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Debate sobre Protecao de Dados Farmacéuticos na
CCT

CIDADES

A Comissao de Ciéncia e Tecnologia (CCT) realiza
nesta quarta-feira (12), as 11h, a terceira audiéncia
para debater a Protecdo Regulatéria...

A Comissédo de Ciéncia e Tecnologia (CCT) realiza
nesta quarta-feira (12), as 11h, a terceira audiéncia
para debater a Protecdo Regulatoria do Dossié de
Testes (PRDT) para produtos farmacéuticos de uso
humano. O protocolo é parte do acordo de Direitos de
Propriedade Intelectual da Organizagdo Mundial
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do Comércio (OMC). O dossié garante a prote¢do aos
dados de testes clinicos de medicamentos ino-
vadores, incentivando a inovagdo na industria far-
macéutica.

em MOMENTO MT

Os textos aqui publicados nao refletem ne-
cessariamente a opinido do Grupo Record.
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Estratégias de protecdo de marcas e de embalagens
de medicamentos

)

Deborah Portilho analisa cases de grandes marcas so-
bre a protecdo de marca adotada, ja que algumas re-
forcam produtos e outros a institucional

Curiosamente, algumas das maiores empresas far-
macéuticas multinacionais, tais como Novartis; Mer-
ck, Sharp & Dohme (MSD); Bristol Myers Squibb
(BMS); GlaxoSmithKline (GSK), entre outras - e
que fabricam grande parte dos medicamentos de re-
feréncia comercializados no Brasil - ndo séo tdo co-
nhecidas pelos brasileiros quanto alguns laboratorios
nacionais, como Medley, EMS, Aché e Cimed.

Muito provavelmente, isso ocorre pelo fato de as
multinacionais  investirem quase que ex-
clusivamente nas marcas dos seus medicamentos, ao
passo que as industrias nacionais investem bem mais
nas suas marcas corporativas e nas respectivas iden-
tidades visuais.

Claramente, essas sdo estratégias de marketing bem
definidas por essas indUstrias, porém o que se indaga
é se tais estratégias estdo condizentes com aprotecédo
marcaria por elas adotada.

Mas, antes de falarmos sobre as formas de protecéo
utilizadas por essas empresas, é necessario men-
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cionar gque existe uma frequente troca de titularidade
das marcas de medicamentos, pois séo elas os ativos
intangiveis mais importantes das empresas do setor.
O interessante € que, geralmente, essa troca ocorre
sem que o consumidor tome conhecimento.

Um exemplo recente é o multivitaminico CEN-
TRUM, cuja marca, que era de titularidade da Wyet-
h/Pfizer, passou a fazer parte do portfolioda GSK em
2021 e, desde julho de 2022, pertence arecém-criada
Haleon. Tudo isso sem que os consumidores ti-
vessem, necessariamente, percebido essas mu-
dancas, mas, talvez, apenas uma ligeira alteracdo na
fonte do logotipo e no simbolo - ambos registrados
como marca -, que fez com que amarca CENTRUM
fosse modernizada, porém sem perder suas ca-
racteristicas distintivas, como pode ser observado a
seguir:

Publicidade

Como se verifica, ndo sdo apenas marcas conhecidas
que sdo objeto de negociagdo, mas portfdlios e uni-
dadesdenegocio inteirasmudam de maos sem que es-
sas trocas sejam percebidas pelos consumidores e/ou
afetem asua confianga no produto. Justamente por is-
S0, ndo € interessante que o0s laborat6rios deem
destague as suas marcas corporativas nas em-
balagens, ja que isso poderia dificultar a venda da
marca de um medicamento se ela estivesse fir-
memente atrelada a marca do fabricante original ou
do mais recente.

Outro tipo de alteracdo que ocorre com certa fre-
quéncia € a troca apenas do fabricante do me-
dicamento, sem que tenha havido troca de
titularidade da marca, ou seja, um medicamento cuja
marca pertence a uma empresa tem seu uso li-
cenciado a outra que ira fabrica-lo e registra-lo pe-
rante a ANVISA. Um exemplo dessa situacdo ocorre
com a marca FLORATIL, que é de titularidade da
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Biocodex e ja foi comercializado no Brasil di-
retamente por ela, pela Merck KGaA (durante al-
gumas décadas) e, ha poucos anos, foi licenciada para
a NATULAB e, algum tempo depois, para a FQM,
sem que o logotipo da marca e/ou a embalagem do
medicamento tivessem sofrido alteracBes sig-
nificativas, como pode ser verificado pelas imagens
das embalagens a seguir reproduzidas:

Mas seja qual for a estratégia financeira adotada pe-
las empresas em relagdo as marcas de seus me-
dicamentos (venda ou licenciamento), ¢é
imprescindivel que atitular registre ndo apenas a for-
ma nominativa da marca, i.e., 0 nome em letras de
forma, mas também seu logotipo. Além dessas duas
formas de registro, é recomendavel que a titular pro-
teja as principais caracteristicas distintivas do layout
da embalagem, registrando-as como marca fi-
gurativaou como marca mista em conjunto com o lo-
gotipo.

Considerando que o registro marcario confere ao ti-
tular, e consequentemente ao licenciante, o uso ex-
clusivo da marca em todo o territério nacional e que
seu uso desautorizado constitui crime previsto nos ar-
tigos 189 e 190 da Lei da Propriedade Industrial n°
9.279/1996 (LPI), aatencdo com o registro damarca,
nas diferentes formas citadas, ¢ um cuidado que deve
ser tomado pelo titular, pois oferece ao licenciado
uma maior seguranca quanto a possibilidade de re-
pressdo a possiveis infragdes relativas as marcas e ao
trade dress das embalagens dos medicamentos por
ele comercializados no Brasil.

Outro aspecto importante sobre a protecéo das em-
balagens dos medicamentos é que, como men-
cionado inicialmente, as inddstrias farmacéuticas
nacionais tém investido bem mais nas suas iden-
tidades visuais corporativas e em suas marcas
institucionais. Dois exemplos excelentes séo o La-
boratorio Aché, com suas embalagens rosa magenta,
e aCimed com sua nova "caixinha amarela", aliada a
uma forte campanha publicitaria para divulgacéo
ndo somente do seu “trade dress", como também da
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marca CIMED.

Apesar de as cores isoladas, in casu, 0 rosado Achée
o amarelo da Cimed, ndo poderem ser registradas co-
mo marca (em vista da proibicédo contidano art. 124,
VIII, da LPI), essas cores, quando combinadas com
algum elemento distintivo daembalagem e/ou um lo-
gotipo, sdo perfeitamente registraveis.

De qualquer modo, 0 uso continuo e inalterado des-
sas cores pelo Aché e pela Cimed possibilita que as
embalagens dos medicamentos dessas empresas se-
jam ndo apenas reconhecidas, mas "percebidas" pe-
los consumidores como sinais marcéarios e
identificadores da origem dos respectivos produtos,
independentemente de registro. Dessa forma, com
base nesse reconhecimento, essas empresas podem
impedir terceiros de usarem embalagens se-
melhantes, por meio de uma acdo de repressdo a con-
corréncia desleal por violagdo de trade dress.

Como visto, ndo existe uma estratégia Gnica que sirva
de modelo para todas as empresas farmacéuticas. Po-
rém, fica claro que as empresas que detém a ti-
tularidade de marcas de medicamentos muito
conhecidas - sejam elas multinacionais ou nacionais
- devem investir na protecdo nao apenas dessas mar-
cas, mas também dos logotipos e dos layouts das res-
pectivas embalagens. Por seu turno, as empresas
nacionais, a exemplo do Aché e da Cimed, podem e
devem apostar, também, nas suas marcas ins-
titucionais, bem como naadocéo de embalagens bas-
tante distintivas e diferenciadas dos padrdes
comumente encontrados no mercado, de modo que,
aos olhos dos consumidores, essas embalagens se
tornem a "marca registrada” da empresa.

*Deborah  Portilno, advogada, mestre em
Propriedade Intelectual e Inovagdo, com MBA em
Marketing. Parecerista na area de Propriedade In-
telectual, especialmente em conflitos judiciais en-
volvendo Trade Dress, Marcas de Medicamentos e
Direito da Moda. Sécia-diretora da D.Portilho Con-
sultoria & Treinamento em Propriedade Intelectual
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Continuagdo: Estratégias de protecdo de marcas e de embalagens de medicamentos

("D.Portilno Academy") e da D.Portilho Sociedade
de Advogados. Presidente da Comisséo de Direito da
Moda da OAB/RJ (CDMD). Membro do Phar-
maceutical Trade Mark Group (PTMG); Membrodo
Conselho Consultivo e de Etica da Associacdo Bra-
sileira dos Agentes da Propriedade Industrial
(ABAPI); membro da Associacdo Brasileira da
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Propriedade Intelectual (ABPI); membro da As-
sociacdo Paulista da Propriedade Intelectual
(ASPI) e membro efetivo do Instituto dos Ad-
vogados Brasileiros (IAB) e de suas Comissoes de
Propriedade Industrial e de Direito Autoral.
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