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Anvisa decide hoje sobre maconha medicinal e
diretor indicado por Bolsonaro nao descarta pedir
vista

SAUDE

BRASILIA A Agéncia Nacional de Vigilancia Sa-
nitaria (Anvisa) decide hoje sobre a regulamentacéo
da producdo, plantio e transporte da maconha me-
dicinal por parte de empresas farmacéuticas e sobre o
registro de medicamentos produzidos a base de can-
nabis.

A votacdo acontece em clima de divergéncia entre o
governo, que é contraaregulamentacgdo , eadiretoria
da Anvisa, que pautou a discussao.

Inicialmente, o tema seria votado na terca-feira pas-
sada(8), masadiretoria decidiuadiar asessao parain-
cluir sugestdes de diretores da agéncia ao texto.

Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar
uma das diretorias da Anvisa, o0 médico e con-
tra-almirante da Marinha Anténio Barra Torres é vis-
to como a voz do governo na discussao.

Em sabatina no Senado, antes de ser nomeado para o
cargo, Torres defendeu que mais estudos antes da li-
beracdo do uso medicinal da planta.

Em entrevista ao GLOBO, ontem, Torres ndo des-
cartou a possibilidade de pedir vista para avaliar me-
Ihor o tema e argumentou que chegou a agéncia
quando a discussdo ja estava avancada.

O diretor nega que tenha recebido orientacdes do pre-
sidente para votar contra a regulamentacdo da ma-
conha medicinal e disse que nao foi colocado na
diretoria para "embarreirar" o processo, como temsi-
do especulado.

Um eventual pedido de vista poderia adiar a votacao

em pelo menos duas sessdes do colegiado, tempo que
pode ser estendido caso haja necessidade.
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A especulacdo era de que o conselheiro indicado por
Bolsonaro fizesse a manobra na tentativa de adiar a
votacdo até que o mandato de dois outros con-
selheiros expirasse. Torres nega que tenha essa in-
tencéo.

As propostas ficaram cerca dois meses sob consulta
publica e receberam 1.154 contribuicBes. Segundo a
Anvisa, no primeiro semestre do ano foram feitos
3.101 pedidos de autorizacdo para importacao de ex-
trato de cannabis. No ano passado foram 3.613 so-
licitagdes.

O produto é utilizado, principalmente, para o tra-
tamento de pacientes com epilepsia, dor cronicae au-
tismo.

Atualmente, para importar medicamentos a base das
substancia, os pacientes precisam fazer uma so-
licitacdo formal a Anvisa. A autorizacdo vale por um
ano.

Uma das propostas da Anvisa prevé que o cultivo da
plantadeve ser feito em local fechado e atenderacon-
dicOes especificas de seguranca.

A maconha produzida s6 podera ser comercializada
para uso em pesquisa e producdo de remédios e nao
poderd ser vendida a pessoas fisicas ou farmécias de
manipulacéo.

Qual sua posicao sobre a proposta que regulamentao
uso medicinal da cannabis?

Esse tema comegou a ser conduzido ja tem bastante
tempo. Houve inclusive determinacéo judicial para
que aagéncia regulasse esses produtos e tratasse des-
se assunto. Quando assumi minhas funcGes aqui na
Anvisa, no dia 5 de agosto, ja estdvamos na fase de
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consulta pablica (sobre o tema), que é uma das finais
do processo. Depois da consulta, vem a compilagao
de dados. Subsequente a isso vem a fase de ela-
boracdo das resolucgdes das diretorias que sdo postas
em votacdo. Ndo houve uma participacdo direta mi-
nhanaconducéo desses processos, euchego numa fa-
se ja final que € a fase de, como diretor, tecer analises
e opinar nas minutas das diretorias para que pos-
samos votar.

Entao vocé pretende se debrucar mais sobre o tema?

No6s ndo manifestamos voto antes porque, quando
ocorre antecipacao de voto, isso gera consequéncias
no mercado, nas pessoas que estdo ansiando por uma
resposta sobre isso. Como € um colegiado, e somos
cinco, uma manifestacdo pessoal ndo ne-
cessariamente vai traduzir o que vai acontecer nareu-
nido.

O que entendo é que um tema dessa complexidade...
O que tem de diferente nesse tema em relagéo ao de-
mais temas de insumo para tratar pessoas que estéo
doentes? E que aorigem desses insumos vem de uma
planta que € proscrita no mundo todo. Isso gera com-
plexidade maior, porque é uma planta cujos de-
rivados, se tiverem uso indevido, levam &
drogadicg&o. Isso cria uma necessidade de que o tema
seja bem discutido e bem estudado, sob pena de que
uma decisdo tomada amanha ou depois tenha que ser
revista num curto espaco de tempo. Esses dois temas
(plantio e regulamentacdo de medicamentos) tém si-
do alvo de intensas discussdes. E imprevisivel dizer
hoje se amanha conclui e esta tudo votado. Somos
cinco.

Mas vocé se sente preparado para votar ou cogita pe-
dir vista?

As duas possibilidades existem, porque, na medida
em que se analisa processos, vocé fica diante de dois
caminhos: ou vocé concorda com ele ou ndo. Mas fa-
¢o uma ressalva: uma coisa é concordar com 0 mé-
rito, outra é aprovar o processo. Por vezes, pode ter
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um meérito que vocé, pessoalmente, concorda, mas
vocé ndo esta avaliando isso. VVocé esta avaliando o
processo que foi construido. Quando ambas as coisas
interagem positivamente, vocé pode votar a favor.
Mas, se vocé concorda com o mérito, mas entende
que o0 processo pode ser aprimorado, ou VOcé vota
contréario ou vocé pede umtempo para analise, que é o
chamado pedido de vista.

O pedido de vista é uma ferramenta disponivel para
qualquer diretor. Nenhuma possibilidade esta des-
cartada. E o fato de pedir ndo significa, contrariando
0 gue vem sendo publicado, que isso € uma técnica
para embarreirar (a discusséo do tema). Um eventual
pedido de vista tem prazo regimental de duas reu-
nides do colegiado para ser tratado, mas é 6bvio que
pode haver algo diferente disso se quem pede vista
demanda outras diligéncias ou informacgdes.

E importante frisar que estamos discutindo satide de
seres humanos e ndo assuntos menos nobres. Entdo,
este processo e qualquer outro precisa estar real-
mente em condicdes perfeitas de ser votado. A pre-
méncia que temos € que ha pacientes que estdo
sofrendo processo longo e caro de importacédo desses
remédios e que precisam de uma resposta, nos re-
conhecemos isso. Agora, quando elabora-se uma re-
solucdo com forca de lei, abrange-se toda uma
populacdo, entdo é importante que esse processo es-
teja devidamente adequado e em condicdes de ser
votado.

Vocé discorda de como foi conduzido o processo so-
bre esse tema?

Todo medicamento passa por um processos de re-
gistro que envolve estudos clinicos e ndo clinicos, de
fase um a quatro. Mas a natureza nao anda segundo
processos. Surgem doencas, situacdes e aparecem
substancias que ainda ndo tiveram tempo necessario
para cumprir o rito na sua totalidade. Ent&o, existe a
possibilidade de que substancias que vém mostrando
resultados favoraveis tenham registro sem rito com-
pleto, isso é possivel. A seguranca é total? Nao, masé
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possivel pesar o quanto de bem é possivel levar ao pa-
ciente precisando daquela medicacdo. Ha estudos
que mostram a possibilidade de tratar crises con-
vulsivas extremamente graves (com cannabis). Se ha
alguma substancia que pode reduzir essas crises, co-
mo € o caso de relatos de familias que usam derivados
da cannabis, entdo ha previsao legal para isso. O que
agéncia esta buscando é dar um passo além, fornecer
0 registro para que o paciente possa ser beneficiado.

E o pais esta preparado para dar o passo além?

Sim, porque o registro é um mecanismo legal para
que as pessoas tenham esse beneficio.

E em relacgdo ao plantio?

O plantio envolve questdes, inclusive do setor pro-
dutivo. Ha correntes que falam sobre o pais passar a
ter um ganho efetivo com essa atividade, inclusive de
exportacdo. E uma possibilidade, mas ha que se ter
umregulamento de seguranca muito grande para evi-
tar o desvio. No Brasil, adrogamais difundidaéama-
conha. Entdo, digamos que o interesse da
criminalidade por eventuais areas de cultivo (pode
ser grande). Ha que se ter um arcabouco de seguranga
muito sélido, para que nédo se tenha desvios e, no afa
deresolver umproblema, agente crie outro. HAcomo
ter condicdo de seguranca para praticamente tudo, o
que é preciso ver € se temos condicdes de reunir essa
seguranca. E, se sim, essa producéo vai gerar as di-
visas e 0s empregos que estdo apontados que seréo
gerados? Vamos ter no Brasil empresas interessadas
ou apenas interesse do exterior? S&o perguntas que
também fazem parte do nosso raciocinio. Mas, em te-
se, ndo a uma atividade que possa ser descartada.

E provavel que haja uma deciséo sobre o tema ainda
nesse ano?

Penso que sim.

Vocé mencionou que sua vinda para a Anvisa foi re-
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lacionada a uma tentativa de embarreirar o processo
de regulacdo. VVocé se considera uma voz dissonante
na agéncia sobre o tema?

N&o. Sou muito bem recebido aqui, tenho transito
com todos. Mas também gostaria de dizer que o con-
senso é péssimo, principalmente em ciéncia. Dis-
sonar é uma coisa boa. Nao me considero dissonante,
mas posso ser em discussdes amanhé ou depois, € is-
so é saudavel.

Héa uma visdo de que vocé é uma voz do governo den-
tro da Anvisa sobre esse tema e 0 governo tem sido
contra a regulamentacao...

Né&o posso dizer que recebo isso com satisfacdo, por-
gue ndo é um entendimento verdadeiro, mas nao per-
co horade sono com isso. E umdireito nademocracia
exercer um livre pensamento, embora exagerem um
pouco no livre exercicio quando imputam avocé coi-
sas que vocé nunca disse. Recentemente, em uma re-
vista de grande circulacéo, foi colocado que eu vim
para ca para embarreirar o processo. Eundotenho es-
se poder nem se eu quisesse, porque Sdo cinco
diretores. Segundo, nunca recebi nenhuma orien-
tacdo do governo no sentido de votar assim ou
assado, jamais, em tempo algum. O Unico pedido que
recebi do presidente Jair Messias Bolsonaro foi "Bar-
ra, | é para trabalhar no patriotismo, pelo Brasil. Es-
pero que voceé se dedique Ia como se dedicou nos 32
anos que trabalhou na Marinha". Foi a Unica coisa
que me disse sobre meu trabalho. Conhego as opi-
niées do ministro Osmar Terra, mas sao as opinides
que ele coloca e eu respeito. Como também ha opi-
nido do ministro da Salude em relacdo a esse tema.
Mas h&a uma autonomia dentro da agéncia. No dia da
minha sabatina (no Senado), na Comissdo de As-
suntos Sociais, eu recebi 19 votos a zero, entdo ali-
nhamento partidario ndo € um adjetivo que possa ser
imputadoamim, e no plenério foram 61 votosa 3. Ali
estavam partidos da situacao e da oposicéao.
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Registro de marca tridimensional ndo garante
protecao ampla e irrestrita

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O registro de uma marca tridimensional junto ao
INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial)
ndo garante protecdo ampla e irrestrita contra a fa-
bricacdo de produtos semelhantes, especialmente
em casos que nao geram nenhum tipo de confuséo
aos consumidores ou sdo comercializados por em-
presas que atuam em outro ramo de atividade.

Assim entendeu a 22 Camara de Direito Empresarial
do Tribunal de Justica de S&o Paulo ao negar pro-
vimento ao recurso de uma empresa que vende sor-
vetes em forma de lapis, que acionou a Justica contra
uma fabricante de utensilios domésticos, que co-
mercializa férmas para picolé no mesmo formato.

A autora da acdo alegou violagdo da marca e con-
corréncia desleal. A tese, porém, foi afastada pelo
TJ-SP, conforme voto do relator, desembargador Fa-
bio Tabosa. 1sso porque, a empresa re também pos-
suiaregistro damarcatridimensional junto ao INPl e,
portanto, nao teriacometido nenhum ato ilicito ao co-
mercializar as formas de lapis.

"Ora, se arétinhaem seu favor desenho industrial de-
vidamente registrado e com eficacia plena, ndo pode
por certo ser acoimada de ilicitaa producéo dos itens
industriais a que se referia o desenho, ainda que a au-
tora acene com atitularidade de registro, de data an-
terior, quanto a marca tridimensional”, afirmou o
relator.

Segundo Tabosa, aautora ndo obteve, com o registro
da marca tridimensional, uma protecdo ampla e ir-
restrita para o formato de sorvetes em geral, "assim
impedindo a producéo de qualquer outro sorvete no
formato de lapis". Além disso, afirmou que a em-
presando poderia se opor aatividade de um agente si-
tuado em outro degrau da cadeia produtiva, voltado a
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simples confec¢do de moldes para aproducao de sor-
vetes ndo necessariamente conflitantes com o
registro marcario vinculado ao produto da autora.

"Pela diversidade dos escopos e esferas de abran-
géncia, ndo ha colidénciasequer possivel entre amar-
ca da autora e o desenho empregado pela ré-apelada
como tipo industrial para a fabricacdo de seus mol-
des. Por tal razdo, ndo se vislumbra ofensa a
propriedade intelectual da autora, ndo havendo que
se falar tampouco em concorréncia desleal, com a
agravante de ndo ser aré, diversamente de outros fa-
bricantes de sorvetes, sequer concorrente da autora,
ndo se voltando ao mesmo tipo de publico con-
sumidor e atuando em ramo de atividade totalmente
distinto", concluiu Tabosa.

Recurso ndo conhecido em parte

O relator considerou prejudicado parte do recurso,
em que aautoradaacdo pediaparaaré se abster de co-
mercializar aférma de lapis. Isso porque, as duas em-
presas estdo com o registro da marca tridimensional
extintos no INPI.

Para Tabosa, diante dessas circunstancias, "nao ha-
veria mais razao para aimposicao de qualquer dever
de abstencdo a esta altura (que necessariamente teria
efeito apenas prospectivo), ante a alteracdo da base
fatica e o desaparecimento do suporte central da pre-
tensdo da autora".

A deciséo foi por unanimidade e o terceiro juiz, de-
sembargador Araldo Telles, pediu jurisprudéncia.

Processo 1089644-74.2013.8.26.0100

Tabata Viapiana é reporter da revista Consultor Ju-
ridico
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Grupo Jequiti deve indenizar Natura por uso
Indevido de marcas

TENTATIVA DE CONFUNDIR

O Grupo Jequiti, que integra 0 Grupo Silvio Santos,
tera que pagar indenizagdo por danos materiais e mo-
rais a Natura Cosmeéticos pela utilizagdo indevida de
produtos com a expressdo Erva Doce - marca tra-
dicional registrada pela Natura - , aléem de outras de-
nominagdes de sua propriedade.

Em cima, os produtos da Jequiti que, segundo STJ,
violaram a marca Natura Erva Doce (em baixo) Re-
producéo

A decisdo é da 4? Turma do Superior Tribunal de Jus-
tica ao manter decisdo monocratica do ministro Luis
Felipe Salomé&o. Paraaturma, houve a caracterizagao
de concorréncia desleal e da tentativa de confundir o
publico consumidor - o0 que exige, além da abstencéao
de uso de marca, a reparacdo dos danos causados a
Natura, em valor que devera ser arbitrado na fase de
liquidacéo de sentenca.

Na ac¢do que deu origem ao recurso, a Natura narrou
que detém marcas como Natura Erva Doce, Revelar
da Natura e Horus, cujos produtos séo tradicionais no
mercado. Apesar de deter os registros dessas marcas,
aNatura afirmou que o Grupo Jequiti comercializava
produtos com as marcas Jequiti Erva Doce Mais, Je-
quiti Oro e Jequiti Revela, atitude que violaria os
seus direitos de propriedade industrial.

Ainda segundo a Natura, além da reproducdo in-
devida das marcas, a Jequiti utilizava identificacao e
grafia extremamente semelhantes as empregadas por
ela, especialmente com relacdo a disposicao visual
dos elementos nominativos.

O Tribunal de Justi¢ca de S&o Paulo condenou a Je-
quiti a se abster de utilizar as marcas registradas pela
Natura devido a violacéo de trade dress. Segundo a
corte, houve aproveitamento indevido do prestigio
das marcas da Natura, ja consolidada no mercado.
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De acordo com o tribunal, essa conduta ficou ainda
mais evidente diante das informacdes de que a Je-
quiti, ao saber que a Natura tomaria medidas ju-
diciais, alterou embalagens da linha Jequiti Erva
Doce, mas sem deixar de utilizar elementos que re-
metiam a marca lider.

Entretanto, o TJ-SP afastou a condenacgéo por danos
materiais e morais por concluir que ndo havia prova
nos autos de que a conduta da ré teria impedido a Na-
tura de obter lucro com seus produtos, ou que tenha
ocorrido desvio de clientela ou queda de fa-
turamento.

Apos a decisdo do ministro Salomao que reconheceu
o direito da Natura a indenizacdo, as empresas do
Grupo Jequiti recorreram a 42 Turma. Alegaram que
0s precedentes que fundamentaram a decisdo mo-
nocratica do ministro dizem respeito a violagdo de
marca, e ndo de trade dress. Alem disso, ar-
gumentaram que a comprovacédo do dano deveria ser
necessariamente feita na fase de instrucdo pro-
cessual, e que nem sempre uma conduta violadorade
direitos de propriedade industrial é apta a gerar dano
moral.

No julgamento do recurso, Luis Felipe Saloméo
apontou que o préprio TJ-SP entendeu ter havido "co-
pia servil" do trade dress dos produtos concorrentes
pela Jequiti, além do risco de dilui¢do das marcas da
Natura em decorréncia da conduta da ré de fabricar e
comercializar cosméticos com marcas e con-
junto-imagem similares.

O relator lembrou que o artigo 209 da Lei de Pro-
priedade Industrial prevé a possibilidade de o pre-
judicado receber ressarcimento pelos prejuizos
causados por atos de violacdo de direitos de pro-
priedade industrial e por acGes, inclusive, ndo
previstas na lei, mas que tendam a prejudicar a re-
putacdo ou os negocios alheios e a criar confuso
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entre produtos, servicos e estabelecimentos co-
merciais.

"A norma, em nenhum momento, condiciona a re-
paracdo a efetiva demonstracdo do dano, até porgue,
como dito, é inerente a violagdo do trade dress o des-
vio de clientela, a confusdo entre produtos, in-
dependentemente da analise do dolo do agente ou da
comprovacdo de prejuizos”, afirmou o ministro ao
lembrar que, na violagdo de marca ou trade dress, o
dano é presumido (in re ipsa), decorrendo seu re-
conhecimento da mera comprovacdo da pratica de
conduta ilicita.

Salomao também apontou que a apuragdo imediata
dos danos ndo contemplaria a celeridade, a eco-
nomia, a efetividade processual, a tutela de pro-
priedade intelectual e dos direitos do consumidor;
por isso, aapuracdo devera ser realizadano momento
do cumprimento de sentenca.

"Isso porque, nesse tipo de acéo, por um lado, a vio-
lacdo pode nem mesmo ser constatada e, por outro la-
do, se constatada, a apuracdo, nessa fase processual,
SO retardara desnecessariamente a cessacdo do dano,
mantendo-se o efeito danoso de diluicdo do conjunto
imagem ou da marca e de confusédo aos con-
sumidores”, disse 0 ministro.

Ao negar o recurso do Grupo Jequiti, o relator afir-
mouaindaque, tendo em vista queahonraobjetiva da
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Continuag&o: Grupo Jequiti deve indenizar Natura por uso indevido de marcas

empresa se da por meio de sua projecdo externa, a uti-
lizag&o indevida de seus signos identificadores atin-
ge frontalmente seu nome e sua reputacédo no mundo
civil e empresarial onde atua. "A utilizagéo indevida
da marca gera o correspondente resultado dano mo-
ral”, concluiu.

Recurso repetitivo

Antes do julgamento na 42 Turma, o recurso especial
havia sido analisado na 22 Sec¢é@o sob o rito dos re-
cursos repetitivos, em fevereiro de 2018. A época, 0
colegiado determinou a apreciacao do caso pela tur-
ma de direito privado por entender que as demandas
entre particulares acerca de trade dress dos produtos,
concorréncia desleal e outras questfes semelhantes,
por ndo envolverem registro no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), sdo de competéncia
da Justica estadual.

Entretanto, asecao considerou que compete a Justica
Federal, em acdo de nulidade de registro de marca,
com a participacdo do INPI, impor ao titular a ab-
stengcdo do uso, inclusive no tocante a tutela pro-
visoria. Com informacdes da assessoria de imprensa
do STJ.

REsp 1.527.232
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CGEN edita nova resolucao ampliando prazos para
regularizacdo (em determinados casos)

Nigalhas

Foi publicada no DOU de hoje (11 de outubro de
2019) aresolugdo CGEN 23/19.

Ao aprovar e publicar a nova norma, o0 CGEN re-
conhece que o SISGEN (cadastro eletrénico), para
determinadas situacdes, ndo esta apto para atenderin-
tegralmente as necessidades do usuério ao tentar fa-
zer 0 seu cadastro.

Importante lembrar que o Conselho de Gestéo do Pa-
trimbnio Genético é orgao colegiado de carater de-
liberativo, normativo, consultivo e recursal,
responsavel por coordenar a elaboracdo e a im-
plementacado de politicas para a gestdo do acesso ao
patrimdnio genético e ao conhecimento tradicional
associado e da reparticdo de beneficios, formado por
representacdo de 6rgdos e entidades daadministracao
publica federal.

Com avinda da nova legislagéo, as empresas que fi-
zeram acesso ao patriménio genético antes da lei en-
trar em vigor tinham um prazo especifico para se
regularizarem (a rigor, até 8 de novembro de 2018).
No entanto para diversos casos, 0 SISGEN se mos-
trou inapto para atender as necessidades dos usua-
rios.

A novaresolucgéo (23) deixa expresso que o prazo de
regularizacdo (especificamente para 0s usuarios que
adquiriram produtos intermediarios de fornecedores
que ainda ndo possuem o cadastro no CGEN) ainda
ndo se iniciou.

A resolucdo 23 revoga expressamente aresolugédo 14
que tratava do mesmo tema, mas apontava como pra-
zo tardio a data de 19 de outubro de 2019. Este prazo

abpi.empauta.com

ndo esta mais em vigor, passando a ser agora 1 ano a
partir da melhoria especifica do SISGEN.

Isso representa uma oportunidade clara para aqueles
gue aindando procuraramse regularizar pelo uso pre-
térito da biodiversidade brasileira.

Esta € uma das resolucdes mais relevantes pu-
blicadas pelo Conselho de Gestao do Patriménio Ge-
nético (CGEN) na gestdo pos lei 13.123/15 pois,
resumidamente, confere maior prazo para que asem-
presas que ainda ndo fizeram sua regularizacéo,
consigam fazé-lo a partir de agora.

Nunca é demais lembrar que as multas para aqueles
que fazem (ou fizeram) acesso ao patriménio ge-
nético e continuam sem regularizacdo podem chegar
a1l0milhdes dereais, dependendo do tamanho daem-
presa infratora.

Em tempos de intensos e acalorados debates sobre os
cuidados com o bioma amazénico, € fundamental
alertar que as maiores perdas do pais acontecem pelo
uso desautorizado e ilegal dos recursos geneticos
que se mostram estratégicos para o pais. O agai se
mostrou o ator principal desta cadeia, sendo um dos
produtos de maior relevancia na exportacdo do es-
tado do Para, masexistem inUmeros outros ativos que
possuem tanto potencial ndo apenas para a industria
alimenticia, como também para a industria far-
macéutica, cosmética e até para a industria au-
tomobilistica (exemplificativamente a cera de
carnaubaque é utilizada para polimento de veiculos).

O CGEN sai fortalecido ao reconhecer que em de-
terminadas situacdes alegislacao ndo éaplicavel. Va-
le ressaltar que o0 6rgéo € presidido pelo Ministério do
Meio Ambiente e integrado por vinte conselheiros,
sendo onze representantes de 6rgdos da ad-
ministracdo publica federal e nove representantes da
sociedade civil, conforme disposto no art. 7° do de-
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Continuag@o: CGEN edita nova resolucdo ampliando prazos para regularizacdo (em determinados casos)

creto 8.772, de 2016.

As discussdes costumam ser dificeis e contundentes,
as vezes até mesmo enfadonhas, mas o resultado - co-
mo é aedicdo daresolucdo 23, mostra que o conselho
exercendo uma discussao ampla e democratica, con-
segue dar resultado.

A legislacdo ndo € perfeita, inclusive tem sido for-
temente criticada por afugentar investidores ex-
ternos em razdo da sua exacerbada burocracia, maso
conselho se mostra bastante competente para liderar
eventuais e necessarias alteraces da legislacdo, a
fim de que o pais possa exercer sua soberania, mas ao
mesmo tempo utilizar com inteligéncia seus ativos
da biodiversidade, aumentando suas divisas e di-
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minuindo a desigualdade interna.

Segue o link para publicacdo da resolucdo para co-
nhecimento. Clique aqui

*Luiz Ricardo Marinello é mestre em Direito pela
PUC/SP, coordenador adjunto da Comisséo de
Transferéncia e Tecnologia e Franquias da ABPI,
professor da INSPER em temas relacionados a pro-
priedade intelectual e séciode Marinello Advogados.

Luiz Ricardo Marinello
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Suspensa proibicao da venda de "Futurinhos Black"
por semelhanca com marca Oreo

Biscoitos "Futurinhos Black™ podem continuar a ser
comercializados. Assim decidiu o desembargador
Renato Lopes de Paiva, da6®camara Civel do TJ/PR,
ao derrubar liminar que determinava paralisacdo na
comercializacdo do produto por violacdo de trade
dress da marca de biscoitos Oreo.

Ao interpor agravo, a fabricante alegou que ja possui
0 registro com elementos essenciais de sua apre-
sentacdo, como o fundo azul e branco e disposicéo
das mesmas fontes. Disse que 0 juizo se baseou nade-
ciséo do INPI, que indeferiu o pedido de registro da
marca"Futurinhos Black", mas que esta decisao é ob-
jeto de recurso e ainda ndo tem deciséo final, e que se
trata apenas de uma atualizagcdo da embalagem.

Por fim, destaca ndo haver risco de confuséo por par-
te do consumidor e que a marca Oreo nao possui ex-
clusividade do conjunto imagem, o qual "esta
totalmente vulgarizado"” na categoria dos biscoitos
dechocolate com recheiodebaunilha. Lembraquere-
centemente o INPI concedeuregistro de marcade ou-
tro biscoito que utiliza fundo azul e imagem de
biscoitos com "splash" na cor do recheio. Ar-
gumenta, ainda, que, ao contrario do que afirmado na
inicial, ndo foi a Oreo a precursora no mercado bra-
sileiro das cores azul e branco atrelado ao splash de
leite, mas sim a Negresco.
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Decisado

O magistrado observou que é usual que con-
sumidores identifiqguem determinado produto pela
percepcdo visual, mais do que pela marca pro-
priamente dita. Destacou, ainda, que, conforme as-
sentado pelo STJ, "a anélise de eventual violagdo ao
conjunto-imagem néo pode se limitar a conclusdes
alcancadas pelas méaximas daexperiéncia, mormente
diante das sutilezas que separam a concorréncia des-
leal da legitima préatica competitiva".

E, pela anélise, 0 magistrado concluiu que a decisdo
agravada concedeu atutela inibitdria apenas com ba-
se na comparacdo visual das embalagens e do in-
deferimento do registro no INPI, ndo havendo
andlise técnica.

""O caso em tela versa sobre nicho especifico, cujos
produtos tendem, invariavelmente, a seguir um pa-
dréo de mercado com as mesmas cores e imagens de
biscoitos mergulhados no leite."”

Ele também destacou que a retirada do produto de
mercado poderia levar amarcaavultosos e imediatos
prejuizos.

Assim, ante a probabilidade do direito alegado, de-
feriu o pedido suspendendo a deciséo anterior.

O escritério Escobar Advocacia representa a fa-
bricante.

Processo: 0051225-77.2019.8.16.0000

Veja a decisao.
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