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Brasil sobe e é 0 7° pais em ranking internacional de
melhores universidades

SAO PAULO - O Brasil superou Italia e Espanha e
subiu da 92 para a 72 posi¢do entre 0s paises com mais
representantes no ranking de melhores uni-
versidades da revista britanica Times Higher Edu-
cation (THE), uma das mais importantes em
avaliacdo do ensino superior do mundo. Os Estados
Unidos dominam a lista, com 172, e o Brasil tem 46.
A melhor colocada - também lider na AméricaLatina
- éaUniversidade de Sdo Paulo (USP). Mas, segundo
a THE, problemas de financiamento educacional e a
"hostilidade™ do governo Jair Bolsonaroao ensino su-
perior tém efeitos negativos.

Os dados deste levantamento, que inclui 1396 uni-
versidades de 92 paises e regides, foram divulgados
nesta quarta-feira, 11. A lider éaUniversidade de Ox-
ford, do Reino Unido, que ja ocupava o topo no ano
anterior. A USP esta naposicao 251-300 (apds 0 200°
lugar, as institui¢des sdo classificadas em faixas), a
mesma do ano passado. A segunda brasileira melhor
classificada é a Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), que ficou na faixa 501-600, mas recuou
em relacdo ao ranking anterior, em que estava no blo-
co 401-500. Entre as outras brasileiras listadas, a
maioria séo instituicdes publicas.

O Chile, segundo melhor pais latino-americanono le-
vantamento, tem 18 representantes. Ja entre as na-
cOes emergentes, o destaque vai para a China.
Segundo a revista, a Asia tem aumentado sua re-
levancia no ranking, ameacando a predominancia
abpi.empauta.com

dos Estados Unidos e da Europa. O levantamento
THE é construido com base em 13 indicadores de de-
sempenho, que consideram fatores como ensino, pes-
quisa, citacdes em revistas cientificas, registro de
patentes e internacionalizagéo.

A editora do ranking da THE Ellie Bothwell clas-
sificou como "conquista” o fato de o Brasil ter avan-
cado em relagdo ao ano anterior em numero de
representantes. "No entanto, é lamentavel que todos
0S novos registros (as instituicdes que entraram na
lista) do Brasil estejam fora do top 1000 e que varias
outras estejam fora da tabela. As constantes questdes
de financiamento e a faltade uma estratégia de ensino
superior ndo ajudam a solucionar este problema”,
afirmou. "O ensino superior global esta se tornando
um campo cada vez mais competitivo, a medida que
as instituicOes asiaticas continuam a crescer e o0 Bra-
sil terd de trabalhar mais para fazer avangos positivos
natabela. Paratal, a crescente hostilidade do governo
atual em relacdo a educacdo superior inspira pouca
confianca”, destacou Ellie.

Desde abril, os bloqueios de verba das universidades
federais e da pds-graduacao tém motivado criticas e
protestos contra a gestdo Bolsonaro. Segundo pro-
fessores, cientistas e alunos, a falta de recursos pode
paralisar pesquisas e fazer com que talentos aban-
donem aacademiaou migrem para o exterior. Nas fe-
derais, isso ja afeta as atividades académicas, com
suspensdo de intercambios, transporte e até de
ar-condicionado. O governo federal justifica os con-
tingenciamentos orcamentarios por causa do cenario
de restricao fiscal e afirma que a prioridade até 2022
sera investir na educacao bésica.

Procurado pelo Estado para comentar as criticas, 0
MEC, por enquanto, ndo se manifestou.
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Disputa na concessao de patentes ganha reforco -

Ultimas noticias Sdo Paulo

O INPI, responsavel por conceder patentes no Bra-
sil, recebeuapoio de dez associacGes empresariais na
disputa que mantém na Justica contra seus fun-
cionarios. O endosso veio da ICC Brasil (Camarade
Comércio Internacional) e de entidades como a
Interfarma.

Especialistas do instituto foram a Justica para tentar
derrubar resolucdes que aceleram a concessao de pa-
tentes nos casos em que uma inovacgao ja € protegida
no exterior. Argumentam que, dessa forma, o exame
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perde qualidade e pode dar monopdlio a invencgdes
estrangeiras injustamente.

Leia a coluna na integra aqui.

Painel S.A.

Jornalista, Joana Cunha é formada em administracdo
de empresas pela FGV-SP. Foi repérter de Mercado e

correspondente da Folha em Nova York.

Filipe Oliveira
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A importancia da propriedade intelectual

Karina Vassimon

Advogada, responsavel pelo ntcleo de marcas
e patentes da Robson Sant’Ana Advocacia e
Consultoria

contato@santanaadv.com.br

Propriedade Intelectual refere-se a
A um ramo do Direito que garante

protecao aos titulares de marcas,
invencoes e direitos autorais.

Nesse sentido, ha muitos questiona-
mentos a respeito da real importancia em
registrar e proteger esses direitos.

Comecamos discorrendo sobre o avanco
da ciéncia e tecnologia que so foi possivel
devido ao esforco intelectual e financeiro de
pesquisadores, pensadores, criadores de in-
ventos, assim como de empresarios, que
investern tempo, conhecimentos técnicos e
dinheiro para a criacao de bens imateriais
de valores, muitas vezes inestimaveis.

Sendo assim, nada mais justo que os
titulares desses inventos, marcas e direi-
tos autorais estarem protegidos, através
do registro, contra o use indevido e nao

autorizado de suas criacoes.

A Lei outorga monopdlio exclusivo e pro-
visério sobre esses bens imateriais, sem o
qual nao haveria progresso e avanco tec-
nologico nem ao menos as pesquisas.

Com a devida protecao a esses direitos,
conferida pela Lei, através dos registros os
titulares das cria¢des podem explorer, co-
mercialmente, de forma exclusiva seus
produtos e seus servicos, de forma que
possam obter o retorno financeiro dos
investimentos havidos.

Além disso, impedem que terceiros de
ma-fé usufruam do conceito adquirido e
dos esforcos empregados para a criacdo
de seus bens imateriais.

Diante disso tudo, o registro é impres-
cindivel para a garantia de uso exclusivo
como também para evitar uso indevido
por parte de concorrentes maliciosos que
podem se apropriar de um sinal mar-
cdrio, de uma criacao intelectual ou in-
vencio, levando a registro um patriménio
para o qual nao contribui, prejudicando o
verdadeiro detentor do direito.

Qual seria o sentido de um empresdrio

investir na criacio de um bem imaterial
e intelectual diante da possibilidade de
ter esses bens copiados e usufruidos por
empresas concorrentes?

Imaginem se grandes empresas de tec-
nologia ou laboratérios farmacéuticos, nao
vislumbrassem a possibilidade de explora-
rem, comercialmente, determinado progra-
ma de computador ou medicamento, pro-
dutos estes fabricados mediante investimen-
to em recursos humanos, ciéncia, pesquisa e
tecnologia, qual seria a vantagem economica
e o retorno financeiro? Quanto prejudicados
estariam esses empresarios diante de pos-
sibilidade de terem suas criacoes copiadas?

Por esses e outros inimeros motivos os
registros se fazem necessarios, protegen-
do direitos inerentes aos proprietdrios de
criacdes intelectuais, as marcas de em-
presas e produtos, as invencoes e demais
bens imateriais.

A Propriedade Intelectual é meio es-
sencial para proteger e garantir direitos,
sem a qual estariamos a mercé de uma
concorréncia desleal, em um mundo al-
tamente competitivo.

abpi.empauta.com
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A disputa judicial de 20 anos envolvendo a marca
Hering e o simbolo dos dois peixinhos

Foto: Divulgacao

Nem todo mundo sabe, mas a marca Hering e o fa-
moso simbolo dos dois peixinhos cruzados s&o alvo
de uma disputa judicial por direitos de uso travada ha
quase 20 anos e que recentemente ganhou um novo
capitulo. Em julgamento ocorrido no dia 27 de agos-
to, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justica
(STJ) deu razdo a Cia. Hering em detrimento a Lojas
Hering.

Para entender o caso, é preciso voltar um pouco no
tempo. Em 1950 parte dos sdcios da companhia, que
ja era consolidada, entdo com 70 anos de mercado,
decidiu deixar aempresa. Os dissidentes chegaram a
um acordo com 0s demais acionistas para ficarem
com uma operacdo de varejo que existia na época,
criando um novo negécio chamado Lojas Hering
S.A. A transacdo foi fechada por 1,44 milh&o de cru-
zeiros. Apesar da separacdo, ambas mantiveram por
muito tempo uma bem-sucedida parceria: enquanto
uma fabricava os produtos, a outra os vendia.

A harmonia terminou em 1999. No dia 7 de de-
zembro daquele ano, a Cia. Hering, alegando que a
Lojas Hering estaria franqueando espacos da loja ori-
ginal e cedendo a marca a terceiros sem autorizacéo,
acionou a Justica pedindo que o nome e a figura dos
dois peixinhos deixassem de ser usados no centro co-
mercial - até hoje conhecido pelos moradores de Blu-

menau como Shopping da Hering, na Rua XV de
abpi.empauta.com

Novembro, apesar do empreendimento agora ofi-
cialmente se chamar Shopping H.

A respostaveio nove dias depois: em 16 de dezembro
daquele mesmo ano, foi a Lojas Hering quem re-
correu aJustica para impedir que a Cia. Hering usas-
se a marca na sua rede de lojas. Tanto uma quanto a
outra pediram indenizacGes.

Na queda de brago, a Cia. Hering acabou levando a
melhor no Tribunal de Justica de Santa Catarina (T-
J-SC). Os desembargadores que avaliaram o caso le-
varam em conta o pedido de registro no INPI da
marca homoénimae da figura dos dois peixinhos feito
pela companhia em 1952. A Lojas Hering recorreu
entdo ao STJ, mas o tribunal considerou que néo ha-
via como questionar apropriedade e negou o recurso.

A coluna fez contato com as duas empresas para co-
mentar o assunto. A Cia. Hering, via assessoriadeim-
prensa, disse que "ndo tem nada a acrescentar sobre o
caso, dado que tudo se resolveu na instancia ju-
ridica". A Lojas Hering ndo retornou o contato até a
publicacao desta noticia.
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A regulamentacéo da LGPD e o setor de salde

FAUSTO MACEDO

Breno de Figueiredo Monteiro e Marcos Vinicius Ottoni.

Breno de Figueiredo Monteiro e Marcos Vinicius Ot-
toni. FOTOS: DIVULGACAO

LEIATAMBEM > Lei Geral de Protecio de Dados e
0 risco das demandas individuais. Ja comecou!

Profundamente inspirada no Regulamento Geral de
Protecdo de Dados (RGPD) europeu, a Lei Geral de
Protecdo de Dados brasileira (Lein°®13.709/18),com
as alteracgdes trazidas pela Lei n® 13.853/19, se pro-
p0s aestabelecer uma série de regras para protecéo de
informag6es individuais, alcangado tanto atores pu-
blicos quanto privados e

introduzindo medidas preventivas e repressivas, com
o nitido objetivo de fomentar boas praticas na gestao
da base de dados pessoais.

Como consequéncia, o titular da informacéo passa a
deter maior controle sobre os proprios dados pes-
soais (a finalidade do tratamento, a forma e duracao
do mesmo, identificacdo do controlador e en-
carregado, informacdo sobre eventual com-
partilhamento, responsabilidades, etc), em prol da
transparéncia.

Apesar de j& ser extremamente regulado, o setor da
salide também sera fortemente impactado pela apli-
cacdo dos principios e regramentos oriundos da LG-
PD, ja que a norma define como dado pessoal
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sensivel, qualquer informacéo acerca da "origem ra-
cial ou étnica, conviccdo religiosa, opinido politica,
filiacdo a sindicato ou a organizacdo de carater re-
ligioso, filosdfico ou politico, dado referente a satide
ou avida sexual, dado genético ou biométrico, quan-
do vinculado a uma pessoa natural™.

No entanto, deve-se ter em mente que o uso de dados
no setor da saude atende algumas finalidades prin-
cipais. Primeiramente, dados relacionados ao usué-
rio e ao acompanhamento de sua prépria saude. Ha
ainda dados utilizados por hospitais, clinicas, con-
sultérios para realizacdo de exames e procedimentos,
como prontudrios médicos. Por fim, existem dados
referentes a testes clinicos. Estes dados ndo apenas
sdo imprescindiveis para o tratamento ao paciente,
como também apresentam grande valor econémico,
social e cientifico.

Diversas normas regulamentares, sejam da ANS,
Anvisa e do Conselho Federal de Medicina ja dis-
ciplinam a guarda e uso de dados pelos es-
tabelecimentos em satde. Contudo, a partir de agora,
0 paciente podera ter acesso ampliado as in-
formacdes disponiveis nos hospitais, clinicas e
operadoras de planos de satde, bem como poderé re-
querer correcdes e exclusdo de dados armazenados, 0
que certamente exigira mudancas nos sistemas uti-
lizados pelos estabelecimentos, como forma de
permitir o facil manuseio das informagdes.

Também em funcdo da LGPD, os dados pessoais de
um paciente ndo poderao ser utilizados para bloguear
0 acesso a determinado tratamento, tampouco sera
permitida aimplementacdo do chamado health score,
consistente na precificacdo de um plano de satide me-
diante a atribuicdo de pontos decorrentes de dados
pessoais de um individuo. Além de promover di-
versas transformacgdesestruturais nodiaadia dasem-
presas de salde, a norma também disciplina a
captacéo, o tratamento e a utilizacdo do maior ativo
de nosso século, a informacdo. Neste sentido, é ve-
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dada acomunicacéoou o uso compartilhado de dados
entre controladores, exceto nas hipo6teses de por-
tabilidade, ou ainda em raz&o de necessidade de co-
municacao para a adequada prestacao de servicos de
salde suplementar.

A utilizacdo de inteligéncia de negécio e/ou in-
teligéncia artificial, seja para inovacao e para oferta
de melhores servicos, também necessitara de con-
sentimento expresso do paciente e somente podera
ser utilizada mediante anonimizacéo dos dados, des-
de que ndo seja possivel reverter o processo e iden-
tificar o individuo a quem se referem os dados. Este é
um ponto bastante importante e delicado nas dis-
cussoes envolvendo aaplicacdo da LGPD, posto que,
no Brasil e no mundo, as atividades inovadoras em
salde possuem forte interacdo com o setor cientifico
ecom apratica médica, namedidaem que o exercicio
do dia a dia promove grande repositério de achados
empiricos, evidéncias e praticas bem sucedidas,
oriundas de estrita analise do fluxo de dados dos pa-
cientes.

Outrossim, a utilizacdo da internet das coisas tam-
bém gerara dados gigantescos acerca dasatde dos in-
dividuos, com investimentos iniciais de mais de 130
bilhGes de délares pelo mundo, nos préximos anos, e
promete mudar a dindmica entre paciente, pres-
tadores de servicos e produtos em salde e governo.
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Continuagdo: A regulamentacéo da LGPD e o setor de salde

Diante de tantas novidades revolucionarias é de suma
importancia que a regulamentacéo da LGPD, apesar
de focar na protecdo e seguranga do in-
dividuo/paciente, ndo acabe por limitarainovacdoea
ciéncia mediante o amplo uso das potencialidades
oriundas da tecnologia de dados.

Por ser essencialmente principiol6gica, a Lei de Da-
dos carecera de profundo regramento a ser pro-
movido pela Autoridade Nacional de Dados
(ANPD), com o apoio do Conselho Nacional de Pro-
tecdo de Dados. Competira a Autoridade Nacional,
vinculada a Presidéncia da Republica, a definicdo
dos contornos e limites de aplicagéo da protecéo dos
dados individuais, sem que haja aimposicao de apor-
tes financeiros pesadissimos as empresas (para ade-
qguacdo de suas estruturas internas), tampouco se
restrinjaainovagéo e desenvolvimento de novos pro-
dutos e servicos a populacdo, bem como se limite o
desenvolvimento da ciéncia médica mediante o uso
dos dados apurados, cujo trabalho objetiva, em ul-
timaanalise, assegurar o bem maior do cidadao, que é
o direito a vida e a uma saude digna.

*Breno de Figueiredo Monteiro, presidente da Con-
federacdo Nacional da Saude (CNSaude); Marcos
Vinicius Ottoni, coordenador-geral Juridico da CN-
Saude e socio-fundador de Caldeira, Lobo e Ottoni
Advogados
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Fashion Law: o Direito aplicado a moda

@ GUSMAO & LABRUNIE

Cada vez mais em evidéncia, o termo "fashion law"
foi cunhado pela advogada norte-americana Susan
Scafidi, ha cerca de quinze anos para designar ques-
tbes legais especificas do mundo da moda. Um dos
marcos do surgimento do conceito "fashion law" foi
a criacao, em 2010, do primeiro centro mundial de-
dicado aos estudos das questdes juridicas e de ne-
gocios relacionados a industria - o Fashion Law
Institute, ligado a Fordham University, que conta
com o apoio da renomada estilista Diane Von Fur-
stenberg.

Ao contrario do que possa parecer, Fashion Law ndo
constitui um ramo autdbnomo do Direito. Assim, ndo
existe uma legislacdo especifica para tratar de ques-
tbes dessa inddstria - ao contrario, conceitos e pro-
blematicas classicas do direito trabalhista, tributario,

societario, ambiental e propriedade intelectual, para
abpi.empauta.com

citarmos alguns, sdo responsaveis pela solucdo dos
casos assistidos pelos especialistas em Fashion Law,
responsaveis por uma analise e aplicacdo desses ins-
titutos juridicos sob uma otica especifica.

Nota-se, portanto, que o especialista em Fashion
Law deve, ndo somente estar atento as questdes ju-
ridicas, mas também as necessidades da industria da
moda, se fazendo presente desde a escolha da te-
maética da colecdo até o pos-venda e descarte das pe-
cas, prestando a assessoria juridica indispensavel
para garantir a adequacdo das atividades atreladas a
moda aos preceitos juridicos, evitando assim, a in-
formalidade.

Essa assessoria, no entanto, ndo pode ir de encontro
as principais caracteristicas da moda atual - a agi-
lidade e 0 dinamismo - que representam o mercado de
alto consumo ao redor do mundo. Neste sentido, bas-
ta lembrar que a transicao de cole¢des deixou de ser
semestral (primavera/verao e outono/inverno) para
mensal, havendo, ainda, algumas marcas que apos-
tam em novidades semanais.

Essa dinamicidade exige habilidade e agilidade do
profissional do Direito para fornecer solugdes efi-
cazes e resolver questdes de alta relevancia para em-
presas do setor, tais como imitagfes ou escandalos
envolvendo uma importante marca. Os atores desse
nicho precisam de respostas seguras, rapidas e as-
sertivas ou poderao sofrer importantes impactos co-
merciais e reputacionais para além das
consequéncias juridicas de uma determinada de-
manda.

Exatamente para se resguardar, grandes e pequenas
empresas buscam a melhor forma de proteger suas
criagdes, sendo essencial aos profissionais do ramo
de Fashion Law saber avaliar se a criacdo de moda é
sujeitaaprotegdes especificas oundo, alémdeavaliar
possiveis violacBes a direitos ja protegidos por ter-
ceiros, saber diferenciar uma copia, uma imitacéo ou
uma reproducdo de uma inspiracdo ou tendéncia.
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Além de atuar nessa protecdo, os advogados também
atuam no enforcement das marcas registradas contra
eventuais atos de concorréncia desleal contra seus
clientes.

A propriedade intelectual aparece como umdos for-
tes pilares do Fashion Law exatamente por pos-
sibilitar a protecdo especifica das criacbes da
industria da moda por meio de institutos como o
desenhoindustrial,amarcae, mesmo, por direito au-
toral.

Sob a propriedade intelectual, por exemplo, tor-
na-se possivel proteger estampas, registrando-as co-
mo marcas figurativas ou mistas - a classica estampa
xadrez da Louis Vuitton, comumente conhecida co-
mo tela damier, é registrada junto ao Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) como
marca mista. Vé-se, pois, que uma determinada cria-
cao fashion pode ser distintiva nela mesma, sendo
possivel a protecdo da identidade do produto em si,
sem neles estar presente a logomarca do criador.

O mesmo raciocinio se aplica a identidade visual ca-
racteristica de um produto, como o famoso solado
vermelho dos sapatos Christian Louboutin, e a con-
figuracdo de uma rede de lojas facilmente iden-
tificadas pelos consumidores, a exemplo da Victoria
Secrets. Essa identidade visual consiste no chamado
trade dress, cuja protecdo tem sido efetivada através
da repressédo aos atos de concorréncia desleal.

Os especialistas em Fashion Law possuem, ainda,
ampla atuacdo na fase de compliance, consultiva e
contratual, ficando responsaveis pela verificacdo do
cumprimento, pelas empresas, das normas bra-
sileiras e internacionais, pela elaboracgéo de contratos
dos mais diversos, atuacdo em pareceres técnicos.

Indiscutivel, também, a importancia da atuacdo de
profissionais especializados nos casos litigiosos en-
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Continuagdo: Fashion Law: o Direito aplicado @ moda

volvendo aindustriadamoda - de violagdo de direito
autoral ou violagfes marcarias, a concorréncia des-
leal por imitacdo de um conjunto visual (trade dress)
de uma loja ou um produto, mesmo que sem registro
algum, sdo as mais variadas questbes com a ne-
cessaria ticaconjuntado Direito edainddstriaaqual
estd sendo aplicado.

Assim, diferentemente de um advogado generalista,
um especialista em Fashion Law tem um olhar es-
pecializado e uma visdo geral da inddstria da moda
em si, conhecendo 0s processos de criacdo e protecédo
de um determinado produto, podendo, com maior
propriedade, considerar as particularidades de cada
caso neste nicho tdo especifico e fornecer solucdes
mais eficientes aseus clientes. Por esta razéo, € de ex-
trema importancia a presenca de profissional es-
pecializado em Fashion Law para a prestacdo de
assessoria juridica direcionada.

*Larissa Pereira Lino é advogada do escritdrio
Gusmao & Labrunie - Propriedade Intelectual.

*Carollina Marfara é advogada do escritorio Gus-
mao & Labrunie - Propriedade Intelectual.

*Marcela Lima Costa Pacheco é advogada do es-
critério Gusmdo & Labrunie - Propriedade In-
telectual.

*Jaddy Maria Alves Pereira Messias é advogada do
escritorio Gusmao & Labrunie - Propriedade In-
telectual.

Larissa Pereira Lino, Carollina Marfara, Marcela Li-

ma Costa Pacheco e Jaddy Maria Alves Pereira Mes-
sias
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Brasil passa a adotar o regime de cotitularidade de
marcas e divisao de pedidos e registros

DANNEMANN
SIEMSEN

Na ultima terca-feira, 3 de setembro, o INP1 publicou
as duas primeiras de quatro resolucdes a serem ado-
tadas pelo 6rgao, tendo em vista aadesao do Brasil ao
Sistema de Madri para o Registro Internacional de
Marcas.

Sdo elas a resolugéo INPI/PR 244/19 e a resolugéo
INPI/PR 245/19, ambas de 27 de agosto de 20109.
Elas tratam respectivamente da divisao de registros e
pedidos de registro de marca e da cotitularidade.

Contudo, antes mesmo de destacar os principais pon-
tos de cada uma dessas resolucdes, é importante cha-
mar aatencgdo para o fato de que elas serédo aplicaveis
igualmente a pedidos de registro efetuados no Brasil,
ou seja, mesmo em relacdo aqueles pedidos de re-
gistro que néo servirdo de base para um registro in-
ternacional junto a OMPI.
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Aresolucdo INPI1244/19 - adivisdo de registros e pe-
didos de registro de marca.

A divisdo de pedido/registro podera ocorrer em duas
hipoteses: (i) quando houver sobrestamento do exa-
me em uma das classes do pedido de registro (em sis-
tema multiclasse), e (ii) para fins de transferéncia de
titularidade do pedido/registro.

Na primeira hipdtese, o requerente podera solicitar a
divisdo do pedido de registro, que originara um novo
pedido de registro de marca relativo as classes nas
quais seja possivel proferir decisdo final sobre a re-
gistrabilidade da marca em questao.

As transferéncias so serao possiveis se estiverem em
conformidade com os requisitos aplicaveis a matéria
na lei da Propriedade Industrial - LPI, especialmente
o disposto no artigo 135 da referida lei que dispde
que: "A cessdo devera compreender todos os re-
gistros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas
iguais ou semelhantes, relativas a produto ou servico
idéntico, semelhante ou afim, sob pena de can-
celamento dos registros ou arquivamento dos pe-
didos né&o cedidos".

A resolucdo INPI 244/19 traz ainda a possibilidade
de se pleitear a transferéncia de titularidade de parte
dos produtos ou servicos contidos na especificacdo
de uma mesma classe de um pedido ou registro. De
todo modo, a transferéncia deverd compreender, ne-
cessariamente, os produtos ou servicos idénticos, se-
melhantes ou afins, sob pena de cancelamento ou
arquivamento do registro ou pedido de registro ori-
ginal (artigo 135).

A divisdo originaraum novo registro ou pedido de re-
gistro de marca, relativo aos produtos ou servigos pa-
ra os quais foi solicitada a transferéncia de
titularidade.
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Por fim, o INPI estipulou também as seguintes re-
gras para a divisdo de pedidos e registros de marcas:

- O peticionamento seraeletrénico, salvoem casos de
indisponibilidade prolongada do sistema que possa
causar dano relevante a preservacao de direitos do (s)
titular (es); e

- Serdo mantidos nos pedidos/registros divididos: a
data de depdsito e da prioridade (se aplicavel), e o pe-
riodo de vigéncia do registro original (se aplicavel).

Aresolucdo INP1245/19- o regimedecotitularidade

A introducdo do regime de cotitularidade é muito
bem vinda, até mesmo porque o dinamismo dos ar-
ranjos societarios e suas estruturas em muitos casos
acabam por exigir a adogao de tal regime por razoes
de ordem fiscal e/ou tributaria, apenas para citar al-
guns exemplos.

Além de ser vantajoso do ponto de vista legal, o re-
gime de cotitularidade, tal como estabelecido na re-
solugéo no. 245, foi concebido de maneira afacilitara
atuacdo do conjunto de titulares perante o INPI, na

Merece destaque a determinacao de que o direito de
precedéncia ao registro de marca sera reconhecido,
sendo suficiente a legitimidade de apenas um dos co-
titulares.

E facultado aos cotitulares fazer-se representar por
um Unico procurador ou por seus respectivos pro-
curadores, 0 que também traz flexibilidade para as
partes e podera evitar eventuais conflitos de in-
teresse.

No caso de peticbes de transferéncia, no entanto, é
exigidaaapresentacao de autorizacgao de todos os co-
titulares, para que a cessao da marca possa ser aver-
bada. E € bom que seja assim, vez que a cessdo de
marca pode envolver atransmissao de ativos de enor-
me valor em favor do cessionario.

A resolucdo 244 entraraem vigor no dia 2 de outubro,
sendo que o peticionamento relativo ao regime de co-
titularidade somente sera disponibilizado no sistema
e-INPI a partir de 9 de marco de 2020. A resolucéo
245 somente entraraem vigorem 9 de marco de 2020.

medida em gque a manifestacdo de apenas um dos co-
titulares em varias situacdes sera valida e ocorrera
em proveito dos demais titulares, diminuindoassima
burocracia.

Uma dessas situacdes diz respeito, por exemplo, as
oposi¢oes, pedidos de nulidade administrativa e de
caducidade, que serdo conhecidas, mesmo quando
protocoladas por apenas um dos cotitulares do re-
gistro ou do pedido de registro.

Nessa mesma linha, a caducidade ndo sera decretada,
quando pelo menos um dos cotitulares comprovar o
uso efetivo da marca. Ja no caso de razdes legitimas
para justificar o ndo uso, serd necessaria a com-
provacao por todos os cotitulares.
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*Ana Lucia de Sousa Borda é soécia do escritorio
Dannemann Siemsen.

*Rafaela Borges Carneiro é sécia do escritério Dan-
nemann Siemsen.

*Alvaro Loureiro é scio do escritorio Dannemann
Siemsen.

*Rafael Atab é socio do escritorio Dannemann
Siemsen.

Ana Luciade Sousa Borda, Rafaela Borges Carneiro,
Alvaro Loureiro e Rafael Atab
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Importanma da prote(;ao de marcas nacionais no
exterior como uma estrategla de negocm

Foto: iStock| joaoscarceus

Analise Juridica

Especialistas do Dannemann Siemsen, importante
escritorio da América Latina, abordam temas atuais,
de forma simples e objetiva, além das novidades e
transformag6es no mundo do Direito, incluindo di-
reito civil, ambiental, comercial, propriedade in-
telectual, do consumidor, contratual, penal,
processual civil, trabalhista, tributario, societéario, ar-
bitral, imobiliario, ambiental, digital, administrativo,
recuperacional/falimentar, entre outros. O objetivo é
mostrar o Direito como instrumento de coordenacgao
e integracgdo social. Trata-se de uma area em cons-
tante transformacdo, que deve refletir o de-
senvolvimento historico, social, politico, econémico
e cultural dasociedade. O Dannemann Siemsen e um
escritorio renomado, com mais de 120 anos de ex-
periéncia, liderem Propriedade Intelectual na Amé-
rica Latina e especializado nas mais diversasareas do
Direito. A unido desuatradigdo com o espirito deino-
vacdo fornecerd aos leitores uma melhor visdo de
futuro.

Os empresarios nacionais estdo acordando para o fa-
to de que uma marca forte possibilita o es-
tabelecimento de uma clientela leal e o
desenvolvimento de um fundo de comércio que pode
gerar vantagens enormes na conquista de mercado.

Uma marca famosa € um poderoso simbolo capaz de

abpi.empauta.com

transmitir ao consumidor de forma concisa uma serie
de valores e experiéncias que o empresario quer ligar
ao produto maximizando os gastos com publicidade.

A forga de uma marca conhecida ultrapassa fron-
teiras e requer protecdo adequada.

Ap0s perceber aimportancia da marca para o seu ne-
gocio local, é importante dar o segundo passo re-
conhecendo que a forca de uma marca conhecida
ultrapassa fronteiras e requer prote¢éo adequada.

E fato que a ampliacdo de mercados ndo apenas no
Brasil, mas também no exterior, € um objetivo per-
seguido por empresas de pequeno, médio e grande
porte.

No entanto, quando se pensa em ampliacdo de mer-
cados e exportagéo, as primeiras preocupacoes de um
empresario estdo relacionadas ao potencial de su-
cesso de seu produto ou servigo realizando pesquisas
de mercado, barreiras, certificacbes internacionais e
normas para exportacdo do produto nos paises de in-
teresse, bem como com o processo de exportacéo
propriamente dito.

N&o raro, a Ultima preocupacdo do empresario serd
com a protecao da marca de seu produto ou servico e,
guando isso ocorre, geralmente é feitaapenas no Bra-
sil, mesmo porque muitas vezes o empresario per-
mite que produto ou servigo no exterior apareca sob
marca de terceiro que 0s importa.

Ao deixar que o importador utilize uma marca di-
ferente, 0 empresarionacional est& perdendo uma ex-
celente oportunidade de conquistar a clientela e
expandir o valor de sua marca.

Além disso, pode ser mais facil para o importador tro-

car de fornecedor se detiver o controle da marca. Pior
ainda, se 0 empresario nacional, por descaso ou des-
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conhecimento, permitir o registro de marca idéntica
pelo importador no pais de destino dos produtos, po-
dera ter de enfrentar uma batalha judicial demoradae
custosa para ter o direito de utilizar a marca se o re-
lacionamento com o importador local terminar.

De outro lado, infelizmente é cada vez mais comum
0S casos de registro no exterior de marcas nacionais
de sucesso por terceiros antenados com o que ocorre
no Brasil. A demoraem registrar internacionalmente
nesses casos pode custar caro.

Diante desse quadro, 0 empresario brasileiro nao po-
de negligenciar a protecéo de sua marca no exterior.

A primeira dicaque o empresario deve ter em mente é
que o registro, que no Brasil ocorre perante o Ins-
tituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, per-
mite que o seu titular adquira a propriedade sobre a
marca no territdrio nacional e possa fazer uso de uma
série de medidas legais para impedir que con-
correntes se utilizem de marcas idénticas ou se-
melhantes para identificar produtos ou servigos
relacionados.

Nesse ponto, com recente adesdo do Brasil ao Pro-
tocolo de Madri, 0 empresario nacional ganha uma
importante ferramenta para proteger sua marca in-
ternacionalmente tendo como base o pedido no
INPI.

Existe um mundo de oportunidades aguardando os
empresarios nacionais que buscarem proteger e es-
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tender a reputacdo de suas marcas para o exterior.

O Protocolo de Madri permite que o pedido feito no
INPI seja encaminhado & Organiza¢do Mundial da
Propriedade Industrial- OMPI e sirvacomo base para
0 registro da marca em mais de 100 pais de uma for-
ma mais simples e econdmica. Além disso, o Pro-
tocolo também facilita a administragdo de um
portfolio internacional de marcas apés o deposito
com a unificacao de prazos de renovacdo bem como
outras facilidades.

Um programa de registros de marcas no exterior de-
veria ser feito com o auxilio de um profissional com
experiéncia na area, preferencialmente um agente da
propriedade industrial, capaz de fazer uso com-
petente das diversas opc¢des disponiveis, seja de-
positando diretamente as marcas nos escritorios de
Propriedade Intelectual dos paises quando for es-
trategicamente mais vantajoso, seja utilizando os
recursos de acordos internacionais como o Protocolo
de Madri.

Existe um mundo de oportunidades aguardando os
empresarios nacionais que buscarem proteger e es-
tender areputacdo de suas marcas para o exterior. Se-
ja um dos desbravadores e colha os frutos dessa
iniciativa.

*Rodrigo Borges Carneiro é sécio do Dannemann
Siemsen
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