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NEBACETIN x NEBACIMED
Como a coexisténcia de marcas
semelhantes pode favorecer

a Empurroterapia

Como a Propriedade Industrial sequer faz

parte da grade curricular da grande maioria das
faculdades de Direito, nao é de se estranhar
gue alguns conflitos de marca - particularmente
agueles relacionados as marcas farmacéuticas,
que sdo facilmente “diagnosticados” por um
advogado com experiéncia na area — nao sejam
reconhecidos por alguns magistrados.

-
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uando se trabalha hd muitos anos em

determinada érea, area, geralmente, po-

de-se dar um “diagndstico” de imediato,
apenas com base na experiéncia do profissional.
Isso é valido para qualquer area, incluindo a Me-
dicina e, também, o Direito, in casu, para confli-
tos marcarios na area farmacéutica.

Mas, no caso NEBACETIN x NEBACIMED, nem
é preciso muitos anos de pratica para se verifi-
car que o uso do prefixo NEBA - que identifica
uma familia de marcasmuito conhecida no mer-
cado - ndo poderia ser utilizado por empresa
concorrente, sob pena de confusido ou, no mi-
nimo, de associacao indevida dos produtos.

Justamente por essa razdo, a empresa Takeda
Pharma GmbH, entdo titular da marca NEBA-
CETIN, juntamente com sua subsidiaria, Takeda
Pharma Ltda., ajuizaram uma acao de nulidade
do registro da marca NEBACIMED , em nome
da Cimed Industria de Medicamentos Ltda.,
com base na existéncia da marca NEBACETIN,
objeto de trés registros no INPI, bem como na
existéncia das demais marcas registradas que
compdem a “familia NEBA”: NEBA-SEPT, NE-
BA-SEPTIC, NEBACIDERME, entre outras.

Nesse sentido, as Autoras alegaram que, além
da possibilidade de confusdo e de associacdo
indevida dos produtos, a Cimed estaria se
aproveitando do fundo de comércio da Takeda,
consubstanciado pelo uso e registro da marca
NEBACETIN - a qual estd no mercado ha mais
de 45 anos -, o que configuraria ato de concor-
réncia desleal.

Em sua defesa, a Cimed alegou que o prefixo
NEBA seria de uso comum, tendo em vista ser
formado pela aglutinacdo das primeiras silabas
dos principios ativos que compéem o medica-
mento - Sulfato de Neomicina e BACitracina
Zincica -, havendo, inclusive, outros registros




de marcas compostos por esse mesmo
radical.

Ademais, a Ré afirmou que ndo haveria
risco de confusdo para os consumidores,
j& que as marcas NEBACETIN e NEBA-
CIMED seriam suficientemente distintas.
Esse também foi o entendimento adota-
do pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI, para justificar o ato ad-
ministrativo que manteve a concessdo do
registro da marca NEBACIMED, ndo obs-
tante os processos administrativos instau-
rados pela titular da marca NEBACETIN,
antes e depois da concessdo do registro.

A despeito da posicdo do INPI, o Juiz Mar-
celo Leonardo Tavares, da 31° Vara Federal
do Rio de Janeiro, acatou os argumentos
da Takeda Pharma e declarou a nulidade
do registro da marca NEBACIMED, funda-
mentando sua decisdo no fato de o radical
NEBA néo ser de uso comum e de, efeti-
vamente, haver risco de associacdo e/ou
confusdo pelos consumidores.

De modo a demonstrar que o termo
NEBA nao é descritivo do principio ativo,
como afirmado pela Ré e pelo INPI, 0 ma-
gistrado asseverou:

"A alegacdo dos réus ndo passa por ques-
tionario simples: se um médico fosse
prescrever o medicamento a partir dos
principios ativos, receitaria NEBA ou NE-
BAC com algum tipo de complemento ou
sulfato de neomicina e bacitracina zinci-
na? Um consumidor comum de NEBACE-
TIN seria capaz de deduzir deste termo
que os principios ativos sdo sulfato de
neomicina e bacitracina zincina? Se as
resposta as estas perguntas forem nega-
tivas, e sdo, como se pode concluir que
NEBA ou NEBAC é descritivo ou mesmo
sugestivo dos principios ativos?"

Essa irretocavel decisdo foi mantida em
segunda instancia pelo Tribunal Regional
Federal da 2% Regido - TRF2, mas foi re-
formada pelo Superior Tribunal de Justi-
ca- STJ, pois os Ministros daquela corte
entenderam que o termo NEBA ndo seria
passivel de exclusividade, tendo em vis-
ta que marcas farmacéuticas, compostas
a partir da aglutinacdo dos prefixos dos
principios ativos que compdem o0s res-
pectivos medicamentos, sdo consideradas

“fracas”, sem originalidade, devendo o titu-
lar da marca mais antiga arcar com o 6nus
de conviver com outras semelhantes.
Nesse aspecto, como bem exposto pelo
Exmo. Juiz Marcelo Leonardo Tavares, a si-
laba inicial do principio ativo Neomicina é
NEO, e ndo NE. Assim sendo, se a origem
da marca NEBACIMED fosse, de fato, a
aglutinacdo das duas primeiras silabas dos
principios ativos do medicamento, a marca
seria NEOBACIMED, o que conferiria a ela
maior distintividade quando comparada
com NEBACETIN e ainda reduziria a pos-
sibilidade de confusdo e/ou de associacio
pelos consumidores.

Mas como o STJ entendeu que essas
marcas podem coexistir, a indesejavel
confusdo entre os medicamentos podera
resultar em desvio de clientela do pro-
duto original, seja tal desvio decorrente
de erro, confusdo e/ou de associacdo
por parte dos préprios consumidores, ou
como consequéncia da pratica conhecida
como “empurroterapia”.

Como o proprio nome indica, essa pratica
consiste no ato de balconistas “empurra-
rem” medicamentos de determinados labo-
ratérios, em substituicdo aos de referéncia
e tradicionalmente solicitados, recebendo,
para tanto, uma comissdo sobre a venda.

E a existéncia de marcas e embalagens
semelhantes facilita essa pratica antiéti-
ca, pois quanto mais semelhantes forem
as marcas e as embalagens dos medica-
mentos, maiores as chances de os consu-
midores aceitarem a substituicdo.

Assim, os laboratérios que utilizam esse
“combo” de artificios antiéticos, qual seja,
“marca e embalagem semelhantes as de
uma marca famosa + pagamento de co-
missdo”, se aproveitam ndo apenas do
fundo de comércio e dos investimentos
alheios em publicidade, mas também da
boa-fé dos consumidores que confilam
na recomendacdo dos balconistas. E essa
pratica, certamente, ja devia ser conheci-
da e coibida pelo judiciario.

Entretanto, como a Propriedade Indus-
trial sequer faz parte da grade curricular
da grande maioria das faculdades de Di-
reito, ndo é de se estranhar que alguns
conflitos de marca - particularmente

A existéncia de

marcas e embalagens
semelhantes facilita

as praticas antiéticas,
pois quanto mais
semelhantes forem as
marcas e as embalagens
dos medicamentos,
maiores as chances de os
consumidores aceitarem
a substituicao.

aqueles relacionados as marcas farma-
céuticas, que sdo facilmente “diagnosti-
cados” por um advogado com experiéncia
na area - ndo sejam reconhecidos por al-
guns magistrados. @

Notas:
! Atualmente de titularidade de Darwin Presta-
cao de Servicos de Marketing Ltda.
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