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Propriedade Industrial
Deborah Portilho e Tais Capito

Cores e formas de comprimidos
podem ser registrados como marca?

No caso de medicamentos comercializados em embalagens fechadas,
sejam elas caixas ou frascos, que nao permitam a visualizacao do
contelido, ainda assim as cores e/ou formas distintivas possuem uma

e qual medicamento vocé se lem-
Dbra guando falamos de um compri-

mido azul e em formato de losan-
go? E dos comprimidos bicolores, verde
e laranja, e dos tricolores rosa, branco e
laranja? E por falar em laranja, em quais
tipos de medicamentos/suplementos
essa cor é frequentemente utilizada? Pro-
vavelmente, vocé respondeu VIAGRA®,
BENEGRIP®, CORISTINA D® e medi-
camentos a base de Vitamina C. E vocé
acertou, mas serad que essas caracteristi-
cas de cor e forma podem ser registradas
como marcas das empresas fabricantes
desses medicamentos?

Bem, para responder a essa pergunta
especificamente, é necessario explicar
quando cores e formas podem ser regis-
tradas como marcas e ser de uso exclusi-
vo de seu titular.

Nesse sentido, a Lei da Propriedade In-
dustrial n® 9.279/96 (LPI) prevé, em seu
art. 124, VIIl, que as cores, isoladamente,
nio podem ser registradas como marca.
Entretanto, o mesmo artigo dispde que,
se elas estiverem “dispostas ou combi-
nadas de modo peculiar e distintivo”, o
registro é possivel. Quanto as formas, de
acordo com o inciso XXI do mesmo art.
124, aquelas que forem de uso necessa-
rio, comum ou vulgar do produto ou que
sejam meramente funcionais ndo podem
ser protegidas como marca. Em outras
palavras, formas que sejam distintivas e
ornamentais - inclusive no caso de cap-
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sulas e comprimidos - sdo perfeitamente
registraveis.

Mas como saber quando a cor e/ou a for-
ma de um comprimido sdo de uso neces-
sario, comum, vulgar e/ou funcional? Na
maioria dos casos, os comprimidos tém a
cor de seus principios ativos (normalmen-
te, brancos) e, geralmente, sdo redondos
ou ovais, mas muitos possuem cores
e formas diferenciadas, que os distin-
guem dos demais medicamentos. Como
exemplo, além daqueles ja mencionados
das marcas VIAGRA®, BENEGRIP® e

funcao de identificacao.

CORISTINA D®, podemos citar os com-
primidos dos medicamentos REQUIP®,
CONCOR® e PROZAC®, cujas formas
estdo reproduzidas a seguir, juntamente
com as respectivas imagens registradas
perante o Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial - INPI.

No caso dos dois primeiros exemplos,
os comprimidos foram registrados como
marcas tridimensionais (3D) e, no caso
do PROZAC, como marca figurativa, com
protecdo apenas para a combinacao de
cores e nao para a forma da capsula:

Prozach

Registro Registro
n® 822044277 . Registro n® 820121398
de Glaxo Group n? 823940225 de Eli Lilly and
Limited de Merck KGAA Y
Company




Mas, na pratica, qual a vantagem de es-
sas cores e/ou formas estarem registra-
das? Simples: o registro perante o INPI
garante ao seu titular a exclusividade de
uso daquela combinacdo de cores e/ou
formas, sendo, portanto, essencial para
impedir que terceiros as utilizem no mes-
mo segmento. Justamente por isso, as
cores e as formas escolhidas ndo podem
ser de uso comum ou necessario naquele
segmento mercadolédgico, como é o caso
da cor laranja para Vitamina C; caso con-
trario, esse uso exclusivo seria feito em
detrimento de todas as empresas concor-
rentes.

Porém, o principal questionamento em
relacdo ao registro dessas cores e for-
mas é se elas, de fato, serviriam como
sinal identificador da origem do produto,
ou seja, como marca. No caso de medi-
camentos comercializados em blisters, a
resposta é, sem duvida alguma, afirmati-
va, pois os consumidores (inclusive anal-
fabetos) podem identificar o medicamen-
to ndo apenas pelo nome/marca, como
também pelas cores e/ou formas.

No caso de medicamentos comerciali-
zados em embalagens fechadas, sejam
elas caixas ou frascos, que nao permitam
a visualizacdo do conteldo, ainda assim
as cores e/ou formas distintivas pos-
suem uma funcio de identificacio para o
consumidor, principalmente, no caso de
pacientes que necessitam tomar varios
medicamentos simultaneamente. Nes-
ses casos, além de uma forma de iden-
tificacdo, o uso de cores e/ou de formas
distintivas torna-se um beneficio, pois,
desse modo, mesmo fora da embalagem,
os consumidores podem diferenciar um
medicamento de outro.

Alias, vale lembrar que, caso ndo houves-
se diferenca no aspecto fisico dos com-
primidos, poderia ocorrer troca ou até
superdosagem, pois o usudrio poderia se
confundir e ingerir dois ou mais compri-
midos de um mesmo medicamento.

O problema é que algumas empresas
farmacéuticas - em especial aquelas
que se dedicam predominantemente a
fabricacdo de medicamentos genéricos
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Sumdrio

O principal questionamento em relacao ao
registro dessas cores e formas é se elas, de
fato, serviriam como sinal identificador da

origem do produto, ou seja, como marca.

e similares - entendem que esse be-
neficio trazido pelas cores e/ou formas
diferenciadas do produto de referéncia
deveria ser estendido aos demais fabri-
cantes. Isso porque, estando o principio
ativo - antes protegido por patente - em
dominio publico, as caracteristicas extrin-
secas dos comprimidos do medicamento
original também deveriam ser livremente
utilizadas pelas empresas de genéricos.
Nesse aspecto, argumentam elas que tais
caracteristicas seriam meramente “fun-
cionais”, pois teriam a funcao de auxiliar
o consumidor/paciente na diferenciacao
dos diversos comprimidos que sao, geral-
mente, ingeridos simultaneamente. Por
esse motivo, as cores e as formas nio po-
deriam ser registradas como marca, pois
tal protecao impede o uso por concorren-
tes, ja que as marcas, diferentemente das
patentes, ndo caem em dominio publico.

Ocorre que essa é exatamente a princi-
pal finalidade - e vantagem - do registro
marcario: o uso exclusivo por seu titular,
o qual, além de ser um direito previsto
pela LPIl, é uma garantia constitucional.
Assim sendo, estando as caracteristicas
do comprimido/capsula registradas como
marca, definitivamente, elas ndo podem
ser utilizadas pelos concorrentes. Alids,
vale acrescentar que, mesmo que tais ca-
racteristicas ndo estejam amparadas por
um registro marcario - como € o caso da
cor e da forma da pilula azul do VIAGRA!
-, se elas forem muito conhecidas do pu-
blico em geral, elas podem ser protegidas
por meio da repressdo a concorréncia
desleal. Em outras palavras, nesses casos,
o titular pode impedir que fabricantes
de genéricos e similares facam uso des-
sas caracteristicas, as quais, mesmo que
apenas em sentido figurado, sdo a “marca
registrada” do produto. @

Nota

1 CAPITO, Tais, “VIAGRA x AH-ZUL -
Violagdo de Trade Dress”, Revista UPpharma
n° 188, ano 44, Novembro/Dezembro de
2020.
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