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Prefácio
Vivemos num tempo rico em oportunidades, no qual podemos ver o mundo no seu todo, 

como também na individualidade das suas partes. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
- ODS, estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas, pelo seu alcance mundial, tra-
ça uma visão inclusiva (“todos”), na ótica do desenvolvimento sustentável nas vertentes sociais, 
econômicas e ambientais. O conjunto de objetivos/metas contemplado oportuniza caminhar para 
um desenvolvimento sustentável contemplando a heterogeneidade inerente à construção históri-
ca das sociedades e países, que possuem realidades próprias, como no caso do Brasil. E pode-
mos nos indagar sobre qual é a contribuição da propriedade intelectual na busca pelo desenvol-
vimento sustentável, na ótica das indicações geográficas, outros signos distintivos e temas afins. 

É fato que a PI tem crescido em importância no cenário nacional. Aproveito o tema desta 
publicação para trazer à reflexão um olhar para o desenvolvimento endógeno da realidade nacio-
nal, na ótica da PI aplicada às culturas autóctones do Brasil - povos e comunidades tradicionais, 
e suas implicações ambientais, sociais, culturais e econômicas. Nesta vertente, me ocorre o re-
ferencial conceitual da “inovação social” - resultando no conhecimento aplicado às necessidades 
sociais - aquele que é autoconstruído pelos atores locais gerando soluções novas e duradouras 
para grupos sociais e comunidades. Estão contemplados aqui temas associados ao etnodesen-
volvimento, conservação e uso da agrobiodiversidade, sociobiodiversidade, diferenciação dos 
produtos com origem associada ao território, preservação dos valores identitários, reconheci-
mento e proteção de ativos materiais e imateriais no âmbito local ou internacional, formulação e 
implementação de políticas públicas de alcance endógeno, governança, apropriação dos bene-
fícios pelas comunidades locais.

Dentro deste contexto e realidade brasileira, fica a questão: num mundo complexo e 
multifacetado, poderá a propriedade intelectual assimilar as necessidades de “ver de uma nova 
forma”? promover o “desenvolvimento sustentável endógeno” dos diferentes povos e comunida-
des? se abrir para gerar soluções sustentáveis para os desafios, que possam orgulhar gerações 
futuras?

Esta obra contempla abordagens diversas, no guarda-chuvas das indicações geográfi-
cas e outros signos coletivos, na ótica da propriedade intelectual como instrumento de desenvol-
vimento, oportunidade para subsidiar o debate sobre o futuro que estamos construindo para os 
desafios do Brasil e do mundo.

Jorge Tonietto
Pesquisador da Embrapa
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Apresentação
O mercado de consumo se apresenta cada vez mais competitivo. Nessa perspectiva, a 

diferenciação de produtos e serviços permanece como um desafio aos diferentes produtores e 
prestadores. Os signos coletivos, sem dúvida, constituem uma importante ferramenta para uma 
melhor inserção competitiva nesse mercado.

Entretanto, as potencialidades dos signos coletivos não se esgotam nas vantagens con-
correnciais, mas trazem significativos impactos no território e na coletividade envolvida. Conso-
ante com os objetivos do Grupo Interdisciplinar e Interinstitucional de Pesquisa em Propriedade 
Intelectual (GIPPI), essa edição, mais uma vez, traz pesquisas que exploram as diversas facetas 
dos signos coletivos, bem como algumas questões técnicas (jurídicas) que se mostram pertinen-
tes e relevantes.

A obra inicia com um estudo sobre o artesanato e sua proteção como Indicação Ge-
ográfica (IG), observando a relevância dessa atividade para a economia, cultura e identidade 
das pessoas e regiões envolvidas. Trata-se de um tema de especial pertinência ao nosso país, 
considerando a tradição no setor. Tal estudo foi desenvolvido por dois autores, dentre os quais a 
Professora Ana Eleonora Almeida Paixão, que infelizmente nos deixou no último dia 17 de maio 
de 2021. À querida Ana Eleonora prestamos nossa homenagem póstuma pela pessoa iluminada 
que sempre foi, bem como pelas importantes contribuições que deu para a pesquisa em Pro-
priedade Intelectual, especialmente na Universidade Federal de Sergipe, no Programa de Pós-
-Graduação em Ciência da Propriedade Intelectual, assim como no grupo nacional de Indicações 
Geográficas.

Na sequência, tem-se um estudo sobre a perspectiva territorial associada às IGs, a partir 
da abordagem francesa, discutindo a importância dessa para o futuro desses signos no Brasil. 
Ainda sobre artesanato, mais especificamente indígena, o terceiro capítulo aborda a marca de 
certificação como um potencial instrumento de proteção jurídica aos conhecimentos tradicionais 
envolvidos nessas expressões artesanais. Visa identificar formas de proteger o artesanato indí-
gena e o consumidor de práticas concorrenciais como a falsa origem dessas peças. Acerca da 
mesma temática – saber fazer indígena, o quarto capítulo traz uma análise da Indicação Geográ-
fica voltada à produção das comunidades indígenas, sob o viés do etnodesenvolvimento.

Em uma perspectiva jurídica, a contribuição do quinto capítulo é verificar à luz do direito 
comparado e das decisões do Tribunal de Justiça de União Europeia os conflitos entre indicações 
geográficas e outros signos distintivos. A partir disso, busca identificar se os caminhos adotados 
na União Europeia podem atender às demandas nacionais, especialmente nesse momento em 
que o número de IGs nacionais vem crescendo.

Seguindo nesse viés de abordagem técnica-jurídica, na sequência apresenta-se uma 
exposição sobre Marcas coletivas, estudando os dispositivos legais pertinentes e nessa ótica 
identificando as possíveis aplicações dos Regulamentos de utilização (RU) pelos seus titulares.  
A pesquisa foi além do marco legal, avaliando alguns RUs de marcas coletivas registradas no 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

No intuito do fortalecimento dos signos coletivos junto ao mercado consumidor, o sétimo 



capítulo objetiva identificar o uso do design como ferramenta estratégica para estes signos. Re-
alizou-se um estudo de caso da Marca Coletiva Amorango no intuito de verificar como o titular 
dessa marca utiliza esse recurso – design – na sua comunicação com seu público-alvo.

No último capítulo, por sua vez, evidencia-se a experiência paraense em relação aos sig-
nos coletivos. A partir das marcas coletivas e indicações geográficas registradas até o momento 
no Para, sendo quatro casos de cada instituto, foi explorado o seu impacto para o desenvolvi-
mento local.

Como tradição nas publicações do Grupo de Pesquisa, a proposta dessa obra é reunir 
diferentes vieses da propriedade Intelectual e signos coletivos, considerando a perspectiva in-
terdisciplinar envolvida na matéria.  Assim, tendo em vista a relevância de avançarmos nessas 
diferentes perspectivas para consolidar esses signos como instrumentos que possam impactar 
positivamente a vida das coletividades envolvidas, convidamos o leitor a compartilhar conosco 
esses estudos. 

Que todos os leitores tenham uma boa leitura.

Adriana, Kelly, Liliana e Patrícia

Comissão Organizadora
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INTRODUÇÃO

O Brasil possui um sistema relativamente recente de proteção positiva da indicação ge-
ográfica (IG), iniciado com a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei de Pro-
priedade Intelectual (LPI). Esse sistema possui poucas normas que disciplinam o conflito desse 
signo distintivo com outros que lhe sejam semelhantes, utilizados no comércio ou na indústria. 
Acrescenta-se que não existe no Brasil uma jurisprudência consolidada sobre o tema, porque 
houve poucas situações apreciadas pelo Poder Judiciário, bem como, há pouco material doutri-
nário que ajude elucidar a questão.

Apesar disso, há um crescimento no número de registros de IG no Brasil, cumulado com 
a possibilidade do país estabelecer acordos internacionais de natureza bilateral e multilateral 
envolvendo IG, o que pode ocasionar em possíveis conflitos com outro signos, implicando em 
impactos econômicos e sociais.

Diante desse contexto, a utilização do direito comparado pode constituir-se como uma 
ferramenta capaz de auxiliar o direito nacional a encontrar métodos para solucionar eventuais 
situações de conflito entre IG e outros signos.

O direito comparado consiste no estudo comparativo sistemático de diferentes ordens 
jurídicas, para identificar as diferenças e semelhanças entre elas, e, com isso, refletir sobre a 
interpretação e aplicação do direito (JERÓNIMO, 2015), possuindo como efeito prático “o apro-
veitamento, por um Estado, da experiência jurídica de outro” (NADER, 2014, p. 48).

À luz disso, este capítulo tem como objetivo geral analisar as decisões do Tribunal de 
Justiça da União Europeia (TJUE) sobre o conflito entre IG e outros signos, com a finalidade de 
identificar formas de resolução do problema que sejam possíveis de serem aplicadas no contexto 
nacional. 

A escolha desse Tribunal se deu em virtude de ser o responsável de uniformizar a in-
terpretação das normativas União Europeia (UE), inclusive sobre a IG. Destaca-se que UE tem 
uma tradição no uso e proteção da IG, sendo que até fevereiro de 2021 possuía cerca 3735 IGs 
protegidas (UNIÃO EUROPEIA, 2021a), o que reverbera em conflitos envolvendo esse signo 
apreciados por esse Tribunal e demonstra a sua experiência com a temática.

O estudo possui um caráter teórico e utilizou-se do método bibliográfico e documental 
para realizá-lo. A reunião do material bibliográfico se deu em sua maior parte por meio de busca 
na base científicas Google Acadêmico. Já a reunião do material documental constitui-se de nor-
mas jurídicas do Brasil e da UE, bem como de decisões do TJUE. 

No tocante as normativas do Brasil, para consultá-las foi utilizado o portal da legislação 
do Planalto (BRASIL, 2021). A consulta das normativas da UE se deu por meio do sistema de 
acesso ao direito da União Europeia “EUR-Lex” (UNIÃO EUROPEIA, 2021b). Já a reunião de 
decisões do TJUE, se deu por meio do sistema de busca da UE denominado “InfoCuria Juris-
prudência” (UNIÃO EUROPEIA, 2020), no qual utilizou-se dos critérios de busca constantes na 
Tabela I:
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Tabela I – Critérios de busca utilizado no sistema InfoCuria Jurisprudência

Fonte: O Autor (2021)

Para seleção das decisões TJUE seguiu-se a recomendação PRISMA - Principais Itens 
para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises (GALVÃO; PANSANI; HARRAD, 2015), cujo 
resumo dos dados coletados encontra-se ilustrado na Tabela II:

Tabela II - Fluxo da informação com as diferentes fases da revisão sistemática

Fonte: O Autor (2021)

As decisões separadas para análises foram às referentes aos seguintes processos: 
C-132/05; C-4/10; C-27/10; C‑44/17; C‑56/16 P; C-66/00; C‑75/15; C-87/97; C-81/01; C-120/08; 
C-129/97; C-130/97; C-321/94; C‑343/07; C‑393/16; C 446/07;  C‑614-17; C-96/09; e, C-478/07.

Ressalta-se que o TJUE é formado pelo Tribunal de Justiça e pelo Tribunal Geral (confor-
me é explicado no tópico 1). As decisões analisadas referem-se apenas à processos apreciados 
pelo Tribunal de Justiça, não englobando processos que foram julgados somente pelo Tribunal 
Geral. Além disso, as decisões abordam o conflito da IG com os seguintes signos: marca, deno-
minação de produto e rótulos de produtos.

O capítulo está organizado da seguinte forma: o tópico 1 apresenta a finalidade do TJUE; 
o tópico 2 adentra no objetivo deste capítulo; por fim, as considerações finais expõem uma sín-
tese conclusiva do estudo.

Destaca-se que o termo IG ou indicação geográfica é utilizado nesse trabalho de forma 
ampla, para se referir tanto a indicações de procedência (IP), como a denominação de origem 
(DO), ambas protegidas, seja no contexto nacional, seja no contexto da UE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA

A UE é uma união econômica e política que reúne diversos Estados soberanos do con-
tinente europeu, possuindo ordenamento jurídico próprio, por meio do qual busca a integraliza-
ção desses países, mas que ao mesmo tempo respeita a suas respectivas soberanias (ALVES, 
2018).
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O TJUE é o órgão do sistema jurídico da UE que interpreta o direito europeu com a fina-
lidade possibilitar que todas as normas da união sejam aplicadas de forma uniformes pelos pa-
íses membros, bem como, julga litígios entre os governos nacionais e as instituições europeias 
(UNIÃO EUROPEIA, 2021c). 

Pronuncia-se das seguintes formas: I) interpretando à legislação, para sanar dúvidas de 
governos nacionais sobre as normativas da união; II) aplicando à legislação, quando julga se 
um país membro está desobedecendo as normas da união; III) anulando ato legislativo europeu, 
que se dar quando uma legislação europeia viola os tratados da UE ou direitos fundamentais; IV) 
determinando obrigações em determinadas circunstância, quando provocado pelo Parlamento,  
Conselho e  Comissão da UE; V) aplicando sanções às instituições europeias, quando lesam 
direitos de particulares (UNIÃO EUROPEIA, 2021c). 

A sua composição é formado por dois órgãos: I) o Tribunal Geral, que tem como compe-
tência analisar recursos de anulação, interportos por particulares ou coletividades, contra atos 
da União Europeia, tutelando, principalmente, direitos relacionados à concorrência, propriedade 
intelectual, comércio e agricultura; II) o Tribunal de Justiça, que assume todas as outras compe-
tências relacionadas ao TJUE, sobretudo, de apreciar recursos contra decisão do Tribunal Geral 
(UNIÃO EUROPEIA, 2021c, 2021d, 2021e). 

Os conflitos entre IG e outros signos é apreciado tanto pelo Tribunal Geral, em aprecia-
ção de pedido de particulares, quanto pelo Tribunal de Justiça, na fase de apreciação de recur-
sos contra decisão do Tribunal Geral ou quando um juiz nacional solicita esclarecimento sobre a 
interpretação de regulamentos e outras normativas da União Europeia relacionada a IG. 

FORMAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ENTRE IG E OUTROS SIGNOS 
UTILIZADAS PELO TJUE E SUAS POSSÍVEIS APLICAÇÕES NO CONTEXTO 
BRASILEIRO 

O conflito entre IG e outros signos são bastantes variados e envolve diversas peculiari-
dades. Em razão disso, o TJUE tem utilizado diversos critérios para resolver tais conflitos e para 
responder as dúvidas de Estados membros sobre a temática. Os identificados nesse trabalho 
foram: segurança jurídica, uso de signo, evocação, proximidade conceitual, percepção do con-
sumidor, princípio da especialidade (com aplicação parcial), princípio da veracidade e generali-
zação.

Segurança jurídica e uso do signo

A segurança jurídica é a certeza que é dada aos cidadãos pelos Estados de que situa-
ções jurídicas, decorrente de um ato jurídico concluído e dentro dos requisitos legais da época 
que foi realizada, não serão modificadas (DELGADO, 2005).

O TJUE utiliza esse fundamento para justificar que o registro posterior de uma IG não 
invalida o registro anterior de uma marca, desde que esta não apresente motivos de nulidade ou 
caducidade. Esse entendimento está embasado no caso envolvendo a IG “BAVARIA”, que antes 
de sua proteção no território europeu haviam várias marcas registradas com a expressão idênti-
ca ou semelhante a referida IG, bem como, contendo a sua tradução. O TJUE entendeu por man-
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ter essas marcas, justamente em função do princípio da segurança jurídica (C120/08; C343/07).

O Brasil adota posicionamento semelhante. O Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial (INPI) ao conferir o registro de IG, não anula o registro anterior de marca que lhe seja idênti-
ca ou semelhante (BARBOSA; DUPIM; PERALTA, 2016), pois não há previsão legal para que o 
registro de uma marca seja anulado em virtude de um registro posterior de IG. Admitir essa últi-
ma hipótese reverberaria em afronta ao princípio da segurança jurídica (como entende o TJUE), 
que no contexto brasileiro está assegurado por meio da Constituição Federal (BRASIL, 1988, art. 
5º, XXXVI). 

O TJUE também decidiu que apenas o registro da IG não é suficiente para obstar o re-
gistro de uma marca que lhe seja posterior. É necessário que a IG seja efetivamente utilizada no 
mercado de forma distintiva e que seu uso não seja apenas local (C-96/09).

No contexto brasileiro, embora o registro da IG na modalidade de indicação de procedên-
cia (IP) pressupõe o uso, pois é necessário que se comprove a notoriedade do nome geográfico 
(BRASIL, 1996, art. 178), não é correto depreender a partir disso, que pode ser aplicado o citado 
entendimento do TJUE referente ao uso, isso porque não existe previsão normativa no sentido 
de que uma IG perderá a sua proteção exclusiva após seu registro, mesmo quando não utilizada.

Tese da evocação

A União Europeia em todos seus regulamentos sobre a proteção da IG dispôs que a 
mesma estaria protegida contra qualquer “EVOCAÇÃO”, ainda que verdadeira a origem do pro-
duto (UNIÃO EUROPEIA, 1992, 2006, 2012). Não há definição dessa expressão nas normativas. 
Os requisitos utilizados pelo TJUE para defini-la variam entre as decisões.

O primeiro caso em que o termo foi invocado ocorreu no conflito entre a IG italiana “GOR-
GONZOLA” e marca austríaca “COMBOZOLA”, ambas para queijo. Na decisão, datada de 1999, 
o TJUE entendeu que existe evocação quando o termo utilizado para designar a marca termina 
pelas mesmas duas sílabas que a IG, e comporta o mesmo número de sílabas que esta, resul-
tando em um parentesco fonético e óptico. Também concluiu que pode haver evocação, sem 
haver qualquer risco de confusão entre os produtos, mesmo que não haja proteção normativa 
sobre o elemento da terminologia da IG em litígio (C87/97). Esse entendimento foi repetido, em 
2008, no conflito envolvendo a IG italiana “PARMIGIANO REGGIANO” para queijo e a expressão 
“PARMESAN” utilizada em rótulos de queijos na Alemanha (C‑132/05).

Na disputa entre a IG francesa “COGNAC” (para destilado vínico e aguardente de vinho) 
e dois pedidos de marcas figurativas oriundas da Finlândia (para bebidas espirituosas),  em que 
o elemento figurativo continha a expressão “COGNAC”, o TJUE, no ano de 2011, ampliou o en-
tendimento, concluindo que à evocação inclui a hipótese de tradução da IG (C-4/10 e C-27/10).

Em 2016, o TJUE apreciou a colisão entre a IG francesa “CALVADOS” e a marca finlan-
desa “VELARDOS”, ambas para aguardente de sidra. As autoridades finlandesas, buscando de-
fender o registro da marca, alegaram, entre outros argumentos, a aplicação literal do precedente 
“GORGONZOLA vs. COMBOZOLA”, no qual ficou definido que a existência de uma “evocação” 
ocorreria a partir da existência de duas sílabas idênticas entre os signos em conflito. Desse 
modo, em razão das denominações “CALVADOS” e “VERLADOS” apenas terem a respetiva úl-
tima sílaba em comum, seria possível a convivência dos signos (C-75/15). O TJUE não acolheu 
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essa tese, e ampliou o entendimento sobre a temática, definindo que 

(…) para produtos análogos, o órgão jurisdicional de reenvio deve tomar em consideração 
o parentesco fonético e visual entre essas denominações, e eventuais elementos que 
possam indicar que esse parentesco não é fruto de circunstâncias fortuitas, de maneira a 
verificar que o consumidor europeu médio, normalmente informado e razoavelmente aten-
to e avisado, perante o nome de um produto, é levado a ter em mente, como imagem de 
referência, o produto que beneficia da indicação geográfica protegida  (C-75/15).

Essa compreensão de que se deve levar em consideração a percepção do consumidor 
médio para se definir se há evocação foi utilizada, em 2017, para resolver o conflito entre a IG 
portuguesa “PORTO” para vinhos e o para a marca comunitária “PORT CHARLOTTE” para o 
produto whisky. Neste caso, o TJUE entendeu que embora o termo “PORT” seja uma tradução 
da IG “PORTO” e seja parte integrante da marca controvertida, o consumidor médio não iria as-
sociá-las, não havendo no que se falar em evocação, pois designam produtos diferentes, bem 
como, a expressão “CHARLOTTE” inclusa na marca lhe dá distintividade suficiente em relação 
à IG. Assim, o TJUE não aplicou o entendimento previsto no julgado relativo à IG COGNAC, em 
que a corte havia estipulado que à inclusão do nome traduzido de uma IG em uma marca, trata-
-se de hipótese de evocação (C-56/16 P).   

O TJUE teve a oportunidade de analisar um caso curioso no ano de 2018, trata-se do 
litígio entre a IG escocesa “SCOTCH WHISKY” e a denominação “GLEN BUCHENBACH” utili-
zada no rótulo de whisky de uma destilaria da Alemanha. Apesar de aparentemente não haver 
nenhuma relação nominal ou fonética entre as duas expressões, a associação responsável pela 
referida IG argumentou que à expressão “GLEN” seria uma evocação da IG escocesa, em vir-
tude de ser um termo nativo da Escócia, utilizada como sinônima dos vales onde é produzido o 
“SCOTCH WHISKY”, bem como, de ser utilizado no rótulo do produto pelas empresas que possui 
o direito de uso da IG. O TJUE não acolheu essa tese e estabeleceu que para evocação de uma 
IG registrada, “é necessário que o elemento controvertido seja utilizado sob uma forma idêntica 
ou semelhante fonética e/ou visualmente a essa indicação”, bem como, para se determinar a 
existência de  evocação não se deve levar em consideração o contexto em que se insere o ele-
mento controvertido (C44/17).

Entretanto, no ano seguinte, em 2019, o TJUE excepcionou esse entendimento ao ana-
lisar o conflito entre a IG espanhola “QUESO MANCHEGO” e as marcas “ADARGA DE ORO”, 
“SUPER ROCINANTE” e “ROCINANTE”, com seus respectivos rótulos, todas para o produto 
queijo e pertencente a mesma empresa. No rótulo do queijo com a marca “ADARGA DE ORO”,  
havia uma imagem análoga ao personagem “D. Quixote de la Mancha”, do romance de Miguel 
Cervantes, que está diretamente associado à região em que o queijo manchego é produzido. 
Além disso, o termo “adarga” (pequeno escudo de couro) presente na marca é um arcaísmo 
utilizado no referido romance para designar o escudo usado por D. Quixote. Com relação às 
duas outras marcas, ambas possuem a expressão “ROCINANTE” que era o nome do cavalo do 
personagem D. Quixote. Nos rótulos das referidas marcas aparecem moinhos de ventos e ove-
lhas, que são características da paisagem da região da Mancha, e que ficou famoso em razão do 
referido romance, em razão das lutas de D. Quixote com os moinhos. Diante tudo isso, o TJUE 
entendeu que “a evocação de uma denominação de origem registrada pode resultar da utilização 
de sinais figurativos” (C-614).

Vê-se, portanto, que a “EVOCAÇÃO” é um conceito relativamente fluído nas decisões 
do TJUE. Mas, como síntese de todas essas decisões, pode-se definir “EVOCAÇÃO” como a 
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hipótese de se utilizar um sinal relacionado à IG, para designar um produto que não está contem-
plado por ela, de modo que o consumidor seja levado a ter em mente, como imagem referência, 
a própria IG.  Sobre as características desse sinal - se é apenas termos da IG, ou se pode ser 
outras expressões visuais e nominativas relacionadas a ela - não se pode dizer que há um en-
tendimento claro e definido pelo TJUE. 

É preciso ressaltar que há posicionamento diverso deste apresentado sobre a definição 
de evocação do TJUE. Rubino (2017, p. 329) ao analisar as decisões do referido tribunal chegou 
à conclusão de que o “elemento fundador do caso de evocação se mantém sempre com base na 
simples incorporação da indicação geográfica no nome ou marca em questão” (tradução livre). 
Entretanto, na época que realizou a sua pesquisa o TJUE não havia avaliado o caso envolvendo 
a IG “QUESO MANCHEGO”.

No tocante a legislação brasileira, embora não haja uma previsão expressa de proteção 
da IG contra a sua evocação por outro signo, entende-se que sua aplicação no cenário nacional 
é possível, cujo fundamento encontra-se tanto na repressão à concorrência parasitária, como na 
repressão ao aproveitamento parasitário. 

Ambos são práticas desleais reprimidas pelo direito brasileiro, consistente na possibli-
dade de uma empresa se aproveitar indevidamente do prestígio de outra. A diferença reside no 
fato de que a concorrência parasitária se dá entre agentes de um mesmo segmento econômico 
ou afins, e o aproveitamento parasitário ocorre entre agentes que não são concorrentes entre si 
(LOCATELLI, 2018).

Utilizar a evocação para analisar a possibilidade de colidência entre IG e outros signos, 
contribui para não restringir esse tipo de análise à confusão do consumidor, englobando o pa-
rasitismo, que pode ser configurado, também, na circunstância do consumidor diferenciar dois 
signos iguais ou semelhantes por estarem relacionados a produtos diferentes, mas associá-los 
quanto à qualidade ou prestígio. 

Sobre os critérios para apurar a evocação, pode-se afirmar, a partir da confluência das 
decisões mencionadas, que o TJUE tem utilizado os seguintes: proximidade conceitual, a per-
cepção do consumidor e comparação entre produtos (princípio da especialidade). Estes critérios 
e o da generalização da IG, serão analisados nos próximos tópicos.

Proximidade conceitual

O critério da proximidade conceitual consiste em comparar os signos possivelmente co-
lidentes e verificar se existe entre eles uma verdadeira similaridade. A análise de comparação, 
segundo o TJUE, deve ser da seguinte forma: verificar se existe um parentesco fonético e/ou 
visual da denominação controvertida com a IG, mesmo quando se tratar de línguas diferentes; e 
na ausência deste, deve-se verificar se existe uma incorporação parcial da IG na denominação 
controvertida. Para tanto, deve-se levar em conta o consumidor médio europeu, informado e 
atento.  Essa análise é utilizada tanto para signos composto (com mais de uma expressão) como 
para signos simples (apenas uma expressão) (C44/17; C‑75/15; C 4/10 e C 27/10). Destaca-se, 
que para IG composta, cada uma de suas partes só estará protegida isoladamente, caso estejam 
previstas expressamente nas normativas da UE (C-129; C-130). 

Entretanto, o referido entendimento não foi aplicado no litígio “PORTO vs. PORT CHAR-
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LOTTE”, tendo em vista que o TJUE entendeu que o conjunto da expressão “PORT CHARLOT-
TE”, não tinha condições de ser relacionada com a IG “PORTO” (C-56/16 P). 

Em razão da proximidade conceitual ser uma técnica de análise de comparação entre 
os signos, portanto, uma forma de interpretação jurídica e aplicação do direito, é possível ser 
utilizada pelas instancias administrativas e judiciais do Brasil. 

Apesar dessa possibilidade, é preciso destacar que essa não é a melhor forma de se 
verificar a evocação, principalmente quando se tratar de signos compostos – ao menos como 
faz o TJUE - tendo vista que existem outros métodos com fundamento na semiótica (ciência que 
estuda os signos), cuja aplicação pode resultar em soluções mais assertivas, são eles:  teoria do 
total indivisível, teoria da distância, teoria da força e teoria do segundo significado.

Essas teorias são originalmente aplicadas no conflito entre marcas, mas justifica-se a 
sua aplicação no conflito entre IG e outros signos distintivos, haja vista que elas refletem parte 
das regras universais do processo de construção de significados inerente aos signos em geral 
(BRITO, 2020). 

Para a teoria do total indivisível os elementos de um signo composto podem formar um 
encadeamento conceitual, de tal forma que uma das expressões separada do seu conjunto te-
nha uma identidade própria, diversa do todo (SCHMIDT, 2013). Nesse caso, por exemplo, uma 
marca poderia reproduzir uma expressão da IG, sem necessariamente evocá-la. 

Á luz da referida teoria, para analisar a colisão desse tipo de signo, não se pode fragmen-
tar as expressões individualizadas que o compõe. A análise deve levar em conta a identidade 
conceitual do signo, formada pelo encadeamento de suas expressões, ou seja, o todo indivisível 
que compõe o signo composto (SCHMIDT, 2013).    

Por exemplo, a IG brasileira “MATAS DE MINAS” para café (Registro de nº 
BR402018000002-7 no INPI), é composta por duas expressões, que combinadas formam a iden-
tidade da respectiva IG. A reprodução de um desses termos em outras marcas, seria impossível 
de suscitar qualquer evocação ou confusão. Como é o caso da marca “CAFÉ MINAS” (Registro 
de nº 908424744 no INPI ), em que a expressão MINAS é um indicativo da proveniência do café, 
que é o Estado de Minas Gerais no Brasil, mas é incapaz de ser associada a uma região particu-
lar desse Estado, sobretudo a região de “MATAS DE MINAS” que é protegida pela respectiva IG. 

Nesse contexto, a decisão do TJUE no litígio “PORTO vs. PORT CHARLOTTE” está cor-
reta, pois o encadeamento vocabular da marca, forma um todo indivisível, que sugere a indica-
ção de um porto pertencente a Charllote ou localizado em um local com esse nome (a expressão 
trata-se de um local na Escócia onde se produz whisky), não tendo relação com a IG Porto, em 
Portugal. Ressalta-se que em sentido contrário entende Almeida (2019), para ele, entre outros 
argumentos, o TJUE errou em considerar que o termo “CHARLOTTE” é um termo mais forte do 
que a IG Porto, a ponto de conferir suficiente distintividade a marca.

A teoria da distância consiste em verificar a semelhança dos signos a partir do uso de-
les no mesmo segmento mercadológico. Caso o termo colidente seja habitualmente utilizado 
em uma mesma classe de produtos ou serviços, considera-se que não há colisão ou evocação 
(CESÁRIO; CASTRO, 2015; SCHMIDT, 2013). Como ilustração, cita-se as IGs para vinhos que 
possuem o termo “Vale”. Esse termo é muito comum em marcas de vinhos, logo se uma nova 
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marca incorpora esse termo, não há como suscitar associação ou evocação da IG que contenha 
a expressão “vale”, pois o consumidor já está habituado à coexistência de marcas que utilizam 
essa expressão para vinhos.

A teoria da força vai determinar que um signo deve prevalecer em detrimento de outro 
em razão da sua capacidade distintiva ou por sua notoriedade perante um público (BEYRUTH, 
2010). Por exemplo, a palavra “CAICÓ”, que etimologicamente possui raiz indígena e significa 
“mato ralo”,  hoje é empregada como um topônimo para se referir a uma cidade do Estado do 
Rio Grande do Norte. Esta palavra também compõe uma IG de nome “BORDADO DE CAICÓ” 
(Registrada no INPI com o nº. BR402012000001-2 ). Percebe-se que se trata de uma IG forte, 
pois seu termo possui elevada singularidade, e, portanto, distintividade. Logo, uma marca que 
contenha o termo “CAICÓ”, poderá evocá-la.

Para a teoria do segundo significado um signo pode adquirir um outro significado, reco-
nhecido pelo público, diferente do original, em consequência de um processo linguístico (BEYRU-
TH, 2010; SCHMIDT, 2013). Essa teoria pode ser utilizada para analisar expressões de IGs 
que para um determinado mercado não possui um significado de origem geográfica, mas sim, 
um significado diverso, portanto, passível de uso por outros signos. Por exemplo, a expressão 
“MONT BLANC” é reconhecida mundialmente como uma marca de caneta tinteiro, mas também 
é o nome da maior montanha da Europa. Caso a marca não fosse registrada no Brasil e, hipote-
ticamente, fosse registrada uma IG com idêntico nome, o eventual pedido de registro da referida 
marca não poderia ser indeferido, tem em vista o segundo significado que possui perante os 
consumidores, estando relacionado a caneta tinteiro (BRITO, 2020). 

Com a apresentação dessas teorias, demonstra-se que há outros caminhos que podem 
ser utilizados no cenário nacional para avaliar a evocação de uma IG por outro signo, em lugar 
do que o TJUE tem definido como proximidade conceitual.  

Percepção do consumidor

No litígio “VELARDOS vs. CALVADOS” o TJUE firmou o entendimento, que reverberou 
em outras decisões, de que a semelhança fonética e figurativa entre IG e outro signo distintivo 
não é suficiente para determinar a evocação; é preciso que essa semelhança seja capaz de levar 
o consumidor médio - este entendido como o consumidor europeu informado, atento e avisado, e 
não o consumidor da IG de origem - a ter em mente, como imagem de referência, o produto que 
se beneficia da IG (C‑75/15). 

Anteriormente, já haviam decisões que de alguma forma remetiam a percepção do con-
sumidor. Por exemplo, no ano de 2002, no conflito entre a marca “LES CADETS D’AQUITAINE” 
para comercialização de vinhos e a IG “BERGERACOIS” para o produto vinho - e que faz parte 
da Região Administrativa da “AQUITÂNIA”, na França -  o Poder Judiciário desse país perguntou 
ao TJUE se marca ao conter a expressão “D’AQUITAINE” estaria colidindo com a referida IG. A 
reposta foi de que é necessário, entre outros motivos, “provar a existência de um risco real de 
que o comportamento económico dos consumidores interessados seja afectado pela utilização 
dessa marca” (C-81/01).  

A aplicação desse critério conforme estabelecido no caso “VELARDOS e CALVADOS” 
não é adequada ao contexto nacional, tendo em vista que o instituto da IG é relativamente re-



73CAPÍTULO 05

cente no Brasil, de forma que há um forte desconhecimento por parte do consumidor brasileiro 
da noção da IG (BRANDÃO et al, 2012; GUERROUÉ, 2020; COAN et al, 2021). A sua utilização 
poderia possibilitar que outros signos convivessem com a IG, contribuindo com a sua generali-
zação, contrapondo-se com uma das finalidades da LPI, que é justamente proteger a IG desse 
fenômeno (BRITO, 2020).

Princípio da especialidade

O princípio da especialidade determina que a proteção jurídica sobre um signo se dá no 
limite da sua especialidade dentro do mercado, isto é, um signo só é protegido para o seguimen-
to mercadológico para o qual foi registrado e não para todas atividades econômicas. A implicação 
disso é a possibilidade de dois signos iguais ou semelhantes conviverem mutuamente, desde 
que para seguimentos distintos (CARVALHO, 2015). 

Embora na pesquisa não foi encontrado nenhuma decisão que citasse de forma expres-
sa o princípio da especialidade, há decisões que parece sugerir a utilização parcial desse prin-
cípio em conjunto com outros critérios, para determinar a evocação ou confusão entre uma IG e 
outro signo (C-132/05; C-75/15; C-56/16 P e C‑393/16). Por exemplo, no conflito “PARMIGIANO 
REGGIANO (IG) vs. PARMESAN (denominação de produto)”, o TJUE  decidiu que a evocação 
entre os dois signos se dava não só em razão do parentesco fonético, mas também por que se 
tratavam do mesmo tipo de produto (queijo de massa dura para ralar);  no litigio “ PORTO (IG) 
vs. PORT CHARLOTTE (marca)”, a corte foi clara em afirmar que um dos motivos de não ha-
ver confusão é que os signos tratam-se de produtos diferentes, o primeiro refere-se a vinho e 
o segundo refere-se a whisky (C-56/16 P).  Ou seja, o TJUE para avaliar a evocação levou em 
consideração, também, o fato dos produtos terem afinidade, serem do mesmo tipo ou diversos, 
critérios semelhantes ao princípio da especialidade. 

Em contraponto a isso, a única decisão encontrada na pesquisa em que IG e marca se 
referem a bens totalmente diferentes, não utilizou o princípio da especialidade, mas o princípio 
da veracidade. Trata-se do conflito entre a IG francesa “CHAMPAGNE” para espumantes de 
vinho e a marca alemã “CHAMPAGNER SORBET” para soverte composto de 12% de vinhos 
espumantes com a IG “CHAMPAGNE” (C-393/16), conforme é analisado no tópico 3.6. 

Em várias decisões o TJUE deixou estabelecido que pode haver evocação mesmo quan-
do os produtos forem diferentes, demonstrando um consenso sobre isso (C-87/97; C‑75/15, 
C‑56/16 P; C‑132/05). Esse raciocínio implica diretamente na não aplicação do princípio da es-
pecialidade para se apurar o conflito entre os signos.  

No Brasil o princípio da especialidade é utilizado pelo INPI para resolver o conflito de 
registrabilidade entre IG e marca (BARBOSA; PERALTA; DUPIM, 2019). Discorda-se desse en-
tendimento. Embora a semelhança entre produtos e serviços de uma IG e outro signo parecido 
pode levar a confusão entre eles e aumenta a possibilidade de evocação, isso não significa que 
sempre que os produtos e serviços forem diferentes, não haverá evocação de um signo pelo 
outro. Nesse sentido, é certo o entendimento pacífico do TJUE de que pode haver evocação 
mesmo quando os produtos forem diferentes, pois um signo pode-se se aproveitar do prestígio 
do seu semelhante, o que demonstra a insuficiência do princípio da especialidade para se apurar 
a colisão entre IG e marca.
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Soma-se a isso, que não há nenhuma previsão na LPI para aplicação desse princípio 
no conflito entre IG e outros signos, principalmente, em relação a marca; bem como, se for per-
mitido que bens diversos daqueles típicos da IG possam utilizá-la, pode acarretar em diversas 
situações: possibilidade de parasitaríssimo, generalização da IG e desmotivação pelo registro da 
IG (por ser mais moroso e complexo que o dos demais signos).  

O Poder Judiciário brasileiro já se manifestou sobre o assunto por meio do precedente 
envolvendo o litígio entre a IG francesa “BOURDEAUX” para vinhos (ainda não registrada no Bra-
sil), e duas marcas mistas e figurativas de nome “BORDEAUX”, para serviço de buffet e alimen-
tação. Foi descartada a aplicação do princípio da especialidade, e foi afirmado o entendimento 
de que a legislação nacional proíbe o registro de marcas com nome de IG, independentemente 
se a marca refere-se à mercadoria igual ou diversas daquelas protegidas por IG (BRASIL, 2005). 

Inclusive, há posicionamentos na doutrina brasileira de que não é possível a utilização 
desse princípio no conflito entre marca e IG. Bruch e Dewes (2013) apontam a possibilidade 
de haver parasitismo contra uma IG por uma marca; e Gonçalves (2007), entre outros motivos, 
defende que a IG não é apta para se referir a produtos e serviços na totalidade de suas classes, 
ao contrário, serve para diferenciar produtos dentro de uma mesma classe, o que inviabiliza a 
aplicação do princípio da especialidade. 

Portanto, no contexto brasileiro, entende-se que o princípio da especialidade não deve 
ser utilizado para dirimir conflitos entre IG e outros signos.  

Princípio da veracidade

Como foi dito, no litígio entre a IG francesa “CHAMPAGNE” para espumantes de vinho e 
a marca alemã “CHAMPAGNER SORBET” para soverte, o TJUE utilizou o princípio da   veraci-
dade (embora não o tenha citado expressamente), decidindo que se o alimento não tiver como 
característica essencial (um gosto gerado principalmente pela presença da IG) ou se o vinho 
espumante utilizado como ingrediente não obedecer o caderno de especificações técnica da IG, 
a expressão “CHAMPAGNER” seria ilícita, por induzir o consumidor ao erro (C-393/16).

Aplicação desse princípio para possíveis casos que venham correr no Brasil é totalmente 
possível, uma vez que o princípio da veracidade está previsto na LPI tanto para IG quanto para 
marca. 

Entretanto, a aplicação do referido princípio como foi realizada pelo TJUE foi inadequada 
e não deve ser utilizada pelo Brasil. Levou-se em consideração apenas o dever de informação 
correta ao consumidor, não considerando a possibilidade do sorvete “CHAMPAGNER SORBET” 
aproveita-se indevidamente do prestígio da IG “CHAMPAGNER”, em um nítido caso de evoca-
ção. No caso, mesmo que a porcentagem de “CHAMPAGNE” no sorvete confira à esta carac-
terística essencial, não confere ao mesmo o direito de usar o nome como marca, pois não lhe 
pertence. Embora seja direito do consumidor saber como e de que o produto é constituído, isso 
não precisa ser feito de uma forma ostensiva, com o nome da IG presente na marca. A informa-
ção pode ser feita no fundo do rótulo, local apropriado para isso, e com letras no mesmo tamanho 
de outras informações.

 Correto é o entendimento do advogado geral da UE no referido caso, que emitiu pare-
cer no sentido de que o uso do nome protegido em um rótulo de alimento nunca é inocente e 
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geralmente é feito para evocar o nome protegido. Assim, a prática deve ser considerada ilícita, a 
menos que haja um interesse legítimo em fazê-lo (O’CONNOR, 2019, p. 196).

Portanto, embora seja legítimo a aplicação do princípio da veracidade, deve em conjunto 
com ele, utilizar outros critérios, para não só analisar se o signo engana o consumidor, mas tam-
bém, se é uma forma de parasitismo.  

Generalização

A generalização é fenômeno por meio do qual o signo, ao longo do tempo, em virtude 
de um processo linguístico, perde seu conceito original caindo em uso comum ou descrevendo 
uma classe ou tipo de produto ou serviço (AMARAL, 2017). Por exemplo, o TJUE já ilustrou que 
os termos “CAMEMBERT” e “BRIE”, que originalmente são regiões da França, famosas por seus 
queijos, tornaram-se genéricas, e hoje são conhecido como um tipo de queijo (C-132/05), bem 
como, entendeu que a expressão “MONTANHA” não poderia ser protegida como IG, por não ser 
capaz de determinar uma localidade específica, sendo, também, genérica (C-321/94). 

Não há um consenso sobre a terminologia “generalização” na doutrina. Amaral (2017) 
diz ser as palavras vulgarização, degeneração, degenerescência e generacidade o sinônimas do 
mesmo fenômeno.

A legislação da UE determina que uma expressão genérica não pode ser registrada 
como IG, bem como, caso uma IG contenha uma denominação genérica, poderá outras pessoas 
fazer uso dessa expressão no mercado. Ela também determina que uma IG protegida não pode-
rá ser considerada genérica (UNIÃO EUROPEIA, 2012, art. 6º e 13º).

Assim, no conflito entre IG e outros signos, o TJUE teve que enfrentar a argumentação 
de que uma determinada IG era genérica, portanto, era lícita a permanência do signo semelhante 
no mercado. Nessas análises estabeleceu-se alguns requisitos para se verificar a generalidade 
da IG face à existência de outros signos que lhes eram semelhantes. 

Foi assim, que o TJUE ao analisar se a expressão “PARMESAN” - utilizada largamente 
na Alemanha como denominação de produto para queijo duro - tornou-se genérica no continente 
europeu, estando desassociada da IG “PARMIGIANO REGGIANO”, concluiu que a expressão 
não era genérica e estabeleceu que no momento de se apurar a generalidade de uma IG, deve-
-se levar em conta 

[…] os locais de produção do produto existentes tanto no interior como no exterior do Es-
tado‑Membro que obteve o registo da denominação em causa, o consumo desse produto 
e a percepção dos consumidores dentro e fora do referido Estado‑Membro, a existência 
de legislação nacional especificamente relacionada com o produto e a forma como a de-
nominação é utilizada no direito comunitário (C-132/05).

Outros preceitos foram estabelecidos neste e em outros julgados: I) a generalidade não 
pode ser presumida, deve ser declarada por meio de uma autoridade, no caso, a Comissão das 
Comunidades Europeias (C 446/07); II) não haverá generalização quando a maioria dos países 
da UE reconhecem as IG como distintiva  (C-66/00); III) a existência de acordos bilaterais entre 
Estados membros tendo como objeto a IG, demonstram que ela não está genérica (C‑343/07); 
IV) constando-se que há nexo entre a reputação do território e o produto, não se pode falar em 
generalização da IG (C‑343/07); V) o fato de produtos com o nome da IG, apresentar  no rótulos 
imagens que se referem ao território da IG, demonstram que ela não se generalizou (C-132/05); 
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e, por fim, VI) a dicionarização da expressão que contem a IG não é prova de que se tornou ge-
nérica, por não oferecer uma visão global dos consumidores sobre o uso da IG (C-132/05).

Os itens I, II, III e o critério de que se deve levar em conta a percepção do consumidor 
dentro e fora do Estado-membro, ainda não se adequam ao contexto nacional, pois não há ne-
nhum tratado multilateral ratificado pelo Brasil que envolva o reconhecimento mútuo e a registra-
bilidade de IGs. A propósito, o Acordo de Associação entre Mercosul e União Europeia, no qual 
o Brasil faz parte, está em fase de tradução, revisão técnica e jurídica, e ainda não foi ratificado 
pelo Brasil. Nele é previsto que as IGs protegidas pelo referente acordo não podem ser conside-
radas genéricas (art. X.35, 10). 

Os demais itens podem servir como parâmetros para o Brasil verificar se uma IG ou parte 
dela tornou-se genérica antes de seu registro, não podendo ser aplicado após o registro.  Isso 
porque não há previsão legal no Brasil que determine que uma IG registrada pode ser conside-
rada genérica. Entende-se neste trabalho que o art. 180 que disciplina a generalização da IG, 
refere-se a nomes geográficos antes do registro, e não há uma IG já protegida (BRITO, 2020). 

Por fim, cumpre registrar que para o TJUE a comprovação da generalização prescinde 
de pesquisa de opinião entre os consumidores (C- 478/07). Essa exigência é necessária, pois a 
decisão de que um signo tornou-se genérico não pode ser baseada apenas no arbítrio da autori-
dade pública, que pode ser influenciada por seus pressupostos ideológicos e políticos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A UE e o Brasil dão diferente tratamento à regulamentação da IG, mas isso não impede 
que possa haver um aprendizado da experiência de um pelo outro, desde que respeitado os limi-
tes das respectivas legislações. 

Nesse caso, o Brasil por não ter larga experiência na análise do conflito entre IG e outros 
signos, pode absorver, com os devidos filtros, as técnicas desenvolvidas pelo TJUE na aprecia-
ção dessa temática.

De todos os critérios utilizados pelo TJUE, acredita-se que a “EVOCAÇÃO” é aquela que 
tem mais a contribuir com o contexto nacional, isso porque inclui a possibilidade de um signo se 
aproveitar indevidamente do prestígio de outro, não caindo no reducionismo de se analisar ape-
nas a possibilidade de confusão por parte do consumidor. 

O princípio da veracidade e a generalização podem ser utilizados pelo Brasil, mas levan-
do-se em conta as peculiaridades da legislação nacional, que não permite que sejam aplicados 
da forma como o TJUE faz. Já os critérios da percepção do consumidor, do uso da IG e princípio 
da especialidade, não podem ser aplicados nacionalmente. O primeiro por razão circunstancial 
(o consumidor brasileiro ainda desconhece à IG); o segundo, por falta de previsão legal; e o ter-
ceiro, também por não haver previsão legal, mas também, por repercutir em potenciais prejuízos 
à IG.

A segurança jurídica, por ser direito constitucional, pode-se dizer que já é aplicada pelo 
Brasil no conflito entre IG e marca, semelhantemente como ocorre com o TJUE. A proximidade 
conceitual pode ser utilizada, por ser técnica de aplicação do direito, mas o Brasil pode se utilizar 
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de outros critérios que sejam mais assertivos, como as teorias com fundamento na semiótica 
para análise confusão, associação ou evocação.

Por fim, sugere-se a realização de outros estudos, aprofundando-se e discutindo o que 
foi abordado nesse capítulo, aproveitando-se de decisões do Tribunal Geral que faz parte do 
TJUE, bem como, levando em consideração a realidade de outros países, com a finalidade de 
possibilitar mais conhecimento de como resolver o complexo conflito entre IG e outros signos.
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