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Descuido no monitoramento de marcas

A importanciado registro damarca ja esta pacificada
entre empresarios, lojistas e empreendedores. Atual-
mente, abuscae os procedimentos de registro damar-
ca sdo realizados logo no inicio do desenvolvimento
ecriacdo do produto ou servico e, somente apos cons-
tar-se sua viabilidade, ¢ que sdo iniciados 0s
investimentos.

Com o aumento constante no numero de negdcios e
produtos langados no mercado a cada dia, o Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INP1) vem mo-
dernizando seu sistema, oferecendo maior agilidade
eeficacianaprotecdodapropriedadeintelectual. Al-
go muito relevante diante dos nimeros crescentes,
como aponta o mais recente relatério do érgéo.

Assim, este ano ja se verifica consideravel reducéo
no prazo de processo de registro de marca, com al-
guns processos analisados e deferidos em apenas 12
meses, contra anteriores 36 meses. Melhor: em bre-
ve, teremos umsistema integrado que viabilizara o re-
gistro de marcas em mais de 120 paises, tendo em
vista a adesdo do Brasil ao Protocolo de Madri. Com
iss0, 0 tramite do processo sera mais rapido e menos
custoso, principalmente para aqueles que desejam
expandir seus negécios para o exterior e/ou licenciar
sua marca.

Empresas copiam e vendem produtos
com design extremamente similares
Mas, apés o efetivo registro da marca, muitos ti-

tulares limitam-se a controlar os prazos de pror-
rogacdo, deixando de manter o efetivo controle e
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monitoramento da sua marca. Consultas tematicas
nas diversas instancias da justica indicam crescente
aumento de disputas judiciais. Envolvem registro de
marcas semelhantes ou colidentes, uso indevido de
marca, logomarca, nome comercial e trade dress.

Essaconcorrénciadesleal afetao caixadaempresa di-
retamente, mas, sobretudo, o valor intangivel er-
guido a custo de investimentos importantes. A
leniénciacom aresponsabilidade de guarda da marca
ja tem custado o cargo de executivos, cobrados, du-
ramente, por investidores.

Para enfrentar essa situacdo, a indicacdo é mo-
nitoramento semanal para detectar movimentos no
mercado, 0s quais deverdo ser investigados e ter as
medidas cabiveis para correcdo, numa escala que vai
dasolicitagdo amigavel ao uso do processo criminal e
areparacédo de danos, dependendo da complexidade.

Isso € muito importante porque numa realidade onde
asinformacdesemensagens se dissipam de forma ve-
loz, a falta de monitoramento da marca pode oca-
sionar prejuizos inestimaveis. Um exemplo que
podemos citar vem ocorrendo com frequéncia no
e-commerce, onde empresas copiam trade dress de
sucesso e passam a vender produtos com design ex-
tremamente similares, desviando consumidor e im-
pactando diretamente nas vendas do detentor original
dos direitos.

Mariana Hamar Valverde Godoy

Sécia do Moreau Valverde Advogados.
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Protecdo da Propriedade Industrial dos produtos
derivados da Cannabis no Brasil

DANNEMANN
SIEMSEN

Como um dos alicerces para construgdo e progresso
de uma economia competitiva, a protecdo da
propriedade industrial é requisito essencial para o
desenvolvimento de uma nagédo. No Brasil esta pro-
tecdo estd inclusive positivada na Constituicdo Fe-
deral em seu Artigo 5° inciso XXIX, garantindo ao
titular deste direito, o privilégio temporério para uti-
lizacdo e exploracdo econémica, com exclusividade,
de suas cria¢Oesl, tendo em vista o interesse social e
o desenvolvimento tecnoldgico eeconémico do Pais.

Com aentrada em vigor da lei 9279/96 (LPI), que foi
formulada justamente para incorporar a legislagcdo
brasileira as resoluc6es contidas no Acordo dos Di-
reitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio (TRIPS), as proibicbes legais até entéo
existentes que impediam a concesséo de patentes no
setor quimico farmacéutico foram revogadas, abrin-
do caminho para as empresas atuantes neste setor e
possibilitando a concessao de patentes relacionadas
aos produtos e processos farmacéuticos no pais.

Contudo, apesar das revogacdes que possibilitaram a
concessao de patentes no setor quimico far-
macéutico, 0 processo para a concessao de patentes
neste setor tramita da forma diversa ao convencional
, pois, para a concessao destas patentes, é necessariaa
obtencdo de prévia anuéncia da Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (ANVISA) conforme dispde o
Art. 229-C2 da LPI.

Nota-se que o legislador optou por adotar um pro-
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cedimento mais criterioso de analise destas patentes,
justamente pela relacdo direta destes produtos com a
salde dos consumidores, dando a agéncia o poder de
assegurar que os medicamentos apresentem garantia
de seguranca, eficacia e qualidade.

Sendo assim, a atuacdo da ANVISA na concesséo
das patentes quimico-farmacéuticas vai além da ve-
rificacdo dos requisitos de patenteabilidade de tais
produtos, pois a agéncia desempenha o papel de ob-
servar 0s aspectos relevantes a saude publica, vi-
sando o cumprimento da politica nacional de acesso
ao medicamento3.

Dito isto, nos ultimos anos a ANVISA iniciou pro-
cesso de regulamentacdo para a deliberacdo da
Cannabis4 para fins medicinais, que consiste naané-
lise de requisitos técnicos e administrativos para o
cultivo deste vegetal na produgéo de medicamentos,
para 0 uso em pesquisas cientificas e também para a
regularizacdo dos produtos farmacéuticos feitos a
partir da exploracdo Cannabis no pais.

Atualmente o plantio, cultura, colheita e exploracéo
da Cannabis é proibido e constitui crime de trafico de
drogas nos termos da lei 11.343/06, desta forma,
qualquer atividade que envolva o vegetal deve ser an-
tecedidade licenca prévia daautoridade competente.

Contudo, desde 2017 os debates acerca do assunto
tém sido intensificados, a ANVISA ja havia alterado
a categoria da Cannabis para uma planta com pos-
sibilidade de uso medicinal elencando o vegetal, no-
vamente, para o rol de substancias terapéuticas em
raz&o dos diversos os estudos que atestam resultados
positivosasaude, especificamente, para o tratamento
de enfermidades como epilepsia e esclerose mul-
tipla.

O proprio Tribunal de Justica do Estado de Séo Paulo
tem adotado um posicionamento garantindo aos en-
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fermos acesso a medicacdo a base substancias de-
rivadas da Cannabis, sempre que comprovado que 0
paciente necessita desta medicacdo para seu tra-
tamento. Nestes termos cabe destacar trecho do voto
proferido em 17/12/18 no Agravo de Instrumento
2222 365-06.2018.8.26.0000 de Relatoria da Exma.
Desa. Heloisa Martins Mimessi do 052 Camarade Di-
reito Publico:

"Ademais, no caso em discussao, a auséncia de re-
gistro do medicamento na ANVISA deve ser re-
levada, a fim de se preservar a integridade fisica e
psiquica do impetrante, uma vez demonstrada a ne-
cessidade de seu uso por ser 0 medicamento mais
eficaz para inibir ou amenizar os efeitos causados pe-
la patologia que o comete. N&o bastasse, a substancia
em questéo deixou de ser proibida e passou aser con-
trolada pela ANVISA a partir do ano 2015, que
instituiu processo simplificado de importacao de me-
dicamentos abase de Canabidiol, nos termos daRDC
17/15."

Destaca-se que a regulamentacdo deste setor in-
teressa ndo somente aos pacientes que necessitam do
uso de medicamentos elaborados a partir do cultivo
da Cannabis, mastambém as empresas que atuamno
setor de pesquisa & desenvolvimento destes com-
postos quimicos, pois sinaliza de forma positiva ao
setor.

Diante deste cenario em 3/12/19 a Diretoria Co-
legiada da ANVISA aprovou um novo regulamento
para produtos derivados de Cannabis. O texto elenca
0S requisitos necessarios para aregularizacao desses
produtos no pais, estabelecendo parametros de qua-
lidade e passara a viger 90 dias apds a sua publicacdo
no Diario Oficial da Unido.

Em seu voto, o Diretor da ANVISA Sr. Fernando
Mendes Garcia Neto, alegou dificuldade de se re-

gulamentar o setor, conforme se observa abaixo:

"Por fim, ndo é simples entender os problemas so-
ciais, cientificos, clinicos e regulatorios que surgem
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guando se considera a disponibilizacdo de produtos
de Cannabis para fins medicinais. Entretanto, esta
douta colegiada busca sempre se modernizar, criar
mecanismos e estratégias inovadoras para favorecer
a regulacédo, possibilitando uma atuagdo mais di-
namica, aproximando o sistema regulatério da rea-
lidade do acesso universal aos bens de satide com
qualidade.

Assim, mantendo o entendimento de que os produtos
de Cannabis para fins medicinais podem ser re-
gulamentados e autorizados em condicdes especiais
que favorecam 0 acesso a pacientes portadores de
condicGes terapéuticas refratarias, divirjo do voto
condutor da proposta de RDC incialmente apre-
sentada, proponho regulacdo substitutiva - anexa a
este voto e conhecida dos membros desta DICOL, e
VOTO pela aprovacgéo da proposta de RDC aqui re-
latada em substituicdo completa aquela proposta pe-
lo Diretor Relator."”

A decisdo da Diretoria estabelece que a norma, de-
nominada Resolucéo da Diretoria Colegiada (RDC),
devera ser revisada em até trés anos apds sua pu-
blicacdo. Desta forma as empresas ndo precisarao
abandonar as suas estratégias de pesquisa para com-
provacao de eficacia e seguranca de seus produtos,
uma vez que as propostas para os produtos derivados
de Cannabis se assemelham as mesmas estratégias
terapéuticas de um medicamento.

Importante destacar que o marco regulatério criou
uma nova categoria de produtos sujeito a vigilancia
sanitéria: os produtos a base de Cannabis.

A RDC aprovada dispde sobre os procedimentos pa-
ra a concessao de uma Autorizacdo Sanitaria para a
fabricacdo e a importacao desses produtos, bem co-
mo estabelece requisitos para comercializacéo, pres-
crigdo, dispensagdo, monitoramento e fiscalizagéo
de produtos de Cannabis para fins medicinais.

O regulamento aprovado exige, para fins de fa-
bricacdo e comercializacdo, além da autorizacdo de
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funcionamento especifica, o Certificado de Boas Pra-
ticas de Fabricacdo (CBPF) emitido pela ANVISA.
A empresa requisitante obriga-se a ter um conjunto
de dados e informacg0es técnicas, em versao sempre
atualizada, que comprovem a qualidade, limites de
especificacdo e métodos de controle de qualidade,
bem como estudos de estabilidade e relatorios pe-
riédicos de avaliacdo de uso.

Contudo o regulamento veda a manipulacdo de qual-
quer produto derivado de Cannabis. A co-
mercializagdo no pais ocorrerd exclusivamente em
farmacias e drogarias sem manipulacéo e apenas me-
diante prescricdo médica.

Comaregulamentacdo, espera-se que as diversas pa-
tentes depositadas no Instituto Nacional de Pro-
priedade Intelectual e que atualmente estdo
sobrestadas, voltem a tramitar, garantindo o de-
senvolvimento de um mercado nacional e o préprio
acesso da populacdo a medicacdo e fomentando as
discussOes sobre o que atualmente encontra-se sob
estado da técnica e 0 que é patenteavel neste seg-
mento.

Os reflexos da RDC também serdo observados para
0s interessados em pleitear o registro de marcas dos
produtos derivados de Cannabis, o que até entdo nao
era possivel em razdo do oObice legal existente no in-
ciso I11 do artigo 1245 e no paragrafo primeiro do ar-
tigo 128 da LPI®6.

Desta feita, com o afastamento do dbice legal exis-
tente na LPI, marcas relacionadas ao segmento de
medicamentos derivados de Cannabis seréo criadas
e poderdo ser registradas, garantindo distin¢do dos
produtos semelhantes, ndo sendo mais necessario na
descricao dos produtos (nesses casos permitidos pela
ANVISA) usar de formas mais genéricas como plan-
tas medicinais devendo o INPI aceitar produtos de-
rivados da Cannabis, proporcionando um sistema de
concorréncia justo e que fomenta a economia na-
cional e ainda agrega valor as empresas habilitadas a
producdo destes medicamentos.
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Além disso, a regulamentacdo possibilitara o de-
senvolvimento econdmico tecnoldgico do pais, pois
estima-se, de acordo com o relatério veiculado pela
NewFrontierData7, que a receita potencial de
Cannabis medicinal possui um potencial de atingir
umvalor de R$ 4,7 bilhGes nos primeiros trésanos da
venda legal dos compostos produzidos a partir da ex-
ploracéo da Cannabis.

Portanto, conclui-se que a regulamentacdo do uso
medicinal da Cannabis sera benéfica, ndo somente
para facilitar a distribuicdo de medicamentos a base
do extrato deste vegetal aos pacientes que dependem
do uso destes farmacos e que atualmente séo sub-
metidos ao um procedimento controlado pela AN-
VISA que consiste na importacdo do medicamento,
mas também ira fomentar o setor econémico tec-
nolégico do pais, proporcionado 0s meios
necessarios para a pesquisa e desenvolvimento.

Por fim, producdo de novos produtos qui-
mico-farmacéuticos a base da Cannabis sem a ne-
cessidade de importacdo destes medicamentos,
criando e desenvolvendo ummercado interno do pro-
duto e contribuindo para a arrecadacdo de tributos
com a comercializagdo desta medicagao.

CFL/VAB -9/12/19

1 Neste caso entende-se por criacdes todas as pa-
tentes, modelos de utilidade, desenhos industriais,
marcas, cultivares, inovacGes tecnoldgicas, se-
gredos industriais e demais produtos, servicos e mé-
todos protegidos por propriedade industrial.

2 Art. 229-C. A concesséo de patentes para produtos
e processos farmacéuticos dependerd da prévia
anuéncia da Agéncia Nacional de Vigilancia Sa-
nitaria - ANVISA.

3 Portaria 3.916, de 30 de outubro de 1998.
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4 Cannabis € um género de angiospermas que inclui
trés variedades diferentes: Cannabis sativa, Can-
nabis indicae Cannabis ruderalis. A Cannabis tem si-
do muito utilizada para a fabricacdo de fibras
(canhamo), para sementes e 6leos de sementes, para
fins medicinais e como droga psicoativa (maconha,
haxixe, skunk).

5 Art. 124. Nao sdo registraveis como marca:

Il - expresséo, figura, desenho ou qualquer outro si-
nal contrario a moral e aos bons costumes ou que
ofenda ahonra ou imagem de pessoas ou atente con-
tra liberdade de consciéncia, crenga, culto religioso
ou idéiae sentimento dignos de respeito e veneracao;

6 Art. 128. Podem requerer registro de marca as pes-
soas fisicas ou juridicas de direito publico ou de di-
reito privado.

8 1° As pessoas de direito privado s6 podem requerer
registro de marca relativo a atividade que exercam
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efetiva e licitamente, de modo direto ou através de
empresas que controlem direta ou indiretamente, de-
clarando, no préprio requerimento, esta condicéo,
sob as penas da lei.

7 Disponivel aqui. Acesso em 14.11.2019.

*Claudio Franca Loureiro é sdcio do escritorio
Dannemann Siemsen.

*Victor Amaral Abreu Di Sessa é advogado do es-
critério Dannemann Siemsen.

Claudio Franca Loureiro e Victor Amaral Abreu Di
Sessa
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