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Antigamente qualquer farmacéutico, no ramo terapéutico
Era um bom doutor.

E veja agora, como era tdo simples

O receitudrio do velho Boticdrio.

Dr. Boticario (Jackson do Pandeiro)

1. INTRODUCAO (INDICACOES E POSOLOGIA)

O direito do consumidor e a protecio da Propriedade Intelectual
constituem campos distintos, mas que se entrecruzam, por exem-
plo, na disciplina da utilizagdo de signos distintivos dos produtos.

A tutela do consumidor busca a adequada informagéo sobre o
produto e a facilitagio da comparagio entre concorrentes. Assim,
se uma determinada esponja tem mil e uma utilidades, o fabricante
desejara que nao seja confundida com outra nao tao polivalente.

No ambito do regime capitalista, a existéncia de produtos concor-
rentes, areja o mercado, fomenta o desenvolvimento e influi direta-
mente no regime de precos. Contudo, a utilizacdo indevida da
imagem construida ao longo dos anos junto ao piiblico consumidor
caracteriza, claramente, a concorréncia desleal;' a qual prejudica a
recuperagdo do investimento em pesquisa, marketing e desenvolvi-

1. Consoante dispoe a Lei n® 9.279/1996, art. 195. “Comete crime de concorréncia
desleal quem (...) III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito préprio ou
alheio, clientela de outrem; IV - usa expressao ou sinal de propaganda alheios, ou os
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mento, e promove a confusdo de produtos/servicos com niveis de
qualidade e caracteristicas bastante distintos.

E preciso, todavia, atentar a sofisticagio de tal analise, como deno-
ta a circunstancia de que determinadas atividades possuem um vi-
sual tipico, um “cédigo paradigmatico de indumentaria”, ou vesti-
mentas usuais em seus produtos. Assim, tentando oferecer
exemplos didaticos e simples, as hastes de higiene auricular sao
usualmente azuis, e os involucros de ketchup se apresentam em
garrafinhas de pléstico de cor bordo.

Na seara dos medicamentos, o destinatario (leigo) muitas vezes
estd com pressa, outras tantas goza de parca experiéncia €, com
frequéncia, desconhece os produtos que 1ra adquirir. Nao bastas-
sem as circunstancias supracitadas, o uso pode ser excepcional,
ou até tnico. Além disso, o ambito dos produtos farmacéuticos
envolve principios ativos com nomes complexos (para quem nao
é experto em quimica), com caracteres que sao faceis de engen-
drar confusao.

Conforme licio tao singela, quanto fundamental, “Essa confusao é
o que a lel quer evitar. A geometria das linhas do desenho perde
relevo quando o consumidor, que nao é técnico no assunto, leva

imita, de modo a criar confusio entre os produtos ou estabelecimentos; V - usa, indevi-
damente, nome comercial, titulo de estabelecimento ou insignia alheios ou vende, expée
ou oferece a venda ou tem em estoque produto com essas referéncias”.
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como ‘gato’ aquilo que acredita ser ‘lebre’, porque apresenta ‘cara
de lebre’ e se parece com uma ‘lebre””.2 Assim, é preciso neste
sentido levar em conta a eficicia comunicativa, os padroes do setor,
para que nao se tome o remédio equivocado, com efeitos colaterais
que atinjam a satde e o bolso.

2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO SETOR DE MEDICAMENTOS

Se as marcas sdo utilizadas, contemporaneamente, como um dos sig-
nos distintivos mais importantes, de outro lado 0 mundo corporativo
envereda, simultaneamente, diversos outros “sinais de diferenciacéo”.

Nao h4 uma competicdo comunicativa ou superposicao de direitos,
mas uma complementagao semiolégica para que, em cada contexto
o usuario/consumidor consiga ser influenciado pela marca (tradi-
cional ou tridimensional) do produto ou do produtor, a indicagio
geografica, o nome de empresa,’ 0 nome de dominio, a expressao
de publicidade e o conjunto-imagem (mais conhecido sob a ribrica
angléfona trade dress). Portanto, a embalagem de produtos farma-
céuticos torna-se ainda mais relevante, quando se considera que o
produto em si muitas vezes somente esta disponivel depois que o
consumidor abre a embalagem.’

E possivel que, tendo em vista o carater leigo do destinatério, o
consumidor nao perceba as distingdes funcionais de cada uma das

2. TRF-2, I* Turma Especializada, JC. Marcia Helena Nunes, AC 2008.51.01.805451-
9, DJ 25/09/2009.

3. “Trata-se o nome de empresa de bem imaterial, sendo um dos sinais identificadores e
distintivos de maior relevancia e valor para o seu titular, objeto de um direito, a rigor,
absoluto de utilizagdo, cuja protegio encontra-se sob o pélio das normas que discipli-
nam o registro do comércio e a propriedade industrial” SOUZA, Daniel Adensohn.
Protegao do Nome de Empresa no Brasil. Sao Paulo: Saraiva, p. 22, 2013.

4. Arespeito o ST ao tratar da distintintividade consignou que “a embalagem de ambos
ndo ¢ semelhante, enquanto a cor do comprimido em nada influenciara nessa decisao,
pois nao é possivel visualizar qualquer dos medicamentos sem antes abrir a embalagem,
0 que s6 é possivel apés a compra” STJ. Resp. n. 1.370.646. Rel. Min. Nancy An-
drighi. 3* Turma. DJe: 10/05/2013.

5. “Since OTC products are available on request and without prescription, it is possible for ma-
nufacturers to market them directly to consumers through regular advertising” traduzido livre-
mente para “Uma vez que produtos OTC estdo disponiveis a simples pedido e sem prescri-
c@o, é possivel aos produtores os comercializarem através de publicidades regulares”.

PHILLIPS, Jeremy. Trade Mark Law. Oxford: Oxford University Press, p. 545, 2003.
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espécies de sinal distintivo e, muitas das vezes, sequer compreenda
completamente o funcionamento do produto que deseja comprar.

De outra banda, se houver eficicia comunicativa no trato comer-
cial, na consulta online ou mesmo na simples compra, o adquirente
tera maior facilidade em comparar. Nessa linha, a adequada prote-
¢ao juridica no mercado de drogas licitas, deve atentar as peculia-
ridades do setor, inclusive as dificuldades dos nomes dos medica-
mentos e as regras especificas de aquisicao.

Medicamentos isentos de prescricio médica, também designados
de anédinos, sio regulados, especificamente, pela Lei n°
5.991/1973. Conhecidos, ainda, pela sigla OTC (over the counter
— sobre a prateleira) restam alocados nas géndolas® de farmacias,
drograrias, amplamente disponiveis ao pablico;® tal como ocorre
com adocantes, preservativos e barbeadores.

Para outros medicamentos, € indispensavel a apresentacio de recei-
ta, com diversidade de exigéncias de acordo com a substncia.
[lustrativamente, a receita simples é permitida para medicamentos
de tarja vermelha, ou seja, quando se realiza “venda sob prescricio

médica”, na forma da Lei n° 5.991/1973.

No &mbito das modalidades mais comuns de prescricao, a receita
de controle especial é aplicada nos casos em que é necessria a
retencdo de receita, como “imunossupressoras e antirretrovirais,

6. “Outrossim, cabe ressaltar que referidos medicamentos sao vendidos independentemen-
te de receita médica e que, no Brasil, é notério o fato de haver alta incidéncia de auto-
medicacio entre a populacio, ndo havendo garantia nenhuma de que os medicamentos
em tela ndo gerem confusdo quanto a sua origem e sejam adquiridos indistintamente,
um pelo outro. Cumpre ressaltar que o fato de uma marca ter apresentacao mista e
outra, nominativa, em nada interfere com a afericio de similaridade e reconhecimento
de eventual colidéncia, uma vez constatada a semelhanca fonética e gréfica do elemento
nominativo integrante de marca mista a distinguir a mesma classe de produtos ou servi-
cos ou classes semelhantes, como se verifica na hipétese dos autos” TRE-2, 1* Turma
Especializada, Des. Paulo Cesar Espirito Santo, AC 2012.51.01.034704-5, DJ:
10/07/2013. “No Pais, existe uma cultura de que a farmacia é um mero comércio e o
medicamento é uma mercadoria como outra qualquer e isto tem estimulado, e muito, o
consumo de medicamentos de forma indiscriminada” Conselho Nacional de Saide.
Consumo de medicamentos: um autocuidado perigoso. Disponivel em < http:/www.
conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2005/medicamentos.htm ~ acesso  em

02/05/2016, as 21:42.
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anabolizantes, antidepressivos”.” Além disso, a receita azul ou a
receita B ¢ aplicada na prescricio de substancias psicotropicas.®

3. PROCESSO DE COMUNICACAO E A COMPREENSAO DO
INTERLOCUTOR NO SETOR DA SAUDE (REACOES ADVERSAS)

A possibilidade de efetiva comparagéo e escolha, como se demons-
trou, é bastante limitada® perante as restricdes jurigenas que visam
prevenir as potenciais confusdes.'’ Nio se trata de um consumidor
qualificado,'’ mas de marcada vulnerabilidade."” O déficit infor-
macional € notério, a demandar que a comunicagdo se faga de
forma muito clara, pratica e efetiva. Como lecionam Claudia Lima

MARQUES e Bruno MIRAGEM:

E se, na sociedade atual, é na informacio que estd o poder, a falta
desta representa intrinsecamente um minus, uma vulnerabilidade tanto
maior quanto mais importante for esta informacéo detida pelo outro.
Daf porque a vulnerabilidade informativa ndo deixa de representar
hoje, o maior fator de desequilibrio da relacéo vis-a-vis dos fornecedo-
res, os quais, mais do que experts, sao os tinicos verdadeiramente de-
tentores da informacdo. Presumir a vulnerabilidade informacional
(art.4°, I, do CDC) significa impor ao fornecedor o dever de compen-
sar este novo fator de risco na sociedade.?

A informacio ampla, clara, adequada constituem formas de mitigar
riscos, proteger, e igualmente de permitir a adequada anélise do
consumidor. No campo das situagdes existenciais de acesso, funda-

7. MADRUGA, Célia Maria Dias. Manual de orientagées bdsicas para prescrigdo médi-
ca. 2* edicdo, rev. ampl. Brasilia: CRM-PB/CFM, p. 24, 2011.

8. A Portaria n° 344/1998, do Ministério da Satde, “aprova o Regulamento Técnico
sobre substancias e medicamentos sujeitos a controle especial”.

9. “Por fim, porém de fundamental importancia, é que o piiblico consumidor em questao
é formado por pessoas normalmente juridicas e com alto nivel de informagdo, como
emissoras de televiso, jornais, revistas, partidos politicos etc., no sendo plausivel que
se deixem enganar ou confundir pelas marcas em questdo. A possibilidade ou ndo da
marca de causar confusdo deve levar em consideracio, em cada caso concreto, 0 merca-
do consumidor potencial e a sua capacidade de discernimento”. TRF-2, 1* Turma
Especializada, Des. Aluisio Mendes, AC 200151015240310, DJ 19/12/2008.

10. “evidencia-se a similaridade grafica e fonética entre os elementos nominativos dos signos
em confronto, na medida em que ambas ostentam os radicais “HOMEQ” e “NATU”
em suas composi¢des marcérias, diferenciando-se apenas quanto a parte final de ambas
(...) Além disso, ¢ relevante notar que as mesmas se destinam a assinalar produtos
pertencentes ao mesmo segmento mercadolégico, qual seja, o de medicamentos homeo-
paticos, o que poderia ocasionar erro ou confusdo no piblico consumidor acerca da
procedéncia dos produtos”. TRF-2, 2* Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC
200151015144977, DJ 18/10/2010.

11. A jurisprudéncia distingue claramente as hipéteses de um adquirente especialista (em
geral consumidor para a teoria maximalista) de um consumidor comum. Por exemplo:
“No presente caso, apesar dos elementos integrantes comuns, é possivel a convivéncia
entre os registros, pois apesar de semelhantes, as marcas litigantes distinguem produtos
distintos, e, tendo em vista que o piiblico consumidor-alvo destes tipos de material
(produtos quimicos) ¢ considerado como qualificado, dificilmente se estabeleceria con-
fusdo, erro ou dévidas na aquisigdo dos produtos, ndo ocorrendo a possibilidade de
concorréncia desleal entre as empresas”. TRF-2, 1* Turma Especializada, Des. Abel
Gomes, AC 201351010016252, DJ 03/11/2014.

12. “esta relacionado ao apelo “estético” que o objeto representa junto ao consumidor, e esse
aspecto estético é utilizado para evocar no consumidor questdes de natureza até sub-
consclentes ou Inconscientes mesmo, ou seja, faz travar um “didlogo” com esse consu-
midor, suscitando-lhe reaces de diversas ordens psico-emocionais. A forma como o

i

das no consentimento livre e esclarecido, mostram-se umbilicalmente
vinculadas conhecimento, liberdade e dignidade do paciente.'

Embora o consentimento livre e esclarecido tenha a muito deixado
de ser um estranho ao direito, a percepcio do processo de escolha
nem sempre tem recebido a devida atengao. Como expoe Herman
BENJAMIM, em lapidar fundamentacao sobre a obrigatoriedade
de informar a existéncia de gliiten nos alimentos:
No campo da satide e da seguranca do consumidor (e com maior
razdo quanto a alimentos e medicamentos), em que as normas de
protecdo devem ser interpretadas com maior rigor, por conta dos bens
juridicos em questao, seria um despropésito falar em dever de informar
baseado no homo medius ou na generalidade dos consumidores, o que
levaria a informagéo a nao atingir quem mais dela precisa, pois os que
padecem de enfermidades ou de necessidades especiais sao frequente-
mente a minoria no amplo universo dos consumidores.
A obrigagio de informagio é desdobrada pelo art. 31 do CDC, em
quatro categorias principais, imbricadas entre si: a) informagao-conte-
Gido (= caracterfsticas intrinsecas do produto e servigo), b) informa-
cao-utilizagdo (= como se usa o produto ou servigo), c) informago-
preco (= custo, formas e condigies de pagamento), e d)
informacao-adverténcia (= riscos do produto ou servigo).

Por 1550 a liberdade de iniciativa dos agentes econémicos em eleger o
ornamento (frade dress) encontra limite, inclusive por forca da lealdade
competitiva que informa cada setor econdmico com um grau distinto
de incidéncia. O ordenamento exige que haja uma efetiva distancia'®

objeto se comunica com o consumidor, esse didlogo é que vai ser decisivo a que o con-
sumidor decida levar aquele objeto para casa ou deixa-lo na prateleira do estabelecimen-
to comercial (...) A mae que compra um carrinho infantil como os que se encontram em
litigio nos presentes autos, ndo o faz porque o desenho da porta de um ¢ rebaixado
enquanto que a porta de outro tem recorte liso, mas o faz com base nas diferencas entre
o efeito visual global de um e o efeito visual global de outro. A leitura de um geometra,
para esse efeito, ndo chega a ser tao relevante,  medida em que os pais de criangas
usuérias de ditos carrinhos sdo pessoas comuns, donas de casa, profissionais de outras
areas, que se fixardo muito mais no efeito visual global do carrinho do que na infinida-
de de outras combinagdes de forma que poderiam existir para o mesmo”. Tribunal
Regional Federal da 2* Regido, 1* Turma Especializada, JC. Méarcia Helena Nunes,
AC 2008.51.01.805451-9, DJ 25/09/2009.

13. MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O Novo Direito Privado e a
Protecdo dos Vulneréveis. Sao Paulo: Revista dos Tribunais. 2014, p.160-161.

14. Sobre a relagio entre autonomia e dignidade que advém do eficiente didlogo entre
profissionais sanitérios e pacientes vide ADORNO, Roberto. “Liberdade” e “Digni-
dade da Pessoa: Dois Paradigmas Opostos. [n MARTINS-COSTA, Judith. MOL-
LER, Leticia Ludwig. Bioética e Responsabilidade. Rio de Janeiro: Gen Forense, p.
74 e seguintes, 2009.

15. (ST]. REsp 586316 / MG. Rel.: Min. Herman Benjamin. 2a. Turma. DJe
19/03/2009).

16. “por a lei querer que os elementos empresariais se distingam claramente uns dos outros”.
(ASCENSAQ, José de Oliveira. Concorréncia Desleal. Coimbra: Almedina, p. 417,
2002.). “Com efeito, no exame de eventual colidéncia, doutrina e jurisprudéncia tém
tradicionalmente se utilizado da teoria da distancia, que, fundamentando-se nos principios
da equidade e da igualdade, sustenta a coexisténcia de marcas quando a situagdo fatica
atual possibilite o convivio harménico de signos semelhantes ou afins. Assim, na hipétese
de pretensao a novo registro, examina-se, em regra, a distincia entre o sinal pretendido e
os que se lhe precedem no tempo, realizando um juizo a partir de um confronto entre os
aspectos gréfico e fonético das marcas envolvidas, além de uma aferigio da semelhanca ou
afinidade entre os segmentos mercadoldgicos em que se inserem”. (TRE-2, 2* Turma

Especializada, Des. Messod Azulay, AC200751018131479, D] 19/01/2010).
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ornamental (cores, formatos, signos'’ outros) que permita a efetiva
distinio. “Assim, ndo s6 as marcas ou produtos diretamente em cote-
jo devem ser considerados, mas o cédigo simbélico construido por fatos

em relacio ao segmento de mercado pertinente”."

A comunicag@o interpessoal constitui sistema semidtico de atri-
buicio de significacbes coletivas,'® pautadas na triade do signifi-
cante (letra, palavra, figura), significado (sentidos) e referéncias
(signos préximos e distantes para a realizagao de sindnimos, an-
tonimos e contrastes).

Mesmo que uma pessoa que conhecesse uma quantidade signifi-
cativa de signos (palavras), acaso ele os use sem observancia do
sistema (sintaxe), ou sem baliza no conteddo (semantica), nio
conseguira a compreensao do interlocutor. Nao sera uma lingua,
mas um “idioleto” 2’

Em determinados ramos, ha estandardizagdo de produtos, como
ocorre em setores regulados por normas-técnicas, contetidos tecno-
l6gicos de sucesso que advieram de protecdes com direito de exclu-
sividade (patentes, v.g.) e Ingressaram no dominio comum e os
bens que operam com insumos padronizados, etc.

Como exposto acima, é costumeiro que cada nicho, num sistema
commons, goze de elementos comuns-setoriais. O caso do comércio
de extrato de tomate, por exemplo, cuida de uma hipétese preclara
de signos corriqueiros-padrdes, que por si s6 ndo geram confusdo.”’
Portanto, se as cores branca, verde e vermelho avocam o pomo
d’oro italiano (e os tons da bandeira do pafs), as marcas, a aloca-

17. “Considerando que o consumidor de mobiliario em geral nao participa de um segmento
especializado do mercado (...) Isso se evidencia pelo fato de que a demandante vem,
com o passar do tempo, obtendo registro de marcas que exploram o termo “STOK”,
como PRESTOK, MINISTOK, MAXISTOK, algumas na prépria classe 20, o
que poderia levar o consumidor a concluir que STOK MOBILE faz parte de uma
linha de produtos da autora, em mais uma variavel aditiva ao signo “STOK”, ou 2 falsa
impressdo de que a empresa-ré eventualmente integra algum grupo econdmico com a
autora”. Tribunal Regional Federal da 2% Regido, 1* Turma Especializada, JC. Mar-
celo Leonardo Tavares, AC 200451015119169, DJ 19/12/2008.

18. BARBOSA, Denis Borges. Aulas sobre Semiologia e Propriedade Intelectual leciona-
das no Mestrado do INPI, Rio de Janeiro, 2011.

19. “Os simbolos sao os instrumentos por exceléncia da ‘integracdo social : enquanto instrumentos
de conhecimento e de comunicagio (cf. a anélise durkheimiana da festa), eles tornam possf-
vel o consensus acerca do sentido do mundo social que contribui fundamentalmente para a
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¢ao dos sinais préprios em partes distintas dos enlatados e outros
itens figurativos distinguem claramente um produto do outro.

Da anlise do mercado brasileiro, nota-se que os fabricantes aca-
bam optando por cores identificativas préprias, em geral avocando
aquelas tonalidades fnsitas ao originador. Levando-se em conta as
dezenas de indstrias farmacéuticas com distribuicio e larga esca-
la, e para exemplificar as possibilidades de distingao extrinseca de
tais sociedades empresarias; pode ser frisado que 1) fazem uso das
cores em tonalidades distintas; 1i) dispdem de proporcio distinta
entre uma cor e outra na ocupagao ornamental das embalagens; 1i1)
dispoem do uso da marca do produto em pontos distintos da caixa
(alguns sao centralizados, outros a utilizam na lateral, muitos no
lado direito, outros no lado esquerdo, algumas em cima outros em
baixo); 1v) e fazem uso da marca mista do fabricante/originador de
modo discreto ou ostensivo.

Noutros termos, ainda que o grosso dos produtos seja vendido em
caixas em formato retangular, ha muitas variaveis possiveis para se
auxiliar o destinatario no momento de discernir entre um medica-
mento e outro.

E preciso que a tutela seja adequada nao apenas para um perfil
médio, mas que contemple uma protecio qualificada, reforcada,
apta Inclusive a atingir pessoas cuja vida ndo permitiu acesso a
informacdes tidas por senso comum. Desta forma, na protegio do
direito a ser diferente? (e a ser contemplado como tal) é ponto
essencial na problemética informacional da satide, na qual se con-

reprodugo da ordem social: a integracio ‘légica’ é a condigdo da integragdo ‘moral’.
BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbélico. 15* ¢ 2* edicio, Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 2011, p. 10, 2011.

20. BARTHES, Roland. Elementos de Semiologia. Tradugo de Izidoro Blikstein. 15°
edido, Sao Paulo: Editora Cultrix, p. 18. 2003. Em outros termos, uma comunicacio
que s6 o emissor entende e ninguém mais.

21. “al analizar la problemdtica del riesgo de confusion, es necesario tipificar — dentro del
piblico interesado en la adquisicion de los correspondientes productos o servicios — la fi-
gura del consumidor medio.” FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado Sobre De-
recho de Marcas. 2* edicio, Barcelona: Marcial Pons, p. 279, 2004.

22. “as pessoas e 0s grupos socials tém o direito a ser iguais quando a diferenca os inferiori-
za, e o direito a ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza” MORAES,
Maria Celina Bodin de. Danos a Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, p. 92, 2003.
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jugam, deste modo, fatores sociais e culturuais, as esferas dos direi-
tos empresariais e consumeristas,” do meandro e coletivo, do juri-
dico e do comercial (econdmico).

Por outro lado, os problemas de compreensido podem ser provoca-
dos. No campo da atuagdo desonesta h4 varias praticas nocivas,
entre as quais a camuflagem.”* Trata-se de um sintoma das poten-
clais moléstias perpetradas pela concorréncia desleal que produz,
como efeito colateral, a confusio do consumidor.

4. MEDICAMENTOS QUE DISPENSAM RECEITA MEDICA E A
ADEQUADA TUTELA AO CONSUMIDOR

A dispensa do receituario naturalmente interfere no processo de
compra,” haja vista que permite comprar sem auxilio médico ou a
assisténcia de um farmacéutico.?® Em tais casos, o consumidor to-
maré desacompanhado a decisio sobre a escolha da aquisico e, em
um ambiente de livre mercado, gozaréd de uma série de opgdes
possiveis dentro da mesma azienda.

Sob tais circunstancias, os signos distintivos oferecem seu papel
essencial de tutela as diferencas?” e (em segundo lugar, da protecio
A reputacio)® ao direito de uma sociedade produtora ser apartada
de sua concorrente. Por isso, tao importante quanto a marca ¢ a
embalagem que condiciona o produto, pois o cédigo de cores, a
fon}e, o sinal de origem, atraem ou afugentam.

E controversa a possibilidade de que os medicamentos gerem confusao

entre os consumidores. O fato de serem ambos medicamentos contro-

23. “(..) o direito marcario ndo objetiva somente proteger interesses patrimoniais, na me-
dida em que possui estreita relagdo com a tutela de direitos consumeristas, ptblicos e
indisponiveis”. Des. Aluisio Mendes”. TRF-2. 1* Turma Especializada. AC
200051010176522. Rel.: DJ 19/12/2008.

24. “Mas além desses, por outros se manifesta a fraude, em sentido mais técnico, passando
a servir-se de processos licitos em si mesmos, de combinagdes juridicas nio raro enge-
nhosas, que, no estado atual da legislacio positiva, apresentem a aparéncia de regulari-
dade, de molde a chegar-se ao que a lei proibe ou nao fazer o que ela ordena”. FER-
REIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e
a Empresa Mercantil. Vol. V1. Sao Paulo: Saraiva, 1962.

25. “O que me causa espanto nesse tipo de nome para marca de remédio ¢ exatamente isto:
um pais onde infelizmente ha um nivel cultural muito baixo, um pafs onde se compra
muito remédio em farmécia sem receita médica... Ha alguns que sdo comprados com
receita controlada, com a tarja preta, mas sao poucos, e é até muito organizado isso no
Brasil. Tem muito remédio comprado em farmécia sem receita médica que pode fazer
uma devastacio na vida de uma pessoa, diferentemente de como acontece em paises
desenvolvidos”. Tribunal Regional Federal da 2% Regido, 1* Turma Especializada,
Des. Paulo Cesar Espirito Santo, AC 2010.51.01.812523-5. DJ: 15/06/2012.

26. Segundo a melhor doutrina francesa, nio se pode confundir a hipétese do consumidor mu-
nido de um atestado médico e do atendimento farmacéutico — vulnerabilidade menor — com
a hipétese distinta: ““Jusq’a un passé récent, I'imitacion illicite en matiére de marques phar-
maceutiques élait appéciée dans les conditions ordinaires. Cela signifie que limitation illicite
élait relenue, lorsque les marques en cause présentaient des similitudes suffisantes pour créer une
possibilité de confusion de la part d’un acheteur moyennement attentif, qui n'avait pas les deux
marques en méme temps sous les yeux (...) "le consommateur exercerait une attention particu-
licrement accentuée, en raison des circonstances suivantes: is els constant que les spécialités
pharmaceutiques ont souvent des dénominatios trés voisines: s agissant d’'un médicament, le
consommateur apporte d son choix un soin inhabituel; mais surtout le consommateur est guidé
par le médecin en par le pharmacien”, traduzido livremente para: “Até recentemente, a

)

lados, ou seja, s6 vendidos sob prescricio médica, pode, ao contrério
do suscitado pelas Agravadas, levar a um maior poder de informacio
ao consumidor, para quem ficaré a tltima palavra na compra, para isto
sopesando diversos fatores. (TJSP. 3* Camara de Direito Privado,
Des. Jodo Pazine Neto, Al 05400800320108260000)

A auséncia dos adequados elementos diferenciadores constitui
concomitantemente atuacdo abusiva em prejuizo do consumidor,
ilicito concorrencial e violacio & Propriedade Intelectual. Tais ele-
mentos nao sdo apenas as cores, alcancando a fonte, a alocacio das
informagdes na embalagem que per se configuram ou afastam a
contrafacio. A inexisténcia de reais variagdes, viola os valores de
protecdo da legislagio concorrencial, de protegao do consumidor e
da prépria satde.

Como um dos alicerces do direito do consumidor € a reducio de
assimetrias informacionais, o ato do agente econdmico oportunista
que almeje realizar o efeito réplica de seu produto com um alhelo,
atropela tanto a esfera juridica do rival quanto do destinatério final.

Deve-se ter em conta ainda o contexto da aquisicao e as pecularie-
dades do medicamento quanto 2 exigéncia de receita e de qual
modalidade. Em suma, o grau de tolerabilidade da proximidade
ornamental entre um produto de um originador e outro de tercelro,
afora as hipéteses de paradigmas setoriais,”” ser4 claramente menor
nos medicamentos OTC’s, do que naqueles em que a receita mé-
dica for imperativa. Nao obstante, o0 mesmo grau de liceidade na
convivéncia simile serd maior para destinatarios qualificados (hos-
pitais, médicos e enfermeiros), do que para consumidores leigos.*

imitagdo ilegal de marcas farmacéuticas foi apreciada em condigdes normais. Isto significa
que a imitagio llegal quando as marcas em causa tinham semelhangas suficientes para criar
uma possibilidade de confusio a partir de um comprador medianamente atento, que nao
tinham as duas marcas juntas sob os olhos (...) O consumidor exerce a atencéo particular-
mente acentuada por causa das seguintes circunstancias: constantemente os medicamentos
tém denominagfes muito semelhantes: o caso de um medicamento, o consumidor leva (...),
mas especialmente a consumidor é guiado pelo médico, e pelo farmacéutico” MATHELY,
Paul. Le Dorit Frangais des Signes Distinctifs. Paris: Librairie du Journal des Notaires et des
Avocats, 1984, p. 533-534.

27. “Assim, por exemplo, quando a nossa lei se refere 2 possibilidade de erro ou confusio
por parte do consumidor, como critério para a apreciacio das imitagdes, ndo tem ela em
vista, senao secundariamente, o prejuizo que dessa confusio possa advir para o compra-
dor, sendo seu fim evitar o prejuizo do titular da marca resultante dos erros em que os
consumidores podem ser induzidos pela semelhanca das marcas”. CERQUEIRA,
Joao da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Volume I - Da propriedade Indus-
trial e do Objeto dos Direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 243, 2012.

28. Porisso a preocupacio de Céssio no classico do Bardo: “Reputagdo, reputagio, reputagio!
Oh, eu perdi minha reputaao! Eu perdi a parte imortal de mim mesmo, e o que remanesce
é pura carne-bestial”, em traducio livre de “Reputation, reputation, reputation! Oh, I have
lost my reputation! I have lost the imortal part of myself, and what remains is bestial”.
SHAKESPEARE, William. The Tragedy of Othelo, Ato 2, Cena 3, p. 12, 1603.

29. Um exemplo de padrdo mandatério de setor é a aposicio da expressio GENERICO,
com fundo amarelo, nas caixas de medicamentos que nao sejam de referéncia ou similares.

30. “A nogdo de pessoa vulneravel remete a de vitima. Hé, contudo, uma diferenca de grau
no surgimento do dano: a vitima j4 sofreu um prejuizo material ou moral, enquanto a
pessoa vulneravel esta exposta a um risco; o vulneravel é suscetivel de ser atingido, a
vitima j4 o foi”. BARBOZA, Heloisa Helena Gomes. Vuulnerabilidade e cuidado:
Aspectos Juridicos. In. PEREIRA, Tania da Silva. OLIVEIRA, Guilherme de.
Cuidado & Vulnerabilidade. Sao Paulo: Editora Atlas, , p. 113, 2009.
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5. QUANDO A PROTECAO AO ORIGINADOR E INFLUENTE A
TUTELA CONSUMERISTA

A doutrina do direito comercial nacional, sem nenhum favor, pode
ser dividida no perfodo ATC e DTC (antes e depois de Tullio
ASCARELLI), professor oriundo da penfnsula italiana, que du-
rante o perfodo de guerra e perseguicio a religido judaica na Europa
esteve adiante da catedra pertinente da Faculdade de Direito do
Largo de Sao Francisco. ASCARELLI cristalizou o conceito da
tutela da Propriedade Industrial, mediante critério distinto da res-
ponsabilidade civil tipicamente pautada no dano j4 ocorrido. Assim
o enfoque inibitério desenvolvido pela doutrina erige a distingo entre
a ocorréndia (ou ndo) da probabilidade danosa.’'

Nao foi a toa, portanto, que a LPI no art. 209, teceu que atos
tendentes a prejudicar ou a criar confusdo entre estabelecimentos
comerciais, per se, justificam a pretensdo judicial. Aqui o Legisla-
dor fez referéncia ao conceito adequado de azienda, que € o perfil
objetivo conglobante (universalidade) da empresa. Ou seja, como o
trade dress é um dos elementos do ambiente imaterial®” da azien-
da,”® estd salvaguardado pelo direito positivo posto, nos mesmos
moldes da probabilidade danosa (“tendentes”).

31. Leciona ASCARELLI: “requer-se, assim, uma probabilidade de dano, de modo que nio
se faz possivel tal repressao quando ausente tal probabilidade, entretanto nio hé exigéncia
de efetiva ocorréncia de um dano”. Traducéo livie. ASCARELLI, Tullio. Teoria della
concorrenza e dei beni immateriali. Milao: A. Giuffre Editora, 3" edicdo, p. 180, 1960.

32. REQUIAO, Rubens. Curso de Direito Comercial. Sao Paulo: Editora Saraiva, 31*
edicdo, p. 336, 2012.

33. BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial - fundo do comércio
ou fazenda mercantil. Sao Paulo: Saraiva, 2* edicéo, p. 25, 1988.

34. “obstando que terceiros, que nao tenham o consentimento do titular para usar no co-
mércio, utilizem sinais idénticos ou similares aqueles cuja marca de comércio esteja re-
gistrada, quando tal uso possa resultar probabilidade de confusio do consumidor”.
Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais, 17* Camara Civel, Des. Luciano
Pinto, AC 1.0024.06.056388-9/001(1), DJ 19/08/2006.

35. “Nesse contexto, a par de ndo estar caracterizada contrafagio (que, repita-se, ndo se
discute), nao se evidencia probabilidade de que se venha a induzir o consumidor a erro
quanto 3 origem dos produtos”. (STJ. 3* Turma, Min. Sidnei Beneti, RESP 863975/
RJ, DJ 03/11/2009).

36. Ha “dano irreparavel ou de dificil reparagio & Agravada, ante a probabilidade de perda
de sua clientela para o saldo homonimo”. Tribunal de Justica do Estado do Espirito

Santo, 2* Camara Civel, Des. Samuel Meira, Al 48069001302, DJ 15/12/2006.
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Seguindo a doutrina e a legislaco, também a jurisprudéncia®* de
todo o pafs el itério> a probabilidade® de confusa
pafs elenca como critério” a probabilidade”® de confuséo ou
associagio sob o jugo do destinatério/consumidor.”” Tal circunstan-
cla permite também as medidas preventivas, ndo sendo necessario
aguardar que se caracterize a confusio, desde que seja provével.*

Portanto, ha que se asseverar a simbiose entre os sistemas da LPI e do
CDC neste ponto, posto que ainda que tenham, em seus nascedouros,
enfoques distintos,” visam assegurar o mesmo fim: a transparéncia e a
solidificacdo da possibilidade de livre escolha. Logo, pode-se concluir
que o mote de ambas as leis, nesta senda, seja fulminar o inculcamento.

6. CONSIDERACOES FINAIS — A BOA-FE COMO “PRINCIPIO ATIVO”

Seja pela informalidade (ainda que ao arrepio da legislagio sobre
receitas médicas), seja pelo fato que uma grande parcela dos medi-
camentos dispensa a prescricao clinica, o destinatario dos produtos
¢ o consumidor comum (sem qualificacio no ramo da medicina/
farmacéutica) e muitas vezes idoso.*

Entretanto, nao se pode ignorar a pratica mercantil farmacéutica
de adotar signos evocativos ou até descritivos como marca, ao

37. “O consumidor, ao visualizar o produto criado pela apelante em um outdoor, tera
grande probabilidade de associd-lo a esponja de ago BOMBRIL; se 0 homem médio
ndo apreciar minuciosamente o produto exibido como propaganda pela apelante 2,
poderd ndo fazer distingdo entre os produtos anteriormente citados, ou seja, podera ter
por certo que o produto anunciado”. BOM BRILHO” trata-se do produto BOM-
BRIL. Tribunal de Justica do Estado do Parana, 16" Camara Civel, Des. Anténio
Martelozzo, AC 0257501-9, Julgamento em 02/03/2005.

38. “verifico a similitude entre as embalagens dos vasoconstritores para uso t6pico intranasal
“Sorine” ¢ “Soriflux”, mormente considerando que ambas possuem fundo azul-claro,
remetendo 3s caracteristicas de um céu azulado, com as marcas escritas com fontes seme-
Ihantes e na mesma cor, localizadas, ainda, na parte superior da embalagem, sobretudo a
presenca de um desenho fazendo alusdo a um arco-fris posicionado transversalmente nas
caixa”. Tribunal de Justica de Santa Catarina. Apelagio Civel n. 2010.045300-6: Des.
Luiz Fernando Boller. 2% Camara de Direito Comercial. j. 16/12/2014.

39. De um lado a tutela do hiperssuficiente concorrente, no aspecto micro-economico; e, de
outro, a protegdo ao vulneravel consumidor, no aspecto macro-econémico.

40. “Apesar de a norma em anélise se referir ao ‘piiblico’ tem-se entendido que o referente
é o piblico dos consumidores [especificos] relativamente aos produtos ou servicos que
a marca assinala”. CARVALHO, Maria Miguel. A Marca Enganosa. Coimbra:
Almedina, p. 436, 2010.
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exemplo das variages no sufixo ou prefixo com os principios ati-
V0s, Ou com a finalidade terapéutica. Quando tal ocorrer, como o
agente sénior nao tomou o cuidado de ser intrinsecamente distinti-
vo, ndo pode demandar o mesmo de terceiros, sem incidir no veni-
re contra factum proprium.

Tal nao significa dizer que o empenho de marca fraca é suficien-
te para habilitar dois (ou mais) produtos de fabricantes diver-
s0s, com os Invblucros similares — vez que o trade dress ¢ insti-
tuto jurfdico distinto.*' Se em um mundo utépico o ideal seriam
marcas (de produtos e produtores) e trade dresse completa e
efetivamente diversos entre si, desde que um desses direitos seja
suficientemente distinto, o interesse do concorrente e do consu-
midor seré resguardado.

Destarte, a boa-fé no contexto dos signos distintivos para empenho
de medicamentos parte da premissa da credibilidade com a qual o
consumidor possa ser auxiliado em sua escolha, e, também, da
previsibilidade aos agentes deste mercado.” Logo, hd uma probi-
dade especifica em tal setor que nem toma como premissas a idiotia
do interlocutor final (mas, sim, a sua fragilidade),” ou tampouco
a santidade dos concorrentes (quando o que incide, corriqueira-
mente, € 0 seu oportunismo)*.

De outra monta, ainda que o medicamento dependa de prescrigio
médica, ndo se pode tolerar a tentativa de agentes econdmicos de
embaralhar o potencial de escolha daqueles protegidos pela Lei n°

8.078/1990. Em tal contexto, “a possibilidade de confusio deve

41, “De outro lado, a confusdo perante o consumidor ¢ evitada por uma série de outros ele-
mentos, quais sejam, as particulas figurativas, a marca do laboratério, os elementos da
embalagem e da apresentacio visual, etc”. BARBOSA, Denis Borges. Qual é 0 minimo
de distancia entre marcas de medicamentos de diferentes origens? Rio de Janeiro: http://
www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/qual_minimo_distancia_mar-
cas_medicamentos.pdf, de novembro de 2013, acessado em 28/05/2016, as 10:40.

42. “O que hé& de peculiar a0 Direito Empresarial é a maior imantacio pela prética que
condiciona o sentido da boa-fé, apresentando-a em conformidade com o standard da
probidade especifica (...) nesse campo adquire o principio da boa-fé tons e cores mo-
dulados por uma paleta de significagdes advindas do viés confianca em seus matizes: a
confianga como confiabilidade ou credibilidade (...); e a confianca como previsibilidade
necessaria para o calculo do investidor”. MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-fé no
Direito Privado. Sao Paulo: Marcial Pons, p. 289, 2015.

%

ser apreciada pela impressio de conjunto deixada pelas marcas,
quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas
diferencas”.**Na satide a boa-fé objetiva atua como principio ativo,
estabelecendo deveres de lealdade, transparéncia, vale realgar,
resgatando a necessaria homeostase do mercado, superando o
quadro de falta de informacdo. Ademais, como bem aponta o
Tribunal da Cidadania: “Denis Borges BARBOSA, em licao
adequada, que guarda estrita sintonia com a le1 de regéncia e juris-
prudéncia do STJ, afirma que a marca deve diferenciar-se daque-
las que disputam o mesmo mercado, nio podendo, nesses casos,
ser concedido registro a que tenha potencial de causar confusao ou
associacio com outra pré-registrada”.*®
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