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Tomimaru e Peixoto: Depdsitos de mar cas relacionadas a Covid-19

O mundo gue conheciamos ficou paratras. Esse é entendimento de grande parte da sociedade que
acreditaem um "novo mundo" pds-pandemia. Os impactos sociais, culturais, econdmicos e politicos,
especia mente referentes a prevencéo e salde, s&o inevitaveis, ocasionando em uma mudanca
significativa da sociedade em vérios aspectos. Além dessas mudancas, alguns reflexos seréo vistos no
i i incinal mente no que tange ao Direito Marcério e o ordenamento

OPINIAO

A palavra"coronavirus' ganhou visibilidade mundial, posto

gue € possivel nos depararmos com tal expressdo facilmente em qualquer noticiario e/ou redes sociais.
Sendo assim, ndo demorou muito para que terceiros depositassem pedidos de registro de marcarelativos
a pandemia da Covid-19 nos escritérios de marcas ao redor do mundo.

A tentativa de capitalizar sobre uma tragédia de propor¢éo mundial desencadeia questdes juridicas e
éticas, aém de outras diversas. Dessaforma, em pelo menos alguns casos, esses depositos certamente
enfrentardo alguns obstacul os legais que podem resultar em seu indeferimento.

Em razdo de a China ser um dos paises que mais recebeu depdsitos de marcas relacionados a Covid-19,
0 escritério de marcas chinés emitiu Diretrizes para 0 Exame de Marcas Relacionadas a Prevencéo e
Controle de Epidemia. Nessa esteira, na tentativa de evitar depdsitos maliciosos referentes a pandemia, o
Departamento de Supervisdo do Mercado Distrital de Chaoyang impds uma multa de 100.000 RMB
(aproximadamente R$ 75 mil) a Agéncia Internacional de Propriedade Intelectual de Beijing Yijie
Shunda, pois a mesma depositou marcas em nome de dois clientes, usando os nomes de dois hospitais
em Wuhan que tratam pacientes infectados pelo virus. Ao realizar umainvestigacdo, o departamento
determinou gue a agéncia cessasse suas atividades e impds a multa maxima permitida no auxilio de
registros de ma-fé.

Ja os Estados Unidos tém enfrentado outro problema, qual seja, a comercializacdo de marcasrelativas a
"coronavirus', reivindicando a protecdo de produtos destinados a prevencdo ou curada Covid-19. Em
outras palavras, 0os depositantes buscam conseguir o registro para vender a marca posteriormente as
industrias farmacéuticas ou convénios de salde.
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No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) j& recebeu pedidos de registro, como
"Covid", "CoronaVirus', "MataCorona’, "Quarentena" e "Quarentena Bar".

Hé uma grande expectativa na decisdo do INPI, hgja vista que as marcas rel ativas a pandemia seréo
consideradas muito valiosas.

Porém, em gue pese ja existir registros de marcas compostas com a expressao "corona’, ha grandes
chances de o INPI julgélosimprocedentes, por entender que tais pedidos esbarrariam em uma das
hipéteses previstas no artigo 124 da Lel da Propriedade Industrial (LPI). Entre esses, é possivel
enquadrar os termos "Covid", "MataCorona’, "coronavirus', "Quarentena" e "Quarentena Bar" no inciso
VI — "expressdes de carater genérico, comum ou vulgar", pois a marca deve diferir de um termo
necessario ou comum ao qual caracteriza o produto ou servico sem a suficiente forma distintiva. Tanto é
gue o INPI, em 2007, indeferiu o pedido de registro n° 825692105, referente a marca "Quarentena’, com
fundamento no referido inciso VI, do artigo 124 da L PI.

Nesse contexto, por tratar-se de uma expressao necessaria a todas as classes, em especia nos dias atuais
em decorréncia do contexto da pandemia, na hipotese desses pedidos serem deferidos, € bem plausivel
prever um aumento no ajuizamento de acdes, seja ha busca de sua nulidade e/ou, na de proibir terceiros
de us&-la sem a autorizagdo de seu titular.

A exclusividade decorrente do registro de uma marca genérica cria entraves indevidos alivre
concorréncia, pois nas situagdes em que o depositante se apropria de um termo genérico como uma
marca, impede-se que terceiros concorrentes usem uma expressao comum, necessaria ou genérica em
Seu segmento econdmico.

Ainda em relacéo aos pedidos de registros referente as marcas "MataCorona" e "coronavirus' para @cool
e comércio de desinfetantes, respectivamente, o INPI poderaimpedir o registro com base no inciso X do
artigo 124 da LPI, tendo em vista a previsao de proibicdo de registro paraqualquer "sinal que induza
falsificacdo quanto a origem, procedéncia, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou servico a que
a marca se destina".

Pelo fato de a descoberta da Covid-19 ser muito recente, ndo ha estudos e testes que possam comprovar
gue determinado produto é capaz de matar o virus, podendo induzir o consumidor aerro e, pior, colocar
em risco a sua salde ou vida, além de expor terceiros ab mesmo risco.

Portanto, a concessdo de registro para as marcas relativas ao "coronavirus' podem causar 0s seguintes
sintomas:

1) Prejuizo alivre concorréncia, impedindo que terceiros concorrentes se utilizem de expresséo
necessaria e comum em seus produtos e/ou servigos; e

I1) inducéo do consumidor em erro pelo fato de o produto ndo cumprir com o seu objetivo.

Além disso, temos a esperanca de que a cura e/ou 0 método de prevencdo sejam encontrados.
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Nesse sentido, ndo podera haver impedimentos que restrinja a populagdo ao conhecimento de outros
produtos e/ou servigos disponiveis no mercado e que eventualmente poderéo vir a serem fagocitados
pelo monopdlio das empresas que anteriormente depositaram o pedido de registro de marca referente aos
termos associados a doenca.

Uma alternativa viavel aevitar esse desastroso cenario € o INPI emitir Diretrizes para o Exame de
Marcas Relacionadas a Prevencdo e Controle de Epidemia, como no caso da China.

Com toda a atencéo do mundo voltada para a cura da doenca e a criacdo da vacina que combata o virus,
cabera ao respectivo 6rgdo responsavel a cuidadosa analise dos eventuais pedidos de registro de marcas
gue contenham nome de doenca em voga, afim de minimizar ao maximos os possiveis danos a salide e a
seguranca juridica que possivelmente serdo desencadeadas.
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