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THERANOS
O crime contra marcas que
gerou milhoes de doélares

Para a Propriedade Industrial, o uso indevido de marca alheia
registrada, quando feito por empresa de segmento distinto, ou
seja, quando nao ha uma relacao de concorréncia entre ela e a
titular da marca indevidamente utilizada, é caracterizado como

aproveitamento parasitario.

4 alguns meses, todas as grandes
H midias noticiavam o caso de Eliza-

beth Holmes - promessa do Vale
do Silicio no inicio da década de 2010 -,
a bilionaria e fundadora da empresa ame-
ricana de biotecnologia Theranos foi con-
denada, em janeiro de 2022, por fraude
pelo Tribunal da Califérnia.

Aos 19 anos, Elizabeth Holmes fundou
a Theranos, uma empresa de biotecno-
logia que prometia revolucionar os exa-
mes de sangue por meio do “Edison”, um
dispositivo de testagem sanguinea que se
utilizava apenas de gotas de sangue para
identificar os mais diversos tipos de do-
encas, dispensando os meios tradicionais
utilizados, os quais necessitam de agu-
lhas, seringas e tubos de sangue.

Com uma ideia tao inovadora, nao falta-
ram investidores interessados para que a
empresa se desenvolvesse, o que tornou
Holmes uma multimilionaria aos 31 anos,
sendo até considerada como a préxima
“Steve Jobs"?®.

Mas por qual motivo as pessoas confia-
ram tanto em sua inovacao?
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Os investimentos em startups sao feitos
com base na confianca, e as tecnologias
e os métodos aplicados sdo, geralmente,
tratados como segredos de negécio, o que
significa que o investidor ndo tem acesso
ao que de fato é realizado, investindo ape-
nas na ideia e na expectativa de lucro.

A ideia, no caso da Theranos, era real-
mente revolucionaria, mas faltavam es-
tudos que a embasassem. Foi assim que
comecaram a surgir os primeiros questio-
namentos acerca da tecnologia aplicada
e, apés uma matéria no The Wall Street
Journal, em 2015, questionando a preci-
sdo dos resultados obtidos pelo Edison,
autoridades passaram a investigar a em-
presa e verificaram que algumas informa-
cOes fornecidas aos pacientes e também
aos investidores ndo eram verdadeiras.

Entre as inverdades apresentadas, quere-
mos destacar o uso indevido de marcas
renomadas. Com o objetivo de obter mais
conflanca do mercado e conseguir mais
verbas para a tecnologia que estava sendo
desenvolvida, Holmes enviou relatérios
para seus possiveis investidores com os
logotipos da Pfizer e da Schering-Plough?,
como se o “Edison” tivesse recebido a
aprovacdo dessas empresas.

Esses relatérios com os citados logoti-
pos - inseridos pela prépria Elizabeth -
foram determinantes para que o juri de-
cidisse pela sua condenacdo, pois ficou
comprovado que ela havia se utilizado
indevidamente do prestigio e da credibi-
lidade dessas Farmacéuticas para obter a
confianca dos investidores na Theranos e,
consequentemente, mais investimentos.

No Tribunal, investidores chegaram a afir-
mar que pensaram que estavam diante de

relatdrios emitidos pelas proprias Pfizer e
Schering-Plough?®.

Apds muitos questionamentos, acoes
judiciais e problemas com investidores,
a Theranos declarou faléncia em 2018%.
A sentenca de Holmes ainda nao foi pu-
blicada, mas a ex-multimilionaria - atual-
mente falida - podera pegar até 20 anos
de prisao, além de ter que efetuar o pa-
gamento de uma multa de US$ 250.000
(duzentos e cinquenta mil ddlares) por
cada acusacio’ .

Para a Propriedade Industrial, o uso
indevido de marca alheia registrada,
quando feito por empresa de segmen-
to distinto, ou seja, quando nao ha uma
relacdo de concorréncia entre ela e a ti-
tular da marca indevidamente utilizada,
é caracterizado como aproveitamento
parasitario.

Nesses casos, costuma haver uma “caro-
na” da empresa “parasita” na fama e no
prestigio da marca “hospedeira”, sem que
haja, necessariamente, risco de confusido
sobre a origem dos produtos/ servicos,
nem mesmo prejuizo financeiro para a
marca famosa.

Contudo, ha casos em que ndo ha uma
relacdo direta de concorréncia entre as
empresas, mas elas estio em um mesmo
segmento ou em segmento afim e, por
isso, pode ocorrer a associagado entre elas
pelos consumidores, como foi o caso da
Theranos em relacdo a Pfizer e a Scherin-
g-Plough.

Nesses casos, para efeitos da lei brasilei-
ra ¢, como a Theranos n3o concorre com
as duas farmacéuticas, esse uso indevi-

do ndo seria considerado crime de con-
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As marcas possuem
funcdes que vao além

de identificar produtos

e servicos. Elas sdo uma
garantia de qualidade e
também de seguranca
para os consumidores, no
caso, investidores.
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corréncia desleal’, mas sim concorréncia
desleal parasitaria®, para efeitos de danos
morais e materiais.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de
Justica (STJ) ja se posicionou no sentido
de que a utilizacdo indevida de marca
causa dano moral presumido’, cabendo
indenizacdo, ainda que sem comprovacao
de qualquer prejuizo.

Em relacdo a questdo criminal, conside-
rando que as marcas PFIZER e SCHE-
RING-PLOUGH® estdo devidamente
registradas no Brasil e a LPI prevé que o
uso indevido de marca alheia registrada
é crime, caberia também uma acio penal
contra a prépria Holmes, a qual teria que
ser proposta pelo Ministério Publico. De
qualquer modo, Holmes dificilmente seria
presa por esse crime em particular, pois
a pena prevista no art. 189 da LPI é de
apenas 3 meses a um ano ou multa, e ela
seria considerada ré primaria.

Ocorre que os crimes contra as marcas
foram apenas o meio pelo qual Holmes
cometeu o crime de estelionato, previsto
no art. 171 do Cdédigo Penal e, pelo Prin-
cipio da Absorcdo, o crime “fim” absorve
o crime “meio”. Em outras palavras, o uso
indevido das marcas foi apenas um ins-
trumento para o estelionato cometido
por Holmes e, portanto, ela responderia
apenas por este.

Essa acdo também teria que ser movida
pelo Ministério Publico a partir da repre-
sentacdo das vitimas (investidores) e a
pena seria de um a cinco anos, além de
multa e eventual perdimento dos valores
ilicitamente obtidos.

Vérias conclusdes poderiam ser tiradas
do texto acima, inclusive em relacdo as
penas por estelionato previstas nos EUA
e no Brasil, mas vamos nos ater as mar-
cas. Tanto |4 quanto aqui, as marcas pos-
suem funcdes que vao além de identificar
produtos e servicos.

Elas sdo uma garantia de qualidade e
também de seguranca para os consumi-
dores, no caso, investidores. Justamente
por isso, a LPI prevé que o simples uso in-
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devido de uma marca registrada - mesmo
que nao esteja aposta a qualquer produto
- constitui crime %, e este caso é um bom
exemplo de como se pode cometer um
crime contra registro de marca, sem que
haja qualquer produto ou servico identi-
ficado pela marca indevidamente utiliza-
da. Como se Vé, infelizmente, ndo sé de
produtos piratas e falsificados vivem os
contrafatores. @

Notas:

1 https://super.abril.com.br/sociedade/enten-
da-por-que-a-fundadora-da-theranos-foi-con-
denada-por-fraude/ (acesso em: 22.02.2022)
2 Incorporada pela Merck-Sharp &Dohme em
2009.
3https:/www.theverge.com/2021/11/23/
22799756/elizabeth-holmes-pfizer-logo-con-
fession (acesso em: 22.02.2022)
4https://einvestidor.estadao.com.br/negocios/
elizabeth-holmes-theranos-condenada-fraude
(acesso em: 22.02.2022)

5 https://super.abril.com.br/sociedade/enten-
da-por-que-a-fundadora-da-theranos-foi-con-
denada-por-fraude/(acesso em: 22.02.2022)

6 Lei da Propriedade Industrial n°® 9.279/96
(LPI1)

7 Art. 195, 1ll, da LPI

8 Nos termos do art. 209 da LPI

9 AgInt no AREsp 1427621/RJ, j. 20.04.2020
10 Mesmo que a empresa Schering-Plough
tenha sido incorporada pela Merck-Sharpe
&Dohme (MSD), a marca SCHERING-PLOU-
GH continua registrada, tendo sido, inclusive,
prorrogada em 2021 até 2031.

11Art. 189 da LPI
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