USO INDEVIDO DE
MARCAS E AS
CONDENACOES
JUDICIAIS NO
BRASIL

REFLEXOES ACERCA DE DECISOES
JURISPRUDENCIA DE 2024
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INTRODUGAO

A protecdao marcaria é uma estratégia
indispensavel para a sustentabilidade e
crescimento de uma empresa. Com um
aumento de 72% no numero de casos em
relacao ao ano de 2021, é possivel observar
um amadurecimento da tematica, além de
certa pacificacdo a respeito do conceito de

concorréncia desleal pelos Tribunais.

Assim, ao observar certos requisitos, como a
compra das palavras-chave do concorrente e
a atuacao Nno mesmo ramo, decerto a
concorréncia desleal estara verificada e o
proprietario da marca podera acionar o

judiciario em busca de protecao.

A edificacao das discussdes sobre a
concorréncia parasitaria bem como o desvio
de clientela em funcdao do uso indevido de
marca possibilitam novos debates, como no
Caso gque envolve a maior plataforma de e-
commerce do Brasil, o Mercado Livre, em que
foi reconhecida a concorréncia desleal, em
virtude da utilizacdo de palavras-chave para a

pesquisa de produtos.

Em um panorama geral, observamos uma
taxa de sucesso de 90% dos casos no ano de
2024. Esse numero confirma que o assunto
esta cada vez mais sdlido, sendo essencial em
empresas de diferenciados portes e areas de

atuacgao.

Assim, o caso da Ridolfinvest, empresa
especializada na venda de Precatodrios
Federais € um grande exemplo de que ramos
de atuacdo extremamente especificos

também podem requerer protecao.
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Além do mais, chega ao fim um dos maiores
casos de concorréncia desleal dos ultimos
anos, entre as gigantes do comércio, Via
(Casas Bahia e Ponto Frio) e Magazine Luiza,
apresentando uma vitoéria infima para a Vig,
em virtude do valor estipulado para a

indenizagao por danos morais.

Tivemos ainda decisdes responsabilizando o
Google pelos atos de concorréncia desleal
por ser o provedor dos servi¢os de anuncios.
Fato é que, a venda de publicidade é a
principal fonte de receita da empresa,
somando 65,85 bilhdes de ddlares em 2024
para a Alphabet, detentora da Google. Desse
modo, justa é a responsabilizacado pelo ilicito
ao provedor dos servi¢os e maior interessado

Nos lucros.

O e-book a seguir apresenta uma anadlise dos
Ccasos mais curiosos do TJ-SP em 2024 sobre
concorréncia desleal, desvio de clientela e
outros ilicitos relacionados a Propriedade
Industrial, perpassando por temas
importantes no ambiente digital e
empresarial, além de trazer uma nova
perspectiva para aqueles que buscam o
enriquecimento e reconhecimento de suas

marcas.




CONCORRENCIA DESLEAL NO MERCADO LIVRE

Apelacgao Civel 1090651-86.2022.8.26.0100

Em uma decisao inédita, a pratica de concorréncia desleal, antes amplamente
associada ao ambito do Google Ads, transbordou seu alcance passando a ser
reconhecida também na maior plataforma de e-commerce do Brasil, o Mercado

Livre.

Fato é que, a semelhang¢a dos anuncios patrocinados do Google Ads,
marketplaces também recorrem a palavras-chave para a pesquisa dos produtos
ofertados. Desse modo, a possibilidade de aproveitamento parasitario da marca

de terceiros pode ocorrer.

Na decisdao em questao, a proprietaria da marca Lorben, do segmento de
produtos eletrénicos, ajuizou acao contra um vendedor que comercializava
produtos de marca concorrente, no entanto, utilizando o renome da Lorben no

corpo do anuncio para angariar clientes, caracterizando o desvio.

Ademais, o julgado apontou que mesmo as marcas de menor destaque
mercadoldgico ou nas midias sociais podem sofrer com a utilizagao indevida e o

aproveitamento parasitario.

Esse caso representa ndao s6 um marco para a busca de um ambiente digital mais
ético, como também traz uma luz para o reconhecimento da concorréncia desleal
para além dos resultados de busca gerados pelo Google Ads. Explorar todas as
possibilidades dessa pratica no ambiente virtual é essencial para regular e
estabelecer limites claros em um espago que, muitas vezes, é percebido como

'terra sem lei', promovendo maior justica e equilibrio no mercado digital.

Saiba mais: @

TJISP julga caso de concorréncia desleal na

plataforma “Mercado Livre”

mercado
livre
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7234619083780984836
https://www.brunnerdigital.com.br/tjsp-julga-caso-de-concorrencia-desleal-na-plataforma-mercado-livre
https://www.brunnerdigital.com.br/tjsp-julga-caso-de-concorrencia-desleal-na-plataforma-mercado-livre

VIA X MAGALU

Apelacgao Civel n° 1130874-18.2021.8.26.0100

Apobs a quebra do acordo de cavalheiros, em que existia uma tolerancia

reciproca de utilizagao de palavras-chave contendo a marca do concorrente no

Google Ads, em 2021, a Magazine Luiza prop0s acao contra a Viq, titular das

marcas Casas Bahia e Ponto Frio, na véspera da Black Friday.

Em contrapartidg, a Via interpos acao de mesmo teor contra a Magalu e ambos
OS processos percorreram em paralelo. Posto isso, a negativacao mutua das
palavras-chave foi estabelecida, sob pena de multa de 5 milhoes em caso de
descumprimento, em face da notoriedade e grande impacto econémico das

empresas No cenario nacional.

Depois de 3 longos anos e uma sentenca de improcedéncia em T instancia, o TJ-
SP finalmente decretou a procedéncia da agao e o pagamento de indenizagao a
titulo de danos morais em favor da Via. No entanto, estamos diante de uma
“conquista amarga”, visto que os danos morais, que em tese deveriam
desestimular a pratica de atos semelhantes, ficou em R$10.000,00, valor irrisério

diante do porte dos concorrentes.

O paradigma incide quando percebemos que a multa por descumprir a medida é
milionaria, enquanto a indenizagao é muito baixa. Se compararmos os lucros
obtidos ao patrocinar palavras-chave do concorrente com o valor da
indenizagao, fica claro que adotar a pratica ilegal compensa. Assim, aquilo que
deveria ser um instrumento para desestimular a pratica de concorréncia desled,

acaba incentivando-a.
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Saiba mais: @

»

VIA x MAGALU e os Adwords - sai a primeira decisao

@
envolvendo estes grandes marketplaces. t

MAGALU x VIA: impactos da decisao judicial na Ma g a Lu

jurisprudéncia sobre uso indevido de marca
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https://www.brunnerdigital.com.br/via-x-magalu-e-os-adwords-sai-a-primeira-decisao-envolvendo-estes-grandes-marketplaces
https://www.brunnerdigital.com.br/via-x-magalu-e-os-adwords-sai-a-primeira-decisao-envolvendo-estes-grandes-marketplaces
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7234619083780984836
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7234619083780984836

SO MARCAS FAMOSAS CONSEGUEM PROTEGER SEU NOME?

REsp n. 2.096.417/SP

A Ridolfinvest, empresa especializada na compra de Precatério Federal, moveu o
judiciario para lutar pelo direito de protecdo a sua marca. Expressiva foi a
requisicao que chegou até o Supremo Tribunal de Justica, condenando mais uma
vez a concorréncia parasitaria no ambiente digital garantindo uma das

indenizag6es mais expressivas ja vistas nesta tematica: R$ 50.000,00.

O que é Precatoério Federal?

Os Precatodrios sao requisicdes de pagamento expedidas pelo Poder

Judiciario para determinar que 6rgaos ou entidades publicas paguem

dividas apds uma condenacado judicial definitiva

Ademais, o historico da Ridolfinvest deixa claro o zelo que a empresa tem pelo
seu nome. Isso porque, somente em 2024, buscando preservar a for¢ca da marca

que construiu, moveu outras trés agdées no Tribunal de Justica de Sao Paulo.

Neste caso, ficou evidente para o STJ que a empresa adversaria se valeu de
meio fraudulento para promover a prépria marca, pois, ao pesquisar d
Ridolfinvest no Google, o usuario era direcionado para a pagina da concorrente,

Oportuna Investimentos, causando confusdo para o consumidor.

Esse caso s6 nos reforca que nao importa o tamanho, notoriedade da empresa ou
sequer a especificidade do campo de atuagdo. A protecao a marca registrada
existe e vale a pena lutar por elaq, principalmente quando lembramos que ela é a
responsavel por influenciar 77% das decisdées de compra, de acordo com um

estudo feito pela Forbes.

A sua marca é um dos seus principais trunfos para a captacdo de clientes e

progresso comercial e, ter a validacao dos Tribunais Superiores de que acostar-se

na reputacao e prestigio do concorrente pode custar caro, representa um

importante precedente para desestimular praticas desleais no mercado.
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PIMPOLHO x LOJA PIMPOLHO

Apelacgao Civel 1071484-49.2023.8.26.0100

A marca infantil Pimpolho, com mais de 60 anos de historiq, foi vitima de violacao
marcariq, visto que outra empresa se intitulou como Loja Pimpolho e passou a
comprar essa marca no Google Ads. No entanto, apds o dgjuizamento da agao, o
TJ-SP entendeu que as marcas podem coexistir e, portanto, nao existe

concorréncia desleal ao adquirir a marca no Ads.

Registrada pelo INPI desde 1956, a Pimpolho providenciou pesquisa de mercado e
conseguiu comprovar sua reputacao ao atestar que 86% dos pais de criangas
menores de 12 anos reconhecem a marca. Ademais, demonstrou que a Loja
Pimpolho costumava revender seus produtos. Com isso, fica claro que a escolha
do nome nao foi uma mera coincidéncia, mas sim uma tentativa de causar
confusao no consumidor ao se aproveitar indevidamente do renome construido

pela Pimpolho ao longo de tantos anos.

Apesar das provas, a Pimpolho perdeu a acao sob os argumentos de que, apesar
do registro no INPI, a marca era fraca. Nao so isso, mas o magistrado afirma que
as empresas nao pertencem ao mesmo ramo, pois d Loja Pimpolho vende somente
vestuario para bebés enquanto a Pimpolho comercializa vestuario, calgados e

outros produtos infantis, tratando-se de ramo mais amplo.

Fato é que a jurisprudéncia atual ainda nao se firmou em relagao a protecao de
marcas fracas, demonstrando-se intensamente contraditéria e moldada ao
entendimento pessoal de cada magistrado. Ao analisar que, mesmo marcas
evocativas e de uso comum ja ganharam acgdes, sob a premissa que apods o
registro a protecado é devida, era esperado que uma marca de tanto renome em
seu segmento ostentaria os mesmos beneficios, 0 que ndo ocorreu na presente

agao.
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GOOGLE TAMBEM E RESPONSABILIZADO?

Apelacgao Civel 1066258-34.2021.8.26.0100

O “Quero Bolsa”, site que reune bolsas de estudo para diversas faculdades,
propds acao em razao do uso indevido de sua marca no Google Adwords. Esse
caso apresenta o proprio Google como um dos réus, ja que é ele o provedor dos

servigos de anuncio e viabiliza os atos de concorréncia desleal.

Ao invés de pleitear seus direitos acionando somente seus concorrentes desleais,
a Quero Bolsa decidiu cortar o mal pela raiz e trouxe o Google para o processo
solicitando que eles se abstenham de comercializar sua marca para terceiros no
GoogleAds. Isso porque percebeu que nao era mais o Unico resultado pago nas
buscas pelo seu nome, deixando nitido o aproveitamento parasitario e a intencao

de desvio de clientela cometida pelos outros réus do processo.

Apesar da marca evocativa, com termos de uso comum, o TJ-SP reconheceu que
o termo possui distintividade suficiente para ser conferida protegao. Assim, por
mais que “Quero Bolsa” seja uma marca fraca, conseguiu se proteger condenando
tanto o Google a se abster da comercializacao da marca “Quero Bolsa”, quanto

as outras empresas da utilizagao indevida em meios digitais.

QQ@Q‘e
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CONCLUSAO

O Google Ads permanece sendo o maior
espaco para a concorréncia desleal no
ambiente digital, entretanto, nos dias de hoje,
podemos observar o uso indevido de marca
em outros meios, como nas plataformas de e-
commerce, comprovado pelo caso no
Mercado Livre e até nas redes sociais, que
também permitem a compra de anudncios

patrocinados.

Assim, € clara a importancia da protecdo
marcaria para uma empresa, dado que se
torna o cartao de visitas para um produto ou
servico, além de uma das principais

estratégias de marketing para um negdécio.

A escolha de uma marca forte, com um alto
grau de novidade e distintividade pode
garantir um resguardo mais amplo para a
empresa. Ainda que pareca uma vantagem e
até uma forma de atrair a atencdo do
consumidor, registrar termos auto descritivos
para o produto ou servi¢o oferecido, torna-se
um grande risco, visto que a protec¢ao atingida
é limitada. Nao se discute a validade ou
legitimidade do registro, no entanto, ao
adotar marcas com essa caracteristica, o
proprietario podera ter que suportar a

convivéncia com outras semelhantes.

Atualmente, os magistrados vém
demonstrando maior compreensao sobre o
assunto, incluindo a pacificagao de
determinados temas e a inclusao de termos
de grande importancia, como as no¢des de
trafego organico, trafego pago e custo por
clique. Assim, os casos que alcangaram o STJ
acabaram por corroborar com a visao mais
otimista em relagao a concorréncia desledl,
apoiando os detentores das marcas na busca

por seus direitos.
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Contudo, é possivel notar divergéncias no
que se refere a correspondéncia ampla,
expressao usada para pesquisas feitas
buscando por uma marca especifica,
adicionando algum termo genérico, por
exemplo, “celular Samsung”, em que o usuario
pesquisa exclusivamente a marca Samsung,
s6 que, ao acrescentar o termo “celular”, a
pesquisa ira apontar para outras marcas que

também vendem o mesmo produto.

Para nods, é claro que o usuario estava em
busca de uma marca especifica, ou sejq,
apresentar outras empresas viabiliza o desvio
de clientelq, sendo passivel de
reconhecimento quanto a concorréncia
parasitaria. A jurisprudéncia atual mostra-se
pacificada em relagao a correspondéncia
exata, mas, em relagao a correspondéncia
ampla, ainda encontramos algumas

divergéncias.

Fato é que, a partir da exploragao do assunto
e harmonizag¢ao do entendimento entre os
magistrados, podemos expandir a discussao,
abrangendo novas esferas. O préximo passo
aponta para as redes sociais, como o
Instagram, Facebook e até o TikTok, que vem
tomando seu espaco e ja possui a propria
plataforma de protecao de marcas, o TikTok

Shop IPCC.

Em comparagdao com os ultimos anos,
podemos detectar que o assunto tem
ganhado cada vez mais espago e esperamos
um crescimento ainda mais significativo para
os anos seguintes. A partir desta analise, é
certo que em um futuro breve a protecao de
marca no Google Ads, marketplaces, redes
sociais e meios de anuncio sera uma
preocupacao desde a idealizagao de uma

empresa.
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SOBRE A BRUNNER DIGITAL

Na Brunner Digital, somos apaixonados por impulsionar o sucesso

dos negdcios na era digital. Cuidamos da sua marca no ambiente
digital com um olhar nunca antes visto, proporcionando
aproveitamento maximo dos recursos, sem investimentos. Apenas

usufruindo da for¢ca que sua marca ja tem!

Somamos mais de 30 anos de experiéncia que conecta
expertises em Propriedade Intelectual, Tecnologia da Informacao
e Marketing em uma solu¢ao unica, capaz de garantir a
exclusividade das suas marcas nos meios digitais. Desenvolvemos
um conjunto de solugdes capazes de identificar e vigiar de forma
online todos os casos que podem acarretar prejuizos aos NOSsos

clientes.

Material compilado pela analista juridica

Kauane Brizola Verdadeiro
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