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Revista ASPI - Editorial

Prezados Associados,
Inicialmente esperamos que todos tenham passado Felizes Festas e tenham 

iniciado o ano de 2021 com muita saúde!
O ano novo chegou renovando as expectativas e esperanças na rápida superação 

da pandemia mundial que vem transformando a realidade de todos. Enquanto já 
vemos, com muita satisfação, o início das campanhas de vacinação e o começo da 
flexibilização das normas de restrição, ao mesmo tempo verificou-se a impossibilidade 
de realizarmos o nosso Congresso anual na forma presencial, ou mesmo híbrida 
como se pretendia.

Dessa forma o nosso XX Congresso Internacional da Propriedade Industrial que 
se realizará nos dias 15, 16 e 17 de Março ocorrerá somente na modalidade virtual. A 
ASPI, através de suas Comissões executiva e científica não vem poupando esforços 
para trazer tecnologia de ponta aliada a um atual e estimulante programa acadêmico. 

Além da contratação de modernas soluções tecnológicas que permitem aos 
participantes total facilidade de acesso e participação no evento, a ASPI logrou 
incrementar o programa incluindo “mesas redondas” que serão oferecidas pelos 
patrocinadores trazendo interessantes debates já no primeiro dia de evento.

Temas como “Inteligência Artificial”; “Protocolo de Madrid”; “Backlog de Patentes” 
e “Lei Geral de Proteção de Dados" fazem parte do programa principal que contará 
também com “happy hour” e incrível apresentação musical.

Espero todos em breve!

Dr. Marcello do Nascimento
Presidente
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A capa da 6ª edição do Bole-
tim ASPI comemorava algo que, 
sobretudo nestes tempos de iso-
lamento, traz especial saudade: 
a realização do sempre agradá-
vel Jantar de Confraternização 
dos Associados, que se deu em 
18 de dezembro de 2002. Com o 
passar do tempo, referida cele-
bração tomou ares mais joviais, 
dando lugar ao alegre “Happy 
Hour ASPI” que, como não pode-
ria deixar de ser, com os esfor-
ços da sempre atuante Diretoria 
Cultural, neste ano foi realizado 
virtualmente.

O boletim também trazia uma 
carta do então presidente, Dr. 
Alberto Camelier, ao recém-em-
possado Ministro do Desenvolvi-
mento, Sr. Luiz Fernando Furlan, 
evocando a importância do INPI 
e denunciando as mazelas que 

David Fernando Rodrigues
david.rodrigues@montaury.com.br

acometem a autarquia, sendo 
interessante observar que mui-
tas delas perduram até os dias 
de hoje.

Anunciava-se também ampla 
agenda de eventos, com almo-
ço-palestra, palestras, seminá-
rio, cursos e o início do 22º GEPI 
- Grupo de Estudo de Proprie-
dade Intelectual, cujo tema de 
discussão foi Desenho Industrial 
e contou com a coordenação 
do saudoso Dr. Lucas Gaiarsa. 
Também foram apresentadas as 
conclusões do GEPI anterior, 
onde se discutiu os aspectos po-
lêmicos dos contratos de enco-
menda de obra intelectual, licen-
ça e cessão de direitos autorais, 
que contou com os esforços da 
Dra. Ivana Có Crivelli na coorde-
nação geral.

Para além de uma série de 
outras discussões, merece par-
ticular destaque a notícia veicu-
lada a respeito da concessão da 
1ª Indicação Geográfica brasilei-
ra pelo INPI, para os vinhos da 
região do “Vale dos Vinhedos”.

Dentre doutrinas, jurispru-
dência e outras interessantes 
discussões, encerrava-se aque-
la edição com formidável artigo 
expondo os benefícios e prejuí-
zos daquilo que anos depois vi-
ria a compor nossa realidade, a 
implementação do Protocolo de 
Madri.

Como sempre, relembramos 
que todas as edições do Bole-
tim ASPI estão disponíveis para 
consulta na biblioteca da Asso-
ciação.

Rio de Janeiro-RJ
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Centro 20011 901
Tel.: +55 (21) 2531-1799
Fax: +55 (21) 2531-1550
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Cerqueira Cesar 01418 000
Tel.: +55 (11) 3263-0087
Fax: +55 (11) 3263-0620

Porto Alegre-RS
Av. Nilo Peçanha 1221 Sl. 1303
Bela Vista 91330 000
Tel.: +55 (51) 3377-9980
Fax: +55 (51) 3377-9974
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O desenvolvimento de no-
vos modelos de negócios e 
tecnologias cada vez mais 
presentes nas atividades 
quotidianas, impõe desafios 
à compreensão de um novo 
formato de sociedade e, con-
sequentemente, ao desen-
volvimento das atividades 
econômicas e da tutela jurídi-
ca dos bens imateriais. Cria-
ções intelectuais, utilizadas 
como ferramentas de opera-
cionalização dessas novas 
tecnologias, especialmente 
aquelas que se voltam à ex-
ploração de Big Data e Inter-
net of Things (IoT), como as 
bases de dados, são acom-
panhadas de questionamen-
tos quanto à exclusividade, o 
que inevitavelmente faz com 
que se adentre na discussão 
quanto à efetividade da pro-
teção conferida pela proprie-
dade intelectual.

As constantes discussões 
sobre proteção de dados 
pessoais, tanto em relação à 

LGPD, quanto em relação ao 
GDPR, evidenciam imposição 
de limites à construção e ex-
ploração de bases de dados. 
Tais limites são visualizados 
tanto nos príncipios estabe-
lecidos para o tratamento 
de dados pessoais, quanto 
na necessária existência de 
base legal para o desenvol-
vimento dessas atividades. 
O tratamento em alta veloci-
dade de um grande volume 
e variedade de dados, via-
bilizado por tecnologias que 
permitem a exploração de 
Big Data e de um cenário de 
IoT, é capaz de resultar na 
construção de valiosas bases 
de dados, desde que reflitam 
informações verídicas e que 
tal atividade possa ser vali-
dada pelo Direito. 

Embora ainda existam 
aqueles que defendam um 
interessante sistema de pro-
priedade privada sobre da-
dos pessoais, especialmente 
nos EUA, ao menos no Brasil 

e nos países da União Euro-
peia, o questionamento quan-
to à titularidade dos dados 
pessoais foi ultrapassada, 
ou seja, os dados pertencem 
ao  indivíduo a quem se re-
ferem. Entretanto, em um ce-
nário no qual dados são com-
preendidos e utilizados como 
matéria-prima para o desen-
volvimento de determinados 
modelos de negócios, bases 
de dados, especialmente as 
eletrônicas, representam um 
dos mais relevantes e valio-
sos ativos das empresas. 

Bases de dados podem ser 
definidas como um conjunto 
lógico e ordenado de dados, 
do qual é possível extrair al-
gum significado por meio da 
atuação de profissionais e 
instrumentos desenvolvidos 
para explorá-las. As bases 
de dados viabilizam a rápida 
consulta e a manipulação dos 
dados, tanto de forma manual, 
quanto por meio de softwares 
e algoritmos, fazendo com 

TUTELA JURÍDICA DAS BASES DE DADOS:
MAIS UM DESAFIO AO SISTEMA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL?

Revista ASPI - Coluna Internacional

Direito & Tecnologia

Vinícius Cervantes
viniciuscervantes@hotmail.com
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que a obtenção de resultados 
e informações relevantes ao 
desenvolvimento de ativida-
des econômicas ocorra de 
maneira mais eficaz. 

No Brasil, a proteção das 
bases de dados encontra su-
porte jurídico na Lei 9.610/98, 
que em seu artigo 7º, inciso 
XIII expressamente as inclui 
no rol exemplificativo das de-
nominadas “criações do es-
pírito” protegidas pelo direito 
autoral. Tal proteção consiste, 
no entanto, na maneira de se 
organizar os dados, não atin-
gindo os dados em si. Logo, 
o fato de haver tal proteção 
para as bases de dados, não 
significa que os elementos 
constantes em sua estrutura 
serão, da mesma forma, atin-
gidos pela tutela do direito 
autoral. Mais do que isso, a 
proteção pelo direito autoral 
exige a presença dos requi-
sitos autoria e originalidade, 
o que torna a questão de-
masiadamente complexa em 
uma análise prática. 

Nos países da Comunidade 
Europeia, no entanto, a ques-
tão foi solucionada mediante 
a instituição de um direito sui 
generis sobre base de dados, 
por meio da Diretiva 96/9/CE 
de 11 de março de 1996. Tra-
ta-se de um direito especial 
do fabricante da base de da-
dos, ou seja, aquele que to-
mou a iniciativa e assumiu o 
risco do investimento em sua 
construção, para “probir a ex-

tração e/ou a reutilização da 
totalidade ou de uma parte 
substancial, avaliada qualita-
tiva ou quantitativamente, do 
conteúdo desta”1, nas oca-
siões em que “a obtenção, 
verificação ou apresentação 
desse conteúdo representem 
um investimento substancial 
do ponto de vista qualitati-
vo ou quantitativo”2. Propor-
ciona, assim, uma proteção 
jurídica relevante às bases 
de dados cuja estrutura de 
organização dos dados ou 
outros elementos sejam ba-
nais, por meio de um direito 
sui generis, que incide sobre 
o conteúdo da base, ao ins-
tituir o poder de o fabricante 
de impedir a extração e/ou a 
reutilização da totalidade ou 
de uma parte substancial da 
base de dados. 

Tal direito sui generis tem 
como objetivo a proteção do 
investimento, mas proporcio-
na também proteção às ba-
ses de dados não criativas, 
solucionando um dos pro-
blemas enfrentados quando 
se trata de direito autoral, ou 
seja, a ausência de origina-
lidade. Em um momento em 
que se intensificam as dis-
cussões em torno da prote-
ção de dados pessoais, da 
necessidade de investimen-
tos para conformidade com 
normas jurídicas, do acele-
rado avanço tecnológico, da 
capacidade cada vez maior 
de armazenamento de dados 
e de alterações nos modelos 

de negócios também no Bra-
sil, as possíveis alterações 
no sistema de proteção das 
bases de dados não devem 
ser descartadas. 

O que se questiona é se 
será possível encontrar na 
propriedade intelectual um 
mecanismo satisfatório para 
lidar com essa nova reali-
dade. Ou então, se haverá 
a necessidade de criação 
de um novo e específico di-
reito, que vise a proteção 
do investimento econômico 
e do emprego de esforços 
na construção das bases de 
dados, similar ao que existe 
nos países da Comunidade 
Europeia. Ou ainda, se tratar 
bases de dados pelo viés da 
propriedade industrial e não 
por meio do direito autoral é 
um caminho a ser seguido, 
capaz de assegurar a lealda-
de competitiva e a compen-
sação de investimentos reali-
zados. Por ora, cada situação 
exige uma análise específica 
para identificação da melhor 
e mais apropriada alternati-
va, não se devendo descartar 
nem mesmo os mecanismos 
tecnológicos e de segurança 
da informação para efetiva 
proteção das bases de da-
dos.

Revista ASPI - Direito e Tecnologia

1  Conforme previsto no artigo 7º da Diretiva 
96/9/CE.
2 Conforme previsto no artigo 7º da Diretiva 
96/9/CE.

David do Nascimento Advogados Associados
Av. Paulista, 1294 • 16º andar • 01310 915 • São Paulo • SP • Brasil
Tel.: +55 11 3372 3766 • Fax.: + 55 11 3372 3767 / 68 / 69
mail@dnlegal.com.br • www.dnlegal.com.br
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Enquanto Isso...

...Em Barcelona, Espa-
nha. Grafite, arte urbana, ma-
nifestação e direito autoral. O 
tema da “hora” na localidade. 
No começo do mês de feve-
reiro de 21, o artista espanhol 
“Roc Blackblock” compôs, 
nas paredes da famosa Pla-
ça de les Tres Xemeneias, 
obra que combinava o rosto 
do monarca espanhol com 
diversas frases de apoio ao 
músico local, Hasél, que havia 
sido condenado por glorificar 
o terrorismo e maldizer a mo-
narquia. A obra, que teve au-
torização municipal para ser 
expressa em praça pública, 
foi completamente apagada 
no dia seguinte à sua finaliza-
ção. Desculpas daqui e expli-
cações dali. Fato é que a obra 
foi deletada, ao ter toda a sua 
extensão coberta por tinta só-
lida. O país, então, se dividiu. 
Aqueles que apoiaram o ato 
da Prefeitura acreditavam que 
a manobra tinha absoluta coe-
rência, já que promoveria bal-
búrdia ou mesmo insurreição. 
Na defesa do artista, interes-
santemente, se destacou a 
comunidade da propriedade 
intelectual. Menos pela defe-
sa da qualidade ou bom gosto 
da pintura, mais pelo fato de 

que, independentemente de 
gosto pessoal, arte é passível 
de proteção, assim como ou-
torga ao seu criador direitos 
e prerrogativas de defesa da 
integridade da obra. Haveria, 
questiona esse grupo, viola-
ção maior à obra artística do 
que a sua deleção? O tema 
segue para as cortes, com 
pedidos de indenização daqui 
e demandas de explicações 
dali. A legislação autoral não 
estabelece limites ou parâ-
metros para delimitação de 
gostos ou desgostos. Assim, 
não parece fantasioso o pleito 
daqueles que entendem que 
“Roc” teria, sim, direito à repa-
ração moral pela violação da 
sua criação. Ao mesmo tem-
po, o Judiciário já se manifes-
tou, por vezes, sobre certos 
aspectos que enquadrariam a 
definição de obra passível de 
proteção e, ao mesmo tempo, 
a contextualização de dano 
moral e sua extensão. A ver, 
como diriam os catalães.

...Em São Petersburgo, 
Rússia. Em tempos de pan-
demia, foquemos em arte. 
Assim, esse articulista enten-
deu curioso o caso ocorrido 
naquela belíssima cidade. 
Reside a discussão na pos-
sibilidade de obras, situadas 
em logradouros públicos, ser 
reproduzida pictoricamente 
e, ainda, ter o fruto subse-
quente objetivo comercial. O 
leitor ou leitora poderá, ime-
diatamente, trazer a questão 

para o Brasil, alegando que, 
por aqui, o tema é pacificado, 
haja vista determinações cla-
ras da nossa LDA. Pois bem, 
como tudo por aqui, depende. 
Vale a pesquisa sobre o caso 
interessantíssimo da magní-
fica obra do Cristo Redentor. 
Voltando à Rússia, o caso foi 
assim desenvolvido. Escultor, 
escolhido via sorteio cultural, 
desenvolveu obra que retrata-
ria heróis locais. Anos depois, 
guia turístico, à venda em 
muitos locais, continha repro-
duções, via fotografia, da tal 
escultura. Em tal momento, os 
direitos de exploração econô-
mica da obra já estavam sob 
gestão de empresa específi-
ca, que acionou a editora do 
tal guia turístico. A discussão 
tomou rumos interessantes, 
quando focou na análise do 
tal sorteio. Teria o autor, de 
fato, cedido e transferido a ti-
tularidade da sua obra à auto-
ridade pública? Na prática, a 
Suprema Corte daquele país 
entendeu que, não, o contra-
to não seria claro o suficiente 
sobre a cessão definitiva dos 
direitos, pelo autor à autorida-
de. Assim, a obra, ainda que 
em praça pública, seguiria 
com seus direitos econômi-
cos reservados ao autor ou 
aqueles que assim fizessem 
a sua gestão. A Suprema Cor-
te russa identificou dezenas 
de equívocos processuais e, 
então, determinou que o caso 
volte à primeira instância para 
nova e detida análise. Fica o 

Luiza Prado 
luiza.prado@slaw.com.br 
Benny Spiewak 
benny.spiewak@splaw.com.br 
Lorena Garrido 
lorena.garrido@splaw.com.br



alerta para aqueles projetos 
desenvolvidos sob comissão 
ou contratação específica. 
Quanto mais específico, me-
lhor. Caso contrário, perdoem 
pelo trocadilho, a coisa fica 
russa.

...Em Genebra, Suíça. E 
segue quente o debate sobre 
patentes, vacinação e CO-
VID-19. Em outubro de 2020, 
Índia e África do Sul apresen-
taram, no âmbito de reunião 
do conselho do TRIPS junto à 
OMC, proposta de suspensão 
temporária de direitos patentá-
rios associados às invenções 
vacinais. Em resumo, a pa-
tente de vacinas associadas à 
COVID teriam efeito limitado 
ou suspenso. Foi nessa reu-
nião que ocorreu a tal contro-
versa “mudança de postura” 
brasileira, que se juntou aos 
opositores da medida. Nova-
mente na mesa, alguns me-
ses depois, o Brasil preferiu a 
abstenção. Na prática, a mo-
ção não teve sucesso, já que 
consenso é mandatória para 
tomada de decisão no âmbito 
da OMC. Novamente, o siste-
ma patentário é acusado de 
atrasar ou impedir o acesso 
à saúde. Especificamente no 
caso das vacinas da COVID, 
este articulista ousa discordar 
dessa narrativa da mesma 
forma que não aceitaria a mis-
são de preparar, no seu escri-
tório comercial, receita de pão 
com molho secreto. Não se 
trata apenas de ter o direito de 
fazer algo, mas, sim, de saber 
como fazer e ter as ferramen-
tas para fazê-lo. Peguemos 
os exemplos das vacinas de 
uso autorizado no Brasil. Em 

ambos os casos ocorrerão a 
transferência de tecnologia 
associada a métodos produti-
vos e demais conhecimentos. 
Ou seja, não bastaria ter o di-
reito de fazer. É preciso saber 
como fazer. O pleito indiano 
não é recente. O país é polo 
tradicional da indústria farma-
cêutica e é interesse nacional 
que processos e produtos 
patenteados possam ser ou 
suspensos ou inabilitados. 
Fato é que, neste momento, a 
patente não é obstáculo à va-
cinação. Com efeito, são obs-
táculos os enormes desafios 
impostos pelo vírus à cadeia 
produtiva, à disponibilidade 
de insumos farmacêuticos e, 
especialmente, à organização 
dos Estados. Patente parece 
ser vítima da COVID-19. Não 
seu algoz.

...Nova Iorque, EUA. Rou-
pa suja se lava nas cortes. 
Pelo menos nesse caso inte-
ressante, envolvendo os her-
deiros do brilhante Jimi Hen-
drix. Irmão, Leon, e sobrinha, 
Tina, do guitarrista seguem 
em disputa interminável com 
uma meia irmã, que herdou 
do pai do artista, duas empre-
sas, com foco na gestão do 
nome, música e legado artís-
tico. Em 2017, a empresa Al 
Hendrix, pai de Jimi, proces-
sou Leon, irmão do artista. 
Leon foi acusado (e conde-
nado) pelo uso indevido do 
nome Hendrix como sinal dis-
tintivo de produtos diversos, 
incluindo itens alimentícios e 
de bebida. Agora, em janeiro 
de 2021, a discussão tomou 
novo rumo. A sucessora de Al 
Hendrix, Janie, buscou a corte 

nova-iorquina para forçar a in-
terrupção no uso, por Leon e 
sua filha, do sobrenome Hen-
drix na identificação da Hen-
drix Music Academy. Em que 
pese a alegação de que a es-
cola de música operava sem 
finalidade lucrativa, a autora 
da ação indicou que a recei-
ta irregular resultaria da ven-
da de diversos itens de mer-
chandising da escola, como 
camisetas, livros educativos e 
adesivos. A corte estadual de 
Nova Iorque concordou com 
a autora, ao entender que a 
prática, sim, violaria decisão 
anterior (aquela, de 2017), 
que proibiria o emprego da 
expressão Hendrix para de-
senvolvimento de atividades 
comerciais. Na sua defesa, 
Tina alega que ela não usa-
va a expressão Hendrix como 
referência ao seu falecido tio, 
mas, sim, como direito social 
que lhe caberia, já que esse 
é o seu sobrenome. Caso 
interessante, especialmente 
quando mistura marca co-
mercial e patronímico. Temos 
decisões interessantes sobre 
o caso aqui no Brasil, que 
valem a avaliação por você, 
leitor interessado na matéria. 
Na decisão estadual norte-
-americana, foi destacado o 
fato de os réus empregarem 
seus sobrenomes para de-
signar atividade que, nítida e 
indelevelmente, associariam 
ao legal de Jimi. Resta a dú-
vida. Se eles tivessem aberto 
uma mecânica, poderiam ter 
mantido o nome? Na dúvida, 
busquemos não brigar com 
familiares.

Revista ASPI - Enquanto isso...
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A contratação de usuários 
das redes sociais para atua-
ção em ações publicitárias, 
através da criação de con-
teúdo, compartilhamento de 
experiências ou informações, 
dentre outros formatos de 
aparição, em benefício da di-
vulgação e promoção de pro-
dutos e serviços nesse am-
biente, ganhou relevância nos 
últimos anos e, com o intuito 
de reforçar a responsabilidade 
decorrente de tal participação, 
o Conselho Nacional de Autor-
regulamentação Publicitária – 
CONAR reuniu especialistas, 
representantes da Associação 
Brasileira dos Anunciantes - 
ABA, Associação Brasileira 
das Agências de Publicidade 
- ABAP, Associação Brasilei-
ra das Emissoras de Rádio e 
Televisão - ABERT, Interacti-

ve Advertising Bureau Brasil - 
IAB, Conselho de Ética e Cor-
po Técnico do órgão, por meio 
de um Grupo de Estudos, para 
a criação de orientações com-
plementares ao Código de Éti-
ca para a aplicação de suas 
regras em conteúdo dessa na-
tureza.

Foi nesse embalo que o Guia 
de Publicidade por Influencia-
dores Digitais foi publicado1 no 
mês de dezembro de 2020.

Inspirado por diretrizes das 
melhores práticas adotadas 
em nível internacional, o re-
ferido documento, dentre ou-
tros aspectos, define o que é 
considerado Publicidade por 
Influenciadores e reitera, de 
maneira mais particularizada, 
os cuidados jurídicos e éticos 
a serem observados para esse 
fim.

Com esse propósito, a re-
dação do manual, logo em 

seu início, expõe os elemen-
tos cumulativos, que, em ge-
ral, são necessários para a 
configuração da mensagem 
publicitária realizada pelos In-
fluenciadores Digitais, assim 
considerada aquela emitida 
por terceiro destinada a esti-
mular o consumo de bens e/ou 
serviços realizada a partir da 
contratação pelo Anunciante 
e/ou Agência, quais sejam:

i) a divulgação de produto, 
serviço, causa ou outro sinal a 
eles associado;

ii) a compensação ou relação 
comercial, ainda que não fi-
nanceira, com Anunciante e/
ou Agência; e

iii) a ingerência por parte do 
Anunciante e/ou Agência so-
bre o conteúdo da mensagem 
(controle editorial na posta-
gem do Influenciador). 

Uma vez formado o caráter 
publicitário da comunicação, 

GUIA DE PUBLICIDADE
POR INFLUENCIADORES DIGITAIS 

Entreternimento no 
Cenário Jurídico

1 CONAR. Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais. Disponível em www.conar.org.br, acesso em 21 jan. 2021.
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sua natureza deve ser cla-
ramente revelada, conforme 
preceitua o Código Nacional 
de Defesa do Consumidor2 e o 
Código de Ética da Entidade3, 
resguardando-se a transpa-
rência e a veracidade da ori-
gem da relação.

Assim, o Guia apresenta di-
retrizes para se fazer cumprir 
as normas da Entidade já exis-
tentes, especialmente no que 
se refere à menção adequada 
da identificação publicitária de 
forma a assegurar a facilidade 
de sua compreensão nas re-
des sociais.

Nesse passo, preservada a 
liberdade criativa, a recomen-
dação é de que a informa-
ção conste de maneira clara. 
Quando não estiver evidente 
no contexto, é necessária sua 
menção explícita. No intuito de 
facilitar a aplicação do estabe-
lecido, anexo ao Guia, o CO-
NAR propõe uma Tabela Prá-
tica em que apresenta relação 
de termos considerados apro-
priados para essa referência. 
Na hipótese de avaliação de 
conformidade do conteúdo pu-
blicado, levar-se-á em conta o 
público-alvo de tal mensagem 

de maneira a confirmar se a 
forma utilizada atende a esse 
princípio de comunicação.

Nota-se que, diante da im-
portância que essa informação 
representa, algumas platafor-
mas disponibilizam ferramen-
tas para cumprir essa finali-
dade. Dessa maneira, quando 
disponíveis, recomenda-se 
que essas sejam utilizadas. 
Alternativamente, os termos 
indicados na Tabela Prática 
devem ser inseridos de forma 
ostensiva e destacada, em 
qualquer elemento da posta-
gem, inclusive legenda, desde 
que seja visível de plano.

Sobre esse aspecto, a 
cautela deve ser aprimorada 
quando a mensagem desse 
teor é destinada a crianças 
e adolescentes, devendo ser 
perceptível e destacada a dis-
tinção da publicidade em rela-
ção aos demais conteúdos ge-
rados pelo influenciador.

 Reitera-se, através do Guia, 
a importância da observância 
das normas do Código de Au-
torregulamentação Publicitária 
para a construção do conteú-
do contratado, quando confi-

gurado o caráter publicitário 
nos termos acima citados, 
orientando o Anunciante e/ou 
Agência a adotar as melhores 
práticas e empregar esforços 
para direcionar os influencia-
dores, enquanto criadores de 
conteúdo, para essa obser-
vância.

Por fim, diante da flexibilida-
de de manifestações e formas 
de expressão nas redes que 
não necessariamente se ca-
racterizam como publicidade, 
o CONAR se preocupou em 
diferenciá-las, discorrendo so-
bre suas peculiaridades. Além 
da publicidade propriamente 
dita, “mensagens ativadas” 
(“recebidos e brindes”) tam-
bém foram objeto de aborda-
gem quanto à definição pelo 
órgão. Em todos os casos, a 
preocupação do CONAR é 
tornar evidentes as recomen-
dações adequadas para cada 
situação, reforçando o com-
promisso de criação de con-
teúdo com atenção, por meio 
de boas práticas, e ações de 
conscientização para a sua 
realização. 

Revista ASPI - Entreternimento no Cenário Jurídico

2 BRASIL, Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a 
identifique como tal.
3 CONAR. Código Nacional de Autorregulamentação Publicitária (1978). Artigo 28.O anúncio deve ser claramente distinguido como tal, seja qual for a sua 
forma ou meio de veiculação.

0

5

25

75

95

100

Anuncio ASPI

quinta-feira, 8 de novembro de 2018 14:14:25



12

Três dos objetivos tra-
çados pela Constituição 
Federal são os seguintes: 
a) garantir o desenvolvi-
mento nacional; b) erradi-
car a pobreza e c) reduzir 
as desigualdades sociais e 
regionais (art. 3º, II e III). 

Um dos fatores que po-
dem levar ao desenvolvi-
mento nacional (reduzin-
do, por consequência, as 
desigualdades sociais) é 
o aumento dos índices de 
pesquisa, desenvolvimen-
to e inovação (P, D&I). 

Embora o Brasil seja um 
país excepcional em for-
mação de doutores (cerca 
de sete mil ao ano), que, 
por consequência produ-
zem um número bastan-
te razoável de produções 
científicas, esta imensa 
produção científica não 
tem chegado ao setor pro-
dutivo, ou seja, não tem 
se transformado em ino-
vação, o que leva o país 

a permanecer no bloco de 
países que possuem um 
Sistema Nacional de Ino-
vação (SNI) defasado. 

São diversos os fatores 
que podem levar o setor 
produtivo a aumentar sua 
busca pela inovação (con-
corrência, oportunidade 
de ingressos em outros 
mercados, diminuição de 
custos e retorno de inves-
timentos), enquanto outros 
fatores podem afastar o 
empresário desta busca 
(custos elevados de en-
trada, pouca demanda, 
carência de mão-de-obra 
qualificada, burocracia 
exacerbada, falta de in-
centivos governamentais e 
dificuldade para proteger a 
propriedade industrial re-
sultante). 

Uma medida que foi 
observada nos diversos 
países que atingiram ní-
veis consideráveis de re-
sultados em inovação, foi 

enxergar a sua própria 
vocação, para que conse-
guissem ser certeiros em 
investimento, visando o 
retorno no período progra-
mado. 

A biodiversidade brasi-
leira pode e deve ser con-
siderada relevante neste 
contexto e contribuir so-
bremaneira para a inova-
ção do Brasil, prova disso 
é que país abriga a maior 
biodiversidade do planeta 
(20% do número total de 
espécies da Terra), o que 
o eleva ao posto de princi-
pal nação entre os 17 paí-
ses megadiversos (ou de 
maior biodiversidade)1.

Além da legislação vol-
tada para incentivar a ino-
vação (Lei 10.974/04) o 
Brasil possui legislação 
interna regulando a explo-
ração de sua biodiversida-

Luiz Ricardo Marinello
luiz.marinello@marinello.adv.br 
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de nativa, bem como de-
finindo mecanismos para 
repartição de benefícios, 
seja pelo acesso ao patri-
mônio genético (pesquisa 
e desenvolvimento) como 
acesso ao conhecimen-
to tradicional associado. 
O marco legal que dispõe 
sobre recursos genéticos 
é a Lei 13.123/15 somada 
ao Decreto 8.772/16.

Referido marco legal 
está prestes a receber 
uma nova legislação que, 
necessariamente, deverá 
harmonizar-se com as leis 
já em vigor, uma vez que o 
Congresso Nacional apro-
vou em 12 de agosto de 
2020 o Decreto Legislativo 
136/20, que ratifica o Pro-
tocolo de Nagoia no Brasil, 
restando agora apenas a 
sanção presidencial. 

Com a sanção presiden-
cial, o Protocolo passará a 
ter pleno vigor no Brasil 90 
(noventa) dias após a data 
em que o Governo forma-
lizar seu instrumento de 
ratificação junto ao Secre-
tariado da ONU.

Trata-se, resumidamen-
te, de um tratado interna-

cional que decorre da Con-
venção sobre Diversidade 
Biológica (CDB)2 e procura 
implementar um dos prin-
cipais objetivos da CDB, 
que é a repartição de be-
nefícios, ou seja, a repar-
tição justa e equitativa dos 
benefícios decorrentes da 
utilização de recursos ge-
néticos pelos países usuá-
rios (que acessaram re-
cursos genéticos) com os 
países provedores (países 
de origem destes recur-
sos), ou seja, é um instru-
mento que permite que os 
países provedores disci-
plinem a forma que outros 
países/usuários tenham 
conhecimento e obedeçam 
às suas regras de acesso 
e repartição de benefícios.

Com o Protocolo efetiva-
mente ratificado, o Brasil 
adere aos direitos e obri-
gações previstas no ins-
trumento, passando a res-
peitar as regras locais de 
cada um dos países signa-
tários e, como contraparti-
da, fará com que os signa-
tários obedeçam às regras 
definidas na legislação na-
cional.

Alguns aspectos trazidos 

pelo Protocolo são estra-
tégicos para a discussão 
voltada para o acesso aos 
recursos genéticos pelos 
países membros, como 
por exemplo: 

a) Incentivo a dissemi-
nação da questão en-
volvendo Repartição de 
Benefícios entre os paí-
ses signatários;

b) Busca de equilibro 
(equidade e justiça) na 
negociação de termos 
(acordos) entre prove-
dores e usuários, além 
de incentivar soluções 
inovadoras aos países 
que se encontram em 
situação transfronteiri-
ça ou para os quais não 
é possível conceder ou 
obter consentimento 
prévio.

c) Importância dos re-
cursos genéticos para 
a segurança alimentar 
e a natureza especial 
da biodiversidade agrí-
cola; 

d) Diretrizes sobre con-
sentimento prévio para 

Revista ASPI - Direito e Inovação

1  A interpretação do Protocolo far-se-á com uma 
leitura harmônica entre este e a CDB, vez que a 
Convenção é que define os conceitos e obrigações 
necessárias para a compreensão do Protocolo.

Franchising Buscas no Brasil e Exterior 
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comunidades tradicio-
nais e previsão da pos-
sibilidade de que a re-
partição de benefícios 
possa ser feita de forma 
monetária ou não mo-
netária, em linha com a 
legislação brasileira.

e) Encorajamento para 
que as Partes criem 
condições para promo-
ver pesquisa que con-
tribua para a conserva-
ção e uso sustentável 
da diversidade biológi-
ca, particularmente nos 
países em desenvolvi-
mento, incluindo me-
didas simplificadas de 
acesso para finalidades 
de pesquisa não-co-
mercial, além de dar a 
devida atenção a casos 
de emergências exis-
tentes ou iminentes que 
ameacem ou causem 
danos à saúde huma-
na, animal e vegetal, 
conforme determinado 
nacionalmente ou inter-
nacionalmente.

f) Define que cada Par-
te designará um pon-
to focal nacional para 
acesso e repartição 
de benefícios; uma ou 
mais autoridades nacio-
nais competentes para 
acesso e repartição 

de benefícios e, um ou 
mais pontos de contro-
le (checkpoints) para os 
fins de monitorar e in-
tensificar a transparên-
cia relativa à utilização 
de recursos genéticos.

Por muito tempo se dis-
cutiu se seria vantajoso 
para o Brasil aderir as re-
gras do Protocolo, o que 
justifica a demora exces-
siva entre a assinatura do 
Protocolo, que ocorreu em 
2011 e a aprovação pelo 
Congresso que ocorreu no 
ano de 2020.

O cuidado excessivo 
quanto a análise das van-
tagens da ratificação é jus-
tificável, notadamente por-
que o Tratado define que 
os países signatários po-
dem se retirar a qualquer 
momento, mas tão somen-
te dois anos após a sua 
aderência. Além do que, 
os efeitos da retirada ocor-
rerão apenas um ano após 
a data do recebimento da 
comunicação de retirada 
pela secretaria. Assim, o 
país poderá se desvincu-
lar, mas permanecerá atre-
lado aos seus efeitos por, 
no mínimo, 03 (três) anos 

após a sua ratificação3.

O principal questiona-
mento sobre os riscos da 
adesão é que o Brasil pos-
sa vir a ser obrigado a re-
partir benefícios com os 
países provedores, pelo 
uso de biodiversidade es-
trangeira, que, como é 
notório, responde por boa 
parte de sua balança co-
mercial.

É estratégico que o país 
faça um exercício inicial de 
averiguar quais são as ma-
térias-primas relevantes 
para a sua indústria, seu 
centro de origem e as con-
dições para acessar estas 
matérias-primas, frente 
ao que disciplinam cada 
um dos países através de 
suas leis locais. Por outro 
lado, é certo que haverá 
uma lição de casa no âm-
bito regulatório, no sentido 
de que o Brasil estabeleça 
os requisitos necessários 
(alterando sua legislação, 
se necessário for) para 
que fique em linha com o 
que define o Protocolo de 
Nagoia.

Revista ASPI - Direito e Inovação

3 Protocolo de Nagoia – Art. 35
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Em tempos em que vive-
mos cercados pelo alto nível 
de tecnologia nos mais distin-
tos campos da atividade hu-
mana, era inimaginável supor 
– ao menos para grande par-
te da população – que no ano 

de 2020 um vírus seria capaz 
de parar o planeta. 

No entanto, o alto índice de 
contaminação e a velocidade 
de propagação da Covid-19 
fizeram com que Governos 
ao redor do mundo impuse-
ram uma série de medidas 
visando restringir a circulação 
de pessoas, na expectativa 
de retardar o processo de 
contágio da doença e buscar 

assegurar a capacidade de 
acolhimento dos sistemas de 
saúde.

O fechamento de cinemas, 
teatros, museus, bibliotecas, 

Artigos

A PANDEMIA DAS LIVES
 E OS IMPACTOS NO SETOR AUDIOVISUAL 
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e LEGAL MARKETING & ADVERTISING do 
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2 Advogada coordenadora das áreas LEGAL 
MARKETING & ADVERTISING e PROPRIE-
DADE INTELECTUAL do IWRCF e também 
atua CONTRATOS. 
3 Advogado das áreas de CONTRATOS, LEGAL 
MARKETING & ADVERTISING e PROPRIE-
DADE INTELECTUAL do IWRCF.
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casas de show e muitos ou-
tros estabelecimentos, resul-
tou em uma incessante bus-
ca por formas alternativas de 
consumo de entretenimento, 
abrindo portas para a expan-
são de formatos até então ti-
midamente explorados.

Neste cenário, as lives, as-
sim comumente denomina-
das as transmissões ao vivo 
feitas via internet, ganharam 
papel de destaque neste 
‘novo normal’, especialmente 
no universo musical, no qual 
diversos artistas passaram 
a se valer da internet para 
manter as suas atividades e o 
contato com os fãs.

A enorme aceitação e po-
pularização das lives, poten-
cializada pelo momento de 
isolamento social, reacendeu 
um complexo debate sobre 
o enquadramento regulatório 
de algumas novas tecnolo-
gias, em especial deste tipo 
de formato de transmissão de 
conteúdo.

Dentre as atuais formas 

de veiculação de conteúdo 
ao vivo pela internet, as mais 
usuais são os serviços OTT 
(Over The Top). Na definição 
adotada pela União Interna-
cional de Telecomunicações 
(UIT), os serviços OTT são 
aqueles prestados via aplica-
ções acessadas ou entregues 
na rede pública que podem 
substituir, de forma direta ou 
funcional, os serviços de te-
lecomunicações tradicionais, 
ou seja, que competem di-
retamente com os serviços 
tradicionais de telecomunica-
ção4.  

Muito embora este tipo de 
tecnologia seja usualmen-
te associado às aplicações 
de distribuição de conteú-
do audiovisual, como o Net-
flix, Prime Video, YouTube 
e semelhantes, outros ser-
viços conhecidos do públi-
co também se enquadram 
nesta definição, como é o 
caso do WhatsApp, Zoom 
e Skype, por exemplo.  
 
 

*Exemplos de provedores de serviços 
OTT5

No tocante às transmissões 
de vídeo, destaca-se que tan-
to o video on demand (VOD) 
ou vídeo sob demanda, for-
mato em que é ofertado con-
teúdo gravado, facultando-
-se ao usuário selecionar, a 
qualquer momento, o vídeo 
que deseja assistir, quanto as 
lives (transmissões ao vivo), 
ou seja, a veiculação em tem-
po real, de forma linear, sem a 
ingerência do espectador, po-
dem ser enquadradas como 
OTT se entregues via inter-
net. O YouTube certamente é 
a mais conhecida plataforma 
de OTT do momento, tendo 
se tornando também o maior 
palco das grandes lives.

4 Fonte: https://www.anatel.gov.br/institucional/noticias-destaque/1968-proposta-brasileira-de-definicao-de-otts-e-adotada-internacionalmente, acessado 
em 06/01/2021.
5 Fonte: http://apconcursos.blogspot.com/2015/02/otts-over-top-conceitos-e-definicoes.html, acessado em 08/01/2021.
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Desde o início da pandemia, 
o YouTube transmitiu lives de 
shows de grandes cantores 
como Jorge e Matheus, San-
dy e Júnior, Alcione, Roberto 
Carlos, Michel Teló, Zezé de 
Camargo e Luciano, Leonar-
do, Ivete Sangalo e, a recor-
de de audiência, a da cantora 
Marília Mendonça, que atin-
giu a espantosa marca de 3,3 
milhões de acessos simultâ-
neos, se tornando até pouco 
tempo atrás a maior trans-
missão ao vivo da história da 
plataforma (posteriormente 
superada pela transmissão 
da final da UEFA Champions 
League, que atingiu 4,2 mi-
lhões de acessos simultâ-
neos).

Segundo a revista Exa-
me6, ao longo da quarente-
na as buscas no Brasil por 
conteúdo ao vivo no Youtube 
cresceram impressionantes 
4.900%. A consultoria ame-
ricana Tubular Labs, que ofe-
rece soluções analíticas vol-
tadas para vídeos na internet, 
apontou para um crescimento 
de 19% nas transmissões ao 
vivo pelo YouTube no fim de 
março — média de quase 3,5 
bilhões de minutos de conteú-
do por dia. 

Porém, ao passo que a in-
dústria do entretenimento tem 
se ajustado de forma veloz a 
este novo mercado, muito se 
discute acerca do posiciona-
mento destas tecnologias de 
distribuição de conteúdo den-
tro dos ordenamentos jurídi-
cos mundo afora. 

No Brasil, as discussões 
sobre os serviços OTT ga-
nharam força quando a ope-
radora de telecomunicações 
Claro questionou a Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções (ANATEL) acerca da 
oferta de canais lineares pela 
internet feita pelas programa-
doras de canais por assina-
tura Fox e Turner, as quais, 
segundo a Claro, estariam 
em desacordo com a Lei do 
SeAC, uma vez que as pro-
gramadoras não possuiriam 
outorga específica para pres-
tar este tipo de serviço. 

Em resposta aos questio-
namentos da Claro, a Procu-
radoria Federal Especializada 
junto à ANATEL emitiu um pa-
recer no qual concluiu que a 
Lei do SeAC foi editada com 
a finalidade de uniformizar as 

regras atinentes a quatro mo-
dalidades distintas de distri-
buição, quais sejam: serviços 
de TV a Cabo (TVC), Distri-
buição de Sinais Multiponto 
Multicanal (MMDS), de Distri-
buição de Sinais de Televisão 
e de Áudio por Assinatura 
Via Satélite (DTH), e Especial 
de Televisão por Assinatura 
(TVA), motivo pelo qual sua 
aplicação extensiva não se 
justificaria. Para corroborar 
seu posicionamento, a Pro-
curadoria juntou ao parecer 
trechos que comprovam que 
ao aprovar a Lei do SeAC a 
intenção do legislador não foi 
regulamentar a internet, em 
especial por entender que se 
tratar de serviço distinto que 
deveria ser regulado por Lei 
própria.

Apesar da Lei 12.965, po-
pularmente chamada de Mar-
co Civil da Internet (MCI), não 
ter destrinchado o enqua-
dramento destas novas tec-
nologias de distribuição de 
conteúdo, muitos enxergam 
os princípios e disposições 
do MCI como propícios ao 
desenvolvimento das novas 
tecnologias, incluindo os ser-

6 Fonte: https://exame.com/revista-exame/o-mundo-e-uma-live/, acessado em 06/01/2021.
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7 Fonte: https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9IN-
cO7Dfo-TDLZdiRsoE94qwoy8JajUupeBT1zFN7uX9tGJBVosdCHtQOQnMK5VHEiwq5vqB9kTpbmhsaV8Nbp7nZsg.  

8 Fonte: https://teletime.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Voto-Claro-Fox.pdf, acessado em 11 /11/2020. 
9 Fonte: https://telaviva.com.br/wp-content/uploads/2020/09/SEI_ANCINE-1756680-Delibera%C3%A7%C3%A3o-DDC.pdf, acessado em 06/10/2020.   
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viços OTT. Nesse sentido, a 
Procuradoria Federal destaca 
no referido parecer que “O 
MCI estabelece princípios, 
garantias, direitos e deve-
res para o uso da Internet no 
Brasil. Vários destes princí-
pios caminham no sentido de 
garantia de acesso às redes 
de telecomunicações que 
suportam a Internet, como, 
por exemplo, “pluralidade”, 
“diversidade”, “abertura”. De 
maneira mais específica, traz 
também como linha mestra 
a “preservação e garantia 
da neutralidade de rede” e a 
“liberdade dos modelos de 
negócios promovidos na In-
ternet”7. 

E foi exatamente nesta li-
nha que o Conselho da ANA-
TEL acabou por se posicionar 
frente ao emblemático caso 
entre Claro, Fox e Turner. A 
agência, que atua como ór-
gão regulador das telecomu-
nicações em território nacio-
nal, entendeu que a oferta de 
canais lineares via internet 
não pode ser caracteriza-
da como Serviço de Acesso 

Condicionado (SeAC), como 
pretendia a Claro, indeferindo 
e arquivando as denúncias 
feitas pela operadora. 

De acordo com o entendi-
mento dos conselheiros da 
ANATEL, para que se possa 
usufruir da oferta de conteú-
do por meio de serviços OTT 
há a necessidade de contra-
tar um serviço de internet, ca-
racterizado como um serviço 
de telecomunicações, o que 
por si só estaria em desalinho 
com a definição de SeAC tra-
zida pela Lei 12.485/2011, na 
qual o serviço de acesso con-
dicionado é o serviço de te-
lecomunicações de interesse 
coletivo prestado no regime 
privado (...). Nos termos do 
voto proferido pelo conselhei-
ro Emmanoel Campelo, “Na 
medida em que se verifica a 
necessidade da contratação 
de serviço de telecomunica-
ção para se usufruir do aces-
so aos canais pela Internet, 
resta excluída a caracteriza-
ção do SeAC8. 

Outro posicionamento bas-

tante aguardado sobre o tema 
era o da Agência Nacional 
do Cinema (ANCINE), que, 
com fundamento na garantia 
do desenvolvimento equili-
brado do setor audiovisual, 
abriu consulta pública refe-
rente à Notícia Regulatória nº 
1-E/2020, visando angariar 
subsídios para se posicionar 
acerca da oferta de conteúdo 
audiovisual em programação 
linear via internet. Em linha 
com a decisão a proferida 
pela ANATEL, a diretoria co-
legiada da ANCINE entendeu 
por unanimidade, pelo não 
enquadramento do Serviço 
de Oferta de Conteúdo Au-
diovisual em Programação Li-
near via Internet como SeAC, 
para efeito das competências 
de regulação e fiscalização 
da ANCINE, especificamente 
no que tange ao exercício das 
atividades de produção, pro-
gramação e empacotamento. 
Afastando-se, assim, o regi-
me jurídico de que trata a Lei 
n.º 12.485/20119.  

No entanto, a Diretoria da 
ANCINE ponderou que o se-
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tor carece de regulação, a 
fim de se evitar um desequi-
líbrio do ponto de vista con-
correncial, especialmente ao 
pontuar que “sem prejuízo ao 
enquadramento, o desenvol-
vimento e a inovação tecno-
lógica dão conta de um novo 
ambiente de competição e 
oferta de serviços, revelan-
do a urgência da questão da 
assimetria regulatória, bem 
como de um regramento es-
pecífico, por lei, que garanta 
o desenvolvimento setorial e 
a concorrência equilibrada, 
o que tende a resultar no au-
mento da oferta de opções e 
na melhoria das condições 
de acesso e de consumo de 
conteúdo audiovisual, inclu-
sive em termos de preço e 
bem-estar.10”

Embora ANATEL e ANCI-
NE tenham convergido em 
seus entendimentos sobre o 
enquadramento da tecnolo-
gia OTT, o relatório da Orga-
nização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) sobre o arcabouço 
regulatório brasileiro para as 

áreas de telecomunicações, 
políticas digitais e radiodifu-
são, divulgado no fim de ou-
tubro, trouxe uma série de 
recomendações com o pro-
pósito de se evitar aborda-
gens setoriais conflitantes em 
um ambiente que se mostra 
cada vez mais convergente. 
Dentre as sugestões trazidas 
pelo relatório da OCDE, “o 
Brasil poderia criar uma au-
toridade única, independente, 
que fosse responsável por su-
pervisionar os mercados de 
comunicações e radiodifusão 
(incluindo a TV por assinatu-
ra) e por monitorar serviços 
OTT. Ao mesmo tempo, ela 
manteria separadas a regula-
mentação e a formulação de 
políticas públicas (...)11.”

Segundo a OCDE, existe 
uma tendência internacional 
apontando para a unificação 
de agências reguladoras de 
radiodifusão e comunicação, 
como tem ocorrido em países 
que fazem parte da OCDE, 
como Austrália, Hungria e os 
integrantes do Reino Unido. 
Para a organização, no caso 

do Brasil, as funções regula-
tórias da ANCINE e da ANA-
TEL, assim como alguns po-
deres regulatórios do MCTIC 
sobre a radiodifusão, devem 
ser fundidas para criar essa 
agência reguladora unifica-
da. (...) a agência regulado-
ra recém-unificada deveria 
tratar de todas as questões 
que afetam a competição ex 
ante nos mercados de TV por 
assinatura e de sinal aberto, 
como regulamentações de 
must-carry/must-offer (ou car-
regamento obrigatório) e ser-
viços OTT. (...) Em suma, um 
órgão regulatório indepen-
dente e unificado deve estar 
encarregado de regulamentar 
toda a cadeia de valor de ra-
diodifusão e TV por assinatu-
ra sob um conjunto de regras 
integradas e coerentes. Tais 
regras assegurariam a efi-
ciência no processo regulató-
rio e a aplicação uniforme do 
regime regulatório pelas ins-
tituições públicas. Isso, por 
sua vez, criaria segurança ju-
rídica para entidades regula-
mentadas.12”

10 Fonte: https://telaviva.com.br/wp-content/uploads/2020/09/SEI_ANCINE-1756680-Delibera%C3%A7%C3%A3o-DDC.pdf, acessado em 06/10/2020.
11 Fonte: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/924e24bb-pt.pdf?expires=1606749075&id=id&accname=guest&checksum=A8C7E62D9C-
CEE71244871927D1C7E357, acessado em 28/11/2020. 
12 Fonte: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/924e24bb-pt.pdf?expires=1606749075&id=id&accname=guest&checksum=A8C7E62D9C-
CEE71244871927D1C7E357, acessado em 28/11/2020.
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Isto se justificaria porque, 
ainda segundo o relatório, o 
atual marco institucional re-
flete a fragmentação na re-
gulamentação de serviços 
de radiodifusão e de TV por 
assinatura. Várias autorida-
des estão encarregadas do 
desenvolvimento e da imple-
mentação de políticas e de 
regulamentações. As princi-
pais são o MCTIC, a ANCI-
NE e a ANATEL, mas outras 
entidades como o CADE ge-
renciam o cumprimento de 
leis de competição ex post. 
Ao contrário das boas prá-
ticas internacionais, não há 
uma distinção clara entre a 
formulação geral de políticas 
e a expedição de regulamen-
tação ex ante para lidar com 
falhas do mercado, promover 
competição e proteger con-
sumidores (especialmente, 
quando se trata de serviços 
OTT).

Em paralelo aos posicio-
namentos acima, outros in-
tegrantes do setor têm se 
manifestado sobre a matéria. 
A Associação Brasileira de 
Produtores Independentes de 
Televisão (BRAVI), por exem-
plo, ajuizou em março deste 
ano uma Ação Direta de In-
constitucionalidade perante 

o Supremo Tribunal Federal, 
na qual se pretende, nos ter-
mos utilizados pela própria 
BRAVI em manifestação pos-
terior, “(...) estabelecer que é 
inconstitucional, por ofensa 
aos arts. 1º, IV, 5º, caput, 150, 
II, 170, VII, 173, § 4º , 215, § 1º 
, 221, caput, I e II, 222, § 3º , 
da Constituição Federal, qual-
quer interpretação que viole o 
princípio da isonomia e per-
mita o fornecimento remune-
rado de conteúdo audiovisual 
organizado em sequência li-
near temporal, com horários 
predeterminados, por meios 
de comunicação eletrônica 
quaisquer, independente da 
tecnologia utilizada e, es-
pecificamente, por meio da 
internet, sem submissão à 
lei específica de que trata o 
art. 222, § 3º da Constituição 
Federal, atualmente a Lei no 
12.485/11 (Lei do SeAC)”. 

Segundo a BRAVI, “(...) 
sob o argumento de que a 
disponibilização de conteú-
do audiovisual por meio de 
aplicativos de internet seria 
uma disrupção tecnológica, 
determinadas empresas vêm 
buscando conferir aos dispo-
sitivos impugnados a inter-
pretação que a prática não se 
sujeitaria às regras e condi-

cionantes previstas na Lei no 
12.485/11”. 

Sem prejuízo do quanto vier 
a ser decidido pela Suprema 
Corte na Ação ajuizada pela 
BRAVI, nos parece irrefutável 
que os atuais órgãos respon-
sáveis pela matéria não estão 
conseguindo lidar, de forma 
estruturada e com a celeri-
dade que o tema requer, com 
todas as controvérsias oriun-
das o desenvolvimento con-
tínuo de novas tecnologias e 
plataformas de comunicação 
que disponibilizam oferta de 
pacotes de serviços de co-
municação semelhantes em 
setores que até então eram 
independentes entre si. 

Fato é que no cenário atual, 
em que há uma inegável con-
vergência do resultado e ser-
viços proporcionados pelas 
diferentes plataformas, não 
há clareza quanto à compe-
tência dos entes regulado-
res. Qual mecanismo de re-
solução seria utilizado caso 
houvesse decisões distintas 
sobre os serviços OTT en-
tre ANATEL e ANCINE? De 
quem é a competência para 
desenvolver e implementar 
políticas e regulamentações 
para este ambiente emergen-
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te? 

Em um período em que a 
maior parte das interações 
humanas se viram compro-
metidas, a internet ratificou 
a sua importância como um 
mecanismo de aproximação 
entre pessoas e de promoção 
e divulgação de conteúdo.

Ao que tudo indica, no 
“mundo pós pandemia do co-
vid-19” estas novas tecnolo-
gias devem se manter como 
foco de atenção, sendo uma 
tendência natural de mercado 
que os serviços OTT se po-
pularizam dia após dia, com-
preendendo gradativamente 
uma parcela cada vez mais 
significativa do consumo de 
entretenimento, em seu sen-

tido mais amplo. 

Em nosso ponto de vista, o 
ano de 2020 e os reflexos do 
surto do vírus demonstram a 
ausência de uma regulamen-
tação clara e específica sobre 
o tema, explicitando um meio 
cada vez mais convergente e 
que, no entanto, é composto 
por entes com focos e finali-
dades muitas vezes bastante 
divergentes. 

Neste cenário, de forma a 
criar um ambiente que per-
mita tanto a competição e a 
concorrência saudável, quan-
to a coexistência de diferen-
tes plataformas de tecnologia 
que exploram o mesmo mer-
cado e ofertam serviços se-
melhantes, é indispensável a 

modernização da legislação 
nacional, seguindo a tendên-
cia que ocorre em outros paí-
ses, como já bem pontuou a 
ANCINE.
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A resposta cur ta é 
“Sim!”. No entanto, para 
que um inventor consiga 
percorrer todo o proces-
so de exame do seu pedi-
do de patente pelo INPI, 
é preciso atentar aos cri-
térios de patenteabil ida-
de e aos possíveis ques-
tionamentos que podem 
ser levantados. 

Desde 1996, medica-
mentos são patenteáveis 
no Brasil,  o que inclui os 
homeopáticos. Como de 
praxe, para a avaliação 
de pedidos de patente, é 
preciso que os critérios 
de novidade, atividade 
inventiva e aplicação in-
dustrial  sejam atendidos. 
Esses critérios se encon-
tram definidos na Lei da 
Propriedade Industrial, 
lei  9279 de 1996.

Para o desenho de uma 
argumentação que dê 

conta dos critérios de pa-
tenteabil idade, é impor-
tante termos em mente 
como o examinador pro-
cederá com a avaliação 
da sua invenção. Como 
documento de base para 
guiar a avaliação de no-
vos medicamentos, os 
examinadores uti l izam as 
“Diretr izes de Exame de 
Pedido de Patentes na 
Área de Química”. Esse 
documento destrincha 
os critérios de patentea-
bil idade, explorando as 
formas mais adequadas 
de reivindicações. Nele 
são destacados também 
pontos impor tantes a se 
atentar ao se escrever 
um pedido de patente de 
um novo medicamento e 
os processos e usos re-
lacionados a este. 

Ademais, devido ao 
fato de muitos medica-
mentos homeopáticos 

fazerem uso de extra-
tos de plantas e/ou ou-
tros organismos vivos, 
é impor tante atentarmos 
também para a l ista de 
materiais não patenteá-
veis definida no Ar tigo 
10 da LPI, que inclui o 
todo ou par te de seres 
vivos e materiais biológi-
cos. Nesse caso, os exa-
minadores uti l izarão as 
“Diretr izes de Exame de 
Pedidos de Patentes na 
Área de Biotecnologia” 
como guia para a avalia-
ção da invenção.

Um Breve Histórico 
Sobre Medicamentos 
Homeopáticos

 O uso de medicamen-
tos homeopáticos data 
do final do século XVIII, 
quando Samuel Hahne-
mann publicou sua pri-
meira disser tação sobre 
o tema. De lá para cá, 

Danilo Zampronio1
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MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS
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a homeopatia vive uma 
constante controvérsia. 
Em publicação de 2005 
da revista Lancet int i-
tulada  "Are the cl inical 
effects of homoeopathy 
placebo effects? Com-
parative study of place-
bo-control led trials of 
homoeopathy and al lo -
pathy”,  foi  realizado uma 
análise de mais de 100 
estudos clínicos com 
medicamentos homeo-
páticos com o objetivo 
de avaliar a eficácia dos 
homeopáticos. Como 
conclusão, o ar t igo afir-
ma que os efeitos obser-
vados podem ser expli-
cados como placebo e 
que a maioria dos estu-
dos carece de metodolo-
gia adequada. Por outro 
lado, existem estudos 
que afirmam que o uso de 
tais medicamentos traz 
benefícios quando inte-
grados com outros mé-
todos da medicina mo-
derna. Melhoras foram 
apontadas no tratamento 
de diversas condições, 
tais como periodontite 
crônica e disfunção de 
atenção. Apesar da con-
trovérsia, medicamentos 

homeopáticos são hoje 
aceitos pela ANVISA. Tal 
aceitação se consolida 
hoje no chamado For-
mulário Homeopático da 
ANVISA, que teve sua 
segunda edição lançada 
no ano de 2019. 

De modo geral,  o inte-
resse de pesquisadores e 
inventores no desenvol-
vimento e uso de novos 
medicamentos homeopá-
ticos permanece de pé. 
Sendo assim, neste ar t i -
go iremos explorar como 
proceder com a proteção 
desses novos medica-
mentos.

Novidade, Atividade 
Inventiva e Aplicação 
Industrial

Devido à ampla cata-
logação e publicação de 
estudos sobre homeo-
patia, muitos dos insu-
mos (moléculas, extratos 
vegetais, entre outros) 
já são de conhecimento 
público. Somado a esse 
fato, as próprias técnicas 
de preparo, tais como a 
diluição (decimal, cen-
tesimal, etc.) e a com-
binação de compostos, 

também são de conheci-
mento público. Como re-
sultado, a argumentação 
para proteção do medi-
camento deve ser estru-
turada de forma cuidado-
sa, atentando para que 
os critérios de novidade 
e atividade inventiva se 
tornem evidentes.

O requisito de novidade 
pode ser alcançado atra-
vés de diversos métodos. 
A combinação inédita de 
substratos para compo-
sição farmacêutica pode 
ser uma saída simples e 
interessante. Alternati-
vamente, o medicamento 
pode ser protegido atra-
vés do patenteamento 
do seu processo de pro-
dução, e não necessa-
riamente pela proteção 
do medicamento em si. 
Esta estratégia foi uti l i -
zada em patentes con-
cedidas pelo INPI, como 
a PI-9502977-0. Nesta 
patente, o processo foi a 
principal matéria de rei-
vindicação e o medica-
mento especif icado fica 
protegido por ser obtido 
somente através desse 
processo.
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Com respeito ao crité-
rio de atividade inventiva 
deve-se tomar o cuidado 
para que a composição 
farmacêutica ou proces-
so de produção associa-
do não seja de natureza 
óbvia. Preferencialmen-
te, a combinação dos 
substratos presentes no 
medicamento deve levar 
a um aumento de efi-
ciência inesperado no 
controle da doença ou 
condição médica de in-
teresse. Este efeito au-
mentado deve ser maior 
que a simples soma dos 
efeitos dos componentes 
separados, alcançando 
o que os doutrinadores 
chamam de “efeito técni-
co inesperado”. Os indí-
cios desse efeito podem 
ser fornecidos no corpo 
do descrit ivo ou mesmo 
em exemplos fornecidos 
pelo inventor.

Ainda quanto ao crité-
rio de atividade inven-
tiva, o amplo conheci -
mento das técnicas de 
diluições na homeopa-
t ia faz com que o uso 
dessa técnica não con -
figure nada de inventi -

vo.  Sendo assim, deve-
-se evitar o uso dessa 
característica para fun-
damentar novidade e in-
ventividade na invenção. 
Estratégias como a cita-
da no parágrafo anterior 
devem ser priorizadas.

Outro ponto impor tan-
te diz respeito à forma 
como a composição do 
medicamento é descrita. 
Tendo em mente que os 
examinadores são técni-
cos formados nos mol-
des da Ciência Moderna 
é impor tante ressaltar 
quais as propriedades fí-
sico-químicas que carac-
terizam seus componen-
tes. Parâmetros como 
absorção de luz, peso 
molecular, concentra-
ções molares, estrutura 
molecular, condutivida-
de, entre outros devem 
ser sempre incluídos no 
descrit ivo da invenção. 
Essas propriedades de-
vem ser uti l izadas em 
detrimento daquelas que 
se referem as suas fun-
cionalidades terapêuti-
cas, conforme orientado 
nas “Diretr izes de Exa-
mes de Pedido de Paten-

tes na Área de Química”, 
mais especif icamente no 
item 6.1. Ademais, ao fa-
zer isso, o inventor for-
nece parâmetros para 
que outros produtos e in-
venções possam ser en-
quadradas como infração 
frente a patente. Este 
não seria o caso se a in-
venção estivesse apenas 
descrita em termos de 
sua funcionalidade. Por 
exemplo, dizer que o me-
dicamento é caracteriza-
do por controlar o desen-
volvimento de câncer de 
mama não é o suficien-
te para diferenciá-lo dos 
demais medicamentos 
contra câncer de mama.

Adicionalmente, como 
muitos dos medicamen-
tos homeopáticos uti l i -
zam geralmente dilui-
ções de 100 elevado à 
12ª potência (C12) ou 
até 100 elevado à 50ª 
potência (C50), o exa-
minador pode levantar o 
questionamento de que 
a composição, na ver-
dade, contém apenas 
solvente (normalmente 
água e álcool),  não se 
configurando como ma-



26

terial passível de pro-
teção por se enquadrar 
Ar tigo 10 da LPI como 
material natural.  Saben-
do desta possibil idade, 
é crucial que no descrit i -
vo da patente se reforce 
de maneira clara que os 
componentes do medica-
mento se encontram em 
dose baixíssimas, e não 
que se encontram au-
sentes. Dessa forma, a 
argumentação de que o 
medicamento é apenas 
solvente f ica  mais difíci l 
de ser sustentada pelo 
examinador. Indo mais 
além e sendo mais espe-
cíf ico, é interessante for-
necer no corpo do des-
crit ivo ou em exemplos 
configurações da com-
posição medicamentosa 
nas quais seja a diluição 
mais baixa, geralmente a 
C12, apresentando, pelo 
menos, uma molécula no 
volume destinado a uma 
administração do dito 
medicamento.

O tipo de descrição e 
caracterização propos-
to nos parágrafos acima 
contribui também para 
que o técnico na área 
tenha um bom entendi-

mento da invenção como 
um todo, o que contribui 
para o entendimento de 
que esta se encontra re-
velada de maneira clara 
e objetiva. Com isso a 
invenção ganha também 
maior plausibil idade e 
consequentemente maior 
potencial de atendimento 
ao requisito de aplicação 
industrial.

Além de atentar a es-
ses pontos, pode ser 
favorável delimitar o es-
copo de proteção medi-
camentos para aplicação 
no tratamento de enfer-
midades específicas, de 
modo a tornar as reivin-
dicações mais robustas 
contra possíveis ante-
rioridades identif icadas 
pelo INPI.

Uso de Material Bioló-
gico

No caso de o medica-
mento homeopático fazer 
uso do todo ou par te de 
seres vivos ou de qual-
quer material biológico, 
será de extrema impor-
tância atentar para as 
restrições impostas pelo 
Ar tigo 10 da LPI. 

‘Art.  10. Não se 
considera invenção 
nem modelo de uti-
l idade:

I -  descobertas, 
teorias científicas e 
métodos matemáti-
cos;

 II  -  concepções 
puramente abstra-
tas;

III  -  esquemas, 
planos, princípios 
ou métodos comer-
ciais, contábeis, fi-
nanceiros, educa-
t ivos, publ ic itários, 
de sorteio e de fis-
cal ização;

IV - as obras l i terá-
rias, arquitetônicas, 
artísticas e cientí-
f icas ou qualquer 
criação estética;

V - programas de 
computador em si;

VI - apresentação 
de informações;

VII -  regras de 
jogo;

VIII  -  técnicas e 
métodos operató -
rios ou cirúrgicos, 
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bem como métodos 
terapêuticos ou de 
diagnóstico, para 
apl icação no corpo 
humano ou animal; e

IX - o todo ou 
parte de seres vi -
vos naturais e ma-
teriais biológicos 
encontrados na 
natureza, ou ainda 
que dela isolados, 
inclusive o geno -
ma ou germoplas-
ma de qualquer ser 
vivo natural e os 
processos biológi -
cos naturais.”   

Segundo a definição 
encontrada nas “Diretr i -
zes de Exame de Pedidos 
de Patente na Área de 
Biotecnologia” do INPI, 
entende-se por “material 
biológico encontrados na 
natureza”:

‘ “materiais biológi-
cos encontrados na 
natureza” englobam 
o todo ou parte de 
seres vivos naturais, 
além de extratos, 
l ipídeos, carboidra-
tos, proteínas, DNA, 
RNA, encontrados 

na natureza ou ainda 
que dela isolados, e 
partes ou fragmen-
tos dos mesmos, as-
sim como, qualquer 
substância produzi-
da a partir  de siste -
mas biológicos, por 
exemplo hormônios 
e outras moléculas 
secretadas, vírus ou 
príons. Vale sal ien-
tar que moléculas 
sintéticas idênticas 
ou indistinguíveis 
de suas contrapar-
tes naturais também 
estão enquadradas 
nessa definição’

Conforme exposto no 
ar t igo acima teríamos di-
f iculdade em patentear 
um medicamento que se 
caracteriza apenas pela 
presença de determina-
do extrato ou compos-
to biológico. De acordo 
com o próprio INPI:

‘Uma reivindicação de 
composição cuja única 
característica seja a pre -
sença de um determina-
do produto confere pro -
teção também para esse 
produto em si.  Dessa 
forma, uma reivindicação 

de composição caracte -
rizada tão somente por 
conter um produto não 
patenteável (por exem-
plo, um extrato natural), 
não pode ser concedi-
da, uma vez que viria a 
proteger o próprio produ-
to não patenteável. Ou 
seja, aqui com mais ra-
zão do que nos casos de 
componentes patenteá-
veis, são necessários na 
reivindicação parâmetros 
ou características que 
determinem sem sombra 
de dúvida que se trata de 
uma composição de fato.

Nesses casos, um cui-
dado especial deve ser 
tomado com relação ao 
texto da reivindicação no 
que se refere ao(s) ou-
tro(s) componente(s) da 
composição em questão, 
de forma a evitar que 
esta representa, em úl-
t ima análise, uma mera 
diluição (uma solução 
aquosa, por exemplo) do 
produto não patenteá-
vel. Tendo em mente que 
uma composição tem por 
f inalidade colocar o(s) 
componente(s) ativo(s) 
em uma forma adequa-

Serviços e soluções estratégicas na área da propriedade intelectual 
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da ao propósito a que se 
destina, uma “mera dilui-
ção” seria aquela em que 
o solvente não contribui 
para esse propósito f i -
nal,  sendo apenas o meio 
usado para a extração. 
Assim, é possível que o 
extrato aquoso ou eté-
reo de uma determinada 
planta, por exemplo, em-
bora contenha um com-
ponente (solvente de ex-
tração) além do próprio 
extrato, não represente 
uma composição pron-
ta para ser uti l izada em 
seu objetivo f inal,  e esse 
mesmo extrato diluído 
em outro solvente (uti l i -
zado para, por exemplo, 
tornar o ativo absorvível) 
represente uma compo-
sição de fato, e não uma 
“mera diluição”.

Para que o pedido não 
esbarre nos impedimen-
tos no ar t igo 10 da LPI, é 
preciso detalhar o máxi-
mo possível as caracte-
ríst icas do medicamen-
to quanto aos possíveis 
efeitos técnicos novos 
ou inesperados, fruto da 
combinação específica 
das diversas moléculas 
que atuam como ingre-

dientes ativos e os sol-
ventes no qual estão dis-
persas.

Uma maneira de des-
viar do ar t igo 10, princi-
palmente no que tange 
ao uso de extratos de 
origem natural,  seria o 
uso dos chamados extra-
tos enriquecidos, no qual 
apenas alguns compo-
nentes específicos têm 
sua concentração altera-
da. É possível argumen-
tar que esses extratos 
não possam ser encon-
trados em condições na-
turais sendo fruto direto 
de intervenção humana, 
consequentemente con-
tornando o ar t igo 10.

Vale ressaltar, que no 
caso de uso de qualquer 
material biológico, o pe-
dido de patente deverá 
ser acompanhado do pe-
dido de acesso ao cha-
mado Patrimônio Genéti-
co Nacional. 

Conclusão

Em suma, medicamen-
tos homeopáticos podem 
ser patenteados! No en-
tanto, é preciso se dese-
nhar de maneira clara e 

estruturada uma estraté-
gia de redação do des-
crit ivo e reivindicações 
do pedido de patente. 
Atentar as exigências e 
proibições determinadas 
pela LPI e aos critérios 
de avaliação do INPI é 
essencial!  Somente as-
sim será possível redi-
gir um pedido de patente 
que dê conta dos pos-
síveis questionamentos 
levantados pelo INPI du-
rante o processo de exa-
me.
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In doctrine there are various 
classifications of trademarks 
that are based on different 
criteria, some classifications 
can be given according to the 
good that the marks distinguish 
in the market, according to their 
structure, according to their 
conceptual content, according 
to the degree of knowledge 
they have in the market, 
among other. We will go on 
to expose only the one that 
refers to the conceptual content 
for the purpose of this work.

According to the conceptual 
content or approach to the 
product, the trademarks are 
classified into suggestive, 

arbitrary and fanciful marks. 
This group of marks, in addition 
to their conceptual content, 
which varies according to the 
type of marks, also tend to be 
differentiated by the degree of 
distinctiveness that each one 
possesses, that is why some 
authors classify them according 
to their level of distinctiveness.

Thus, we have suggestive 
marks, also called evocative, 
are signs that indirectly suggest 
or evoke some idea about the 
characteristics or properties of 
the products or services that they 
intend to distinguish, without 
actually describing them. Here 
we can mention for example the 

mark "Nescafé" to distinguish 
coffee, the mark "Lavadocil" to 
distinguish dishwashers or the 
mark "Cerelac" to distinguish 
cereals.

Both in doctrine and 
jurisprudence, it is pointed out 
that the evocative mark is one 
that brings to the consumer's 
memory an idea of ​​the 
characteristics of the product 
or service that it is intended to 
distinguish with it, which means 
that these types of marks 
are considered weak marks. 
Of course, these trademarks 
do not directly refer to the 
characteristics or qualities of 
the product or service, because 
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if this were to occur it would be 
rather descriptive marks, which 
would undoubtedly generate its 
non-registrability for incurring 
grounds of absolute prohibition.

On the other hand, arbitrary 
marks are signs that have a 
great distinctiveness, but in 
a lesser extent than fanciful 
marks. These are signs that 
have a meaning known to 
the consumer, but that have 
no relation to the product or 
service they distinguish. In this 
case, the mark "Cielo" could be 
mentioned as an example to 
distinguish table and mineral 
waters. Although the word 
sky has a meaning known to 
people, this word is not related 
to water, product distinguished 
with the aforementioned mark 
or as the case of the famous 
mark "Apple" -whose meaning 
in English is manzana- that 
distinguishes computers.

Finally, fanciful marks are 
signs created or invented thanks 
to the ingenuity of their author 
in order to constitute exclusively 
a mark. These are extremely 
original signs, which have no 
meaning whatsoever and are 
not related to the product or 
service that is intended to 
distinguish with them, such is 
the case of the famous mark 

"Kodak" that distinguishes 
photographic equipment or 
“Barrington” that distinguishes 
textiles and textile products. 
For this reason, both doctrine 
and jurisprudence allude to the 
fact that these signs have a high 
level of distinctiveness.

Thus, with regard to this 
type of trademarks, the Court 
of Justice of the Andean 
Community has indicated the 
following:

"Words of fantasy are words 
created by the entrepreneur that 
may have no meaning but refer 
to an idea or concept; so are the 
words with their own meaning 
that distinguish a product or 
service without evoking any 
of its properties. An important 
feature of this type of marks is 
that they are highly distinctive 
(...) original combinations can 
be created with infinite variants 
and the result is the birth of new 
words that contribute to enrich 
the universe of marks"1.

Gamboa Vilela holds the 
following: "Finally, the fanciful 
signs are those signs 'created' 
or 'invented' to function as a 
mark. They are denominations, 
figures or any element that 
lacks meaning for the average 
consumer. To the extent that 

they are signs that before their 
adoption by the applicant did 
not exist, they do not have any 
type of link with the product or 
service for which it is requested, 
and this makes it a sign with 
high distinctive aptitude"2.

It is said that in the case 
of fanciful marks there is a 
greater effort of its creator, a 
true imaginative and creative 
process that drives him to create 
a sign that constitutes a mark, so 
they enjoy a greater distinctive 
power. Despite the effort of the 
creator, it will also be difficult 
to impose the mark on the 
market so that the consumers 
can remember it and associate 
it with the product or service 
that distinguishes, but the effort 
will give rewards since once 
the mark is positioned in the 
market it will be difficult for the 
general public not to recognize 
or remember it because it is 
original or novel.

Thus, Otamendi points out 
that "The choice of a mark is not 
always an easy task and there 
are companies that, before doing 
so, analyze the reactions in the 
public of several alternatives. 
The choice of a fanciful mark 
requires efforts to impose it on 
the market and make the public 
get used to it, and remember it. 

1 Process 72-IP-2003 (Court of Justice of the Andean Community September 4, 2003) 
2 GAMBOA VILELA, Patricia (2006). ¨La aptitud distintiva como requisito de registrabilidad de las marcas y su regulación en la Decisión 486¨. Revista de 
Derecho Administrativo. Lima.
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The greater the fantasy of the 
mark, the more difficult it will 
be to impose it. A word that is 
used in everyday language will 
be more easily remembered by 
the public.

However, that which requires 
the greatest effort will give a 
better prize. The fanciful mark, 
for its uniqueness, will generally 
enjoy a greater distinctive power. 
It is more likely that the same 
word with meaning is chosen by 
different people to distinguish 
different products than a word 
of fantasy. Many marks are 
formed, or contain, the words 
"Sun", "Star", "Lightning", but 
there will undoubtedly be many 
who use in the world marks 
such as "Lee", "Lux", "Pepsi", 
"Ford "or" Nestlé ". When we 
hear these marks we know not 
only what the product is, but 
also who its manufacturer is. On 
the other hand, when we hear 
the ones mentioned before we 
are not sure about the product 
in question because there are 
several different products from 
different origins that carry those 
marks"3.

For carrying that effort 
adhered that so much work 
has cost to its creator and the 
high distinctive aptitude, is that 
these marks deserve greater 
protection than other type 

of trademarks. Hence, when 
the comparative examination 
between signs is performed to 
determine if they are similar and 
lead the consumer to confusion, 
it is that the arbitrary or fantasy 
character of the sign is taken as 
a criterion.

Article 45 of Legislative 
Decree No. 1075, states 
that "for the purposes of 
establishing whether two signs 
are similar and capable of 
causing confusion and error to 
the consumer, the competent 
Directorate shall take into 
account mainly the following 
criteria:

a) The successive appreciation 
of signs considering their overall 
appearance and with greater 
emphasis on similarities than 
differences;

b) The degree of perception 
of the average consumer;

c) The nature of the products 
or services and their form 
of marketing or provision, 
respectively;

d) The arbitrary or fantasy 
character of the sign, its use, 
advertising and reputation in 
the market;

e) If the sign is part of a family 
of trademarks." (The underlining 

is ours)

Now, when fanciful signs are 
compared or when one of the 
signs, whether the requested 
one or the registered one, is 
of fantasy, it is not possible to 
compare them at the conceptual 
level, because the fanciful sign 
does not have a meaning, so 
it will be difficult to determine 
whether it  exists conceptual 
similarities between signs, for 
this it will be necessary to use 
the other criteria such as the 
phonetic or graphic similarity to 
determine if they resemble and 
cause confusion.

In this regard, Férnandez 
Novoa points out the following 
"whimsical or fanciful word 
marks have no meaning of their 
own, hence, by not evoking 
a given concept in language, 
conceptual comparison is 
impossible."4

For example, we have the 
case of the mark ASTROM 
and logo  , filed by Calderon 
Velasque, Anderson, of Peru, 
to distinguish "clothing, pants" 
of class 25 of the International 
Classification. This application 
was opposed by MARATHON 
CASA DE DEPORTS S.A., of 
Ecuador for being the owner in 
Peru of the marks ASTRO and 
logo (certificate N ° 91379) and 
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3 Otamendi, J. (2003). Derecho de Marcas. Buenos Aires: LexisNexis - Abeledo-Perrot. 
 4 Fernández Novoa, C. (2004). Tratado sobre Derecho de Marcas (Segunda ed.). Madrid: Marcial Pons.
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ASTRO (certificate N ° 90231), 
which distinguish products of 
class 25 of the International 
Classification.

By responding the opposition, 
the applicant alleges that, from 
the conceptual point of view, 
the name ASTRO refers to a 
celestial body with a defined 
form, while the term ASTROM, 
is the last name of a Finnish 
gospel singer, summarizing 
that ultimately the signs had 
different concepts.

For its part, the Commission 
of Distinctive Signs by 
Resolution No. 0007-2014/
CSD-INDECOPI, declared 
grounded the opposition and 
consequently denied the 
registration of the requested 
sign despite identifying that the 
marks could not be compared 
from the conceptual aspect, 
it was indicated that the same 
from the phonetic and graphic 
point of views were similar 
so they could not coexist in 
the market without causing 
confusion.

"From the conceptual point of 
view, the name ASTRO, refers 
to the concept of a celestial 
body that populates the sky, 
while the term ASTROM, will 
be perceived by the consuming 
public as an element of fantasy, 

so it is not possible to determine 
the existence of conceptual 
similarity between the signs in 
conflict. However, this does not 
detract from the similarity of the 
aforementioned signs in graphic 
and phonetic aspect."5

However, there are cases 
of signs made up of words in 
a foreign language, these are 
considered as fanciful signs, if 
their meaning is not of common 
knowledge for the consuming 
public, so they can be registered. 
But if the meaning of the word 
or words in a foreign language 
are of generalized memory or 
use, they cannot be registered 
as trademarks, especially if it is 
related to the product or service 
that they intend to distinguish.

This is how the Court 
of Justice of the Andean 
Community established in the 
process 113-IP-2008 "signs 
formed by one or more words 
in a foreign language that are 
not part of common knowledge 
are considered as fanciful 
signs and, consequently, its 
registration as trademarks is 
appropriate.

These signs will not be 
registrable if the conceptual 
meaning of words in a foreign 
language has been made 
known to the majority of the 

5 Resolution Nº 00072014/CSDINDECOPI from file N° 544072-2013.  
6 Process 113- IP-2008 (Court of Justice of the Andean Community January 28, 2009)

consumer or user public, and 
if in addition, they are generic, 
descriptive or commonly used 
terms in relation to the products 
that it is intended to identify."6

According to settled case-law, 
there are three cases in which 
a term in a foreign language 
is considered descriptive: if it 
is a denomination in a foreign 
language that has become part 
of the Spanish language, if it is 
understood by the public, or its 
use is necessary in the import 
or export trade.

However, the signs in a foreign 
language that although they 
contain terms of common use 
but that include other elements 
that give them distinctiveness, 
may access the registry without 
problems.
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Durante muitos anos, foi a prá-
tica que as pessoas afetadas em 
seus direitos de propriedade in-
dustrial, marcas ou patentes, em 
casos de violação, começaram 
enviando uma "carta de adver-
tência” (cease and desist letter), 
incitando os supostos infratores, 
e às vezes seus clientes poten-
ciais, a respeitarem os direitos 
de propriedade industrial legal-
mente constituídos.

Esta prática pode ter sido às 
vezes excessiva, dando infor-
mações vagas ou simplesmente 
inadequadas, tornando-as falsas 
e usando uma linguagem amea-
çadora inadequada.

O fato é que as autoridades 
antimonopólio estabeleceram 
em muitos casos que estas car-
tas eram um ataque à livre con-
corrência.

Em uma recente decisão da 
Suprema Corte chilena2, mais 
uma vez se abre um lampejo de 
esperança para facilitar a defe-
sa dos direitos de propriedade 

industrial.

Os fatos são basicamente os 
seguintes:

A empresa demandada tem 
duas patentes de invenções pro-
tegidas nas quais produz lanças 
térmicas trefiladas com certas 
características, que são utiliza-
das na mineração em larga es-
cala.

O demandante, antigo funcio-
nário da empresa, torna-se in-
dependente e inicia um negócio; 
obtém o registro de um modelo 
de utilidade e inicia a fabricação 
e venda de lanças para o mesmo 
fim.

A demandada inicia ações 
por concorrência desleal e para 
obter o cancelamento do mode-
lo de utilidade e envia cartas às 
grandes empresas de mineração 
instando-as a não comprar os 
produtos da demandante, uma 
vez que constituem violações de 
suas patentes.

O Tribunal de Defesa da Livre 

Concorrência condenou inicial-
mente o demandado por ter rea-
lizado atos de concorrência des-
leal com o objetivo de alcançar, 
manter ou aumentar sua posição 
dominante no mercado.

Aponta que as cartas envia-
das, por um lado, constituem 
uma ameaça aos clientes do ator 
e não se destinavam apenas a 
alertar sobre a suposta viola-
ção dos direitos de propriedade 
industrial, mas principalmente a 
desviar seus clientes, fazendo 
declarações falsas ou incorre-
tas, recuperando as vendas que 
havia perdido; e, por outro lado, 
que a demandada tem uma posi-
ção dominante no mercado, uma 
vez que tem uma participação 
de mais de 66% do mercado, 
embora seja descartada a pos-
sibilidade de abuso de posição 
dominante, uma vez que seus 
clientes (grandes empresas de 
mineração) são grandes com-
pradores que têm um poder de 
compra que lhes permite impor 
suas condições comerciais.

Andrés Echeverría1

aecheverria@jl.cl 

TUTELA PRÓPRIA EM MATÉRIA DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 

CARTAS DE ADVERTÊNCIA.
ANÁLISE DE JURISPRUDÊNCIA RECENTE CHILENA.

1 Advogado – Sócio - Johansson y Langlois
2 Sentença do 8 de junho de 2020. Rol Nº 26.525-2018
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Em sua defesa, o demandado 
argumenta (i) em relação ao real 
significado e âmbito da proteção 
proporcionada por seu modelo 
de utilidade ao demandante; (ii) 
com relação à recusa do TDLC 
em analisar uma possível viola-
ção dos direitos de propriedade 
industrial como titular de uma 
patente de método de produção, 
observando que não há evidên-
cia de que o ator tenha infringido 
tal patente, em circunstâncias 
em que a Lei de Propriedade In-
dustrial estabelece uma presun-
ção de violação do método se 
o produto for idêntico; (iii) que, 
com relação à suposta intenção 
de desacreditar o demandante, 
o julgamento não considera o 
fato de que a pessoa que fez as 
acusações contestadas deve ser 
capaz de se livrar da responsa-
bilidade, provando que elas são 
verdadeiras; (iv) que é impossí-
vel para um proponente em um 
processo de licitação não de-
fender sua posição e (v) que é 
arbitrário e tendencioso afirmar 
ter ameaçado os clientes do de-
mandante, uma vez que estes 
também são seus dois maiores 
clientes no mercado doméstico.

O demandado também argu-
menta que no mercado relevan-
te, como há poucos e grandes 
compradores, a conduta do ven-
dedor não tem impacto anticon-
correncial, uma vez que são os 
compradores que tomam as de-
cisões. 

A decisão da Suprema Corte, 
antes de analisar os argumen-

tos específicos, começa por sa-
lientar que a concorrência é um 
bem jurídico público protegido, 
onde "a livre concorrência com-
preende, então, principalmente 
os direitos e liberdades dos pro-
dutores de bens e serviços, mas 
sem ignorar o interesse coletivo 
dos consumidores e o interesse 
público do Estado em manter um 
mercado altamente competitivo.”

Então a sentença acrescenta: 
“Desta forma, a proteção insti-
tucional da livre concorrência 
vai além da mera proteção dos 
interesses individuais. Ela visa 
manter a ordem econômica no 
mercado, suprimindo o abuso 
ou mau uso das liberdades por 
qualquer agente econômico par-
ticipante do mercado, já que não 
é possível para o primeiro, no 
exercício do direito de livre ini-
ciativa econômica, afetar a livre 
concorrência que lhe permite 
agir.

Esta dupla abordagem, que 
considera tanto a liberdade 
quanto o abuso, explica a limi-
tação imposta pelas instituições 
para não desenvolver ações que 
restrinjam a concorrência de for-
ma antilegal, uma qualidade que 
deve ser protegida "não só quan-
do é ferida, mas também quando 
é colocada em perigo”.

Após esta reflexão geral, a 
Suprema Corte aponta que a su-
posta concorrência desleal que 
consiste no envio de cartas de-
nunciando violações da proprie-
dade industrial e anunciando o 

exercício de ações contra aque-
les que são responsáveis por tal 
ilegalidade, requer "dois elemen-
tos copulativos: (i) Um elemento 
normativo, que consiste na exis-
tência de uma prática de concor-
rência desleal; e, (ii) um elemen-
to subjetivo, resultando no objeto 
ou objetivo de alcançar, manter 
ou aumentar uma posição domi-
nante no mercado.”

Para conformar a concorrên-
cia desleal é necessária "uma 
série de condições objetivas e 
subjetivas identificáveis como: 
(i) A execução de uma conduta; 
(ii) que isto é contrário à boa fé 
ou aos bons costumes; (iii) que 
tal conduta é realizada por meios 
ilegítimos: e, (iv) que o perpetra-
dor procure desviar clientes para 
outro ator do mercado.”

Em sua essência, esta deci-
são da Suprema Corte sustenta 
“Que, ao contrário da conclu-
são do Tribunal de Defesa da 
Livre Concorrência, as comu-
nicações que estão no cen-
tro da disputa não podem ser 
classificadas como ilegítimas 
e, consequentemente, não 
podem ser entendidas como 
constituindo um ato de con-
corrência desleal.”

Acrescenta que “não há ilega-
lidade em tais cartas, uma vez 
que, em primeiro lugar, nenhuma 
disposição legal ou contratual foi 
invocada para proibir a emissão 
de comunicações entre vende-
dores e compradores, mesmo no 
contexto de procedimentos lici-
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tatórios, enquanto, em segundo 
lugar, o anúncio do exercício de 
ações legais foi entendido trans-
versalmente na lei como uma 
conduta legal, consistindo em 
uma tentativa de autocomposi-
ção antes da submissão do con-
flito à decisão judicial.”

A Suprema Corte argumenta 
que o TDLC não tem o poder de 
resolver uma questão de direito 
e não de fato, como a disputa 
relativa aos direitos de proprie-
dade industrial de cada uma das 
partes, que é de responsabilida-
de dos tribunais de propriedade 
industrial; e que, de acordo com 
a Lei de Livre Concorrência, so-
mente excepcionalmente o exer-
cício de ações legais pode ser 
considerado um ato de concor-
rência desleal, de modo que o 
alerta relativo ao eventual exer-
cício de tais ações, está sujeito 
às mesmas restrições.

A Suprema Corte também va-
loriza a circunstância pacífica de 
ser um mercado com poucos e 
grandes compradores que têm 
a capacidade de estabelecer as 
condições para as operações de 
compra de insumos, não é pos-
sível dizer que o objetivo do de-
mandado "era manter ou aumen-
tar sua posição dominante, pois 
as ações anunciadas, mesmo 
que pudessem ser entendidas 
como extensivas aos comprado-
res, não são de tal entidade que 
envolvam o desvio necessário de 
sua vontade".

Com o acima exposto, a Su-

prema Corte aceita a reivindi-
cação da empresa demandada 
e rejeita a ação judicial movida 
pelo autor da ação.

A decisão tem um voto mino-
ritário que estabelece que as 
cartas de advertência questio-
nadas são "atos de concorrência 
desleal, na medida em que estão 
na presença de ... informações 
ou afirmações incorretas ou fal-
sas sobre os bens ... susceptí-
veis de prejudicar a reputação 
[do ator] no mercado"; e que a 
suposta violação das regras de 
propriedade industrial "não pode 
ser entendida, prima facie, como 
sendo correta ou verdadeira, 
pois, como qualquer violação, 
deve ser estabelecida no tribu-
nal declaratório com jurisdição 
sobre o assunto”; além disso fica 
claro que o objetivo da emissão 
das comunicações questionadas 
era impedir que os compradores 
celebrassem contratos com o re-
querente.

Esta decisão da Suprema 
Corte chilena2 é realmente inte-
ressante porque abre uma porta 
para a legitimidade das cartas 
de advertência; ao mesmo tem-
po, porém, é preocupante por 
causa da enorme consideração 
dada a circunstâncias específi-
cas do caso que não são usuais 
no mercado e à força dos argu-
mentos do voto dissidente.

Falta um reconhecimento mais 
aberto e decisivo do direito de 
propriedade envolvido na pro-
priedade industrial, o que retira 

claramente do comércio legítimo 
aquilo que é protegido em favor 
de um terceiro porque é obra de 
sua criação intelectual; de modo 
que sua defesa irrestrita não 
pode constituir um abuso, mas 
sim o exercício de um direito.

A partir desta sentença, que 
é sem dúvida positiva, como já 
assinalamos, é claro que ainda 
há questões que estão em áreas 
cinzentas. Referiremos apenas 
alguns deles, devido às limita-
ções inerentes a um texto desta 
natureza:

Intencionalidade. A intenção 
com a qual a advertência é feita 
parece ser a mais relevante. No 
entanto, não considera a relação 
inseparável entre uma ação e 
suas consequências naturais.

Se eu pretendo defender o di-
reito garantido na Constituição 
Política a uma forma de proprie-
dade industrial, da forma como 
a lei me concede, trata-se de 
um direito exclusivo. Isto impli-
ca necessariamente que outros 
agentes do mercado não tenham 
acesso a ele.

Defender meu direito à ex-
clusividade tem a consequência 
inerente e inseparável de não 
permitir que um terceiro não au-
torizado comercialize meu pro-
duto; então eu sempre tentarei 
contra a livre concorrência? O 
que gera o salto da defesa do 
meu direito de PI a estar come-
tendo uma infração ilegal à livre 
concorrência?
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Direito de propriedade? Em-
bora a Constituição os garanta 
como tais, os direitos de proprie-
dade industrial às vezes pare-
cem ser de segunda classe. 

Se eu tentasse entrar na pa-
daria do bairro e assumir suas 
instalações para fazer meu pró-
prio pão, ninguém aceitaria a 
explicação de que o padeiro, ao 
não me dar acesso, está abusan-
do de uma posição dominante no 
mercado porque ele tem uma pa-
daria e eu não tenho.

Por que não é o mesmo quan-
do um terceiro usa indevidamen-
te o direito de propriedade indus-
trial de outra pessoa? 

Por que o "direito de proprie-
dade industrial" deveria dar lugar 
ao direito à livre concorrência, 
quando o mesmo não se aplica 
a outros tipos de propriedade? 

Existe livre concorrência quando 
há tolerância para o mau uso das 
coisas dos outros? Existe sequer 
concorrência?

A imputação de uma infra-
ção. Se o critério adotado for o 
voto minoritário, não é legítimo 
alegar que uma pessoa está co-
metendo uma infração ao fazer 
uso da propriedade industrial de 
outra pessoa, porque "como com 
todas as ofensas, deve ser esta-
belecido no tribunal declaratório 
com jurisdição na matéria", seria 
completamente impossível en-
viar cartas de advertência.

Chega-se ao absurdo de que 
primeiro seria necessário um 
julgamento declaratório do di-
reito e depois uma advertência, 
que depois seria desnecessária 
ou injustificada, a menos que se 
tratasse de um caso de reinci-
dência. 

Pode ser tão levianamente 
estimado que há abuso sempre 
que eu afirmo ter um direito e 
manifesto minha vontade de de-
fendê-lo contra um caso que eu 
acredito ser uma infração, antes 
que um tribunal o declare?

Em conclusão, parece-nos 
que as cartas de advertência de-
vem ser redigidas com extrema 
cautela, dando informações mui-
to claras e verificáveis sobre os 
direitos de propriedade industrial 
que são considerados violados e 
que não podem de forma algu-
ma ser considerados um meio 
ilegítimo de defender o direito 
de exclusividade concedido pela 
constituição dos direitos de pro-
priedade industrial.
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RESUMO: O presente traba-
lho tem como objetivo fornecer 
uma visão geral sobre a tutela 
de urgência e sua aplicação nos 
principais tribunais brasileiros, 
demonstrando seu conceito e os 
requisitos no âmbito do sistema 
processual. 

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O grande avanço tecnológi-
co, o crescimento econômico 
e o rápido acesso à informação 

possibilitaram que a propriedade 
intelectual, ao longo dos anos, 
ganhasse cada vez mais espaço 
dentro do mundo dos negócios e 
nesse contexto é muito comum 
nos depararmos com situações 
que colocam em risco os direitos 
de seus titulares, que ficam alta-
mente expostos a ações de ter-
ceiros mal intencionados. 

A maculação da imagem de 
uma marca, a comercialização de 
produtos contrafeitos, o uso não 
autorizado de obras autorais, a 
imitação da apresentação visual 
de uma loja ou produto, são al-
guns dos exemplos cotidianos 
dos danos causados à um bem 
imaterial, que dão ensejo à des-
vio de clientela, perda do poder 
atrativo no mercado, além dos 

prejuízos de ordem financeira. 

Como exposto acima, a viola-
ção da propriedade intelectual 
prejudica não somente aos em-
presários/autores, como também 
aos consumidores, que são as 
partes mais vulneráveis dentro 
de uma relação econômica.  

Nesse sentido, o direito brasi-
leiro vem se mostrando cada vez 
mais engajado em interromper/
combater tais ações que amea-
çam o desenvolvimento econô-
mico, a livre concorrência e, pre-
judicam o empresário ou autor 
de uma obra de desenvolver seu 
bem imaterial perante a socieda-
de. 

Diversas são as formas dentro 
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desse universo jurídico que vi-
sam a proteção desses direitos, 
as mais comuns são a via admi-
nistrativa perante o Instituto Na-
cional de Propriedade Industrial e 
o envio de notificações extrajudi-
ciais a terceiros possíveis infra-
tores, essas últimas se mostram 
como uma rápida forma de reso-
lução de controversas. 

No entanto, muitas vezes faz-
-se necessário a tomada de me-
didas mais enérgicas para ma-
nutenção desses direitos, e para 
tanto, recorrer à via judicial se 
mostra a forma mais eficaz entre 
elas. Todavia, diante do tempo 
maior despendido para um resul-
tado, na esfera processual exis-
tem algumas formas de garantir 
a manutenção e proteção desses 
direitos, como exemplo, a tutela 
de urgência. 

A tutela de urgência, trata-se 
de uma maneira de garantir aos 
titulares de direitos discutidos em 
âmbito judicial, uma proteção de 
rápida eficácia, já que é garanti-
da no início do processo, tendo 
em vista que sua ausência pode-
ria acarretar danos irreparáveis, 
caso fossem decididas somente 
ao final da ação. 

Portanto, o presente trabalho 
visa abordar de maneira abran-
gente alguns pontos fundamen-
tais para compreensão da tutela 
de urgência mais especificamen-
te em matéria de propriedade 
intelectual, demonstrando seu 
conceito, requisitos para sua 
aplicabilidade, sua importância 
e como vem sendo aplicada pe-
los tribunais, essencialmente, o 
Tribunal Federal Regional da 2ª 
Região e o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. 

II. BREVES CONSIDERA-

ÇÕES SOBRE TUTELA PROVI-
SÓRIA 

 Visando combater eventuais 
danos ou injustiças ocasionadas 
pela espera do deslinde final da 
controvérsia levada em juízo, o 
legislador estabeleceu no Códi-
go de Processo Civil (‘CPC/15’) a 
chamada “Tutela Provisória”. 

 Trata-se de uma tutela jurisdi-
cional diferenciada, contrapondo-
-se a regra da “Tutela Definitiva”, 
que, embora possa ser objeto de 
recurso, é em si suficiente para 
regular a situação jurídica, sen-
do desnecessário qualquer outra 
deliberação jurisdicional1, conce-
dida somente após intenso deba-
te sobre o objeto da ação, vasta 
produção probatória, contraditó-
rio efetivo e ampla defesa. 

 Em sendo a tutela provisória 
o lado inverso da moeda, tem-se 
que esta é proferida mediante 
cognição sumária, na medida em 
que ao concedê-la o juiz ainda 
não tem acesso a elementos su-
ficientes para firmar convicção a 
respeito da controvérsia jurídica. 
Sua decisão é fundada em um 
juízo de probabilidade da existên-
cia do direito. 

 O sistema processual adotado 
excepciona, assim, para determi-
nadas hipóteses, a possibilidade 
de antecipar ou assegurar a pre-
tensão da parte em virtude da ur-
gência ou da plausibilidade do di-
reito, figurando a tutela provisória 
como importante ferramenta para 
efetividade do processo e, espe-
cialmente, para garantir o rápido 
e célere acesso à justiça, consti-
tucionalmente previsto no artigo 
5º, inciso XXXV2. 

 No entanto, em razão dessa 
natureza provisória, embora sua 

eficácia perdure durante toda a 
pendência do processo, há de ser 
ressaltado também que é passí-
vel de revogação ou modificação 
a qualquer tempo, conforme arti-
go 296do CPC/153.4 

 Como é possível perceber, a 
tutela provisória é uma espécie 
de tutela jurisdicional, mas não 
apenas isso, de acordo com o ar-
tigo 294 do CPC/15, é ainda gê-
nero das chamadas tutela de evi-
dência e tutela de urgência, esta 
última sendo o objeto específico 
do presente trabalho. 

 Enquanto a tutela provisória 
de evidência, prevista no artigo 
311 do CPC/15, trata-se da tu-
tela satisfativa imediata a parte 
cujo direito invocado é de tama-
nho grau de probabilidade, que 
se torna evidente5. A tutela de 
urgência, por outro lado, trata-se 
de tutela concedida a parte que 
enfrenta situação tal que a espe-
ra pode gerar dano irreparável ou 
de difícil reparação. 

 Essa tutela provisória de ur-
gência, regida pelo artigo 300 e 
seguintes do CPC/15, subdivide-
-se, por sua vez, em cautelar e 
antecipada e em ambas modali-
dades, pressupõe, necessaria-
mente dois requisitos: (a) proba-
bilidade do direito (fumus boni 
iuris) e (b) perigo de dano ou ris-
co ao resultado útil do processo 
(periculum in mora)6. 

 Havendo a presença de tais 
requisitos, a tutela de urgên-
cia, seja cautelar ou antecipada, 
pode ser concedida em caráter 
antecedente ou incidental, con-
forme disposição do artigo 294, 
parágrafo único do CPC/157. 

 Será incidental aquela tutela 
requerida no curso do processo 

1 NEVES, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. p.806
2 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
3 Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.
4 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil processo civil brasileiro. São Pauo: Atlas, 2016. p.176. 
5 RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela provisória (evolução e teoria geral) - Enciclopédia Jurídica da PUCSP. Disponível em: <https://enciclopediaju-
ridica.pucsp.br/verbete/166/edicao-1/tutela-provisoria-%28evolucao-e-teoria-geral%29>. Acesso em: 22 maio 2019.
6 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resul-
tado útil do processo. 
7 Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
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de conhecimento ou de execu-
ção. De outro modo, a antece-
dente é aquela pleiteada antes do 
pedido principal e da citação do 
réu, ou seja, trata-se do ato que 
vai deflagrar o processo, assim 
bem explica o Professor Fredie 
Didier “primeiro, pede-se a tutela 
provisória; só depois, pede-se a 
tutela definitiva”8. 

 Realizada essa classificação 
temporal da tutela de urgência, 
cabe aqui adentrar na classifica-
ção pelo critério da natureza, já 
mencionada acima, qual seja: (a) 
tutela de urgência cautelar e (b) 
tutela de urgência antecipada. 

 Não é possível encontrar no 
CPC/15 definições expressas so-
bre tais espécies de tutela, no 
entanto, ainda assim é possível 
extrair certas noções dos dispo-
sitivos pertinentes. 

 Nesse sentido, depreende-se 
que a tutela cautelar de urgência, 
também chamada pela doutrina 
de “ tutela conservativa”, tem por 
finalidade assegurar o resultado 
útil do processo, quer dizer, pro-
move a proteção do direito ma-
terial à época do pleito da tutela 
para fins de viabilizar sua futura 
satisfação pela parte. 

 Conforme ensinamento do 
Professor Alexandre Câmara9, 
a tutela cautelar não é satisfati-
va de direito, mas sim “destina-
da a proteger a capacidade do 
processo de produzir resultados 
úteis”, efetivando-se, por exem-
plo, mediante arresto, sequestro 
e arrolamento de bens, consoan-
te disposição do artigo 301 do 
CPC/1510. 

 Em contrapartida, a tutela an-
tecipada de urgência destina-se 
justamente a satisfação imedia-
ta do direito, não é à toa que é 
conhecida também como “ tutela 
satisfativa”. Por meio dela, a par-
te consegue, antes do julgamen-
to definitivo de mérito11, usufruir, 
ainda que “provisoriamente”, do 
direito pleiteado. 

 Característica curiosa da tu-
tela antecipada consiste na sua 
possibilidade de estabilizar-se, 
de acordo com a conveniência 
das partes, que podem optar por 
dispensar o prosseguimento do 
processo para alcançar a sen-
tença final de mérito, o que, não 
é possível na tutela cautelar, em 
razão da sua própria natureza. É 
o que ensina o Professor Hum-
berto Theodoro Júnior12: 

 Em outros termos: a me-
dida cautelar, por restringir 
direito, sem dar composição 
alguma ao litígio, não pode 
se estabilizar, fora ou inde-
pendentemente da prestação 
jurisdicional definitiva; só a 
medida de antecipação de 
tutela pode, eventualmente, 
estabilizar-se, porquanto nela 
se obtém uma sumária com-
posição da lide, com a qual os 
litigantes podem se satisfazer. 

Assim, é fácil perceber como 
as tutelas de urgência, e, em ver-
dade, as provisórias como um 
todo, representam importantes 
mecanismos de coibição a riscos 
de injustiça e danos gerados pela 
longa espera da sentença final de 
mérito. 

TUTELA DE URGÊNCIA EM 
PROPRIEDADE INTELECTUAL 

III.1.	Breves considerações

A concessão de tutela provi-
sória no âmbito da propriedade 
intelectual tem grande impor-
tância para impedir que direitos 
concedidos sejam violados por 
terceiros não autorizados. Caso 
o titular de uma marca ou de uma 
patente, por exemplo, tenha seu 
direito violado por terceiros, não 
seria razoável que esperasse até 
o fim do processo para que tal 
pratica fosse cessada. 

Como se sabe, se fosse neces-
sário esperar até a sentença de 
uma ação, o titular arcaria com 
enormes prejuízos, alguns, inclu-
sive, irreparáveis. 

O antigo Código de Processo 
Civil determinava que a anteci-
pação dos efeitos da tutela de-
pendia da existência de 03 (três) 
fatores13, quais sejam: (i) prova 
inequívoca, (ii) verossimilhan-
ça das alegações e (iii) fundado 
receio de receio de dano irrepa-
rável ou de difícil reparação ou, 
alternativamente, caracterização 
de abuso de direito de defesa ou 
manifesto propósito protelatório. 

O Código de Processo Civil de 
2015 (vigente), conforme já expli-
citado, determina que para que 
seja concedida a tutela de urgên-
cia é necessária a existência de 
elementos que evidenciem a pro-
babilidade do direito e o perigo 
de dano irreparável ou de difícil 
reparação (art. 300 do CPC/1514). 
Já a tutela de evidencia dispen-
sa a demonstração de perigo na 
demora, sendo necessário so-
mente a caracterização de uma 
das hipóteses do artigo 311 do 

7 Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 
8 DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Juspodim, 2015. p. 571
9 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil processo civil brasileiro. São Pauo: Atlas, 2016. p.177. 
10 Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamen-
to de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.  
11 Jr. THEODORO, Humberto. Tutelas provisórias segundo o novo código de processo civil: tutela de urgência e tutela de evidência. Revista Jurídica de Se-
guros, Rio de Janeiro, n.6, p. 12-51, maio, 2017.p.25
12 Idem.
13 Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo 
prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.    
14 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
resultado útil do processo.
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A tutela antecipada no âmbi-
to da propriedade intelectual é 
extremamente necessária para 
estancar uma violação em curso 
ou ainda evitar que tal violação 
ocorra. Nestes casos, a conces-
são da tutela antecipada é impor-
tante para que um titular de direi-
tos não seja “obrigado a conviver 
no mercado com terceiro que ex-
plora indevidamente o seu bem 
imaterial, sem ter suportado os 
investimentos necessários para 
desenvolvê-lo”16. 

Quanto mais as infrações du-
rarem, maior será o dano causa-
do ao titular, podendo se tornar 
irreversível, como o fim da ativi-
dade empresarial. Além disso, 
em casos de infração de marcas, 
por exemplo, poderá acontecer a 
depreciação da marca registrada, 
(principalmente em caso de pro-
duto contrafeito de má qualida-
de), desvio de clientela, etc. 

Em casos de comercialização 
por terceiros de produtos paten-
teados, a demora do judiciário 
poderá dividir o mercado, dando 
mais lucro, inclusive, ao contra-
fator, que não terá que cobrir os 
custos com pesquisas e investi-
mentos17.  

III.2.	Dos requisitos para 
concessão da tutela antecipa-
da no âmbito da propriedade 
intelectual

Em relação ao pedido de tute-
la antecipada em matéria de pro-
priedade intelectual os pressu-
postos permanecem os mesmos, 
conforme estabelecido no Código 
de Processo Civil. 

O artigo 209 §1º da Lei 
9.279/9618 (‘Lei da Propriedade 
Industrial’ ou ‘LPI’), confirma que 
a possibilidade da concessão de 
tutela antecipada, também nos 
casos de Propriedade Intelectual.  
Já os artigos 56 § 2º, 118 e 173 § 
único da Lei 9.279/96, confirmam 
a possibilidade de se suspender 
os efeitos de registros, anteci-
pando um dos efeitos que se terá 
com a sentença, devendo, no en-
tanto, ser atendidos os “requisi-
tos processuais próprios”19.  

a) Probabilidade de direito: 

A probabilidade de direito, no 
âmbito da propriedade intelec-
tual, pode ser demonstrada atra-
vés da titularidade da marca ou 
patente, por exemplo. De acordo 
com o advogado Ricardo Pinho, a 
prova de titularidade de proteção 
de Direitos de Propriedade Indus-
trial seria feita através do certi-
ficado de registro emitido pelo 
Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (‘INPI’), comprovando 
que estão em pleno vigor20.  

Por outro lado, quando fala-
mos de direito autoral, o registro 
pode não ser suficiente para con-
cessão da tutela antecipada, vez 

que (i) o registro de direito auto-
ral não é obrigatório para que se 
constitua o direito e (ii) quando 
uma obra é registrada, não há 
exame de originalidade para que 
seja conferida a proteção.

Nesse sentido, é importante 
que se demonstre, também, a 
contrafação/violação dos direitos 
demonstrados pelo Autor.

b) Perigo de dano irreparável 
ou de difícil reparação: 

O perigo de dano irreparável 
ou de difícil reparação reflete si-
tuação de urgência, buscando se 
evitar risco de perecimento das 
prerrogativas de direito material, 
inerentes às obras intelectuais21.  
De acordo com o Professor Ser-
gio Sahione Fadel:

“(...) reparável será o dano 
quando o autor, privado da pos-
sibilidade de exercer, em si mes-
mo, o direito ou manifestar sua 
capacidade jurídica, será inevi-
tavelmente lesado, provocando 
que, mais tarde, não possa o 
juiz prover em seu favor, porque 
o direito se extinguiu pelo de-
curso do tempo ou pela perda da 
oportunidade de fazê-lo valer.”22  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
LPI, Art. 118. Aplicam-se à ação de nulida-
de de registro de desenho industrial, no que 
couber, as disposições dos arts. 56 e 57. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Art. 173. A ação de nulidade poderá ser 
proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa 
com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da 
ação de nulidade, determinar liminarmente a sus-
pensão dos efeitos do registro e do uso da marca, 

atendidos os requisitos processuais próprios.

15 Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 
vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega 
do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar 
dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
16 MACHADO, José Mauro Decoussau. Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial. In Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Org. 
Fabiano de Bem da Rocha. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 281. 
17 DE OLIVEIRA, Marco Antonio COGNICAO, TUTELAS DE URGENCIA E A PROPRIEDADE INTELECTUAL < https://www.portalintelectual.com.br/
cognicao-tutelas-de-urgencia-e-a-propriedade-intelectual/ > acesso em 08 de maio de 2019 

18 LPI, Art. 209, §1º § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação 
da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. 
19  LPI, Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.
§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios
I, 
20 PINHO, Ricardo. A Antecipação da tutela nas ações em matéria de Propriedade Industrial. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. 
Rio de Janeiro, nº 19, novembro/dezembro 1995
21 LDE SUZA, Marcelo Junqueira Ingles O Instituto da antecipação de tutela na proteção dos direitos de propriedade intelectual < https://tede2.pucsp.br/
bitstream/handle/8415/1/O%20Instituto%20da%20Antecipacao%20de%20Tutela%20na%20Protecao%20dos%20Direitos%20de%20Propriedade%20In-
telectual.pdf > acesso em 29 de maio de 2019
22 FADEL, Sérgio Sahione Antecipação da Tutela no Processo Civil, Dialética, 2000, p. 30.)
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Ainda, de acordo com o Pro-
fessor Luiz Guilherme Marinoni23:

“(...) a tutela antecipató-
ria, no caso de ação inibi-
tória destinada à proteção 
da marca, do invento ou do 
direito autora, não exige a 
demonstração da probabili-
dade do dano, mas somente 
a configuração do perigo de 
prática de ato provavelmente 
contrário ao direito (...)”. 

O Professor José Carlos Ti-
noco Soares24 cita exemplos de 
danos que nascem quando da 
infração dos direitos de marcas 
ou patentes, a saber: (i) abalo na 
imagem do produto original, devi-
do à qualidade inferior e ao preço 
vil do produto contrafeito; e (ii) 
perda de clientela, uma vez que 
o titular do privilégio deixará de 
lucrar com exclusividade sobre a 
sua concepção intelectual e pas-
sará a dividir os seus lucros com 
o contrafator. 

IV. COMO OS TRIBUNAIS 
TÊM INTERPRETADO OS PE-
DIDOS DE ANTECIPAÇÃO DOS 
EFEITOS DA TUTELA EM PRO-
PRIEDADE INTELECTUAL? 

Considerando que em pro-
priedade intelectual o objetivo 
do requerimento de uma tutela 
provisória, principalmente, a de 
urgência é o de impedir que um 
terceiro de utilizar indevidamen-
te o direito do autor, este provi-
mento judicial é requerido para 

os mais diversos tipos de direito 
da propriedade intelectual, como 
por exemplo, nos casos de uso 
indevido de software (apreensão 
cautelar de cópias de software); 
infração de patente (proibição de 
fabricação e comercialização); 
uso indevido de marca (vedação 
ao uso); e concessão indevida 
de registro de marca (suspensão 
dos efeitos do registro). 

A fim de verificar como a ju-
risprudência tem se comportado 
atualmente, quanto à concessão 
ou não da antecipação dos efei-
tos da tutela em matéria de pro-
priedade intelectual, foi realiza-
da uma pesquisa jurisprudencial 
com relação à aplicação da tutela 
de urgência requerida para direi-
tos marcários, uma vez que este 
trabalho não comportaria a análi-
se da jurisprudência relativa aos 
demais direitos de propriedade 
intelectual. 

Assim, esta pesquisa jurispru-
dencial foi delimitada espacial-
mente: pela base de dados de 
segunda instância do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo 
e do Tribunal Federal Regional 
da 2ª Região, primeira e segunda 
instância, em razão da especiali-
zação das Câmaras da primeira 
e da segunda e, também, porque 
a segunda possui julgadores es-
pecializados na matéria e é onde 
mais se ajuízam ações sobre pro-
priedade intelectual, graças a lo-
calização do INPI. 

E, ainda, temporalmente: pelas 
demandas julgadas de 01 de ja-
neiro de 2019 até 01 agosto de 
2019; e materialmente: pelos in-
dexadores de pesquisa: “ tutela”, 
“provisória”, “marca” e “concor-
rência desleal”. 

Quanto aos pedidos de sus-
pensão dos efeitos de um regis-
tro de marca de forma antecipa-
da, cabe ressaltar, incialmente, 
que o parágrafo único do art. 173 
da LPI dispõe que “o juiz poderá, 
nos autos da ação de nulidade, 
determinar liminarmente a sus-
pensão dos efeitos do registro e 
do uso da marca, atendidos os 
requisitos processuais próprios”. 

Como requisitos para ou con-
cessão ou não da tutela provisó-
ria requerida, o Tribunal Federal 
Regional da 2ª Região tem con-
siderado aqueles previstos no 
art.300, caput e §§ 1º e 2º do 
CPC/15 que são: a existência de 
elementos que evidenciem a pro-
babilidade do direito e o perigo 
de dano ou o risco ao resultado 
útil do processo. 

Com isso em mente, cabe notar 
que dos 41 (quarenta e um) pro-
cessos de nulidade de registro de 
marca encontrados, a suspensão 
dos efeitos do registro de marca 
que se busca anular foi concedida 
apenas em 10 (dez) processos25, 
em razão da comprovação feita 
pelo Autor de sua notoriedade e 
do risco iminente de confusão do 

Há mais de 25 anos SM Somarca é especialista em assegurar e
resguardar suas idéias mais criativas com segurança e inteligência 

SUA IDÉIA VALE OU    O
 FAÇA SEU REGISTRO E GARANTA SEU DIREITO DE USO

Site: www.somarca.com.br
Email: contato@somarca.com.br (11) 2475 2880

Ligue e peça uma
pesquisa de marca

23 MARINONI, Luiz Guilherme Revista dos Tribunais 768, de outubro de 1999, pág. 31,
24 SOARES, José Carlos Tinoco Processo civil nos crimes contra a propriedade industrial, São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998. 
25 Processos nº 5040780-58.2019.4.02.5101; 0221148-21.2017.4.02.5101; 5006545-02.2018.4.02.5101; 5043196-33.2018.4.02.5101; 5004632-82.2018.4.02.5101; 
5047693-90.2018.4.02.5101; 5029287-84.2019.4.02.5101; 5011481-36.2019.4.02.5101; 5049457-14.2018.4.02.5101 e 5048791-13.2018.4.02.5101. 
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consumidor com a marca que se 
busca a anulação, nos termos do 
artigo 124, inc. XIX da LPI. 

Nesse sentido, importa ressal-
tar, ainda, que os demais 31 (trin-
ta e um) processos26 nos quais 
a tutela provisória foi requerida, 
mas, não concedida, as decisões 
sempre ressaltam que “a medi-
da perseguida necessita de am-
plo convencimento, incompatível 
com o juízo preliminar, visto tra-
tar-se de suspensão dos efeitos 
de ato administrativo praticado 
por órgão técnico extremamente 
especializado, que, até prova em 
contrário, presume-se válido”. 

Quanto ao pedido de tutela de 
urgência de abstenção de uso 
de marca, cabe ressaltar que a 
distinção da marca deve estar 
aliada a anterioridade, a especi-
ficidade e a mínima probabilida-
de de existência de concorrência 
desleal entre autor e réu e ou do 
consumidor confundir as marcas 
das partes para que se conside-
rem atendidos os requisitos do 
art. 300, CPC/2015, quais sejam, 
a presença de “elementos que 
evidenciem a probabilidade do di-
reito e o perigo de dano ou risco 
ao resultado útil do processo”, de 
acordo com o Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo. 

Isto porque, dos 52 (cinquen-
ta e dois) processos encontrados 
na base de dados do Tribunal 
que tratavam sobre processos 
de abstenção de uso de marca 
com pedido de tutela de urgência 
para a abstenção, tal argumenta-
ção estava presente em todos os 

processos analisados, tanto nos 
processos em que tal tutela foi 
concedida quanto naqueles em 
que foi negada. 

Nesse sentido, cumpre desta-
car aqui que não há um enten-
dimento uníssono do Tribunal 
de Justiça de São Paulo sobre o 
tema, uma vez que dos proces-
sos encontrados o pedido de tu-
tela de urgência foi concedido em 
21 (vinte e um) dos casos27, sen-
do negado nos outros 31 (trinta e 
um) processos por falta de pro-
vas suficientes acerca da possi-
bilidade de concorrência desleal 
ou de confusão do consumidor28. 

Logo, forçoso concluir que 
quanto as ações de abstenção 
de uso de marca, tal análise é 
feita caso a caso e depende da 
robustez das provas acostadas à 
petição inicial em conjunto com a 
capacidade distintitiva, anteriori-
dade e especificidade das mar-
cas em questão. 

Por fim, apenas à título de 
curiosidade, uma vez que diver-
sos processos foram descarta-
dos da relação acima por desen-
volverem também argumentação 
relativa à trade dress, cabe des-
tacar aqui que, desde a mudan-
ça no entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça (RESp nº 
1.778.910/SP) quanto a neces-
sidade de perícia nos casos en-
volvendo trade dress, o Tribunal 
de Justiça de São Paulo vem ne-
gando a concessão de tutela de 
urgência para o tema. 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os tempos atuais requerem um 
intenso e rápido fluxo de informa-
ções, acontecimentos, que ex-
pandem a possibilidade de aces-
so à novos produtos, tecnologias, 
etc. Por outro lado, também faci-
litam e aceleram a produção de 
produtos contrafeitos, acesso às 
tecnologias e obras alheias, a 
possibilidade de imitar o trade-
-dress de um grande estabeleci-
mento em locais muito distantes, 
entre outras ações indevidas. 

Dessa maneira, são diversos 
os temas envolvendo violações 
aos direitos de propriedade inte-
lectual. Para o presente trabalho, 
foram abordados os principais e 
mais comuns – concorrência des-
leal, violação de trade-dress e 
uso indevido de marca. 

Nesse sentido, ainda que exis-
tam medidas extrajudiciais que 
visem dirimir tais problemáticas, 
essas muitas vezes não são su-
ficientes e para cessar esses im-
passes a esfera judicial vêm se 
mostrando a maneira mais efi-
ciente de combater essas infra-
ções. 

Dentre as medidas judiciais 
mais requeridas – e mais impor-
tantes –, dentro de um processo 
judicial, está a tutela de urgência, 
que como amplamente discutido 
no decorrer deste texto, trata-se 
de uma medida de segurança 
para o titular do direito, se posi-
cionando como um desacelera-
dor dos prejuízos causados por 
ações de terceiros mal intencio-
nados, sem que para isso seja 
necessário aguardar o fim da lide. 

26 Processos nº 5041054-22.2019.4.02.5101; 5004207-55.2018.4.02.5101; 5028568-05.2019.4.02.5101; 5017883-70.2018.4.02.5101; 5006487-
62.2019.4.02.5101; 5029981-53.2019.4.02.5101; 5028448-59.2019.4.02.5101; 5014366-23.2019.4.02.5101; 5022312-46.2019.4.02.5101; 
0204128-17.2017.4.02.5101; 5007664-61.2019.4.02.5101; 5004580-52.2019.4.02.5101; 0096792-51.2017.4.02.5101; 5002244-12.2018.4.02.5101; 
5011130-97.2018.4.02.5101; 5007839-89.2018.4.02.5101; 5049084-80.2018.4.02.5101; 5048883-88.2018.4.02.5101; 5006839-20.2019.4.02.5101; 
0034729-53.2018.4.02.5101; 0026240-27.2018.4.02.5101; 0016889-30.2018.4.02.5101; 5005941-07.2019.4.02.5101; 0057306-25.2018.4.02.5101; 
5049782-86.2018.4.02.5101; 5046666-72.2018.4.02.5101; 5035618-19.2018.4.02.5101; 5038435-56.2018.4.02.5101; 5049269-21.2018.4.02.5101; 5036840-
22.2018.4.02.5101 e 5047393-31.2018.4.02.5101.  
27 Processos nº 2061188-96.2019.8.26.0000; 2090065-46.2019.8.26.0000; 2010221-47.2019.8.26.0000; 2261717-68.2018.8.26.0000; 2261717-
68.2018.8.26.0000; 2261717-68.2018.8.26.0000; 2026266-29.2019.8.26.0000; 2081740-82.2019.8.26.0000; 2040377-18.2019.8.26.0000; 
2040377-18.2019.8.26.0000; 2040377-18.2019.8.26.0000; 2272538-34.2018.8.26.0000; 2240811-57.2018.8.26.0000; 2254451-30.2018.8.26.0000; 
2162248-49.2018.8.26.0000; 2234950-90.2018.8.26.0000; 2012547-77.2019.8.26.0000; 2013888-41.2019.8.26.0000; 2183934-97.2018.8.26.0000; 2214810-
35.2018.8.26.0000 e 2187428-67.2018.8.26.0000. 
28 Processos nº 5041054-22.2019.4.02.5101; 5004207-55.2018.4.02.5101; 5028568-05.2019.4.02.5101; 5017883-70.2018.4.02.5101; 5006487-62.2019.4.02.5101; 
5029981-53.2019.4.02.5101; 5028448-59.2019.4.02.5101; 5014366-23.2019.4.02.5101; 5022312-46.2019.4.02.5101; 0204128-17.2017.4.02.5101; 
5007664-61.2019.4.02.5101; 5004580-52.2019.4.02.5101; 0096792-51.2017.4.02.5101; 5002244-12.2018.4.02.5101; 5011130-97.2018.4.02.5101; 
5007839-89.2018.4.02.5101; 5049084-80.2018.4.02.5101; 5048883-88.2018.4.02.5101; 5006839-20.2019.4.02.5101; 0034729-53.2018.4.02.5101; 
0026240-27.2018.4.02.5101; 0016889-30.2018.4.02.5101; 5005941-07.2019.4.02.5101; 0057306-25.2018.4.02.5101; 5049782-86.2018.4.02.5101; 5046666-
72.2018.4.02.5101; 5035618-19.2018.4.02.5101; 5038435-56.2018.4.02.5101; 5049269-21.2018.4.02.5101; 5036840-22.2018.4.02.5101 e 5047393-
31.2018.4.02.5101. 
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Assim, o presente trabalho 
buscou demonstrar como a tutela 
de urgência vêm sendo aplica-
da, essencialmente, no Tribunal 
Federal Regional da 2ª Região e 
no Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo quanto à marcas, 
ficando convencionado que deve 
ser analisado caso a caso para 
se verificar a necessidade de 
concessão de tal efeito, devendo 
ficar evidente os possíveis riscos 
ao titular, caso aquela infração se 
arrastasse até o final do proces-
so. 

Nesse sentido, cumpre ressal-
tar, por fim, que entende-se que 
a tutela de urgência é extrema-
mente necessária em casos en-
volvendo propriedade intelectual, 
tendo em vista que os prejuízos 
trazidos aos titulares desses di-
reitos caso permaneçam aconte-
cendo durante a ação, poderiam 
significar até mesmo a falência 
dessas empresas, diante da per-
da financeira, desvio de clientela, 
maculação de sua imagem peran-
te os consumidores, bem como 
outros resultados danosos às re-
querentes. 
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Jurisprudência J
Ação cominatória (absten-

ção do uso da marca "Mer-
ci"). Ação julgada improce-
dente. Apelação da autora. 
Marca evocativa de termo 
francês de uso comum. Os 
casos a envolver marcas fra-
cas devem ser examinados 
pela Justiça com menor ri-
gor do que os que têm como 
objeto marcas mais elabora-
das. Doutrina de LÉLIO DE-
NICOLI SCHMIDT e de DE-
NIS BORGES BARBOSA. As 
marcas fracas ou evocativas, 
que utilizam expressões de 
uso comum, de pouca origi-
nalidade, atraem a mitigação 
da regra de exclusividade de-
corrente do registro, admitin-
do-se a sua utilização por ter-
ceiros de boa-fé. Precedente 
desta 1ª Câmara Reservada 
de Direito Empresarial. "O 
monopólio de um nome ou 
sinal genérico em benefício 
de um comerciante implicaria 
uma exclusividade inadmis-
sível, a favorecer a detenção 
e o exercício do comércio de 
forma única, com prejuízo 
não apenas à concorrência 
empresarial impedindo os 
demais industriais do ramo 
de divulgarem a fabricação 
de produtos semelhantes 

através de expressões de 
conhecimento comum, obri-
gando-os à busca de nomes 
alternativos estranhos ao 
domínio público, mas sobre-
tudo ao mercado em geral, 
que teria dificuldades para 
identificar produtos simila-
res aos do detentor da mar-
ca" (STJ, REsp 1.315.621, 
NANCY ANDRIGHI). Caso 
em que, de resto, sob a ótica 
mais abrangente da concor-
rência desleal, tampouco há 
risco de confusão entre con-
sumidores, já que as partes 
atuam em territórios diferen-
tes, exercem atividades sufi-
cientemente distintas e não 
coincidem em sua apresen-
tação visual. Manutenção da 
sentença. Apelação a que se 
nega provimento.  

(TJSP;  Apelação Cível 
1029668-32.2019.8.26.0002; 
Relator (a): Cesar Ciampoli-
ni; Órgão Julgador: 1ª Câma-
ra Reservada de Direito Em-
presarial; Foro Central Cível 
- 2ª VARA EMPRESARIAL E 
CONFLITOS DE ARBITRA-
GEM; Data do Julgamento: 
15/01/2021; Data de Regis-
tro: 15/01/2021)

 RECURSOS ESPECIAIS. 
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. INOCOR-
RÊNCIA. USO DE MARCA 
REGISTRADA. AUSÊNCIA 
DE AUTORIZAÇÃO. PRO-
DUTOS SEMELHANTES OU 
AFINS. VIOLAÇÃO CONFI-
GURADA. INDENIZAÇÃO 
DEVIDA. DANO MORAL. 
COMPROVAÇÃO. DESNE-
CESSIDADE. PREQUES-

Jurisprudência   dos Tribunais

Anuncio KL.pdf   1   26/06/20   11:51
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TIONAMENTO. AUSÊNCIA. 
JULGAMENTO EXTRA PE-
TITA. CONFIGURAÇÃO. 
EMBARGOS DE DECLA-
RAÇÃO PROTELATÓRIOS. 
SÚMULA 7/STJ.

1. Ação ajuizada em 
29/5/2013. Recursos es-
peciais interpostos em 
13/9/2016, 10/11/2016 e 
24/11/2016. Autos conclusos 
ao Gabinete da Relatora em 
16/3/2018.

2. O propósito recursal 
consiste em definir (i) se hou-
ve negativa de prestação ju-
risdicional; (ii) se o princípio 
da especialidade é aplicável 
à hipótese dos autos; (iii) se 
o julgamento realizado pelo 
Tribunal de origem afigura-se 
extra petita; (iv) se, tratan-
do-se de violação de marca, 
exige-se comprovação dos 
danos morais alegadamente 
sofridos; e (v) se é aplicável à 
espécie a multa do art. 1.026 
do CPC/15.

3. O acórdão recorrido ado-
tou fundamentação suficiente 
à solução da controvérsia, 
não se vislumbrando, nele, 
qualquer dos vícios elenca-
dos nos arts. 489 ou 1.022 do 

CPC/15.

4. A conclusão alcançadas 
pelos juízos de origem, no 
sentido de que os produtos 
comercializados na rede de 
lojas da COMPANHIA BRA-
SILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 
imitavam em tudo a marca de 
titularidade de PRADA S/A, 
induzindo a erro os consu-
midores, não comporta ree-
xame em recurso especial, à 
vista do entendimento consa-
grado na Súmula 7/STJ.

5. Ainda que se pudes-
se superar referido óbice, a 
jurisprudência do STJ está 
firmada no sentido de que o 
registro de marcas semelhan-
tes, ainda que em classes 
distintas, porém destinadas 
a identificar produtos ou ser-
viços que guardem relação 
de afinidade, inseridos no 
mesmo segmento mercado-
lógico, devem ser obstados. 
Ademais, segundo o entendi-
mento desta Corte Superior, 
o princípio da especialidade 
não se restringe à Classifica-
ção Internacional de Produ-
tos e Serviços, devendo levar 
em consideração o potencial 
concreto de se gerar dúvida 
no consumidor e desvirtuar a 

concorrência. Precedentes.

6. A aposição de expres-
são, devidamente registrada 
por terceiro como marca, em 
artigos que guardam relação 
de afinidade com aqueles 
fabricados pelo titular do re-
gistro, pode ser interpretada 
pelo consumidor como sendo 
fruto de expansão da linha 
original de produtos, configu-
rando associação indevida e 
concorrência desleal.

Precedente.

7. A ausência de preques-
tionamento acerca do con-
teúdo normativo do art. 117 
do CPC/15 impede o exame 
da insurgência quanto ao 
ponto.

8. Os juízos de origem, ao 
decidirem adotar como ali-
cerce para o arbitramento da 
indenização critério diverso 
daquele eleito pela parte au-
tora, extrapolaram os limites 
fixados na petição inicial, de-
vendo, em consequência, ser 
decotado da condenação o 
que efetivamente desbordou 
da pretensão deduzida pela 
autora.
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8. A jurisprudência do STJ 
entende que é devida a com-
pensação por danos morais, 
na hipótese de se constatar 
violação de marca, indepen-
dentemente de comprovação 
concreta do abalo resultante 
do uso indevido.

9. Considerando-se (i) que 
a pretensão indenizatória tem 
por objeto fatos ocorridos a 
partir de 25/10/2006, (ii) que 
a prescrição foi interrompida 
em 8/7/2011 e (iii) que ação 
foi ajuizada em 29/5/2013, 
inviável o reconhecimento da 
prescrição quinquenal na es-
pécie.

10. A inferência do Tribu-
nal a quo acerca do caráter 
protelatório dos embargos 
de declaração, amparada em 
circunstâncias fática especí-
ficas da hipótese concreta, 
não pode ser modificada em 
sede de recurso especial, em 
razão do óbice da Súmula 7/
STJ.

RECURSOS ESPECIAIS 
DE COMPANHIA BRASI-
LEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 
E DE BELLIZ INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO E MAES-

TRAL COMERCIAL IMPOR-
TADORA E EXPORTADORA 
PARCIALMENTE PROVI-
DOS.

RECURSO ESPECIAL DE 
PRADA S/A PROVIDO.

(REsp 1730067/SP, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, jul-
gado em 15/12/2020, DJe 
18/12/2020)

RECURSO ESPECIAL - 
AÇÃO DE NULIDADE DE 
ATO ADMINISTRATIVO 
PRATICADO PELO INPI 
QUANTO AO INDEFERI-
MENTO DE PEDIDO DE 
REGISTRO MARCÁRIO 
DE MEDICAMENTO POR 
AVENTADA SEMELHANÇA 
NA UTILIZAÇÃO DE RA-
DICAIS QUE COMPÕEM 
MARCA ANTERIORMEN-
TE REGISTRADA - MAGIS-
TRADO A QUO QUE JUL-
GOU IMPROCEDENTE O 
PEDIDO - TRIBUNAL QUE, 
EM SEDE DE APELAÇÃO, 
POR MAIORIA, ACOLHEU 
O PLEITO E DETERMINOU 
A EXPEDIÇÃO DO CERTI-
FICADO - DELIBERAÇÃO 
REFORMADA EM SEDE 
DE EMBARGOS INFRIN-

GENTES PROVIDOS, POR 
MAIORIA - IRRESIGNA-
ÇÃO DO LABORATÓRIO 
FARMACÊUTICO AUTOR, 
INVOCANDO A INEXISTÊN-
CIA DE COLIDÊNCIA EN-
TRE OS PRODUTOS POR 
CONTEREM SUFICIENTE 
FORMA DISTINTIVA, A AU-
SÊNCIA DE CONCORRÊN-
CIA DESLEAL E DESVIO 
DE CLIENTELA, A INOCOR-
RÊNCIA DE CONFUSÃO 
AOS CONSUMIDORES E A 
IMPOSSIBILIDADE DE EX-
CLUSIVIDADE ATINENTE À 
MARCA EVOCATIVA.  Hipó-
tese: Cinge-se a controvérsia 
em aferir a registrabilidade, 
ou não, junto ao INPI, da 
marca nominativa SINVAS-
TACOR, diante da aventada 
colidência com a marca an-
teriormente registrada SIN-
VASCOR, de titularidade de 
outro laboratório farmacêuti-
co.

1. Para configurar eventual 
violação de marca anterior-
mente registrada, afigura-se 
imprescindível que o uso dos 
sinais distintivos impugnados 
possa ensejar concorrência 
desleal, desvio de clientela e 
causar confusão no público 
consumidor ou associação 

Oficina principal: Torre 1492 Av. 12 de Octubre y Lincoln, piso 16. Quito- Ecuador (+593) 2 2986 570/ (+593) 2 2986 575
quepon@quevedo-ponce.com Quevedo & Ponce www.quevedo-ponce.com
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errônea, em prejuízo ao titu-
lar da marca supostamente 
infringida.

Precedentes.

2. Consoante entendimen-
to desta Corte Superior, mar-
cas dotadas de baixo poder 
distintivo, formadas por ele-
mentos de uso comum, evo-
cativos, descritivos ou suges-
tivos, podem ter de suportar o 
ônus de coexistir com outras 
semelhantes. Precedentes.

3. Na hipótese, os radicais 
"SINVAS" e "COR", que com-
põem a marca SINVASCOR, 
não são apropriáveis, de 
modo exclusivo, quando uti-
lizados separadamente, mas 
apenas quanto ao todo da 
marca nominativa, uma vez 
que o primeiro é designativo 
do componente ativo princi-
pal do produto farmacológico 
(sinvastatina) e o segundo 
atinente ao órgão do corpo 
humano ao qual se destina a 
finalidade terapêutica do me-
dicamento (coração), sendo 
esse modo de designação de 
fármacos prática comum na 
indústria farmacêutica.

4. Inviável afirmar que as 

nomenclaturas "SINVAS-
COR" e "SINVASTACOR", 
apesar de possuírem certa 
semelhança, não apenas de 
escrita, mas também de foné-
tica, possam causar equívoco 
ou incerteza ao consumidor, 
dada a absoluta distinção 
entre as embalagens dos 
produtos, de só serem ven-
didos mediante prescrição de 
profissionais qualificados da 
área de saúde e de já coexis-
tirem no mercado há mais de 
duas décadas.

5. Assim, em que pese a 
existência de registro marcá-
rio antecedente, não é possí-
vel admitir a apropriação em 
caráter exclusivo de radicais 
ou afixos que remetam, total 
ou parcialmente, ao princípio 
ativo de qualquer medica-
mento, ou órgão do corpo hu-
mano, sob pena de conces-
são de monopólio reprovável, 
de uso de expressões que a 
todos interessa por seu cará-
ter descritivo, associando o 
produto à finalidade terapêu-
tica.

6. Recurso especial provi-
do.

(REsp 1908170/RJ, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, 
QUARTA TURMA, julgado em 
10/12/2020, DJe 18/12/2020)

 AÇÃO COMINATÓRIA – 
PEDIDO DE ABSTENÇÃO 
DO USO DE MARCA ("PIL-
LOWMED"), CUMULADO 
COM INDENIZAÇÃO – ALE-
GAÇÃO DE USO INDEVIDO 
DE MARCA E PRÁTICA DE 
CONCORRÊNCIA DES-
LEAL – INOCORRÊNCIA 
– "LINK PATROCINADO" – 
FERRAMENTA "GOOGLE 
ADS" QUE SE DINTINGUE 
DA "GOOGLE SHOPPING" 
– PUBLICIDADE COMPA-
RATIVA - A autora BIOME-
DYCUR requer que as rés 
GOOGLE BRASIL e a B2W 
COMPANHIA DIGITAL (ti-
tular dos sites americanas, 
shoptime e submarino) se 
abstenham de usar ou vin-
cular a palavra "PILLOW-
MED" nos anúncios veicula-
dos por meio da ferramenta 
GOOGLE ADWORDS (atual 
GOOGLE ADS) – Pretensão 
que não pode ser acolhida – 
Pela ferramenta "GOOGLE 
ADS", quando o consumidor 
digita a palavra "PILLOW" 
("travesseiro" em inglês) ou 
"MED", o sistema de busca 
relaciona anúncios patroci-
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nados (pagos) por empresas 
que indicaram como palavra-
-chave tais expressões. Tal 
circunstância não significa 
que a marca "PILLOWMED" 
esteja sendo violada, tendo 
em vista que a palavra (ou 
parte dela) é usada apenas 
para acionar o mecanismo 
de busca. De todo modo, 
mesmo que o anunciante in-
dique uma "marca nominati-
va" como palavra-chave, tal 
procedimento serve apenas 
de critério para direcionar o 
usuário aos sites que comer-
cializam produtos do mesmo 
gênero. Tal direcionamento 
às páginas ("links") dos anun-
ciantes, por si só, não consti-
tui concorrência desleal ou 
manobra fraudulenta de cap-
tação de clientela. GOOGLE 
SHOPPING – Os fatos des-
critos pela autora se referem 
à outra ferramenta disponibi-
lizada pela GOOGLE, que é 
o GOOGLE SHOPPING, pela 
qual o consumidor tem aces-
so a uma "vitrine de lojas vir-
tuais" (espécie de comércio 
eletrônico ou "e-commerce") 
ou a um "marketplace" (pla-
taforma que serve de inter-
mediação entre o anunciante 
e o comprador) como ocorre 
com as empresas "ameri-
canas", "shoptime" e "sub-
marino". Pelo mecanismo 
do GOOGLE SHOPPING, 
os anunciantes apresentam 
seus produtos - não por tex-
to ou palavras-chave -, mas 
sim por imagens, caracterís-
ticas e preço, permitindo que 
o consumidor tenha maior in-
formação e compreensão das 
qualidades de cada produto. 
Por meio desta ferramenta, 

de um lado, fortalece-se o 
princípio da defesa do consu-
midor, que tem a liberdade e 
oportunidade de comparar e 
adquirir, de modo prático efi-
caz e consciente, aquilo que 
melhor atenda aos seus inte-
resses. De outro, atendem-se 
os princípios da livre inicia-
tiva e da livre concorrência, 
permitindo que os fornece-
dores ofereçam no mercado 
seus produtos ou serviços a 
preços e qualidades compe-
titivos. PROPAGANDA COM-
PARATIVA – A propagan-
da comparativa é permitida 
quando realizada dentro dos 
parâmetros da livre concor-
rência e da defesa do consu-
midor, que tem o direito bási-
co à informação adequada e 
clara sobre os diferentes pro-
dutos (arts. 6º, III, e 31, CDC) 
– MARKETPLACE - As rés 
não vendem o produto com a 
marca da autora. De um lado, 
a GOOGLE apenas relaciona 
as empresas que anunciam; 
de outro, a B2W oferece um 
espaço (vitrine) virtual, desti-
nado a intermediar o contato 
entre comprador e vendedor. 
MARCO CIVIL DA INTER-
NET - Não compete às rés 
(GOOGLE e B2W) exercer 

o controle prévio ou a fisca-
lização do conteúdo (lícito ou 
ilícito) do anúncio do produto 
(art. 19, Lei n. 12.965/2014, 
MARCO CIVIL DA INTER-
NET) – RECURSOS DAS 
RÉS PROVIDO. PREJUDI-
CADO O APELO DA AUTO-
RA.  

 (TJSP;  Apelação Cível 
1033575-12.2019.8.26.0100; 
Relator (a): Sérgio Shimura; 
Órgão Julgador: 2ª Câmara 
Reservada de Direito Em-
presarial; Foro Central Cível 
- 2ª VARA EMPRESARIAL E 
CONFLITOS DE ARBITRA-
GEM; Data do Julgamento: 
01/12/2020; Data de Regis-
tro: 04/12/2020)
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CARREFOUR E CAIO CA-
BRAL - DIA DA CERVEJA - 
CERVEJA NAUTA

Mês/Ano Julgamento:	
NOVEMBRO/2020

Representação nº:	
165/20

Autor(a):	 Conar mediante 
queixa de consumidor

Anunciante:	 C a r r e -
four e Caio Cabral

Relator(a):	C o n s e l h e i r o 
Bruno Bonfanti

Câmara:	 Primeira Câma-
ra

Decisão:	 Sustação e ad-
vertência

Fundamentos:	 A r t i g o s 
1º, 3º, 6º e 50, letras "a" e "c", 
do Código e seu Anexo P

Resumo:	 Anúncio em re-
des sociais carece de clara 
identificação como publicida-
de, da frase recomendando 
consumo prudente de bebidas 
alcoólicas e de mecanismo 
seletivo de acesso a maiores 
de idade, além de apresentar 
cenas de ingestão de cerve-
ja, tudo em desrespeito às re-
comendações do Anexo P do 
Código. A denúncia recebida 
de consumidor visa anúncio 
do Carrefour no perfil do in-
fluenciador Caio Cabral.

Apenas o Carrefour defen-
deu-se no Conar, informando 
ter enviado amostras de cer-
veja ao influenciador, sendo 
a postagem ato espontâneo 
dele. Apesar dessa alegação, 

o Carrefour considera que o 
anúncio não desmerece as re-
comendações da ética publici-
tária.

Pelo seu caráter didático, 
transcrevemos na íntegra o 
voto do relator Bruno Bonfanti:

"Com a popularização das 
redes sociais e a consequente 
explosão de conteúdo digital 
disponível nos mais diferentes 
formatos, o marketing reali-
zado através dos chamados 
"influenciadores digitais" se 
tornou parte importante das 
iniciativas de marcas e anun-
ciantes e com isso temos vis-
to um número de casos cada 
vez maior deste tipo de ação 
aqui no Conselho de Ética do 
Conar. Tão em evidência está 
esse assunto que esta Casa 

Jurisprudência  administrativa

criou um Grupo de Trabalho, 
coordenado por este Relator, 
que está neste exato instante 
debruçado sobre a questão da 
publicidade por influenciado-
res. (Em data posterior à esta 
reunião, o Grupo concluiu 
seus estudos e recomenda-
ções, que podem ser conheci-
das aqui.)

"Nas discussões e pesqui-
sas do Grupo de Trabalho, 
identificamos três tipos de 
postagens de influenciadores 
e passamos a debater a clas-
sificação e o tratamento dado 
a cada um deles. De um lado 
estão aquelas postagens de 
influenciadores motivadas por 
um contrato ou relação co-
mercial com um anunciante, 
o qual tem ainda algum tipo 

Larissa Andréa Carasso Kac
larissa@carassokac.com.br

CONAR
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de controle sobre o conteúdo 
ou forma da postagem e que 
também envolve algum tipo de 
compensação, financeira ou 
de outra natureza. Estas pos-
tagens são claramente consi-
deradas publicidade e estão 
sujeitas às normas do Conar e 
do Código Brasileiro de Autor-
regulamentação Publicitária.

"No outro extremo temos 
postagens espontâneas de in-
fluenciadores, sem que tenha 
havido qualquer tipo de con-
tato da marca com eles, sem 
nenhuma relação comercial 
entre as partes e tampouco 
qualquer contrapartida. Estas 
postagens são chamadas de 
Conteúdo Gerado pelo Usuá-
rio e não são consideradas 
publicidade.

"Existe ainda um terceiro 
tipo de comunicação por in-
fluenciador, o qual chamamos 
de Mensagem Ativada, que é 
motivada por alguma forma de 
contato entre marca e influen-
ciador (em geral com envio 
de produtos ou fornecimen-
to de serviços) mas que não 
apresente todas as caracte-
rísticas necessárias para con-
figurar uma publicidade (por 
exemplo, a marca pode não 
ter controle sobre o conteúdo 
postado pelo influenciador). 
É justamente nesta categoria 
que a peça em análise se en-
quadra.

"Tendo em vista o exposto 
acima e considerando ainda 
que se trata de um produto 
pertencente a um segmento 
sensível, é fato que temos que 
proceder à análise do vídeo 
com cuidado, ainda que possa 
não haver responsabilidade 
direta da marca Carrefour.

"Ao observar o vídeo, no-
tamos primeiramente que de 

fato existem cenas de inges-
tão da bebida por parte do in-
fluenciador. Também pode-se 
considerar que existe o estí-
mulo ao consumo excessivo, 
já que em um vídeo curto o 
influenciador chega a afirmar 
"Já estou na segunda, hein?". 
Também se percebe que de 
fato o vídeo não apresenta 
qualquer frase de advertência, 
como rege o item 4 do Anexo 
"P" do Código.

"Tampouco foi provado que 
o canal é dedicado ao públi-
co adulto ou que teria meca-
nismos de restrição de idade 
(age gate) da plataforma ha-
bilitados. Observa-se também 
o uso de imperativo de consu-
mo: "Sério? cês têm que to-
mar essa cerveja"(sic), o que 
contraria o item 1 do Anexo 
"P" do Código.

"Quanto à questão da iden-
tificação publicitária, ainda 
que o uso de "#ad" possa ge-
rar dúvidas por ser um termo 
derivado do Inglês e não ne-
cessariamente conhecido do 
público em geral, a combina-
ção da hashtag e as menções 
explícitas à marca e ao envio 
do produto deixam clara a na-
tureza do vídeo.

"Finalmente, não foi objeto 
da denúncia, mas este rela-
tor julga apropriado citar, que 

em rápida pesquisa na Inter-
net vê-se que o influenciador 
em questão tem cerca de 22 
anos de idade, o que também 
poderia contrariar o Código, 
mais especificamente a letra 
"a" do item 2 do Anexo "P". 
Esse ponto não foi levado em 
consideração na decisão des-
te voto por não fazer parte da 
denúncia, mas em se tratando 
da proteção aos menores e jo-
vens, faço aqui o registro para 
eventuais casos futuros.

"Diante de tudo o que foi 
aqui exposto, recomendo a 
sustação do anúncio e adver-
tência ao influenciador Caio 
Cabral, para que adote os cui-
dados necessários ao divulgar 
produtos de categorias sensí-
veis no futuro".

O voto do relator foi acom-
panhado por unanimidade.

"CASA & CUIDADO. O 
PRIMEIRO DESINFETANTE 
LÍQUIDO 100% EFICAZ NO 
COMBATE AO CORONAVÍ-
RUS" E "PARA COMBATER 
O CORONAVÍRUS, CONTE 
COM O CASA & CUIDADO"

Mês/Ano Julgamento:	
NOVEMBRO/2020

Representação nº:	
144/20

Autor(a):	 Conar mediante 
queixa de consumidor
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Anunciante:	 Casa KM

Relator(a):	Conselheiro An-
dré Coutinho Nogueira

Câmara:	 Sexta Câmara

Decisão:	 Sustação

Fundamentos:	 A r t i g o s 
1º, 3º, 6º, 27 e 50, letra "c", do 
Código

Resumo:	 Quatro reclama-
ções de consumidores motiva-
ram esta representação, con-
tra anúncio em TV da Casa 
KM, promovendo o desinfetan-
te Casa & Cuidado, atribuindo 
a ele eficiência no combate 
ao coronavírus e aprovação 
pelas autoridades sanitárias. 
Ambos os claims são consi-
derados enganosos pelos de-
nunciantes. Mais queixas che-
garam ao Conar após início 
da tramitação do caso, abran-
gendo novas versões da peça 

publicitária. Outro anúncio da 
Casa KM foi objeto da repre-
sentação 146/20, que está no 
momento em fase de recurso 
ordinário.

Em sua defesa, a anun-
ciante relatou já ter alterado 
o anúncio, de forma a explicar 
melhor a questão da eficiên-
cia, citando os estudos que 
dão veracidade a ela. A defe-
sa relata ainda que o produto 
está devidamente registrado 
na Anvisa e considera que as 
novas versões do anúncio res-
peitam as recomendações do 
Código.

O relator entendeu não ha-
ver comprovação de que o de-
sinfetante Casa & Cuidado é 
100% eficaz contra o vírus ou 
qualquer outro microrganis-
mo. O teste trazido pela anun-
ciante mostra eficácia contra 
alguns microrganismos, inclu-

sive o coronavírus, mas não 
no grau prometido. Por isso, 
recomendou a supressão des-
te claim dos anúncios.

A mesma recomendação 
vale para a menção da apro-
vação do produto pela Anvisa. 
O relator entende que ela não 
pode ser apresentada como 
um diferencial por ser corri-
queira e necessária a qual-
quer produto. Ele condenou 
também a utilização de ter-
mos que denotam novidade e 
superioridade e do ícone com 
os dizeres "combate o corona-
vírus".

Concluiu recomendando a 
sustação do anúncio original 
e dos que foram alterados 
espontaneamente pela anun-
ciante. Seu voto foi aceito por 
unanimidade.
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