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DESPACHO/DECISAO

Trata-se de agdo, pelo rito comum, ajuizada por NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL
LTDA ¢ NOVO NORDISK A/S contra a EMS SIGMA PHARMA LTDA e o INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), em que se requer a decretagdo de nulidade do registro da marca "
OZIVY", sob o0 n° 934917469, bem como que a primeira ré se abstenha de utilizar a marca OZIVY, ou qualquer
outro sinal que reproduza ou imite os elementos distintivos das marcas OZEMPIC e WEGOVY.

Alegam as autoras que sdo detentoras das marcas OZEMPIC (registro n® 908716877) e WEGOVY
(registro n°® 501573192 para marca nominativa e registro n® 501624333 para marca mista), todas utilizadas para
identificar medicamentos a base de semaglutida e/ou relacionados ao tratamento de diabetes, obesidade e controle
de peso.

Afirmam que o INPI deferiu e concedeu a marca "OZIVY" sob 0 n® 934917469, para a primeira ré, o
que viola seus direitos de propriedade industrial, uma vez que a marca anulanda reproduz com acréscimo e cortes
as marcas da autora, caracterizando colidéncia.

Sustenta que a primeira ré nao poderia alegar desconhecimento das marcas da parte autora, em razao
de sua atividade e notoriedade, conforme previsto no artigo 129, §1° c¢/c artigo 124, XXIII, da Lei 9.279/96.

Requer a concessdo de tutela de urgéncia para suspensdo dos efeitos do Registro da Marca n.
934917469, bem como que a primeira ré se abstenha imediatamente de utilizar a marca OZIVY ou qualquer outra
que seja copia das marcas das autoras.

Inicial instruida com os documentos anexos ao evento 1.
Custas parcialmente recolhidas no evento 2.

No evento 3, peticdo da r¢ EMS em que requer a concessdo de prazo para exercicio do contraditério
ante o pedido de tutela provisoria formulado pela autora. Regularizada sua representacao processual no evento 4.

Decisdo no evento 6, deferindo prazo de 5 (cinco) dias para os réus se manifestarem, em observancia
ao devido processo legal.

A ré EMS se manifesta no evento 15, defendendo a legalidade do ato concessério da marca e
argumentando que a complexidade da matéria exige dilacdo probatoria. Sustenta a teoria do conjunto indivisivel da
marca, refutando a tese de violagao por fragmentacao ou hibridismo, e afirma que o termo OZIVY possui origem
etimoldgica eslava, guardando distingao grafica, fonética e ideoldgica das marcas da autora. Requer, ao final, o
indeferimento da tutela de urgéncia, por inexisténcia dos pressupostos legais.

Manifestacao do INPI no evento 19, alegando, em sintese, a presungdo de legitimidade, legalidade e
veracidade de que se revestem os atos administrativos, mas ndo se posicionando quanto ao pedido de tutela de
urgéncia.

Peticao da EMS no evento 20, comunicando o ajuizamento de a¢do inibitoria de atos de concorréncia
desleal por parte da autora, bem como a decisdo de indeferimento da tutela de urgéncia proferida na referida acao.

Sem mais, vieram os autos conclusos para andlise da tutela de urgéncia.
E o relatorio. Decido.

DA LEGITIMIDADE ATIVA

Inequivoca a legitimidade ativa da NOVO NORDISK A/S, titular dos registros que a autora alega
justificarem a nulidade da marca da ré (art 130, III, LPI).
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Conforme consta na inicial, a empresa tem sede na Dinamarca. Portanto, necessario que preste caucao
no valor de 20% do valor atribuido a causa, nos termos do art. 83, do CPC, j4 que a Dinamarca nio tem tratado
com o Brasil sobre a questao e nem ¢ signataria da Convenc¢ao de Haia sobre Acesso Internacional a Justica.

J& quanto a NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA, tive duvida quanto a causa
juridica de sua inclusao no poélo ativo ja que ndo ¢ titular dos registros de marcas ja citados, observado o art. 18 do
CPC.

Nessa linha, defiro o prazo de 15 dias para justificacio da sua inclusio no pélo ativo, bem como
para a autora estrangeira recolher a caucio determinada.

DA TUTELA DE URGENCIA

A tutela de urgéncia, objetivando as providéncias referidas nos arts. 173, paragrafo unico, e 209, da
LPI, impde-se diante da presenga, concomitante, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao
resultado 1til do processo, conforme prescreve o artigo 300 do Cédigo de Processo Civil.

No presente caso, reputo ausentes os referidos requisitos.

Quanto ao risco da demora, verifica-se que a sociedade ré obteve o registro da marca em questao
junto ao INPI, em 17/03/2026 (evento 1.3). Obtido o posteior registro na ANVISA, hd noticia de inicio da
comercializagdo do medicamento em junho de 2026. As autoras acompanharam todos esses processos
administrativos e aguardaram o inicio da comercializagdo do produto da ré sob a marca OZYVY para impugnar o
registro da marca ocorrido junto ao INPI. Assim, ndo verifico um perigo da demora do processo iminente, posto
que a escolha do ajuizamento da demanda faz parte da estratégia da empresa e ndo cria uma situacao de risco a
ensejar uma atuagao urgente do juizo.

A questdo da possibilidade de convivéncia e/ou colidéncia deve ser analisada com cautela e a luz de
elementos faticos e juridicos relacionados ao direito marcério. Importante esse registro pois tanto autores quanto
réus vém tendo entre si ao longo do tempo intensos conflitos decorrentes de disputa de espaco no mercado
brasileiro de medicamentos. Obviamente OZEMPIC deve ser hoje das marcas de maior valor econdmico no
mercado mundial em geral. Em boa hora a semaglutida foi desenvolvida pela segunda autora com potencial que se
confirmou de melhora da satde e qualidade de vida de milhdes de pessoas. Também inequivoco que decorrido o
prazo da protecao da patente do medicamento, ¢ saudavel para os mercados mundiais que opgdes de semaglutida
surjam no mercado inserindo a competicao € como consequéncia redugdo de precos.

No entanto, aqui a questdo ¢ simples. As marcas Ozempic e wegowy poderiam impedir o registro da
marca Ozivy, de acordo com as normas de direito marcario constantes da Lei 9.279/96?

A EMS poderia ter escolhido qualquer sinal proprio, autdnomo e distinto, mas optou por Ozivy, nome
curto que comega com "Oz", como Ozempic, ¢ termina com "Vy", como Wegovy. Cabe entdo analisar o nome
OZIVY sob a otica do art. 124, XIX da LPI:

Art. 124. Ndo sdo registraveis como marca:

()

XIX - reproducdo ou imitagdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para
distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associa¢do
com marca alheia;

Ha necessidade, portanto, da imitagdo da marca alheia, que seja produto semelhante e suscetivel de
causar confusdo ou associagdo com marca alheia. Os requisitos sdo cumulativos.

Nao ha davida de que os produtos da autora e do réu atuam no mesmo segmento mercadologico,
pois sao medicamentos injetaveis para diabetes/emagrecimento.

Também nao ha divida de que existe uma estrutura nos vocabulos semelhante. Tanto na estrutura
silabica como fonética. Hé na palavra OZIVY o prefixo "Oz-", idéntico ao de Ozempic, e o sufixo "-vy", ecoando
Wegovy. Mesmo que seja uma improvavel coincidéncia como alega a ré, que diz que a inspiracao teria vindo de
palavra Ozivi que, em eslovaco e em tcheco, significaria "reviver" ou "renascer", fato é que o prefixo e o sufixo
coincidem com aqueles que compdem as marcas da autora.

Vale o registro que nao € necessario que a reproducao seja idéntica, mas uma reproducao no todo ou
em parte, como dispde a Lei ja transcrita. A protecdo da marca visa impedir que terceiros fagam apropriagdo
indevida de reputagdo e dilui¢ao de marca mais forte ja conhecida do publico.

Sobre a questdo, vale lembrar que a teoria das marcas confere protecdo a impressdo de conjunto
(visual, fonética e ideologica), ndo a comparagao letra por letra.

Assim, ndo hé prote¢do do sufixo VY ou do prefixo OZ . Ademais, a questdo envolvendo a forca da
protecdo marcaria de medicamentos merece uma analise mais cuidadosa.



No sistema brasileiro, apds a analise pelo INPI ha necessidade de andlise pela ANVISA (que ndo
integra o polo passivo e cujo registro do OZIVY nado ¢ objeto dos autos), que analisa o nome sob o enfoque do
risco de nomes semelhantes para a saude publica. Nomes parecidos podem induzir ao erro em diferentes etapas: na
hora da prescrigdo meédica, na dispensacdo pelo farmacéutico ou na administracdo pelo paciente. Trocar um
medicamento por outro devido a semelhanca do nome pode resultar em falhas no tratamento ou reagdes adversas
graves, sendo certo que existem alertas desse teor em diversas paginas na internet, como da propria ANVISA.

Voltando ao foco de analise do INPI, o ponto nodal entdo diz respeito a possibilidade de confusdao ou
associagdo com a marca alheia. Verifico que a marca OZIVY ¢ nominativa, ndo subsistindo qualquer tipo de
argumento no sentido de risco de confusdo pelo conjunto-imagem.

Outro ponto que merece destaque ¢ o fato de que medicamento em questdo nao pode ser escolhido
pelo consumidor. Os 3 medicamentos em questao, OZEMPIC, WEGOVY E OZIVY, dependem de prescri¢dao
médica para serem comercializados. Assim, quem poderia, em tese, confundir os medicamentos sao os prescritores
e farmacéuticos, que tendem a ter atengdo qualificada, ja que a questao de nomes semelhantes de medicamentos ¢
uma realidade. Tanto assim o ¢ que tanto o COFEN quanto o proprio Hospital Albert Einstein possuem catalogagao
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de medicacdo com nomes e grafias semelhantes, quer seja pelo principio ativo, quer seja pelo nome comercial .

Nao demonstrado o risco de colidéncia pelos requisitos previstos em lei, INDEFIRO a tutela de
urgéncia.

Tendo em vista a Portaria JFRJ-POR-2018/00285, nas a¢des que visem anular a concessao de patente
de inven¢ao ou modelo de utilidade, registro de desenho industrial ou registro de marca, o INPI, quando nao for o
autor, intervira no feito, inicialmente, na qualidade de réu. Na forma do artigo 1° §1° da referida portaria, o
prazo para resposta do réu titular da patente ou do registro e eventuais corréus, com excecao do INPI, sera de 60
(sessenta) dias, conforme artigos 118 e 175 da Lei de Propriedade Industrial, esse prazo sera contado de forma
continua, na forma do artigo 221 do mesmo diploma, equivalentes a 45 (quarenta e cinco) dias tuteis, quando
contados pelo Sistema E-Proc (art. 1°, §2°). Com a resposta ou decorrido o prazo sem manifestagdao, o INPI sera
citado para apresentar resposta, no prazo de 30 (trinta) dias, contado em dias uteis, na forma do artigo 219 do CPC.

Desta forma, ante o comparecimento espontdneo da ré EMS na presente demanda, o prazo de
contestacao de 45 (quarenta e cinco) dias tteis devera ser contado a partir da intimagao da presente decisao.

Com a chegada da resposta ou decorrido o prazo sem manifestacdo da sociedade ré, cite-se o
INPI para responder a ag¢do, devendo trazer manifestagao de sua Diretoria Técnica competente, em que analisados
todos os documentos e argumentos trazidos pelos litigantes.

Sem prejuizo, intime-se o INPI para, no prazo de 15 (quinze) dias, anotar a margem do registro
discutido, bem como promover a devida publicidade em revista propria, noticia do ajuizamento da presente agao,
para ciéncia de terceiros.
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