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RESUMO: ABSTRACT:

Marcas e indicagdes geograficas (I1G) re- Brands and geographical indications (GlIs),
gistradas, quando semelhantes ou idén- when similar or identical, may be confused by
ticas podem ser confundidas pelo consu- the consumer. One of the alternatives to avoid

midor. Uma das alternativas para evitar this has been the application of the principle
isso tem sido a aplicacao do principio da of specialty, through which similar signs
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especialidade, por meio do qual permite-
-se a convivéncia de signos semelhantes
apenas quando se referirem a produtos
ou servicos diferentes. Neste trabalho, por
meio de uma pesquisa de carater tedrico,
utilizando-se do método bibliografico e
documental foi investigada a viabilidade
de aplicacao desse principio para resolver o
conflito entre IG e marca. Como resultado,
verificou-se ndo ser possivel a utilizacao
do mesmo, em virtude da marca e da IG
possuirem naturezas juridicas distintas,
e, em alguns casos, a aplicagao mostrar-se
insuficiente para resolver o problema.

Palavras-chave: Signo Distintivo; Indica-
¢ao de Procedéncia; Denominacao de Ori-
gem; Propriedade Intelectual; Propriedade
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are allowed to coexist only when referring
to different goods. In this work, through a
theoretical research, using the bibliographic and
documentary method, the feasibility of applying
this principle to resolve the conflict between
GI and brand was investigated. As a result, it
was found not to be possible to use it, as the
brand and the 1G have different legal natures,
and in some cases, the application proves to be
insufficient to solve the problem.

Keywords: Distinctive sign; Indication of
Origin; Denomination of Origin; Intellectual
property; Industrial property
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INTRODUCAO

O signo pode ser conceituado de forma genérica como alguma coi-
sa que representa algo para alguém (PIERCE, 2005, p. 46). As marcas e
as indicagbes geograficas (IG, no singular ou no plural) sao verdadeiros
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signos, pois demonstram no mercado, especialmente ao consumidor, por
meio da expressao visual (sinal), a distintividade de um bem em relacao
a outro, em face de suas caracteristicas, qualidades ou origem (AIRES,
2011, p. 120; BRUCH; KRETSCHMANN, 2014, p.15).

O sinal que compode o signo da IG é obrigatoriamente o nome ge-
ografico ou seu gentilico (BRASIL, 1996, art. 179; BRASIL, 2022). Ja o
sinal que compde o signo marcario é de livre criatividade de seus titulares,
desde que nao esteja compreendido em uma das proibigoes legais (BAR-
BOSA, 2015, p.318; BRASIL, 2020a, p. 16).

A marca ¢ um instrumento que melhor viabiliza a transagao entre
produtores e consumidores, consubstanciando-se em importantes ativos
intangiveis para as empresas (BARBOSA, 2008, p. 16-17). A IG pode ser
servir como agregadora de valor ao produto e pode contribuir com o maior
dinamismo econdémico da localidade (BEZERRA et al., 2019, p. 404).

Destaca-se que esses dois signos, por terem natureza visual, quan-
do semelhantes, podem induzir o consumidor ao erro, culminado em va-
rias consequéncias negativas (concorréncia desleal, depreciacao do valor
do signo, desvio de clientela, aproveitamento parasitario, etc.), principal-
mente porque eles possuem elevada importancia econdmica e social.

No Brasil a convivéncia desses dois signos é regulamentada por tra-
tados internacionais e pela Lei n® 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial
- LPI). Essas normas nao disciplinam exaustivamente as possibilidades
de convivéncia entre marca e IG no mercado.

Com isso, surge a sugestao de que se aplique aos conflitos entre
marca e IG, por analogia, o principio da especialidade, que ¢é utilizado ori-
ginalmente para os conflitos entre marca, mas que também pode ser uti-
lizado nos conflitos entre IG (BRASIL, 2018a, art.4°, IV) — posicao essa
que, inclusive, vem sendo adotada pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) (BARBOSA; DUPIM; PERALTA, 2016, p.172).

Esse principio estabelece que duas marcas idénticas ou semelhan-
tes podem conviver no mercado quando designarem produtos diferentes
e nao forem capazes de causar confusao, associacao ou risco de erro ao
consumidor (BARBOSA, 2003, p. 728, SCHMIDT, 2007, p. 49; COPETTI,
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2008, p. 126; BRASIL, 2020a, p. 21). Logo, sua aplicacao no caso envol-
vendo marca e IG implica dizer que seria possivel marca e IG idénticas ou
semelhantes conviverem no mercado.

No entanto, os dois institutos possuem natureza e funcoes juridicas
diferentes, o que levanta a divida sobre a validade juridica dessa aplica-
¢ao. Além do mais, o principio pode favorecer o uso indevido por parte
das empresas, do prestigio de uma IG através da marca, entre outras si-
tuacdes (BRUCH; DEWES, 2013, p. 94). Diante disso, busca-se responder
a seguinte problematica: é possivel aplicar o principio da especialidade ao
conflito entre marca e I1G?

No Brasil, pouco se tem investigado sobre o problema apresentado.
Trabalhos que abordem essa tematica podem contribuir para que os agentes
de propriedade intelectual, servidores do INPI, servidores do poder judicia-
rio, entre outros, elaborem uma resposta juridica assertiva sobre a questao.

Assim, o objetivo geral deste trabalho é verificar a possibilidade de
aplicacao do principio da especialidade no conflito entre marca e IG. E
constituem-se em objetivos especificos: compreender o principio da espe-
cialidade; analisar cada um dos institutos mencionados; e verificar como
pode se dar a colisao entre eles, bem como identificar os motivos por meio
dos quais se deve aplicar ou nao o referido principio.

Para tanto, a pesquisa valeu-se dos métodos bibliografico e docu-
mental, utilizando material ja elaborado, constituido principalmente de
livros, artigos cientificos, dissertagoes, teses, monografias, legislacoes e
decisoes judiciais.

O presente artigo esta organizado da seguinte forma: no Referen-
cial Teodrico, apresenta-se uma nogao das marcas, das IGs e do principio
da especialidade, bem como se demonstra como pode se dar o conflito
entre esses signos; no tépico denominado Materiais e Métodos, é expli-
cado o procedimento empreendido para a elaboracao da pesquisa; nos
Resultados e Discussoes, sao demonstrados os fundamentos por meio dos
quais nao ¢ possivel aplicar o principio da especialidade no conflito entre
marca ¢ IG; por fim, nas Consideracoes Finais, ¢ apresentado um ponto
de vista conclusivo sobre o problema.
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1 REFERENCIAL TEGRICO

1.1 Compreensao inicial sobre marca e IG

A marca é um signo formado por um sinal (elemento figurativo ou no-
minativo) justaposto a um bem, com a finalidade principal de distingui-lo de
outros no mercado, em razao da origem empresarial ou para certificar a qua-
lidade de um produto ou servigo, por meio da representagao mental constru-
ida através do conjunto sinal-bem (CERQUEIRA, 1946, p. 364-365; MORO,
2003, p. 32-33; OLIVEIRA NETO, 2007, p. 24; BARBOSA, 2015, p. 247-248).

A LPI prevé quatro tipos de marca: de produto, de servico, de cer-
tificacao e coletiva (BRASIL, 1996, art. 123). As marcas de produtos ou
servicos sao signos de uso individual. As primeiras sao utilizadas para
distinguir um bem oriundo de uma atividade, em face a outros que lhe
sejam analogos, e os segundos, para distinguir a prestacao de uma ativi-
dade em relacao a outras existentes (COPETTI, 2008, p. 66).

A marca coletiva € utilizada para distinguir produtos e servigos de
membros de uma entidade. A marca de certificacao ¢ utilizada para ates-
tar a qualidade de um produto ou servigo, em razao da conformidade com
determinadas normas ou especificacoes técnicas (UZCATEGUI, 2004, p.
3; LOCATELLI, 2008, p. 233).

Para que um sinal seja registrado como marca a LPI impde que ele
seja distintivo e que nao esteja compreendido nas proibigoes legais que
estao previstas no art. 124 da LPI (BRASIL, 1996).

A 1IG nao é uma mera expressao visual intangivel justaposta a um
bem com a finalidade de individualiza-lo no mercado: trata-se de um nome
geogréfico ou de seu gentilico, carregado com todas as suas conotacoes
(cultura, caracteristica naturais e humanas, etc.), que é timbrado em um
produto ou servico para qualifica-lo e distingui-lo, por conta de sua ori-
gem geografica e/ou de suas peculiaridades inerentes (LOCATELLI, 2008,
p- 229; BRUCH; KRETSCHMANN, 2014, p. 16; BRASIL, 2022, p. 27).

A LPI divide a IG em dois tipos: denominacao de origem (DO) e in-
dicagao de procedéncia (IP) (BRASIL, 1996, art. 176). A IP é “o nome geo-
grafico de pafs, cidade, regiao ou localidade de seu territério, que se tenha
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tornado conhecido como centro de extragdo, producao ou fabricacao de
determinado produto ou de prestagao de determinado servigo” (BRASIL,
1996, art.177). Ja a DO ¢ “o0 nome geografico de pais, cidade, regiao ou lo-
calidade de seu territério, que designe produto ou servico, cujas qualidades
ou caracteristicas se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geografi-
co, incluidos fatores naturais e humanos” (BRASIL, 1996, art. 178).

A nota distintiva entre os dois institutos encontra-se em seus atri-
butos nucleares: enquanto a IP centra-se na notoriedade, a DO centra-se
na relagao entre as caracteristicas e qualidades e os fatores naturais e
humanos. O ponto em comum de ambas ¢ que elas devem ser formadas,
necessariamente, por um nome geografico, o qual pode ser o nome de
uma localidade, de uma cidade ou de um vilarejo, ou por qualquer tipo
de delimitagao geografica, topénimo ou mesmo gentilico (GONCALVES,
2007, p. 193; LOCATELLL, 2008, p. 229; CUNHA, 2011, p. 176; MOREIRA,
2018, p. 31; BRASIL, 2018a, art. 2°; BRASIL, 2022, p. 22).

1.2 0 principio da Especialidade

O principio da especialidade determina que a protecao do signo
marcario nao se estende para todos os segmentos mercadolégicos, mas
apenas para o ramo de atuacao em que a marca foi registrada. Com isso,
¢é permitido que marcas semelhantes e até idénticas convivam no mer-
cado (BARBOSA, 2003, p. 278; BEYRUTH, 2010, p. 94, SCHMIDT, 2013,
posicao 1007). Excetua-se esse raciocinio quando a marca for notoria,
pois estas sao protegidas para todas as classes de produtos e servicos, nos
termos do art. 125 da LPI (BARBOSA, 2008, p. 207; COPPETTI, 2008, p.
127; BRASIL, 2020a, p. 21).

No momento da anéalise do pedido de registro de marca a aplicacao
desse principio pelo INPI ¢ realizada, inicialmente, a partir da Classifi-
cagao Internacional de Produtos e Servicos de Nice (NCL, na sigla em
inglés), que indica, de maneira geral, os segmentos aos quais os produtos
e servicos pertencem (ROSE, 2005, p. 29; BRASIL, 2020a, p. 77-78)*.

4 A classificacao Nice é estruturada por uma lista de classes acompanhada de notas
explicativas e de uma lista alfabética de produtos e de servicos. Os dados que encabecam a
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Essa classificacao ¢ uma forma de facilitar o procedimento admi-
nistrativo do INPT® para analise de colisao entre marcas, na medida em
que verifica se marcas semelhantes estao registradas numa mesma clas-
se. Todavia, ela nao pode ser considerada como uma regra absoluta, pois
uma de suas classes pode tornar-se genérica diante da complexidade do
mercado e nao contemplar marcas que, no ambito da concorréncia, desig-
nem produtos e servicos que, apesar de analogos, sejam diferentes (BAR-
BOSA, 2003, p. 729; COPETTI, 2008, p. 140-141).

E preciso ressaltar que o simples fato de haver diferenca entre os
produtos e servigos nao permite automaticamente o convivio de marcas
semelhantes no mercado — ¢é necessario verificar se ha afinidade merca-
dolégica entre eles. Constatando-a, nao se podera aplicar o principio da
especialidade, ou seja, serd indeferido o pedido de marca que seja seme-
lhante a outra, pois pode levar o consumidor a associacao entre ambas
(COPETTI, 2008, p. 222-223; SCHMIDT, 2013, posicio 1007).

No contexto de marca e IG, Barbosa, Peralta e Dupim (2019, p.
399-400) concordam com a aplicacao do principio da especialidade e des-
tacam que pode haver trés tipos de afinidade entre esses institutos: a)
afinidade mais restrita, quando os produtos e servicos forem idénticos;
b) afinidade intermediaria, quando o produto ou o servico, embora nao
sejam idénticos, encontram-se dentro do mesmo género e sao elaborados
com 0s mesmos materiais; ¢) afinidade mais ampla, quando os produtos
e servicos estao apenas dentro do mesmo género

Do exposto, percebe-se que o principio da especialidade permite a
coexisténcia de marcas, nao necessariamente porque se referem a pro-
dutos e servicos diversos, mas porque nao ha identidade, semelhanga ou
afinidade entre os produtos ou servicos que elas designam (CERQUEIRA,
1946, p. 371; BARABOSA, 2003, p.729; SCHMIDT, 2013, posicio 1007).

classe descrevem, em linhas gerais, a natureza dos produtos ou servigos contidos em cada
uma das 45 classes (34 de produtos e 11 de servigos). A lista alfabética contém cerca de
10.000 indicagoes relativas a produtos e 1.000 relativas a servigos (BRASIL, 2020b).

> Embora seja uma forma de facilitar o procedimento do INPI, a criacao da classificagao
de Nice teve como objetivo auxiliar o pedido de marcas internacionais e fornecer-lhes
reconhecimento internacional (ROSE, 2005, p. 31).
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1.3 CONFLITO entre Marca e IG

O conflito entre marca e IG se da quando a expressao visual de ambas
é semelhante ou idéntica, e isso se potencializa por elas se apresentarem ao
consumidor pelos mesmos tipos de canais publicitarios e com os mesmos
objetivos: de atrair os consumidores para que prefiram um produto em de-
trimento de outro do mesmo género (SPIEGELER, 2016, p. 101).

Esse conflito nao se da somente quando um consumidor confunde
um signo com o outro, ou seja, nao se trata apenas de confusao, mas tam-
bém de associacao, pelo fato de o consumidor relacionar o signo marcario
com o signo da IG. Havendo confusao ou associagao, havera um conflito
real, porém ¢é possivel também haver um conflito aparente ou potencial
(BARBOSA, 2015, p. 411; CABRAL; MAZZOLA, 2015; p. 133).

Como exemplo de um conflito real, cita-se o caso envolvendo a IG
“TOSCANOQ”, para azeite de oliva virgem, e a marca “TOSCORO”, para
azeite de oliva extravirgem. Ao apreciar essa situagao, o Tribunal Geral
da Uniao Europeia decidiu que o registro da marca deveria ser anulado,
tendo em vista que possuia grande semelhanga com a IG, podendo levar
o consumidor ao engano (URRUTIA, 2019, p. 168-170).

O conflito aparente se da quando as expressoes visuais ou auditivas
dos signos sao semelhantes, mas ha neles algum elemento que confere
distintividade suficiente em relagao ao outro, de modo que o consumidor
nao consegue relaciona-los. Trata-se do caso envolvendo a IG “Porfo” e a
marca “Port Charlotte”, em que o Tribunal Geral da Unidao Europeia enten-
deu que a referida marca possuia dois termos diferentes da mencionada
IG e que, lidos juntos, eles nao induziriam o consumidor a associar a
marca com a IG “Porto” (URRUTIA, 2019, p. 192-195).

O conflito potencial se d4 quando h4 uma semelhanca entre as ex-
pressoes visuais e auditivas, mas hd uma diferenciacao relacionada ao
publico-alvo. Ou seja, em abstrato, os signos potencialmente colidem de-
vido as suas semelhangas, porém nao ha confusao na concretude da con-
corréncia no mercado (BARBOSA, 2011, p. 4).
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Este ultimo tipo de conflito é bastante comum entre marcas as
quais, em razao do principio da especialidade, ¢ permitida a convivéncia
quando semelhantes ou idénticas. Aplicando esse raciocinio ao conflito
entre marca e IG, menciona-se como exemplo a DO brasileira “COSTA NE-
GRA” para camardes marinhos, com registro concedido em 16/08/2011¢, e
a marca brasileira “COSTA NEGRA” para grao de café e café em p6, com
registro concedido em 10/02/2015.7

Ressalta-se ainda que o conflito entre marca e IG a depender das
peculiaridades do caso concreto, pode assumir outras dimensoes, como
por exemplo, o caso ocorrido na Espanha envolvendo a IG escocesa para
whisky “SCOTCH WHISKY” e o pedido de registro da marca espanhola
“GLEN DOWAN" para bebidas espirituosas. Embora aparentemente os
dois termos nao possuam nenhuma relacao, pois detém grafias e fonéti-
cas totalmente diferentes, a expressao “GLEN” presente na marca ¢ um
termo nativo da Escécia e a expressao “Glens” (os vales escoceses) sao
famosos pela produgao de bebida espirituosa, fazendo parte de varias
marcas que se referem a produtos que também utilizam a IG “SCOTCH
WHISKY”. Dessa forma, o pedido de registro de marca foi negado, por se
considerar que a palavra “GLEN" seria um termo evocativo da Escécia
(URRUTIA, 2019, p. 131-137).

Vé-se, portanto, que o conflito entre marca e IG pode assumir varias
formas, inclusive, inusitadas a depender da particularidade da situacao,
o que desafia nao sé o INPI, mas todos os operadores relacionados com a
tematica a encontrar solucoes para que tais conflitos nao se revertam em
prejuizos para a concorréncia, o consumidor e o mercado.

2 MATERIAIS E METODOS

A pesquisa possui um carater teérico e utilizou-se do método bi-
bliogréafico e documental para realiza-la. Ela foi dividida em trés etapas:

¢ Registro no INPI de n°® 1G200907, hipoteticamente, pudesse ser tratado como parte da
classe NICE (10) 19 (BRASIL, 2020c).
7 Registro no INPI de n°. 904176266; Classe NCL(9) 30 (BRASIL, 2020d).

RRDDIS - Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade, Curitiba, v. 2, n. 4, p. 69-98, 2022



78 | SAMYR LEAL DA COSTABRITO | WAGNA PILER CARVALHO DOS SANTOS | KELLY LISSANDRA BRUCH

na primeira, buscou-se levantar o material de pesquisa — constituido
principalmente de livros, artigos cientificos, dissertacoes, teses, monogra-
fias, legislacoes, decisoes judiciais, etc. —, o qual foi utilizado na segunda
etapa para se compreender as particularidades dos institutos da marca e
da IG, bem como do principio da especialidade; na terceira etapa, a partir
do arcabougo tedrico encontrado na parte anterior, buscou-se dar uma
resposta ao problema.

A reuniao do material bibliografico se deu em sua maior parte por
meio de busca nas bases cientificas: Google Académico; Biblioteca Digi-
tal Brasileira de Teses e Dissertacoes (BDBTS); Rede Ibero-Americana de
Inovagao e Conhecimento Cientifico (REDIB); e Biblioteca Eletronica da
Academia do INPI (Biblioteca do INPI).

A Tabela 1 apresenta, para cada subtema abordado, as palavras-
-chave ou termos de busca utilizados na pesquisa relacionada.

TABELA 1 — Palavras-chave ou termos de busca utilizados nas bases cientificas.

PALAVRAS-CHAVE
(Lingua Portuguesa)

TEMA PéLAVRAS-CHA.VE

(Lingua Estrangeira)
Marca individual;

Marca coletiva; Marca

Marca de certificagao; Fungao

da marca; Principio da

especialidade e marca;

Nao foi utilizado termo de
busca para o tema “marca”

Indicacoes geograficas;
Funcbes da IG; Natureza
juridica da IG; Titularidade

Naturaleza juridica de
la indicacién geografica,

1G Naturaleza juridica de la

Principio da
Especialidade

da IG;

Principio da especialidade e
marca; conflito entre marca
e IG

Fonte: Os Autores

denominacién de origen

Conflict between brand and
geographical indication,
Conflicto entre marca e

indicacion geografica
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Procuraram-se também jurisprudéncias brasileiras sobre o tema.
Para tanto, utilizou-se a plataforma JusBrasil®, inserindo as seguintes
expressoes de busca: conflito entre marca e indicagao geografica; princi-
pio da especialidade, marca e indicacao geografica. Encontrou-se apenas
uma Unica decisao judicial que aborda de forma especifica o tema (BRA-
SIL, 2005).

3 RESULTADOS E DISCUSSOES

Verificou-se que no Brasil o discurso justificatério da aplicagao do
principio da especialidade nos conflitos entre IG e marca reside no fato
de que existem situagdes em que, embora os signos sejam semelhantes,
nao induzem o consumidor ao erro e nao se configuram em pratica de
concorréncia desleal, logo nao contrariam o motivo de as legislagdes proi-
birem a convivéncia de signos semelhantes no mercado, que é justamente
a protecao do consumidor e da concorréncia (BRASIL, 2005).

Uma outra justificacao para a aplicacao do principio da especialida-
de é a da LPI, que, ao conceituar a IP, ndo informa que a protegao ¢ sobre
todos os produtos e servicos, mas usa a expressao “determinados produ-
tos ou servicos”, o que leva a entender que a protecao é apenas sobre o
produto e o servico que a IG se refere, aproximando o instituto do signo
marcario. Além disso, apesar de nao existir uma previsao explicita na LPI
que permita a aplicacao do referido principio as IGs, também nao ha pre-
visao proibindo (BARBOSA; PERALTA; DUPIM, 2019, p. 383).

Também foram encontrados questionamentos em relacao a aplica-
cao do referido principio no conflito entre marca e IG, por considerar que
esta forma de solugdo do problema pode oportunizar que empresas se
beneficiem da notoriedade da IG ao registrar marcas semelhantes a ela,
mas para produtos diferentes (BRUCH; DEWES, 2013, p. 93-94).

Gongalves (2007, p.362-366), por exemplo, defende que o princi-
pio da especialidade nao pode ser aplicado ao conflito entre marca e IG
pelas seguinte razdes: a IG possui certa notoriedade; ela nao ¢ registrada

8 Disponivel em: https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/?ref=navbar
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em razao de uma classe de produtos ou servigos, mas para se reconhecer
regioes ou localidades em razao de sua produgao; o convivio de marcas
e IGs semelhantes pode aumentar o risco de confusao quanto a origem
e a diluicao do nome geografico; e isso pode possibilitar a ocorréncia de
aproveitamento parasitario da marca em relacao a IG.

Por fim, Almeida (2001, p. 366), analisando a legislacao de Portu-
gal, ao comentar um julgado envolvendo IG e marca, defende que nesse
tipo de conflito deve ser afastada a aplicacao do principio da especialida-
de, pois as palavras constitutivas de uma IG estao reservadas aos produtos
tipicos da regiao que ela designa. Além disso, caso se permita a utilizagcao
das palavras em outro signo com produto completamente diferente, essa
abordagem poderia provocar prejuizos a IG, ou seja, sua generalizagao.

Compartilha-se do entendimento de que o principio da especialida-
de nao deve ser aplicado no conflito entre marca e IG, em razao de possuir
uma aplicabilidade diferente para os signos em apreco, mas também por-
que a LPI confere uma protecao absoluta ao nome geografico em relagao
a marca quando protegido por meio de IG.

Semelhantemente nao se pode fazer analogia da aplicacao do prin-
cipio nos conflitos entre marcas ou entre IG, de modo a utiliza-lo para o
conflito entre marca e IG, em virtude de serem instituto juridicos com
natureza e funcao juridica diferentes, bem como, pelo fato de em alguns
casos o principio da especialidade se mostrar insuficiente ou sua aplica-
cao prejudicar a IG.

Esses pontos sao melhores discutidos nos préoximos tépicos.

3.1 Razoes previstaS Na LPI para nao se aplicar o principio da
especialidade no conflito entre marca e 1G

A LPI juntamente com a Instru¢ao Normativa de n° 095/2018 do
INPI (que estabelece as condicoes para o registro das IG) permitem que o
principio da especialidade seja aplicado entre IG’s (BRASIL, 2018, art. 4°,
VI). Entretanto, por meio de uma interpretacao sistematica dos art. 124,

RRDDIS - Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade, Curitiba, v. 2, n. 4, p. 69-98, 2022



Inaplicabilidade do principio da especialidade no conflito entre marcas e indicacdes geogréficas | 81

IX, 179 e 181, todos da LPI, verifica-se que o referido principio nao deve
ser aplicado entre marca e IG.

O art. 124, IX é categdrico em proibir que uma marca imite uma IG.
Mas é necessario esclarecer que existem niveis de imitacao, e parece que
o dispositivo leva isso em conta. Quando o mesmo dispde que “nao sao
registraveis como marca: (...) IX - indicacao geografica [...]”, esta vetan-
do a imitagao perfeita de uma IG pela marca, pois o que se proibe é que a
marca seja uma cépia fiel da IG. Por outro lado, quando dispde que nao é
possivel o registro como marca de imitacao de IG que seja “suscetivel de
causar confusao”, por vetar apenas essa possibilidade de imitacao, conse-
quentemente, autoriza o registro de uma imitacao que nao cause confu-
sao. Desse modo, se na primeira parte do dispositivo veta uma imitagao
perfeita, e na segunda parte, permite uma imitagao que nao conduza o
consumidor ao erro, depreende-se, que a imitacao permitida ¢ uma imi-
tacao imperfeita. Em resumo: que nao seja uma imitacao fiel.

Assim, pelo fato do dispositivo proibir uma imitacao perfeita da IG
pela marca, compreende-se que nao autoriza a aplicacao do principio da
especialidade entre ambos os signos. Isso porque, segundo o principio da
especialidade, sinais idénticos, podem conviver no mercado, desde que
para produtos diferentes (SCHMIDT, 2013, posicao 1007), e o dispositivo
veda registro de marca idéntica a IG.

O art. 179 e 181 reforga o disposto no art. 124, IX. O primeiro por
estender a protecao da IG a representacao grafica ou figurativa e a re-
presentacao geografica da localidade, nao prevendo nenhuma hipdtese
de excecao. O segundo por dispor que o nome geografico s6 pode ser
registrado como marca caso nao constitua uma IG, e também por nao
excepcionar essa regra.

Esse entendimento encontra guarida na decisao colegiada da 22
Turma Especializada do Tribunal Regional da Segunda Regiao, sobre o
caso BOURDEAUX. O Institut National des Appellations D’origine des Vins Et
Auxde-Vie, representante da coletividade que utiliza a Appellation D'Origine
Contréleé francesa “BOURDEAUX"” para vinhos, ajuizou agao judicial para
declarar a nulidade de dois registros referentes as marcas mistas e figu-
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rativas de nome “BORDEAUX", para servigo de buffet e alimentacao, de
titularidade da empresa Bordeaux Buffet S.A. A requerente perdeu em
primeira instancia e, com o recurso de apelacao, levou o processo para ser
analisado em 2° instancia (BRASIL, 2005, p. 2).

No julgamento, entre outros argumentos, houve duas teses por par-
te dos julgadores: a de que deveria se aplicar o principio da especialidade
no caso ¢ a tese contrdrio a essa aplicagao. Esta tltima prosperou sob a
justificativa de que legislacao nacional proibe o registro de marcas com
nome de IG, independentemente se a marca refere-se a mercadoria igual
ou diversas daquelas protegidas por IG (BRASIL, 2005, p. 2-5).

Diante de todo o exposto, deve-se considerar que o nome geogra-
fico protegido por IG encontra-se indisponivel para compor elemento de
marca, de modo que nao pode haver sinais idénticos contidos em marca
e IG para produtos diferentes, o que afasta a aplicagao do principio da
especialidade em caso de conflito entre esses dois institutos.

3.2 Razoes para nao se aplicar o principio da especialidade
POR ANALOGIA

A analogia é uma técnica utilizada pelas ciéncias juridicas a fim
de resolver problemas decorrentes de uma lacuna legislativa, em que se
atribui a um caso nao regulado por lei a mesma disciplina de um outro
caso que seja similar, mas com previsao normativa (DINIZ, 2000, p. 142;
SALGADO, 2005, p. 54; BOBBIO, 2014, p. 142).

Para sua aplicacao nao basta apenas que as situagdes sejam seme-
lhantes, mas que as semelhangas sejam determinantes de modo a preva-
lecer sobre as diferencas. Também ¢ necessario que a razao por meio da
qual se regulamenta o caso parametro deve ser semelhante aquela que
regulamenta o caso com a omissao legislativa (DINIZ, 2000, p. 161; SAL-
GADO, 2005, p.76; BOBBIO, 2014, p. 143-144).

Esses requisitos nao se encontram na aplicacao do principio da es-
pecialidade entre marca e IG, conforme passa a se demonstrar.
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3.2.10 sinal nominativo dos signos possui naturezas diferentes

O sinal que compoe uma marca ¢é de livre criatividade do seu titular,
podendo ser figurativo ou nominativo, desde que nao se enquadre dentro
de proibicoes legais previstas na LPI. Inclusive, podem-se registrar termos
genéricos como marca, desde que em relagao ao produto eles sejam ar-
bitrarios (BEYRUTH, 2010, p. 69; BARBOSA, 2015, p. 318; MELO, 2019;
BRASIL, 2020a, p. 16).

No caso das IGs, elas obrigatoriamente devem ser formadas por um
nome, o da regiao que delimitam, ou por um gentilico, ou seja, 0 nome
geografico. Faculta-se a IG ser formada também por um elemento misto,
nome geografico mais imagem (o que tem sido relativamente comum)
(BRASIL, 1996, art. 179; BRASIL, 2022, p. 27).

O nome geogréfico nao ¢ um sinal qualquer, nem ¢ fruto de livre
criatividade de uma pessoa. Ele surge de um processo cultural, o qual
identifica e/ou localiza uma regiao no espacgo e, principalmente, significa
a localidade, por ser um reflexo da cultura e da atuacao de determina-
do grupo social (ZAMARIANO, 2012, p. 356, MOREIRA, 2018, p. 73).
Além disso, ele faz parte do patrimonio cultural imaterial dessa localida-
de, podendo ser protegido como nome geografico no Instituto Nacional
do Patrimdnio Imaterial, por meio do livro de registro de lugares, quando
a populacao lhe atribui importantes significados culturais relacionados
a sua histoéria, mitologia e identidade cultural (MOREIRA, 2018, p. 76).

Aplicar o principio da especialidade no conflito entre marca e IG ¢
considerar que o sinal da marca tem a mesma natureza do sinal da IG, e
isso se mostra incoerente. A marca ¢ ideada para atrair consumidores e
diferenciar um produto em face ao de outros concorrentes. O nome geo-
gréafico, em regra, ¢ fruto das circunstancias histéricas, ideolédgicas e das
memorias de uma populacao, e faz parte de um processo identitario de
um territério (FAGGION; MISTURINTI, 2014, p. 154).
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3.2.2A aquisi¢ao de direitos de uso exclusivo sobre os sinais é
diferente

O direito de uso exclusivo da marca se da com o registro. A forma-
lidade do registro ¢ essencial a existéncia do direito, nao ao seu reconhe-
cimento. Assim, para que alguém tenha direito de utilizar um signo para
uma atividade especifica sem que outrem questione ou impega a sua uti-
lizacdo, é necessario realizar o registro como marca. (GONCALVES, 2003,
p- 47; OLIVEIRA NETO, 2007, p. 69; BARBOSA, 2015, p. 325)

O registro da IG nao ¢é constitutivo como na marca, e sim declara-
tivo, pois reconhece uma situagao fatica preexistente, consubstanciada
no conhecimento do local como origem da producao do bem (BARBOSA,
2003, p. 696-997; COLLODA, 2013, p. 121).

Para registro da IG é necessario comprovar que a area geografica
se tornou conhecida em razao do produto, bem como ¢é preciso criar um
procedimento para todos que utilizem a IG sigam as mesmas regras, na
intencao de o bem manter as qualidades peculiares, as quais tornaram
o local conhecido (GONGALVES, 2007, p. 49; LOCATELLI, 2008, p. 244;
BRASIL, 2022, p. 64-67).

Ja o registro da marca é simples: basta realizar o peticionamento.
Cumprindo as exigéncias legais relacionadas a disponibilidade, o registro
¢ deferido (BRASIL, 2020).

Portanto, marca e IG sao diferentes quanto a natureza e ao proce-
dimento de registro, o que ressalta a distincao entre ambos os institutos
e contribui para o entendimento da inaplicabilidade do principio da es-
pecialidade.

3.2.3A natureza juridica da marca e da G é diferente

A marca e a IG possuem a natureza de propriedade intelectual (LO-
CATELLI; CARLS, 2014, p. 245; BRUCH; AREAS; VIEIRA, 2018, p. 64-
65). Todavia a forma como essa natureza se manifesta em cada um desses
institutos ¢ diferente.
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A propriedade intelectual na marca nao é sobre o sinal distintivo,
mas sobre a oportunidade de utilizar o sinal em uma atividade especifica
(BARBOSA, 2008, p. 10), conferindo ao titular as faculdades de usar, ex-
plorar economicamente, dispor (vender, alugar, permutar, etc.) e reivindi-
car (excluir que terceiros utilizem) a marca. A titularidade da propriedade
¢é individual e, quando composta por mais de uma pessoa assume a forma
juridica de copropriedade (BRASIL, 2020, p. 93).

A propriedade intelectual na IG ¢ complexa, isso porque 0 nome
geografico ¢ propriedade do territério que o designa (MIRANDA, 1971, p.
200). No entanto, a IG reconhece o direito de propriedade no que concer-
ne ao uso do sinal distintivo no mercado para atestar ¢ indicar as caracte-
risticas especificas do bem tipico.

As faculdades decorrentes da propriedade para a IG sao mais limi-
tadas do que na marca, pois o titular nao tem liberdade ampla de dispor
dela e o uso nao ¢ exclusivo para uma tnica pessoa, mas para todos aque-
les que estao vinculados ao territério e que produzem o bem de acordo
com o caderno de especificagoes técnicas e submetem-se ao controle (AL-
MEIDA, 1999, p. 116; 2008, p. 11; COLLODA, 2013, p. 122-123).

Outra peculiaridade da IG, enquanto propriedade, é que ela nao
acarreta uma copropriedade e em nada se assemelha a uma relagao juri-
dica tipica de condominio, como na marca. Cada titular tem o seu préprio
direito de propriedade sobre a IG (CUNHA, 2011, p. 31).

A natureza juridica da marca no que se refere a sua classificagao
dentro do sistema do direito é de direito privado, pois nao ha uma relacao
juridica de sobreposigao do Estado ou de uma coletividade em relacao ao
particular, e sim uma relacao de paridade: se a marca obedece aos requisi-
to legais, ela tem validade erga ommnes (contra todos) (AIRES, 2011); quem
primeiro registra é que terd o direito, independentemente de ser o Estado
ou nao. O interesse protegido em relacao a marca também nao é coletivo
ou publico, pelo contrario — é o interesse do particular em ter os seus
produtos conhecidos por meio de uma marca que o indique. Além disso,
a titularidade da marca nao pertence a uma pessoa publica, nem mesmo
a uma coletividade; ela é exclusiva de seu proprietario.
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Mesmo nos casos em que a marca seja coletiva, ela se tratara de
direito privado, tendo em vista que nao pertencera a coletividade de for-
ma difusa, mas a uma pessoa que representa a coletividade (ALMEIDA,
2008, p. 10).

Dos termos da LPI e da IN n° 095/2018 do INPI, depreende-se que
a natureza juridica da IG se aproxima do direito transindividual coletivo,
pois os seus titulares sao multiplos, um nimero determinavel de pessoas
que obrigatoriamente deve estar vinculado a um territério especifico, que
tem em comum um saber fazer, que assume a obrigacao de obediéncia ao
caderno de especificacoes técnicas e que se submete ao controle (BRASIL,
2018a, art. 6°;, BRASIL, 2022, p. 48). Outro ponto que se destaca na na-
tureza transindividual é que o uso indevido da IG nao prejudica apenas
um titular, mas todos eles, ou seja, o dano causado a IG cria um vinculo
juridico entre os titulares contra a parte contraria.

Vé-se, portanto, que marca e IG, embora tenham como caracteristi-
ca comum serem institutos da propriedade intelectual, tém uma natureza
juridica diferente uma da outra. Isso reverbera no plano fatico, pois os di-
reitos protegidos passam a ser diferentes também, fazendo com que nao
haja semelhanga relevante de situacoes entre esses institutos para que
seja aplicado o principio da especialidade por analogia.

3.2.4A fun¢ao da marca e da IG sao diferentes

Essencialmente, a funcao da marca é fazer com que produtos ana-
logos sejam diferenciados pelos consumidores, seja em razao do préprio
signo marcario, seja em razao das empresas responsaveis pelo produto
(MORO, 2003, p. 35; MORGADO, 2018; VIAGEM, 2018). Todas as demais
(de qualidade e publicidade) sao derivadas dessa, sendo funcoes poten-
ciais, pois podem nao se realizar no caso concreto (GONGALVES, 2003,
p.31; COPETTI, 2008, p. 57).

A IG possui varias fungoes essenciais. A fungao de origem ¢ a ca-
pacidade de a IG informar a proveniéncia do bem. A funcao de qualidade
esta relacionada a capacidade de a IG remeter o consumidor as caracteris-
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ticas territoriais e humanas do bem, além de garantir que ele foi produ-
zido conforme os procedimentos que possibilitam que tenha as caracte-
risticas tipicas. A funcao de distintividade trata-se da individualizacao do
produto no mercado pela IG, em razao de sua origem e qualidade. Como
funcao potencial, menciona-se a fungao de prote¢ao do patrimdnio cul-
tural, que se consubstancia na preservacao do conhecimento tradicional
na elaboragao do bem, a qual se da por meio do caderno de especifica-
¢oes técnicas; e as fungdes econdmica e social, que estao relacionadas a
potencialidade de a IG promover ou contribuir com o desenvolvimento
local. Ambas dependem de outros fatores, como politica e agentes sociais
(GONCALVES, 2007, p. 68-69; ALMEIDA, 2008, p. 5-6; CUNHA, 2011, p.
46; BEZERRA et al., 2019).

Observa-se que a IG possui mais funcoes essenciais do que as mar-
cas, fungoes essas inerentes ao proprio instituto, o que faz nao ser asserti-
va a aplicagao do principio da especialidade por analogia em caso de con-
flito entre ambas, pois a analogia parte do pressuposto de haver relevante
semelhanca, e o que se observa, do ponto de vista das funcoes juridicas, é
que existem relevantes diferengas entre os institutos.

3.2.5 As razées da aplicacdo do principio da especialidade na
marca e na IG

E preciso esclarecer que genericamente o principio da especialidade
¢ aplicado ao conflito entre marca e IG em razao de protecao ao consumi-
dor. Entretanto, observando a utilizagao deste principio de forma isolada,
para cada instituto, existe um motivo proprio.

O principio da especialidade ¢é utilizado no conflito entre marcas
também por conta da concorréncia. O que se busca é a garantia da maior
concorréncia possivel no mercado, desde que saudavel, a fim de contri-
buir com o fluxo econémico (BARBOSA, 2003, p. 728; 2011, p. 4).

O principio da especialidade utilizado no contexto do conflito entre
IGs busca garantir o direito subjetivo que uma coletividade possui de uti-
lizar um nome geografico como IG.
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O fato de a LPI prever que um nome geografico se torne conhecido
em razao de um produto/servico e que possa ser protegido como IG (BRA-
SIL, 1996, art. 177) cria um direito subjetivo para as pessoas residentes na
localidade requererem o registro do nome geografico da localidade para
o bem tipico do territério, mesmo que ele seja homénimo de outra IG. E
bom lembrar, ainda, que o nome geografico é de propriedade daqueles
que residem no territério nomeado (MIRANDA, 1971, p. 200), o que re-
afirma o direito de estes o utilizarem como IG, independentemente da
existéncia de uma IG homo6nima. O principio da especialidade serviria
para resolver esse problema.

Por qual razao se deve aplicar o principio da especialidade no confli-
to entre marca e IG? Esta é uma questao a ser esclarecida. Nao podera ser
em razao da concorréncia, pois no mercado a marca e a IG nao concorrem
diretamente — sao signos com fungodes juridicas diferentes. Também nao
pode ser em razao de um direito subjetivo de uso do nome geogréafico,
visto que a marca nao tem esse direito por nao possuir vinculagao obriga-
téria com uma area geografica. O nome geografico quando protegido por
IG tampouco pode ser registrado como marca.

Verifica-se nao ser assertiva a utilizagao do principio da especialida-
de por analogia, pois para este procedimento é necessario que a razao ju-
ridica de aplicacao do caso pardmetro seja semelhante ao do caso omisso
e, como foi demonstrado, as razoes juridicas de aplicacao do principio da
especialidade para ambos os institutos sao diferentes e nao se enquadram
naquelas que envolvem o conflito entre marca e IG.

3.3 Ainsuficiéncia do principio da especialidade para resolver
os conflitos envolvendo marca e IG

A aplicagao do principio da especialidade no conflito entre marca
e IG pode fazer com que a marca que reproduza total ou parcialmente
uma IG induza o consumidor ao erro quanto a origem ou a qualidade do
produto.

RRDDIS - Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade, Curitiba, v. 2, n. 4, p. 69-98, 2022



Inaplicabilidade do principio da especialidade no conflito entre marcas e indicacBes geogrdficas | 89

Por exemplo, o INPI concedeu registro a DO “REGIAO DE PE-
DRA MADEIRA RIO DE JANEIRO”? para o produto rocha gnaisse, em
22/05/2012. Digamos que este, hipoteticamente, pudesse ser tratado como

parte da classe NICE (11) 19. Posteriormente, o INPI concedeu o registro
da marca “MESAS RAFOM PEDRA MADEIRA"', em 08/05/2018, para a
classe NICE (11) 20, referente, entre outros, ao produto mesa. Segundo o

principio da especialidade a convivéncia de ambos os signos é permitida,
pois se trata de produtos completamente diferentes.

Todavia, imagine-se que a empresa titular da marca passe a fabri-
car mesas com rochas gnaisse que nao se trata das extraidas da regiao de
Pedra Madeira — RJ, ou que, por meio de acordo comercial, venda apenas
a estrutura metalica para um varejista de outro estado, que acopla rocha
gnaisse de outra origem geografica, mas a venda com a marca referida,
tudo isso de boa-fé. Certamente, um consumidor que conheca a regiao de
Pedra Madeira, no Rio de Janeiro, serd induzido a acreditar que a mesa

foi produzida completamente nessa localidade e que a rocha que compoe
a mesa ¢ formada pela mesma rocha extraida da regiao citada.

Pode-se pensar em uma outra situacdao. O INPI registrou, em
11/04/2000, a denominacao de origem SAN DANIELE'! para coxas de su-
inos frescas, presunto defumado e cru. Esta poderia hipoteticamente se
enquadrar na Classe NICE (11) 29.

Considere-se um caso hipotético de solicitacao de registro dessa
mesma expressao como marca para cerveja artesanal produzida no Brasil
com malte defumado, isto é, com sabor de bacon ou de linguiga, na Classe
NICE (11) 32. A aplicacao do principio da especialidade nessa situacao
permitiria que fosse concedido o registro da marca, ja que o produto ¢
diferente, tanto da denominacao de origem quanto da outra marca regis-
trada. Inclusive, o procedimento de registro de marca do INPI pode nao
da condicoes de o examinador ter ciéncia de que o pedido se trata de uma
cerveja especial, pois os requerimentos de registro sao feitos por meio da

?  Registro no INPI de ntimero IG201005 (BRASIL, 2020c).
10 Registro no INPI de niimero 910999252 (BRASIL, 2020d).
' Registro no INPI de niimero IG980003 (BRASIL, 2020c¢).
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classificagao NICE, que faz mencao apenas ao género de produtos, nao
discriminando as peculiaridades dele (BRASIL, 2020a, p. 36).

Uma pessoa que tenha consumido um produto identificado com a
denominacao de origem SAN DANIELE pode associar a cerveja com 0s
produtos dessa denominacao de origem, ou seja, pensar que a cerveja foi
elaborada com insumos de origem SAN DANIELE, bem como pode ser
induzida a acreditar que ela tenha sido produzida nessa localidade.

Com esses casos hipotéticos depreende-se que o principio da espe-
cialidade aplicado nos conflitos entre IG e marca nao tem o condao de
proteger o consumidor em relagao as diversas hipdteses de conflitos que
podem existir no mercado — ele nao da conta de resolver possibilidades
reais de conflitos entre os institutos.

3.4 Possiveis prejuizos a 1G por utilizacdo do principio da
especialidade

Varios prejuizos podem ser causados a IG em razao da utilizagcao
do principio da especialidade nos casos envolvendo o seu conflito com a

marca.

O primeiro deles ¢ a contribuicao para que a IG perca a sua distin-
tividade, caindo em uso comum ou passando a descrever uma classe ou
um tipo de produto ou servico (FROES, 2007; GONGALVES, 2007, p. 264;
ALMEIDA, 2008, p.366).

Esse fenomeno ¢ chamado de generalizacao'? e ocorre pela utili-
zacao do signo por mais de um agente econdmico para produtos e servi-

12° Nao hd um consenso sobre a terminologia do conceito na doutrina. Frées (2007, p.
93) nomeia de degenerescéncia a perda de distintividade do signo. Barbosa (2008,
p-104-105 e 150-151) utiliza os termos “diluicdo” e “generalizacdo” como sindnimos,
ambos para designar a perda de distintividade. Para Schmidt (2013, posicao 2636),
a degeneragao ¢ denominada de “vulgarizacao” ou “degenerescéncia”, sendo ambas
relacionadas a perda de distintividade do signo. Amaral (2017, p. 10) diz serem
as palavras “vulgarizacdao”, “degeneracao”, “degenerescéncia” e “generacidade”
sinonimas do mesmo fendmeno. Moro (2012, p. 9) chama de “degeneracao”
quando a marca que se tornou incapaz de distinguir um produto de outros idénticos,
semelhantes ou afins. Gongalves (2003, p. 72-73) emprega o termo “generalizacao”

RRDDIS - Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade, Curitiba, v. 2, n. 4, p. 69-98, 2022



Inaplicabilidade do principio da especialidade no conflito entre marcas e indicacdes geogréficas | 91

cos diferentes, fazendo com que o consumidor passe a identificar o signo
como sinénimo de outros produtos/servicos divergentes do seu sentido
original. O processo de generalizacao nao ¢ imediato; ele precisa de um
longo lapso temporal (BARBOSA, 2008, p. 104-105).

Aplicar o principio da especialidade no conflito entre marca e IG
significa permitir que marcas com sinais idénticos ou semelhantes a IGs
possam conviver no mercado designando produtos diferentes. Com o
tempo, pode haver uma pulverizacao de marcas semelhantes a IGs, o que
reduzira significativamente a sua distintividade, podendo ocasionar ge-
neralizacio (GONCALVES, 2007, p. 264; BARBOSA, 2008, p. 105).

O segundo prejuizo, como apontado por Bruch e Dewes (2013, p.
94), é o aproveitamento parasitario, isto ¢, empresas buscando se bene-
ficiar do prestigio da IG registram uma marca que lhe seja semelhante,
mas para produtos diferentes. Nesse sentido, a jurisprudéncia do Tribu-
nal de Justica da Uniao Europeia é pacifica que pode haver evocacao mes-
mo quando os produtos forem diferentes (BRITO, 2021, p. 69). Evocacao
no contexto, é um conceito semelhante ao aproveitamento parasitario,
visto que se trata “hipétese de se utilizar um sinal relacionado a IG, para
designar um produto que nao estd contemplado por ela, de modo que o
consumidor seja levado a ter em mente, como imagem referéncia, a pro-
pria IG” (BRITO, 2021, p. 69).

O terceiro prejuizo refere-se a diminuigao da importancia do nome
geografico enquanto signo distintivo para diferenciar produtos e servicos
no mercado, na medida em que, quando utilizado como marca, em regra,
ele sirva apenas para distinguir um produto ou servigo de outro em razao
de sua origem empresarial, ndo possuindo nenhuma relacao com a area
geografica.

O quarto prejuizo trata-se da diminuicao do vinculo entre nome ge-
ografico e produto tipico. Sabe-se que o bem tutelado pela IG sé pode ser
percebido no mercado com as suas qualidades inerentes quando referen-
dado por sua origem geografica. Permitir que outros bens, sem vinculacao

de forma ampla, para todos os casos de perda de distintividade. Segue-se este tltimo
doutrinador, diante da falta de consenso da doutrina.
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cultural com o territério, utilizem-se da mesma origem da IG, como sinal
de sua distincao, ¢ informar para o consumidor que o nome geografico
pode ser relacionado a outros produtos, para além dos produtos que lhe
sao peculiares, fazendo-o ser assemelhado com os demais sinais que nao
possuem quaisquer caracteristicas culturais ou ambientais na sua forma-
cao.

O quinto prejuizo verifica-se em criagdes de situagdes de desigual-
dade entre os titulares dos signos, pois, para se ter direito de usar o nome
geografico protegido por IG para diferenciar o produto ou servigo no
mercado, os titulares da IG devem produzi-lo segundo os procedimentos
previstos no caderno de especificacoes técnicas e, para tanto, por vezes
precisarao promover modificacoes, aperfeicoamentos ou melhorias no
processo e na estrutura produtiva (LOCATELLI; CARLS, 2014, p. 248).
Caso seja permitido o registro de uma marca que tenha um nome geogra-
fico protegido pela IG, os seus titulares poderao utilizar o nome geogra-
fico para diferenciar os seus produtos com esfor¢o menor do que aqueles
que fazem uso da IG.

O sexto e ultimo prejuizo refere-se ao desestimulo pratico ao regis-
tro da IG. Imagine-se que uma regiao se torna conhecida por varios pro-
dutos e venha a ter o seu nome protegido por IG apenas para um deles. As
pessoas envolvidas na producao dos demais produtos certamente optarao
pelo registro de uma marca, seja individual ou coletiva, com o nome da
regiao, em vez de solicitarem um registro de IG, em razao de a marca ter
um procedimento mais simples e menos custoso, e de ser beneficiada
pelo prestigio da IG ja registrada.

CONSIDERACOES FINAIS

Embora principio da especialidade seja comum a marca ¢ a IG, nao
significa que deve ser aplicado no conflito entre ambos, isso porque: na
prépria LPI existe previsao clara, embora nao exaustiva, sobre a possibi-
lidade de marca reproduzir a IG; os institutos sao distintos do ponto de
vista juridico, o que impossibilita a aplicacao do principio por analogia;
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essa alternativa se mostra insuficiente para alguns casos, dada a impre-
visibilidade do mercado, podendo, inclusive, possibilitar prejuizos para os
titulares e para o instituto da IG.

Necessario ressaltar que a inaplicabilidade do principio da especia-
lidade nao é sindbnimo de auséncia de alternativas para superagao do con-
flito analisado. E possivel buscar outros caminhos, como a aplicacio do
principio da veracidade para vetar registro de sinal como marca que in-
forma uma procedéncia que o produto nao possui, ou teorias relacionadas
a semidtica, como a teoria do total indivisivel, por meio da qual pode-se
analisar se os dois signos estao em colisao a partir da analise do conjun-
to dos elementos que formam a identidade visual dos signos; a teoria
da distancia, que pode ser utilizada para verificar se o nome dos signos
sdo usuais no mercado para o produto respectivo, e assim, diagnosticar
a possibilidade de confusao ou generalizagao entre os mesmos; a teoria
da forca, que pode ser utilizada para verificar a capacidade distintiva dos
signos, e com isso, analisar se uma marca pode contribuir com a genera-
lizacao da IG; e a teoria do secondary meanig, que pode ser utilizada para
analisar expressoes de IG que para um determinado mercado nao possui
um significado de origem geogréafico, mas sim, um significado diverso,
em razao de seu uso pela marca.

Uma reflexao mais aprofundada sobre a aplicacao dessas alternati-
vas constitui matéria a ser investigada e analisada em trabalhos futuros.

Destaca-se ainda que esta pesquisa se limitou a analisar o proble-
ma a partir do prisma juridico, e esbarrou na dificuldade de encontrar
na literatura cientifica brasileira pouco material académico especifico
sobre o tema. Diante disso, recomenda-se que seja realizada pesquisas,
nao somente sobre a possibilidade de utilizar a semidtica para resolver
o problema do conflito entre marca e IG, mas também que sejam rea-
lizadas pesquisas que busquem comprovar empiricamente os prejuizos
que a convivéncia entre marcas e IG semelhantes ou idénticas podem
causar tanto para os titulares da IG, quanto para o mercado e para a
concorréncia.
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