, ao controle e a protecdo de uma IG, incluindo
elementos ndo exclusivamente técnicos.

Por isto recomendamos nao adotar o nome “Caderno de Especificagdes
Técnicas” e sim, Regulamento de Uso (entendemos que este documento poderia,
eventualmente, também ser chamado de “Norma de Requisitos” ou “Norma de
Especificagdes” (do produto ou servigo da IG tal).
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Comissao Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Art. 6°. N&o podera haver 6bice ao uso da Indicacdo Geogréfica por produtores
ou prestadores de servigo que ndo sejam vinculados ao substituto processual,
desde gue estejam estabelecidos no local, cumpram o regulamento de uso da
Indicacdo Geogréfica e estejam sujeitos ao controle definido.

Justificativa:

“Regulamento de uso” é o nome ja consagrado na literatura brasileira para este
documento e retrata de forma mais clara e objetiva seu conteido, pois um
caderno de especificacBes apenas apresenta semanticamente as especificacfes
técnicas de um produto, mas nao permite aferir como isso sera aplicado.

Sugestao recusada.

Em que pese a expressdo “Regulamento de uso” tenha sido o nome ja
consagrado na literatura brasileira para este documento, foi possivel verificar
empiricamente que tal expresséo causava confusdo com outro documento com
nome similar, o regulamento de utilizagdo. Esse é documento substancialmente
diferente da documentac&o referente as indicagdes geograficas, sendo obrigatorio
para marcas coletivas, conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI:

“O pedido de registro de marca coletiva conterd regulamento de utilizagdo,
dispondo sobre condigdes e proibic¢bes de uso da marca.”

Ademais, o termo “regulamento”, por defini¢do dicionarizada, ¢ uma disposi¢do
oficial com que se explica e se facilita a execucdo de uma lei ou decreto.

Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento a terminologia
comumente utilizada em outros paises que lidam com a matéria.
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Consortium for Common Food Names (CCFN) - Senior Director

Proposta

Resposta

Sugestéo:
Adicionar novo paragrafo ou artigo 6.bis:

“Sujeito as disposi¢oes desta Instrugdo Normativa, o registro de uma indicagao
geografica proporcionara protecao contra os seguintes atos:

(a) A utilizacdo de uma indicacdo geografica registrada em relacéo a quaisquer
mercadorias que ndo sejam originadas no local indicado pela indicagéo
geografica; ou

(b) O uso de qualquer meio na designacdo ou apresentacdo de um bem que
indique ou sugira que o bem em questdo se origine em uma area geografica
diferente do verdadeiro lugar de origem de uma maneira que engane o publico
quanto a origem geografica do bem;"

Justificativa:

Consideramos importante definir claramente os direitos adquiridos através do
registro da IG, em consonéncia com os direitos reconhecidos no artigo 22.2 do
Acordo TRIPS.

Sugestao recusada.

O Comité entende que a sugestdo apresentada ja se encontra prevista no Capitulo
V, artigos 192 a 194 da LPI, que dispde sobre os crimes contra indicagdes
geogréficas e demais indicacgdes.
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SEBRAE NACIONAL
Proposta Resposta
Sugestao: Sugestao parcialmente aceita com alteracdo do texto

N&o podera haver obice ao uso da Indicagdo Geografica por produtores ou
prestadores de servi¢o que ndo sejam vinculados ao substituto processual, desde
gue estejam estabelecidos no local, cumpram o caderno de especificagdes
técnicas e estejam sujeitos ao controle definido, mesmo que ndo estejam
vinculados ao substituto processual.

Justificativa:

Melhoria da redacéo do texto para facilitar o entendimento.

N&o houve mudanga no mérito, apenas na estrutura. A nova redagéo se apresenta
mais de acordo com os padr6es juridicos, onde o paragrafo Unico detalha uma
disposicao encontrada no caput.

Art. 6° Poderdo usar a Indicacdo Geografica os produtores e prestadores de
servigos estabelecidos no local, desde que cumpram as disposi¢des do caderno
de especificagoes técnicas e estejam sujeitos ao controle definido.

Paragrafo unico. A auséncia de vinculo do produtor ou do prestador de servigo
com o substituto processual ndo configura obice ao uso da Indicagcdo
Geogrdfica.
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Mariana Marinho e Silva

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Art. 6° Poderao usar a Indicacdo Geografica os produtores e prestadores de
servigos estabelecidos no local, desde que cumpram as disposi¢oes do caderno
de especificagdes técnicas e estejam sujeitos ao controle definido.

Paragrafo tinico. A auséncia de vinculo do produtor ou do prestador de servigo
com o substituto processual ndo configura obice ao uso da Indicagao Geografica.

Justificativa:

Reorganizacédo do art. 6° em caput e pardgrafo tnico a fim de melhorar a clareza
e entendimento.

Sugestao aceita.

A estrutura sugerida se apresenta mais de acordo com os padrdes juridicos, onde
o0 paragrafo Unico detalha uma disposi¢do encontrada no caput. Nao houve
mudanga no mérito, apenas na estrutura. De fato a nova redagdo é mais clara.
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ABAPI
Proposta Resposta
Sugestéo: Sugestao recusada.

Remover “cumpram o caderno ... até controle definido”.

Incluir no final do texto o seguinte: ... excetuado o uso da representacdo grafica
correspondente.

Justificativa:

O artigo 182 da LPI ndo estabelece qualquer condicéo adicional ao uso por
produtores e prestadores de servigos estabelecidos no local

Conforme disp6e o art. 7°, inc. 11, da IN em consulta, o caderno de especificacdes
contera: 0 nome geografico que se quer proteger; a descri¢ao do produto ou
servico objeto da IG; a delimitacdo da area geografica; em se tratando de IP, a
descri¢do do processo pelo qual o nome geogréfico se tornou conhecido; em se
tratando de DO, a descri¢do das qualidades ou caracteristicas do produto ou
servico; a descri¢do dos mecanismos de controle; as condi¢des e proibicdes de
uso da IG e, eventuais sangdes aplicaveis.

Por sua vez o controle destina-se a fazer com que tanto produtores e prestadores
de servigos, assim como 0s respectivos produtos e servigos, estejam de acordo
com o estipulado no caderno de especificacdes.

Portanto, ndo se busca criar obstaculos ou estabelecer novas condic¢Ges para o
uso da IG por parte dos produtores ou prestadores de servicos estabelecidos na
area, e sim adequar o uso da IG com a sua finalidade.

Em relacéo ao direito de uso da representacdo grafico-figurativa da IG, esse
pertence a todo produtor ou prestador de servico estabelecido na area, que
cumpra o caderno de especificagdes e se submeta ao controle.

Cabe ainda apontar que conforme o art. 179 da LPI

“a prote¢do estender-se-a a representacdo grafica ou figurativa da indicacdo
geograéfica, bem como a representacdo geografica de pais, cidade, regido ou
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localidade de seu territorio cujo nome seja indicagdo geogrdfica”.

No entanto, cumpre ressaltar que houve altera¢éo do texto. N&o ocorreu
mudanga no mérito, apenas na estrutura. A nova redacdo se apresenta mais de
acordo com os padrdes juridicos, onde o paragrafo unico detalha uma disposi¢éo
encontrada no caput.
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GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Proposta

Resposta

Sugestéo:

O artigo 6° refere-se aos fabricantes ou prestadores de servigos que séo de uma
regido ou localidade geografica, mas que ndo sdo membros da “associacao
coletiva ou sindicato” do artigo 5°? Recomendamos que o INPI reveja o artigo
6° para maior clareza.

Justificativa:

O artigo 6° estabelece que “os fabricantes produtores ou prestadores de servigos
que ndo estejam vinculados ao substituto processual” podem usar a IG desde que
cumpram determinadas especificagcGes. De acordo com a atual redagéo, ndo esta
claro quem sdo esses fabricantes ou prestadores de servigos. No artigo 21,
“substituto processual” parece significar a parte que depositou o pedido de
registro da IG no INPI.

Sugestao parcialmente aceita com alteracdo do texto

N&o houve mudanga no mérito, apenas na estrutura. A nova redagéo se apresenta
mais de acordo com os padr6es juridicos, onde o paragrafo Unico detalha uma
disposicao encontrada no caput.

Art. 6° Poderdo usar a Indicacdo Geografica os produtores e prestadores de
servigos estabelecidos no local, desde que cumpram as disposi¢des do caderno
de especificagoes técnicas e estejam sujeitos ao controle definido.

Paragrafo unico. A auséncia de vinculo do produtor ou do prestador de servigo
com o substituto processual ndo configura obice ao uso da Indicagdo
Geogrdfica.
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Manifestagdes ao artigo 72

Sylvio do Amaral (Advogado OAB/SP)

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Art 7° ndo se trata de produto e sim de um bem. A doutrina fugiu deste tema. Ha
perguntas aqui e acola sem definicdo; o que emana de uma IG é um bem nunca
um produto. Produtos sdo manufaturados com marca prépria pelos integrantes da
IG.

Justificativa:
O art 22 do TRIPS tem um erro de traducdo: good é bem, ndo € produto!!!

Importante que meu livro seja analisado e compreendido na sua extensdo.

Sugestao recusada.

O Brasil, ao promulgar a Lei n°® 9.279, de 14 de maio de 1996 — LPI, atendeu ao
disposto no art. 22 do Acordo TRIPS, oficialmente traduzido para o portugués
como Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio (ADPIC).

Dessa forma, o art. 7° da IN encontra respaldo no disposto nos artigos 176, 177 e
178 da LPI.

Art. 176. Constitui indicacdo geogréfica a indicacdo de procedéncia ou a
denominagéo de origem.

Art. 177. Considera-se indicacao de procedéncia o nome geografico de pais,
cidade, regido ou localidade de seu territorio, que se tenha tornado conhecido
como centro de extracdo, producdo ou fabricacdo de determinado produto ou de
prestacé@o de determinado servigo.

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

O INPI, enquanto entidade integrante da Administracdo Publica, deve se ater ao
que esta previsto em Lei. Portanto, a alteracéo sugerida somente pode ser
realizada por via legislativa.
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Kelly Bruch
Proposta Resposta
Sugestéo: Sugestao recusada.

Il - Regulamento de uso da Indicagdo Geografica, no qual conste:

Justificativa:

“Regulamento de uso” é o nome ja consagrado na literatura brasileira para este
documento e retrata de forma mais clara e objetiva seu contetdo, pois um
caderno de especificacBes apenas apresenta semanticamente as especificacfes
técnicas de um produto, mas ndo permite aferir como isso sera aplicado.

Em que pese a expressao “Regulamento de uso” tenha sido o nome ja
consagrado na literatura brasileira para este documento, foi possivel verificar
empiricamente que tal expressdo causava confusdo com outro documento com
nome similar, o regulamento de utilizacdo. Esse é documento substancialmente
diferente da documentacdo referente as indicagdes geograficas, sendo obrigatério
para marcas coletivas, conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI:

“O pedido de registro de marca coletiva conterd regulamento de utilizagdo,
dispondo sobre condigoes e proibi¢des de uso da marca.”

Ademais, o termo “regulamento”, por definigdo dicionarizada, é uma disposic¢ao
oficial com que se explica e se facilita a execucdo de uma lei ou decreto.

Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento a terminologia
comumente utilizada em outros paises que lidam com a matéria.
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Sugestao:

e) Em pedido de Denominacdo de Origem, descrigéo das qualidades ou
caracteristicas do produto ou servigo que se devam exclusiva ou essencialmente
ao meio geografico, incluindo os fatores naturais e humanos, e seu processo de
obtencg&o ou prestagdo que se relacionem com estas qualidades ou carateristicas;

Justificativa:

N&o é necessaria a descri¢do de todo o processo e obtengdo do produto ou
prestacdo do servico, mas somente daquilo que seja o suporte para as
caracteristicas e qualidades diferenciadas. Do contrario inclusive pode se levar a
estabelecer procedimentos e controles sobre estes procedimentos que apenas
encarecem a manutencédo da 1G e sdo de fato desnecessarios.

Sugestéo aceita com a alteragdo do paragrafo

e) Em pedido de Denominag&o de Origem, descrigdo das qualidades ou
caracteristicas do produto ou servigo que se devam exclusiva ou essencialmente
ao meio geogréfico, incluindo os fatores naturais e humanos, e seu processo de
obtenc&o ou de prestacdo que se relacione com estas qualidades ou carateristicas;

Sugestao:
V - Comprovagdo da legitimidade do requerente, por meio de:

d) Ata registrada da Assembleia Geral com a aprovagdo do Regulamento de Uso
da Indicacdo Geografica, acompanhada de lista de presenca com indicagdo de
quais dentre os presentes sdo produtores ou prestadores do servico a ser
distinguido pela Indicacdo Geografica;

Sugestdo recusada.

Em que pese a expressao “Regulamento de uso” tenha sido o nome ja
consagrado na literatura brasileira para este documento foi possivel verificar
empiricamente que tal expresséo causava confusdo com outro documento com
nome similar, o regulamento de utilizacdo. Esse € documento substancialmente
diferente da documentagdo referente as indica¢des geograficas, sendo obrigatdrio
para marca coletivas conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI
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Justificativa:

“Regulamento de uso” é o nome ja consagrado na literatura brasileira para este
documento e retrata de forma mais clara e objetiva seu conteido, pois um
caderno de especificacBes apenas apresenta semanticamente as especificagfes
técnicas de um produto, mas nao permite aferir como isso sera aplicado.

“O pedido de registro de marca coletiva contera regulamento de utilizacdo,
dispondo sobre condigdes ¢ proibi¢des de uso da marca.”

Ademais, o termo “regulamento” por definicdo dicionarizada ¢ uma disposicao
oficial com que se explica e se facilita a execucdo de uma lei ou decreto.

Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento a terminologia
comumente utilizada em outros paises que lidam com a matéria.

Sugestéo:

h) No caso do disposto no Art. 5°.82°, o Unico produtor ou prestador de servico
deverd comprovar que efetivamente é o Unico estabelecido na area delimitada
pelo Instrumento oficial e apresentar comprovacao de que se outros produtores
ou prestadores de servigo vierem a se estabelecer na regido, este ndo podera opor
gualquer ébice conforme disposto no Art. 6°.

Justificativa:

Prever a situacdo para a qual a lei da abertura, regulamentando-a, ja que o inciso

Sugestao recusada.

A publicacdo de um Manual de indicagdes geograficas disciplinara contetdo
correlacionado ndo contemplado na Instrucdo Normativa aqui em consulta.
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Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Il - Regulamento de uso da Indicagdo Geografica, no qual conste:

Justificativa:

“Regulamento de uso” é o nome ja consagrado na literatura brasileira para este
documento e retrata de forma mais clara e objetiva seu conteldo, pois um
caderno de especificacBes apenas apresenta semanticamente as especificacfes
técnicas de um produto, mas ndo permite aferir como isso sera aplicado.

Sugestao recusada.

Em que pese a expressao “Regulamento de uso” tenha sido o nome ja
consagrado na literatura brasileira para este documento, foi possivel verificar
empiricamente que tal expressdo causava confusdo com outro documento com
nome similar, o regulamento de utilizacdo. Esse € documento substancialmente
diferente da documentacdo referente as indicacdes geograficas, sendo obrigatério
para marcas coletivas, conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI:

“O pedido de registro de marca coletiva contera regulamento de utilizag@o,
dispondo sobre condigoes e proibi¢des de uso da marca.”

Ademais, o termo “regulamento”, por defini¢do dicionarizada, ¢ uma disposi¢do
oficial com que se explica e se facilita a execucdo de uma lei ou decreto.

Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento a terminologia
comumente utilizada em outros paises que lidam com a matéria.
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Art 7° Do pedido de registro de indicacdo geogréfica

Sugestéo:

e) Em pedido de Denominacéo de Origem, descrigéo das qualidades ou
caracteristicas do produto ou servigo que se devam exclusiva ou essencialmente
ao meio geografico, incluindo os fatores naturais e humanos, e seu processo de
obtencdo ou prestagdo que se relacionem com estas qualidades ou carateristicas;

Justificativa:

N&o é necessaria a descri¢ao de todo o processo e obtencdo do produto ou
prestacdo do servico, mas somente daquilo que seja o suporte para as
caracteristicas e qualidades diferenciadas. Do contrério inclusive pode se levar a
estabelecer procedimentos e controles sobre estes procedimentos que apenas
encarecem a manutencédo da IG e sao de fato desnecessarios.

Sugestéo aceita com a alteragdo do paragrafo

e) Em pedido de Denominag&o de Origem, descrigdo das qualidades ou
caracteristicas do produto ou servigo que se devam exclusiva ou essencialmente
ao meio geogréfico, incluindo os fatores naturais e humanos, e seu processo de
obtenc&o ou de prestacdo que se relacione com estas qualidades ou carateristicas;

Sugestéo:
V - Comprovacéo da legitimidade do requerente, por meio de:

d) Ata registrada da Assembleia Geral com a aprovacéo do Regulamento de Uso
da Indicacdo Geografica, acompanhada de lista de presenca com indicacao de
quais dentre os presentes sdo produtores ou prestadores do servico a ser

Sugestao recusada.

Em que pese a expressao “Regulamento de uso” tenha sido o nome ja
consagrado na literatura brasileira para este documento foi possivel verificar
empiricamente que tal expresséo causava confusdo com outro documento com
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distinguido pela Indicacdo Geogréafica;

Justificativa:

“Regulamento de uso” é o nome ja consagrado na literatura brasileira para este
documento e retrata de forma mais clara e objetiva seu contetdo, pois um
caderno de especificacdes apenas apresenta semanticamente as especificacfes
técnicas de um produto, mas ndo permite aferir como isso sera aplicado.

nome similar, o regulamento de utilizacéo. Esse é documento substancialmente
diferente da documentacdo referente as indicacdes geogréaficas, sendo obrigatorio
para marca coletivas conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI

“O pedido de registro de marca coletiva contera regulamento de utilizagéo,
dispondo sobre condigdes e proibi¢des de uso da marca.”

Ademais, o termo “regulamento” por definicdo dicionarizada ¢ uma disposicao
oficial com que se explica e se facilita a execucdo de uma lei ou decreto.

Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento a terminologia
comumente utilizada em outros paises que lidam com a matéria.

Sugestao:

h) No caso do disposto no Art. 5°.82°, o Unico produtor ou prestador de servi¢o
deverd comprovar que efetivamente € o Unico estabelecido na area delimitada
pelo Instrumento oficial e apresentar comprovacao de que se outros produtores
ou prestadores de servigo vierem a se estabelecer na regido, este ndo podera opor
qualquer ébice conforme disposto no Art. 6°.

Sugestdo recusada.

A publicacdo de um Manual de indica¢des geograficas disciplinara contetdo
correlacionado ndo contemplado na Instrucdo Normativa aqui em consulta.
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Justificativa:

Prever a situagdo para a qual a lei da abertura, regulamentando-a, j& que o inciso
V ndo faz esta previsao.
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Comissao Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Il - Regulamento de uso da Indicagéo Geografica, no qual conste:

Justificativa:

“Regulamento de uso” é o nome ja consagrado na literatura brasileira para este
documento e retrata de forma mais clara e objetiva seu conteldo, pois um
caderno de especificacBes apenas apresenta semanticamente as especificacdes
técnicas de um produto, mas ndo permite aferir como isso sera aplicado.

Sugestao recusada.

Em que pese a expressao “Regulamento de uso” tenha sido o nome ja
consagrado na literatura brasileira para este documento, foi possivel verificar
empiricamente que tal expressdo causava confusdo com outro documento com
nome similar, o regulamento de utilizacdo. Esse é documento substancialmente
diferente da documentacdo referente as indicacdes geograficas, sendo obrigatério
para marcas coletivas, conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI:

“O pedido de registro de marca coletiva conterd regulamento de utilizagdo,
dispondo sobre condigoes e proibi¢des de uso da marca.”

Ademais, o termo “regulamento”, por defini¢do dicionarizada, ¢ uma disposi¢do
oficial com que se explica e se facilita a execucdo de uma lei ou decreto.

Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento a terminologia
comumente utilizada em outros paises que lidam com a matéria.
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Art 7° Do pedido de registro de indicacdo geogréfica

Sugestéo:

e) Em pedido de Denominacéo de Origem, descrigéo das qualidades ou
caracteristicas do produto ou servigo que se devam exclusiva ou essencialmente
ao meio geografico, incluindo os fatores naturais e humanos, e seu processo de
obtencdo ou prestagdo que se relacionem com estas qualidades ou carateristicas;

Justificativa:

N&o é necessaria a descri¢ao de todo o processo e obtencdo do produto ou
prestacéo do servico, mas somente daquilo que seja o suporte para as
caracteristicas e qualidades diferenciadas. Do contrério inclusive pode se levar a
estabelecer procedimentos e controles sobre estes procedimentos que apenas
encarecem a manutencédo da IG e sdo de fato desnecessarios.

Sugestéo aceita com a alteragdo do paragrafo

e) Em pedido de Denominag&o de Origem, descrigdo das qualidades ou
caracteristicas do produto ou servigo que se devam exclusiva ou essencialmente
ao meio geogréfico, incluindo os fatores naturais e humanos, e seu processo de
obtenc&o ou de prestacdo que se relacione com estas qualidades ou carateristicas;

Sugestéo:
V - Comprovacéo da legitimidade do requerente, por meio de:

d) Ata registrada da Assembleia Geral com a aprovacéo do Regulamento de Uso
da Indicacdo Geografica, acompanhada de lista de presenca com indicacao de
quais dentre os presentes sdo produtores ou prestadores do servico a ser

Sugestao recusada.

Em que pese a expressao “Regulamento de uso” tenha sido o nome ja
consagrado na literatura brasileira para este documento foi possivel verificar
empiricamente que tal expresséo causava confusdo com outro documento com
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distinguido pela Indicacdo Geografica;

Justificativa:

“Regulamento de uso” é o nome ja consagrado na literatura brasileira para este
documento e retrata de forma mais clara e objetiva seu contetdo, pois um
caderno de especificacdes apenas apresenta semanticamente as especificacfes
técnicas de um produto, mas ndo permite aferir como isso sera aplicado.

nome similar, o regulamento de utilizacéo. Esse é documento substancialmente
diferente da documentacdo referente as indicacdes geogréaficas, sendo obrigatorio
para marca coletivas conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI

“O pedido de registro de marca coletiva contera regulamento de utilizagéo,
dispondo sobre condigdes e proibi¢des de uso da marca.”

Ademais, o termo “regulamento” por definicdo dicionarizada ¢ uma disposicao
oficial com que se explica e se facilita a execucao de uma lei ou decreto.

Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento a terminologia
comumente utilizada em outros paises que lidam com a matéria.

Sugestao:

h) No caso do disposto no Art. 5°.82°, o Unico produtor ou prestador de servico
deverd comprovar que efetivamente € o Unico estabelecido na area delimitada
pelo Instrumento oficial e apresentar comprovacao de que se outros produtores
ou prestadores de servigo vierem a se estabelecer na regido, este ndo podera opor
qualquer ébice conforme disposto no Art. 6°.

Sugestdo recusada.

A publicacdo de um Manual de indica¢des geograficas disciplinara contetido
correlacionado ndo contemplado na Instrucdo Normativa aqui em consulta.
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Justificativa:

Prever a situagdo para a qual a lei da abertura, regulamentando-a, j& que o inciso
V ndo faz esta previsao.
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Consortium for Common Food Names (CCFN) - Senior Director

Proposta

Resposta

Sugestéo:
Adicionar os seguintes requisitos para o registro de um IG:

“Identificacdo de todas as tradugdes e transliteracdes relacionadas a indicac¢do
geografica e, se aplicavel, termos considerados para evocar a indicagdo
geografica, a qual o registro se propde a cobrir.”

Justificativa:

Como j& visto em muitas jurisdigdes a intencao de certos paises em negociar
acordos comerciais através dos quais eles obtém o reconhecimento de 1Gs no
outro pais e obtém protecdo ndo apenas com relacdo ao nome sujeito a registro,
mas também com relacdo a qualquer traducéo ou evocagdo do nome protegido,
sem fornecer uma lista especifica deles. Por exemplo, alguns desses acordos
incluem a seguinte obrigacéo:

“2. A protecgao referida na alinea a) do paragrafro 1° sera fornecida mesmo que a
verdadeira origem do produto seja indicada ou a indicacdo geogréafica seja
utilizada na traducdo ou acompanhada de expressdes como “espécie", "tipo",
"estilo”, “imitacdo”ou algo parecido.

Portanto, consideramos ser fundamental que o pedido de registro inclua a
obrigacédo de divulgar quaisquer traducdes ou transliteracdes que o solicitante

pretenda proteger, bem como os termos considerados para fazer referéncia ao IG

Sugestao recusada.

O registro de 1G ndo protege as traducdes, transliteracGes ou termos relacionados
a mesma. A Indicagdo de Procedéncia protege o nome geografico que tenha se
tornado conhecido, enquanto a Denominagéo de Origem protege nome
geografico que designe produto ou servico cujas qualidades se devam ao meio
geogréfico. Portanto, somente sao protegidos os nomes geograficos que se
tornaram conhecidos ou que designem produto ou servi¢o nos termos do art. 177
e 178 da LPI. Deve-se, para requerer o registro, definir e comprovar
objetivamente o termo que se enquadra nessas definicoes.

N&o é o escopo da IN em consulta discorrer acerca dos limites e das
possibilidades de registro por meio de acordos internacionais. Seu o objetivo é a
regulamentacdo do processamento e da analise de registros solicitados
formalmente por meio de deposito direto no INPI.
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original.
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Instituto Brasileiro da Cachaga - IBRAC

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Alteragao da letra c, Item V, do art.7°, excluindo “Assembleia Geral”: Ata
registrada da-Assembleia-Geral-da -posse da atual Diretoria;

Justificativa:

Em vérias associagdes a posse da Diretoria ndo compete a Assembleia Geral e é
importante que a IN respeite essa situacao.

Sugestao aceita com alteracdo da redagao

Art. 7°. O pedido de registro de Indicacdo Geografica deverd referir-se a um
nome geogréafico e contera:

V - Comprovacéo da legitimidade do requerente, por meio de:

¢) Ata registrada da posse da atual Diretoria;
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SEBRAE NACIONAL
Proposta Resposta
Sugestao: Sugestoes parcialmente aceitas sendo

Il - ) Em pedido de Denominagdo de Origem, a descrigdo das qualidades ou
caracteristicas do produto ou servigo que se devam exclusiva ou essencialmente
ao meio geogréfico, incluindo os fatores naturais e humanos, e seu processo de
obtencdo ou prestacao;

V - a) Estatuto social, devidamente registrado no 6rgédo competente, que preveja:

a representacao dos produtores e prestadores de servigos; a relacao direta com a
cadeia do produto ou servigo objeto da Indicacdo Geografica; a possibilidade de
depositar o pedido de registro; o objetivo de se gerir a Indicagdo Geogréfica; a
abrangéncia territorial de atuacdo englobando a area da Indicacdo Geogréfica;

d) Ata registrada da Assembleia Geral com a aprovagéo do caderno de
especificagdes técnicas, acompanhada de lista de presenca com indicacéo de
quais dentre os presentes sdo produtores ou prestadores do servico a ser
distinguido pela Indicacdo Geogréafica;

Justificativa:

Melhoria da redagéo e correcdo do texto para facilitar o entendimento.

Il —e: Alteragdo do texto para

e) Em pedido de Denominacao de Origem, a descri¢ao das qualidades ou
caracteristicas do produto ou servico que se devam exclusiva ou essencialmente
ao meio geogréfico, incluindo os fatores naturais e humanos, e seu processo de
obtenc&o ou prestacao;

V — a) Sugestdo parcialmente aceita, com a alteragéo da redagéo

a) Estatuto social, devidamente registrado no 6rgao competente, que preveja: a
representacdo dos produtores e prestadores de servicos; a relacéo direta com a
cadeia do produto ou servico objeto da Indicacdo Geogréfica; a possibilidade
de depositar o pedido de registro; o objetivo de gerir a Indicacdo Geogréfica; a
abrangéncia territorial de atuacdo englobando a area da Indicacdo Geogréfica;

V —d: Alteracéo da redacéao

d) Ata registrada da Assembleia Geral com a aprovagéo do caderno de
especificagdes técnicas, acompanhada de lista de presenca com indicacéo de
quais dentre os presentes sdo produtores ou prestadores do servigo a ser
distinguido pela Indicacdo Geografica;
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Mariana Marinho e Silva

Proposta

Resposta

Sugestéo:

V, e) Copia da identidade e do CPF dos representantes legais do substituto
processual;

V, f) Copia do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ ativo do substituto
processual;

Paragrafo inico. Na hipdtese de haver um tnico produtor pessoa fisica
legitimado a requerer a Indicagcdo Geografica, conforme disposto no paragrafo 2°
do art. 5° desta Instrucdo Normativa, fica dispensada a apresentacdo dos
documentos elencados no inciso V do art. 7°.

Justificativa:

Substitui¢do do termo “entidade representativa” por “substituto processual” a fim
de dar maior preciséo.

Inclusdo do paréagrafo Gnico uma vez que, caso o requerente do registro de IG
seja pessoa fisica, ndo se aplicam documentos como estatuto social, atas de
assembleia geral e os demais elencados no inciso V, art. 7°.

Sugestdes parcialmente aceitas sendo
V - e) alteracdo da redagdo para

e) Copia da identidade e do CPF dos representantes legais do substituto
processual; e

A substitui¢ao de “entidade representativa” por “substituto processual” permite
uma adequacéo do art. 7° a nova redagéo do art. 5°.

V — f sugestdo recusada

Houve entendimento para exclusdo do contetdo no item com inclusdo do novo
conteudo.

Paragrafo tnico: Sugestdo parcialmente aceita, com a inclusdo dos paragrafos:

§1° Na hipétese de haver um Gnico produtor ou prestador de servico legitimado
a requerer a Indicacao Geografica, conforme disposto no § 3° do art. 5° desta
Instrucdo Normativa, fica dispensada a apresentacdo dos documentos elencados
no inciso V do art. 7° da mesma Instrugdo Normativa.

82° O requerente referido no §81° deve apresentar declaracéo, sob as penas da
lei, de ser o Unico produtor ou prestador de servico estabelecido na area
delimitada, conforme modelo I11.
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DIADI
Proposta Resposta
Sugestao: Sugestao parcialmente aceita.

Sugerimos que seja incluido um paragrafo, informando que todos os documentos
informados devem conter titulo, tal como em desenho industrial com a
reivindicacao e relatdrio.

Justificativa:

Isso facilitara o exame preliminar, visto que nesse momento ndo sera examinada
a matéria, mas apenas se todos 0s documentos necessarios foram entregues.
Podemos sugerir inclusive, os modelos para preenchimento.

O Comité considerou a sugestdo pertinente, mas entendeu que o melhor local
para insercdo dessa informacdo é o art. 9°, que trata das formalidades do pedido,
Desta forma haverd o 8 3° do Art. 9

83° Todos os documentos apresentados devem conter titulo informativo que
contenha, preferencialmente, as mesmas nomenclaturas estabelecidas no Art. 7°
desta Instrugdo Normativa.
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SINDISEP R]
Proposta Resposta
Sugestao: Sugestao parcialmente aceita, com a alteragéo da redacéo

c) Delimitacéo da area geografica, de acordo com o instrumento oficial, nos
termos do Sistema Geodésico Brasileiro — SGB, com o respaldo legal do Sistema
Cartogréafico Nacional — SCN;

Justificativa:

Faz-se necessario padronizar as normas de delimitacéo das indicacGes
geograficas, de forma a elas serem reconheciveis e verificaveis.

A definigdo sugerida neste artigo, coaduna com o ja adotado no tema das
indicacOes geograficas pelo governo federal, na Resolu¢do CAMEX 105 de 31
de outubro de 2016, a qual aprova o regulamento de uso da Indicacdo Geogréfica
Cachaga. Importante lembrar que a CAMEX faz parte da estrutura do MDIC,
mesmo ministério do INPI, o que reforca a necessidade de padronizagao.

“§ 3° Para fins do presente regulamento e para delimitagdo geografica referente a
Indicacdo Geografica "Cachaca", o territério nacional tem como coordenadas
geograficas (latitude e longitude) aquelas definidoras do perimetro do territério
brasileiro reconhecidas e referendadas pelo Sistema Geodésico Brasileiro - SGB,
coordenado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE com 0
respaldo legal do Sistema Cartografico Nacional - SCN, com base no Decreto n°
89.817, de 20 de junho de 1984, e Decreto-Lei n° 243, de 28 de fevereiro de
1967.”

c) Delimitacéo da &rea geografica, de acordo com o instrumento oficial, fazendo
uso das normas do Sistema Cartografico Nacional vigente, exceto para as
indicagdes geograficas localizadas fora do territorio nacional;

Justificativa pertinente, que ajuda a dirimir os problemas de demarcagdo
territorial distinta entre Unidades da Federacéo, de modo a padronizar ao Sistema
Cartografico Nacional vigente.
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Ver:

http://www.camex.gov.br/noticias/62-resolucoes-da-camex/em-vigor/1741-
resolucao-n-105-de-31-de-outubro-de-2016
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Manifestacdes ao artigo 82

Kelly Bruch
Proposta Resposta
Sugestao: Sugestao parcialmente aceita com a alteragdo do paragrafo

Paragrafo unico. Nos casos de reciprocidade de tratamento, o requerente
estrangeiro deverd apresentar copia do documento que reconheceu a Indicacdo
Geografica no pais de origem contendo os elementos dispostos no inciso Il do
artigo 7°, bem como sua tradug&o, acrescido dos documentos previstos nos
incisos I, I11, IV, V, VIII, IX, do artigo 7°, no idioma portugués.

Justificativa:

Por acaso se houver reciprocidade, o pedido estrangeiro seria dispensado de
tudo? Isso nédo faz sentido. Ele pode ser dispensado de comprovar os elementos
da IP e da DO, mas ndo pode ser dispensado do requerimento, do pagamento da
retribuicdo, do instrumento oficial, da procuragdo se for o caso, de comprovar
quem é seu representante legal, e da representacdo grafica se assim desejar.

Paragrafo unico. Nos casos de reciprocidade de tratamento, o requerente
estrangeiro devera apresentar copia do documento que reconheceu a Indicacdo
Geografica no pais de origem, acrescido dos elementos dispostos no inciso Il do
artigo 7° e dos documentos previstos nos incisos I, 11, IV, VIII, e IX do artigo
7°, todos no idioma portugués.
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Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Paragrafo Unico. Nos casos de reciprocidade de tratamento, o requerente
estrangeiro deverd apresentar copia do documento que reconheceu a Indicacdo
Geogréfica no pais de origem contendo os elementos dispostos no inciso 1l do
artigo 7°, bem como sua tradug&o, acrescido dos documentos previstos nos
incisos I, I11, IV, V, VIII, IX, do artigo 7°, no idioma portugués.

Justificativa:

Por acaso se houver reciprocidade, o pedido estrangeiro seria dispensado de
tudo? Isso ndo faz sentido. Ele pode ser dispensado de comprovar os elementos
da IP e da DO, mas ndo pode ser dispensado do requerimento, do pagamento da
retribuicdo, do instrumento oficial, da procuracéo se for o caso, de comprovar
quem é seu representante legal, e da representacdo grafica se assim desejar.

Sugestao parcialmente aceita com a alteragdo do paragrafo

Paragrafo unico. Nos casos de reciprocidade de tratamento, o requerente
estrangeiro devera apresentar copia do documento que reconheceu a Indicacdo
Geografica no pais de origem, acrescido dos elementos dispostos no inciso Il do
artigo 7° e dos documentos previstos nos incisos I, Il1, 1V, VIII, e IX do artigo
7°, todos no idioma portugués.
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Comissao Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Paragrafo Unico. Nos casos de reciprocidade de tratamento, o requerente
estrangeiro deverd apresentar copia do documento que reconheceu a Indicacdo
Geogréfica no pais de origem contendo os elementos dispostos no inciso Il do
artigo 7°, bem como sua tradug&o, acrescido dos documentos previstos nos
incisos I, I11, IV, V, VIII, IX, do artigo 7°, no idioma portugués.

Justificativa:

Por acaso se houver reciprocidade, o pedido estrangeiro seria dispensado de
tudo? Isso ndo faz sentido. Ele pode ser dispensado de comprovar os elementos
da IP e da DO, mas ndo pode ser dispensado do requerimento, do pagamento da
retribuicdo, do instrumento oficial, da procuracéo se for o caso, de comprovar
quem é seu representante legal, e da representacdo grafica se assim desejar.

Sugestao parcialmente aceita com a alteragdo do paragrafo

Paragrafo unico. Nos casos de reciprocidade de tratamento, o requerente
estrangeiro devera apresentar copia do documento que reconheceu a Indicacdo
Geografica no pais de origem, acrescido dos elementos dispostos no inciso Il do
artigo 7° e dos documentos previstos nos incisos I, Il1, 1V, VIII, e IX do artigo
7°, todos no idioma portugués.
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Consortium for Common Food Names (CCFN) - Senior Director

Proposta

Resposta

Sugestéo:
Propomos a seguinte alteracdo no paragrafo unico:

“Nos casos de reciprocidade de tratamento, o solicitante estrangeiro deve
apresentar Provas de que a indicagdo geografica foi registada como indicagéo
geogréfica no pais de origem e as informag6es de contato para as autoridades
relevantes, quando aplicavel, bem como o escopo dos termos, traducdes e
transliteracOes especificados para o registo proposto no pais da solicitacdo; caso
existam. Esta prova pode ser fornecida através da cépia do documento que
reconhece a indicagdo geografica no pais de origem - com o documento contendo
o0s elementos previstos no inciso Il do art. 7°, bem como uma traducéo do
mesmo”.

Justificativa:

Como j& visto em muitas jurisdigdes a intencao de certos paises em negociar
acordos comerciais através dos quais eles obtém o reconhecimento de 1Gs no
outro pais e obtém protecdo ndo apenas com relagcdo ao nome sujeito a registro,
mas também com relacdo a qualquer traducdo ou evocagdo do nome protegido,
sem fornecer uma lista especifica deles. Por exemplo, alguns desses acordos
incluem a seguinte obrigacao:

“2. A protegao referida na alinea a) do paragrafro 1° sera fornecida mesmo que a
verdadeira origem do produto seja indicada ou a indicacdo geogréafica seja
utilizada na traducdo ou acompanhada de expressdes como “espécie”, "tipo",

"estilo”, “imitacdo”ou algo parecido.

Sugestao recusada.

O Comité entende que a redacao proposta pela IN em consulta é suficiente para
cobrir as sugestfes propostas.

O registro de 1G ndo protege as traducdes, transliteracGes ou termos relacionados
a mesma. A Indicagdo de Procedéncia protege o nome geogréafico que tenha se
tornado conhecido, enquanto a Denominagéo de Origem protege nome
geogréfico que designe produto ou servico cujas qualidades se devam ao meio
geografico. Portanto, somente sao protegidos os nomes geograficos que se
tornaram conhecidos ou que designem produto ou servi¢o nos termos do art. 177
e 178 da LPI da LPI. Deve-se, para requerer o registro, definir e comprovar
objetivamente o termo que se enquadra nessas definicoes.

O INPI, enquanto entidade integrante da Administracdo Publica, deve se ater ao
que esta previsto em Lei. Portanto, a alteracdo sugerida somente pode ser
realizada por via legislativa.

N&o é o escopo da IN em consulta discorrer acerca dos limites e das
possibilidades de registro por meio de acordos internacionais. Seu objetivo é a
regulamentacéo do processamento e da andlise de registros solicitados
formalmente por meio de depdsito direto no INPI.
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Portanto, consideramos ser fundamental que o pedido de registro inclua a
obrigacédo de divulgar quaisquer tradugGes ou transliteracdes que o solicitante
pretenda proteger, bem como os termos considerados para fazer referéncia ao 1G

original.
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ABAPI
Proposta Resposta
Sugestao: Sugestao parcialmente aceita, com alteracdo da redacéo

Incluir Paragrafo Unico:

Os elementos dispostos no inciso Il do artigo 7° que porventura ndo constarem
do documento que reconheceu a IG no pais de origem deverao ser apresentados
em documento suplementar no depo6sito do pedido de registro.

Justificativa:

Para assegurar que o determinado no artigo 8° sera atendido plenamente.

Paragrafo Unico. Nos casos de reciprocidade de tratamento, o requerente
estrangeiro deverd apresentar copia do documento que reconheceu a Indicacéo
Geogréfica no pais de origem, acrescido dos elementos dispostos no inciso Il do
artigo 7° e dos documentos previstos nos incisos I, Il1, 1V, VIII, e IX do artigo
7°, todos no idioma portugués.




MINISTERIO DA INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAGCOES GEOGRAFICAS

GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Recomendamos que o artigo 8° seja revisado para reconhecer os certificados de
registro de marcas estrangeiras.

Além disso, pedimos que o Brasil esclareca se, em casos de reciprocidade de
tratamento, os examinadores treinados do INPI determinardo se um pedido
estrangeiro atende aos requisitos do artigo 7, item II.

Justificativa:

O artigo 8° descreve o reconhecimento das indicagdes geograficas estrangeiras.
Os certificados de registro de marcas estrangeiras, tais como 0s emitidos para as
IGs nos Estados Unidos, serdo reconhecidos nos termos do artigo 8°?
Observamos que muitos produtos alimenticios e bebidas cobertos por sistemas
de 1G de outros parceiros comerciais ja estdo protegidos sob o instituto das
marcas nos Estados Unidos e em todo o mundo.

Sugestao recusada.

O requerente estrangeiro devera comprovar que a indicagdo geografica que busca
proteger no Brasil é protegida em seu pais de origem, nos termos de sua
legislacdo nacional.

Os elementos e comprovagdes obrigatorios no Brasil e que ndo constarem na
documentacgéo de registro no pais de origem deverdo ser apresentados no ato do
depdsito do pedido de registro no INPI.

Isso se faz necessario para que se comprove que o pedido atende as exigéncias da
legislacdo brasileira para ser reconhecido como indicacdo de procedéncia ou
denominacdo de origem. Portanto, ndo basta ser um nome geografico; deve-se
atender aos requisitos exigidos na Lei e nos atos normativos do INPI.
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Manifestacdes ao artigo 92

SEBRAE NACIONAL
Proposta Resposta
Sugestéo: Sugestédo aceita, com a alteracdo da redacéo

Art.9° O pedido de registro de Indicacdo Geogréafica, bem como as peti¢des de
qualquer natureza (modelo I11) e os pedidos de fotocdpia (modelo 1V) deverdo
ser entregues nas recepgdes do INPI, por meio de envio postal com aviso de
recebimento (AR) enderecado a sede do INPI no Rio de Janeiro, ou por meio
eletronico.

Justificativa:

Art. 9° Melhoria da redacgéo e correcdo do texto para facilitar o entendimento.

Art. 9°. O pedido de registro de Indicagcdo Geografica, bem como as peticdes de
gualguer natureza (modelo V) e pedidos de fotocdpia (modelo V), deverdo ser
entregues nas recepcdes do INPI, por meio de envio postal com aviso de
recebimento (AR) enderecado a sede do INPI no Rio de Janeiro.
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DIADI
Proposta Resposta
Sugestéo: Sugestao recusada.

O pedido de registro de Indicagdo Geogréafica, bem como as peti¢des de qualquer
natureza (modelo I11) e pedidos de fotocdpia (modelo 1V), quando em papel,
deverdo ser entregues, em duas vias, nas recep¢des do INPI ou por meio de envio
postal com aviso de recebimento (AR) enderecado a sede do INPI no Rio de
Janeiro, eu-pormeio-eletrbnico A data e hora do protocolo para 0s requerimentos
(pedidos de registro e peticdes de desenho industrial) encaminhados por meio do
Peticionamento Eletrénico serd a mesma do envio do formulario eletrénico e
estara disponivel no comprovante de envio do respectivo requerimento.

Todos os documentos, mesmo em formato eletronico, devem ser apresentados
em folha A4, de maneira que possibilite sua reproducdo e visualizacao.

Se peticionado eletronicamente o pedido de registro, 0 anexo contendo 0s
desenhos ou fotografias ndo devera constituir PDF dindmico (formato que
permite certo grau de interatividade com o contetido do arquivo, por exemplo, a
rotacdo ou manipulacdo do objeto tridimensional representado). Em caso de
inobservancia, serd formulada exigéncia formal.

Justificativa:

Alinhado com DI.

A matéria devera ser tratada em resolucéo propria que disciplinara o
peticionamento eletrénico de Indica¢bes Geograficas.
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Manifestacdes ao artigo 11

Kelly Bruch
Proposta Resposta
Sugestao: Sugestao parcialmente aceita.

84° (retirar e passar para o exame de mérito).

Justificativa:

Sugere-se que o sobrestamento apenas seja realizado no &mbito do exame de
mérito. Assim, se houver qualquer exigéncia preliminar formal, esta ja poderéa ser
suprida e quando o fim do sobrestamento a analise ja podera ser feita com todos
o0s elementos faticos presentes, 0 que certamente garantira maior celeridade ao
processo.

Manteve-se 0 84° do art. 11 e o mesmo foi incluido como 8§3° no art. 13:

83° Caso haja algum impedimento a continuidade do exame, o pedido podera
ser sobrestado.
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Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta

Resposta

Sugestéo:

840 (retirar e passar para 0 exame de mérito).

Justificativa:

Sugere-se que o sobrestamento apenas seja realizado no ambito do exame de
mérito. Assim, se houver qualquer exigéncia preliminar formal, esta ja podera ser
suprida e quando o fim do sobrestamento a analise ja podera ser feita com todos
o0s elementos faticos presentes, 0 que certamente garantira maior celeridade ao
processo.

Sugestao parcialmente aceita.

Manteve-se 0 84° do art. 11 e o mesmo foi incluido como 8§3° no art. 13:

83° Caso haja algum impedimento a continuidade do exame, o pedido podera
ser sobrestado.
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Comissao Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta

Resposta

Sugestéo:

840 (retirar e passar para 0 exame de mérito).

Justificativa:

Sugere-se que o sobrestamento apenas seja realizado no ambito do exame de
mérito. Assim, se houver qualquer exigéncia preliminar formal, esta ja podera ser
suprida e quando o fim do sobrestamento a analise ja podera ser feita com todos
o0s elementos faticos presentes, 0 que certamente garantira maior celeridade ao
processo.

Sugestdo parcialmente aceita.

Manteve-se 0 84° do art. 11 e o mesmo foi incluido como 8§3° no art. 13:

83° Caso haja algum impedimento a continuidade do exame, o pedido podera
ser sobrestado.
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Consortium for Common Food Names (CCFN) - Senior Director

Proposta

Resposta

Sugestéo:
Acrescentar 0s seguintes paragrafos:

“5. Qualquer pessoa com um interesse legitimo pode, a qualquer momento ap6s
a data de publicacdo de um pedido de registro, requerer que uma qualificacao dos
direitos conferidos sob a presente lei com relagdo ao fato de a uma indicacéo
geografica ser incluida no registro:

(a) Em relag&o a qualquer elemento especificado, incluindo o termo, da
indicacdo geografica;

(b) Em relacéo a qualquer traducdo possivel da indicacéo geogréfica; ou
(c) Em relagdo a uma parcela da indicacdo geografica.
6. Tais solicitacGes de qualificacdo devem basear-se no fato de que:

(a) Uma ou mais exceges para usos de indicacBes geograficas sob esta Lei se
aplicam; ou

(b) Um termo o que, supostamente deriva de uma traducdo de uma indicagéo
geogréfica, ndo é uma traducédo da indicacdo geogréfica.

7. A solicitacdo de qualificacdo deve ser feita ao INPI por escrito e deve incluir
uma declaragdo dos motivos para tal.

8. Se o0 INPI considerar que os fundamentos de um pedido de qualificacdo sdo
satisfatorios, ele fard com que seja inscrito no registro uma qualificacdo dos

Sugestao recusada.

Terceiros legitimamente interessados podem se manifestar no prazo estipulado
no §1°do art. 12 da IN em consulta.

Também ndo se vislumbra a necessidade de declaragdo de direitos de terceiros
anteriormente reconhecidos.

O registro de IG ndo protege as traducdes, transliteragdes ou termos relacionados
a mesma. A Indicacdo de Procedéncia protege o nome geogréafico que tenha se
tornado conhecido, enquanto a Denominacéo de Origem protege nome
geogréfico que designe produto ou servico cujas qualidades se devam ao meio
geografico. Portanto, somente sao protegidos os nomes geograficos que se
tornaram conhecidos ou que designem produto ou servi¢o nos termos do art. 177
e 178 da LPI. Deve-se, para requerer o registro, definir e comprovar
objetivamente o termo que se enquadra nessas definicoes.

Portanto, a protecéo conferida pela IG ndo transborda o nome geogréfico objeto
do pedido de registro.
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direitos conferidos a parte interessada detentora de bens identificados pela
indicacdo geogréafica sob esta Instrucdo Normativa em rela¢do a um dos
seguintes itens:

(a) Qualquer termo contido ou relacionado & indicagdo geografica registrada;

(b) Qualquer termo que ndo seja uma traducédo da indicagdo geografica
registrada; ou

(c) Qualquer termo que seja uma traducdo da indicacdo geografica registrada.

Justificativa:

Levando em conta fatos j& ocorridos em outras jurisdi¢gdes, propomos a
possibilidade de um mecanismo muito simples para a qualificacéo ou definicao
dos direitos conferidos - diferente do prdprio procedimento de oposicéo, a qual
permitira a coexisténcia do reconhecimento de uma IG com direitos preliminares
de uso de nomes comuns.
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ABAPI
Proposta Resposta
Sugestao: Sugestao parcialmente aceita, sendo

Tranferir paragrafos 3° e 4° para o artigo 13.

Justificativa:

O assunto neles tratado é matéria de mérito.

83°
Manutencdo do paragrafo 3° no art. 11 com alteracéo da redagao:

83° O INPI podera recomendar, em sede de exigéncia, a alteracao da espécie da
Indicacdo Geografica para melhor adequagéo ao contetdo do pedido.

84° parcialmente aceita
Manteve-se 0 84° do art. 11 e o mesmo foi incluido como §3° no art. 13:

83° Caso haja algum impedimento a continuidade do exame, o pedido podera
ser sobrestado.




MINISTERIO DA INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAGCOES GEOGRAFICAS

DIADI
Proposta Resposta
Sugestéo: Sugestao recusada.

82° As exigéncias deverao ser respondidas dentro do prazo de 60 (sessenta) dias
desde a sua publicacdo na Revista da Propriedade Industrial - RPI, sob pena de
arquivamento definitivo do pedido de registro.

83° O INPI podera recomendar, em sede de exigéncia, a alteracdo da espécie da
Indicacdo Geogréafica para melhor adequacédo ao contetdo do pedido. A
exigéncia devera ser acompanhada de comprovante de complementacao de taxa,
se for necessario.

Justificativa:

§ 2° Marcas e DI consideram inexistente...ndo seria o caso de alinhamento? Sei
gue ndo existe despacho, mas acredito que é mais facil criar para IG...visto
também que ndo existe sistema.

83° - isso serd de facil identificagdo pelo exame formal?

O Comité entende que pedidos de registro de Indica¢des Geograficas devem ser
arquivados definitivamente, em caso de exigéncias nao respondidas, tendo em
vista sua especificidade assim como a necessidade de prazo de 60 dias para o
cumprimento desta exigéncia,

Informamos que as exigéncias formuladas no exame preliminar ndo serao
realizadas pela equipe da DIADI.
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Manifestacdes ao artigo 12

Kelly Bruch
Proposta Resposta
Sugestao: Sugestao parcialmente aceita com alteracéo da redacao.

§2° Decorrido o prazo previsto no paragrafo anterior e, havendo manifestacao de
terceiros, a mesma seré publicada para que o requerente apresente manifestacéo,
caso seja de seu interesse, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da
publicacdo da manifestacao.

Justificativa:

N&o ha previsdo legal de “contestagdo”. Assim, sugere-se que se utilize o termo
“manifestacdo”.

Art. 12. Regularizado o pedido de registro, sera considerado concluido o exame
preliminar, sendo o pedido de registro, entéo, publicado para manifestacéo de
terceiros interessados.

81° A publicagéo do pedido de registro para a manifestacédo de terceiros seré
acompanhada do caderno de especificagdes técnicas da Indicacdo Geogréfica e
do instrumento oficial de delimitacdo da area geogréfica.

82° O prazo para manifestacdo de terceiros é de 60 (sessenta) dias contados da
data da publicacéo do pedido de registro.

83° Decorrido o0 prazo previsto no paragrafo anterior e, havendo manifestacéo
de terceiros, a mesma sera publicada, podendo o requerente apresentar
resposta, caso seja de seu interesse, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.

84° As manifestacOes e as respostas serdo analisadas durante o exame de mérito.
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Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta

Resposta

Sugestéo:

82° Decorrido o prazo previsto no paragrafo anterior e, havendo manifestacéo de
terceiros, a mesma seré publicada para que o requerente apresente manifestacéao,
caso seja de seu interesse, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da
publicacdo da manifestacdo.

Justificativa:

Nio ha previsdo legal de “contestagdo”. Assim, sugere-se que se utilize o termo
“manifestacao”.

Sugestao parcialmente aceita com alteracdo da redacéo.

Art. 12. Regularizado o pedido de registro, sera considerado concluido o exame
preliminar, sendo o pedido de registro, entdo, publicado para manifestacéo de
terceiros interessados.

81° A publicagéo do pedido de registro para a manifestacédo de terceiros seré
acompanhada do caderno de especificacdes técnicas da Indicacdo Geogréfica e
do instrumento oficial de delimitacdo da area geogréfica.

82° O prazo para manifestacdo de terceiros é de 60 (sessenta) dias contados da
data da publicacéo do pedido de registro.

83° Decorrido o0 prazo previsto no paragrafo anterior e, havendo manifestacédo
de terceiros, a mesma sera publicada, podendo o requerente apresentar
resposta, caso seja de seu interesse, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.

84° As manifestacOes e as respostas serdo analisadas durante o exame de mérito.
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Comissao Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta

Resposta

Sugestéo:

82° Decorrido o prazo previsto no paragrafo anterior e, havendo manifestacéo de
terceiros, a mesma seré publicada para que o requerente apresente manifestacao,
caso seja de seu interesse, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da
publicacdo da manifestacdo.

Justificativa:

Nio ha previsdo legal de “contestagdo”. Assim, sugere-se que se utilize o termo
“manifestacao”.

Sugestao parcialmente aceita com alteracéo da redacao.

Art. 12. Regularizado o pedido de registro, sera considerado concluido o exame
preliminar, sendo o pedido de registro, entdo, publicado para manifestacéo de
terceiros interessados.

81° A publicagéo do pedido de registro para a manifestacédo de terceiros seré
acompanhada do caderno de especificagdes técnicas da Indicacdo Geogréfica e
do instrumento oficial de delimitacdo da area geogréfica.

82° O prazo para manifestacdo de terceiros é de 60 (sessenta) dias contados da
data da publicacéo do pedido de registro.

83° Decorrido o0 prazo previsto no paragrafo anterior e, havendo manifestacéo
de terceiros, a mesma sera publicada, podendo o requerente apresentar
resposta, caso seja de seu interesse, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.

84° As manifestacOes e as respostas serdo analisadas durante o exame de mérito.
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Consortium for Common Food Names (CCFN) - Senior Director

Proposta

Resposta

Sugestéo:
Alterar o disposto da seguinte forma:

“Uma vez preenchidos os requisitos e apresentado o pedido de registro, o exame
preliminar sera dado como concluido, e o pedido de registro serd entdo publicado
para receber objecOes de partes interessadas. Para os fins desta Instrucéo
Normativa, uma parte interessada é qualquer pessoa que produza, compre,
importe, exporte, negocie ou represente aquelas pessoas que realizam essas agoes
no Brasil.

1. A publicagéo referida neste artigo deve incluir detalhes sobre os termos que a
Parte esta almejando proteger ou reconhecer, incluindo especificar se a protecao
ou reconhecimento esté levando em consideracdo quaisquer tradugdes ou
transliteragOes desses termos, e com relagéo a termos com

multiplos componentes, especificando 0os componentes, se houver, para 0s quais
a protecao ou reconhecimento esta sendo considerado, ou 0s componentes que
estdo sendo renunciados;

2. Os motivos de objec¢do ao registro da indicacdo geogréafica coincidem com os
motivos de recusa do registro conforme definido no artigo 4° desta Instrucéo
Normativa. As razdes para objecio devem ser avaliadas em relacdo ndo apenas
ao territorio do Brasil, mas também a todos os outros paises terceiros relevantes.

3. No prazo de 90 dias da data da publicacéo do pedido, qualquer terceiro
interessado poderd notificar o INPI de sua intengdo de contestar o registro. Este
aviso deve ser dado por escrito e deve indicar o nome do interessado. O INPI

Sugestao parcialmente aceita com alteracéo da redagao

81° A publicacgéo do pedido de registro para a manifestacéo de terceiros sera
acompanhada do caderno de especifica¢des técnicas da Indicacdo Geogréfica e
do instrumento oficial de delimitagdo da area geogréfica.

Sobre as demais sugestdes o Comité entende que a anélise da legitimidade do
interesse se baseard nos argumentos apresentados pela terceira parte, sendo
desnecessaria essa definigdo no texto da proposta da nova IN. A publicacéo de
um Manual de indicagdes geograficas disciplinara contetido correlacionado, ndo
contemplado na Instru¢cdo Normativa aqui em consulta.

O registro de I1G ndo protege as traducdes, transliteracGes ou termos relacionados
a mesma. A Indicacdo de Procedéncia protege o nome geogréafico que tenha se
tornado conhecido, enquanto a Denominacéo de Origem protege nome
geografico que designe produto ou servico cujas qualidades se devam ao meio
geografico. Portanto, somente sdo protegidos os nomes geograficos que se
tornaram conhecidos ou que designem produto ou servi¢o nos termos do art. 177
e 178 da LPI. Deve-se, para requerer o registro, definir e comprovar
objetivamente o termo que se enquadra nessas defini¢bes. Desta forma, as
traducdes, transliteragdes ou outros termos relacionados ao nome geografico a
ser protegido ndo estdo no escopo de protecdo do registro requerido e, portanto,
ndo ha necessidade de serem publicados.

O Comité entende que ndo se deve definir e/ou proibir matéria a ser apresentada




MINISTERIO DA INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAGOES GEOGRAFICAS

encaminharéa imediatamente a notificacdo de obje¢&o ao solicitante.

4. No prazo de 60 dias a contar da notificacdo da objecéo, a pessoa objetante
deve apresentar uma declaracdo detalhada das razdes da objecéo.

5. O INPI convidara o solicitante e a pessoa objetante a realizar as devidas
consultas por um periodo razoavel ndo superior a 90 dias, com o objetivo de
chegar a um meio-termo sobre o registro da indicagdo geografica.

6. O prazo para as consultas pode ser prorrogado por mais 90 dias pelo INPI,
com base em um pedido do requerente ou da pessoa objetante. O requerente, em
colaboragdo com a pessoa objetante, apresentard um relatério ao escrivao e ao
oponente no final do periodo de consulta, que resume as conclusdes e 0s
resultados do processo de consulta. Se a pessoa objetante ndo concordar com este
relatério, ele deve informar ao INPI sobre suas ressalvas especificas dentro de 10
dias, para que o INPI possa levar em consideragdo ao tomar sua decisdo final
sobre o requerimento.

7. A pessoa objetante arcard com todos os custos relacionados aos pedidos de
oposic¢do, incluindo as despesas de prova no &mbito do processo.”

Justificativa:

Esta nova proposta pretende garantir a equidade no processo de avaliacdo da IG
entre os candidatos que, por um lado, possuem claramente tempo suficiente para
se preparar, porque tém a liberdade de apresentar uma candidatura conforme
desejar e, por outro, possiveis oponentes ou pessoas que possam Vir a se opor.
Isso permite que as partes interessadas tenham o tempo necessario para avaliar se

em sede de manifestacéo de terceiros, cabendo ao INPI examinar cada uma delas
e reconhecer ou nao sua pertinéncia.

Terceiros interessados possuem o prazo de 60 dias para manifestar sua objecéo,
nos termos do art. 12 da IN em consulta. Ndo é papel do INPI notificar
diretamente o requerente do registro em caso de manifestacdo de terceiros, sendo
0 Unico meio de comunicacédo do Instituto com os usuarios a publicagdo oficial
“Revista da Propriedade Industrial”, por meio da qual é exercida a publicidade
dos atos da Autarquia.

Ressalte-se que, nos termos do Art. 224 da LPI, quando n&o estiver
expressamente estipulado, o prazo para a pratica dos atos sera de 60 (sessenta)
dias, de modo que ndo hé possibilidade de instituicdo de um prazo de 90
(noventa) dias para a manifestacéo de terceiros ou qualquer outro ato.
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um pedido de IG deve ser objeto de objecéo (e, em caso afirmativo, com base em
qué) e coletar informac0es e evidéncias relevantes para dar embasamento a todas
as objec0es realizadas, a fim de prover mais tempo para preparar tais objecdes.
Com respeito a isso, considerando que o requerente ndo tem prazo algum para
preparar o pedido de registro de uma IG, sugerimos aumentar o tempo permitido
para objecGes para 90 dias.
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GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Proposta

Resposta

Sugestéo:

E altamente recomendavel que a publicacdo em si indique se algum termo
encontrado em uma Gl composta é genérico. A disposicao deve também
especificar as bases de oposicao disponiveis pelas partes interessadas.

Favor confirmar também se o fato de um termo ser genérico e a existéncia de
direitos marcarios anteriores, estdo disponiveis como bases para a oposicao de
uma IG, de acordo com a definigdo de termos “ndo-suscetiveis” de registro, no
artigo 4° da minuta. Recomendamos que o artigo 12 seja revisado para
apresentar explicitamente as bases disponiveis para oposicéo.

Justificativa:

O artigo 12 descreve a publicacéo do pedido de registro de uma IG, para a
“manifestacdo de terceiros interessados”, o que permite a um terceiro contestar o

pedido publicado.

Sugestao recusada.

O Comité considera que sugestao nao se aplica, tendo em vista que o nucleo da
protecdo da indicacdo geografica recai sobre a origem, nos termos dos artigos
177 e 178 da LPI.

Importante lembrar que 0 nome geografico ou seu gentilico poderdo vir
acompanhados do “nome do produto ou do servigo”, conforme §3°, do art.2 ° da
IN em consulta.

No Brasil, ndo ha qualquer vedacéo prevista na LPI em relacéo ao registro de 1G
com base em marca anterior.

O registro de uma marca em vigor ndo impede o registro de indicacéo
geografica. Isto é, a exclusividade advinda do registro da marca é conferida
perante outras marcas, mas nao perante indicagdes geograficas.

O INPI, enquanto entidade integrante da Administracdo Publica, deve se ater ao
que esta previsto em Lei.

A publicacdo de um Manual de indicagdes geograficas disciplinara contetido
correlacionado, ndo contemplado na Instru¢do Normativa aqui em consulta, tais
como as bases disponiveis para oposicao.
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DIADI
Proposta Resposta
Sugestao: Sugestao parcialmente aceita, com a alteragéo da redacéo

Apo6s o cumprimento das exigéncias para regularizagdo do pedido, ou ainda, se o
pedido for depositado sem irregularidades, ser& considerado concluido o exame
preliminar, sendo o pedido de registro, entéo, publicado para manifestacdo de
terceiros interessados.

81° O prazo para manifestacdo de terceiros é de 60 (sessenta) dias contados da
data da publicacdo do pedido de registro.

82° Decorrido o prazo previsto no parégrafo anterior e, havendo manifestacéo de
terceiros, a mesma sera publicada para que o requerente apresente contestacéo,
caso seja de seu interesse, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da
publicacdo da manifestacéo.

83° As contestacBes e manifestacdes serdo examinadas quando do exame de
mérito.

Justificativa:

Alteracdo no caput: O texto original excluia a possibilidade do pedido n&o sofrer
nenhuma exigéncia quando do exame preliminar.

Inclusdo do 83°: O texto original ndo deixa claro ao usuério o que acontecera
com sua contestacdo/manifestacéo.

Art. 12. Regularizado o pedido de registro, sera considerado concluido o exame
preliminar, sendo o pedido de registro, entdo, publicado para manifestacéo de
terceiros interessados.

81° A publicacgéo do pedido de registro para a manifestacédo de terceiros sera
acompanhada do caderno de especificagdes técnicas da Indicacdo Geogréfica e
do instrumento oficial de delimitagdo da area geogréfica.

82° O prazo para manifestacdo de terceiros é de 60 (sessenta) dias contados da
data da publicacdo do pedido de registro.

83° Decorrido o0 prazo previsto no paragrafo anterior e, havendo manifestacéo
de terceiros, a mesma serd publicada, podendo o requerente apresentar
resposta, caso seja de seu interesse, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.

84° As manifestacOes e as respostas serdo analisadas durante o exame de mérito.
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Manifestagdes ao artigo 13

Kelly Bruch
Proposta Resposta
Sugestao: Sugestao parcialmente aceita.

§2° Caso haja algum impedimento a continuidade do exame, o pedido podera ser
sobrestado.

Justificativa:

Acrescentar a possiblidade de sobrestamento neste paragrafo. Assim, se houver
qualquer exigéncia preliminar formal, esta ja podera ser suprida e quando o fim
do sobrestamento a analise ja podera ser feita com todos os elementos faticos
presentes, 0 que certamente garantird maior celeridade ao processo.

O mesmo foi incluido como §3° no art. 13

83° Caso haja algum impedimento a continuidade do exame, o pedido podera
ser sobrestado.
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Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta Resposta

Sugestao: Sugestao parcialmente aceita.

82° Caso haja algum impedimento a continuidade do exame, o pedido podera ser | O mesmo foi incluido como §3° no art. 13

sobrestado. _ _ _ . o _ )
83° Caso haja algum impedimento a continuidade do exame, o pedido podera

ser sobrestado.
Justificativa:

Acrescentar a possiblidade de sobrestamento neste paragrafo. Assim, se houver
qualquer exigéncia preliminar formal, esta ja podera ser suprida e quando o fim
do sobrestamento a analise ja podera ser feita com todos os elementos faticos
presentes, 0 que certamente garantird maior celeridade ao processo.




MINISTERIO DA INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAGOES GEOGRAFICAS

Comissao Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta

Resposta

Sugestao:

§2° Caso haja algum impedimento a continuidade do exame, o pedido podera ser
sobrestado.

Justificativa:

Acrescentar a possiblidade de sobrestamento neste paragrafo. Assim, se houver
qualquer exigéncia preliminar formal, esta ja podera ser suprida e quando o fim
do sobrestamento a analise ja podera ser feita com todos os elementos faticos
presentes, 0 que certamente garantird maior celeridade ao processo.

Sugestdo parcialmente aceita.
O mesmo foi incluido como §3° no art. 13

83° Caso haja algum impedimento a continuidade do exame, o pedido podera
ser sobrestado.
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Consortium for Common Food Names (CCFN) - Senior Director

Proposta

Resposta

Sugestéo:
Acrescentar um novo paragrafo:

“O INPI examinara se um pedido de registro de indicacdo geografica preenche os
requisitos desta Instrugdo Normativa. Independentemente, o INPI também
examinara se quaisquer termos e tradugdes relacionados indicados & protecao,
bem como renuncias e qualificagdes relacionadas, preenchem os requisitos desta
Instrugdo Normativa. Para fins desses exames, o escrivao deve realizar uma
pesquisa de marcas registradas e indica¢fes geogréficas pré-existentes, bem
como avaliar se a indicacdo geogréfica e quaisquer termos ou traducdes
relacionados sdo idénticos a0 nome comum de quaisquer outros bens.”

Justificativa:

Esta proposta tem como objetivo explicitar o tipo de avaliacdo que o examinador
deve realizar para decidir se concede ou ndo protec¢do a indicacdo geogréafica
relevante, proporcionando maior seguranga juridica tanto ao requerente como a
gualquer outra parte interessada.

Sugestao recusada.

O registro de 1G ndo protege as traducdes, transliteracGes ou termos relacionados
a mesma. A Indicagdo de Procedéncia protege o nome geografico que tenha se
tornado conhecido, enquanto a Denominacéo de Origem protege nome
geografico que designe produto ou servico cujas qualidades se devam ao meio
geogréfico. Portanto, somente sao protegidos os nomes geograficos que se
tornaram conhecidos ou que designem produto ou servico nos termos do art. 177
e 178 da LPI. Deve-se, para requerer o registro, definir e comprovar
objetivamente o termo que se enquadra nessas definicoes.

No Brasil, ndo ha qualquer vedacédo prevista na LPI em relacéo ao registro de 1G
com base em marca anterior.

O registro de uma marca em vigor ndo impede o registro de indicacdo
geografica. Isto €, a exclusividade advinda do registro da marca é conferida
perante outras marcas, mas nao perante indicagdes geograficas.

O INPI, enquanto entidade integrante da Administracdo Publica, deve se ater ao
que esta previsto em Lei.
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ABAPI
Proposta Resposta
Sugestao: Sugestao parcialmente aceita com alteracéo da redagao

O parégrafo Unico passa a ser §1°.
Inserir paragrafos 2°, 3°, e 4°:

82° - O INPI podera recomendar, em sede de exigéncia, a alteracdo da espécie da
Indicacdo Geogréfica para melhor adequagéao ao contetdo do pedido.

83° - Caso haja algum impedimento a continuidade do exame, o pedido
podera ser sobrestado.

84° - O requerente podera pleitear a suspensdo do exame por prazo nao
superior a 180 dias.

Justificativa:

Justificativa dos paragrafos 2° e 3% O assunto neles tratado é matéria de
mérito.

Justificativa do paragrafo 3°: Diante da complexidade da documentacéo
exigida, e do aproveitamento dos atos das partes estabelecido pelo artigo 220 da
LPI.

Art. 13. Encerrados os prazos fixados no art. 12, sera efetuado o exame de
mérito do pedido, durante o qual poderao ser formuladas exigéncias para
esclarecimentos de questdes relacionadas ao mérito.

81° A exigéncia devera ser respondida dentro do prazo de 60 (sessenta) dias
desde a sua publicacdo, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de
registro.

82° O INPI poderéa recomendar, em sede de exigéncia, a alteracdo da espécie da
Indicacdo Geografica para melhor adequacéo ao contetdo do pedido.

83° Caso haja algum impedimento a continuidade do exame, o pedido podera
ser sobrestado.

Quanto ao § 4° sugerido, a sugestdo foi recusada

No Brasil, ndo ha qualquer previsao de suspensdo de exame de registro de uma
indicagdo geografica. O INPI, enquanto entidade integrante da Administracéo
Publica, deve se ater ao que esta previsto em Lei.
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GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Recomendamos que o artigo 13 seja revisado para identificar as etapas e fatores
considerados no exame de mérito.

Justificativa:

O artigo 13 descreve o “exame de mérito” do pedido, durante o qual o
depositante do registo pode ter de responder a “requisitos” sobre questdes
relacionadas com o mérito. A disposicdo também deve especificar as etapas e
fatores considerados como parte do mérito referenciado no artigo 13.

Sugestao parcialmente aceita com alteracéo da redagao

Art. 13. Encerrados os prazos fixados no art. 12, sera efetuado o exame de
mérito do pedido, durante o qual poderao ser formuladas exigéncias para
esclarecimentos de questdes relacionadas ao mérito.

81° A exigéncia devera ser respondida dentro do prazo de 60 (sessenta) dias
desde a sua publicacdo, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de
registro.

82° O INPI poderéa recomendar, em sede de exigéncia, a alteracdo da espécie da
Indicacdo Geografica para melhor adequacéo ao contetdo do pedido.

83° Caso haja algum impedimento a continuidade do exame, o pedido podera
ser sobrestado.

Cumpre informar adicionalmente que o exame observara a legislagdo e normas
vigentes aplicaveis sob a matéria, bem como os principios gerais do direito.

Além disto, a publicacdo de um Manual de indicagdes geograficas disciplinara
conteudo correlacionado, ndo contemplado na Instrugcdo Normativa aqui em
consulta.
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DIADI
Proposta Resposta
Sugestéo: Sugestao recusada.

Acrescentar quais sdo os critérios observados no exame de mérito.

A publicacdo de um Manual de indicagdes geograficas disciplinara contetido

S correlacionado, néo contemplado na Instrugdo Normativa aqui em consulta.
Justificativa:

Quando os critérios de exame séo claros para todos, o usuario pode efetuar o
depésito de forma mais assertiva, evitando assim futuras exigéncias e tornando o
exame e sua decisdo mais facil e célere tanto para o pesquisador, quanto para o
depositante.
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Manifestacdes ao artigo 14

Kelly Bruch
Proposta Resposta
Sugestéo: Sugestao recusada.

Realizado o exame de mérito, sera proferida decisdo de reconhecimento ou ndo
reconhecimento do pedido de registro da Indicacdo Geografica, que sera
publicada na Revista da Propriedade Industrial — RPI.

Justificativa:

Como nao ha previsdo legal para o termo “concessdo” ou “indeferimento”,
sugere-se o uso do termo “reconhecimento” e “ndo reconhecimento”, o que
coaduna com o art. 1, paragrafo Gnico desta minuta.

“Concessao” e “indeferimento” sdo termos ja consagrados ao longo da LPI.
Intenta-se providenciar alinhamento a terminologia comumente utilizada na
matéria.

Observa-se, ainda, que, conforme o paragrafo Unico do Art. 182, cabe ao INPI
estabelecer as condicOes de registro das indicagdes geograficas. Entende-se que
esse registro reconhece uma indicagdo geografica preexistente de fato. Da
mesma forma, o termo “indeferimento” remete ao pedido.

Sugestéo:

§1° Reconhecido o registro, serd simultaneamente expedido o respectivo
certificado, que ficara disponivel ao requerente no INPI.

Justificativa:

No mesmo sentido: Como ndo ha previsao legal para o termo “concessao”, assim

Sugestao recusada.

“Concessdo” e “indeferimento” sdo termos ja consagrados ao longo da LPI.
Intenta-se providenciar alinhamento a terminologia comumente utilizada na
matéria.

Observa-se, ainda, que, conforme o paragrafo Unico do Art. 182, cabe ao INPI
estabelecer as condicOes de registro das indicagdes geograficas. Entende-se que
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sugere-se o uso do termo “reconhecimento”.

esse registro reconhece uma indicagdo geografica preexistente de fato. Da
mesma forma, o termo “indeferimento” remete ao pedido.

Sugestao:
820 (retirar)
Justificativa:

Isso causa inseguranca juridica. Se um dia for novamente instituida esta
retribuicdo, deve-se novamente incluir ela na Instrucdo Normativa, estabelecendo
prazo para pagamento e consequéncias do ndo pagamento.

Sugestdo aceita, com a retirada do paragrafo
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Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Realizado 0 exame de mérito, seré proferida decisdo de reconhecimento ou ndo
reconhecimento do pedido de registro da Indicacdo Geografica, que sera
publicada na Revista da Propriedade Industrial — RPI.

Justificativa:

Como nao ha previsdo legal para o termo “concessdo” ou “indeferimento”,
sugere-se o uso do termo “reconhecimento” e “ndo reconhecimento”, o que
coaduna com o art. 1, paragrafo Unico desta minuta.

Sugestao recusada.

“Concessao” e “indeferimento” sdo termos ja consagrados ao longo da LPI.
Intenta-se providenciar alinhamento a terminologia comumente utilizada na
matéria.

Observa-se, ainda, que, conforme o paragrafo Unico do Art. 182, cabe ao INPI
estabelecer as condicOes de registro das indicagdes geograficas. Entende-se que
esse registro reconhece uma indicagdo geografica preexistente de fato. Da
mesma forma, o termo “indeferimento” remete ao pedido.

Sugestéo:

81° Reconhecido o registro, sera simultaneamente expedido o respectivo
certificado, que ficara disponivel ao requerente no INPI.

Justificativa:

No mesmo sentido: Como ndo ha previsao legal para o termo “concessao”, assim
sugere-se o uso do termo “reconhecimento”.

Sugestao recusada.

“Concessdo” ¢ “indeferimento” sdo termos ja consagrados ao longo da LPI.
Intenta-se providenciar alinhamento a terminologia comumente utilizada na
matéria.

Observa-se, ainda, que, conforme o paragrafo Unico do Art. 182, cabe ao INPI
estabelecer as condicOes de registro das indicagdes geograficas. Entende-se que
esse registro reconhece uma indicagdo geografica preexistente de fato. Da
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mesma forma, o termo “indeferimento” remete ao pedido.

Sugestéo:
§2° (retirar)
Justificativa:

Isso causa inseguranca juridica. Se um dia for novamente instituida esta
retribuicdo, deve-se novamente incluir ela na Instrugdo Normativa, estabelecendo
prazo para pagamento e consequéncias do ndo pagamento.

Sugestao aceita, com a retirada do paragrafo
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Comissao Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Realizado o exame de mérito, serd proferida decisdo de reconhecimento ou ndo
reconhecimento do pedido de registro da Indicacdo Geografica, que sera
publicada na Revista da Propriedade Industrial — RPI.

Justificativa:

Como nao ha previsdo legal para o termo “concessdo” ou “indeferimento”,
sugere-se o uso do termo “reconhecimento” e “ndo reconhecimento”, o que
coaduna com o art. 1, paragrafo Unico desta minuta.

Sugestao recusada.

“Concessao” e “indeferimento” sdo termos ja consagrados ao longo da LPI.
Intenta-se providenciar alinhamento a terminologia comumente utilizada na
matéria.

Observa-se, ainda, que, conforme o paragrafo Unico do Art. 182, cabe ao INPI
estabelecer as condicOes de registro das indicagdes geograficas. Entende-se que
esse registro reconhece uma indicagdo geografica preexistente de fato. Da
mesma forma, o termo “indeferimento” remete ao pedido.

Sugestéo:

81° Reconhecido o registro, sera simultaneamente expedido o respectivo
certificado, que ficara disponivel ao requerente no INPI.

Justificativa:

No mesmo sentido: Como ndo ha previsao legal para o termo “concessao”, assim
sugere-se o uso do termo “reconhecimento”.

Sugestao recusada.

“Concessdo” e “indeferimento” sdo termos ja consagrados ao longo da LPI.
Intenta-se providenciar alinhamento a terminologia comumente utilizada na
matéria.

Observa-se, ainda, que, conforme o paragrafo Unico do Art. 182, cabe ao INPI
estabelecer as condicOes de registro das indicagdes geograficas. Entende-se que
esse registro reconhece uma indicagdo geografica preexistente de fato. Da
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mesma forma, o termo “indeferimento” remete ao pedido.

Sugestéo:
§2° (retirar)
Justificativa:

Isso causa inseguranca juridica. Se um dia for novamente instituida esta
retribuicdo, deve-se novamente incluir ela na Instrugdo Normativa, estabelecendo
prazo para pagamento e consequéncias do ndo pagamento.

Sugestao aceita, com a retirada do paragrafo
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Consortium for Common Food Names (CCFN) - Senior Director

Proposta

Resposta

Sugestéo:
Acrescentar um paragrafo 4 final:

“4, A decisdo de conceder o registro da indicagdo geografica devera entrar em
vigor nao antes da data de entrega da solicitagdo no Brasil.”

Justificativa:

De acordo com um principio geral de direito, a protecdo do direito ndo se
aplicara antes da data de entrega da solicitacéo, e por esse modo achamos que é
importante deixar isso explicito na Instrugdo Normativa.

Sugestao recusada.

O Comité considera que o Art. 14 ja se encontra suficientemente claro.
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GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Proposta Resposta
Sugestéo: Sugestao recusada.
Recomendamos que o artigo 14 seja revisado para que indique que 0s O Comité considera que o inciso | do art. 4° da proposta da nova Instrugao

componentes que sejam nomes genericos ou comuns sejam assim identificados | Normativa possui dispositivo que veda suficientemente o registro de termos de
quando uma reconhecimento ou protecéo da IG for concedida, e para identificar uso comum como Indicagcdo Geogréfica.

a duracdo da protecdo da IG e os requisitos para manter a reconhecimento ou
protecdo da IG. A defini¢do de “termo de uso comum” adotada pelo INPI est4 disposta na Nota

Técnica INPI/CPAPD n° 06/2017.

A Indicacdo de Procedéncia protege o nome geografico que tenha se tornado
Justificativa: conhecido, enquanto a Denominagédo de Origem protege nome geografico que
designe produto ou servigo cujas qualidades se devam ao meio geografico.
(0] artigo 14 descreve a pUinCﬂQéO da decisdo de conceder ou rejeitar 0 pedldo A PortantO, somente sdo protegidos 0S nomes geogréﬁcos que se tornaram

notificagao da concessao da IG indicara se quaisquer termos encontrados em  conhecidos ou que designem produto ou servigo nos termos do art. 177 e 178 da
uma IG composta sdo genericos, de modo que o termo generico individual ndo | p1. Deve-se, para requerer o registro, definir e comprovar objetivamente o
esteja sujeito a restricdes de 1G? termo que se enquadra nessas definicoes.

Além disso, qual a duragdo de uma IG concedida? Existe algum requisito para  No mesmo sentido, nio ha exclusividade de termos genéricos, pois a lei garante

demostrar 0 uso ou outros requisitos para manter o registro e reconhecimento ou ¢ uso exclusivo do nome geografico e sua representagao nos termos do art.179 da
protecéo de uma IG, uma vez que seja concedida? LPI.

E importante assegurar que as notificaces emitidas na concesséo de uma IG que Pportanto, a protecéo conferida pela IG nao transborda o nome geografico objeto
contenha termos compostos identifiquem os seus componentes que sejam nomes  dq pedido de registro.

genericos ou comuns, para que as partes interessadas possam compreender o
ambito da IG. A divulgacédo dessas informacdes promovera a transparéncia e a
previsibilidade e conservara os recursos privados e publicos que poderiam ter
sido gastos para resolver uma oposicao, cancelamento ou procedimento de
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apelagdo desnecessarios.
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DIADI
Proposta Resposta
Sugestéo: Sugestao recusada.

Segue algumas davidas quanto ao segundo paragrafo deste artigo:

“§2° Quando houver previsdo em Tabela de Retribuicdo, a entrega do certificado
de registro ficara condicionada ao recolhimento da respectiva retribui¢do.”

Havendo previsdo na tabela, se o usuério nao efetuar o pagamento, o que
acontecera? Ele apenas ndo recebera o documento, mas o registro continua
vigente? Tem prazo para o recolhimento?

Sugiro acrescentar no 83°, os artigos da Lei que definem os requisitos e
proibices.

“§3° O pedido de registro sera indeferido quando n&o forem observadas as
proibicdes e os requisitos previstos na Lei n® 9.279/1996, nesta Instrucdo
Normativa e nos atos normativos relacionados a Indicaces Geograficas
expedidos pelo INPL.”

Acréscimo da competéncia para a assinatura:

Art. 156. Ao Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicagcdes Geogréficas
incumbe:

Il - decidir sobre pedidos e conceder registros de marcas, desenhos industriais e
indicacdes geograficas;

0O §2° do art. 14 foi retirado da Instrugao Normativa.
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Justificativa:

82°: Ndo ha clareza para o usuario das consequéncias do ndo pagamento, ou
mesmo se 0 pagamento podera ser efetuado a qualquer tempo.

83°: Visar transparéncia e clareza nas informagoes.

Sobre o acréscimo da assinatura: tornar mais facil a confeccéo do certificado.
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Manifestacdes ao artigo 15

Kelly Bruch
Proposta Resposta
Sugestéo: Sugestao recusada.

I11- O regulamento de uso da Indicacdo Geogréafica;

Justificativa:

Prever a situacdo para a qual a lei da abertura, regulamentando-a, ja que o inciso
V ndo faz esta previsao.

Em que pese a expressao “Regulamento de uso” tenha sido o nome ja
consagrado na literatura brasileira para este documento foi possivel verificar
empiricamente que tal expressdo causava confusdo com outro documento com
nome similar, o regulamento de utilizagdo. Esse é documento substancialmente
diferente da documentacdo referente as indicaces geograficas, sendo obrigatério
para marca coletivas conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI

Art. 147 O pedido de registro de marca coletiva contera regulamento de
utilizagdo, dispondo sobre condigdes e proibi¢oes de uso da marca.”

Ademais, o termo “regulamento” por defini¢do dicionarizada é uma disposi¢ao
oficial com que se explica e se facilita a execucdo de uma lei ou decreto.

Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento a terminologia
comumente utilizada em outros paises que lidam com a matéria.

Sugestéo:

81° (retirar)

Sugestéo recusada.
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Justificativa:

Esta limitacdo ndo encontra respaldo técnico ou legal e limita o direito dos
titulares de terem seu processo analisado quando necessario. Sugere-se que seja
retirado ou que o prazo seja menor, pois este periodo poderéa levar a
desmotivagéo total do agrupamento e ao abandono da IG. Além disso, o prazo é
do pedido de registro ou do reconhecimento do registro, isso tdo pouco ficou
claro. Se uma IG levar muito tempo para ser analisada e depois disso ainda tiver
que esperar mais dois anos para poder modificar algo que ha muito foi feito, isso
sera um desservigo para esse instituto.

Tal limitac&o respaldou-se em critérios técnicos visando fornecer tempo hébil
para que o requerente verifique a necessidade real de modificacéo da protecao.

O Comité considera que o item se encontra suficientemente claro, tendo em vista
que dispoe:

§1° Somente poderdo ser solicitadas alteragoes do registro da Indicag¢do
Geogrdfica apos decorridos 24 (vinte e quatro) meses da data do registro.

N&o ha, no &mbito da DIRMA, previsdo normativa para a priorizacdo do exame
de mérito. Lembra-se ainda, que, atualmente, é reconhecido o direito de alteracao
dos pedidos de registro de Indicacdo Geogréfica, a qualquer tempo antes da
concessdo dos mesmos.

Sugestao:

82° A alteracdo da Indicagdo Geogréfica para inclusdo de nome de produto ou
servico, bem como para a sua respectiva e correspondente alteracdo da
representacao grafica ou figurativa da IG, podera ser requerida a qualquer tempo
para aquelas que forem reconhecidas até a publicacdo desta Instru¢do Normativa.

Justificativa:

E necessario prever isso, pois sendo podera se tornar indcua esta alteracdo so no

Sugestdo parcialmente aceita .

As disposicOes do §2° do art. 15 foram transferidas para o art. 24, com a seguinte
redacéo

Art. 24. Nas Indicages Geograficas concedidas até a entrada em vigor desta
Instrucdo Normativa, a alteragdo para inclusdo de nome de produto ou servico,
bem como a correspondente alteracdo da representacao grafica ou figurativa,
podera ser requerida a qualquer tempo.
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nome se o signo também néo puder ser alterado.
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Luciano Seixas Ivo (Consultor da Associa¢ao dos Produtores de Cacau do Sul da Bahia)

Proposta

Resposta

Sugestéo:

82° A alteracdo da Indicagcdo Geogréfica para inclusdo de nome (ou parte de
nome) de produto ou servigo poderd ser requerida a qualquer tempo para aquelas
que forem reconhecidas até a publicacdo desta Instrugdo Normativa.

Justificativa:

Considerando que o registro BR402014000011-5 se refere a “améndoas de
cacau”, se for aceita a proposta de alteragdo, ndo restara duvida que podera ser
incluida “parte” do nome do produto, por exemplo, se a Associagdo dos
Produtores de Cacau do Sul da Bahia desejar incluir no seu registro a palavra
“cacau” ao invés de “améndoa de cacau”, alterando, portanto, o seu registro para
“Indicagdo de Procedéncia Cacau Sul da Bahia”.

Sugestao recusada.

A Instrucdo Normativa, em sua redacao final, disciplina no 3° do art. 15 que

§3° Ndo poderdo ser alterados elementos caracteristicos que justificaram a
concessdo da Indicagdo Geogrdfica, sob pena de indeferimento do pedido de
alteracdo.

Do mesmo modo, segundo o paragrafo Gnico do art. 19 diz

Paragrafo unico nédo seré apreciado o pedido de alteracio que contiver produto
ou servico distinto do constante no registro.

Portanto, a ampliacéo do rol de produtos ou servigos constantes no registro de
indicagdo geografica e a modificacdo de escopo apresentado no depdsito do
pedido nédo serdo aceitos.

No caso especifico exposto na justificativa, haveria modificacdo substancial do
produto a ser protegido, visto que “cacau” é o fruto por completo, enquanto
“améndoa de cacau” ¢é apenas parte integrante do fruto. Desta forma, haveria
ampliacdo da especificacdo de escopo apresentado no depdsito do pedido.

Adicionalmente, informamos que as disposi¢des do §2° do art. 15 foram
transferidas para o art. 24, com a seguinte redacao:

Art. 24. Nas Indicaces Geograficas concedidas até a entrada em vigor desta
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Instrucdo Normativa, a alteracéo para inclusédo de nome de produto ou servico,
bem como a correspondente alteracdo da representacdo gréafica ou figurativa,
podera ser requerida a qualquer tempo.
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Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta

Resposta

Sugestéo:

I11- O regulamento de uso da Indicacdo Geogréafica;

Justificativa:

Prever a situacdo para a qual a lei d& abertura, regulamentando-a, ja que o inciso
V ndo faz esta previsao.

Sugestao recusada.

Em que pese a expressao “Regulamento de uso” tenha sido o nome ja
consagrado na literatura brasileira para este documento foi possivel verificar
empiricamente que tal expressdo causava confusdo com outro documento com
nome similar, o regulamento de utilizacdo. Esse é documento substancialmente
diferente da documentacdo referente as indicacdes geograficas, sendo obrigatério
para marca coletivas conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI

Art. 147 O pedido de registro de marca coletiva contera regulamento de
utilizagdo, dispondo sobre condicgoes e proibi¢oes de uso da marca.”

Ademais, o termo “regulamento” por defini¢do dicionarizada é uma disposi¢ao
oficial com que se explica e se facilita a execucdo de uma lei ou decreto.

Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento a terminologia
comumente utilizada em outros paises que lidam com a matéria.

Sugestao:

81° (retirar)

Sugestéo recusada.

Tal limitac&o respaldou-se em critérios técnicos visando fornecer tempo hébil




MINISTERIO DA INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAGOES GEOGRAFICAS

Justificativa:

Esta limitagdo ndo encontra respaldo técnico ou legal e limita o direito dos
titulares de terem seu processo analisado quando necessario. Sugere-se que seja
retirado ou gque o prazo seja menor, pois este periodo poderéa levar a
desmotivagéo total do agrupamento e ao abandono da 1G. Além disso, o prazo é
do pedido de registro ou do reconhecimento do registro, isso t&o pouco ficou
claro. Se uma IG levar muito tempo para ser analisada e depois disso ainda tiver
gue esperar mais dois anos para poder modificar algo que ha muito foi feito, isso
sera um desservico para esse instituto.

para que o requerente verifique a necessidade real de modificacdo da protecao.

O Comité considera que o item se encontra suficientemente claro, tendo em vista
que dispde:

§1° Somente poderdo ser solicitadas alteragoes do registro da Indicacdo
Geogrdfica apos decorridos 24 (vinte e quatro) meses da data do registro.

Né&o h&, no &mbito da DIRMA, previsdo normativa para a priorizacdo do exame
de mérito. Lembra-se ainda, que, atualmente, é reconhecido o direito de alteracao
dos pedidos de registro de Indicacdo Geogréfica, a qualquer tempo antes da
concessdo dos mesmos.

Sugestéo:

§2° A alteracdo da Indicacdo Geogréfica para inclusdo de nome de produto ou
servico, bem como para a sua respectiva e correspondente alteracdo da
representacdo gréfica ou figurativa da IG, podera ser requerida a qualquer tempo
para aquelas que forem reconhecidas até a publicacdo desta Instru¢do Normativa.

Justificativa:

E necessario prever isso, pois sendo podera se tornar indcua esta alteraco s no

Sugestao parcialmente aceita .

As disposicdes do §2° do art. 15 foram transferidas para o art. 24, com a seguinte
redacéo

Art. 24. Nas Indicaces Geograficas concedidas até a entrada em vigor desta
Instrucdo Normativa, a alteragdo para inclusdo de nome de produto ou servico,
bem como a correspondente alteragdo da representacdo gréfica ou figurativa,
podera ser requerida a qualquer tempo.
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nome se o signo também néo puder ser alterado.
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Comissao Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta

Resposta

Sugestéo:

I11- O regulamento de uso da Indicacdo Geogréafica;

Justificativa:

Prever a situacdo para a qual a lei d& abertura, regulamentando-a, ja que o inciso
V ndo faz esta previsao.

Sugestao recusada.

Em que pese a expressao “Regulamento de uso” tenha sido o nome ja
consagrado na literatura brasileira para este documento foi possivel verificar
empiricamente que tal expressdo causava confusdo com outro documento com
nome similar, o regulamento de utilizacdo. Esse é documento substancialmente
diferente da documentacdo referente as indicacdes geograficas, sendo obrigatério
para marca coletivas conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI

Art. 147 O pedido de registro de marca coletiva contera regulamento de
utilizagdo, dispondo sobre condicgoes e proibi¢oes de uso da marca.”

Ademais, o termo “regulamento” por defini¢do dicionarizada é uma disposi¢ao
oficial com que se explica e se facilita a execucao de uma lei ou decreto.

Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento a terminologia
comumente utilizada em outros paises que lidam com a matéria.

Sugestao:

81° (retirar)

Sugestéo recusada.

Tal limitac&o respaldou-se em critérios técnicos visando fornecer tempo hébil
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Justificativa:

Esta limitagcdo ndo encontra respaldo técnico ou legal e limita o direito dos
titulares de terem seu processo analisado quando necessario. Sugere-se que seja
retirado ou gque o prazo seja menor, pois este periodo poderéa levar a
desmotivagéo total do agrupamento e ao abandono da IG. Além disso, o prazo é
do pedido de registro ou do reconhecimento do registro, isso tdo pouco ficou
claro. Se uma IG levar muito tempo para ser analisada e depois disso ainda tiver
gue esperar mais dois anos para poder modificar algo que ha muito foi feito, isso
sera um desservico para esse instituto.

para que o requerente verifique a necessidade real de modificacdo da protecao.

O Comité considera que o item se encontra suficientemente claro, tendo em vista
que dispde:

§1° Somente poderdo ser solicitadas alteragoes do registro da Indicacdo
Geogrdfica apos decorridos 24 (vinte e quatro) meses da data do registro.

Né&o h4, no &mbito da DIRMA, previsdo normativa para a priorizacdo do exame
de mérito. Lembra-se ainda, que, atualmente, é reconhecido o direito de alteracao
dos pedidos de registro de Indicacdo Geogréfica, a qualquer tempo antes da
concessdo dos mesmos.

Sugestéo:

82° A alteracdo da Indicacdo Geogréafica para inclusdo de nome de produto ou
servico, bem como para a sua respectiva e correspondente alteracdo da
representacdo gréfica ou figurativa da IG, podera ser requerida a qualquer tempo
para aquelas que forem reconhecidas até a publicacdo desta Instru¢do Normativa.

Justificativa:

E necessario prever isso, pois sendo podera se tornar indcua esta alteracdo so no

Sugestao parcialmente aceita .

As disposicdes do §2° do art. 15 foram transferidas para o art. 24, com a seguinte
redacéo

Art. 24. Nas Indicaces Geograficas concedidas até a entrada em vigor desta
Instrucdo Normativa, a alteragdo para inclusdo de nome de produto ou servico,
bem como a correspondente alteragdo da representacdo gréfica ou figurativa,
podera ser requerida a qualquer tempo.
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nome se o signo também néo puder ser alterado.
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Instituto Brasileiro da Cachaga - IBRAC

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Alteracao do item III, do Art. 15, incluindo o termo “Regulamento de Uso™: 1 - O
caderno de especifica¢Bes técnicas ou Regulamento de Uso da Indicagéo
Geogréfica;

Justificativa:

Considerando que o Decreto 4.062/2011 para a IG Cachaga menciona
Regulamento de Uso, assim como a Instru¢cdo Normativa INPI/PR No 68/ 2017,
que estabelece as condicBes para o registro da IG Cachaga, usam a expressao
Regulamento de Uso ao invés de Caderno de Especificagdes é importante que o
esse texto permita a interpretacdo de que é permitida a alteragéo de
Regulamentos de Uso.

Sugestao recusada.

Em que pese a expressao “Regulamento de uso” tenha sido o nome ja consagrado
na literatura brasileira para este documento foi possivel verificar empiricamente
que tal expressdo causava confusdo com outro documento com nome similar, o
regulamento de utilizagdo. Esse € documento substancialmente diferente da
documentacdo referente as indicagdes geograficas, sendo obrigatério para marca
coletivas conforme explicitamente disposto no art. 147. da LPI.

Art. 147 O pedido de registro de marca coletiva contera regulamento de
utilizacdo, dispondo sobre condic@es e proibi¢bes de uso da marca.

Ademais, o termo “regulamento” por defini¢do dicionarizada é uma disposi¢ao
oficial com que se explica e se facilita a execucao de uma lei ou decreto.

Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento a terminologia
comumente utilizada em outros paises que lidam com a matéria.
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SEBRAE NACIONAL
Proposta Resposta
Sugestao: Sugestao parcialmente aceita.

Art. 15 S&o passiveis de alteragdo, ap0s o registro da Indicagdo Geogréfica:

(LA espéeie de Indicacio Geoarafica.

82° A alteracdo do nome geografico e sua representagdo gréfica e/ou figurativa
para inclusdo de nome de produto ou servigo podera ser requerida a qualquer
tempo para aquelas Indicagbes Geograficas que forem reconhecidas até a
publicacéo desta Instrugdo Normativa.

Justificativa:

Art. 15 Sugere-se a exclusdo do item IV. A possibilidade de registro de uma
segunda espécie de IG para 0 mesmo nome geografico/produto deve ocorrer por
meio da solicitacdo de novo registro e deve ser uma decisao dos produtores
beneficiados pela IG a ser solicitada. Para alguns produtores, a manutencao dos
registros em ambas as espécies faz parte da estratégia de comercializagao de
produtos com valor agregado. Entendemos que a previsao de alteracdo da espécie
pode incentivar aos produtores depositarem uma IP e migrarem para uma DO.
Por outro lado, dificilmente a &rea demarcada de uma espécie sera coincidente
com a da nova espécie, 0 que ndo justificaria a alteracdo de espécie. Portanto,
uma possivel solicitacdo de alteracdo de espécie viria junto com solicitacdes de
alteracdo da area demarcada, do caderno de especificagGes e também da
representacao gréfica e/ou figurativa, o que poderia configurar um novo pedido.

Fica mantida a redacéo original do inciso 1V, afastando o registro do mesmo
nome geografico como indicagéo de procedéncia e denominagéo de origem de
forma simultanea.

Ainda que para os produtores a pluralidade de instrumentos possa ser (til, hd a
nitida possibilidade de confusdo entre os registros por terceiros, de forma que
deve ser mantido o entendimento mais restritivo, que coaduna com o texto do art.
176 da LPI, in verbis:

Art. 176 Constitui indicacdo geogréfica a indicacédo de procedéncia ou a
denominagéo de origem.

Informamos ainda que as disposi¢des do §2° do art. 15 foram transferidas para o
art. 24, com a seguinte redagéo:

Art. 24. Nas Indicaces Geograficas concedidas até a entrada em vigor desta
Instrucdo Normativa, a alteracéo para inclusédo de nome de produto ou servico,
bem como a correspondente alteragdo da representacdo gréfica ou figurativa,
podera ser requerida a qualquer tempo.
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Destacamos que, em relagdo ao pedido de registro de IG, esta previsto no exame
preliminar que o INPI podera recomendar a alteracdo da espécie da IG para
melhor adequacgédo ao conteudo do pedido, 0 que podera reduzir entendimentos
equivocados pelos produtores que gerem necessidade de migracao entre as
espécies.

82° Melhoria da redacéo do texto para facilitar o entendimento.
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Manifestacdes ao artigo 16

Kelly Bruch
Proposta Resposta
Sugestao: Sugestao parcialmente aceita.

I11- Regulamento de Uso da Indicacdo Geografica alterado e aprovado em ata
registrada da Assembleia Geral, salvo o disposto no Art. 5°.82°.

Justificativa:

“Regulamento de uso” é o nome ja consagrado na literatura brasileira para este
documento e retrata de forma mais clara e objetiva seu contetdo, pois um
caderno de especificacBes apenas apresenta semanticamente as especificacdes
técnicas de um produto, mas ndo permite aferir como isso sera aplicado.

Precisamos lembrar do produtor Unico estabelecido na area que ndo tera
assembleia geral para aprovar o regulamento de uso.

Em que pese a expressao “Regulamento de uso” tenha sido o nome ja
consagrado na literatura brasileira para este documento foi possivel verificar
empiricamente que tal expressdo causava confusdo com outro documento com
nome similar, o regulamento de utilizacdo. Esse € documento substancialmente
diferente da documentag&o referente as indicagdes geograficas, sendo obrigatorio
para marca coletivas conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI

Art. 147 “O pedido de registro de marca coletiva contera regulamento de
utilizacdo, dispondo sobre condicdes e proibi¢bes de uso da marca.

Ademais, o termo “regulamento” por defini¢do dicionarizada é uma disposi¢ao
oficial com que se explica e se facilita a execucdo de uma lei ou decreto.

Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento a terminologia
comumente utilizada em outros paises que lidam com a matéria.

No entanto, considerou-se pertinente a alteracdo da redacdo com excluséo das
alineas a a g do inciso VI com alteracdo da redacéao para:

VI- Comprovagéo da legitimidade do requerente, nos termos do inciso V e dos
8§ 1%e 2°do art. 7° desta Instru¢cdo Normativa.

Sugestao:

Sugestdo aceita com a alteracdo da redacéo
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81° A legitimidade para solicitar a alteracdo no registro da Indicacdo Geografica
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 alteracéo na
delimitacdo da area geografica, também sera 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 Indicacdo Geografica.

Justificativa:

E preciso prever a possibilidade de que outro, que néo o substituto original,
também possa atuar. 1sso porque associa¢@es fecham... mudando de objeto.
Neste sentido a ideia de quem venha a sucedé-lo de fato (na préatica, por meio de
sua atuagdo) ou de direito (mediante a sucessao legitima registrada em cartorio
por exemplo).

Precisa explicitar de alguma forma quem é esta pessoa fisica ou juridica que
pode solicitar a alteracdo da area...

81° A legitimidade para solicitar a alterac¢éo no registro da Indicagéo
Geografica cabe ao substituto processual que solicitou o pedido de registro ao
INPI ou aquele que vier a sucedé-lo de fato ou de direito.

82° Em se tratando de alteracdo no registro que se refira a delimitacéo da area
geogréfica, a legitimidade se estendera as pessoas fisicas ou juridicas
diretamente interessadas, desde que tal situagdo reste comprovada e que seu
produto ou servico esteja em conformidade com as condic¢des que justificaram o
reconhecimento da Indicagao Geogréfica.
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Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta

Resposta

Sugestéo:

I11- Regulamento de Uso da Indicagdo Geogréfica alterado e aprovado em ata
registrada da Assembleia Geral, salvo o disposto no Art. 5°.82°,

Justificativa:

“Regulamento de uso” é o nome ja consagrado na literatura brasileira para este
documento e retrata de forma mais clara e objetiva seu contetdo, pois um
caderno de especificacGes apenas apresenta semanticamente as especificagdes
técnicas de um produto, mas nao permite aferir como isso sera aplicado.

Precisamos lembrar do produtor Unico estabelecido na &rea que ndo tera
assembleia geral para aprovar o regulamento de uso.

Sugestao parcialmente aceita.

Em que pese a expressao “Regulamento de uso” tenha sido o nome ja
consagrado na literatura brasileira para este documento foi possivel verificar
empiricamente que tal expressdo causava confusdo com outro documento com
nome similar, o regulamento de utilizacdo. Esse é documento substancialmente
diferente da documentag&o referente as indicagdes geograficas, sendo obrigatorio
para marca coletivas conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI

Art. 147 “O pedido de registro de marca coletiva contera regulamento de
utilizacdo, dispondo sobre condic@es e proibi¢bes de uso da marca.

Ademais, o termo “regulamento” por definicdo dicionarizada ¢ uma disposicao
oficial com que se explica e se facilita a execucdo de uma lei ou decreto.

Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento a terminologia
comumente utilizada em outros paises que lidam com a matéria.

No entanto, considerou-se pertinente a alteracdo da redacdo com excluséo das
alineas a a g do inciso VI com alteracéo da redacéo para:

VI- Comprovagéo da legitimidade do requerente, nos termos do inciso V e dos
8§ 1% 2°do art. 7° desta Instru¢cdo Normativa.

Sugestao:

81° A legitimidade para solicitar a alterac&o no registro da Indicacdo Geografica
cabe ao substituto processual que solicitou o pedido de registro no INPI ou

Sugestdo aceita com a alteracdo da redacéo
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aquele que vier a sucedé-lo de fato ou de direito. Em se tratando de alteracéo na
delimitacdo da area geogréafica, também seré 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 condicbes que
justificaram o reconhecimento da Indicagdo Geografica.

Justificativa:

E preciso prever a possibilidade de que outro, que n&o o substituto original,
também possa atuar. 1sso porque associa¢fes fecham... mudando de objeto.
Neste sentido a ideia de quem venha a sucedé-lo de fato (na préatica, por meio de
sua atuacdo) ou de direito (mediante a sucessao legitima registrada em cartorio
por exemplo).

Precisa explicitar de alguma forma quem € esta pessoa fisica ou juridica que
pode solicitar a alteragdo da area...

81° A legitimidade para solicitar a alteracéo no registro da Indicacéo
Geograéfica cabe ao substituto processual que solicitou o pedido de registro ao
INPI ou aquele que vier a sucedé-lo de fato ou de direito.

§2° Em se tratando de alteracdo no registro que se refira a delimitacao da area
geografica, a legitimidade se estendera as pessoas fisicas ou juridicas
diretamente interessadas, desde que tal situacio reste comprovada e que seu
produto ou servigo esteja em conformidade com as condic¢Bes que justificaram o
reconhecimento da Indicagao Geogréfica.
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Comissao Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta

Resposta

Sugestéo:

I11- Regulamento de Uso da Indicagdo Geogréfica alterado e aprovado em ata
registrada da Assembleia Geral, salvo o disposto no Art. 5°.82°.

Justificativa:

“Regulamento de uso” é o nome ja consagrado na literatura brasileira para este
documento e retrata de forma mais clara e objetiva seu contetdo, pois um
caderno de especificaces apenas apresenta semanticamente as especificacdes
técnicas de um produto, mas nao permite aferir como isso sera aplicado.

Precisamos lembrar do produtor Unico estabelecido na &rea que ndo tera
assembleia geral para aprovar o regulamento de uso.

Sugestdo parcialmente aceita.

Em que pese a expressao “Regulamento de uso” tenha sido o nome ja
consagrado na literatura brasileira para este documento foi possivel verificar
empiricamente que tal expressdo causava confusdo com outro documento com
nome similar, o regulamento de utilizacdo. Esse € documento substancialmente
diferente da documentag&o referente as indicagdes geograficas, sendo obrigatorio
para marca coletivas conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI

Art. 147 “O pedido de registro de marca coletiva conterd regulamento de
utilizacdo, dispondo sobre condic@es e proibi¢bes de uso da marca.

Ademais, o termo “regulamento” por definicdo dicionarizada ¢ uma disposicao
oficial com que se explica e se facilita a execucdo de uma lei ou decreto.

Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento a terminologia
comumente utilizada em outros paises que lidam com a matéria.

No entanto, considerou-se pertinente a alteracdo da redacdo com excluséo das
alineas a a g do inciso VI com alteracéo da redacéo para:

VI- Comprovagéo da legitimidade do requerente, nos termos do inciso V e dos
8§ 1% 2°do art. 7° desta Instru¢cdo Normativa.

Sugestao:

81° A legitimidade para solicitar a alteragdo no registro da Indicacdo Geografica
cabe ao substituto processual que solicitou o pedido de registro no INPI ou

Sugestdo aceita com a alteracdo da redacéo
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aquele que vier a sucedé-lo de fato ou de direito. Em se tratando de alteracéo na
delimitacdo da area geogréafica, também seré 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 condicbes que
justificaram o reconhecimento da Indicacdo Geografica.

Justificativa:

E preciso prever a possibilidade de que outro, que néo o substituto original,
também possa atuar. 1sso porque associa¢fes fecham... mudando de objeto.
Neste sentido a ideia de quem venha a sucedé-lo de fato (na préatica, por meio de
sua atuacdo) ou de direito (mediante a sucessao legitima registrada em cartério
por exemplo).

Precisa explicitar de alguma forma quem € esta pessoa fisica ou juridica que
pode solicitar a alteragdo da area...

81° A legitimidade para solicitar a alteracéo no registro da Indicacéo
Geograéfica cabe ao substituto processual que solicitou o pedido de registro ao
INPI ou aquele que vier a sucedé-lo de fato ou de direito.

§2° Em se tratando de alteracdo no registro que se refira a delimitacao da area
geografica, a legitimidade se estendera as pessoas fisicas ou juridicas
diretamente interessadas, desde que tal situacio reste comprovada e que seu
produto ou servigo esteja em conformidade com as condic¢Bes que justificaram o
reconhecimento da Indicagao Geogréfica.

149



MINISTERIO DA INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAGCOES GEOGRAFICAS

Instituto Brasileiro da Cachaga - IBRAC

Proposta

Resposta

Sugestéo:
Alteracéo da letra C, do item VI, do artigo 16:

c) Ata registrada da Assembleia de Geral de posse da atual Diretoria

Justificativa:

Em vérias associagdes a posse da Diretoria ndo compete a Assembleia Geral e é
importante que a IN respeite essa situacao.

Sugestao prejudicada.

A alinea c do inciso VI foi retirada, sendo utilizada remissao ao art. 7° da
Instrucdo Normativa para defini¢do da documentacéo necessaria & comprovacéo
da legitimidade do requerente da alteragéo.
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SEBRAE NACIONAL
Proposta Resposta
Sugestao: Sugestao parcialmente aceita com a alteragdo da redagéo

81° A legitimidade para solicitar a alterac&o no registro da Indicagdo Geografica
cabe ao substituto processual que solicitou o pedido de registro no INPI. Em se
tratando de alteracdo na delimitagdo da area geografica, também seré
considerada legitima a pessoa fisica ou juridica, desde que comprovado seu
interesse direto e que seu produto ou servico esteja em conformidade com as
condi¢des que justificaram o reconhecimento da Indicagcdo Geogréfica, conforme
definido no seu caderno de especificacdes técnicas.

Justificativa:

81° Melhoria da redag&o do texto para facilitar o entendimento.

81° A legitimidade para solicitar a alteracéo no registro da Indicagéo
Geograéfica cabe ao substituto processual que solicitou o pedido de registro ao
INPI ou aquele que vier a sucedé-lo de fato ou de direito.

82° Em se tratando de alteracdo no registro que se refira a delimitacéo da area
geogréfica, a legitimidade se estendera as pessoas fisicas ou juridicas
diretamente interessadas, desde que tal situacdo reste comprovada e que seu
produto ou servico esteja em conformidade com as condic¢Bes que justificaram o
reconhecimento da Indicagao Geogréfica.




MINISTERIO DA INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAGCOES GEOGRAFICAS

Mariana Marinho e Silva

Proposta Resposta

Sugestao: Sugestao prejudicada.

VI, e) Copia da identidade e do CPF dos representantes legais do substituto As alineas e e f do inciso VI foram retiradas, sendo utilizada remiss&o ao art. 7°
processual; da Instrugdo Normativa para definicdo da documentagdo necesséria a

comprovacdo da legitimidade do requerente da alteracao.
VI, f) Copia do CNPJ ativo do substituto processual;

o . o y Pelo mesmo motivo, a incluséo do §5° sugerida torna-se desnecessaria.
85° Na hipdtese de o requerente legitimado a solicitar a alteracdo ser pessoa

fisica, fica dispensada a apresentacdo dos documentos elencados no inciso VI do
art. 16.

Justificativa:

Substitui¢do do termo “entidade representativa” por “substituto processual” a fim
de dar maior precisdo.

Inclusdo do paréagrafo 5° uma vez que, caso o requerente da alteracdo seja pessoa
fisica, ndo se aplicam documentos como estatuto social, atas de assembleia geral
e 0s demais elencados no inciso VI, art. 16.




MINISTERIO DA INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAGCOES GEOGRAFICAS

DIADI
Proposta Resposta
Sugestéo: Sugestao recusada.

Art. 16. O pedido de alteragdo deveré ser protocolado no INPI, e contera:

I- Esclarecimento informando quantas altera¢@es sdo solicitadas na peti¢éo;

I1- Requerimento de alteracéo de registro de Indicacdo Geografica (Modelo V);
I11- Justificativa fundamentada para a alteracéo;

IV- Caderno de especificacOes técnicas alterado e aprovado em ata registrada da
Assembleia Geral;

V- Procuracao, se for o caso;
VI- Comprovante do pagamento da retribui¢do correspondente; e
VII- Comprovacdo da legitimidade do requerente, por meio de:

a) Estatuto social, devidamente registrado, em conformidade com a alinea a do
inciso V do art. 7°;

b) Ata registrada da Assembleia Geral com aprovagéo do Estatuto;
c) Ata registrada da Assembleia Geral da posse da atual Diretoria;

d) Ata registrada da Assembleia Geral com a aprovacao da solicitacdo de
alteracdo do registro, acompanhada de lista de presenca com indicacao de guais
dentre os presentes séo produtores ou prestadores do servigo a ser distinguido

O Comité entende que a inclusdo ¢é desnecessaria porque a informacédo constara
no requerimento de alteracdo de registro.
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pela Indicacdo Geogréfica;

e) Copia da identidade e do CPF dos representantes legais da entidade
representativa;

f) Cdpia do CNPJ ativo da entidade representativa; e

g) Declaragdo, sob as penas da lei, de que os produtores ou prestadores de
servicos e outros operadores, estdo estabelecidos na area delimitada, conforme
modelo Il com a identificagéo e a qualificacdo dos mesmos.

Justificativa:

Um esclarecimento inicial facilita o examinador na busca de todas as alteracoes
solicitadas, visto que, muitas vezes os documentos apresentados sdo confusos e
de dificil identificacdo dos dados a serem alterados.
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Manifestacdes ao artigo 17

Kelly Bruch
Proposta Resposta
Sugestao: Sugestao prejudicada.

Art. 17 O pedido de alteracdo do nome geografico, limita-se a:

| - Inclusdo ou supressédo de parte do nome geografico reconhecido, mantendo-se
0 seu nucleo;

Il - Inclusdo ou supressdo do nome do produto ou servigo.
81° Além das condices estabelecidas no art. 16, o pedido devera conter:

| - Instrumento oficial que delimita a area geografica, com a retificacdo do nome
geografico correspondente, observando o disposto no inciso VIII do Art. 7°.

Il - Alteracdo na representacao grafica ou figurativa, se for o caso;

82 O pedido de alteracdo do nome geografico ndo implica necessariamente na
alteracdo da area delimitada.

Justificativa:

A organizacdo proposta ficou muito confusa... parece que ndo houve uma reviséo
final, ndo citagdo de inciso que ndo existe: (inciso | cita o0 VI do art. 6°), bem
como hé repeticdo no artigo seguinte do que ja esta previsto nesse artigo. Assim,

A manifestante baseou-se em redacgéo diferente da correta.

O INPI informou, por meio de comunicado de 23/11/2018 em seu Portal que foi
retificada, na pagina da Consulta Publica n° 4, a minuta da Instrucdo Normativa
que estabelecera as condi¢des para o registro das Indicacdes Geogréaficas.

A retificagdo teve por objetivo compatibilizar o contetdo com o da minuta
publicada na Revista da Propriedade Industrial n® 2496, de 6 de novembro de
2018, esta ultima corretamente publicada.

Foram encontradas incompatibilidades nas redacgdes dos artigos 9°, 11 (83°), 14,
17 (inciso 1), 20 (83°) e 27.

O Comité considera que o item ja se encontra suficientemente claro.
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A proposta € voltar para o que havia sido proposto originalmente.
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Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta

Resposta

Sugestéo:
Art. 17 O pedido de alteracdo do nome geografico, limita-se a:

| - Inclusdo ou supresséo de parte do nome geografico reconhecido, mantendo-se
0 seu nucleo;

Il - Inclus@o ou supressdo do nome do produto ou servico.
81° Além das condices estabelecidas no art. 16, o pedido devera conter:

| - Instrumento oficial que delimita a area geografica, com a retificacdo do nome
geografico correspondente, observando o disposto no inciso VIII do Art. 7°.

Il - Alteracdo na representacao grafica ou figurativa, se for o caso;

82 O pedido de alteracdo do nome geografico ndo implica necessariamente na
alteracdo da area delimitada.

Justificativa:

A organizagéao proposta ficou muito confusa... parece que ndo houve uma reviséo
final, ndo citagdo de inciso que ndo existe: (inciso | cita o0 VI do art. 6°), bem
como hé repeticdo no artigo seguinte do que ja esta previsto nesse artigo. Assim,
A proposta € voltar para o que havia sido proposto originalmente.

Sugestao prejudicada.

A manifestante baseou-se em redacgéo diferente da correta.

O INPI informou, por meio de comunicado de 23/11/2018 em seu Portal que foi
retificada, na pagina da Consulta Publica n° 4, a minuta da Instrucdo Normativa
que estabelecera as condigdes para o registro das Indicacdes Geogréaficas.

A retificagdo teve por objetivo compatibilizar o contetdo com o da minuta
publicada na Revista da Propriedade Industrial n® 2496, de 6 de novembro de
2018, esta Ultima corretamente publicada.

Foram encontradas incompatibilidades nas redacgdes dos artigos 9°, 11 (83°), 14,
17 (inciso 1), 20 (83°) e 27.

O Comité considera que o item ja se encontra suficientemente claro.




MINISTERIO DA INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAGCOES GEOGRAFICAS

Comissao Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta

Resposta

Sugestéo:
Art. 17 O pedido de alteracdo do nome geografico, limita-se a:

| - Inclusdo ou supresséo de parte do nome geografico reconhecido, mantendo-se
0 seu nucleo;

Il - Inclus@o ou supressdo do nome do produto ou servico.
81° Além das condices estabelecidas no art. 16, o pedido devera conter:

| - Instrumento oficial que delimita a area geografica, com a retificacdo do nome
geografico correspondente, observando o disposto no inciso VIII do Art. 7°.

Il - Alteracdo na representacao grafica ou figurativa, se for o caso;

82 O pedido de alteracdo do nome geografico ndo implica necessariamente na
alteracdo da area delimitada.

Justificativa:

A organizagéao proposta ficou muito confusa... parece que ndo houve uma reviséo
final, ndo citagdo de inciso que ndo existe: (inciso | cita o0 VI do art. 6°), bem
como hé repeticdo no artigo seguinte do que ja esta previsto nesse artigo. Assim,
A proposta € voltar para o que havia sido proposto originalmente.

Sugestao prejudicada.

A manifestante baseou-se em redacgéo diferente da correta.

O INPI informou, por meio de comunicado de 23/11/2018 em seu Portal que foi
retificada, na pagina da Consulta Publica n° 4, a minuta da Instru¢cdo Normativa
que estabelecera as condi¢des para o registro das Indicacdes Geogréaficas.

A retificagdo teve por objetivo compatibilizar o contetdo com o da minuta
publicada na Revista da Propriedade Industrial n® 2496, de 6 de novembro de
2018, esta Ultima corretamente publicada.

Foram encontradas incompatibilidades nas redacgdes dos artigos 9°, 11 (83°), 14,
17 (inciso 1), 20 (83°) e 27.

O Comité considera que o item ja se encontra suficientemente claro.
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Manifestagdes ao artigo 18

Kelly Bruch
Proposta Resposta
Sugestéo: Sugestao recusada.

Art. 18. O pedido de alteracdo da delimitacdo da area geogréafica deve conter:

| - Instrumento oficial contendo a nova area delimitada, observando o disposto
no inciso VIII do Art. 7°.

Il — Alteracdo na representacéo grafica ou figurativa, se for o caso;

81° O pedido de ampliagdo da &rea geografica referente a indicagdo de
procedéncia deve comprovar que a area alterada apresenta condigdes
equivalentes a area delimitada ja reconhecida.

82° O pedido de ampliagdo da &rea delimitada referente a denominacao de
origem deve comprovar que a area alterada apresenta as mesmas condi¢des dos
meios geograficos a area delimitada ja reconhecida.

83° O pedido de reducdo da area geografica deve levar em consideragdo os
produtores ou prestadores de servicos ja estabelecidos na area geografica
delimitada e as condigdes que justificaram seu reconhecimento.

84° O pedido de alteracdo da area geografica ndo implica necessariamente na
alteracdo do nome geogréfico.

O Comité considera que o item ja se encontra suficientemente claro.
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Justificativa:

A organizacao proposta ficou muito confusa... parece que ndo houve uma revisao
final. Assim, A proposta € voltar para o que havia sido proposto originalmente.
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Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta

Resposta

Sugestéo:
Art. 18. O pedido de alteragdo da delimitacdo da area geogréfica deve conter:

| - Instrumento oficial contendo a nova area delimitada, observando o disposto
no inciso VIII do Art. 7°.

Il — Alteracdo na representacdo grafica ou figurativa, se for o caso;

81° O pedido de ampliagéo da &rea geografica referente a indicagdo de
procedéncia deve comprovar que a area alterada apresenta condigdes
equivalentes a area delimitada ja reconhecida.

82° O pedido de ampliag&o da &rea delimitada referente a denominagao de
origem deve comprovar que a area alterada apresenta as mesmas condi¢des dos
meios geograficos a area delimitada ja reconhecida.

83° O pedido de reducdo da area geografica deve levar em considera¢do os
produtores ou prestadores de servicos ja estabelecidos na area geografica
delimitada e as condi¢fes que justificaram seu reconhecimento.

84° O pedido de alteracdo da area geografica ndo implica necessariamente na
alteracdo do nome geogréfico.

Justificativa:

A organizacdo proposta ficou muito confusa... parece que ndo houve uma reviséo

Sugestao recusada.

O Comité considera que o item ja se encontra suficientemente claro.
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final. Assim, A proposta € voltar para o que havia sido proposto originalmente.
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Comissao Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta

Resposta

Sugestéo:
Art. 18. O pedido de alteragdo da delimitacdo da area geogréfica deve conter:

| - Instrumento oficial contendo a nova area delimitada, observando o disposto
no inciso VIII do Art. 7°.

Il — Alteracdo na representacdo grafica ou figurativa, se for o caso;

81° O pedido de ampliagéo da &rea geografica referente a indicagdo de
procedéncia deve comprovar que a area alterada apresenta condigdes
equivalentes a area delimitada ja reconhecida.

82° O pedido de ampliag&o da &rea delimitada referente a denominagao de
origem deve comprovar que a area alterada apresenta as mesmas condi¢oes dos
meios geograficos a area delimitada ja reconhecida.

83° O pedido de reducdo da area geografica deve levar em consideragdo os
produtores ou prestadores de servicos ja estabelecidos na area geografica
delimitada e as condigdes que justificaram seu reconhecimento.

84° O pedido de alteracdo da area geografica ndo implica necessariamente na
alteracdo do nome geogréfico.

Justificativa:

A organizacdo proposta ficou muito confusa... parece que ndo houve uma reviséo

Sugestao recusada.

O Comité considera que o item ja se encontra suficientemente claro.
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final. Assim, A proposta € voltar para o que havia sido proposto originalmente.
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Manifestacdes ao artigo 19

Kelly Bruch
Proposta Resposta
Sugestéo: Sugestao recusada.

O pedido de alteracdo do Regulamento de uso, refere-se a:
| - descri¢do do produto ou servigo;

I1- descri¢do dos processos de extracdo, produgdo ou fabricagdo do produto ou de
prestacdo de servico, em caso de Indicagdo de Procedéncia;

I11- descrigdo das qualidades ou caracteristicas do produto ou servigo e seu
processo de obtengdo ou prestagdo, em caso de Denominagao de Origem;

IV- descri¢cdo do mecanismo de controle sobre os produtores ou prestadores de
servicos que tenham o direito ao uso exclusivo da Indicagdo Geogréfica, bem
como sobre o produto ou servico distinguido pela Indicacdo Geogréafica;

V- condigOes e proibicdes de uso da Indicacdo Geografica;
VI- eventuais san¢Oes aplicaveis a infringéncia do disposto no inciso V.

81° Nao podem ser alterados elementos que descaracterizem o que justificou o
registro da Indicacdo Geografica.

82° O pedido de alteracdo que contiver produto ou servico distinto do produto ou
Servico que consta no registro ndo sera apreciado.

A sugestdo de redagdo apresentada para o

“§1° Ndo podem ser alterados elementos que descaracterizem o que justificou o
registro da Indicagdo Geogrdfica”,

encontra-se devidamente contemplada no §3° do Art.15:

83° N&o podem ser alterados elementos que descaracterizem o que justificou o
registro da Indicac@o Geogréfica, sob pena de indeferimento do pedido de
alteracéo.

Além disto, em que pese a expressdo “Regulamento de Uso” tenha sido o nome
ja consagrado na literatura brasileira, para este documento foi possivel verificar
empiricamente que tal expresséo causava confusdo com outro documento com
nome similar, o regulamento de utilizagdo. Trata-se de documento
substancialmente diferente da documentacéo referente as indicagfes geogréficas,
sendo obrigatorio para marcas coletivas, conforme explicitamente disposto no
Art. 147. da LPI

Art. 147 O pedido de registro de marca coletiva contera regulamento de
utilizagdo, dispondo sobre condi¢oes e proibi¢oes de uso da marca.”
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Ademais, o termo “regulamento”, por defini¢do dicionarizada, é uma disposicao
o oficial com que se explica e se facilita a execugéo de uma lei ou decreto.
Justificativa:

L ) ) ) __ | Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento a terminologia
A organizacao prOpOSta ficou muito confusa... parece que nao houve uma revisao comumente utilizada em outros paises que lidam com a matéria.
final. Assim, A proposta é voltar para o que havia sido proposto originalmente.
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Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta

Resposta

Sugestéo:
O pedido de alteracdo do Regulamento de uso, refere-se a:
| - descri¢do do produto ou servigo;

I1- descri¢do dos processos de extracdo, produgdo ou fabricagdo do produto ou de
prestacdo de servigo, em caso de Indicagéo de Procedéncia;

I11- descrigdo das qualidades ou caracteristicas do produto ou servigo e seu
processo de obtengdo ou prestagdo, em caso de Denominacao de Origem;

IV- descri¢cdo do mecanismo de controle sobre os produtores ou prestadores de
servicos que tenham o direito ao uso exclusivo da Indicagdo Geogréfica, bem
como sobre o produto ou servico distinguido pela Indicacdo Geogréafica;

V- condigOes e proibicdes de uso da Indicacdo Geografica;
VI- eventuais sangOes aplicaveis a infringéncia do disposto no inciso V.

81° Nado podem ser alterados elementos que descaracterizem o que justificou o
registro da Indicacdo Geografica.

82° O pedido de alteracdo que contiver produto ou servico distinto do produto ou
Servico que consta no registro ndo sera apreciado.

Sugestao recusada.

A sugestdo de redagdo apresentada para o

“§1° Ndo podem ser alterados elementos que descaracterizem o que justificou o
registro da Indicacéo Geogrdfica”,

encontra-se devidamente contemplada no §3° do Art.15:

83° N&o podem ser alterados elementos que descaracterizem o que justificou o
registro da Indicac@o Geogréfica, sob pena de indeferimento do pedido de
alteracéo.

Alem disto, em que pese a expressdo “Regulamento de Uso” tenha sido o nome
ja consagrado na literatura brasileira, para este documento foi possivel verificar
empiricamente que tal expresséo causava confusdo com outro documento com
nome similar, o regulamento de utilizagdo. Trata-se de documento
substancialmente diferente da documentacéo referente as indicagfes geogréficas,
sendo obrigatorio para marcas coletivas, conforme explicitamente disposto no
Art. 147. da LPI

Art. 147 O pedido de registro de marca coletiva contera regulamento de
utilizagdo, dispondo sobre condi¢oes e proibi¢oes de uso da marca.”

Ademais, o termo “regulamento”, por defini¢éo dicionarizada, € uma disposicéo
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Justificativa:

A organizacdo proposta ficou muito confusa... parece que ndo houve uma revisdo
final. Assim, A proposta € voltar para o que havia sido proposto originalmente.

oficial com que se explica e se facilita a execucdo de uma lei ou decreto.

Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento a terminologia
comumente utilizada em outros paises que lidam com a matéria.
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Comissao Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta

Resposta

Sugestéo:
O pedido de alteracdo do Regulamento de uso, refere-se a:
| - descri¢do do produto ou servigo;

I1- descri¢do dos processos de extracdo, produgdo ou fabricagdo do produto ou de
prestacdo de servigo, em caso de Indicagéo de Procedéncia;

I11- descrigdo das qualidades ou caracteristicas do produto ou servigo e seu
processo de obtengdo ou prestagdo, em caso de Denominacao de Origem;

IV- descri¢cdo do mecanismo de controle sobre os produtores ou prestadores de
servigos que tenham o direito ao uso exclusivo da Indicagdo Geogréfica, bem
como sobre o produto ou servico distinguido pela Indicacdo Geogréafica;

V- condigOes e proibicdes de uso da Indicacdo Geografica;
VI- eventuais sangOes aplicaveis a infringéncia do disposto no inciso V.

81° Nao podem ser alterados elementos que descaracterizem o que justificou o
registro da Indicacdo Geografica.

82° O pedido de alteracdo que contiver produto ou servico distinto do produto ou
Servico que consta no registro ndo sera apreciado.

Sugestao recusada.

A sugestdo de redagdo apresentada para o

“§1° Ndo podem ser alterados elementos que descaracterizem o que justificou o
registro da Indica¢do Geogrdfica”,

encontra-se devidamente contemplada no §3° do Art.15:

83° N&o podem ser alterados elementos que descaracterizem o que justificou o
registro da Indicac@o Geogréfica, sob pena de indeferimento do pedido de
alteracéo.

Além disto, em que pese a expressdo “Regulamento de Uso” tenha sido o nome
ja consagrado na literatura brasileira, para este documento foi possivel verificar
empiricamente que tal expresséo causava confusdo com outro documento com
nome similar, o regulamento de utilizagdo. Trata-se de documento
substancialmente diferente da documentacéo referente as indicagfes geogréficas,
sendo obrigatorio para marcas coletivas, conforme explicitamente disposto no
Art. 147. da LPI

Art. 147 O pedido de registro de marca coletiva contera regulamento de
utilizagdo, dispondo sobre condi¢oes e proibi¢oes de uso da marca.”

Ademais, o termo “regulamento”, por defini¢éo dicionarizada, € uma disposicéo
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Justificativa:

A organizacao proposta ficou muito confusa... parece que ndo houve uma revisdo
final. Assim, A proposta € voltar para o que havia sido proposto originalmente.

oficial com que se explica e se facilita a execucdo de uma lei ou decreto.

Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento a terminologia
comumente utilizada em outros paises que lidam com a matéria.
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Instituto Brasileiro da Cachaga - IBRAC

Proposta

Resposta

Sugestéo:

N&o h& proposta de alteracdo e, sim questionamento/consideragdo

Justificativa:

Tendo em vista que existe uma IN especifica que estabelece as condi¢Bes para o
registro da IG Cachaga (Instru¢cdo Normativa INPI/PR No 68/ 2017), esse artigo
também é valido para a IG Cachaca?

Esse € um ponto importante, pois quando da construcéo do atual Regulamento de
Uso da IG Cachaca, foi acordado que o INPI publicaria uma IN possibilitando a
revisdo do Regulamento de Uso da IG Cachaca, p6s registro no INPI.

Essa possibilidade foi uma condicéo bésica para que o setor concordasse com a
construcdo da proposta da IG Cachaca, ndo obstante ou prejuizo ao previsto no
Decreto 4.062/2001, fosse registrada no INPI.

Esse artigo sendo valido também para a IG Cachaga, é importante que as
alteracBes propostas para esse item sejam levadas em consideracao.

Além disso, caso sejam necessarias alteraces na IN 68/2017, gostariamos de
solicitar que seja realizada uma reunido entre o IBRAC e o INPI para tratar o
tema.

Sugestao recusada.

A norma objeto desta consulta € de carater geral, ao passo que a Instrucao
Normativa INPI/PR n.° 68/2017 possui aplicacdo especifica.

Dessa forma, a Instrugdo Normativa INPI/PR n.° 68/2017 s6 seria objeto de
revogacao se tal providéncia fosse expressamente indicada nesta minuta.
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Sugestao:

Alteracédo do item 1l, do Art. 19, incluindo padrdes fisico-quimicos, sensoriais:

I1- descri¢do dos processos de extracdo, produgéo ou fabricacdo do produto ou de
prestacdo de servigo, padrdes fisico-quimicos, sensoriais, em caso de Indicacéo
de Procedéncia;

Justificativa:

E importante que seja permitida a alteracio de padrdes fisico-quimicos e
sensoriais dos produtos, caso eles constem no caderno de especificagdes. E
importante ressaltar que a ndo previsdo de alteracGes destes pontos pode engessar
a evolugdo de algumas IG’s.

Sugestdo recusada.

Para o registro de uma IP, entende-se ndo ser necessaria a exigéncia da descrigdo
das qualidades ou caracteristicas do produto ou servico, dispensando-se, assim, o
detalhamento de padrdes fisico-quimicos e sensoriais dos mesmos.

Deve-se atentar para o previsto no 8§3° do art. 15 dessa IN onde consta que

83° Nao poderao ser alterados elementos caracteristicos que justificaram a
concessao da Indicagdo Geografica, sob pena de indeferimento do pedido de
alteracéo.

Além disso, faz-se necessario observar o contido no paragrafo Gnico do art. 19 da
IN que informa que

Paragrafo Unico Néo sera apreciado o pedido de alteragdo que contiver produto
ou servico distinto do constante no registro.
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DIADI
Proposta Resposta
Sugestéo: Sugestao recusada.

Segue duvida quanto ao paragrafo Unico deste artigo:

“Paragrafo unico. Nao sera apreciado o pedido de alteragdo que contiver produto
ou servigo distinto do constante no registro.”

Haveré alguma publicacéo em relagdo a isso? O usuario ndo tera resposta alguma
de sua peticdo?

Justificativa:

E necessario esclarecer qual sera a consequéncia desta ndo apreciagdo da
alteracdo, visto que, se ndo tiver publicacdo alguma, o usuério pode achar que o
exame de sua peticao esta “atrasado”.

Se for o caso de mais de uma alteracdo numa mesma peticéo, e, apenas uma nao
for apreciada, mas isso ndo gerar um comunicado ou publicacdo, o usuério pode
achar que o examinador “esqueceu” da sua outra solicitacao.

O Comité considerou que a redacdo é suficientemente clara.
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Manifestacdes ao artigo 20

Kelly Bruch
Proposta Resposta
Sugestao: Sugestao parcialmente aceita.

Paragrafo unico. A legitimidade para solicitar a alteragdo do registro da
Indicacdo Geogréfica é do substituto processual que requereu o pedido de
registro da Indicacdo Geogréafica no INPI, ou aquele que vier a sucedé-lo de fato
ou de direito,

Justificativa:

E preciso prever a possibilidade de que outro, que néo o substituto original,
também possa atuar. 1sso porque associa¢@es fecham... mudando de objeto.
Neste sentido a ideia de quem venha a sucedé-lo de fato (na prética, por meio de
sua atuacdo) ou de direito (mediante a sucessao legitima registrada em cartério
por exemplo).

Precisa explicitar de alguma forma quem é esta pessoa fisica ou juridica que
pode solicitar a alteracdo da area...

A manifestante baseou-se em redacgéo diferente da correta.

O INPI informou através de comunicado de 23/11/2018 em seu Portal que foi
retificada, na pagina da Consulta Publica n° 4, a minuta da Instrucdo Normativa
que estabelecera as condi¢des para o registro das Indicacdes Geogréaficas.

A retificagdo teve por objetivo compatibilizar o contetido com o da minuta
publicada na Revista da Propriedade Industrial n® 2496, de 6 de novembro de
2018, esta ultima corretamente publicada.

Foram encontradas incompatibilidades nas redacgdes dos artigos 9°, 11 (83°), 14,
17 (inciso 1), 20 (83°) e 27.

No entanto, alteracdo analoga foi incorporada ao §1° do art. 16, que se volta para
qualquer tipo de alteracdo e ainda na nova redacao do paragrafo Gnico do art. 21.
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Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Paragrafo unico. A legitimidade para solicitar a alteragao do registro da
Indicacdo Geogréfica é do substituto processual que requereu o pedido de
registro da Indicacdo Geogréafica no INPI, ou aquele que vier a sucedé-lo de fato
ou de direito,

Justificativa:

E preciso prever a possibilidade de que outro, que néo o substituto original,
também possa atuar. 1sso porque associa¢fes fecham... mudando de objeto.
Neste sentido a ideia de quem venha a sucedé-lo de fato (na préatica, por meio de
sua atuacdo) ou de direito (mediante a sucessao legitima registrada em cartério
por exemplo).

Precisa explicitar de alguma forma quem € esta pessoa fisica ou juridica que
pode solicitar a alteracdo da area...

Sugestao parcialmente aceita.

A manifestante baseou-se em redacgéo diferente da correta.

O INPI informou através de comunicado de 23/11/2018 em seu Portal que foi
retificada, na pagina da Consulta Publica n° 4, a minuta da Instru¢cdo Normativa
que estabelecera as condigdes para o registro das Indicacdes Geogréaficas.

A retificagdo teve por objetivo compatibilizar o conteldo com o da minuta
publicada na Revista da Propriedade Industrial n® 2496, de 6 de novembro de
2018, esta Ultima corretamente publicada.

Foram encontradas incompatibilidades nas redacgdes dos artigos 9°, 11 (83°), 14,
17 (inciso 1), 20 (83°) e 27.

No entanto, alteracdo analoga foi incorporada ao §1° do art. 16, que se volta para
qualquer tipo de alteracdo e ainda na nova redacdo do paragrafo Gnico do art. 21.
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Comissao Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Paragrafo unico. A legitimidade para solicitar a alteragdo do registro da
Indicacdo Geogréfica é do substituto processual que requereu o pedido de
registro da Indicacdo Geografica no INPI, ou aquele que vier a sucedé-lo de fato
ou de direito,

Justificativa:

E preciso prever a possibilidade de que outro, que n&o o substituto original,
também possa atuar. 1sso porque associa¢fes fecham... mudando de objeto.
Neste sentido a ideia de quem venha a sucedé-lo de fato (na prética, por meio de
sua atuacdo) ou de direito (mediante a sucessao legitima registrada em cartorio
por exemplo).

Precisa explicitar de alguma forma quem € esta pessoa fisica ou juridica que
pode solicitar a alteracdo da area...

Sugestdo parcialmente aceita.

A manifestante baseou-se em redacgéo diferente da correta.

O INPI informou através de comunicado de 23/11/2018 em seu Portal que foi
retificada, na pagina da Consulta Piblica n° 4, a minuta da Instrucdo Normativa
que estabelecera as condigdes para o registro das Indicacdes Geogréaficas.

A retificagdo teve por objetivo compatibilizar o contetdo com o da minuta
publicada na Revista da Propriedade Industrial n® 2496, de 6 de novembro de
2018, esta Ultima corretamente publicada.

Foram encontradas incompatibilidades nas redacgdes dos artigos 9°, 11 (83°), 14,
17 (inciso 1), 20 (83°) e 27.

No entanto, alteracdo analoga foi incorporada ao §1° do art. 16, que se volta para
qualquer tipo de alteracdo e ainda na nova redacdo do paragrafo Gnico do art. 21.
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Marcos Fabricio Welge Gongalves

Proposta

Resposta

Sugestéo:
Excluséo do artigo 20: “DA FUNGIBILIDADE DO REGISTRO”

Art. 20. O pedido de alteragdo de uma espécie de Indicacdo Geografica para
outra devera atender as condi¢Ges previstas nesta Instrucdo Normativa.

§1° Os produtores ou prestadores de servico, ja estabelecidos na area geogréafica
delimitada anteriormente, ndo poderdo ser excluidos ou prejudicados com a
pretensa alteracao.

§2° Ndo sera permitida a convivéncia de um registro anterior com um registro
posterior, advindo do primeiro.

Justificativa:

Né&o ha fundamentacdo legal para ndo convivéncia das espécies de Indicacdo
Geogréfica. A indicagdo de procedéncia — IP, e a denominacédo de origem — DO,
sdo figuras distintas e, assim sendo, ndo ha equivaléncias entre elas. Dessa
forma, ndo se justifica a “fungibilidade” do registro. A IP e a DO sédo bens
infungiveis, ndo podem ser substituidos por outros da mesma espécie (ndo
apresentam equivaléncia tendo em vista que os requisitos para o reconhecimento
e registro sdo diferentes). Ndo pode haver “substitui¢ao” de uma IP por uma DO,
nem de uma DO por uma IP. Ademais, o tema “fungibilidade” extrapola os
limites sobre registro, condi¢des de registro ou manutencao de registro. O INPI
ndo tem competéncia para legislar sobre a matéria. A fungibilidade recai sobre o

Sugestao recusada.
Segundo o art. 176 da LPI, in verbis:

Art. 176 Constitui indicacdo geogréfica a indicacédo de procedéncia ou a
denominagéo de origem.

Apesar de serem de espécies diferentes, a coexisténcia de uma IP com uma DO,
para assinalar produtos ou servigos de mesma natureza, vinculadas a uma mesma
regido geografica, sdo suscetiveis de causar confusdo, principalmente para o
publico consumidor.

Ainda que haja alteracdo da representacdo figurativa da 1G, a representacéo
gréafica serd a mesma. A percepcédo limitada da maioria dos consumidores em
relagéo a produtos e servigos identificados por uma IG, certamente suscitaria
davidas.

Importante ressaltar que ao se falar em fungibilidade, ndo se fala em
equivaléncia de requisitos. Por fungibilidade, entende-se a aptiddo de ser
substituido. Tanto para IP quanto para DO sdo exigidos requisitos especificos,
previstos em Lei. A fungibilidade entre eles ocorrera se forem comprovados 0s
respectivos requisitos.

Além disso, ndo se fala em cancelamento, mas de transformacéo do registro. N&o
ha 6bice legal a alteracdo da espécie da indicacdo geografica contida no registro,
apos a concessdo, desde que instaurado um novo processo administrativo. Este
podera aproveitar documentos j& apresentados & autarquia por ocasido ao pedido
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bem movel, e ndo sobre o registro. Por fim, o reconhecimento de uma indicagdo  anterior, com fundamento no art. 220 da LPI.

de procedéncia ou denominacdo de origem, com mais de cinco anos, ser

substituido por outro registro, atentaria contra o direito adquirido daquele bem  Fica mantida a redacao original do artigo, afastando o registro do mesmo nome
mével. Recorda-se que o reconhecimento gera um titulo de propriedade aos geografico como indicagéo de procedéncia e denominagdo de origem de forma
titulares do direito. simultanea.

Ainda que para os produtores a pluralidade de instrumentos possa ser Util, ha a
nitida possibilidade de confusdo entre os registros por terceiros, de forma que

deve ser mantido o entendimento mais restritivo, que coaduna com o texto do art.

176 da LPI.
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Manifestagdes ao artigo 23

Kelly Bruch
Proposta Resposta
Sugestéo: Sugestao recusada.

Art. 23. O INPI examinara eventuais recursos interpostos quanto ao
reconhecimento e ao ndo reconhecimento dos pedidos de registro, assim como
dos pedidos de alteracdo de registro, nos termos dos artigos 212 a 215 da Lei n°
9.279/1996.

Justificativa:

Como ndo ha previsao legal para o termo “concessdo” ou “indeferimento”,
sugere-se o uso do termo “reconhecimento” e “ndo reconhecimento”, o que
coaduna com o art. 1, paragrafo Unico desta minuta.

“Concessao” e “indeferimento” sdo termos ja consagrados ao longo da LPI.
Intenta-se providenciar alinhamento a terminologia comumente utilizada na
matéria.

Deve-se observar ainda, que conforme o paragrafo Gnico do Art. 182 cabe ao
INPI estabelecer as condicdes de registro das indicagdes geogréaficas. Portanto tal
registro visa reconhecer uma indicacéo geogréfica preexistente de fato.
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Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Art. 23. O INPI examinara eventuais recursos interpostos quanto ao
reconhecimento e ao ndo reconhecimento dos pedidos de registro, assim como
dos pedidos de alteracao de registro, nos termos dos artigos 212 a 215 da Lei n°
9.279/1996.

Justificativa:

Como ndo hé previsao legal para o termo “concessdo” ou “indeferimento”,
sugere-se o uso do termo “reconhecimento” e “nao reconhecimento”, o que
coaduna com o art. 1, paragrafo Unico desta minuta.

Sugestao recusada.

“Concessao” e “indeferimento” sdo termos ja consagrados ao longo da LPI.
Intenta-se providenciar alinhamento a terminologia comumente utilizada na
matéria.

Deve-se observar ainda, que conforme o paragrafo tnico do Art. 182 cabe ao
INPI estabelecer as condicdes de registro das indicagdes geogréaficas. Portanto tal
registro visa reconhecer uma indicacéo geogréfica preexistente de fato.
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Comissao Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Art. 23. O INPI examinara eventuais recursos interpostos quanto ao
reconhecimento e ao ndo reconhecimento dos pedidos de registro, assim como
dos pedidos de alteracao de registro, nos termos dos artigos 212 a 215 da Lei n°
9.279/1996.

Justificativa:

Como ndo ha previsao legal para o termo “concessdo” ou “indeferimento”,
sugere-se o uso do termo “reconhecimento” e “nao reconhecimento”, o que
coaduna com o art. 1, paragrafo Unico desta minuta.

Sugestao recusada.

“Concessao” e “indeferimento” sdo termos ja consagrados ao longo da LPI.
Intenta-se providenciar alinhamento a terminologia comumente utilizada na
matéria.

Deve-se observar ainda, que conforme o paragrafo tnico do Art. 182 cabe ao
INPI estabelecer as condicdes de registro das indicagdes geogréaficas. Portanto tal
registro visa reconhecer uma indicacéo geogréfica preexistente de fato.
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Consortium for Common Food Names (CCFN) - Senior Director

Proposta

Resposta

Sugestéo:
Nova redag&o:
“O INPI analisara os recursos interpostos referentes a:

a) A concessdo ou rejeicdo dos pedidos de registro, incluindo rendncias ou
qualificacdes relacionadas;

b) Solicitacbes de alteracdo de registro;

c) Objec¢des a um pedido de registro ou renovagdo de uma indicacao geogréafica;
e

d) SolicitacGes de cancelamento.
nos termos dos artigos 212 a 215 da Lei n°. 9.279/1996.

N&o ha recurso para uma decisdo que determine o arquivamento permanente
(rejeicdo) de um pedido de Indicacdo Geografica.

Justificativa:

E razoavel que haja o direito de recorrer das decisdes que o INPI tomara no
curso do processo para conceder ou negar uma IG.

Sugestao recusada.
Somente cabe recurso apds concessdo ou indeferimento do registro de IG.

Nao ha que falar em recurso de “objecao a um pedido de registro”. A
oportunidade para se opor a um pedido de registro de indicacdo geogréafica esta
previsto na hipotese de manifestacéo de terceiros, nos termos do art. 12 da IN em
consulta.

O INPI, enquanto entidade integrante da Administracdo Publica, deve se ater ao
gue esta previsto em Lei. N&o ha qualquer previsdo de cancelamento de registro
ou de renovacao de uma indicacdo geografica. Portanto, inexiste aplicacdo de
recurso nesses casos.
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GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Sugerimos que o Brasil ofereca procedimentos que permitam as pessoas
interessadas buscarem o cancelamento de uma IG, e que permitam que a
protecdo ou o reconhecimento seja cancelado por motivos como termos
genéricos ou nomes comuns e direitos marcarios anteriores , ou que a IG
protegida tenha deixado de cumprir as condi¢Ges em que a prote¢do ou 0
reconhecimento foi originalmente concedido.

Justificativa:

O artigo 23 estabelece que o INPI examinara quaisquer recursos impetrados
referentes a concessdo ou rejeicdo de um pedido de IG, mas que ndo ha recurso
para a “decis@o que determina a apresentagdo final do pedido de indicagdo
geografica”. A minuta ndo menciona um mecanismo de contestacao apos a
concessdo do registro que permita as partes interessadas contestar a protecédo da
IG apds a sua concessdo. O Brasil pode esclarecer se havera tal mecanismo?
Quais sdo as bases disponiveis para contestar uma IG protegida e registrada?

Sugestao recusada.

No Brasil, ndo ha qualquer previsao de cancelamento de registro de uma
indicacdo geogréfica. O INPI, enquanto entidade integrante da Administracdo
Publica, deve se ater ao que esta previsto em Lei.
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Manifesta¢des ao artigo 24

Kelly Bruch
Proposta Resposta
Sugestéo: Sugestao recusada.

Art. 24. A alteragdo da Indicacdo Geogréafica para inclusdo do nome de produto
ou servico, no caso de pedidos depositados antes da publica¢do desta Instrucao
Normativa, podera ser requerida antes da concessdo do registro.

Justificativa:

O verbo “devera” dé a entender que esta nunca mais podera tratar disso.... hoje
pode fazer sentido. Mas daqui a 20 anos pode ser necessaria esta alteracao e este
“devera” podera impedi-la.

Entende-se que o verbo foi empregado corretamente, tendo em vista que tal
artigo se destina a disciplinar somente os pedidos protocolados anteriormente a
publicacdo desta Instrugdo Normativa.

Adicionalmente, informamos que o art. 24 foi renumerado para o art. 25, e
passou a ter a seguinte redacédo:

Art. 25. Nos pedidos depositados antes da entrada em vigor desta Instrucéo
Normativa, a alteracdo da Indicacao Geografica para inclusdo do nome de
produto ou servi¢o, bem como a correspondente alteragdo da representacéo
grafica ou figurativa, deverd ser requerida antes da data de concessao do
registro.

Paragrafo Unico. Em caso de ndo observancia do prazo estabelecido no caput, o
prazo para eventual alteracéo serd o estabelecido no §1° do art. 15 desta
Instrucdo Normativa.
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Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Art. 24. A alteragdo da Indicacdo Geogréfica para inclusdo do nome de produto
ou servico, no caso de pedidos depositados antes da publica¢do desta Instrugdo
Normativa, poderé ser requerida antes da concessao do registro.

Justificativa:

O verbo “devera” dé a entender que esta nunca mais podera tratar disso.... hoje
pode fazer sentido. Mas daqui a 20 anos pode ser necessaria esta alteracao e este
“devera” podera impedi-la.

Sugestao recusada.

Entende-se que o verbo foi empregado corretamente, tendo em vista que tal
artigo se destina a disciplinar somente os pedidos protocolados anteriormente a
publicacdo desta Instrugdo Normativa.

Adicionalmente, informamos que o art. 24 foi renumerado para o art. 25, e
passou a ter a seguinte redacédo:

Art. 25. Nos pedidos depositados antes da entrada em vigor desta Instrucéo
Normativa, a alteragdo da Indicaco Geogréfica para inclusdo do nome de
produto ou servi¢o, bem como a correspondente alteracdo da representacéo
grafica ou figurativa, deverd ser requerida antes da data de concessao do
registro.

Paragrafo Unico. Em caso de ndo observancia do prazo estabelecido no caput, o
prazo para eventual alteracéo serd o estabelecido no §1° do art. 15 desta
Instrucdo Normativa.
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Comissao Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta

Resposta

Sugestéo:

Art. 24. A alteragdo da Indicacdo Geogréfica para inclusdo do nome de produto
ou servico, no caso de pedidos depositados antes da publica¢do desta Instrucao
Normativa, poderé ser requerida antes da concessao do registro.

Justificativa:

O verbo “devera” da a entender que esta nunca mais podera tratar disso.... hoje
pode fazer sentido. Mas daqui a 20 anos pode ser necessaria esta alteracao e este
“devera” podera impedi-la.

Sugestao recusada.

Entende-se que o verbo foi empregado corretamente, tendo em vista que tal
artigo se destina a disciplinar somente os pedidos protocolados anteriormente a
publicacdo desta Instrugdo Normativa.

Adicionalmente, informamos que o art. 24 foi renumerado para o art. 25, e
passou a ter a seguinte redacédo:

Art. 25. Nos pedidos depositados antes da entrada em vigor desta Instrucéo
Normativa, a alteragdo da Indicaco Geogréfica para inclusdo do nome de
produto ou servi¢o, bem como a correspondente alteragdo da representacéo
grafica ou figurativa, deverd ser requerida antes da data de concessao do
registro.

Paragrafo Unico. Em caso de ndo observancia do prazo estabelecido no caput, o
prazo para eventual alteracéo serd o estabelecido no §1° do art. 15 desta
Instrucdo Normativa.
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SEBRAE NACIONAL
Proposta Resposta
Sugestéo: Sugestao recusada.

Art. 24 A alteracdo da Indicacdo Geografica para inclusdo do nome de produto
ou servico, no caso de pedidos depositados antes da publica¢do desta Instrucao
Normativa, poderé ser requerida antes da concessao do registro.

Justificativa:

Art. 24 Melhoria da redacao do texto para facilitar o entendimento.

Entende-se que o verbo foi empregado corretamente, tendo em vista que tal
artigo se destina a disciplinar somente os pedidos protocolados anteriormente a
publicacdo desta Instrugdo Normativa.

Adicionalmente, informamos que o art. 24 foi renumerado para o art. 25, e
passou a ter a seguinte redacao:

Art. 25. Nos pedidos depositados antes da entrada em vigor desta Instrucéo
Normativa, a alteragdo da Indicaco Geogréfica para inclusdo do nome de
produto ou servigo, bem como a correspondente alterac@o da representacéo
gréfica ou figurativa, devera ser requerida antes da data de concessao do
registro.

Paragrafo Unico. Em caso de ndo observancia do prazo estabelecido no caput, o
prazo para eventual alteracéo seré o estabelecido no §1° do art. 15 desta
Instrugdo Normativa.
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Sugestoes de novos artigos

Consortium for Common Food Names (CCFN) - Senior Director

Proposta

Resposta

Sugestéo:
“Duragdo da Protegdo

Uma indicacdo geogréfica serd registrada por um periodo de 10 anos a contar da
data de entrada em que o registro entra em vigor. O registo de uma indicagéo
geografica pode ser renovado em conformidade com o procedimento de
renovagao de registro prescrito por periodos adicionais de 10 anos para cada
renovacgao.”

Justificativa:

Com base no ja bem estabelecido padrdo de marcas registradas (inclusive no
sistema de Madri), acreditamos que ha fortes razGes para limitar a duragdo de um
registro inicial de IG a um periodo de pelo menos 10 anos, com a possibilidade
de renovag&o para 10 periodos adicionais. Isso garantira que a protecdo da IG
cubra somente 0s registros que estdo realmente em uso e responsabiliza 0s
requerentes pela continuagdo do uso e defesa da indicacdo geogréfica
correspondente.

Manifestacdo nao conhecida.

O conteldo desta manifestacdo nao se refere expressamente a nenhum
dispositivo da norma. Aplica-se o §3° do art. 2° da Consulta Publica n° 04, de 05
de novembro de 2018, eis que contraria 0 §1°, ndo versando sobre a matéria
objeto de artigo da IN.

Observa-se ainda que no Brasil, ndo ha qualquer previséo de renovagéo de
registro de uma indicacéo geogréfica. O INPI, enquanto entidade integrante da
Administracdo Publica, deve se ater ao que esta previsto em Lei.
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Sugestao:
“Renovagao da Protecdo

O detentor de uma indicacéo geogréfica registrada pode solicitar a renovacgéo do
registro mediante a apresentacdo de um pedido de renovacdo. Um pedido de
renovacao deve ser apresentado o mais tardar 90 dias antes da data de expiracao
do registro.

Para ser concedida, tal renovacao devera cumprir todas as condi¢des que se
aplicam ao registro de uma indicacdo geografica nos termos desta Instrucdo
Normativa, incluindo o cumprimento dos requisitos do pedido e o ndo
cumprimento dos motivos de recusa. Qualquer renovacéo de uma indicagéo
geografica registrada entrard em vigor a partir do vencimento do registro
anterior.

Se o registro ndo for renovado de acordo com esta Lei, apds o término do
periodo de registro de 10 anos, a indicacdo geografica serd removida do
registro.”

Justificativa:

Com base no ja bem estabelecido padrdo de marcas registradas (inclusive no
sistema de Madri), acreditamos que ha fortes razGes para limitar a duragdo de um
registro inicial de 1G a um periodo de pelo menos 10 anos, com a possibilidade
de renovagdo para 10 periodos adicionais. Isso garantira que a protecdo da IG
cubra somente 0s registros que estdo realmente em uso e responsabiliza 0s
requerentes pela continuacdo do uso e defesa da indicacdo geogréafica

Manifestacio ndo conhecida.

O contetdo desta manifestacao nao se refere expressamente a nenhum
dispositivo da norma. Aplica-se o 83° do art. 2° da Consulta Publica n® 04, de 05
de novembro de 2018, eis que contraria 0 81°, ndo versando sobre a matéria
objeto de artigo da IN.

Observa-se ainda que no Brasil, ndo ha qualquer previséo de renovacgéo de
registro de uma indicacao geogréafica. O INPI, enquanto entidade integrante da
Administracéo Publica, deve se ater ao que esta previsto em Lei.
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correspondente.

Sugestéo:

“Cancelamento da Prote¢ao

O registro de uma indicacdo geografica pode ser cancelado:

(a) Pelo escrivdo, mediante requerimento do titular de um registro; ou

(b) Pela autoridade competente ou escrivdo mediante uma peticdo de qualquer
outra pessoa com base em gqualquer um dos motivos para cancelamento
constantes nesta Lei.

Os motivos para o cancelamento do registro de uma indicacdo geografica sao 0s
seguintes:

(a) A indicacgdo geografica foi registrada, embora ela devesse ter sido recusada
com base nos motivos de recusa previstos nesta Instru¢do Normativa;

(b) O registro foi obtido de forma fraudulenta ou por falsidade ideoldgica;

(c) A'indicagdo geografica caiu em desuso em seu pais ou territorio de origem ou
deixou de ser protegida em tal localidade;

(d) Houve uma falha na manutengo, no territorio Brasileiro, de qualquer
atividade comercial ou interesse em relacéo a indicagdo geografica, incluindo
comercializagdo, promog&o ou monitoramento do mercado; ou

Manifestacdo nao conhecida.

O contetdo desta manifestacao nao se refere expressamente a nenhum
dispositivo da norma. Aplica-se o §3° do art. 2° da Consulta Publica n° 04, de 05
de novembro de 2018, eis que contraria 0 §1°, ndo versando sobre a matéria
objeto de artigo da IN.

Observa-se ainda que no Brasil, ndo ha qualquer previsdo de cancelamento de
registro de uma indicacéo geogréfica. O INPI, enquanto entidade integrante da
Administracdo Publica, deve se ater ao que esta previsto em Lei.
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(e) Aindicagdo geografica passou a ser 0 nome comum dos bens em questéo.

Sempre que o registo de uma indicacdo geogréfica seja cancelado em respeito as
alineas c), d) ou e) do paragrafo anterior, os direitos conferidos pelo registro a
qualquer parte interessada dos bens identificados por uma indicacdo geografica
deixam de existir com efeitos a partir da data de aplicacdo do cancelamento. Se o
registo de uma indicagdo geografica for cancelado nos termos das alineas a) ou
b) do parégrafo anterior, considera-se que a indicagdo geografica nunca foi
registrada. Sempre que uma indicacao geogréafica for cancelada em respeito a
alinea b), qualquer pessoa que se tenha se oposto ao registro desde o inicio pode
pedir uma indenizacdo junto a autoridade competente a pessoa que solicitou a
indicac&o geografica.

Os motivos para o cancelamento de uma IG devem ser igualmente aplicaveis a
todas as tradugdes e transliteragdes que estejam sendo protegidas como parte do
registro.

Justificativa:

Um sistema justo e equilibrado de protecao das IGs permitira a possibilidade de
cancelamento de um registro de uma IG como resultado de erros processuais ou
inconsisténcias significativas que ocorram durante o registro ou depois,
garantindo que as IGs ndo sejam protegidas indefinidamente. Isso esta de acordo
com os artigos 62 e 41 do Acordo TRIPS.
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Sugestao:
“Alguns Usos de Indica¢des Geograficas registradas sao excluidos.
A protecdo prevista nesta Instru¢cdo Normativa néo se aplica a:

(a) A utilizacdo de uma indicagdo geografica ou parte de uma indicagdo
geogréfica, em relagdo a qualquer bem, que seja idéntica & denominagdo comum
dessas mercadorias;

(b) A utilizacdo de uma indicagdo geografica que ndo esteja registrada de acordo
com presente Lei, que tenha caido em desuso no seu pais ou territorio de origem,
ou que tenha deixado de estar protegida em tal localidade;

(c) A utilizacdo de uma indicacdo geografica em relacdo a quaisquer bens ou
Servigos caso a pessoa tenha, continuamente e de boa fé, utilizado essa indicagado
geografica em relacéo a esses bens ou servicos ou bens ou servigos relacionados
antes da data do pedido de registro da indicacéo geogréfica; ou

(d) O uso, por uma pessoa, de uma marca registrada que seja idéntica ou
semelhante a uma indicagdo geografica, baseada em um registro ou uso continuo
dessa marca de boa fé em relacGes comerciais, antes da data do pedido de
registro da indicacao geogréafica;

(e) A utilizacdo, em relagdes comerciais, por uma pessoa com 0 mesmo nome de
outra pessoa ou 0 nome do antecessor dessa pessoa nos negadcios, exceto quando
o nome for usado de tal maneira que possa induzir o pablico ao erro; ou

(f) A utilizacdo, em relagBes comerciais, de uma indicacdo geogréfica, ou de
qualquer parte dela, que seja no nome de uma variedade de vegetal ou de uma

Manifestacio ndo conhecida.

O contetdo desta manifestacdo nao se refere expressamente a nenhum
dispositivo da norma. Aplica-se o 83° do art. 2° da Consulta Publica n° 04, de 05
de novembro de 2018, eis que contraria 0 §1°, ndo versando sobre a matéria
objeto de artigo da IN.
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raca de animal.”

Justificativa:

Acreditamos ser relevante incluir excecOes explicitas aos direitos conferidos
como resultado do registro de uma IG. Desse modo, estamos disponibilizando
uma lista, totalmente compativel com os artigos 24.6, 24.8 e 24.9 do Acordo
TRIPS.

Sugestéo: Manifestacdo nao conhecida.
“Condigdes para rentincia

Um requerente para o registro de uma indicagdo geografica, ou o detentor de um O conteido desta manifestacdo néo se refere expressamente a nenhum

registro de uma indicacao geografica, serd considerado como tendo renunciado a dispositivo da norma. Aplica-se o §3° do art. 2° da Consulta Publica n° 04, de 05
todos os direitos conferidos por esta Instrucdo Normativa em relacdo a todos os  de novembro de 2018, eis que contraria 0 8§1°, ndo versando sobre a matéria
elementos, incluindo os termos, da indicagdo geografica para a qual o pedido ndo objeto de artigo da IN.

especifica que a protecao é solicitada. Isso inclui os termos considerados para

evocar a indicacdo geografica em questao.

Um requerente para o registro de uma indicagdo geografica, ou o detentor de
uma indicagdo geogréfica registrada, que envolva um termo composto, sera
considerado como tendo renunciado a todos os direitos conferidos sob o julgo
desta Instrucdo Normativa em relacdo a componentes individuais da indicagdo
geografica para os quais a solicitacdo ndo especifica a protecdo requerida.

194



MINISTERIO DA INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAGOES GEOGRAFICAS

Um requerente para o registro de uma indicagdo geografica, ou o detentor de
uma indicacdo geografica registada, sera considerado como tendo renunciado a
todos os direitos conferidos sob o julgo da presente lei em relacéo a todas as
traducdes possiveis da indicagdo geografica para a qual o pedido de protecéo
buscada ndo tenha especificado."

Justificativa:

Um sistema equilibrado e justo de reconhecimento e protecéo das I1Gs deve
incluir também a obrigacéo de delinear claramente o escopo da IG e permitir, na
medida do possivel, o uso de certas partes ou traducGes da IG que ndo sejam
relevantes para fins de protegdo. A presente proposi¢éo pretende oferecer um
mecanismo para esse fim.

Sugestéo: Manifestacio ndo conhecida.

Procedimentos Civis e Administrativos

1. Ambito dos Procedimentos de Infracéo O conteldo desta manifestacdo nao se refere expressamente a nenhum
] ] S o dispositivo da norma. Aplica-se o §3° do art. 2° da Consulta Pablica n° 04, de 05
Uma parte interessada possuidora de bens identificados por uma indicagéo de novembro de 2018, eis que contraria o §1°, ndo versando sobre a matéria

geografica registrada pode intentar uma agao contra uma pessoa por realizar um  gpjeto de artigo da IN.
ato que infringe a protecédo delineada sob as disposi¢des desta Lei.

Procedimentos ex officio ndo sdo permitidos porque qualquer processo de
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infracdo deve ser iniciado por uma parte interessada.
2. Abertura dos Processos de Infragéo

A parte interessada possuidora de bens identificados por indicacdo geografica
registrada deve iniciar a acdo de infracdo através de processo civil, a fim de
garantir seus direitos sob esta Instrucdo Normativa. Antes de iniciar o processo
de infracgdo, o interessado deve apresentar uma notificagdo por escrito as
autoridades competentes:

(a) Confirmando que ela é a parte interessada com relacdo as mercadorias
identificadas pela indicagdo geografica registrada;

(b) Descrevendo o ato suspeito de infracdo a protegdo prevista nesta Lei em
relacdo a indicacdo geogréfica registrada, fornecendo ao mesmo tempo
informacdes suficientes para que as autoridades competentes identifiquem os
bens suspeitos e relevantes em ato de infracéo; e

(c) Fornecendo informagdes suficientes, incluindo a documentagéo adequada e
opinifes de especialistas, para determinar a suspeita de infragdo da protecéo pelo
ato e bens em questéo.

No prazo de um dia apds o recebimento dessa notificagdo por escrito, as
autoridades competentes devem enviar uma copia dessa notificacao por escrito a
parte responsavel pelo suposto ato.

3. Penalidades

Se for estabelecido, a contento da autoridade competente, que uma pessoa
executou ou esta realizando um ato que infringe a protecdo prevista nesta
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Instrucdo Normativa, a autoridade competente podera conceder o seguinte a
parte interessada que a tenha realizado a abertura do processo de infragéo:

(a) Uma interdicéo; ou
(b) Prestacédo de contas dos lucros ou prejuizos.

Sempre que o responsavel pela infracdo a tiver cometido pela primeira vez, a
punicéo serd limitada a uma interdi¢do de acordo com a infragdo.

4. Declaracéo por parte das Autoridade Competente

A autoridade competente pode, ap6s uma analise cuidadosa de um pedido de
uma pessoa com um interesse legitimo, fazer uma declaracdo de que esta Lei ndo
se aplica a um ato, ou a um ato proposto, em relagdo a uma indicagdo geografica
registrada.

Ao fazer tal declaragdo, a autoridade competente levard em consideracédo fatores
tais quais o &mbito do registro da indicagdo geogréfica e se a parte interessada
esta tentando indevidamente restringir a concorréncia, inter alia, ameagcando-a
com agdes por infracdo ou com medidas transfronteiricas. A declaracéo deve ser
emitida no prazo de 10 dias a contar do inicio do processo.

Justificativa:

Consideramos ser bastante relevante definir claramente os procedimentos civis e
administrativos aplicaveis as infragdes a lei e aos direitos conferidos aos titulares
dos mesmos, mas também proporcionar seguranca juridica aos Usuarios e as
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outras partes. Por isso, dedicamos uma secdo inteira sobre este assunto.
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Outras manifestacoes

GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Proposta

Resposta

Observacdes gerais:

O Governo dos Estados Unidos (USG) agradece esta oportunidade para
apresentar suas observacdes sobre a Minuta de Instru¢cdo Normativa para o
Registro de Indicagdes Geograficas (“minuta”) ao Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI), datada de 7 de novembro de 2018. Os Estados
Unidos apresentam as seguintes observagGes sobre a minuta e aguarda com
interesse oportunidade de participar de futuras discussées com o INPI durante o
processo consultivo.

Entendemos que o Brasil desenvolveu as normas contidas nesta minuta a fim de
estabelecer as condigdes para o registro das indicagdes geograficas (“IG”) com 0
INPI.

Continuamos preocupados sobre em que medida o sistema de IG proposto pode
prejudicar a abrangéncia da protecdo de marcas, inclusive no que diz respeito a
direitos marcarios anteriores. Observamos que as marcas e registradas estao
entre as formas mais eficazes para os fabricantes e empresas, incluindo pequenas
e médias empresas (PME), criarem valor, promoverem seus bens e servigos e
protegerem suas marcas, mesmo em relagdo a produtos alimenticios e bebidas
cobertos pelos sistemas de 1G. Muitos desses produtos ja estdo protegidos por
marcas nos Estados Unidos e em todo o mundo. Os sistemas de marcas
oferecem protecGes fortes por meio de procedimentos que sdo faceis de usar, de
baixo custo e transparentes, fornecendo garantias do devido processo. As marcas
também conferem elevados niveis de conscientizacdo dos consumidores,

Manifestacdo nao conhecida.

O conteldo desta manifestacdo nao se refere expressamente a nenhum
dispositivo da norma. Aplica-se o §3° do art. 2° da Consulta Publica n° 04, de 05
de novembro de 2018, eis que contraria 0 §1°, ndo versando sobre a matéria
objeto de artigo da IN.
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contribuigdes significativas para o PIB e 0 emprego e aceitagdo de sistemas
internacionais de protecao.

E fundamental assegurar que a concesséo de reconhecimento ou proteco das I1G
nado prive as partes interessadas da possibilidade de usar nomes comuns e que a
concessdo de protecdo da IG ndo viole direitos anteriores.

Os Estados Unidos incentivam o Brasil a fornecer transparéncia e equidade
processual a todas as partes interessadas com relagdo ao possivel reconhecimento
ou protecdo das IGs, inclusive vinculadas as negociacfes de acordos comerciais
com outros paises.
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