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RESUMO

O chéa indiano da regido de Darjeeling é um dos mais apreciados do mundo. Sua
producdo requer uma série de fatores que envolvem desde o clima da regido até a
pericia na sua colheita. A tradicdo do seu plantio é centenaria e repassada para as
geragdes futuras, garantindo desta forma o ciclo de producdo do cha mais cobicado do
mundo. N&o é sé a especificidade da producdo que torna o cha de Darjeeling especial,
mas toda uma gama de distin¢do entre o clima, o solo e a planta do cha em si. A fama
internacional do cha de Darjeeling trouxe a necessidade de preocupar-se com a protecao
da marca, por meio do registro de Indicador Geogréfico. A preocupacao € oriunda do
uso da palavra e do logotipo “Darjeeling” por empresas estrangeiras, sendo em alguns
casos até registrados, e protegidos como marca, nas suas legislacbes patrias. O governo
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indiano por meio de lei criou A Diretoria do Ch4, afim de proteger um dos seus mais
importantes produtos de exportacdo, no ambito do comércio internacional. O objeto do
presente estudo é verificar como 0 uso da palavra e o registro do logotipo “Cha de
Darjeeling” sdo tratados por paises desenvolvidos — no estudo especifico, Japdo e
Franca-quando se trata de interesses de empresas da sua nacionalidade, em relacdo a
protecdo de marcas de empresas estrangeiras, reconhecida mundialmente por ser um
Indicador Geografico.

Palavras-Chaves: Indicador Geografico; Organizacdo Mundial do Comércio; Acordos
TRIPS; Propriedade Intelectual.

RESUME

Le thé indien de la région de Darjeeling est I'un des plus appréciés dans le monde. Sa
production nécessite beaucoup de facteurs qui impliquent du climat a I'expertise de leur
récolte._La tradition de la plantation de son centenaire et est transmis aux générations
futures, assurant ainsi le cycle de production des plus convoité au monde du thé.Ne
seulement pas la spécificité de la production qui rend le thé Darjeeling spécial, mais
toute une gamme de distinction entre le climat, le sol et plante le thé lui-méme._Le
mondialement célébre thé Darjeeling a apporté la nécessité de se soucier de la
protection des marques par l'enregistrement de I'indicateur Géographique._Le probléme
vient de l'utilisation du mot et le logo "Darjeeling” par des sociétés étrangeres, et dans
certains cas méme enregistrée et protégée en tant que marque dans leur législation
patries._Le gouvernement indien a travers la loi a créé le Conseil du thé afin de protéger
un de ses produits d'exportation les plus importants dans le commerce international.
L'objet de cette étude est de voir comment l'usage des mots et I'enregistrement du logo
"Darjeeling" sont gérées par les pays développés - en particulier étude, le Japon et la
France, quand il s'agit d'intéréts commerciaux de leur nationalité en ce qui concerne la
protection des marques de sociétés étrangeres, ont reconnu dans le monde entier pour
étre un Indicateur Géographique.

Mots clés: Indicateur Géographique ; Organisation Mondiale du Commerce ; Accords
ADPIC; Propriété Intellectuelle



INTRODUCAO

O cha de Darjeeling é um dos produtos mais apreciados em toda Europa, sendo
produzido e exportado hd mais de cento e cinquenta anos. Paises como Japéo, RUssia,
Estados Unidos, Inglaterra, Franca, Alemanha e Holanda, estdo como seus maiores
consumidores. Apesar da sua escala produtiva ser de pequeno porte, se for levado em
consideracdo sua fama mundial, o produto é altamente requisitado pelo seu aroma e
sabor, distinto de qualquer outro produto do género. Sua distin¢do esta diretamente
ligada a fatores climaticos, alteracdo quimica da planta e do solo, devido sua producao
estar localizada em um ambiente montanhoso.

Nesse panorama, 0 presente estudo tem como objetivo demonstrar em seu
primeiro capitulo, sua especificidade Unica, pelo seu carater distintivo, e todo o seu
mecanismo de producéo. E descrito o ambiente, no qual a planta é semeada, levando em
consideracao sua localizacdo geografica, fator importante para consisténcia do sabor. As
caracteristicas quimicas da planta também sdo mencionadas, por serem eles, outro fator
decisivo na composicdo do aroma e textura. O modo centenario de producdo, que vai
desde a colheita a0 modo de preparo do chd, é o diferencial para a manutencdo da
qualidade do produto, que sera exportado.

O segundo capitulo, trata da preocupacdo do governo indiano de proteger o cha
de Darjeeling, por meio de um aparato legal. O esforco para estruturar um sistema que
garanta internamente a producédo de boa qualidade do cha, fiscalizando sua producéo na
regido de Darjeeling, e sua exportacdo, garantindo a integridade do produto final. E
abordada a legislagdo que garante a prote¢do da marca “Cha de Darjeeling” no ambito
nacional como no internacional, pelo fato do cha ser um Indicador Geogréfico.

O terceiro e ultimo capitulo, traz a apreciacdo casos de uso ndo autorizado, por
empresas japonesas € francesas, da palavra e logotipo “Darjeeling”. Mesmo a marca
sendo devidamente registrada e reconhecida mundialmente, o uso da palavra
“Darjeeling” e o logotipo tém sido alvo de inimeros “ataques” comerciais. A falta de
uma legislacdo concisa com as regras internacionais de protecdo de patentes e marcas
tem levado ao governo indiano a disputas judiciais, sem ter um efetivo amparo legal nos
paises citados. Tal situacdo trouxe um desconforto financeiro, expondo as industrias de
chéa da regido de Darjeeling a um cenario de inseguranca juridica, maximizado pela falta
de complacéncia legal (descaso em algumas situacdes) dos paises mencionados. Por
fim, o presente estudo tem como intuito a reflex&o do instituto de protecdo e de marcas
e patentes no cenario do comércio internacional, no que concerne ao aparato técnico
juridico de protecdo e efetivacdo entre paises desenvolvidos e em desenvolvimento.

1. O CHA DE DARJEELING COMO INDICADOR GEOGRAFICO

A indistria do cha na India estd concentrada no setor privado, sendo
regulamentada pelo Estado por meio do Ministério do Comeércio, desde 1933, que sob
forma de decretos, acabaram por culminar na Lei do Cha. A lei foi promulgada em 1953
permitindo a criagdo da Diretoria do Cha?, constituida em 01 de abril de 1954.

4 A Diretoria do Cha (The Tea Bord) é formado por Conselho, cujo funcionamento, estd diretamente
ligado ao Governo Central, como um 6rgdo estatutario, no &mbito do Ministério do Comércio. Sendo
constituido por 31 (trinta e um membros) incluindo o presidente, composto por membros do Parlamento,
produtores, comerciantes de cha, consumidores, sindicatos dos produtores de cha e representantes das
principais regiGes produtoras de cha, reconstituido a cada trés anos. O Conselho é formado por 6 (seis)



O esforco da India de manter uma qualidade impecavel na producio do cha de
“Darjeeling” esta nos indices de produgdo, os quais apontam uma producéo total de 846
milhdes kg ao ano (sendo a india uma dos maiores produtoras exportadoras de cha do
mundo (em 2002 era responsavel por 31% do fornecimento deste produto em escala
global). Entre os demais chas produzidos na India, “Darjeeling” oferece uma qualidade
superior aos demais produtos ofertados no pais, pela sua caracteristica distinta de sabor,
que resultou na reputacdo global de mais de um século.

O que distingue o cha de “Darjeeling” dos demais produzidos na India,
transformando-o em um produto excepcional e distintivo sdo trés fatores: a) a origem
geogréfica; b) a planta do ch; ¢) e o modo de producao.

A qualidade do chéa esta diretamente ligada ao seu clima locacional, condicdes
do solo e altitude. Os jardins de cha estdo localizados em altitudes que variam de 600 a
2.250 metros acima do nivel do mar®. Devido a essa localizacio, a baixa temperatura
constante, variacdo térmica entre 5° e 30° faz com que a taxa de metabolismo
(fotossintese) da planta do cha tenha um baixo de crescimento das folhas, aumentando a
concentracdo das caracteristicas quimicas naturais. Outro fator agroclimatico que
contribui para o desenvolvimento Unico da planta é a presenca dos declives,
responsaveis pela drenagem natural e a intermiténcia entre sol e nuvens.

A planta do cha “Darjeeling”, botanicamente chamada de camellis sinensis, é
uma espécie da familia theacease, que tem como caracteristica estrutural basica, o
crescimento lento e resistente, podendo atingir 2,5 m altura, contendo folhas perene e
multicaule. A planta de Darjeeling tem um crescimento demorado, variando entre 6 a 8
anos para atingir a maturidade, s6 sendo viavel para uma colheita rentavel o término
desse periodo. Outra caracteristica que distingue o cha indiano é sua capacidade de
suportar invernos rigorosos, secas prolongadas e as altitudes da regido de Darjeeling. A
combinacdo entre a quimica do solo — ricos em minerais devido a regido montanhosa- e
0 genes da planta endérmica®, faz com que o aroma e o sabor do cha cultivado na
regido de Darjeeling sejam Unicos; pesquisas feitas com algumas variedades de cha
cultivadas em outras regides da India, com condicdes agroclimaticas distintas, n&o
produzem o mesmo aroma e sabor produzido em Darjeeling.

A produtividade do cha da regido de Darjeeling é muito inferior a de outras
regides, a area de plantio tem apenas 87 plantacGes certificadas, ndo havendo

comissBes permanentes, sendo elas: a) Comité Executivo; b) Comité de Promocao de Chg; ¢) Comissdo
de Trabalho e Bem Estar; d) Comité de Desenvolvimento; e) Comité de Licenciamento para o Norte da
india; Comité de Licenciamento para o Sul da india.

> As plantaces de cha Darjeeling localizam-se nos sete vales das montanhas de Darjeeling, préximas dos
Himalaias e o Kanchenjunga, o terceiro pico mais alto do mundo. O vento frio dos Himalaias que sopra
nos sete vales, a varias temperaturas durante o ano, é um dos elementos que contribui para o sabor (nico
do Darjeeling. Além disso, as montanhas de Darjeeling ficam cobertas de bruma durante a noite,
provocando a condensagdo das moléculas de agua da atmosfera que se depositam suavemente nas folas de
cha de Darjeeling, hidratando-as. As montanhas de Darjeeling registam grande precipitacédo anual (entre
2.000 e 4.000 milimetros por ano) e recebem apenas 4 a 5 horas de luz solar durante imetros por ano) e
recebem apenas 4 a 5 horas de luz solar durante cerca de 180 dias por ano. Esses fendmenos naturais
contribuem significativamente para o desenvolvimento do sabor e das caracteristicas impares do cha do
Darjeeling.

6 Estdo presentes no cha Darjeeling os componentes quimicos 6xido de linalool (LILII e IV), em
concentragdes muito elevadas, geraniol, salicilato de metilo, alcool benzilico, 2-feniletanol,
dihidroactinidiolida, acido hexanotico, acido cis-3-hexendico, &cido trans-2-hexendico, acido trans-
gerandico, 3,7-dimetil-1,5,7-octatrien-3-ol (0,36% a 1,24%) e 2,6- demetil-3,7- octadieno-2,6-diol (3,36%
a 9,99%). Os ultimos dois componentes estdo presentes numa concentracdo muito elevada ( até 1,24% e
9,99% respectivamente).



possibilidade de expansédo devido a sua topografia. Cada planta do cha rende apenas de
50 a 100 gramas, por ano, perfazendo um montante de 9 a 10 milhdes de Kg, que a
regido produz anualmente para o consumo, fator com que faz encarecer o produto. As
praticas agricolas de Darjeeling obedecem a um conjunto de técnicas precisas,
desenvolvidas e utilizadas ha 150 anos que garantem uma altura adequada para o
crescimento da planta, condicdo necessaria para a colheita, sendo que ela é feita
manualmente.

A colheita em Darjeeling comeca no final de Fevereiro ou inicio de Marco e
prolonga-se até meados de novembro, face as condi¢cdes metroldgicas, sendo que ndo ha
plantio ou colheita nos meses de Dezembro e Janeiro pela baixa temperatura do
ambiente. As técnicas usadas para a colheita do cha sdo transmitidas de geracdo para
geracdo, feitas normalmente por mulheres, pela a exigéncia da manipulacdo delicada
nas folhas frescas, para garantir e conservar sua qualidade.

Ap0s a colheita as folhas passam por um processo de transformacdo (secagem,
selecdo, classificagdo e embalagem) denominada “método de Darjeeling”, nas fabricas
que ficam situadas exclusivamente na area de plantio, ndo sendo feita nenhuma etapa do
processo de selecdo fora da area das plantacdes de cha.

A primeira etapa da producdo do “Método de Darjeeling” consiste em submeter
a folha do ché, a um processo de “seca” que objetiva provocar a lenta evaporagdo da
umidade das folhas, levando um periodo de 14 a 16 horas. As folhas verdes sdo
separadas e espalhadas uniformemente em camaras de ar — que permitem a passagem de
ar de forma controlada- até que se obtenha a “secagem” pretendido, havendo
aproximadamente uma perca de 75% do teor de agua por meio de evaporacao. No final
desse processo a folha encolhe e torna-se macia, propicia para suportar a torcdo e o
enrolamento mecénico, momento em que comegam a desenvolverem-se as
caracteristicas do cha, devido suas alteracdes fisicas e quimicas na estrutura da folha.

As folhas secas retiradas das camaras sdo postas em maquinas, cuja funcédo é
enrolar a folha do cha, que sob a pressdo e a tor¢do as folhas rompem as células que
liberam os sucos naturais, facilitando a oxidacdo e aceleracdo da pigmentacdo. Em
seguida, elas sdo postas em outra camara, esta com a fungéo de ventilar a folha para que
possa haver lentamente a oxidacdo (fermentacdo). Nessa fase os flavonoides se
misturam com o oxigénio, num periodo de 2 a 4 horas, decorre em funcdo da
temperatura ambiente e da umidade do ar uma fragrancia progressivamente liberada da
pela folha do cha. O controle dessa etapa da producdo é feita por um funcionério da
fabrica a partir da fragrancia exalada da planta.

No ultimo estagio do preparo as folhas oxidadas passam por um processo de
desativacdo das enzimas e remocdo de qualquer resquicio de umidade. A s folhas
oxidadas passam por uma corrente de ar quente, com duracdo entre 20 e 30 minutos,
tendo o produto final menos de 2% de taxa de umidade. Por Gltimo, o produto final é
acondicionado em lotes — contem nas embalagens folhas duplas de aluminio- que
mantem a qualidade cha num longo periodo de tempo.

O cha que serd comercializado é classificado em trés categorias, que sé&o
classificadas da seguinte forma:

a) Folhainteira- FTGOP- Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe

b) Folha partida- TGBOP- Tippy Golden Broken Orange Pekoe;

¢) Moinha- GOF- Golden Orange Fannings.

A classificacdo usual feito pelas fabricas de Darjeeling, tem como unico objetivo a
diferenciacdo no tamanho das folhas, néo alterando a qualidade do produto.



2. AATUAL DA DIRETORIA DO CHA NA PROTECAO DE DARJEELING

A protecdo legal foi um ponto importante da atuacdo da Diretoria do Cha, em
relacdo ao direito de propriedade intelectual. A Diretoria tem o seu direito alicercado na
legislacdo indiana sobre uso da palavra e logotipo “Darjeeling”, sob a égide da Trade
Marks Act, de 19997, que asseguram os seguintes direitos: a) a palavra “Darjeeling”e o
logotipo como marcas registradas e certificadas a Diretoria do Ch4; o logotipo é
protegido por direitos autorais e registrado como um trabalho artistico. A palavra
“Darjeeling” e seu logotipo foram as primeiras indicagdes geogréficas registradas na
india. A lei que protege os Indicadores Geograficos naquele pais foi promulgada por
uma motivacdo obrigacional, nos ternos do Acordo TRIPS (Agreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Propety Rights), o qual exige que os membros da
Organizacdo Mundial do Comércio, devem implementar legislacdo pertinente a
protecao de Indicador Geografico.

O Conselho do Chéa é o Gnico representante dos produtores de cha da India,
cabendo ao Conselho a implantacdo de regulamentos e politicas de governo. Ele é
investido de autoridade para administrar todas as fases do cha, do cultivo até o
processamento e comercializacdo. Da relacdo entre o Conselho e Associacdo dos
Plantadores de Darjeeling (Darjeeling Planters Association) nasceram as diretrizes
béasicas para a comercializacdo do cha produzido em Darjeeling, formados basicamente
por quatro objetivos principais: a) evitar o uso indevido da palavra “ Darjeeling” para o
cha vendido em todo o mundo; b) assegurar a qualidade do produto para o consumidor
final; c) garantir que a equidade da marca atinja a indUstria do cha indiano e o0s
trabalhadores da plantacédo; d) alcancar o status internacional, semelhante ao champanhe
ou uisque escocés, em termos de marca e respeitabilidade no mercado de consumo.

A estratégia elaborada pelo Conselho do chd para a protecdo da marca
Darjeeling em nivel nacional e internacional como uma marca de certificacdo e
indicacdo geogréfica foi a formulacdo de um amplo sistema de certificacdo. O primeiro
requisito para que haja a certificacdo do chd com o logotipo “Darjeeling” ¢ a exigéncia
que a planta tenha sido cultivada na area geografica definida no registro da Junta do
Ché; o segundo requisito é que a folha tenha sido processada em uma das fabricas
localizadas na area geogréafica definida no registro; e por derradeira exigéncia, o cha
deve ser submetido aos testes aplicados pelos perito provadores de chd, cujo objetivo é
verificar se as caracteristicas organolépticas distintivas encontra-se presente.

O nivel de certificacdo alcancado pelo Conselho do Chéa abrange todas as fases
do nivel de producdo, chegando até a fase de exportacdo, pretendendo desta forma
garantir ao consumidor que o cha e genuino da regido de Darjeeling. Os licenciamentos

7 Nos termos legais do Trade Marks Act de 1999, temos a seguinte redacdo: C. Uma indicacdo geogréafica
é violada por uma pessoa que, ndo sendo um usuario autorizado do mesmo: i. Usa tais indicacdes
geograficas, por qualquer meio, na designacdo ou apresentacdao de bens que indique ou sugira que tais
mercadorias sdo originarias de alguma outra area geografica distinta do verdadeiro lugar de origem das
mercadorias de uma forma que induza o publico, ou, ii) use qualquer indicacdo geografica de tal maneira
gue constitua um ato de concorréncia desleal, inclusive se passando por indicacbes geogréaficas
registradas; iii) use outra indicagdo geografica para os bens que, embora literalmente verdadeira quanto ao
territério, regido ou localidade em que as mercadorias sdo originarias, represente falsamente ao publico
que os produtos sdo originarios da regido, territorio ou localidade em relagdo as quais tais indicacdes
geogréficas registradas sdo relacionadas.



também sdo aplicados aos vendedores do cha de “Darjeeling” na India, o programa tem
como finalidade precipua manter informacGes sobre a producdo de ché, controlando as
industrias de cha-evita haver fraude ou mistura na producdo do cha- além de garantir um
fornecimento genuino do produto.

O Conselho do Cha para garantir o genuino fornecimento do produto da regido
de Darjeeling criou um sistema obrigatdrio de certificagdo da autenticidade para a
exportacdo, entrando em vigor em fevereiro de 2000. O sistema impde 0 pagamento
anual de uma taxa de licenciamento para todos 0s comerciantes da regido de Darjeeling,
ficando todos os produtores obrigados a aceitar o termo e as condi¢des de acordo, o qual
prevé que todas as informacdes relativas a producdo, fabricacdo e venda do ch& devem
ser prestadas ao Conselho do Cha. Os produtores da regido de Darjeeling ficam
proibidos de misturar chas de outra origem, havendo uma rigorosa fiscalizacdo pelo
Conselho.

O certificado de autenticidade e qualidade do cha é emitido para remessas de
exportacdo, sob o endosso do Tea Markentig and Distribution Control. O controle é
feito pelo “ The Garden Invoices”, sendo o primeiro registro feito fora das fabricas de
Darjeeling, contendo os dados dos produtos que saem dos fabricantes, cujos dados sao
armazenados em um banco de informacges, onde mais tarde sera feito um cruzamento
com as informagdes entre as vendas dentro da india e a exportacdo do cha para outros
paises.

Esse certificado é exigido pelas autoridades aduaneiras, por forca de um ato
administrativo imposto pelo governo indiano, que obriga a todos 0s postos de aduana a
fiscalizar se os produtos advindos de Darjeeling tém o certificado de origem, podendo
proibir a exportacdo caso ndo haja o certificado que acompanha as remessas de cha.
Esse controle assegura a integridade do produto até a remessa deixar o pais. Além do
esforgo interno, o Conselho do Cha se esforga para conscientizar os compradores no
exterior para a importancia de serem exigidos os certificados de origem, para garantia
do proéprio consumidor.

No ambito internacional o uso da palavra Darjeeling e o seu logotipo séo

protegidas como Indicacdes Geograficas na India, tendo também protecdo no Reino
Unido, EUA e india por meio de Certificacdo de Marcas. Um grande desenvolvimento
na area do registro da palavra "Darjeeling” foi o reconhecimento como marca coletiva
pela Unido Europeia, publicada no Diario Oficial da Unido Europeia, no dia 21 de
Outubro de 2011, no documento denominado de Regulamento de Execugdo (UE)
n°1050/2011 da Comissdo de 20 de Outubro de 2011, conforme o Regulamento (CE)
n°510 /2006 do Conselho, 20 de Marco de 2006. O oitavo ponto da regulamentacdo do
Conselho Europeu, definiu o uso do nome Darjeeling para feitos comerciais, da seguinte
forma:

(8) O nome ‘Darjeeling’ s6 deve ser usado como designacdo comercial para o
cha integralmente produzido na area geografico em conformidade com o
caderno de especificagles, embora as misturas destes cha possam ser feitas
dentro ou fora da &rea geografica. As misturas de ‘Darjeeling’ como
designagdo comercial, devendo ser rotuladas em conformidade com as regras
da Unido nesta matéria, nomeadamente para evitar induzir os consumidores
em erro.®

8 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:C:2009:246:0012:0016:PT:PDF


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:246:0012:0016:PT:PDF

Nessa constancia protetiva o Conselho do Ché, conseguiu registrar a protecéo do
logotipo “Darjeeling” na Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha, Austria, Espanha,
Franca, Portugal, Italia, Suica, antiga lugoslavia, Egito e Libano como uma marca
coletiva. Junto com o esforco de registrar e proteger legalmente no &mbito internacional
a palavra e o logotipo “Darjeeling”, o Conselho também assumiu a responsabilidade
para denunciar, abusos de empresas estrangeiras, que indevidamente faz uso ndo
autorizado do nome ou tenta registrar logotipo do cha de Darjeeling. Antes de ingressar
num processo litigioso, o Conselho indiano do cha tenta realizar uma negociagdo
amigavel com as empresas, embora pouco exitosa as tratativas, ha casos em que
empresas estrangeiras com o auxilio do seu respectivo governo, foram resolvidos sem a
necessidade de haver litigio.

3. OS DESAFIOS DO CHA DE DARJEELING

3.1 CASO JAPAO

As dificuldades encontradas pelo Conselho do Ch& indiano na protecdo e
fiscalizacdo, para ndo haver o uso indevido da palavra e logotipo da palavra
“Darjeeling” por empresas estrangeiras, tém se demonstrado um desafio, especialmente
pela falta de complacéncia dos paises de origem das respectivas empresas. Uma série de
obstaculos e dificuldades na protecdo estd relacionada a paises como Japdo, Franca,
Rassia.

Um dos paises mais emblematicos entre os citados € o Japdo, pela frequéncia
que empresas japonesas fazem o uso indevido da palavra, do logotipo ou até mesmo da
tentativa de registrar a marca “Darjeeling”, sem o devido respaldo legal da legislagao
japonesa. O primeiro exemplo, do uso ndo autorizado e registro da palavra e logotipo no
Japao, trata de acdo judicial impetrada pelo Conselho do Cha contra a empresa japonesa
International Tea KK, para invalidar o registro de 29 de Novembro de 1996, sob 0 n°
3221237, registrado no Japanese Patent Office (JPO), com o seguinte logotipo:
Darjeeling Woman ‘serving tea/coffe/coca/soft drinks/fruit juice.

A base argumentativa do Conselho do Ch4, referente ao objeto de impugnacéo
do registro da empresa japonesa, tinha como fundamento, a apresentacdo do registro n°
2153713, datado de 31 de Julho de 1987, que apresentava como escopo, a protecdo do
logotipo idéntico usado pela empresa japonesa. Contra a mesma empresa japonesa, 0
Conselho ajuizou acdo de anulagdo de registro, sendo que o Conselho da Japanese
Patent Office (JPO), analisando o recurso apresentado, considerou no dia 28 Agosto de
2002, que o registro da empresa era invalida, usando como argumento que o registro
“pirata” era contra a ordem publica e contra a moralidade. Como a empresa
International Tea KK, segundo o Conselho da Japanese Patent Office, ndo forneceu
provas suficientes para justificar a utilizacdo do registro, o pedido do Conselho do Cha
indiano obteve éxito.




O segundo caso apresentado, refere-se a um pedido de invalidacdo de registro,
contra a empresa japonesa Mitsui Norin KK, em 29 de Fevereiro de 2000, em desfavor
ao uso da expressao “Darjeeling Divine”. A argumentag¢ao apresentada a oposicao do
uso do termo Divino Darjeeling, tinha como escopo trés consideragdes : a) Divina é um
termo elogioso (ndo sendo distintivo), ndo havendo ressalva sobre o uso do termo, mas
a 0 que se buscava, somente era a busca da protecdo do uso do nome “Darjeeling”; b)
“Darjeeling Divino” trazia, segundo o argumento a presentado pelo Conselho do Cha,
em certo sentido, pelo fato da empresa japonesa oferecer ao mercado consumidor café e
cacau, e no distrito de Darjeeling ndo produz nenhum dos produtos ofertados, podendo
desta forma, levar o consumidor a erro; ¢) o cha de “Darjeeling” ¢ um Indicador
Geografico, nos termos das convencdes internacionais, devendo ser protegida pelo
Japdo, por ser este pais membro da OMC.

A oposicdo apresentada pelo Conselno do Cha, seguida do pedido de
invalidacdo, foi analisada pelo Japanese Patent Office, que se manifestou contrario aos
argumentos do Conselho indiano, entendendo que a marca “Darjeeling Divine”, como
um todo, ndo era enganosa ou descritiva na qualidade dos produtos. Entretanto, o
pedido de cancelamento do direito de uso da marca foi exitoso, por ndo ter a empresa
japonesa conseguido provar a titularidade do registro, e consequentemente o direito de
uso da marca no Japdo.

Situag¢do semelhante ao caso “Darjeeling Divine” em que a empresa japonesa s
ficou desfavorecida, por ndo ter provado e nem trazido evidéncias suficientes, que
tinham o registro no escritério de patentes do Japdo, onde constasse a autorizacdo do
uso da marca, esse caso foi uma acdo proposta pelo Conselho do Chéa contra a empresa
japonesa Yutaka Sangyo Kabushiki Kaisa, com o argumento que a empresa japonesa
estava sendo contraria a ordem puablica e a moral. O pedido foi indeferido, com o
fundamento que os caracteres escritos em inglés “Cha de Darjeeling” e o uso do mapa
da India, sdo indicadores de origem, ndo feridos “os sentimentos da populagéo indiana”.
O Conselho do Chéa conseguiu que a empresa perdesse o Direito de uso da palavra
“Darjeeling”, porque a empresa japonesa ndo provou que tinha registrado para o uso da
palavra no Japéo.

As decisbes expedidas pela Japanese Patent Office (JPO) ndo respeitam 0s
Acordos TRIPS, o qual exige que os membros da OMC (o Japdo é membro) devem
fornecer os meios legais necessarios para impedir a utilizacdo de um Indicador
Geografico, coibindo a concorréncia desleal e o induzimento do consumidor ao erro.

3.2 CASO FRANCA

O sistema legal indiano protege os produtos (Indicadores Geograficos)
franceses, mas a reciproca ndo € verdadeira, ndo havendo subsidio por parte do sistema
juridico francés aos produtos indianos. A lei francesa ndo coloca Obice a uma proposta
de concessdo de marca semelhante ou até mesmo idéntica a0 de um Indicador
Geografico, se os produtos abrangidos sao diferentes daqueles representados pelo IG. O
detentor do registro da IG na Franca poderd ter acesso a instrumentos juridicos
apropriados, mas somente apds a concessdo do pedido de registro da parte pleiteante.

A Le Examiner Francesa analisando empresas vendedoras de produtos para
vestuarios (roupas, sapatos, chapéus, etc.) que usavam como atrativo para a venda de
seus produtos o nome “ Darjeeling”, apos reclamagio da Diretoria do Ché da India,
chegou a seguinte conclusdo: a) Mesmo com as evidéncias encontradas a favor da
Diretoria do Cha de Darjeeling, ndo ha prova suficiente do uso do termo “ Cha de
Darjeeling” na Franca; b) o pleito sobre o uso do nome “Darjeeling” ndo deveria



prosperar, porque mesmo que haja o uso da nome, a natureza, funcéo e uso pretendido
dos produtos, os mesmos sdo distintos, além de serem produzidos em regides diferentes
e vendidos através de redes diferentes. Encerrou a concluséo afirmando que a diferenca
da natureza dos respectivos bens € suficiente para manter a marca das empresas
francesas, ndo havendo prejuizo aos direitos da Diretoria do Cha de Darjeeling,
terminando a afirmacdo, conferindo legitimidade a adaptacdo do nome “Darjeeling”
para produtos de natureza diferente ao do cha.

O caso da empresa francesa Dor Frangois-Marie, ilustra bem a posigdo da Le
Examiner Francesa, referente ao uso da marca de IG em produtos de naturezas
diferentes. A empresa Frangois-Marie reproduzia parcialmente o logotipo do Ché de
Darjeeling, em varios produtos de sua linha. O Conselho do Cha apresentou oposicéo, e
a apo6s ser examinada a oposi¢do. A Le Examine chegou a conclusdo que mesmo
havendo uma reproducdo parcial do logotipo do chd, os produtos ndo eram de mesma
natureza, funcdo e uso pretendido, também ndo compartilham o mesmo circuito de
distribuicdo, ndo havendo desta forma prejuizo ao produto de Darjeeling.

O Conselho do Cha da india tenta entrar em acordo com as empresas
estrangeiras antes de procurar os meios legais. Com a mentalidade voltada para a
mediacdo e a arbitragem, o Conselho do Ch& com ajuda do governo indiano, tenta
negociar com o governo francés em varios niveis burocraticos sobre as atividades
comerciais das autoridades de marcas francesas. O “caso Bulgari, Suica” é um dos
exemplos de sucesso, entre o0 Conselho de Cha e empresas estrangeiras, no citado caso,
a empresa por meio de aviso legal e negociacGes, concordou em retirar do mercado a
legenda “ Darjeeling Tea fragrancia para homens”.

Situacdo inusitada foi a da empresa Comptoir des Parfums (Franca), que
anunciou em Marco de 1999, o interesse de registrar sua marca com O nome
“Darjeeling”, sobre o anunciado o Conselho do Cha resolveu mandar uma
correspondéncia a empresa, chamando atencdo para os direitos de marca do Cha de
Darjeeling, e pedindo que fosse-se retirado a intencdo do registro com o nome
“Darjeeling” de forma voluntdria. Com base da na correspondéncia ( que alertava sobre
a boa vontade) a empresa francesa retirou sua intencdo de forma voluntéria.

4. A REI:EVANCIA DO REGISTRO DA PROPRIEDADE PARA
PERPETUACAO DE MARCAS

Em relagdo a este tdpico, é de se dizer que, muito embora o enfoque do presente
estudo tenha sido a relacdo entre paises que pleiteiam o uso de um produto em comum,
ndo se pode olvidar que, no Brasil, a liberdade de expressdo é garantida pela
Constituicdo de 1988, principalmente nos incisos 1V e IX do artigo 5°. Enquanto o
inciso 1V é mais amplo e trata da livre manifestacdo do pensamento, o inciso 1X foca na
liberdade de expressao da atividade intelectual, artistica, cientifica e de comunicacao.

Ademais, a Carta Magna, ainda no seu artigo 5°, que, frise-se: trata dos direitos e
deveres individuais e coletivos, estabelece o direito a protecdo das criagdes intelectuais:

Inciso XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilizacdo,
publicacdo ou reproducdo de suas obras, transmissivel aos herdeiros pelo
tempo que a lei deixar.

Inciso XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio
temporario para utilizagcdo, bem como protecdo as criagdes industriais, a
propriedade das marcas, aos homes de empresas e a outros signos distintos,
tendo em vista 0 nteresse social e o desenvolvimento tecnologico e
econémico do Pais.



Os direitos autorais, por seu turno, dizem respeito mais a questdes criativas, tais
como obras do espirito criativo, obras arquitetdnicas, artes plasticas, literarias e
audiovisuais, formando o patrimdnio intelectual, protegido igualmente.

Em conformidade com o Manual Propriedade Industrial da Associacéo
Brasileira da Indastria de Maquinas e equipamentos - ABIMAQ/IPD-Mag: “A
Propriedade Industrial é o ramo da Propriedade Intelectual que trata das criacdes
intelectuais voltadas para as atividades de industria, comércio e prestacdo de servigos
e engloba a protecdo das invencOes (patente de invengdo e modelo de utilidade),
desenhos industriais, marcas, indicacfes geograficas, bem como a repressdo da
concorréncia desleal . °

No que concerne as relagdes internacionais que o Brasil firma no ambito da
protecdo a propriedade intelectual, é de se registrar que, ao lado de todo um arcabouco
legislativo, também os Tratados Internacionais exercem papel relevante.

Quando registrada no Brasil, por intermédio do INPI, o proprietario adquire o
direito de uso exclusivo em todo o Brasil, podendo tal direito ser estendido para mais
137 paises. Isso acontece, pois, o Brasil faz parte da Convencdo da Unido de Paris
(CUP), acordo internacional relativo a propriedade Intelectual.

Referida Convencéo teve seu inicio sob a forma de anteprojeto, redigido em
uma Conferéncia Diplomatica realizada em Paris no ano de 1880, tendo entrado em
vigor, com o texto definitivo, em 7 de julho de 1883.

O Brasil, pais signatario original, aderiu a Revisao de Estocolmo em 1992.

Estabelece a CUP, em seu artigo 14, que o Pais que tiver depositado um pedido
de patente em um dos paises da unido, poderd apresentar seu pedido para a mesma
matéria nos outros paises dentro do prazo de 12 meses, gozando do direito de
prioridade.

Dessa forma, o documento ndo sera invalidado por atos realizados durante o
mesmo periodo, tais como o depdsito por outra pessoa ou publicacdo de exploracdo de
uma invencéo.

H& ainda um outro importante pacto firmado internacionalmente acerca dos
direitos que envolvem a propriedade intelectual que foi o Protocolo de Madri, cujo
instrumento € um tratado internacional vinculado a Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI). O documento permite que o titular de determinada
marca, desde que pertenca a um dos paises membros do acordo, possa replicar o seu
pedido para qualquer outro pais membro, sem a necessidade de realizar deposito
individual em cada um deles, minimizando custos e burocracia.

A adesdo do Brasil ao Protocolo de Madri é recente, tendo ocorrido por
intermédio do Decreto Legislativo n® 49, publicado no Diario Oficial da Unido de
30/05/2019.

° Disponivel em

http://www.abimaq.org.br/Arquivos/HtmIl/IPDMAQ/10%20Propried%20Ind,%20Manual%20-
%20IPDMAQ.pdf. Consulta em 01/04/2020 as 11:04 h.
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De um modo geral, sem duvida a relevancia da propriedade intelectual para a
perpetuacdo e protecdo das marcas € muito grande, ndo somente no que toca a
preservacdo do processo inventivo, mas especialmente como um elemento propagador
da vida financeira e da imagem das companhias.

Dito de outro modo, a possibilidade de registro de marcas, em niveis globais,
viabiliza o transito de criagOes intelectuais e a sua exploragcdo dos mais diferentes
setores do planeta.

5. CONCLUSAO

Os custos relacionados com as despesas legais, registro, e contratacdo de
agéncias internacionais de vigilancia, com o fim de combater infracdes relacionados a
palavra e o logotipo “Darjeeling”, tém onerado o Conselho do Cha em $ 200,000.00
(Duzentos mil ddlares) nos ultimos quatro anos. Nestas despesas ndo estéo inclusas o
salario de funcionarios, custeio administrativo, desenvolvimento de softwares (com a
finalidade de controle) e criacdo de mecanismos de controle do uso da marca. Os custos
que o titular de uma Indicacdo Geografica esta sujeito, incluindo advogados, medidas
legais, acompanhamento e execucdo da protecdo do IG, sdo tdo altos, que mesmo
ocorrendo um abuso, alguns titulares ndo pleiteiam judicialmente por falta de condicdes
financeiras.

Os custos arcados pelo Conselho do Cha, devido a politica implantada pelas
autoridades de patentes dos governos da Franca e Japao, levaram a India e outros paises
membros da OMC proporem um sistema onde o registro do IG estende-se a produtos e
mercadorias, cujo sistema teria que respeitar as caracteristicas essencialmente
atribuiveis a origem geografica de determinado produto, ndo podendo fazer uso da
imagem ou marca. Outro ponto da proposta € o desenvolvimento de um sistema
multilateral de notificacdo e registro de todas as Indicacdes Geogréaficas. Neste
contexto, um documento conjunto foi recentemente submetido ao Two’s TRIPS
Council; a Declaragdo de Doha nos termos dos artigos 12 e 18 visa proporcionar um
nivel mais elevado de protecdo aos Indicadores Geograficos, que devera ser abordado
pelo Conselho TRIPS.

O problema enfrentado pelo cha indiano na Franca e no Japéo esté ligado a falta
de unicidade legal. A protecdo dada pela legislacdo indiana a produtos estrangeiros ndo
recebe a mesma reciprocidade em outros paises, como por exemplo, a legislacdo
francesa, que permite o pedido de registro, sem a possibilidade de haver oposicdo de
terceiros, garantida legalmente apenas a efetivacao do registro pela empresa proponente.
A legislacéo japonesa ndo se atém a prote¢cdo de marcas internacionais, focando apenas
na protecdo em sentido estrito, ndo apreciando todas as variaveis que o uso indevido
possa acarretar, sendo faltosa em uma protecdo mais ampla, como se pdde verificar no
caso “Devine Darjeeling”.

Releva também concluir a respeito da importancia de haver regras claras quanto
as normas de registro das Indicagdes Geogréficas (IG), pois ha muitas regides que
concentram expertises e conhecimentos — milenares, em alguns casos — sobre
determinado servico ou produto. Ou seja, a preservacdo desta propriedade intelectual
parece ser um interesse global, haja vista que, com isso, buscar-se-a preservar algo além



do um interesse comercial, negocial, mas sim de toda uma cultura, algo muitas vezes
intangivel, mas nem por isso menos sujeita a violagdes.

As experiéncias advindas do embate entre o Conselho do Ch& e empresas
japonesas e francesas demonstram a necessidade de evoluir no tocante a protecdo de
registros I1G, ndo devendo ser permitido o registro de uma marca/produto com
caracteristicas semelhantes a de um IG ja registrado. Deve-se negar inclusive a intencédo
do registro, publicando tanto em nivel nacional como internacional, com o intuito de
coibir uma possivel tentativa de um novo pedido de registro, por meio de precedentes.
Além destas medidas, o desenvolvimento de regras e procedimentos Unicos, tanto para o
registro de marcas e patentes, como mecanismo de defesa legal protetivo, a todos os
membros da OMC. Essas providéncias iriam impedir, ou pelo menos diminuir, 0s
conflitos juridico envolvendo marcas e patentes.

Por altimo, a criacdo de um érgdo de vigilancia, objetivando verificar a violacéo
e /ou abusos no tocante a produtos protegidos por Indicacdo Geogréfica.
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