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Primeira vacina contra a covid patenteada podera ser
testada no Brasil

Primeiro imunizante com estudos de seguranca e efi-
cacia publicados é patenteado na China. O la-
boratério de biotecnologia CanSino tem planos de
incluir o Brasil na terceira fase de ensaios clinicos,
quando os testes abrangem milhares de pessoas.

postado em 18/08/2020 06:00 / atualizado em
18/08/2020 11:07

(foto: Nicolas Asfouri/AFP)

A China se tornou o segundo pais a conceder a
patente de uma vacina contra a covid-19. Mas, ao
contrario do produto anunciado, na semana passada,
na RUssia, que ndo teve nenhum teste de seguranga e
eficacia divulgado, os fabricantes da substancia chi-
nesa publicaram os estudos de fase I e I, com re-
sultados positivos. Outra diferenca é que, enquanto o
imunizante russo foi registrado para uso em massa, 0
do laboratério CanSino passard, ainda, pela terceira
etapa das pesquisas, que envolve um grande nimero
de pacientes, na casa dos milhares. Segundo um co-
municado do governo, a empresa de biotecnologia
tem interesse de incluir o Brasil nessa fase.

Os estudos da Ad5-nCoV comegaram em marco e,
por engquanto, demonstraram que essa € uma das va-
cinas mais seguras contra o Sars-CoV-2. A sub-
stanciaéuma das cinco que vém sendo produzidas no
pais asiatico -- uma delas € a da Sinovac, em teste na
Universidade de Brasilia (UnB). A patente foi pe-
dida para proteger a propriedade intelectual, pois 0s
dados sobre o desenvolvimento do imunizante fo-
ram, e continuam sendo, divididos com a co-
munidade cientifica internacional.

Paraproduzir a Ad5-nCoV, os pesquisadores usaram
a versdo atenuada de um virus comum da gripe, que
funciona como meio de transporte, mas € incapaz de
causar adoenca. Ele leva para o codigo de producéo
daproteinaspike, usada pelo coronavirus para entrar
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e se reproduzir no corpo do hospedeiro. Em contato
com asubstancia, as células produzem a spike e via-
jam para os linfonodos, onde o sistema imunoldgico
cria anticorpos que reconhecerdo a proteina e lutaréo
contra o coronavirus.

Precedente

Em 2017, amesma tecnologia foi utilizada pelo Can-
Sino para o desenvolvimento da primeira vacina ja
aprovada contra Ebola, virus altamente letal que ma-
tou milhares na Africa Ocidental, trés anos antes. A
abordagem também é semelhante a da substancia da
Universidade de Oxford, testada no Brasil pelo Ins-
tituto Butantan.

Apesar de ter sido divulgada nesta segunda-feira
(17/8), a patente da Ad5-nCoV foi registrada em 11
de agosto, mesmo dia do da vacina russa, segundo a
imprensa chinesa. Os dois paises, alias, pretendem
trabalhar juntos no desenvolvimento de imunizagdes
de covid-19. No ultimo domingo, o principal es-
pecialista em doencas respiratorias da China, Zhong
Nanshan, participou de um simp6sio com cientistas
da Rassia e afirmou que hé interesse em troca de in-
formacdes.

"A China e a Russia podem aprender uma com a ou-
tra. Astecnologias e estratégias russas (de combate a
covid-19) merecem ser estudadas, enquanto a China
tem métodos Unicos para controle da pandemia, es-
pecialmente o uso damedicinatradicional”, afirmou.
Nanshan ndo disse 0 nome de nenhuma vacina es-
pecifica, mas a CanSino informou, em nota, que esta
em conversacdo com Moscou para os testes de fase
Il da Ad5-nCoV.

Na semana passada, a Ardbia Saudita anunciou que
os testes de fase 111 davacinachinesa comegarao, ain-
da neste més, no pais. Em um comunicado de im-
prensa, a CanSino anunciou que pretende fechar
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acordos também com Brasil e México para o estudo
final da substéancia.

O laboratério chinés divulgou, em maio, os re-
sultados preliminares dos estudos com a vacina. Em
um artigo na revista britanica The Lancet, uma das
publicacBes médicas mais respeitadas do mundo,
cientistas liderados por Feng Cai Zhu, do Centro de
Controle e Prevencdo de Doencas da Provincia de
Jiangsu, relataram que 108 adultos entre 18 e 60 anos,
sem exposicao prévia ao Sars-CoV-2, receberam do-
ses baixas, moderadas e altas da substancia e foram
observados por 28 dias.

Ao fim dasegundasemana, todos desenvolveram an-
ticorpos especificos, com pico de producdo em qua-
tro semanas, quando até 97% dos participantes
exibiam proteinas neutralizantes, além de células de
defesa. As reacOes adversas mais comuns foram fe-
bre, fadiga, dor de cabeca e dor muscular.

No inicio de agosto, a companhia publicou, no-
vamente na The Lancet, os resultados da fase I, que
incluiu mais de 500 voluntarios do exército chinés.
"0 estudo de fase Il acrescentou mais evidéncias so-
bre a seguranca e a imunogenicidade em um grupo
grande de pessoas, maior que dafase I. Esse é um pas-
so importante na avaliagdo dessa vacina ex-
perimental, e os ensaios Il agora estdo ocorrendo”,
disse, em comunicado, Feng-Cai Zhu.

Os 508 participantes foram avaliados 14 e 28 dias de-
pois davacinacao. Osresultados mostraram que 95%
daqueles que receberam doses altas e 91% do grupo
de baixa dosagem apresentaram anticorpos para o
Sars-CoV-2 ao fim de quatro semanas. O percentual
dos que tiveram niveis detectaveis de células T foi de
90% e 88%, respectivamente, no mesmo periodo. As-
simcomo nafase | detestes, as reaces adversas mais
comuns foram febre, fadiga e dor no local da injecéo.
De acordo com os autores, € possivel que populacdes
em alto risco, como idosos, necessitem de uma se-
gunda dose de reforgo.
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Apesar dos resultados positivos, que receberam in-
centivos de cientistas de diversos paisesem cartas pu-
blicadas pela The Lancet, os especialistas destacam
que, antes dos resultados da fase 11 quando o numero
de pacientes sobe para a casa de milhares, é preciso
ter cautela. "O processo de desenvolvimento de va-
cinas, especialmente para virus respiratorios, é de-
safiador”, lembra a virologista da Universidade de
Kentucky Rebecca Dutch. "H& uma grande quan-
tidade de testes de seguranca que precisam ser feitos.
Vacinas para covid-19 serdo administradas na maior
parte do mundo. Portanto, mesmo que apenas uma
em cada mil pessoas testadas desenvolva uma reacao
severa, esse seria um resultado muito ruim. O ato de
projetar uma vacinaem si ndo é tdo dificil, vocé ape-
nas tem de fazer todos os controles corretos e todos 0s
estudos de seguranca corretos, ou pode tornar a po-
pulacdo mundial ainda mais doente", assinala a vi-
rologista.

Células de memdria reagem em casos leves
crédito: Jonathan Nackstrand/AFP

Casos leves da covid-19 podem desencadear res-
postas robustas de células T de meméria, mesmo na
auséncia de niveis detectaveis de anticorpos es-
pecificos para o novo coronavirus, relatam pes-
quisadoresdo Instituto Karolinska, na Suécia, em um
estudo publicado narevista Cell. Os autores afirmam
queessareacao, geradapelaexposicdo naturalouain-
fecgdo pelo Sars-CoV-2, pode ser um componente
imunoldgico significativo para prevenir aforma gra-
ve da doenca no caso de contagio futuro.

"Atualmente, estamos enfrentando a maior emer-
génciaglobal de satde em décadas", afirmou o autor
sénior, Marcus Buggert. "Na faltade uma vacinapro-
tetora, € fundamental determinar se as pessoas ex-
postas ou infectadas, especialmente aquelas com
formas assintomaticas ou muito leves da doenca, de-
senvolvem respostas imunes adaptativas robustas
contra o Sars-CoV-2", acrescentou.
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Até o momento, ha evidéncias limitadas de rein-
fecgdo em humanos com covid-19 previamente. A
maioria dos estudos sobre a prote¢do imunoldgica
contra 0 novo coronavirus em pessoas enfocou a in-
ducdo de anticorpos neutralizantes. Mas as respostas
dessas proteinas tendem a diminuir, e ndo sdo de-
tectdveis em todos os pacientes, especialmente,
aqueles com formas menos graves da doenca.

Pesquisas em camundongos mostraram que as res-
postas das células T de memdria induzidas pela va-
cina, e que podem persistir por muitos anos,
protegem contra um virus muito semelhante, o Sar-
s-CoV-1, mesmo na auséncia de anticorpos
detectaveis. Até agora, ndo estava claro se o fe-
némeno € igual em relacdo a grupos celulares
especificos de combate ao Sars-CoV-2.

Para abordar essa questdo, Buggert e colaboradores
avaliaram a producdo de células T e de anticorpos es-
pecificos para Sars-CoV-2 em 206 individuos da
Suécia. Durante a fase aguda, as respostas celulares
foram associadas avarios marcadoresclinicosdegra-
vidade da doenca.

Ap0s a recuperacdo da covid-19, os pacientes apre-
sentavam niveis detectaveis dessas estruturas. As
respostas de células T mais fortes estavam presentes
nos 23 pacientes que superaramacovid-19 grave. Es-
ses também desenvolveram anticorpos para o virus.
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Surpreendentemente, as respostas de células T de me-
moria especificas para Sars-CoV-2 foram detectadas
meses apos ainfeccdo em membros da familia dessas
pessoas, que foram expostas ao virus mas ndo se con-
taminaram, e na maioria dos individuos com his-
torico de covid-19 muito leve; as vezes, na auséncia
de anticorpos especificos para o coronavirus .

Entre os 28 familiares expostos, apenas 17 (um pou-
co mais da metade) tiveram respostas de anticorpos
detectaveis, enquanto quase todos (26/28) mos-
traram contagem de células T. Entre 0s 31 individuos
que se recuperaram da covid-19 leve, praticamente
todos tiveram respostas de anticorpos detectaveis
(27/31) e desenvolveram respostas de células T
(30/31).

"Nossas descobertas sugerem que a dependéncia de
respostas de anticorpos pode subestimar a extenséo
da imunidade em nivel populacional contra Sar-
s-CoV-2", disse Buggert. "O proximo passo 6bvio é
determinar se as respostas robustas das células T de
memdaria na auséncia de anticorpos detectaveis po-
dem proteger contra covid-19 em longo prazo."

Tags

Paloma Oliveto
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Gilberto Gil se relne com Mario Frias para debater
lei sobre direitos autorais

ILUSTRADA

Séo Paulo

Uma reunido online aconteceu nesta quarta-feira
(19) entre Mario Frias, chefe da Secretaria Especial
da Cultura, Isabel Amorim, Su-
perintendente-executiv ado Escritorio Central de Ar-
recadacéo e Distribuicdo de Direitos Autorais (Ecad)
e 0s musicos Gilberto Gil e Paula Fernandes.

O encontro foi organizado pelo Ecad para debater
uma medidaque vem causando polémicaentreaclas-
seartistica: o projeto de lei que visaasuspenséo do pa-
gamento de direitos autorais a artistas no Brasil.

Apos o deputado federal Newton Cardoso Janior, do
MDB de Minas Gerais, aprovar o pedido de urgéncia
para votacédo do perojeto que alterariaas diretrizes de
diretos autorais no pais, na semana passada, pro-
fissionaisdo setor vém criticando aagéo nas redes so-
ciais.

Segundo Gil, Mario Frias anotou as demandas dos
profissionais do setor cultural que estavam ali pre-
sentes na reunido e enfatizou que "a solucéo objetiva
do problema™ ndo estava sob sua responsabilidade.
Em nota, Gil definiu o encontro como proveitoso.

&#8203;Assim como ele, a lider do Ecad também
considerou a reunido positiva. "O secretario foi ex-
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tremamente educado, objetivo e demonstrou in-
teresse em analisar e apoiar a causa da classe
artistica. Sabemos que ele precisara de um tempo pa-
ra se inteirar de todos os assuntos da sua area”, disse
Amorim, em nota.

"No entanto, a gestdo coletiva da musica espera que
secretaria seja mais do que um orgéo de fiscalizacéo
do nosso trabalho, mas também de apoio e de de-
senvolvimento do nosso setor."

A polémica surge através de farpas que estdo sendo
trocadas entre profissionais da masica e do turismo.
Em dezembro de 2019, o presidente Bolsonaro as-
sinou uma medida provisoria que isenta hotéis e re-
sorts do pagamento de direitos autorais por can¢des
executadas em radios e televisores nesses locais.

A medida, no entanto, ndo foi aprovada. E o projeto
de lei foi alterado agora e ganhou novos des-
dobramentos na pandemia do novo coronavirus.

O novo texto prevé o fim do pagamento de direitos
autorais por parte de TVs e radios educativas, even-
tos religiosos, beneficentes, escolares e de 6rgaos pu-
blicos, igrejas e templos, motéis, consultérios
médicos e estabelecimentos comerciais de pequeno
porte.
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Justica Federal € que determina abstencao de uso de
marca

Consultor
Juridico

Por Jomar Martins

Parasitismo de marca, desvio de clientela ou con-
corréncia desleal sdo questdes que devem ser jul-
gadas pela justicacomum estadual, ja que ndo afeta o
interesse do Instituto Nacional de Propriedade In-
dustrial (INPI). Diversamente, se o litigio entre duas
ou mais empresas se concentra na disputa de marcas
jaregistradas, o palco das discussdes serdajusticaes-
pecializada federal.

O Obice processual levou a 62 Camara Civel do Tri-
bunal de Justica do Rio Grande do Sul a extinguir
acao ajuizada contra empresa detentora de registro
da marca Gangster no INPI, deixando de analisar se
houve ou ndo violagdo damarca Gang, autoradaacéo
- ambas atuam no segmento de vestuario. Motivo: a
justica estadual ndo tem competéncia para obrigar a
abstencao de uso de marcaregistradano INPI, ja que
essa € uma discussdo que deve ser travada na justica
federal.

O relator das apelacGes, desembargador Luis Au-
gusto Coelho Braga, disse que, em face do re-
conhecimento da distintividade de ambas as marcas
neste nicho comercial, o pedido de abstencéo de uso
damarca Gangster depende de sua anulacéo préviae,
tendo em vista a necessidade de participagcdo do
INPI, obrigatorio o ajuizamento na justica federal.
Afinal, a Lei de Propriedade Industrial (Leli
9.279/96), no artigo 175, diz que a acdo de nulidade
de registro marcério seré ajuizada no foro da justica
federal, e 0 INPI, quando néo for autor, intervira no
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processo.

"Assim, a presente acdo deve ser opostano ambito da
Justica Federal, em atencéo as regras de competéncia
absoluta. Desta forma, encaminho voto no sentido
[de], acolhida apreliminar contrarrecursal, julgar ex-
tinto o feito sem analise de mérito, a teor do art. 485,
IV, do CPC [auséncia de pressupostos processuais]”,
escreveu no voto o desembargador-relator. O acor-
dao foi lavrado na sesséo telepresencial de 30 de ju-
Iho.

Atuou na defesa da dona da marca Gangster o ad-
vogado Fabiano de Bem da Rocha, socio da banca
Ledo Propriedade Intelectual.

Acéo ordinaria

Gang Comeércio do Vestuario (Porto Alegre) acusou
de concorréncia desleal a Mar Quente Confec¢bes
(Sao Paulo), que vendia as roupas fabricadas com a
marca Gang e que passou, posteriormente, aexplorar
marca propria, Gangster. Na acdo ordinaria, sus-
tentou que é titular, desde 1986, do radical "Gang",
como marca registrada, na classe "artigos de ves-
tuario”. Pediu que a ré seja compelida a se abster do
uso desta expressao em sua denominagao marcaria,
alémde indenizacdo em danos morais e materiais, pe-
los prejuizos suportados.

Em resposta a citacdo judicial, a empresa paulistana
arguiu, em preliminar, caréncia de acao por falta de
interesse de agir, ilegitimidade ativa e im-
possibilidade juridica do pedido de abstencdo do uso
de marca, j& que a palavra "Gangster" foi de-
vidamente registrada no Inpi. Logo, a questdo de-
veria ser analisada no ambito justica federal, pois o
pedido principal envolve Direito Administrativo, e
ndo Direito Privado, que trata das demais questbes
correlatas na justica estadual.
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No mérito, a ré sustentou que é titular de registro da
marca Gangster, utilizada em sua totalidade, no con-
junto e sintagma. A sua divisdo silabica, de-
fendeu-se, atende a conceitos meramente visuais ou
de fixacdo nas pecas de vestuario, sem querer apro-
ximar-se damarca Gang, registradaem nome autora.

Concomitantemente, num contra-ataque processual,
a ré apresentou reconvencdo. Alegou que a au-
tora/reconvinda, ao ajuizar a agéo principal, impde
obstaculos a livre atividade comercial, tentando pri-
var-lhe do exercicio regular de direito sobre sua mar-
ca, excedendo os limites do direito constitucional de
acao. Pediu abstencgéo de atos impeditivos de uso da
marca e reparacdo pelos danos morais e materiais.

Sentenca improcedente

A 28 Vara Judicial da Comarca de Gramado julgou
improcedente a acdo principal e a reconvencao. Em
razdes de decidir, observou que a controvérsia posta
nos autos ndo repousa sobre a invalidade da marca da
ré - o que exigiria a intervencdo do INPI e o des-
locamento do processo para a justicafederal. Ao con-
trario, o pedido limita-se a abstencéo de uso de marca
com areparticdo silabica GANG e STER, pelo risco
de causar confusdo na clientela, além do pleito de re-
paracdo pelos danos sofridos em decorréncia da ale-
gada contrafacdo. Ou seja, 0 sinal marcéario da ré
estaria invadindo o territorio seméantico da marca da
autora, causando confusdo e, também em tese, con-
corréncia desleal e predatoria.

Para a a juiza Aline Ecker Rissato, 0 "ponto nev-
ralgico"” estd em analisar se, de fato, ha semelhanca
capaz de ofender o direito até entdo assegurado para a
parte autora. E aresposta € negativa. "N&o obstante o
mesmo ramo de atividade econémica, ndo ha de-
monstracao de indesviavel similitude entre ambas as
marcas registradas, ja que entre elas ndo ha completa
identidade no que pertine aos seus elementos in-
tegrativos, tampouco cabal comprovagdo da con-
fusdo criada entre os consumidores ou de possivel
configuragdo de concorréncia desleal”, constatou.
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Continuagao: Justica Federal é que determina abstencéo de uso de marca

Conforme ajuiza, amarcanominativa Gangster éum
sintagma, representando conjunto visual indivisivel
e unico. Analisado como um todo, ndo ha como se
confundir com a marca Gang, mesmo que este ra-
dical integre aquela palavra. No mais, na Lingua In-
glesa, os significados sdo distintos e independentes:
gangsignifica, bando, turma, grupo de pessoas; e gan-
gster, facinora, criminoso, bandido.

Justaposicgéo de afixos

llustrando a fundamentagé&o, a julgadora citou o po-
sicionamento do desembargador Ney Wiedemann
Neto, da6®CémaraCivel do TJ-RS, especializadaem
assuntos dapropriedade intelectual desde 2012. Este,
ao julgar o agravo de instrumento 70049619018, em
acaoanalogaajuizadapela Gang contraalojallha Be-
la, de Rio Grande, que revendia produtos da marca
Gangster da titular do registro, entendeu que as mar-
cas eram muito distintas. Para o redator daquele acor-
ddao, a marca Gangster e a marca Gang sao
visivelmente diferenciadas e distintas, a luz dos re-
gistros no INPI. Além disso, ndo se admite a cisao
intencional de uma marcapara aferir asemelhanca de
um radical isolado.

"A marca Gangster € um sintagma, um conjunto vi-
sual Unico e indivisivel. H& que se apreciar a com-
posicao marcaria como um todo. As partes ou afixos
de dado signo podem ser destacados e combinados
com outros sinais, resultando em outro conjunto sim-
bélico distinto", escreveu Wiedemann no voto di-
vergente.

Em fecho, Aline disse que amarcanominativa é aex-
pressdo textual formada por palavras, neologismos e
combinacbes de letras e nimeros, desde que dis-
sociada de alguma grafia estilizada ou desenho. As-
sim, as partes de umsinal grafico podem se combinar
com outros sinais, resultando noutro conjunto sim-
bolico distinto. "Trata-se do fenébmeno da
justaposicédo ou aglutinacéo de afixos em nomes que
podem constituir outras marcas validas perante o oOr-
géo competentes, ainda que desempenhem os seus ti-
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tulares atividades no mesmo ramo empresarial”,  101/1.11.0000117-0 (Comarca de Gramado)
encerrou.

para ler a sentenca

para ler o acérddo de apelacdo

abpi.empauta.com pg.9



abpi.empauta.com

Brasilia, 21 de agosto de 2020
Migalhas | BR
Marco regulatorio | INPI

O titular de registro marcario obstativo como terceiro
Interessado em acoes de nulidade

e
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Eduardo Riess e Paulo Armando Innocente de Souza
A busca pela protecdo de marcas, por meio de re-
gistrono INPI, muitas vezes é levadaaapreciagdo do
Poder Judiciario, que detém competéncia para rever
0s atos da autarquia nos casos em que o depositante
reputar como indevida a decisdo que indefere o seu
pedido de registro. Ocorre que, com alguma fre-
quéncia, a decisdo de indeferimento é fundamentada
na potencial colisdo com direitos ja adquiridos por
terceiros (sobre marcas supostamente idénticas ou
semelhantes), o que levanta discussdes sobre o papel
e a posicao do titular do direito anterior em eventual
acdo de nulidade da decisdo indeferitoria.

Quematuanaareade propriedade industrial - mais es-
pecificamente na seara marcaria - sabe que é comum
gue determinados pedidos de marca depositados pe-
rante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial -
INPI sejam indeferidos com base no inciso XI1X do
art. 124 dalei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial
- LPI), sob o fundamento de haver risco de confuséo
ou associacao indevidacom outra marca ja registrada
dentro daquele mesmo segmento mercadoldgico (ou
de mercados afins).

Contudo, é constitucionalmente assegurado ao de-
positante do pedido indeferido a possibilidade de in-
gressar com uma acdo de nulidade na esfera federal,
cabendo ao Poder Judiciario a funcéo de analisar se o
ato administrativo de indeferimento seguiu, ou néo,
em consonancia aos parametros constitucionais, le-
gais e infralegais aplicaveis. Isto porque, em alguns
desses casos, existem certas peculiaridades de mer-
cado que podem passar despercebidas ao crivo ana-
litico da entidade autarquica, o que é algo
compreensivel, considerando sua natureza juridica
e, claro, asaliénciavinculativa - e ndo discricionaria -
de seus atos.1

Em acGes dessa natureza, os efeitos advindos de uma
sentenca meritoria podem recair ndo apenas sobre as
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esferas juridicas do titular do pedido indeferido e do
INPI, cuja presenca é obrigatéria por analogia aos
termos do art. 175 da LPI, mas também pos-
sivelmente sobre a esfera do titular do registro an-
terior apontado como obstativo, que, em caso de
eventual procedéncia da demanda, passara a con-
viver com um signo marcario potencialmente
adjacente a sua marca.

Observa-se, todavia, que a despeito de se tratar de um
interesse juridico eventual (i.e., uma possibilidade,
ndo uma certeza), os tribunais patrios vinham ado-
tando um entendimento rigido de que em tais a¢bes
denulidade o titular do registro tido como impeditivo
deveria obrigatoriamente figurar - enquanto li-
tisconsorte necessario - no polo passivo dademanda,
aluz do que estabelecem os artigos 114, 115e 116 do
Cadigo de Processo Civil.
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Esse entendimento foi recentemente refletido, in-
clusive, no enunciado 111 da Ill Jornada de Direito
Comercial do Conselho da Justica Federal, evento
ocorrido em junho de 2019, que dispds que "Nas
acoes de nulidade de indeferimento de pedido de re-
gistro de marca, o titular do registro marcéario apon-
tado como anterioridade impeditiva é litisconsorte
passivo necessario, a luz do que dispde o art. 115 do
CPC".

Ao tratar da situacéo, a conclusdo enunciativa acima
valeu-se do pressuposto de que o interesse desse ti-
tular estaria sempre presente nessas demandas e que,
por esse motivo, sob a conviccdo de que a tutela ju-
risdicional pretendida nesses casos seguramente
possuiria o0 conddo de lhe afetar (negativa ou po-
sitivamente) em termos juridicos, seria necessario
assegurar-lhe o direito de também defender o ato pra-
ticado pelo INPI.

Porém, também recentemente, o Poder Judiciario Fe-
deral vem flexibilizando esse entendimento em al-
gumas situacdes de excec¢ado, como, por exemplo, nos
casos em que o titular (do registro marcario ob-
stativo) néo se opde ao pedido de registro na esfera
administrativa ou, ainda, expressa e previamente
consente com eventual coexisténcia marcéaria. As-
sim, ao inveés de se determinar sua citacdo, passou-se
a optar pela via da intimacgéo desse titular para que,
em caso de eventual interesse, pudesse ingressar na
lide.

Do ponto de vista processual, trata-se este de um en-
tendimento judicioso, afinal, a existéncia ou ndo do
interesse deagir do réuesta relacionadaademandaju-
dicial em concreto2, cuja analise € casuistica e, na hi-
pOtese aqui tratada, portanto, deve naturalmente
ponderar tais consentimentos e acordos de coe-
xisténcia marcaria entre o autor e o titular do registro
citado como impeditivo pelo INPI.

Mesmo porque, esses acordos sao frutos de uma série

de estudos e andlises concorrenciais realizadas pre-
viamente pelos agentes, de que se extrai que ignorar
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ou pormenorizar sua relevancia ndo apenas re-
presentaria um afrontamento ao principio da au-
tonomia de suas vontades3, como efetivamente
contrastaria com um dos nortes principioldgicos es-
tabelecidos por nosso diploma processual civil, o da
autocomposicao, que, inclusive, deve ser sempre es-
timulada pelo magistrados, nos termos do artigos 3°,
8§3°, e 139, V, do CPC.

Vale dizer, com relacdo aos acordos de coexisténcia
de marcas, que apesar destes ndo exercerem qualquer
forga vinculativa no &mbito do direito material, seja
no INPI ou na esfera judicial, para fins processuais
eles constituem verdadeiras manifestacGes prévias e
expressas da vontade do titular do registro anterior,
que acaba por externalizar a inexisténcia de seu in-
teresse em obstar a pretensao processual do Autor de
reformar o ato de indeferimento do INPI.

Ademais, ao deixar de se determinar obri-
gatoriamente acitacdo deste titular que, de forma pre-
via e expressa, ndo se opde ao direito do autor daagéo
de nulidade (medida que era, inclusive, questionavel
a luz da teoria da causalidade4), passou-se a evitar
que sobre 0 processo incorressem uma série de pre-
juizos desnecessarios, mormente em termos de ce-
leridade e economia processual, garantindo-se assim
maior efetividade a tutela jurisdicional ali pleiteada.

N&o se pode ignorar, por exemplo, que o mero ato de
citacdo per se ja € uma medida burocratica e muitas
das vezes de dificultosa concretizacdo, adepender da
natureza, localidade e outras particularidades do
agente. Ocorre que em tais a¢Ges de nulidade, ndo ob-
stante todas essas dificuldades, uma vez citado, o ti-
tular do registro marcéario impeditivo ainda possui o
prazo de 30 dias Uteis para apresentar sua con-
testacdob, isto €, o dobro do periodo quinzenal
regularmente estabelecido pelo art. 335 do CPC.

E ndo é s, afinal, a citacdo, que é o ato de co-
municacdo convocatorio do Réu a integrar o pro-
cesso, surte importantes efeitos processuais e
materiais, 0 que requer, via de regra, meios oficiais
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para perfectibilizar-se, como, por exemplo, 0 uso de
correio ou oficial de justica, sendo a via eletrénica
menos frequente. Isto porque, sendo a citacéo pres-
suposto de validade do processo6, eventual davida
sobre asua existéncia ou qualquer potencial vicio en-
seja nulidade dos atos decisorios subsequentes, pre-
judicando-se a marcha processual e até mesmo 0s
interesses das partes.7

Né&o obstante, o grande problema dacitag&o por meio
eletrbnico (que notadamente é mais célere) é a ne-
cessidade de que as partes fagam e mantenham ca-
dastro no sistema do Tribunal em que tramita o
processo8, o que nado € a realidade para grande parte
dos titulares de registros anteriores, muitas das vezes
empreendimentos de pequeno e médio porte9. Esse
cenarioimpede que o Autor daacao de nulidade se be-
neficie dessa modalidade, obrigando-o a recorrer a
incessantes buscas pelos enderecos desses em-
preendimentos (alguns dos quais ndo oficialmente
declarados), atrasando-se de sobremaneira a marcha
processual.

Por outro lado, a intimacdo é mero ato de co-
municacao que da ciéncia as partes, aos interessados
e aos patronos, acerca de atos processuais, despachos
e decisdes (art. 269, do CPC), tendo a lei e 0s Tri-
bunais permitido sua concretizacdo, em via de regra,
por mecanismos eletrénicos e até mesmo por me-
canismos mais informais, adequando-se a situacfes
extremas como, por exemplo, pandemia e desastres
naturais, possibilitando-se o impulsionamento do
processo ja iniciadol0.

Ou seja, 0 entendimento abrangente anteriormente
adotado, de que todo titular de registro obstativo -
Mesmo 0S que expressamente consentiram com o no-
VO signo - deveria ser necessariamente citado (ao in-
vés de intimado), ndo apenas lhe impunha o
dispéndio de tempo e gastos com advogados acerca
deumobjeto por ele ndoresistido, como também des-
necessariamente obstaculizava o préprio acesso a
justica do demandante.
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Por outro lado, a solu¢do que vem sendo aplicada
mais recentemente harmoniza os preceitos legais e
doutrinarios ao oportunizar que o titular do registro
obstativo se manifeste tdo somente para informar,
nos autos do processo, se as condi¢des daquele con-
sentimento para a convivéncia marcéaria per-
manecem inalteradas, sendo considerada sua
eventual inércia como um desinteresse em participar
do processo.

Neste sentido, aexemplo do que vem sendo feito pela
Justica Federal, determinar a intimacdo do titular
consentidor (em detrimento de sua citacdo) € uma
medida salomdnica, mesmo porque, ndo obstante de-
sobriga-lo de figurar no polo passivo de uma de-
manda cujo provimento jurisdicional ndo o afeta
juridicamente, preserva-lhe, ainda, o direito de even-
tualmente ingressar ao feito na condicdo de réu, caso
0 agente econdmico reveja seu posicionamento acer-
ca do signo marcario sub judice.

Comefeito,aposturaque passou aadotar aJustica Fe-
deral, nessas situagdes excepcionais, convolou o ti-
tular do registro impeditivo a condicédo de terceiro
interessado, de modo que sua intimacéo pode ser ex-
pedida sem maiores formalidades, inclusive por
meios eletronicos (aqui em sentido amplo como, por
exemplo, simples e-mail a endereco eletrénico do ti-
tular), para que, caso queira, ele ingresse na demanda
assistindo o INPI (como seu assistente li-
tisconsorcial, na forma do art. 124, do CPC)11, o
que, ndo obstante, poderd ainda ser impugnado in-
cidentalmente pelo Autor da demanda (art. 120, do
CPC).

Deve ser ressalvado, ainda, que em alguns casos ex-
travagantes, tal admissé@o do titular do registro ob-
stativo ocorre na forma de assisténcia simples12,
quando ndo vislumbrado um vinculo de titularidade
deste com a relagdo juridica discutida, mas tdo so-
mente mero e eventual interesse no resultado.

No entanto, mesmo nessas raras hipdteses, é im-
portantissima que sua intimacao se dé na fase inicial
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do processo, possibilitando-Ihe assim amanifestacao
em qualquer estagio dademanda (art. 119, paragrafo
primeiro, do CPC), justamente para que haja a cha-
mada "eficécia da intervencdo", o que permite a ele
atingir os efeitos preclusivos da coisa julgadae, con-
sequentemente, impedir-lhe de rediscutir a justica da
decisdo em outra acdo a posteriori (art. 123, do CP-
C)13.

Portanto, conclui-se que, pela 6tica processual, ame-
dida de intimar o titular do registro anterior que ex-
pressa e previamente ndo se opde a eventual
coexisténcia marcéaria, em detrimento de sua citacdo,
veio aaprimorar as ag0es de nulidade deatosdo INPI
gue culminam no indeferimento de pedidos de re-
gistro de marca. Trata-se de uma medida simples que
ndosd agiliza o processo, mas,aofazé-lo, preservato-
dasasgarantiasedireitos das partes envolvidas e pos-
sivelmente interessadas, evitando eivas
procedimentais capazes de ensejar futura nulidade da
sentenca que decidir seu mérito.

1 Conforme disposto no artigo 2°, primeira parte, da
Lei n®5.648, de 11 de dezembro de 1970 ("O INPI
tem por finalidade principal executar, no &mbito na-
cional, as normas que regulam a propriedade in-
dustrial, tendo em vista a sua funcédo social,
econdmica, juridica e técnica™) e corroborado quan-
do do julgamento do REsp n°® 1.162.281, exarado
pela Terceira Turma do STJ, com voto de lavra da
Min. Rel. Nancy Andrighi, j. em 19/02/13.

2DIDIER JR., Fredie. Curso dedireitoprocessual ci-
vil: introduc&o ao direito processual civil, parte geral
e processo de conhecimento. Salvador: JusPodivm,
2019.v.1. p.422. 3 Consagrado nos artigos 1°, inciso
IV, 59 inciso 11 e 170, caput, da Constituicdo Federal
de 1988. 4 A Teoriada Causalidade "determinaaim-
posicdo da verba honoraria a parte que deu causa a
instauracdo do processo ou ao incidente processual.”
(STJ, Segunda Turma, Aglnno AREsp 1520666 /
PE, Min. Rel. Herman Benjamin, j.em 19.11.2019).
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5 Vide art. 2° 82° da Portaria JF-
RJ-POR-2018/00285, de 20 de setembro de 2018. 6
HARTMANN, Rodolfo Kronemberg. Novo Cédigo
de Processo Civil. 22 ed. Impetus: Niter6i, 2016. p.
279. 7 NEVES, Daniel Amorim Assumpcédo. Ma-
nual de Direito Processual Civil. 9. ed. Salvador: Jus-
Podivm, 2017. p. 630. 8 HARTMANN, Rodolfo
Kronemberg. Op. Cit. p. 281. 9 Inclusive porque as
microempresas e empresas de pequeno porte foram
expressamente dispensadas, a égide do art. 246, §1°,
do CPC, da criacdo e manutencéo do referido ca-
dastro. 10 Intimacdes por telefone e mensagens ele-
tronicas foram regulamentadas em varios Tribunais,
tendo suas validades reconhecidas com base no ar-
tigo 154 do CPC/73, cujo texto foi reproduzido no
artigo 188 do CPC/15: "Os atos e 0s termos pro-
cessuais independem de forma determinada, salvo
quando a lei expressamente aexigir, considerando-se
validos os que, realizados de outro modo, lhe preen-
chamafinalidade essencial.” 11 Videaaplicagédo des-
sa metodologia, por exemplo, nos processos de rito
comum de n°% 5009656-91.2018.4.02.5101,
5063511- 48.2019.4.02.5101 e
5031266-47.2020.4.02 .5101, em tramite perante a
25%Vara Federal da Subsecdo Judiciaria do Rio de Ja-
neiro; 5047953-36.2019.4.02.5101 em tramite pe-
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rante a 312 Vara Federal da Subsecdo Judiciaria do
Rio de Janeiro; e 5035649-68.2020.4.02.5101 e
50356 89-50.2020.4.02.5101 em tramite perante a 92
Vara Federal da Subsecdo Judiciaria do Rio de Ja-
neiro. 12 TRF/2? Regido, Primeira Turma Es-
pecializada, AC n° 0044349-94.2015.4.02.5101,
Rel. Gustavo Arruda Macedo, j. em 28/09/18. 13
CAMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Ci-
vil Brasileiro. 2.ed. S&o Paulo: Atlas, 2016. p. 88.
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telectual. Advogado do escritério Daniel Ad-
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*Paulo Armando Innocente de Souza é graduado pela
Faculdade Nacional de Direito da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro. Pds-graduado em Direito
Processual Civil. Socio do escritério Daniel Ad-
vogados.
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