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Omicron ameagca abrir nova guerra por vacinas

O setor farmacéutico prevé uma nova guerra por do-
ses de imunizantes se a variante dmicron exigir uma
nova vacina. O alerta faz parte de um levantamento
publicado pela Airfinity, uma consultoria que as-
sessora as multinacionais do setor de salde e que, des-
de o inicio da pandemia, se consolidou como
referéncia nas projecdes sobre a producdo de va-
cinas.

Por enquanto, a OMS (Organiza¢do Mundial da Sau-
de) insiste que novos estudos sdo necessarios para de-
terminar se a variante primeiro alertada pela Africa
do Sul resiste aos efeitos das vacinas que estdo no
mercado. Mas, numrecente documento enviado ago-
vernos, a agéncia admitiu que o risco existe. "Dadas
as mutacOes que podem conferir potencial de fuga
imunoldgica e possivelmente vantagem de trans-
missibilidade, a probabilidade de propagagédo po-
tencial da dmicron em nivel global é alta", alertou.

Acompanhe as ultimas noticias do que acontece no
Brasil e no mundo Para a industria, que ja ad-
ministrou quase 8 bilhdes de doses de vacinas pelo
mundo, aproducgdo de uma novasérie de imunizantes
ndo ocorrera de forma imediata, caso a variante exija
uma nova vacina.

De acordo com a previsdo da producéo de Airfinity,
ndo havera doses suficientes produzidas para uma
implementacdo global da vacinacdo até ao final do
préximo ano.

"Na melhor das hipdteses, em que todos os pro-
dutores de vacinas mudam de instalacdes de pro-
ducdo e escalam rapidamente, 6 bilhdes de doses
poderiam ser produzidas até outubro de 2022", apon-
ta.

"Estima-se que as vacinas de mMRNA constituirdo a
maioria das doses, uma vez que podem ser de-
senvolvidas e escalonadas mais rapidamente”, es-
tima.
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"A mudanca de todas as instalagdes de producéo sig-
nificara também a desativacao da producdo atual de
vacinas. No cenario de base, em que os fabricantes de
vacinas mudam 50% da sua capacidade, a producéo
ndo atingira seis bilhdes de doses até janeiro de
2023", alerta a consultoria.

"Embora as novas vacinas possam ser configuradas
com relativa rapidez e esperemos ver uma aprovacao
rapida, ndo ha nenhuma bala magica para aumentar a
producdo”, estima o CEO da Airfinity, Rasmus Bech
Hansen.

"'Se precisarmos de uma vacinaorientada para a omi-
cron para manter elevados niveis de protecéo, € pro-
vavel que no inicio do préximo ano se assista a uma
corrida de aquisicdo de vacinas, semelhante a que tes-
temunhamos no comeco de 2021, em que 0s paises
estavama lutar eacompetir por uma oferta limitada”,
alerta o executivo.

"Os nossos dados mostram que a vacinagao de todo o
mundo contraadmicron estd muito longe", concluiu.

Desigualdade imoralSe a OMS tentou criar um sis-
temapara garantiradistribui¢io de doses de vacinas -
a Covax - a realidade é que a pandemia revelou uma
profunda desigualdade no acesso as doses. Hoje, um
ano apos a maior campanha de imunizacdo da his-
toria, foram dadas 104 doses para cada 100 ha-
bitantesdo planeta. Mas 80% dessas vacinas ficaram
em apenas 20 paises, enquanto as 46 economias mais
pobres do mundo receberam apenas 0,6% do total fa-
bricado.

Antes mesmo de as vacinas chegarem ao mercado,
governos europeus, do Canada, EUA e outros paises
ricos compraram doses suficientes para imunizar
duas ou trés vezes o tamanho de suas populacgdes.

A corrida pelas doses e a atitude dos paises ricos che-
gou a ser denunciado de "imoral™ por parte da OMS
(Organizacdo Mundial da Saude).
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Paraaentidade Médicos Sem Fronteira, amutacao re-
vela que apenas um acordo para suspender as pa-
tentes de vacinas pode dar resposta a crise.

"O recente surgimento de outra nova variante mais
transmissivel € um exemplo revelador de como este
virus continua a sofrer mutages, particularmente na
ausénciade acesso equitativo as ferramentas médicas
corretas para lidar com ele", disse Candice Sehoma,
representa na Africa do Sul para a MSF. "Com mi-
Ihdes de vidas em jogo, 0 mundo ndo pode mais per-
der tempo. Apelamos aos paises que se opdem e
diluem esta proposta de suspenséo de patentes para
que parem hoje as taticas de paralisacdo e tomem me-
didas urgentes para adotar uma renlncia abrangente
para facilitar uma producdo e fornecimento mais di-
versificado e amplo de vacinas, terapias e diag-
nosticos e outras tecnologias de satde".

Mais de 100 na¢Oes apoiam o protejo de suspenséo de
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Continuago: Omicron ameaga abrir nova guerra por vacinas

patentes, mostrando que mais da metade dos go-
vernos do mundo consideram a adogdo e im-
plementacdo desta proposta como uma ferramenta
eficaz contra a covid-19. "Entretanto, devido a opo-
sicdo de um grupo de paises de alta renda que estéo
atualmente enterrando esta solidariedade global, as
negociagdes continuam a avancar em ritmo glacial”,
critica a MSF.

"Todos os dias, estamos testemunhando uma ne-
cessidade desesperada de ferramentas médicas os lo-
cais onde trabalhamos”, disse  Reveka
Papadopoulou, presidente do Centro Operacional de
MSF em Genebra. "Dado o0 acesso severamente li-
mitado aos medicamentos, diagndsticos e vacinas ne-
cessarios para salvar vidas, € verdadeiramente
desmoralizante que alguns governos estejam se
opondo a uma iniciativa como essa", completou.
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Caterina Carvalho: Provedores de pesquisa e
concorréncia desleal

Por Caterina Formigoni Carvalho

Configurada no inciso 1V do artigo 170 da Cons-
tituicdo Federal, a livre concorréncia € um dos prin-
cipios da ordem econ6mica destinados a reprimir o
abuso de poder econémico que objetive adominacédo
dos mercados, a eliminagdo da concorréncia e 0 au-
mento arbitrario dos lucros.

Assim, a liberdade e a valoracdo da livre iniciativa
s8o0 requisitos para gque se tenha um ambiente con-
correncial saudavel, com obtencéo de lucro de forma
moral, licita e leal. Quando, por algumarazdo, alivre
iniciativa promove desigualdades ilicitas nas re-
lacBes econdmicas, o proprio Estado pode intervir pa-
ra restabelecer a condi¢do isonémica no mercado
afetado.

A prética anticoncorrencial, por sua vez, é qualquer
acao adotada por um agente econdmico que possa,
ainda que potencialmente, causar danos a livre con-
corréncia, mesmo que semaintencéo de prejudicar o
mercado [1].

A conduta anticompetitiva é cada vez mais comum,
sobretudo no que diz respeito as praticas comerciais
via internet. Hoje, para garantir presenca no mercado
e obter impulsionamento na prospeccéo de clientes e
novos negocios, a atuagdo no meio eletrénico é con-
dicdo sine qua non.

Existente desde sempre no ambiente fisico, a con-
corréncia parasitaria - desvio daclientela de uma em-
presa para outra, com proveito da reputacdo da
empresa lider de mercado - se potencializou no meio
eletrénico pelo uso dos chamados links pa-
trocinados.

Os links patrocinados séo uma forma de publicidade

online por meio da qual empresas pagam aos pro-
vedores de busca para que, na pesquisa dessa ou da-
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quela palavra, o link da empresa que "patrocinou™ a
palavra apare¢a em destaque. O pagamento aos pro-
vedores de busca se da pela quantidade de
palavras-chave escolhidas pela empresa. Por exem-
plo: aempresa "XYZ Limpeza" paga ao provedor de
buscapara que, sempre que hajaapesquisadapalavra
"detergente cristal” (aqui admitido, para fins de
exemplo,como umnome registradono INPI1edepro-
priedade daanunciante), o link de seu site aparega em
primeiro lugar no resultado de tal pesquisa.

E importante destacar que a utilizagdo dos links pa-
trocinados do modo como exemplificado é per-
feitamente legal. No entanto, 0 que se vé € 0 uso desse
meio de publicidade online de forma desleal, ao pas-
S0 que empresas pagam os provedores de busca para
gue deem destaque a seus sites quando da pesquisado
nome de seus concorrentes, ou de produtos cujos no-
mes e marcas Sao registrados e pertencem aterceiros
(comumente concorrentes do anunciante).

Nesse segundo cenario, imagine-se, em comparacao
aprimeira hipétese, que aempresa ABC Produtos de
Limpeza tivesse pago ao provedor de busca para que,
guando da pesquisa da expressao "detergente cristal”
- sabidamente relativa a um produto e marca de sua
concorrente, a empresa XYZ Limpeza - , o site da
ABC Produtos de Limpeza apareca em primeiro lu-
gar, em detrimento do site da empresa proprietaria
daquele ativo buscado.

No ambito civil, a jurisprudéncia ja é bastante pa-
cificada quanto aresponsabilidade das empresas que
utilizam de forma anticompetitiva os links pa-
trocinados por eventuais danos causados pelo uso in-
devido do nome de seus concorrentes e desvio de
clientela. Os prejuizos indenizaveis podem se con-
figurar em danos materiais, indenizagdo por
enriquecimento indevido (ilicito lucrativo) e danos
morais.

pg.5



abpi.empauta.com

Brasilia, 01 de dezembro de 2021
Consultor Juridico | BR
Marco regulatorio | INPI

O dano material pode se caracterizar como lucro ces-
sante - ja que aempresa prejudicada pode ter deixado
deauferir lucro navenda para consumidores que, por
inducéo maliciosado concorrente, foram atraidos pa-
ra outro site, muitas vezes pensando estarem com-
prando da primeira empresa - e danos emergentes
(estes demandam provas mais robustas para sua con-
cessdo). A condenacdo por enriquecimento indevido
visaaretirar da parte infratora qualquer proveito eco-
ndmico que possa ter tido com a conduta ilegal,
competindo ao julgador, no caso concreto, cuidar pa-
ra que a condenacao sob essa rubrica ndo represente
uma condenacé@o em duplicidade com as demais (bis
in idem). Os danos morais costumam ser re-
conhecidos como implicitos nos casos de uso in-
devido do nome e demais ativos intangiveis (marca,
nome etc.), por se presumir que tal ofensa tenha po-
tencial de arranhar a boa reputacdo da empresa
vitima.

As discuss0Oes travadas nos tribunais ainda néo al-
cangaram o mesmo grau de maturidade com relacédo a
responsabilidade dos provedores de pesquisa nesse
contexto. Presume-se que 0s provedores de pesquisa
lucrem com a venda de servigos como os links pa-
trocinados. Caso adotada de forma ilegal, enquanto
pratica de concorréncia parasitaria das empresas
anunciantes, poder-se-ia concluir, em principio, que
os provedores de pesquisaestariam alucrar com o ato
ilicito de terceiros.

A reflexdo inevitavelmente leva ao questionamento:
provedores de busca como o Google deveriam, en-
téo, ter o dever de certificar que as palavras-chave
contratadas pelos anunciantes ndo estariam violando
direito de outrem? Dada a grandeza de tais pro-
vedores de busca (sob os aspectos econdmico, ju-
ridico e técnico-operacional), seria demasiado
presuncgoso dizer que eles sdo capazes de identificar
potenciais praticas anticoncorrenciais e, com isso,
preveni-las? E se a resposta for positiva, por qual ra-
zao ndo o fazem (se € que ndo o fazem)?
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Continuacéo: Caterina Carvalho: Provedores de pesquisa e concorréncia desleal

Essa discussdo, se estressada ao limite, para além do
objetivo deste artigo, leva areflexdes maiores do que
somente matérias concorrenciais. O que se pretende
questionar ése hduma iminente necessidade de se im-
pedira ocorréncia de praticas anticoncorrenciais fa-
cilitadas por provedores de busca.

O Tribunal de Justica do Riode Janeiro, em 2008, jul-
gou o primeiro caso judicial envolvendo a utilizacdo
de links patrocinados (diga-se que, dada adelonga do
Direito em alcancar as evolug6es da sociedade, o jul-
gadodo TJ-RJ érelativamente recente). Aindaque de
forma residual, de |4 para ca tem-se visto mais e mais
discussoes judiciais a respeito do tema. Tribunais de
diferentes instancias (STJ e STF) possuem julgados
recentes no sentido de que provedores de busca po-
dem - e devem - ser demandados como corréus em
acOes judiciais por pratica de concorrénciadesleal no
uso de link patrocinado [2] por empresas con-
correntes, uma vez que existe, de forma evidente, re-
lacdo contratual onerosa que ndo isenta o0s
provedores de efeitos gerados na esfera juridica de
terceiros [3] a partir daquela relagao entre provedor e
anunciante.

Nesses casos, em razdo do lucro obtido pelos pro-
vedores a partir da pratica anticoncorrencial dos
anunciantes, o que se vé é a condenacdo subjetiva e
solidaria dos provedores no pagamento de in-
denizacdo as empresas prejudicadas - ou po-
tencialmente prejudicadas - em danos morais e
materiais.

[1] Artigo 36 da Lei 12.529/2011.

[2] ARE no RE nos EDcl no REsp 1.804.035; REsp
1.606.781.

[3] TJ-SP, Apelacédo Civel

1085064-25.2018.8.26.010 0.
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Paim quer derrubada de veto a lei que quebra
patentes de vacinas

Em pronunciamento, nesta terca-feira (30), o se-
nador Paulo Paim ((PT-RS) pediu que seja pautado
na proxima sessdo do Congresso, prevista para o dia
7 de dezembro, o0 Veto 48, que foi aplicado a parte da
Lei 14.200/2021, que determina a quebra temporaria
de patentes de vacinas, ja aprovada pelos deputados e
senadores.

De acordo com o parlamentar, aderrubada deste veto
presidencial vai possibilitar o fornecimento de ma-
terial bioldgico e o repasse do conhecimento para a
producdo de vacinas e medicamentos no Brasil e nos
paises mais pobres.

Paim disse que apenas uma maior cobertura vacinal

vai garantir a interrupcdo da disseminacdo da co-
vid-19 e do surgimento de novas variantes, como a
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omicron, altamente contagiante.

- A Organizacdo Mundial de Saude e especialistas
afirmam gue somente a vacina¢do em massa sera ca-
paz de frear o avango da pandemia. E preciso pro-
duzir mais imunizantes, aum pre¢o mais barato, para
socorrer 0s paises pobres, de menor renda.

Ele lembrou que a Africa, com apenas 10% de sua po-
pulacédo vacinada, pode vir a ser 0 novo grande foco
da pandemia. Acrescentou que, enquanto a de-
sigualdade se alarga, os lucros das farmacéuticas véao
"muito bem".

Agéncia Senado (Reproducdo autorizada mediante
citacdo da Agéncia Senado)
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Webinar "Pessoas com deficiéncia e mercado de
trabalho"

Webinar "Pessoas com deficiéncia e mercado de tra-
balho"

On-line
0
Data; 7/12

Horario: 16h30

Estdo abertas as inscrigdes para o webinar "Pessoas
com deficiéncias e o mercado de trabalho”, or-
ganizado pelo Comité de Diversidade da ABPI - As-
sociacdo Brasileira da Propriedade Intelectual, que
discute politicas, tecnologias e ferramentas in-
clusivas para acesso ao ambiente corporativo.

O evento é gratuito e acontece no proximo dia 7/12,
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as 16h30, com palestras de Eliane Ranieri, membro
do Comité Diretor da REIS (Rede Empresarial de In-
clusdo Social), e Eduardo Conrado Silveira, membro
vitalicio da Comisséo Especial de Direitos da Pessoa
com Deficiéncia.

(Imagem: Divulgacgéo)

Realizacéo:

ABPI - Associacdo Brasileira da Propriedade In-
telectual

INFORMACOES E INSCRICOES

Publicado quarta-feira, 1 de dezembro de 2021
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Patentes essenciais como elemento de integracdo do
5G

E necessario compreender o processo de evolugio
que levou a essa nova geragdo, quem Sao seus in-
ventores e 0 que sdo as patentes essenciais dessa tec-
nologia. Patentes essenciais como elemento de
integracdo do 5G Icaro Leonardo da Silva E ne-
cessario compreender o processo de evolucdo que
levou a essa nova geracao, quem séo seus inventores
e 0 gque sdo as patentes essenciais dessa tecnologia.
quarta-feira, 1 de dezembro de 2021

Patentes essenciais como elemento de integragéo do
5G.(Imagem: Divulgacao/Migalhas)

A linguagem definida para os equipamentos que se
comunicam € o que chamamaos de protocolo. No caso
dos sistemas celulares, eles estdo definidos nas es-
pecificagdes, que estabelecem exatamente como um
smartphone 5G deve se comportar em determinadas
situacOes. S&o nas especificagdes que estdo as agoes
essenciais executadas para a comunicagdo do smar-
tphone com arede 5G. E por isso que costumamos di-
zer que o sistema 5G é projetado no 3GPP (do inglés,
3rd Generation Partnership Partner), o férum que de-
finiu o 3G, 4G e 5G a partir da producdo de
especificacOes descrevendo todos os aspectos dos
sistemas, incluindo a arquitetura e as interfaces.

Um fenbmeno interessante que ocorre no 3GPP é que
0 bem do sistema sempre prevalece. Ou seja, se uma
empresa propde uma técnica que as outras empresas
entendem ser a melhor solugdo, mesmo que elas te-
nham proposto alternativas, a melhor técnica pre-
valecera. Umadas razdes que justifica tal fenbmeno é
que, além de cada empresa desejar possuir mais pa-
tentes mapeadas as especificacdes, essas mesmas
empresas desenvolverdo e comercializardo equi-
pamentos baseados em tais especificagfes. Logo,
todo o ecossistema entende que o resultado deve cor-
responder ao melhor sistema possivel. Tal tradicao se
mantém desde o desenvolvimento do 4G no 3GPP.
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As patentes cujas soluc¢des podem ser mapeadas nas
especificacbes sdo chamadas de essenciais, uma vez
que so é possivel desenvolver e comercializar um dis-
positivo 5G capaz de se comunicar com outros dis-
positivos 5G de variados fabricantes. Para isso, tais
especificacOes precisam ser seguidas arisca para que
haja interoperabilidade entre os equipamentos. Em
contraste as patentes essenciais, podem existir outras
patentes que, de alguma forma, propuseram solucées
para o sistema, que foram candidatas num de-
terminado momento no 3GPP e que ndo foram ado-
tadas, possivelmente por existir uma solugdo de
desempenho superior.

Portanto, parece relevante questionar-se a incluséo
de tais patentes como critério de lideranca da tec-
nologia 5G, principalmente por representarem a
maioria das patentes de uma empresa, dependendo
da eficiéncia dos centros de P&D, da sua influéncia
técnica nos féruns e acompeténcia do seu corpo téc-
nico junto ao 3GPP.

Umamétrica alternativa e confiavel de lideranca tec-
noldgica é a contagem de patentes essenciais, ainda
que uma parte substancial dos pedidos de patentes
registrados  recentemente  durante 0  de-
senvolvimento do 5G ainda né&o tenham sido con-
cedidos e muitos pedidos relacionados a tecnologia
de quinta geracdo ainda ndo estejam publicamente
disponiveis para andlise. Portanto, uma analise
abrangente e definitiva, patente por patente, s6 po-
derad ser conclusiva quando a parte principal das
patentes, que sdo potencialmente essenciais ao novo
sistema, forem concedidas, como é esperado que
ocorra daqui a varios anos.

Em tempos de fake news, é preciso analisar de forma
criteriosa o que se tem publicado por ai sobre o tema
de lideranca de patentes no contexto 5G. E preciso
analisar varias especificacdes, o0 que leva um tempo
significativo e requer uma combinagéo de expertises
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técnicas e juridicas, uma vez que esta sendo com-
parado um documento escrito em linguagem juridica
com documentos técnicos e complexos. Na maioria
dos casos, as empresas que divulgam tais relatérios
dificilmente tém tal expertise e, na verdade, visam a
venda desses estudos ou adivulgacéo tendenciosa de
algum lider.

Atualizado em: 1/12/2021 11:05 icaro Leonardo da
Silva Atualmente trabalhando como especialista em
5G no departamento de Propriedade Intelectual e Li-
cenciamento da Ericsson, contribuindo para o de-

abpi.empauta.com

Continuagéo: Patentes essenciais como elemento de integragéo do 5G

senvolvimento do portfélio de patentes da Ericsson
e participando de negociacBes técnicas com fa-
bricantes de smartphones / infraestrutura para
patentes essenciais 5G padréo. icaro representou a
Ericsson na padronizacdo 3GPP, projetos de P&D fi-
nanciados pela UE e tem experiéncia de 10 anos em
pesquisa. Em 2019, ele recebeu o prémio de inventor
do ano da Ericsson por sua contribui¢do para o pa-
drdo 5G e continuaaser um inventor ativo para aevo-
lucdo 5G e 6G, tendo no total mais de 1000 patentes
registradas em varios paises.
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A Extensdo da Protecao da Marca para Fins
Publicitarios

A Lei da Propriedade Industrial (Lei n® 9.279/96),
dispbe, entre os seus artigos 122 ao 191, es-
pecificamente sobre as marcas, seus pré-requisitos
para protecdo, os direitos e limitagdes de seu titular,
prazo de vigéncia do registro, modalidades de ex-
tincdo, transferéncia, entre outras previsoes, re-
sidindo no art. 129 a disposigéo acerca dos direitos
do titular sobre a protecdo com exclusividade do uso
da marca devidamente registrada, valida em todo o
territério nacional e vocacionada a impedir que ter-
ceiros usem ou depositem no INP1 marcas idénticas
ou semelhantes, seja no mesmo segmento ou em seg-
mentos afins.

Porém, poucos sdo o0s trabalhos e os precedentes que
utilizam o art. 131 da Lei n® 9.279/96 (Lei da Pro-
priedade Industrial - LP1) como seu objeto ou ponto
de fundamentacéo. Tal dispositivo, no entanto, traz
uma extensdo bastante clara, abrangente e relevante
da exclusividade garantida pelo registro da marca,
pois, conforme sua diccdo, "aprotecdode quetrataes-
ta Lei abrange o uso da marcaem papéis, impressos,
propaganda e documentos relativos a atividade do ti-
tular”. Protecdo essa que, releva destacar, é aquela
previstanoart. 129 daLPI, que confere aotitular aex-
clusividade em seu uso, ou seja, direito de impedir
que terceiros reproduzam ou imitem, sem sua au-
torizacdo, a marca registrada junto ao INPI.

No entanto, depara-se com um sem-numero de casos
em que empresas de um determinado segmento pre-
tendem dar ampla publicidade ao seu negocio e, are-
boque, sua marca (ou uma de suas marcas) registrada.
E, dessa pratica, adotam as empresas, talvez por ex-
cesso de zelo, talvez por falta de informacéo
adequada, a estratégia de depositar pedidos de re-
gistro no INPI para a marca do empreendimento ou
dos produtos em classes de produtos ou servicos re-
lacionadas a publicacdes impressas, midias digitais,
entre outros sem relacéo diretacom o produto ou ser-
vigo por ela identificado.
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Esta estratégia, no entanto, pode revelar alguns pro-
blemas. Primeiro, a marca registrada que se quer ex-
pandir por meio de depdsito de pedidos em
segmentos voltados exclusivamente para comunicar
a marca, ou seja, para o uso da marca com fins pu-
blicitarios, € desnecessaria frente ao art. 131 da LPI,
que ja estende ao registro concedido em qualquer
classe os direitos obtidos para os papeis, impressos e
outros itens que, relacionados a atividade do titular
damarca, estdo aptos a promover o seu uso comercial
e conhecimento do publico.

Como reconhece a escassa doutrina sobre este dis-
positivo, ndo ha duvidas de que "a protecao conferida
as marcas compreende ndo sé o uso do sinal di-
retamente no produto ou servicgo reivindicado, mas
também o uso em outros documentos ou meios de co-
municacao”. Isto quer dizer que, por ser a marca um
fendmeno primeiramente do mundo dos fatos e ha-
bitando no ambiente comercial, desse uso (ou in-
tencdo de uso) resultando efeitos juridicos, ndo ha
COmMO negar que a sua parcela de protecdo quanto aos
elementos publicitarios necessarios a concretizacao
do negocio assinalado pela marca é devida, e seu uso,
neste sentido, é legitimo.

Em segundo lugar, além de desnecessario, amarcare-
gistrada em determinada classe ou segmento, apesar
de exclusiva naquele ramo, pode ja ter sido apro-
priada de forma idéntica ou assemelhada em ramo di-
verso, como o de papelaria ou criagéo de websites,
por exemplo, 0 que possivelmente ensejara um in-
deferimento com base no inciso XIX do art. 124 da
LPI. Obviamente, o examinador da Autarquiando sa-
be se tratar de uma atividade estritamente
relacionada as atividades assinaladas no registro
marcario que reflete o objeto principal daempresa, e
nem deveria.

Entretanto, mesmo incorrendo nesse impasse, ra-
ramente sdo vistas defesas apontando o art. 131 da
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LPI como legitimador de uma extensdo de direitos ja
adquiridos pelo art. 129 damesma Lei, muitas vezes
para uma atividade principal objeto de um registro
muito anterior ao que ensejou o indeferimento na
classe acessoria. Poderia, assim, afirmar que o citado
dispositivo corresponde a uma extensao legitima
dentro do proprio territério da protecdo a marca prin-
cipal, mas funcionando de forma analoga a do art. 6
quinquies A.1 da CUP (o "telle-quelle™), podendo
evidenciar ou servir de argumento ao examinador ou
Magistrado de que se trata de umuso em segmento ti-
picamente publicitario, mas que ndo identifica ser-
vicos ou produtos voltados ao marketing em si,
limitando-se a comunica¢do da marca no segmento
principal de sua titular por aquele veiculo que, coin-
cidentemente, esta inserido na mesma classe do re-
gistro citado como anterior pelo INPI.

Também ha hipoteses em que, ocorrendo um ver-
dadeiro bis in idem dos direitos adquiridos por re-
gistros nessas classes com usos voltados
exclusivamente para a publicidade da marca prin-
cipal, poisoart. 131 daLPI ja daria conta da protecao
nessas atividades publicitarias acessorias, ha-
bitualmente os meios de comunicagdo requeremuma
constante reciclagem da forma como essas marcas
s8o expostas, comunicadas e, assim, podem incorrer
em interrupcGes de uso ou até mesmo sua des-
continuidade, como o de um empreendimento imo-
biliario de luxo que, ciente de que seu publico nao
sera alcancado por meio de panfletos e folders, con-
centra sua promocao exclusivamente em marketing
digital, tornando o registro para os materiais im-
pressos obsoleto e, também, suscetivel de extin¢do
pela caducidade (art. 143 da LPI).

A doutrinado IDS afirma, corroborando ainutilidade
do registro para segmentos que se propdem tao so-
mente apromover amarcaem seu mercado principal,
queoart. 131 daLPI "ndo exaure as hipoteses de pro-
tecdo da marca com relacdo a midia. Ao revés, apos
citar alguns meios especificos, o legislador amplia a
tutela ao uso da marca a quaisquer ‘documentos re-
lativos a atividade do titular™. E por atividade do ti-

abpi.empauta.com

Continuagéo: A Extensdo da Prote¢do da Marca para Fins Publicitarios

tular, leia-se,
obviamente.

aquela assinalada no registro,

Assim, o titular de um registro pode manter sempre
atual o seu veiculo de comunicar a marca sim-
plesmente fazendo o devido e oportuno uso do dis-
positivo legal em comento.Ou seja, ndo harazao para
que uma empresa de eletrodomésticos deposite pe-
dido de registro para a marca que identifica suas
televisdes para, sob a mesma forma e configuracao,
identificar camisas empregadas exclusivamente em
determinada agdo de marketing, anéo ser que, gracas
aum inesperado sucesso, tais camisas angariem boa
aceitacao do publico e possam virar um novo produto
comercializado, desde que cumpra, obviamente,
com o requisito de legitimidade e comprovagéo do
exercicio licito da atividade previsto no art. 128, §1°
da LPI, diretamente ou através de empresas con-
troladas.

Né&o se defende, porém, que marcas voltadas a con-
solidar o que passou adenominar de brand extensions
ndo sejam depositadas no INPI. O fendmeno de
brand extension é uma evolucdo do conceito da mar-
ca, que fazendo parte da estratégia comercial da em-
presa, passa a transportar o valor da marca principal
para diversos outros ramos que componham o "li-
festyle"  dos  usuéarios, amplificando o
aproveitamento da marca pelo consumidor e, a seu
turno, aumentando os lucros e penetracdo da marca
principal dentro do seu préprio publico e ex-
pandindo-o, podendo, eventualmente, exercer um
potencial publicitario para a principal linha de pro-
dutos e/ou servicos identificados pela marca. Esses
usosextensivos devem ser registrados nas classes ati-
nentes para a defesa nesses segmentos, pois, evi-
dentemente, ndo sdo usados como mero veiculo para
amarca principal, mas uma nova linha de produtos e
servicos colocados a disposicdo de seus con-
sumidores habituais.

Nesse contexto, se uma concessionaria ou mon-

tadora de veiculos lanca livretos com os principais
veiculos da sua marca, de forma a promové-los pe-
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rante o publico e informar o consumidor, em tese, pe-
la letra do art. 131 da LPI, seria desnecessario o
depdsito da marca na classe 16, por exemplo, pois
eventual registro para esta naclasse 12 ja cumpriria o
objetivo de estender a publicacdo informativa o di-
reito ou, pelo menos, a legitimidade do uso, afas-
tando questionamentos de terceiros que pudessem
suscitar algum conflito naclasse 16. No entanto, caso
amontadoraobjetivasse lancar publicacédo seriada de
veiculos automotores, com expansdo para um canal
eletrbnico de noticias e criasse uma subdivisdo para a
gestdo desses materiais, incorporando-se ao perfil
comercial daempresa, dai se defende que o depdsito
€ ndo s6 necessario, como também o é o exame de
marcas segundo os critérios de distintividade e dis-
ponibilidade exigidos pelo INPI para o seu de-
ferimento e concessao.

Portanto, hanoart. 131 daLPI uma série de nuances a

principio inobservadas, pois pode legitimar um uso
ou um registro em determinada classe, em caso de
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conflito, bem como servir como extensdo da pro-
tecdo para as mais sofisticadas plataformas, pois a
funcdo publicitaria, como aponta o proprio dis-
positivo, é da alma da marca e 0 seu Uso nesses vei-
culos publicitarios deve ser preservado, tanto de
terceiros desleais que queiram desvirtuar a clientela
datitular do registro, quanto de atos de legitimos ti-
tulares de registros anteriores em classes de seg-
mentos publicitarios afins, pois o citado dispositivo,
sem desconsiderar os direitos do outro titular, atri-
buiria melhor direito e legitimidade da marca
veiculada no material publicitario, desde que, evi-
dentemente, este material ndo se configure uma nova
atividade, autbnoma e comercial, da titular da marca
que assinala a atividade principal da empresa.

Paulo Armando € s6cio da Daniel Advogados
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