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RESUMO

O avango da tecnologia e da divulgacdo das marcas no ambiente digital
proporcionaram o desenvolvimento de novas formas de concorréncia desleal. Neste
contexto, apresenta-se a comum pratica mercadolégica que fomenta o uso da marca
registrada do concorrente como palavra-chave nos anuncios patrocinados (servigo de
publicidade digital oferecido pelos provedores de busca). A partir disso, a presente
dissertagao dedicou-se ao estudo da responsabilidade civil do provedor de busca por
permitir a infragcdo marcaria em sua atividade. Buscou-se responder ao seguinte
problema de pesquisa: “Quais séo os critérios adotados pela jurisprudéncia brasileira
€ europeia sobre a responsabilidade dos provedores de busca nos casos em que
ocorre violagdo ao direito marcario alheio em anuncios patrocinados e quais o0s
mecanismos possiveis, a serem adotados pelos provedores de busca, para mitigar o
risco de responsabilizacdo?”. No intuito de responder a esta pergunta, adotou-se o
método cientifico dedutivo com a utilizagdo de analise bibliografica, documental e
jurisprudencial. A dissertacao € dividida em trés capitulos, sendo que o primeiro inicia
com a abordagem acerca dos conceitos relativos a concorréncia leal, desleal e
parasitaria no sistema juridico brasileiro. Logo na sequéncia, o estudo se concentra
na analise da propriedade industrial, com énfase na legislagdo marcaria, formas de
protecao e direitos do titular (ou depositante) do pedido de registro de marca, para,
por fim, abordar as novas formas de violagao a Pl na internet com foco na conduta
desleal de utilizagdo da marca alheia como palavra-chave em anuncios patrocinados.
No segundo capitulo objetivou-se apresentar um panorama geral da responsabilidade
civil no Brasil e seus desdobramentos no que tange a natureza da reparagdo. Além
disso, abordou-se a teoria acerca das espécies de provedores de internet, bem como
detalhou-se a natureza subjetiva de responsabilidade dos provedores, com énfase na
atracao do art. 19 do Marco Civil da Internet e a natureza objetiva de responsabilidade
(aplicacédo da teoria do risco proveito). Por fim, apresentou-se dados acerca da
hegemonia e impacto do monopdlio que o provedor de busca Google possui na
sociedade atual, além da exposi¢ao de como a utilizagdo de marca registrada alheia
em anuncios patrocinados é tratada nas Politicas do Google Ads. O terceiro e ultimo
capitulo do presente estudo se propds a investigar, de maneira detalhada, os critérios
adotados pelo Superior Tribunal de Justica no Brasil e pela Unido Europeia no que se
refere a responsabilizacédo (ou ndo) do provedor em busca em casos de infragdo
marcaria nos servigcos de Google Ads, com a analise de sessenta e quatro julgados
na mais alta corte brasileira e europeia. Verificou-se que, na comparagao, os critérios
adotados se mostram distintos, visto que o entendimento brasileiro se concentra mais
na reparagao pelo dano causado a vitima, enquanto a Unido Europeia analisa as
caracteristicas intrinsecas ao modelo de negdcio ofertado. Por fim, considerando a
tendéncia dos julgados analisados, a presente dissertagao ainda apresentou possiveis
mecanismos a serem desenvolvidos pelo Google para reducao da violagao ao direito
marcario em sua atividade, minimizagao do risco de confusdo do consumidor e
incentivo a uma atuagao com maior diligéncia por parte do provedor.

Palavras-chave: Propriedade Industrial; Concorréncia desleal; Responsabilidade
civil; Provedor de busca; Anuncios patrocinados.



ABSTRACT

The advancement of technology and the dissemination of brands in the digital
environment have led to the development of new forms of unfair competition. In this
context, a common marketing practice is presented, which encourages the use of a
competitor's registered trademark as a keyword in sponsored advertisements (a digital
advertising service offered by search engine providers). Based on this, the present
dissertation was dedicated to the study of the civil liability of the search engine provider
for allowing trademark infringement in its activity. The research sought to answer the
following question: "What are the criteria adopted by Brazilian and European
jurisprudence regarding the liability of search providers in cases where there is a
violation of the trademark rights of others in sponsored advertisements and what are
the possible mechanisms to be adopted by search providers to mitigate the risk of
liability?". To answer this question, the research adopted the deductive scientific
method with the use of bibliographic, documentary, and jurisprudential analysis. The
dissertation is divided into three chapters. The first chapter begins with an approach to
the concepts related to fair competition, unfair competition, and parasitic behavior in
the Brazilian legal system. Subsequently, the study focuses on the analysis of industrial
property, with an emphasis on trademark legislation, forms of protection, and rights of
the holder (or applicant) of the trademark registration request, to finally address the
new forms of IP violation on the internet focusing on the unfair conduct of using
another's trademark as a keyword in sponsored advertisements. The second chapter
aimed to present an overview of civil liability in Brazil and its ramifications regarding
the nature of compensation. Additionally, the theory regarding the types of internet
service providers was addressed, as well as the subjective nature of providers' liability,
with emphasis on the attraction of Article 19 of the “Marco Civil da Internet” and the
objective nature of liability (application of the risk benefit theory). Finally, data on the
hegemony and impact of the monopoly that the search engine provider Google holds
in society today were presented, as well as an exposition of how the use of another's
registered trademark in sponsored advertisements is treated in Google Ads Policies.
The third and final chapter of this study aimed to investigate, in detail, the criteria
adopted by the Superior Court of Justice in Brazil and the European Union regarding
the liability (or lack thereof) of the search engine provider in cases of trademark
infringement in Google Ads services, with the analysis of sixty-four judgments in the
highest Brazilian and European courts. It was found that, in comparison, the criteria
adopted are distinct, as the Brazilian understanding focuses more on compensation
for the damage caused to the victim, while the European Union analyzes the intrinsic
characteristics of the business model offered. Finally, considering the trend of the
analyzed judgments, this dissertation also presented possible mechanisms to be
developed by Google to reduce trademark infringement in its activity, minimize the risk
of consumer confusion, and encourage more diligent behavior on the part of the
provider.

Keywords: Industrial Property; Unfair competition; Civil liability; Search engine
provider; Sponsored advertisements.
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1 INTRODUGAO

A presenca das marcas no ambiente digital € determinante para a continuidade
do negocio e crescimento em vendas e clientela. Segundo a Associacao Brasileira de
Comércio Eletronico, o Brasil alcancou um faturamento de R$ 185,7 bilhdes em 2023,
somente no e-commerce (ABCOMM, s.d.). Nessa competicdo desenfreada em busca
de destaque da empresa, dentre tantas outras disponiveis no ambiente digital, praticas
desleais vao sendo desenvolvidas para atingir maior relevancia, renome e captar a
atencao do consumidor que trafega na web.

Para isso, as empresas apelam para uma nova modalidade de concorréncia
parasitaria, qual seja: a utilizagdo da marca do concorrente como palavra-chave em
anuncios patrocinados. A execucdo de tal pratica possibilita que o consumidor, ao
pesquisar no motor de busca uma marca especifica, encontre em melhor colocagao
na ordem de resultados a marca de um concorrente, em razao da compra da palavra-
chave pelo anunciante.

A legalidade e os impactos desta pratica ja sdo debatidos no judiciario brasileiro
ha anos (o primeiro caso encontrado sobre o tema foi julgado no Tribunal de Justica
de Sao Paulo, cuja acao foi ajuizada em 2005) e o entendimento é consolidado no
sentido de que o uso da marca registrada do concorrente como palavra-chave em
anuncios patrocinados caracteriza ato de concorréncia desleal (Enunciado XVII' do
Tribunal de Justiga de Sao Paulo).

Entretanto, apesar de sedimentada a compreenséo de que a conduta praticada
pelo concorrente é desleal, verifica-se que o entendimento jurisprudencial acerca da
responsabilizagao do proprio provedor de busca ainda apresenta divergéncia, abrindo
espaco para debate e pesquisa académica.

Neste contexto, verifica-se que o provedor de busca oferta ao mercado o
servico de anuncios patrocinados no qual possibilita a compra de palavras-chaves,
selecionadas pelo anunciante, sem qualquer tipo de restricdo, para melhor
ranqueamento nos resultados da pesquisa. O servico de publicidade digital

disponibilizado pelos provedores acarretou um lucro para a Alphabet - empresa

' Enunciado XVII — Caracteriza ato de concorréncia desleal a utilizacdo de elemento nominativo de
marca registrada alheia, nome empresarial ou titulo do estabelecimento, dotado de suficiente
distintividade e no mesmo ramo de atividade, como vocabulo de busca a divulgagcdo de anuncios
contratados junto a provedores de pesquisa na internet
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controladora do Google - de US$ 59,647 bilhdes no ano de 2023, sendo a maior e
principal forma de faturamento do provedor.

Assim, pelo fato do Google Ads ser a principal fonte de renda do maior provedor
do mundo e pela infragdo marcaria ocorrer no ambito de sua atividade ofertada ao
mercado, a presente dissertagao possui como principal objetivo responder a seguinte
questado: Quais séo os critérios adotados pela jurisprudéncia brasileira e europeia
sobre a responsabilidade dos provedores de busca nos casos em que ocorre violagdo
ao direito marcario alheio em anuncios patrocinados e quais 0S mecanismos
possiveis, a serem adotados pelos provedores de busca, para mitigar o risco de
responsabilizagdo? Como hipotese principal, entendeu-se que os critérios adotados
pela jurisprudéncia brasileira e europeia apresentavam divergéncias e que o
desenvolvimento de novos mecanismos para impedir o risco de confusdo ao
consumidor, violagdo do direito de marca e responsabilizagdo do provedor de busca
se mostram imperativos para uma maior seguranca juridica e atuagao mais diligente
do provedor em sua principal atividade remunerada.

Para responder o problema proposto e testar a hipotese elencada, a presente
pesquisa se delimita a estudar os julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justica
e pela Corte da Unido Europeia que possuem como tema principal do caso o uso da
marca registrada do concorrente como palavra-chave nos servigcos de Google Ads,
buscando-se os casos em que o Google consta como polo passivo da demanda, sem
limitagdo temporal. Ainda, reforga-se que o objeto de pesquisa € somente o0 uso da
marca registrada em palavra-chave e ndo em outras formas de divulgacao (e.g. em
nome de dominio ou no texto do anuncio).

A pesquisa, para tanto, utiliza-se de método de procedimento monografico,
partindo de uma abordagem dedutiva e de técnicas de pesquisa bibliografica e
documental, com base, ainda, na pesquisa jurisprudencial. E concebida, ademais,
dentro da area de concentragao Direito, Estado e Sociedade e da linha de pesquisa
Direito Privado, Processo e Sociedade de Informagdo do Programa de Pods-
Graduacao em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina.

Por sua vez, a dissertacédo foi dividida em trés capitulos. No primeiro deles,
foram apresentados os principais conceitos sobre concorréncia leal, desleal (comum
ou genérica) e praticas parasitarias, com énfase na doutrina de Denis Borges Barbosa
e Pedro Marcos Nunes Barbosa. O capitulo se destinou, também, a apresentacéo dos

fundamentos legais nacionais e internacionais do direito marcario, com detalhamento
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de quais sdo os mecanismos de protecao da propriedade industrial e os direitos do
titular com marca. Além disso, foram abordadas as novas formas de violagcdo a
Propriedade Industrial (Pl) no ambiente da internet, em especial sobre o uso da marca
registrada do concorrente como palavra-chave em anuncios patrocinados, cujo
objetivo da abordagem é transmitir um panorama geral do tema na jurisprudéncia
brasileira.

O segundo capitulo se propds a discorrer sobre a responsabilidade civil no
ordenamento juridico brasileiro. Assim, foram apresentados os principais conceitos
gerais, com base, principalmente, na doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, Cristiano
Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto. Também foi
apresentada a denominacdo das espécies de provedores, de acordo com o
doutrinador Marcel Leonardi, e a fundamentagcao para caracterizagao da natureza da
responsabilidade subjetiva (aplicacao do art. 19 do Marco Civil da Internet) e objetiva
para os provedores (aplicagao da teoria do risco proveito). Por fim, o segundo capitulo
se destinou, ainda, a apresentar, em forma de dados, o impacto do monopdlio do
Google no mundo e como o assunto do uso da marca registrada em palavras-chave
€ tratado nas proprias politicas internas do Ads, com o objetivo de apresentar qual €
0 posicionamento do provedor em relagao a violagdo que ocorre no ambito de seus
servigos.

O terceiro e ultimo capitulo se destinou a analise de quarenta e oito decisdes
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiga (vide Apéndice 1), de acordo com os filtros
aplicados na busca de jurisprudéncia, cujo objetivo principal foi a identificacdo dos
critérios adotados pela Corte Cidada para responsabilizar (ou ndo) o provedor de
busca em casos de violacdo marcaria em seus servigos de Ads. Além disso, a mesma
pesquisa foi aplicada a Corte da Unido Europeia que resultou na analise de dezesseis
documentos (vide Apéndice Il), no qual procurou-se entender, também, os critérios
relevantes para determinar se o provedor € ou néo responsavel por viabilizar essa
infracdo. Apos a identificacdo dos critérios, realizou-se uma comparacao entre eles
com o objetivo de identificar se os critérios adotados entre as Cortes sao uniformes
ou divergentes, cujo intuito é responder, de forma satisfatéria, o problema enfrentado
nesta pesquisa.

Além disso, o capitulo se encerra com a apresentacido de novos mecanismos
que poderiam ser implementados pelo provedor de busca, pendentes de viabilidade

técnica, cujo objetivo, principalmente, se concentra na (i) minimizagdo do risco de
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confusdo pelo consumidor; na (ii) redu¢do do risco de infragdo marcaria; e no (iii)
incentivo para uma atuagdo com maior diligéncia por parte do provedor em seus
préprios servigcos de publicidade.

Por fim, informa-se que a presente dissertacdo € continuagdo da pesquisa
iniciada pela Autora, durante a graduacao em Direito pela Universidade Federal de
Santa Catarina, para elaboragao do Trabalho de Conclusédo de Curso que resultou na
publicacdo de um livro, pela editora Lumen luris, intitulado de “Uso da marca alheia
nos links patrocinados: entendimento jurisprudencial brasileiro sobre marcas,
concorréncia desleal e anuncios na internet” (2021). Assim, o presente estudo visa
discorrer acerca da lacuna identificada na pesquisa anterior, em decisées do Tribunal
de Justica de Sao Paulo e na producdo académica, sobre a responsabilizagcdo do
provedor nesses casos.

Necessario pontuar, ainda, que o debate acerca das implicagdes das novas
tecnologias no ambito do direito concorrencial privado e do direito marcario ainda &
incipiente na comunidade juridica académica, sendo que para o recorte realizado
nesta pesquisa inexistem estudos publicados, em especial, no repositério institucional
da Universidade Federal de Santa Catarina, o que justifica a importancia e o ineditismo

da pesquisa.
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2 DIREITO MARCARIO E CONCORRENCIA DESLEAL NA INTERNET

O presente capitulo buscou explorar os conceitos, atributos e consideragdes
sobre a concorréncia (des)leal no sistema juridico brasileiro, em especial os principios
constitucionais, que fundamentam a ordem capitalista, de livre iniciativa e livre
concorréncia. Foram abordados, ainda, os parametros para a configuragdo da
deslealdade na conduta e suas modalidades comuns/tipicas e genéricas, bem como
sua vertente parasitaria.

Na sequéncia, o estudo se dedicou as consideragdes acerca do direito marcario
no ordenamento juridico brasileiro, em especial quais sdo as formas de protecéo e os
direitos do titular da propriedade industrial, oriundos do monopdlio temporario
autorizado pelo Estado. Ato continuo, discorreu-se especificamente sobre violacbes
aos direitos do titular da protecao marcaria no ambiente digital.

Por fim, foi evidenciada a intersecgao entre o direito marcario e a concorréncia
desleal com a analise doutrinaria e jurisprudencial de uma nova forma de ilicito em

meio digital: a utilizagdo de marca alheia como palavra-chave em links patrocinados.

2.1 DIREITO CONCORRENCIAL PRIVADO COM ENFASE NA CONDUTA DESLEAL

No contexto da economia capitalista, os principios da livre iniciativa e da livre
concorréncia desempenham papeis fundamentais na promog¢ao do desenvolvimento
econbmico e na garantia de um ambiente empresarial dinamico e saudavel.
Entretanto, apesar das premissas positivas desses principios, € imperativo reconhecer
que sua aplicagao encontra limitagdes estabelecidas pela propria ordem juridica.

A definicdo de praticas desleais e parasitarias, muitas vezes, requer uma
abordagem flexivel e contextualizada, a fim de abarcar as diversas formas de
comportamento anticompetitivo que possam surgir no mercado. Neste contexto, este
trabalho se propds a explorar as intersecdes entre os principios da livre iniciativa, da
livre concorréncia e as praticas de concorréncia desleal, analisando suas implicacdes
tedricas e praticas. Por meio de uma revisédo critica da doutrina e da analise de casos
jurisprudenciais, buscou-se apresentar a tematica com o objetivo de aprofundar o
entendimento desses conceitos e suas aplicagdes no contexto juridico e econémico

contemporaneo.
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2.1.1. Principio fundamental da livre iniciativa e principio geral da livre

concorréncia

A Constituicdo da Republica de 1988 apresenta, de forma clara e ostensiva, o
principio da livre iniciativa como um dos fundamentos do Estado Democratico de
Direito, atribuindo-lhe a qualidade de valor social ao lado do trabalho (art. 1°, IV?). Isso
indica que o modelo econémico constitucionalmente adotado é o capitalismo, que
possui como base a propriedade privada e a livre iniciativa (Malard, 2020, p. 176).

Enquanto principio fundamental, a livre iniciativa acarreta, segundo Malard, o
desenvolvimento da liberdade individual para criar, produzir e distribuir riqueza. Isso
reforca que ha distintas possibilidades disponiveis de atividades para que cada um
possa escolher, seja como sua atividade profissional, seja empreendedora. Sendo
assim, todo individuo tem garantido o direito de iniciar e explorar atividade econémica
da forma como melhor Ihe aprouver, nos termos da lei (Malard, 2020).

Na mesma linha, Paula Forgioni (2020) aponta que o papel primordial do
principio da livre iniciativa na economia capitalista € o de garantir o acesso ao mercado
e possibilitar a permanéncia dos agentes econdmicos. Este principio esta
intrinsecamente vinculado a liberdade de iniciativa econbmica e a de empresa que,
por sua vez, implica na liberdade de se engajar em atividades econdmicas,
desenvolvé-las e cessa-las de forma espontdnea e autbnoma (Forgioni, 2020).
Entretanto, apesar dessas varias liberdades e possibilidades, € sabido que ha
limitagdes que foram impostas pela prépria ordem juridica (Barbosa, 2022).

Neste contexto, Forgioni destaca que:

O principio da livre iniciativa deve ser lido em conjunto com aquele da
legalidade, pois implicam verso e reverso da mesma medalha. A empresa
¢ livre para agir, para empreender. Contudo, essa liberdade é limitada pela
lei; o agente econdmico privado pode empreender, é-lhe facultado organizar-
se e contratar, desde que o faga dentro de parametros pré-estabelecidos.
Com efeito, nenhum agente “sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senao em virtude de lei” [art. 5°, Il, CF]. A empresa é livre para agir no
espacgo deixado pela lei, de forma que o texto normativo €, ao mesmo tempo,
limite e garantia da sua liberdade. Em uma frase: a liberdade de iniciativa
é uma viga mestra da nossa ordem econdémica, mas é limitada pela
legalidade (Forgioni, 2020, p. 287. Grifou-se).

2 Art. 1° A Republica Federativa do Brasil, formada pela unido indissolivel dos Estados e Municipios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democratico de Direito e tem como fundamentos: | - a
soberania; Il - a cidadania; Il - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e
da livre iniciativa; V - o pluralismo politico (grifou-se)
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Nesse sentido, compreende-se que legalidade e empreendedorismo andam
juntos com a livre iniciativa para a geracao de desenvolvimento, prosperidade e
rigueza para a nagao e, consequentemente, para os individuos.

Nesta mesma toada, entra em cena outro principio elementar para o fomento
ao progresso econdmico e social: a livre concorréncia. A Constituicdo da Republica
de 1988 apresenta um capitulo dedicado aos Principios Gerais da Atividade
Econdmica (artigos 170 e seguintes®), no qual insere a livre concorréncia como um
dos fundamentos vitais e assegura, novamente, o livre exercicio de quaisquer
atividades, independentemente de autorizagdo governamental, com exceg¢ao dos
casos previstos em lei.

A livre concorréncia permite, portanto, que as empresas, entre outras acgoes,
busquem otimizar seus processos, melhorar as entregas, criar novos produtos e
servigos, diminuir prazos ou custos e fidelizar o consumidor final para que possa
reduzir os indices de churn rate* na empresa.

E importante sedimentar que a concorréncia, quando exercida de forma
saudavel, deve ser incentivada. A disputa é crucial para o avango do ecossistema
comercial e empresarial, sendo temerario, contudo, afirmar que as empresas estimam
a concorréncia, visto que, no limite, ela acaba por acarretar a divisao dos lucros com
outras empresas. Ainda assim, as empresas a toleram, visto ser a unica forma (leal)
de conquistar mercado e auferir mais receita (Forgioni, 2020).

Ou seja, apesar de representar uma ameaga ao agente econdmico, a
concorréncia também sinaliza a rota pela qual se pode conquistar novas
oportunidades comerciais, ampliando assim as possibilidades de alavancar os ganhos
econdmicos.

Malard, com referéncias de Joseph A. Schumpeter, ensina que:

3 Art. 170. A ordem econdmica, fundada na valorizagéo do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da justiga social, observados os
seguintes principios: | - soberania nacional; Il - propriedade privada; Il - fungdo social da propriedade;
IV - livre concorréncia; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente; VI - defesa do meio
ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e
servigos e de seus processos de elaboracdo e prestacéo; VIl - reducdo das desigualdades regionais e
sociais; VIl - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de
capital nacional de pequeno porte. IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte
constituidas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administragao no Pais.

Paragrafo Unico. E assegurado a todos o livre exercicio de qualquer atividade econémica,
independentemente de autorizagcéo de érgaos publicos, salvo nos casos previstos em lei.

4 Churn Rate: taxa de rotatividade (traducao livre) dos clientes.
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A concorréncia é um atributo do mercado, envolvendo tanto elementos
quantitativos, ou seja, o numero de agentes econbémicos que nele atuam,
quanto qualitativos, que se referem ao comportamento dos agentes
econdémicos ou ao tipo de rivalidade existente entre eles, sobretudo no
tocante a qualidade dos produtos ofertados, a inovagdo tecnolégica, as
politicas de publicidade e aos pregos. Pela teoria econémica nao é vista
apenas sob seu aspecto estatico, vale dizer, no conjunto das condi¢cées
estruturais do mercado concorrencial, como também em sua
manifestagcdo dindmica, ao promover a criatividade e a inovagao
tecnolégica (Malard, 2020, p. 184).

Paula Forgioni também entende que “para o bem da coletividade, os agentes
econdbmicos devem disputar, devem concorrer’” (Forgioni, 2020). Isto é, a
disputa/concorréncia ndo € uma opgao ou exceg¢ao do mercado, mas a regra a ser
seguida e incentivada.® Em resumo, destaca-se que todo agente pode acumular
riqueza de forma licita, sem, necessariamente, haver a interferéncia do Estado, desde
que se utilize da livre concorréncia e da livre iniciativa para compor o mercado (Sodré
Filho, 1992, p. 32). Caso contrario, com a eliminagdo da concorréncia ou a obtencgao
de vantagem desleal, falhas de mercado podem surgir (Bertoncini, 2022, p. 25)

Ademais, Roberto Catalano Botelho Ferraz (2009, p. 237) aponta que “a
liberdade da iniciativa das atividades econdmicas tem como decorréncia a protecao
da livre concorréncia até por valorizagdo do principio da isonomia”. Todavia, por
possuirem conceitos e importancias delimitados, € primordial visualizar que tais
principios (livre iniciativa e livre concorréncia) conversam e se relacionam
(complementaridade sadia) entre si, porém, € preciso cautela para que ndo haja
confusao entre eles.

Pedro Marcos Nunes Barbosa (2022) leciona que tal confusao é feita quando
se presume que a livre iniciativa esta intrinsecamente ligada a livre concorréncia, ou
até mesmo nos casos em que ha descuido e confusdo entre ambas. Com o objetivo
de elucidar as distingbes, o autor ensina que a livre iniciativa atua de forma
verticalizada (Figura 1), enquanto a livre concorréncia atua de forma mais horizontal
(Figura 2), representando as liberdades em dois grandes eixos (Barbosa, 2022). Veja-

Se.

5 Forgioni também acrescenta que: “Deixada no exercicio de sua atividade sem pressdes competitivas,
a empresa tende a obter o maior lucro possivel e a explorar a coletividade. Todo o cidadao brasileiro
tem nogado das pentrias a que esta sujeito quando se depara com um monopélio.”
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Figura 1 — Trés grandes blocos segregados indicando trés segmentos diferentes de atuagdo mercantil.

L.l. - Segmento L.l. - Segmento de L.l. - Segmento de
Hoteleiro de Luxo Vestuario Electrodomésticos

Fonte: (Barbosa, 2022).

Figura 2 — Trés grandes blocos conectados entre si indicando trés opgdes de empresas com mesma
atuagao mercantil.

L.C. - Hotel 'A", no L.C. ’HOt?I 'B , L.C. -‘HotleIIC )
bairro 'X' da Cidade '7" no bairro 'X' da no bairro 'X' da
aleo R Cidade 'Z' Cidade 'Z'

Fonte: (Barbosa, 2022).

Desta forma, entende-se que a atuacao das liberdades, dentro de cada um dos
eixos, é especifica e segmentada (mas né&o limitante). Com base nas figuras também
é possivel observar situagdes® em que mesmo inexistindo empecilho ou vedagéo para
a livre iniciativa, nao se identifica a livre concorréncia, e vice-versa (Barbosa, 2022).

Logo, é possivel inferir que:

A livre iniciativa é ainda mais central ao Estado Democratico de Direito
no Brasil do que a prépria — e valiosissima, insista-se — livre
concorréncia. Uma restricdao que extrapole o meandro concorrencial

6 Pedro Marcos Nunes Barbosa exemplifica a situagdo quatro exemplos didaticos:

(a) Fenébmeno 1: Visualiza-se o cenario de uma pequena comunidade, onde ha somente um local para
hospedagem. Embora ndo existam restricées legais ou regulatérias para a entrada de novos agentes
econdmicos, (existindo até um certo incentivo, visto os custos baixos para edificagdo de espaco para
hospedagem), a escassa demanda por esse servi¢co naquela localidade pode resultar em uma situagéo
de monopdlio;

(b) Fenbmeno 2: Imagine-se a mesma hipoétese do fenébmeno 1, porém com uma alternagdo ano
exemplo que faz que com permanece sem nenhum obice legal ou regulatério para entrada de novos
empresarios, contudo ha escassez de imoveis para locagdo ou para edificagdo disponiveis. Neste
exemplo, apresenta-se uma barreira na entrada, mas ndo advinda da lei. E mesmo assim, ha
assegurada a livre iniciativa, mas sem a efetiva concorréncia;

(c) Fenémeno 3: Imagina-se um cenario envolvendo empresas da industria farmacéutica (com extensa
regulacdo pela Agéncia de Vigilancia Sanitarias, entre outros 6rgaos e autarquias) no qual se decide
inventar uma tecnologia que cure a AIDS. Logo, em resumo, ha possibilidade para expansao do
mercado farmacéutico para passar a ofertar solugdo, mesmo que ndo haja nenhuma oferta efetiva,
existindo um caso de livre iniciativa - sem restricdes para o avango, porém nao ha concorréncia;

(d) Fenébmeno 4: Situagdo no qual ha uma cessagao temporaria da livre iniciativa, mas se mantém a
livre concorréncia. Hipétese em que, por exemplo, o Poder Publico resolva desenvolver uma barreira
de entrada para novos entrantes no mercado - como limitagdo na autorizagdo para novos taxistas. Ou
seja, neste caso, certamente havera livre concorréncia dentro dos ja entrantes no nicho, sem haver
livre iniciativa para outros agentes. (BARBOSA, 2022)
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importa em cercear projetos de vida e dos valores sociais do trabalho.
Nao é a toa, deste modo, que pactos de concorréncia interdita possam ser
legitimos, mas a assertiva ndo seria verdadeira para pactos de iniciativa
interdita, ja que sdo extremamente desproporcionais diminuto. Interdi¢cdes a
livre iniciativa, particularmente quando distantes da concorréncia real ou, pelo
menos, potencial, tendem a ser frontalmente inconstitucionais (Barbosa,
2022. Grifou-se).

Conclui-se, portanto, que o sistema econdmico capitalista possui um modus
operandi que apresenta uma forte relacdo entre os principios constitucionais
existentes e fomento pratico ao desenvolvimento das relagdes mercantis: (a) a livre
iniciativa que possibilita que qualquer individuo/agente econdmico possa exercer e
explorar qualquer atividade; e (b) a livre concorréncia, a partir da qual se estimula o
aperfeicoamento do mercado; estando essas liberdades inseridas nos limites da
legalidade (Forgioni, 2020, p. 293).”

2.1.2 Conceito e repressao a concorréncia desleal (tipica e/ou genérica)

Para o funcionamento regular e equilibrado do mercado, a concorréncia é
salutar, necessaria e deve ser incentivada por todos os agentes econdmicos. Por essa
razao, praticas anticompetitivas merecem a atencio e a devida limitagcao, para que
eventual ilicitude seja objeto de punigao legislativa e mercadoldgica.

Antes de apresentar os conceitos de deslealdade comum ou genérica, é
importante dar um passo atras para apresentar uma visao sistematica do assunto.

A protegao da concorréncia circunda dois grandes topicos: (i) agdes individuais
e (i) agdes institucionais/coletivas. Ao observar a competigdo sob o aspecto privado
e unilaterais verifica-se a pratica de atos conduzidos diretamente pelos concorrentes,
com énfase na protecao da cliente e da propriedade industrial, o que resulta em
violagdes no ambito do direito privado civil e penal regida, principalmente, pela Lei de
Propriedade Industrial (Lei n°® 9.279/96) (Souza, 2016).

Por outro lado, a concorréncia sob a perspectiva institucional se concentra na
pratica que atenta a livre iniciativa e livre concorréncia, de uma forma estrutural (e nao
localizada — direta com os concorrentes), o que culmina em infragdes da Ordem

Econbmica, com a atracdo da Lei de Defesa da Concorréncia (Lei n® 12.529/2011),

7 Nesta seara, também leciona Pedro Marcos Nunes Barbosa: a despeito de todos os exemplos e
situagoes hipotéticas narradas anteriormente (na influéncia em maior ou menor grau de tais liberdades),
crucial é revisitar que a Ordenagédo nao admite restricdo ilimitadas, em nenhuma das manifestagdes
(Barbosa, 2022)



24

que estabelece o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia e trata da prevencgéao
e repressao as infragdes contra a ordem econémica (Souza, 2016).

A presente pesquisa possui como foco as praticas individuais e unilaterais de
concorréncia, que apesar de nao influenciarem de forma estrutural na economia,
causam prejuizos para os consumidores e agentes de mercado.

Assim, no que tange a caracterizagao da concorréncia desleal, tem-se que, de
acordo com Gama Cerqueira (1949) - em texto escrito ha cerca de setenta e cinco
anos, o que demonstra o entendimento perene e a luta pela defesa de praticas leais
no mercado - os limites da livre concorréncia foram confrontados mais fortemente no
mundo moderno, visto o progresso crescente de uma competicdo sem limites em
busca de vantagens sobre os demais concorrentes. A livre concorréncia econdmica
acaba por se degenerar quando os competidores passam a utilizar praticas e métodos
ilicitos ou desleal em sua conduta, justificando a necessidade da intervencdo do
Estado, com objetivo de coibir os abusos da liberdade individual e mantendo a livre
concorréncia dentro de seus limites naturais. No entanto, a definicao de todos os atos
(e suas variedades) de concorréncia desleal é tarefa impossivel. Deste modo, a
repressao da concorréncia desleal foi primeiro tratada em relagao aos casos mais
graves (e, ao mesmo tempo, mais claros de serem conceituados e caracterizados), e
os demais casos (mais complexos de se conceituar e igualmente prejudiciais) cairam
sob o dominio do direito comum, o que mais tarde resultaria na repressao da
concorréncia desleal genérica (Cerqueira, 1949, p. 81-82).

Ja Denis Borges Barbosa (2012) leciona que, em relagdo as praticas de
mercado, se exercidas de acordo com a razoabilidade e compatibilidade com aquilo
que é o esperado pelo atuante da atividade econdmica, ndo ha o que se cogitar em
atuacao de repressao, mudanca ou incentivo. Assim, o autor complementa ao ensinar
que a deslealdade na conduta € manifestada pela imprevisibilidade na atuacdo do
concorrente. A definicdo do que é ou ndo (des)leal na concorréncia é a consequéncia
do comportamento do novo entrante, assim, ndo ha a apuragao somente de dolo - em
especial a tipificagdo do crime de concorréncia da Lei de Propriedade Industrial (LPI)
- mas sim da deslealdade na conduta (Barbosa, 2012, p. 22).

Também, segundo o doutrinador Fabio Ulhbéa Coelho:

De fato, a concorréncia desleal se diferencia da leal no tocante ao meio
empregado pelo empresario para conquistar a clientela do outro. Sdo os
meios empregados e nao a intengdo do ato ou seus efeitos que confere
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ilicitude a determinada pratica concorrencial. (...) Na segunda modalidade de
concorréncia desleal (isto é, a realizada por indugdo do consumidor em erro),
o agente ativo da conduta ilicita faz chegar ao conhecimento dos
consumidores uma informacéo, falsa no conteido ou na forma, capaz de os
enganar. O engano pode dizer respeito, por exemplo, a origem do produto ou
servico. O consumidor é levado a crer que certa mercadoria é produzida por
determinada e conceituada empresa, quando isso nao corresponde a
verdade. N&o esta apenas em questao, aqui, a tutela dos consumidores, mas
também a do empresario que teve a sua imagem indevidamente utilizada para
o lucro de concorrente (Coelho, 2015, p. 262-265. Grifou-se).

Conforme exposto por Coelho, a deslealdade se manifesta na forma pela qual
o ilicito é cometido, ou seja, por meio fraudulento para se obter vantagem. Nesta
toada, Alberto Luis Camelier da Silva dispde que é humanamente impossivel
enumerar e quantificar todos os atos que sao reputados como desleal. Desta forma, o
legislador evitou elencar, no art. 209 da Lei n® 9.279 de 14 de maio de 1996, as
condutas de forma taxativa (salvo as classificadas como crime de concorréncia desleal
- mais graves) e optou por deixar demais atos, de forma mais genérica, classificados
como atos ilicitos (Camelier, 2023, p. 275).

Do ponto de vista legislativo internacional, a Convencgédo da Unido de Paris
(CUP)3, em seu artigo 10 bis, apresenta também um conceito de concorréncia desleal
que se alinha ao entendimento dos doutrinadores brasileiros expostos acima, qual
seja o combate ao uso desonesto de praticas comerciais, fazendo-o da seguinte

forma:

1) Os paises da Unido obrigam-se a assegurar aos nacionais dos paises da
Unido protegao efetiva contra a concorréncia desleal.

2) Constitui ato de concorréncia desleal qualquer ato de concorréncia
contrario aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

3) Deveréo proibir se particularmente: 1° — todos os atos suscetiveis de, por
qualquer meio, estabelecer confusao com o estabelecimento, os produtos ou
a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 2° — as falsas
alegagcbes no exercicio do comércio, suscetiveis de desacreditar o
estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um
concorrente; 3° — as indicagdes ou alegagdes cuja utilizagdo no exercicio do
comércio seja suscetivel de induzir o publico em erro sobre a natureza,
modo de fabricagdo, caracteristicas, possibilidades de utilizagdo ou
quantidade das mercadorias.

Assim, com o objetivo de assegurar a prote¢do contra a concorréncia desleal,

a legislacéao brasileira, especificamente a Lei da Propriedade Industrial - LPI (n° 9.279,

8 Brasil é pais signatario original da Convencdo da Unido de Paris (CUP), e aderiu a Revisdo de
Estocolmo, em 1992, que se encontra em vigor no territério nacional conforme o Decreto 1.263, de 10
de outubro de 1994.



26

de 14 de maio de 1996) classificou como atos tipicos® de concorréncia desleal, crimes
que visam “difamar’®, confundir, aliciar funcionarios, atentar contra o direito ao sigilo,
falsear informagao de industria privilegiada e aproveitar-se do esfor¢o e labor alheios”
(Camelier, 2023, p. 276).

Os atos de concorréncia desleal tipicos estéo dispostos no artigo 195" da LPI.
Ademais, é possivel inferir dos incisos apresentados que, em resumo, busca-se coibir
(Camelier, 2023, p. 277-285): a) inciso | e Il: atos que prejudique a reputagao dos ja
atuantes no mercado, por meio de divulgagédo de falsa informagdo’?; b) inciso IlI:
emprego de meio fraudulento para desviar cliente; c) inciso IV e V:a utilizagao de signo
distintivo de terceiros (inclusive o nome comercial, titulo de estabelecimento ou
insignia) que possam gerar confusdo entre os produtos/servigos ou estabelecimentos;
d) inciso VI: substituir, por nome produto, produto/nome ou razao social de terceiros
cujo objetivo é “iludir o consumidor e se locupletar do esforgo alheio [...] com vistas a

galgar, sem a necessaria contrapartida e o riscos empresariais decorrentes, sucesso

9 O legislador qualificou quinze atos como crime, deixando as demais condutas classificadas como
ilicito civil, conforme artigo 209 da LPI, que se vera mais adiante.

10 Substituigao livre, pela Autora, da palavra “denegrir”, que consta em texto original, por “difamar”.

" Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem: | - publica, por qualquer meio, falsa
afirmacao, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; Il - presta ou divulga, acerca
de concorrente, falsa informacao, com o fim de obter vantagem; Ill - emprega meio fraudulento, para
desviar, em proveito préprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expresséo ou sinal de propaganda
alheios, ou os imita, de modo a criar confusdo entre os produtos ou estabelecimentos; V - usa,
indevidamente, nome comercial, titulo de estabelecimento ou insignia alheios ou vende, expde ou
oferece a venda ou tem em estoque produto com essas referéncias; VI - substitui, pelo seu proprio
nome ou razao social, em produto de outrem, o nome ou razao social deste, sem o seu consentimento;
VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distingdo que nao obteve; VIII - vende
ou expde ou oferece a venda, em recipiente ou invélucro de outrem, produto adulterado ou falsificado,
ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora n&o adulterado ou falsificado,
se o fato ndo constitui crime mais grave; IX - d4 ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de
concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; X -
recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever
de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; Xl - divulga, explora ou utiliza-
se, sem autorizagdo, de conhecimentos, informagbes ou dados confidenciais, utilizaveis na industria,
comércio ou prestacdo de servigos, excluidos aqueles que sejam de conhecimento publico ou que
sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relagdo contratual ou
empregaticia, mesmo apos o término do contrato; XlI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagéo,
de conhecimentos ou informacdes a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilicitos ou a que
teve acesso mediante fraude; ou XllI - vende, expde ou oferece a venda produto, declarando ser objeto
de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que n&o o seja, ou menciona-
0, em anuncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; XIV -
divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagéo, de resultados de testes ou outros dados nao divulgados,
cuja elaboragdo envolva esfor¢o consideravel e que tenham sido apresentados a entidades
governamentais como condigado para aprovar a comercializagdo de produtos. Pena - detencéo, de 3
(trés) meses a 1 (um) ano, ou multa.

2 Segundo Camelier, em ambos os incisos (I e Il) apresentam, o que atualmente se denomina “fake
news”, cujo objetivo permanece o mesmo: auferir vantagem as custas de outrem (CAMELIER, 2023, p.
277).
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comercial”; e) inciso VII: desonestidade, pelo empreendedor, na utilizacdo de
recompensa ou distingao que nao lhe é devida; f) inciso VIII: a venda ou exposi¢ao de
produto, em recipiente ou involucro de terceiros. Camelier relata que esse tipo penal
em especial se originou por meio de uma disputa judicial (em 1874) envolvendo Ruy
Barbosa, o que acarretou a promulgagao do primeiro ato legislativo sobre marcas no
Brasil (Decreto n° 2.682, de 23 de outubro de 1875). Nesse sentido, Camelier aponta
que o principal objetivo é evitar que o empresario venda “gato por lebre”; g) inciso I1X
e X: aliciamento e corrupcao ativa/passiva de funcionarios/prepostos do concorrente;
h) inciso Xl e Xll: o uso de “conhecimentos, informag¢des ou dados confidenciais”,
anteriormente conhecidos como “segredo de fabrica” ou “segredo de negdcio”, mesmo
apos o término do contrato de trabalho (devendo tal acréscimo legislativo ndo incidir
em desfavor do ex-empregado)'3; i) inciso XllII: agdo do entrante que almeja ingressar
no mercado com declaragdes falsas que levam a crer que o produto ofertado esta
protegido por patente (ou pedido desta) e/ou por desenho industrial; j) inciso XIV: a
utilizacdo de dados confidenciais (como testes e destinados a apresentacédo a
entidades governamentais) de outrem.

Contudo, apesar da qualificacdo expressa de inumeras condutas consideradas
como crime de concorréncia desleal (denominado aqui como especifica ou tipica), a
luta contra a violagao ultrapassa os casos englobados pelo artigo 195 da LPI, sendo
necessaria a criagao de legislagdo que visa proteger a concorréncia desleal genérica,
ou seja, aquela em que ndo ha expressa tipificagdo da LPI, sendo puniveis pela esfera
civil.

Segundo o autor americano Edward S. Rogers, em uma de suas palestras
sobre concorréncia desleal, foi questionado aos estudantes qual seria a ideia/objetivo
desta matéria. Na oportunidade, um dos alunos logo respondeu que seria a tentativa
dos tribunais de impedir os agentes econémicos de pregarem “truques sujos” (em
traducdo livre do inglés: dirty tricks). A época, Rogers respondeu que se poderia

passar semanas lendo casos e que nao se encontraria definicdo melhor do que esta.’

13 Segundo Gama Cargueira apud Camelier, “salvo convengédo prevista no contrato de trabalho, “pois
seria contrario a liberdade de trabalho impedir que um individuo se utilize dos conhecimentos que
adquiriu no emprego” (Camelier, 2023, p. 284).

4 Traducao livre da Autora: “Unfair Competition: Several years ago when Edward S. Rogers, one of the
leading American writers and practitioners in the field, was lecturing on Unfair Competition, he asked a
student: “What is your idea of this subject?. He got the answer?: “Well, it seems to me that the courts
try to stop people from playing dirty tricks”. Mr. Rogers comments, “one might spend weeks reading
cases and find many definitions less satisfactory than this”.
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Isso demonstra, claramente, como o tema é amplo e impossibilita a listagem fixa e
taxativa de condutas que caracterizam a concorréncia desleal.

Conforme ja visualizado ao longo deste capitulo, a caracterizagdo de
deslealdade na concorréncia e “as formas delituosas que a malicia e a astucia
humanas perpetram escapam as normas juridicas positivadas” (Camelier, 2013, p.
94). Ainda, sobre a volatilidade do que € ou nao considerado como desleal, Denis

Borges Barbosa também salienta que:

Presume-se que cada concorrente haja em um exercicio legal e honesto do
direito préprio, entendendo-se como tal o que se tem como correto ou normal
no mundo dos negdcios. Assim, ndo é a lei que define os limites da
concorréncia, mas as praticas, localizadas no tempo, no lugar e no
mercado especifico, dos demais concorrentes, que vao precisar o que é
licito ou ilicito. Quando cada concorrente entra em um mercado especifico,
encontra ai certos padrdées de concorréncia, mais ou menos agressivos, que
vao definir sua margem de risco. Embora tais padrées possam alterar-se
com o tempo, ou conforme o lugar, ha padroes esperados e padroes
inaceitaveis de concorréncia. (Barbosa, 2012, p. 24).

Assim, seguindo o entendimento apresentado pela doutrina e, também,
partindo dos tratados internacionais, a LPI dispde no art. 209'° sobre a possibilidade
de o lesado obter amparo judicial civel para a identificacdo, contabilizacdo e
indenizacao dos danos causados pela pratica desleal, por atos confusérios, tendentes
a prejudicar a reputacéo ou negdcios alheios e tendentes ao erro'® (Augusto, 2023, p.
293).

Assim, conforme leciona Pedro Marcos Nunes Barbosa:

Nao ha como antecipar toda espécie de conduta — pois quase todas sao
particularmente criativas — que pode resultar em um ato de concorréncia
desleal, razao pela qual seja pela clausula geral de vedagéao ao abuso do
direito, ou pela previsdao genérica do art. 209 da Lei 9.279/96, é
sancionavel pela Ordenagao. Destarte, ndo é necessaria a reiteragdo da
conduta abusiva para que se constate o ato de concorréncia desleal. Pelo
contrario, um Unico ato, uma singela oportunidade, um singelo deslize bastara
para atrair a incidéncia da sang¢édo contra um ato de concorréncia desleal.
Alias, até mesmo um unico ato desta sorte podera ser fatal a vitima

5 Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de
prejuizos causados por atos de violagdo de direitos de propriedade industrial e atos de
concorréncia desleal nao previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputagédo ou os negdcios
alheios, a criar confusao entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de servigo, ou
entre os produtos e servigos postos no comércio. (BRASIL, 1996)

16 (i) atos confusérios (que ndo sejam aqueles previstos pelos incisos IV, V e VIII, do artigo 195); (ii)
atos tendentes a prejudicar a reputagao ou os negécios alheios (que ndo sejam aqueles previstos pelos
incisos | e Il, do artigo 195) e (iii) atos tendentes ao erro (que ndo sejam aqueles previstos pelos incisos
VIl e XIll, do artigo 195).
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(Barbosa, 2022, p. 277. Grifou-se).

Nao € demasiado ressaltar que o combate contra a concorréncia desleal
(pontual ou recorrente), que se traduzem na restricdo aos principios constitucionais
brasileiros de livre iniciativa e livre concorréncia, demonstram uma forte inclinacéo a
protecao da propriedade industrial e luta para coibir atos parasitarios, conforme se

vera de forma aprofundada ao longo deste capitulo.

2.1.3 Desdobramentos da concorréncia desleal: o parasitismo

Ultrapassados os conceitos doutrinarios e legislativo de concorréncia desleal,
no sentido tipico ou genérico, este subcapitulo tem como objetivo mergulhar em uma
vertente da concorréncia desleal: o parasitismo.

Em um primeiro momento, é necessario dispor sobre a cépia em si. Considera-
se parasitismo quando a cépia é feita de forma continua (sistematica) e com o objetivo
de confundir a clientela (Barbosa, 2012, p. 28).

Denis Borges Barbosa consolida o entendimento de que o ato de copiar
aspectos técnicos ou funcionais do mercado ou do concorrente (desde que ndo esteja
sujeito a protegao por patente, marca, desenho industrial ou qualquer outro direito de
exclusividade), nao é uma atitude ilicita. E, inclusive, “um dos requisitos essenciais da
competicdo econbmica e socialmente justa” (Barbosa, 2012, p. 28).

Nesta mesma seara, Pedro Marcos Nunes Barbosa leciona que é
equivocadamente comum - seja por parte da jurisprudéncia seja da doutrina - a
vinculagao entre a copia (ato de copiar) como algo crucial e determinante para a
concorréncia desleal e para a configuragao do parasitismo. Segundo o autor, o simples
ato de copiar nao se traduz, necessariamente, uma conduta desleal, parasitaria ou

ilegal, podendo tal ato estar vinculado a razdes licitas sendo, por exemplo, (i) “fruto do
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cumprimento de um dever legal”!’, ou mesmo (ii) “um resultado legitimo da liberdade
de iniciativa™® (Barbosa, 2022, p. 277).

Verifica-se que, além de ndo ser uma equagao matematica simples de ser feita
(ou seja: “ato de copiar” = “concorréncia desleal” ou “parasitismo”), o professor Pedro

Barbosa explica que:

Qualquer tentativa de cercear um novo agente econémico de gozar das
mesmas liberdades — inclusive a liberdade de ser e encenar clichés — que
os demais participes do mercado exercem é que podera ser um ato de
concorréncia desleal, independentemente de o autor da pretensao gozar de
uma titularidade de um direito de exclusiva pertinente. Em sintese, o ato de
copia por si s6 nao é indicio necessario de concorréncia desleal ou de
sua vertente parasitaria, devendo ser objeto de alguma tolerancia e
respeito por parte do intérprete e dos atores de um mercado (Barbosa,
2022, p. 280. Grifou-se).

Tal entendimento esta diretamente correlacionado com a doutrina de Denis
Borges Barbosa e os demais autores apresentados neste estudo, qual seja: para que
haja a caracterizagédo de concorréncia desleal € necessaria a existéncia de ilicitude na
acao, imprevisibilidade na conduta e aplicacdo de meios fraudulentos para obtencao
de vantagem.

E é neste contexto de meios fraudulentos que entram em cena as condutas
parasitarias. Segundo o dicionario Michaelis (s.d.), “parasita”, na biologia, significa

“organismo que vive em outro organismo (hospedeiro), dele retirando seu alimento e

7 Necessario destacar os exemplos apresentados pelo doutrinador Pedro Barbosa, visto que séo
essenciais para a compreensao mais aprofundada do tema.

(i) Fruto do cumprimento de um dever legal: Pedro Barbosa explica que a depender da situacéo, a
empresa nao possui muitas opgdes para modificagdo/autonomia, trazendo a tona dois casos praticos:
i.1) enquanto vigente uma patente, para produtos farmacéuticos (ou outros casos), terceiros podem
solicitar registro sanitario junto aos 6rgédos competentes, sem qualquer tipo de receio. No momento em
que o direito de exclusividade for extinto, estes terceiros que solicitaram registro e alcangaram éxito no
pleito (para comércio de produto genérico), deverao reproduzir o teor de referéncia. Ou seja, neste
caso, “cumpre-se a legalidade constitucional desde que se copie o inovador”;

i.2) situacao juridica semelhante também se encontra no dever de cumprimento de padronizacéo
ornamental (de forma exemplificativa: a tomada de trés pinos). Neste caso, mesmo que os novos
ingressantes queiram modificar e disponibilizar um layout diferente, tal acdo podera nao ser licita.

8 Na mesma seara exemplificativa acima, para dispde sobre a possibilidade de copia por um “ii)
resultado legitimo da liberdade de iniciativa”, Pedro esclarece que: “as circunstancias tipicas a hipétese
(i) sdo, contudo, mais complexas. Pense-se em um agente econémico recentemente fundado que
deseja ingressar no tradicional mercado dos extratos de tomate em vasilhames de metal em forma
cilindrica. Ainda que eleja como marca um signo absolutamente dispar daqueles ja constantes no
mercado setorial, dificilmente tera facilidades de chamar a atencdo do potencial adquirente se nao
reproduzir alguns dos caracteres dos conjuntos-imagem dos concorrentes. Trata-se de um ramo em
que a presencga da fruta de origem no invélucro e a utilizagdo das cores da bandeira da Italia (Pomo
d’Oro) sdo um esteredtipo quase necessario. Legitimar que todos os demais agentes econdmicos
daquele mercado pudessem fazer uso de um paradigma n&o-proprietario, mas excluir os novos
entrantes poderia importar em uma significativa barreira a entrada” (Barbosa, 2022, p. 179).
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geralmente causando-lhe dano”. No campo juridico, a expressao pode ser usada para
designar situacdo semelhante. Para ilustrar tal entendimento, mormente na seara da
protecao de marcas, André Luiz Lamin Ribeiro de Queiroz, de forma didatica e clara,
separa o parasitismo em trés grandes formas de atuacdo: “(a) parasitismo por
usurpacgao de simbolos distintivos; (b) parasitismo por associagao indireta a simbolo
de terceiros; (c) aproveitamento parasitario” (Queiroz, 2023).

De acordo com Queiroz, a protecdo a concorréncia desleal é subsidiaria e
possui maior amplitude de analise, do que a concorréncia interdita, visto que sua
caracterizagao tera por objeto de analise as agcbes a posteriori (e ndo vinculada a
controles legislativos). Ja a concorréncia parasitaria e o aproveitamento, por sua vez,
sdo espécies da concorréncia desleal (Queiroz, 2023, p. 302).

Em relagdo ao item (a) parasitismo por usurpagdo de simbolos distintivos,
apesar de existirem vedacodes legislativas (vide explicacdo disposta no item 2.1.2
deste estudo), a concorréncia desleal - género da espécie concorréncia parasitaria -
se relaciona com outros detalhes mais sutis do caso concreto, visto que inexistem
parametros pré-determinados que definem os limites dentro do ambiente
concorrencial privado, ou seja, € necessario um aprofundamento no caso com o
objetivo de identificar todos os pormenores utilizados que resultam na confusao dos
consumidores e/ou obteng¢ao de vantagem indevida.

Para elucidar a questao e apresentar um viés pratico jurisprudencial brasileiro,
a seguir, analisou-se um caso emblematico e relevante para o ordenamento: Johnnie
Walker vs Jodao Andante. Disputando a mesma fatia de mercado de bebidas
alcodlicas, a marca Johnnie Walker, produtora de uisque mundial, protocolou pedido
de nulidade administrativa do registro de marca deferido pelo Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI) (n® 900713690) da marca Jodo Andante, produtora de
cachaca mineira, alegando parasitismo e imitacdo da marca Johnnie Walker. No INPI,
a marca internacional venceu a disputa, restando extinto o registro de marca da Joao
Andante.

A questéo chegou ao judiciario brasileiro quando a Holding Diageo (titular da
marca registrada Johnnie Walker) ingressou com agédo contra as empresas
Agropecuaria Santo Anténio do Cerrado LTDA, GGMR Andantes Distribuidora e
Comeércio de Alimentos LTDA e Joao Andante Comércio e Distribuicao LTDA, com o
objetivo de fazer cessar o uso e comercializagdo da cachaga “Jodo Andante” e suas

variagdes, visto que se origina por reproducgéo indevida da marca Johnnie Walker. A
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demanda foi julgada improcedente em primeiro grau; contudo, a sentenga foi
reformada pelo Tribunal de Justica de Sdo Paulo que entendeu que a marca Joao
Andante “configura mera traducdo e reproducdo estilizada da marca registrada
JOHNNIE WALKER, nédo passando de parddia desautorizada, a gerar enriquecimento
sem causa as rés”, que buscaram fomentar sua atividade com base no prestigio da
marca alheia resultando em atividade parasitaria.

Ao longo do processo e apos a anulagao do registro da marca “Jodo Andante”
pelo INPI, verificou-se que os requeridos se abstiveram de utilizar a expressao
distintiva e passaram a utilizar somente “O Andante”, com algumas variagdes de figura
e letras, no qual, segundo o Tribunal de Justica de Sao Paulo, “ndo configura o
parasitismo que se objetivou coibir através dessa demanda”. O Tribunal condenou os
requeridos ao pagamento de indenizagdo na importancia de R$ 200.000,00,
considerando “suficiente a reparacdo dos prejuizos de ordem extrapatrimonial
causados e, principalmente, apta a inibir a pratica danosa”.

No Superior Tribunal de Justica (STJ), a Terceira Turma reduziu de R$
200.000,00 para R$ 50.000,00"° a indenizagéo e entendeu que, apds conclusdo do

TJSP, a marca “O Andante” ndo representa violagdo ou parasitismo?® a marca

9 Cola-se Ementa do Acérddo na Corte Cidada para elucidar o caso: RECURSOS ESPECIAIS.
DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. ACAO PROPOSTA
PELOS TITULARES DA MARCA JOHNNIE WALKER. TUTELA INIBITORIA E CONDENATORIA PELO
USO DA MARCA JOAO ANDANTE PARA DESIGNAR BEBIDAS DESTILADAS. RECURSO DAS
AUTORAS. ALEGACAO DE PARASITISMO RESIDUAL. MATERIA NAO EXAMINADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSENCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA 211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NAO CONFIGURADO. ACORDAO RECORRIDO QUE CONCLUIU
NAO HAVER PARASITISMO PELO USO DA EXPRESSAO O ANDANTE. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE FATOS. SUMULA 7/STJ. RECURSO DAS RES. PROIBICAO DE UTILIZACAO DE
MARCA ALHEIA REGISTRADA QUE DECORRE DE LEI E NAO DE DECISAO JUDICIAL. ACORDAO
RECORRIDO QUE CONCLUIU QUE HOUVE A UTILIZACAO DA MARCA INFRATORA DURANTE
CERTO PERIODO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS. SUMULA 7/STJ.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAGAO DOS DANOS MORAIS DECORRENTES DA VIOLAGAO
DE MARCA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE. NECESSIDADE DE
REDUGAO. [...] 5. Tendo o Tribunal de origem concluido que a marca O ANDANTE n&o representa
violagdao da marca JOHNNIE WALKER, o exame das razées do recurso especial — para verificar
se ha parasitismo — demandaria, de todo modo, uma incursdao no acervo fatico-probatoério
constante dos autos, o que ndo se mostra possivel. Aplicagdao da Sumula 7/STJ. [...] 9. Conforme
jurisprudéncia deste Superior Tribunal, os danos morais oriundos da violagdo de marca registrada
decorrem diretamente da pratica do ato ilicito, sendo despicienda a efetiva comprovagao do abalo. 10.
Valor fixado para a compensagao dos danos morais que se mostra exorbitante, sendo imperiosa sua
redugdo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
considerando os valores arbitrados em casos semelhantes, bem como as circunsténcias
especificas do caso. 11. RECURSO ESPECIAL DAS AUTORAS NAO CONHECIDO E RECURSO
ESPECIAL DAS DEMANDADAS PARCIALMENTE PROVIDO.

20 Do interior do acérdao se depreende: Em que pese, porém, o pedido das demandantes de abstencao
do uso de qualquer variagao da marca “Jodo Andante” pelas rés, ndo vejo como acolhé-lo. Afinal, ndo
ha como coibir a utilizagdo de toda e qualquer expressao e figura que remeta apenas de modo
remoto ou indiretamente a marca das autoras. Falece, assim, as requerentes o direito a apropriagdo
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JOHNNIE WALKER, e que eventual reexame demandaria analise do acervo fatico-
probatério constante dos autos (0 que nao é possivel em instancia superior, nos
termos da Sumula 7/STJ).

Este caso € particularmente interessante, uma vez que permite, a priori,
visualizar que, em alguns casos, € necessario um olhar mais amplo e sistematico para
as situagdes que se vinculam a praticas parasitarias. Isso porque o registro concedido
a marca Joao Andante pelo INPI ndo garante que a marca ndo possa ser considerada
parasitaria.

Segundo Pedro Marcos Nunes Barbosa, € importante considerar que o
parasitismo nao pode ser identificado por um episddio isolado, devendo haver a
existéncia de elementos para que se possa reconhecer a concorréncia desleal
parasitaria, sendo eles: sistematicidade, continuidade e globalidade (Barbosa, 2022,
p. 281).

Por sua vez, em relagao ao item (b), Queiroz (2023) aponta como exemplo de
parasitismo por associagcao indireta a simbolos de terceiros quando se observa a
utilizacdo da marca alheia em links patrocinados, no qual o objetivo nédo é,
necessariamente, copiar as caracteristicas do concorrente, mas utilizar de seu
prestigio e renome para desviar os clientes. Este ponto sera tratado com maior detalhe
no proximo subcapitulo.

Por fim, de acordo com Queiroz (2023), ha uma terceira modalidade de
parasitismo (c) que se revela por meio do aproveitamento parasitario. No entanto,
importante destacar que essa matéria ndo apresenta entendimento pacificado, nem
na doutrina e nem na jurisprudéncia brasileira.

Com efeito, o conceito de aproveitamento parasitario vem sendo desenvolvido
para a aplicacdo em cenarios que nao envolvam, necessariamente, concorrentes
(atuantes do mesmo nicho de mercado). Ou seja, considera-se como aproveitamento
parasitario qualquer utilizagdo do prestigio alheio para a obtencdo de vantagem -

enriquecimento ilicito, desvio de clientela, confusdo aos consumidores, independente

isolada da palavra “Andante” como marca, ainda que em face de terceiros atuantes no mesmo
segmento comercial que o seu (producdo e comercializacdo de bebidas alcdolicas). A utilizagdo da
marca “O Andante” pelas rés, cuja expressdo nominativa € acompanhada de figura e letras
completamente diferentes das constantes da marca da autora (cf. fls. 669, entre outras), ndo configura
o parasitismo que se objetivou coibir através dessa demanda. Consequentemente, ndo ha razdo
suficiente para impedir seu uso pelas requeridas (Sdo Paulo, Apelagdo 1029080-95.2014.8.26.0100).
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do vinculo concorrencial entre os agentes.?! Para explicitar melhor a situagdo de
violagdo com ndo-concorréncia, analisa-se o caso brasileiro, também emblematico, da
Maizena vs Alisena.

Em litigio, também no Tribunal de Justica de S&do Paulo, a marca Maizena, que
pertence ao grupo Unilever, ajuizou demanda contra a empresa que comercializa o
produto capilar “Alisena”, sob a alegacédo de que ha percepgao dos signos bastante
semelhantes do conjunto-imagem (frade dress) e que pode ocasionar “indesejada
associagao entre as pecas” (Sado Paulo, Apelacdo 1093251-56.2017.8.26.0100).
Retira-se do interior do acérdao o entendimento do Desembargador Relator Ricardo

Negrao sobre o caso:

Conforme vem compreendendo esta Corte, a questao relativa ao trade
dress de um produto deve ser ponderada com foco na caracterizagao e
inibicio do aproveitamento parasitario e confusao gerada em relagiao
ao publico-alvo do produto, em juizo que antecede qualquer discussao
acerca de registros marcarios e exclusividade de exploragao. [...] Repise-
se, os segmentos sao de fato bastante distintos alimenticio e cosmético mas
essa circunstancia nao impede que alguma parcela de consumidores,
seja ela expressiva ou nao, encare a venda de um produto capilar
acondicionado em embalagem bastante semelhante a do amido de
milho como uma incursdo da marca “Maizena” em outro nicho,
adquirindo-o sob a falsa percepc¢ido de que ostenta o mesmo padrao
de qualidade ja reconhecido na marca tradicional (Sdo Paulo, Apelagao
1093251-56.2017.8.26.0100).

Logo, conforme preceitua Queiroz, “embora nesse caso nao se possa falar
diretamente em desvio de clientela, eventual associacéo entre as duas marcas pode
gerar diluicdo da marca parasitada e/ou enriquecimento sem causa do parasita” e é
isto que se busca reprimir com o monitoramento e vedagdes a liberdade - ndo irrestrita
- mercadoldgica (Queiroz, 2022, p. 309).

Entretanto, a vedacao ao aproveitamento parasitario (violacdo entre empresas
nao concorrentes) ainda possui entendimento jurisprudencial ndao uniforme. Outro
caso que ilustra a problematica é o da marca francesa Champagne Moét & Chandon
gue ingressou com agao contra a casa noturna “Chandon Danceteria e Bar”. Nesse
caso, a requerente alegou uso indevido de marca e objetivou a exclusividade do nome

“Chandon”. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justica que entendeu que marcas

21 Segundo Pontes de Miranda (1983, p. 269): “A competicdo desleal tem de ser entre concorrentes.
Somente concorrem as empresas ou pessoas que disputam o mesmo”.
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notoriamente conhecidas (conceito que sera tratado no préximo item deste estudo)

possuem protecdo somente em seu ramo de atividade. Cola-se parte da ementa:

2. O aludido principio visa a evitar a confusdo no mercado de consumo do
produto ou servico prestado por duas ou mais marcas, de modo que, para
tanto, deve ser levado em consideragdo o consumidor sob a perspectiva do
homem médio. 3. No caso dos autos, o uso das duas marcas nao é capaz
de gerar confusdo aos consumidores, assim considerando o homem
médio, mormente em razao da clara distingdao entre as atividades
realizadas por cada uma delas. Nao ha risco, de fato, de que o
consumidor possa ser levado a pensar que a danceteria seria de
propriedade (ou franqueada) da MOET CHANDON francesa, proprietaria
do famoso champanhe.4. Nao se tratando a recorrente de marca de alto
renome, mas de marca notoriamente conhecida e, portanto, protegida
apenas no seu mesmo ramo de atividade, ndo ha como alterar as
conclusdes constantes do acorddo recorrido (Brasil, Recurso Especial
1.209.919/SC. Grifou-se).

Nota-se que ha uma diferenca significativa, em comparagédo ao caso Maizena
e Alisena, visto que nao houve a discussao por violagao ao frade dress, concentrando
o litigio no uso indevido da marca Chandon pela boate catarinense. Ao ler o caso,
questiona-se se o consumidor, de fato, ndo poderia confundir ou associar as duas
marcas, visto que é comum nao s6 o uso de bebidas alcodlicas em casas noturnas,
mas também o interesse dos usuarios por esses assuntos/lugares. Contudo, nota-se
que a discussao se concentrou, sobretudo, nos atributos para uso exclusivo da marca
de espumante francés em todas as atividades.

Conclui-se, portanto, que, diante das nuances e complexidades inerentes ao
mercado e a competicdo, torna-se necessaria uma analise aprofundada das
peculiaridades que circundam a suposta violagdo ou ato desleal e parasitario. E crucial
evitar que simplificacdes precipitadas possam acarretar a identificacdo de ilicitude de
uma copia em situacao que nao necessariamente se constata a conduta repudiada.

Entretanto, quando identificadas violagcdes é imperativa a atuagdo em desfavor
de tal ato para que haja o combate de condutas ndo somente desleais, mas também
parasitarias. Conforme se verificou a partir da classificagcdo apresentada por Queiroz
(2023), o parasitismo possui graus e camadas de violagao, podendo apresentar maior
ou menor impacto, tanto para os consumidores, quanto para os agentes de mercado.

E neste encontro entre o combate as condutas parasitarias e desleais, que
visam obter vantagem indevida as custas alheias por meio do renome ja construido,

e comumente a utilizacdo de violagdes ao direito marcario que se verifica a
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necessidade de aprofundamento deste tema para a compreensdo do impacto da
pratica desleal de maneira sistémica.

Diante disso, o préximo subcapitulo teve como objetivo analisar o direito
marcario, com foco nos fundamentos legais e direitos adquiridos com o registro da
marca, passando por exemplos de praticas desleais na internet até culminar na agao
ilicita, cerne deste trabalho: a utilizagdo da marca alheia em links patrocinados e a

caracterizagao de concorréncia desleal.

2.2 DIREITO MARCARIO E NOVAS FORMAS DE VIOLAGAO

Até o momento foram abordadas as normas juridicas que regem a matéria
sobre concorréncia no ordenamento juridico brasileiro, estabelecendo diferenciagdes
entre a concorréncia leal e desleal, com énfase na pratica de modalidades
parasitarias. Ato continuo, o presente subcapitulo objetivou analisar os entendimentos
doutrinarios, legislativos e infralegais sobre o direito de utilizagdo e protegdo dos
titulares dos sinais distintivos.

O estudo iniciou, portanto, com a analise generalista da propriedade intelectual,
que abarca a propriedade industrial como um dos principais segmentos, apresentando
o desenvolvimento da legislagdo em niveis constitucional, infraconstitucional e em
acordos internacionais.

Apods, a abordagem avangou para os principios do direito de marcas e suas
aplicacoes, de modo a explorar os conceitos e fungdes das marcas, suas diferentes
categorias de registro nos érgaos competentes, assim como os direitos protegidos
mediante o devido registro, objetivando solidificar a compreensao do tema para,

entao, estabelecer um vinculo com a concorréncia desleal.

2.2.1 Fundamento legal brasileiro, acordos internacionais e a importancia do

direito marcario

De acordo com Denis Borges Barbosa, a compreensio do tema da propriedade
intelectual se localiza dentro de um capitulo do Direito com alta influéncia e interacéo
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internacional, abrangendo os assuntos da Propriedade Industrial, direito autoral e
outros direitos sobre bens imateriais (Barbosa, 2003, p. 10).22

Resumidamente, tem-se que a Propriedade Intelectual é género do qual
decorrem trés grandes espécies: a) Propriedade Industrial - protecdo de patentes,
desenho industrial, marcas e indicagao geografica - Lei n® 9.279/96; b) Direito Autoral,
que se subdivide em b.1) Direitos de Autor e Conexos - Lei n° 9.610/98, e b.2)
Programa de computador - Lei n°® 9.609/98; c) Protecdo Sui Generis, dividindo-se em
c.1) Cultivar - Lei n® 9.456/97, c.2) Topografia de Circuitos Integrados - Lei n°
11.484/07, e c.3) Conhecimento Tradicional - Lei n°® 13.123/15. Dado este contexto,
ressalta-se que o foco de analise do presente trabalho é a propriedade industrial, mais
essencialmente o direito marcario (Ghesti, 2016).

Em matéria constitucional, nota-se um certo pioneirismo e relevancia do tema
no ordenamento juridico brasileiro, visto que a primeira Constituicdo da Republica a
prever normas explicitas sobre os direitos de propriedade intelectual foi a de 1824.23
Na Constituicdo de 1988 se visualiza, também, a presenca da protecdo as criagdes
intelectuais no artigo 5°, inciso XXVII e XXIX.?4

No que toca a legislacao infraconstitucional, evidencia-se a Lei de Propriedade
Industrial como o principal instrumento normativo para regular os direitos e obrigagcdes
relativos a propriedade industrial, que visa proteger a concessao de patentes de
invencdo e de modelo de utilidade, registro de desenho industrial, de registro de
marca, mediante repressdo as falsas indicagbes geograficas e represséo a

concorréncia desleal.?®

22 A Convengdo da OMPI classifica como Propriedade intelectual, a jungdo dos direitos relativos as
obras literarias, artisticas e cientificas, as interpretagdes dos artistas intérpretes e as execugdes dos
artistas executantes, aos fonogramas e as emissbdes de radiodifusdo, as invengdes em todos os
dominios da atividade humana, as descobertas cientificas, aos desenhos e modelos industriais, as
marcas industriais, comerciais e de servigo, bem como as firmas comerciais e denominagdes
comerciais, a protegao contra a concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a atividade
intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e artistico.

23 Artigo 179, inciso XXVI, expde: “Os inventores teréo propriedade de suas descobertas, ou e suas
produgdes. A lei assegurara um privilégio exclusivo temporario, ou Ihes remunerara em ressarcimento
da parte, que hajam de sofrer pela vulgarizagéo.” (Brasil, 1824).

24 Inciso XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilizagdo, publicagdo ou reproducio de
suas obras, transmissivel aos herdeiros pelo tempo que a lei deixar.

Inciso XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para utilizagao,
bem como protecao as criagbes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a
outros signos distintos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico
do Pais.

25 Relevante destacar que apesar do Brasil ter sido um dos precursores da inclusdo da Propriedade
Intelectual na Constituigdo e na criagao de normas infraconstitucionais, hoje se verifica que a LPI esta
ultrapassada em relagdo ao veloz crescimento da tecnologia e de novos mercados, ndo possuindo
regulamentagdo adequada.
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A autarquia brasileira responsavel por executar as normas relativas a
propriedade industrial € o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, criado em 1970
e vinculado, atualmente, ao Ministério do Desenvolvimento, Industria, Comércio e
Servigos (MDIC). O 6rgdo possui como missdo “impulsionar a inovagao por meio da
propriedade industrial”’, cujo objetivo consiste em fazer com que os direitos se
convertam em diferenciais competitivos, de modo a estimular o constante surgimento
de novas identidades e solugbes técnicas. Sob a dética global, ha a Organizagéo
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), originalmente World Intellectual Property
Organization (WIPO), que é uma entidade especializada de direito internacional
vinculada ao sistema da Organizacao das Nacdes Unidas (ONU). Trata-se de um dos
dezesseis organismos especializados da ONU, de carater intergovernamental, sendo
sua sede localizada na cidade de Genebra, na Suica.

Além do disposto, a matéria da Propriedade Intelectual € envolvida por
inumeros tratados e acordos internacionais que visam promover uma maior
abrangéncia, bem como a padronizagdo das normas.

Os principais tratados internacionais, que se relacionam com o direito marcario
sdo a Convengao da Unidao de Paris de 1883, que promoveu a unificacdo e a
padronizacao da legislagdo sobre propriedade industrial dos paises signatarios e o
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights),
também conhecido como Acordo TRIPS, que tratou da uniformizagéo internacional
dos instrumentos juridicos na area de propriedade intelectual. Este tratado é
administrado pela Organizagdo Mundial do Comércio (OMC).

Além dos tratados, possuem também relevancia os acordos internacionais, a
exemplo do Acordo de Madrid e Acordo de Nice, os quais, respectivamente, regulam
o registro internacional de marcas e padronizaram a classificagao internacional dos
bens e servicos relativos ao registro de marcas.

Tais legislagdes, manuais, tratados e acordos tém como objetivo incentivar e
proporcionar um ambiente de seguranga e crescimento continuo do mercado,
langando as ferramentas necessarias para a obtengao do direito exclusivo de uso do
signo distintivo.

Ademais, de acordo com a legislagao brasileira (LPI), sdo passiveis de registro

como marca quaisquer “sinais distintivos visualmente perceptiveis, nao
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compreendidos nas proibicdes legais” (Brasil, 1996).26 Além da definicao legal de
distinguibilidade, Denis Borges Barbosa destaca que a marca, para além da finalidade
de identificar a sua origem, deve “primordialmente incitar ao consumo, ou valorizar a
atividade empresarial do titular” (Barbosa, 2003, p. 698).

Na sociedade do hiperconsumo, da forma como é tratada por Bauman, isso &
ainda mais relevante, pois o consumo € visto como uma condi¢gao intrinseca ao
individuo, apresentando-se sociologicamente como um elemento inerente a natureza
humana (Bauman, 2007).

Logo, com o objetivo de satisfazer as necessidades individuais, o0 consumidor
e suas vontades acabam por se tornar o centro da sociedade do hiperconsumo. A
versatilidade e a adaptabilidade das empresas sao postas em xeque em cada estagio
geracional da humanidade.

Segundo Lipovetsky (2007), a economia se volta para a politica de marca,
criagao de valor para o cliente, sistemas de fidelizagado, crescimento da comunicagao
€ ocorre a substituicdo da empresa orientada para o produto para a empresa orientada
para o mercado e para o consumidor. O foco se concentra em mercantilizar as
experiéncias, adaptando expectativas, favorecendo crédito e fidelizando clientes
(Lipovetsky, 2007).

E neste contexto que Liliana Locatelli ensina:

Todo esse simbolismo envolvido na marca e em outros signos
distintivos tem um custo, da mesma forma que impacta no seu valor
econdmico. Os custos estéo relacionados aos investimentos em marketing,
em valores que se quer associar a determinada marca, em qualidade e
tradi¢ao, entre outros aspectos relacionados tanto com o produto quanto com
o signo que o distingue. Por outro lado, tem-se o retorno econémico que
advém da valorizagdo e reconhecimento desses signos pelo mercado
consumidor. Tendo em vista o impacto de uma marca na escolha do
consumidor e a relevancia que esses signos assumem no perfil da
sociedade de consumo atual, nao raramente se evidenciam praticas
desleais que buscam se aproveitar da notoriedade ou reputagao desses
signos. Algumas dessas praticas ocorrem entre empresas com produtos
concorrentes, outras em diferentes segmentos. Isso se da, porque conforme
mencionado, a marca nao estd atrelada somente as caracteristicas
objetivas de dado produto ou servigo, mas a um simbolismo que pode
evocar credibilidade, qualidade ou até status social a qualquer ramo de
atividade (Locatelli, 2018, p. 70. Grifou-se).

26 As proibicdes legais para registro de uma marca estdo dispostas no artigo 124 da Lei de Propriedade
Industrial que reune uma lista extensa de vinte e trés situagées em que o sinal nao € registravel como
marca.
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Nesta seara, verifica-se que a reputagado/notoriedade de uma marca esta
intrinsicamente relacionada com a sua capacidade de permanecer na mente do
consumidor ao pensar em um produto ou servigco especifico, ndo apenas devido a sua
identificacdo simples, mas sim pela sua forte presenca e consolidagcdo no mercado
(Ghesti, 2016, p. 104).

Conclui-se que, com o apoio da legislagao e dos acordos internacionais, ha um
movimento constante para o fomento da protecdo a propriedade industrial, mais
especificamente as marcas registradas, visto a importancia que tal signo possui para
a sociedade atual, marcada, como apontado, pela existéncia do hiperconsumo. E
neste contexto que esta inserida a repressao a concorréncia desleal (inclusive em sua
vertente parasitaria). Isso porque todo o esforco para obtengdo de renome,
credibilidade e distintividade no mercado é fruto de um arduo trabalho das empresas
ja consolidadas, nao se podendo permitir o uso desonesto, oportunista e imprevisivel

de direito ja protegido em troca de vantagem indevida.

2.2.2 Mecanismos de protec¢ao e direitos do titular da marca

Com o objetivo de apresentar os mecanismos existentes para a protecédo da
marca registrada, este subcapitulo visa apresentar os principios que sedimentam essa
exclusividade temporaria, os mecanismos de protecdo, bem como quais sdo 0s
direitos do titular da marca registrada.

Apesar de nao especificar de forma expressa, é possivel aferir que, de acordo
com a LPI e com o Manual de Marcas (INPI, 2023), as marcas obedecem a trés
principios legais basicos: (i) o principio da territorialidade; (ii)) o principio da
especificidade; e (iii) o principio do sistema atributivo. Adiciona-se a esta sequéncia
(iv) o principio da exclusividade; e (v) o principio da legalidade.

No que se refere ao primeiro principio (i), € possivel extrair que, de acordo com
o art. 129%7 da LPI, a protecdo conferida ao titular da marca n&o é estendida a outros
paises (ficando tal exclusividade localizada no territério nacional). Configura-se

excegdo a esta limitagdo a denominada “marca notoriamente conhecida’?®,

27 Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as
disposicbes desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territério
nacional, observado quanto as marcas coletivas e de certificagdo o disposto nos arts. 147 e 148.

28 Art. 6 Bis. Os paises da Unido comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer
administrativamente, se a lei do pais o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca
de fabrica ou de comércio que constitua reproducéo, imitagdo ou tradugédo, suscetiveis de estabelecer
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terminologia atribuida pela CUP que se refere ao comprometimento que o Brasil
possui - como signatario da Convengao - de indeferir registro “que constitua usurpagao
de marca regularmente protegida, via depdsito ou registro, em outro pais também
membro da Convengado, quando esta for notoriamente conhecida no pais” (INPI,
2023).

Sobre o segundo principio (ii), ao titular € assegurada a devida protegao
marcaria no que se refere ao produto e/ou servigo (classes) escolhido pelo titular,
conforme classificacdo do Acordo de Nice. Dessa maneira, ndo se obtém
exclusividade para classes distintas da area de atuagdo da empresa, visando a
especialidade na exclusividade.

Configura-se como excegao ao principio da especialidade as marcas de alto
renome?, que sdo protegidas em todos os segmentos de mercado (todas as classes
do Acordo de Nice), conforme disposto pelo art. 125 da LPI.3° Para protegdo das
marcas de alto renome é imprescindivel o registro no INPI (diferente das marcas
notoriamente conhecidas). O Brasil possui cerca de 130 marcas de alto renome
registradas atualmente, com protecéo especial vigorando pelo prazo de dez anos (a
partir da data de deferimento).

No que toca ao terceiro principio (iii) explica-se que o sistema de registro de
marcas no Brasil é atributivo de direito, ou seja, a sua exclusividade e prote¢cao s6 séo
adquiridos apdés o registro (uma outra modalidade distinta de sistema seria o
declarativo de direito, no qual o registro serve apenas como homologagdo da
propriedade, como ocorre, por exemplo, com o registro de software). Constitui-se

excegao a regra o usuario anterior, que se caracteriza como detentor de marca e

confusdo, de uma marca que a autoridade competente do pais do registro ou do uso considere que
nele é notoriamente conhecida como sendo ja marca de uma pessoa amparada pela presente
Convengao, e utilizada para produtos idénticos ou similares. O mesmo sucedera quando a parte
essencial da marca constitui reprodugdo de marca notoriamente conhecida ou imitagao suscetivel de
estabelecer confusdo com esta.

29 “As marcas de alto renome sdo sinais que tém um nivel tdo alto de reconhecimento pelo publico,
gozando de uma autoridade incontestavel, de um conhecimento e prestigio diferidos, resultantes da
sua tradicdo e qualificagdo no mercado e da qualidade e confianga que inspiram, vinculadas,
essencialmente, a boa imagem dos seus produtos ou servigos, que sua fama ultrapassa os limites do
seu segmento de mercado, merecendo assim uma prote¢ao especial por parte do legislador.” (INPI,
2023)

30 Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto renome sera assegurada protecédo
especial, em todos os ramos de atividade (Brasil, 1996).
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consegue provar que utiliza de boa-fé ha mais de seis meses marca idéntica ou
semelhante, vide art. 129 da LPI3".

Por mera liberalidade da autora, adiciona-se a este rol de principios os da (iv)
exclusividade e da (v) legalidade. Isso porque tais principios sdo essenciais para
melhor compreensado da legislacdo brasileira, especialmente no que se refere
extensao e limites dos titulares do registro de marca.

Sendo assim, no que se refere ao (iv), nota-se que a propriedade da marca
(adquirida pelo registro devidamente expedido) assegura ao titular o seu uso
exclusivo, em todo o territério nacional. Ou seja, tal protecdo garante o monopdlio
temporario do signo distintivo, sendo vedada a utilizagdo por outros agentes do
mercado de mesma expressao.

E, por fim, tem-se o (v) que se refere, principalmente, aos requisitos de
registrabilidade de uma marca. A LPI é objetiva ao dispor, em seu art. 122, que “sao
suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, nao
compreendidos nas proibigbes legais”. A legislagdo aponta vinte e trés casos
expressos em que O signo nao € registravel como marca, incluindo brasdes,
expressodes contrarias a moral, sinais genéricos, imitagcdes de marcas alheias, entre
outros, visando evitar confusao ou associagao indevida entre marcas distintas.

Neste contexto de prote¢cao da propriedade industrial dos agentes de mercado
para obtencgao de diferenciais competitivos € que se verifica a natureza e a forma de
representagado do signo marcario.

Quanto a natureza, as marcas sao classificadas como de produto ou servico,
coletiva e de certificagdo. De forma sumarizada, a marca coletiva identifica produto ou
servigo originado de membros de uma pessoa juridica representativa de coletividade
(por exemplo: associagdo, cooperativa, sindicato, consoércio, federagao,
confederagdo, entre outros).3> O principal intuito da marca coletiva € mostrar ao
consumidor que aquele produto ou servigo provém de membros de uma determinada

entidade. Ja a marca de certificagdo tem como objetivo atestar a conformidade de um

31 § 1° Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou dep6sito, usava no Pais, ha pelo menos
6 (seis) meses, marca idéntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico,
semelhante ou afim, tera direito de precedéncia ao registro. (BRASIL, 1996)

32 Sao exemplos de marcas coletivas registradas junto ao INPI, a Brazil Speciality Coffe Association,
COTRIGUAGCU Cooperativa Central, Cooperativa Agropecuaria Boa Esperanca — CAPEBE, entre
outras (Porto, p. 10)



43

produto/servigo com determinadas normas ou especificagdes técnicas.3® O principal
objetivo da marca de certificagcdo €, portanto, atestar ao publico que aquele
produto/servico esta de acordo com normas e padroes especificos.

Ja em relagao as formas de apresentacéo, as marcas podem ser classificadas
em: nominativa, figurativa, mista (soma das duas apresentacbes anteriores),
tridimensional®* (sinal constituido pela forma plastica distintiva em si) e posig&do3®
(incluséo recente).

Feitos os esclarecimentos a respeito da principiologia do registro marcario,
suas naturezas e apresentagdes, com viés mais pratico, passa-se a analise dos
direitos adquiridos pelo titular do registro da marca. Nesse sentido, o Capitulo IV da
LPI, denominado “Dos direitos sobre a Marca”, apresenta-se dividido em duas sec¢des:
(i) direito a aquisigao de registro®® - ja abordada anteriormente; e (ii) prote¢éo conferida
pelo registro.

Sobre os (ii) direitos do titular (ou depositantes) oriundos do pedido de registro
da marca, tem-se - vide art. 130 da LPI - assegurado o direito de (a) ceder seu registro
ou pedido de registro; (b) licenciar¥” seu uso; (c) zelar pela sua integridade material

ou reputacional.

33 Sao exemplos de marca de certificagdo o selo da Associagédo Brasileiras de Normas Técnicas —
ABNT, Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial - INMETRO, Associagao
Brasileira da Industria do Café — ABIC, dentre outras marcas registradas junto ao INPI. (PORTO, p. 9)
34 Considera-se marca tridimensional a forma plastica de um objeto ou produto. De acordo do Manual
de Marcas do Inpi, o sinal tridimensional sé sera passivel de registro quando constituido pela forma
particular ndo funcional e ndo habitual do produto ou do seu acondicionamento ou do servigo a que se
destine. E um exemplo de marca o formato, cores e layout da caixa de chocolate Toblerone. (Manual
de Marcas INPI)

35 Considera-se marca de posi¢do aquela formada pela aplicagdo de um sinal em uma posigao singular
e especifica de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo capaz de identificar produtos
ou servigos e distingui-los de outros idénticos, semelhantes ou afins, desde que a aplicagédo do sinal na
referida posigao do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional. E um exemplo de marca
de posigao registrada no INPI os classicos “trés furos” na parte frontal dos ténis da marca Osklen.
(Manual de Marcas Inpi)

36 Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as
disposi¢cbes desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territério nacional,
observado quanto as marcas coletivas e de certificagdo o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1° Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depésito, usava no Pais, ha pelo menos 6
(seis) meses, marca idéntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico,
semelhante ou afim, tera direito de precedéncia ao registro.

§ 2° O direito de precedéncia somente podera ser cedido juntamente com o negécio da empresa, ou

parte deste, que tenha direta relagdo com o uso da marca, por alienagao ou arrendamento.
37 Conforme leciona Thiago Jabur Carneiro (2011, p. 89): a cessdo de uso de marca destaca-se,
essencialmente, pela transferéncia da propriedade (ou do monopdlio exclusivo e temporario da
propriedade) de determinada marca. Ja a licenga corresponde a uma autorizagdo de uso ou exploragao
da marca. Conforme sintetiza o jurista Alexandre Gnocchi “a cessao esta para a licenga, como a
propriedade esta para a posse”.
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Entretanto, ressalta-se que a lei nao autoriza a propriedade absoluta exclusiva,
acarretando ao titular a obrigagdo de nao impedir o uso da marca quando usada por
comerciantes, distribuidores, fabricantes, desde que observadas as praticas leais de
concorréncia, bem como fica vedado o impedimento a livre circulacdo do produto e a
citacdo da marca em discurso, obra cientifica ou literaria ou qualquer outra publicagao,
desde que sem conotagao comercial e sem prejuizo para seu carater distintivo (Brasil,
1996).

Nota-se que, mesmo quando dispde dos direitos dos titulares, € medular a
preocupacao do legislador relativa aos atos que caracterizam a concorréncia desleal
ou que possam causar confusdo no consumidor. Nesta seara, o proximo subcapitulo
possui como obijetivo principal estabelecer uma conexdo entre esses dois institutos
juridicos e elucidar as novas formas de atos de confusdo no ambito tecnoldgico,
evidenciando a importancia de se obter a exclusividade marcaria para a efetiva

protegao e combate a concorréncia desleal.

2.2.3 Novas formas de violagao ao direito marcario na internet

E na intersecgao entre a protecdo (e/ou violagdo) ao direito marcario e praticas
duvidosas no mercado que se identificam novas condutas parasitarias e desleais.
Com o avancgo da internet, inovagdes na forma de conduzir e chamar a ateng¢ao no
meio online podem ser configurados como condutas desleais, visto que podem causar
confusdo aos consumidores, desvio de clientela, empobrecimento do concorrente e
enriquecimento sem causa, as custas do sucesso e prestigio alheio.

E neste contexto que se explora formas criativas e inovadoras, sob o ponto de
vista da deslealdade na conduta, que podem ferir os direitos de marca e
consequentemente, gerar o dever legal de combater praticas desta natureza.

Conforme visto anteriormente, o monopdlio fornecido pela propriedade
industrial € uma exceg¢ao a regra de livre mercado, a partir da qual € garantida ao
criador uma recompensa pelo esforgo intelectual humano e encoraja o avango
industrial e cultural da nagao (Forgioni, 2013), sendo indevido o uso por terceiros
(salvo nos casos legalmente autorizados), principalmente quando se der em um

contexto de confusdo ou parasitismo.
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Neste cenario, busca-se o equilibrio entre a exclusividade e a livre
concorréncia, sobretudo diante das novas situagdes atipicas, desleais e desafiadoras
que sao postas ao judiciario e a populagao conectada, quase que diariamente.

Uma dessas formas de violagdo que nasceu junto com a WWW (World Wide
Web) foi a violagdo de nome de dominio. O nome de dominio® consiste em um
conjunto de palavras, letras ou codigo que sao inseridos como URL, no protocolo
internacional HTTP, e possibilitam ao navegador da rede acessar o conteudo do
website por meio da busca pelo seu nome do dominio. O registro do nome de dominio
brasileiro — extensao .br - (que n&o se confunde com o registro de marca perante o
INPI) deve ser feito através do Registro.BR (pertence ao NIC.br, podendo ser titular
pessoa fisica ou pessoa juridica).

De forma geral, as empresas tendem a compor o nome de dominio com a sua
prépria marca ou nome empresarial, com o objetivo de facilitar a busca do website
pelos consumidores. No entanto, verificam-se praticas desleais no mercado de nome
do dominio (fenbmenos conhecidos como Cybersquatting e Typosquatting).

Nesse sentido, Tais Capito esclarece que é possivel verificar que terceiros, nao
detentores da exclusividade marcaria, utilizam o signo registrado para compor 0 nome
de dominio e obtém o registo, pratica conhecida como Cybersquatting. De acordo com

a autora:

O Cybersquatting, também conhecido como “ciberposse”, tem o intuito de
causar confusdo entre os consumidores, que acabam por associar 0 nome de
dominio do terceiro como se fosse de titularidade daquele que detém a
exclusividade do uso da expressao de forma anterior. Isto ocorre por conta
do principio “first come, first served”, que privilegia 0 nome de dominio a quem
requerer primeiro, mesmo que o Requerente ndo seja titular de marca. Outra
pratica muito recorrente no website é o “typosquatting”, que nada mais é do
que alterar ou retirar alguma letra de um nome de dominio e registra-lo, para
que os usuarios que realizem a pesquisa, ao digitarem o nome de dominio de
forma errada, se confundam diante da semelhanga com o nome de dominio
original de um empresario que é titular de registro de marca (Capito, 2023, p.
151)

Para tentar resolver tal situagcdo, a Associacdo Brasileira da Propriedade
Intelectual (ABPI) estabeleceu a Camara de Solugao de Disputas Relativas a Nomes
de Dominio (CASD-ND), vinculada ao Centro de Solugao de Disputas, Mediagao e

Arbitragem em Propriedade Intelectual da ABPI (CSD-ABPI), no qual titulares de

38 Também conhecido como “Domain Name System (DNS)”
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marca cuja expressao esta sendo utilizada no nome de dominio por terceiro podera
propor reclamagao a Camara.

Tais Capito apresenta uma resolugéo, envolvendo uso indevido de marca em
nome de dominio que tramitou perante a CASD-ND: www.ortobomfranchising.com.br.
No caso, a Ortobom (Reclamante) alega ser detentora dos direitos da marca
“Ortobom”, desde 1985, e que, além disso, em 2019, obteve o titulo de marca de alto
renome. A Reclamante afirmou que ¢é titular do nome de dominio
www.franquiaortobom.com.br (que direciona automaticamente para o website
principal da Ortobom). A Reclamante teve conhecimento do nome de dominio indevido
e requereu transferéncia de titularidade a seu favor. Na deciséo, Tais Capito relata
que além de ter sido abordado que o Reclamado néao era titular do registro de marca
da expressao Ortobom, foram levantados inumeros documentos que fundamentam
que o “registro do nome de dominio sob litigio foi requerido de ma-fé, o que justificou
a transferéncia do nome de dominio www.ortobomfranchising.com.br a Reclamante”
(Capito, 2023, p. 154).

Assim, verifica-se que € inquestionavel a importancia do nome de dominio e da
protecdo e combate a eventuais praticas ilicitas que podem acarretar prejuizos aos
consumidores, para a economia € aos empresarios que agem de maneira leal.

Ressalta-se que o objetivo deste subcapitulo é apresentar essas novas formas
de violagdo aos direitos dos titulares de exclusividade marcaria e de praticas
anticompetitivas que surgiram com o avango da internet, sem a pretensao, no entanto,
de esgotar ou apresentar todos os pontos da questdo complexa e relevante que
envolve o conflito entre direito marcario e nome de dominio.

Desta forma, de modo exemplificativo, outra situacéo visualizada na internet e
que, possivelmente, apresenta-se como uma conduta desleal é a utilizacdo de
hashtags com o0 nome do concorrente nas postagens em redes sociais (e.g. Instagram,
Tiktok). De forma sumarizada, as plataformas possuem um mecanismo de busca
dentro do aplicativo por hashtags de interesse do usuario (e.g. ao usuario pesquisar
hashtags “ténis” na rede seréo apresentados todos os resultados que possuem essa
hashtag na publicagao). Contudo, de forma semelhante ao que se visualiza com os
links patrocinados, ha postagens em que n&o s&o incluidas somente hashtags
genéricas do produto, mas se inclui o nome do concorrente, demonstrando um

potencial para ocorrer desvio de cliente.
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Em relagdo a conduta de utilizagdo de hashtags, salienta-se que, no decorrer
do desenvolvimento desta pesquisa, nao foram localizadas publicagdes ou julgados
sobre o tema, sendo possivel encontrar somente artigos em portais juridicos,
disponiveis na web que abordam, ainda de forma muito superficial, o tema.

Por fim, outro exemplo de concorréncia desleal identificada no ambiente digital
diz respeito a utilizagcdo da marca alheia como palavra-chave em links patrocinados.
De forma muito sucinta, visto que o tema sera tratado com maior profundidade no
decorrer desta dissertacao, o servigo de link patrocinado, oferecido pelos provedores
de busca (com maior relevancia o Google - e seu servigo de Google Ads), possibilita
que um anunciante compre palavras-chave relevantes para o mercado no qual atua,
em um sistema semelhante a um leilao®°, visto que o valor é volatil a depender de
inumeros fatores. Assim, quando um usuario pesquisa por essa palavra, a empresa
do anunciante aparece em destaque na pagina de resultados do Google.*°

Entretanto, o que tem ocorrido na pratica com alguns anunciantes € a compra
como palavra-chave da marca do concorrente (ao invés de palavras comuns do
mercado), isso faz com que o usuario, ao pesquisar na web pela marca X, encontre a
marca Y como conteudo patrocinado (e em alguns casos com melhor ranqueamento
do que efetivamente a marca X pesquisada). Tal conduta apresenta impactos ao
consumidor visto que pode gerar confusao e como consequéncia, desvio de clientela,
utilizando-se do renome e sucesso da marca do concorrente.

O tema tem sido tratado de forma frequente pelos tribunais estaduais e pelo
STJ, aquecendo a discussao académica sobre a questdo. Um caso recente e

emblematico foi sobre (i) a utilizagdo da marca “Magalu” (cujo titular € a empresa

39 Os anuncios operam da seguinte maneira: as empresas escolhem palavras-chaves (keywords) que,
quando utilizadas pelos usuarios para pesquisa, resultam na exibigdo dos links patrocinados
contratados na listagem do resultado de pesquisa. Contudo, isso ndo implica concluir que as empresas
que contratam os servigos do Google Ads terao sempre seu resultado bem posicionado na pagina de
busca. A ordem de apresentagdo de um anuncio patrocinado é regida pelo conceito de “Leildo de
anuncio”, no qual se utiliza uma férmula denominada de “Classificagdo do anuncio”. Sendo que, quando
0 usuario realiza uma pesquisa, o sistema Google Ads encontra todos 0s anuncios cujas palavras-
chave correspondem a pesquisa, ignorando os anuncios nao qualificados ou reprovados, e realiza uma
classificagdo. A classificagdo, de uma forma simplificada, combina o lance, a qualidade do andncio
conforme critérios estabelecidos previamente, os limites minimos de classificagdo do anuncio, o
contexto da pesquisa € o impacto esperado das extensbes e de outros formatos de anuncio
(Zimmermann, 2021, p. 70)

40 Cola-se exemplo do “Ajuda do Google Ads”, disponivel no site da empresa: Se vender frisbees, vocé
pode adicionar “comprar frisbee” como uma palavra-chave na sua campanha do Google Ads. Quando
as pessoas digitam “comprar frisbee” na Pesquisa Google, seu anuncio pode ser exibido na pagina de
resultados. Além disso, se a campanha de pesquisa também segmentar a Rede de Display, ele podera
aparecer em sites sobre ultimate frisbee (Google, s.d.).
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Magazine Luiza), supostamente como palavra-chave pela empresa “Via Varejo”, que
resultou em outro (ii) processo da empresa Casas Bahia e Ponto Frio (pertencentes
ao grupo econdmico da Via Varejo) com a mesma alegagdo contra a “Magalu”.4!

De forma exemplificativa, cola-se a evidéncia anexada ao processo pela
Magalu para indicar que houve a utilizagdo da marca “Magazine Luiza” como palavra-
chave nos links patrocinados do Google, bem como a evidéncia inversa (da utilizagao,

pela Magalu, da palavra “Casa Bahia”):

Figura 3 — Evidéncia anexada ao Processo Digital 1128548-85.2021.8.26.0100.
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Fonte: (S&o Paulo, Processo Digital 1128548-85.2021.8.26.0100).

411128548-85.2021.8.26.0100 (Magazine Luiza) e 1130874-18.2021.8.26.0100 (Via Varejo).
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Figura 4 — Evidéncia anexada ao Processo Digital 1130874-18.2021.8.26.0100.
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Fonte: (S&o Paulo, Processo Digital 1130874-18.2021.8.26.0100).

Ambos o0s processos se encontram em sede de recurso para decisdo do
Tribunal de Justica de Sao Paulo, contudo, verifica-se que ha diferentes
posicionamentos nas sentengas: no primeiro caso (i), o pedido foi julgado
parcialmente procedente, caracterizando concorréncia desleal no ato*?; ja no segundo
caso (ii), entendeu-se pela improcedente, uma vez que nao restou caracterizada a
ilicitude.*?

Esta situacao apresenta impacto cotidiano para os consumidores e usuarios da
web, sendo necessario um aprofundamento do tema pela academia e pela doutrina
para que se possa atingir um entendimento embasado e direcionado a vedagéao de

praticas desleais na internet.

42 Portanto, em que pese seja permitido as rés tentar conquistar a clientela da autora e fazer prevalecer
0 seu negoécio, ndo & permitido que utilizem de meios considerados desleais. No caso, como ja
apontado, o comportamento do réu caracteriza concorréncia desleal, no sentido de influenciar os
consumidores para contratarem os servigos por elas prestados. (...) Como consequéncia, deverao ser
ressarcidos os danos materiais e morais causados. Os danos materiais deverao ser apurados na fase
de liquidagdo de sentenga, nos termos do art. 210, da Lei n. 9.279/1996. (Trechos da sentenga - n°
1128548-85.2021.8.26.0100).

43 Por certo existe a intencdo de atrair os consumidores a adquirirem via online produtos e servigos
concorrentes, mas inexiste a vontade de confundir ou por em descrédito a marca alheia, num tipico ato
de concorréncia desleal. E isso porque o site que se vale do “GoogleAds” vem precedido da palavra
“ANUNCIO”, em destaque, de forma a n&o provocar confusdo no consumidor. Assim, um sujeito de
mediano entendimento é capaz de identificar que o site anunciado ndo vende os mesmos produtos da
marca buscada, podendo optar pelo site oficial logo abaixo. (...) Em apertada sintese, a posi¢do do
Tribunal de Justigca da Unido Europeia é pela inexisténcia de violagdo a marca, quando nao se verifique
ataque a suas fungbes, bem como auséncia de concorréncia desleal se o consumidor puder distinguir
que o anuncio nao tem qualquer referéncia com o titular da marca. (Trechos da sentenga - n° 1130874-
18.2021.8.26.0100).
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O préximo subcapitulo, por sua vez, sera destinado ao aprofundamento deste
ultimo tema, referente a utilizagdo da marca alheia como palavra-chave em links
patrocinados no provedor de busca, cujo objetivo € apresentar o entendimento que o
Tribunal de Justica de Sao Paulo possui sobre o tema e quais sdo os pontos ainda em

divergéncia para analise posterior.

2.3 CONDUTA DESLEAL E VIOLACAO AO DIREITO MARCARIO DE TERCEIROS
EM ANUNCIOS PATROCINADOS, ENTENDIMENTO PACIFICADO DO TJSP

Conforme disposto no subcapitulo 2.1.2, o objeto de estudo aqui apresentado
€ a relagao entre a concorréncia desleal e sua vertente parasitaria, com a utilizagao
de marca alheia como palavra-chave em anuncios patrocinados nos provedores de
busca.

Para apoiar este ponto da pesquisa, utiliza-se como referéncia apontamentos
e conclusdes extraidos do livro “Uso da Marca Alheia em Links Patrocinados:
Entendimento jurisprudencial brasileiro sobre marcas, concorréncia desleal e
anuncios na internet”, de autoria de Amanda Zimmermann.

Com o objetivo de tragar um panorama geral do entendimento do Tribunal de
Justica de Sao Paulo sobre o tema, na oportunidade, foram analisados mais de 200
acordaos* proferidos pelo Egrégio Tribunal, que, apds filtros e pesquisas iniciais,
resultaram no estudo aprofundado de 86 decistes.*®

Ressalta-se que a delimitacdo recai, especificamente, sobre o estudo da
utilizagdo da marca alheia como palavra-chave em links patrocinados nos provedores

de busca, ndo sendo analisadas a utilizagcdo da marca em outros ambientes digitais

44 A pesquisa, concluida em 03 de margo de 2021, teve como resultado bruto 207 acérdaos, sendo a
data de julgamento mais antiga 23/09/2010 e a mais recente 23/02/2021. (ZIMMERMANN, 2021, p. 73)
45 Para a pesquisa, a autora utilizou a base de dados do Tribunal de Justica de Sdo Paulo. Na
oportunidade foram utilizados os seguintes parametros: a) Utilizou-se a ferramenta de “Consulta
Completa”; b) No campo “pesquisa livre”, utilizou-se as palavras: “marca” E “link patrocinado”; c)
Inabilitou-se a opg¢ao de “pesquisar como sinénimos”; d) Origem: 20 grau; €) Tipo de publicago:
Acodrdaos; f) Ordenar por: Data de publicagéo; g) Na opgao “filtrar no resultado” - “classe” - selecionou-
se, apenas, “Apelacao Civel’; h) Os demais campos permaneceram em branco. A pesquisa, concluida
em 03 de margo de 2021, teve como resultado bruto 207 acérdaos. Apds tratamento e analise do inteiro
teor de cada acérdéo do resultado bruto da pesquisa, a autora constatou que 105 acérddos nao
tratavam do tema de violagdo da marca em sistema de links patrocinados, Por conseguinte, foram
analisados os 102 acérdaos, sendo que 3 deles n&o possuiam decisdes de mérito e 13 ndo possuiam
como unico pedido jurisdicional o tema objeto da pesquisa, resultando na analise de 86 acorddes
proferidos pelo TJSP sobre o uso de marca alheia em links patrocinados.
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(e.g. “subdominio” ou “texto dentro do anuncio”) (Zimmermann, 2021, p. 76). Tal
delimitacao também se observa na pesquisa realizada nesta dissertagao.

Zimmermann apresenta o primeiro caso encontrado*® sobre o tema no TJSP
(acao ajuizada em 2005) envolvendo uma empresa consolidada no mercado (Homis),
oportunidade em que foi questionado pelos clientes sobre qual o vinculo que a
empresa possuia com a Ré (empresa Instrutemp). No caso, ficou demonstrada a
utilizagcdo da marca alheia como palavra-chave nos links patrocinados e, também,
houve a comprovacédo da titularidade da marca autora perante o INPIl. Na fase
instrutéria, a acao foi extinta em relagdo aos réus Overture do Brasil Servigos de Busca
na Internet LTDA e a Google Inc, sob 0 argumento de que somente a Ré Instrutemp
foi responsavel pelo uso indevido da marca do concorrente e que os demais sao parte
ilegitimas na causa (Zimmermann, 2021).47

Na sentenca, a Juiza decidiu ser indiscutivel o uso da marca alheia como
palavra-chave para melhor posicionamento nos resultados do Google. Ressaltou,
ainda, que a escolha da manobra utilizada pelo réu conduzia a confusdo dos
consumidores “ja que ao digitar a palavra ‘homis’ para busca junto aos ‘sites’
especializados, aparecia no topo da lista o ‘site’ do réu, que atua, como ja se disse,
no mesmo ramo de atividade” (Sdo Paulo, Apelacdo 0126436-25.2005.8.26.0100). A
Magistrada afastou a indenizagao de dano material, tendo em vista que a parte autora
nao teve éxito em comprovar o prejuizo, e condenou a empresa ao pagamento de
indenizagdo por danos morais no valor de R$ 30.000,00. As partes recorreram e o
TJSP decidiu pela manutencdo da sentenca (havendo voto da relatoria vencido).
Observa-se que neste momento ainda ndo havia na jurisprudéncia brasileira um
entendimento consolidado sobre o tema, sendo este acérdao pioneiro na discussao
no referido Tribunal (Zimmermann, 2021).

Conforme se depreende pela pesquisa realizada pela autora, o Tribunal de
Justica de Sao Paulo, em especial com a atuacido exemplar das Camaras

Empresariais, possui entendimento consolidado no sentido de que a utilizagdo da

46 O primeiro caso envolvendo o objeto do presente estudo foi uma agdo condenatéria, com pedidos de
danos materiais e morais, ajuizada em 13/12/2005, numero 0126436-25.2005.8.26.0100
(583.00.2005.126436) no qual figura como polo ativo a empresa Homis Controle e Instrumentacgéo Ltda
€ no polo passivo a empresa Instrutemp Instrumentos de Medicao Ltda, a empresa Overture do Brasil
Servigos de Busca na Internet Ltda e a Google Inc. (Zimmermann, 2021, p. 77)

47 Conforme se vera ao longo da presente dissertagdo esse ndo é o posicionamento atual da
jurisprudéncia brasileira, visto que além do Google (provedor de busca) ser considerado parte legitima
para os casos envolvimento uso da marca em links patrocinados, também é considerado, em alguns
casos, responsavel solidario pela infragéo.
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marca alheia como palavra-chave em links patrocinados configura a aplicagdo do
instituto da concorréncia desleal®® e é passivel de indenizagéo, a titulo de dano
material, se este restar comprovado, e por dano moral, representando como um “novo
tipo de manifestagdo de ato de concorréncia desleal, dentre os que surgem
hodiernamente, com o avango da tecnologia” (Sdo Paulo, Apelagcdao 1026231-
19.2015.8.26.0100).

De acordo com o estudo realizado por Amanda Zimmermann, visualiza-se que,
para a configuragao de concorréncia desleal na utilizagdo da palavra-chave em links
patrocinados, restar deve ser comprovada: a) a titularidade da marca, com o devido
registro no INPI pela parte autora*®; b) a utilizagcdo da marca alheia em links
patrocinados. Assim, como resultado desta equagéo (a + b), tem-se a aplicagéo e
combate a concorréncia desleal e suas vertentes parasitarias (Zimmermann, 2021).

Em relacdo ao item a), importante ressaltar que nao se trata apenas de
protecao do principal signo marcario, mas sim a todo elemento registrado perante o
INPI (em suas variadas formas de apresentagédo, conforme disposto no item 2.2.2
acima) que merecem protec¢ao jurisdicional em caso de uso indevido (Zimmermann,
2021).50

48 Além da pesquisa realizada pela Autora, verifica-se também o mesmo resultado obtido pela Juiza de
Direito no Estado de Séao Paulo, Paula da Rocha e Silva Formoso, sobre o tema: A conduta violadora
da concorréncia e dos direitos sobre a marca foi bem observada pelas Camaras Reservadas de Direito
Empresarial do Tribunal de Justica de Sao Paulo, as quais estabeleceram em seus julgados, de forma
bastante uniforme, que aquele que usa marca de concorrente como palavra-chave para o seu proprio
link patrocinado, além do uso indevido de marca alheia, ainda comete ato de concorréncia desleal
(Formoso, 2020).

49 Propriedade industrial. Agao de preceito cominatério cumulada com indenizagéo por danos morais.
Marca. Comprovacao da titularidade do registro da marca pela autora. Propriedade da marca
conferida pelo efetivo registro junto ao INPIl. Vinculagdo indevida de marca em “link
patrocinado””, servigco de publicidade contratado para divulgagdao de produtos em site de
buscas na internet. Concorréncia desleal. Configuragdo. Desvio de clientela. Empresas que
exercem atividades no mesmo segmento empresarial. Impossibilidade de coexisténcia. Inteligéncia dos
artigos 124, XIX e 129 da Lei n°® 9.279/96. Dever de indenizar caracterizado. Artigo 209 da Lei n®
9.279/96. Danos morais. Valor. Arbitramento. Observancia do principio da razoabilidade e da finalidade
desestimuladora de condutas como as da espécie, sem causar o enriquecimento ilicito do lesado.
Reconvengéo. Auséncia de prova do registro da marca pela reconvinte. Artigo 333, | do Cédigo de
Processo Civil. A¢do principal procedente e improcedente a reconvengdo. Apelagdo da autora-
reconvinda provida e desprovida a da requerida-reconvinte. (Sado Paulo, Apelacdo 0000856-
38.2012.8.26.0003. Grifou-se)

5% Ementa: Agdo de obrigagdo de fazer e ndo fazer (concorréncia desleal) - Procedéncia, para
determinar as rés que se abstenham do uso das marcas da autora como palavra chave de
pesquisas de produtos do mesmo seguimento de mercado, determinando a ré Google que se
abstenha de proceder a novas contratagdes de antincios adwords , que utilizem as marcas da
autora - Inconformismo dos réus Google e Mercadopago.com - Ndo acolhimento - A contratagao do
servigo Adwords vinculado a marca (nominativa) ou ao elemento nominativo de marca mista de
outrem, pelos concorrentes, configura aproveitamento parasitario do poder atrativo da marca
alheia quando ha destaque do resultado da pesquisa e a alocagdo, em primeiro plano, dos
anuncios contratados - Os réus atuam no mesmo segmento da autora e contrataram o servigo do
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No que toca ao item b), verifica-se que tal comprovagdo comporta espacgo para
evolugdo. Segundo o estudo realizado por Amanda Zimmermann, € comum a
utilizacao de ata notarial®' para que o tabelido confirme que o website do concorrente
esta aparecendo em boa posi¢ao patrocinada no ranking de resultados do provedor
de busca. Ainda, € comum a utilizagao de captura de tela (print) para comprovagao,
porém, o uso de print como meio de prova se mostra temerario e fragil®?, tendo em
vista a facilidade de se manipular e simular a imagem. Assevera-se, portanto, que ha
formas mais rebuscadas e seguras para fins probatérios, conforme exemplificado
(Zimmermann, 2021).

Ademais, verifica-se que € comum, também, anexar laudos periciais ou até
requerer a expedicao de oficio para que o provedor de busca compartilhe o rol de
palavras-chaves utilizadas pelo anunciante. Desta maneira, assegura o

Desembargador Enio Zuliani:

apelante Google, para vincular seus sites aos resultados de buscas por elementos nominativos das
marcas da autora - O destaque dado aos resultados patrocinados que se aproveitam dessa
pesquisa, para divulgar produtos ou servicos no mesmo segmento, caracteriza uso parasitario
da marca de outrem e configura ato de concorréncia desleal (art. 195, lll, da Lei 9.279/96) -
Precedentes das C. Camaras Empresariais, deste E. Tribunal de Justi¢a - Sentenga mantida - Recursos
desprovidos (grifou-se). Do interior do acérd&o: O cerne da controvérsia reside em definir se viola ou
ndo as garantias de protecdo marcaria o negdcio juridico firmado entre terceiros (contrato de
publicidade denominado Google Adwords) mediante uso de elemento nominativo (como palavras
chaves) de marcas alheias, para veicular antncios de produtos ou servigcos do contratante que
atua no mesmo ramo de atividade, em ferramenta de busca (Google Web Search). E incontroverso
que, no curso da acgéo (item 62, a fls. 716 e documentos a fls. 119/120 e 723/724), o apelado obteve
o registro das marcas moderninha (mista) e minizinha (nominativa), circunstancia que, nos termos
dos arts. 129 e 130, da Lei 9.279/96, mitiga substancialmente o argumento repisado pelo apelante
Google, de que ndo se trata de signos registraveis (art. 124, VI, da Lei 9.279/96). E igualmente
incontroverso que os litisconsortes passivos (o apelante MercadoPago.com e os réus Cielo S/A e
SumUp Solugdes de Pagamentos Brasil Ltda.) atuam no mesmo ramo de atividade do apelado e todos
eles contrataram junto ao apelante Google o servico Adwords, utilizando como palavras chaves os
elementos nominativos das marcas do apelado como gatilho para exibir seus sites nos
resultados de buscas e divulgar seu produto (maquina de cartdo), na categoria gerenciamento
de pagamentos (Sdo Paulo, Apelagcédo 1048955-12.2018.8.26.0100. Grifou-se).

51 Tudo isso pode ter influenciado no resultado da pesquisa da referida ata notarial, de modo
que nao é possivel concluir, com o minimo de seguranca necessario em cognigao exauriente,
que aquele resultado s6 foi obtido porque a marca da apelada foi indevidamente utilizada. Para
tanto, repito, era indispenséavel providenciar a “juntada do extrato do anuncio do Google Ads ou do
‘feed’ de dados do Merchant Center’! A indicacéo feita por esta colenda Camara no julgamento do
referido agravo foi clara! E como isso nao foi feito, sé6 a ata notarial de fls. 29/33 nao basta para
demonstrar que a marca da apelante foi, de fato, utilizada indevidamente (Sao Paulo, Apelagao
1011492-05.2019.8.26.0196. Grifou-se).

52 Em recente decisdo do STJ, sobre a utilizagdo de print de WhatsApp como meio de prova, tem-se
que: Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo regimental, apenas para declarar nulas
as mensagens obtidas por meio do print screen da tela da ferramenta WhatsApp Web, determinando-
se o desentranhamento delas dos autos, mantendo-se as demais provas produzidas apds as diligéncias
prévias da policia realizadas em razao da noticia anénima dos crimes (Brasil, Agravo Regimental no
Recurso em Habeas Corpus 133.430/PE).
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Essa pratica, que caracteriza uma nova modalidade (nao tipificada) de
concorréncia desleal, ndo é bem vinda e os tribunais a rejeitam,
estabelecendo ordens repressivas e sancionadoras, com tutelas para
remogao das palavras chaves suscetiveis de confusdo ou
aproveitamento da marca alheia e indeniza¢des que sirvam para reparar
o prejuizo material e dano moral, quando a situagdo caracterizar
degeneragao ou depreciagcao da notoriedade da marca.

Toda essa construgdo juridica funciona, na pratica, mediante prova da
concretizagdo da concorréncia desleal. E preciso demonstrar que os
possiveis clientes da autora e que buscam informagdes sobre os produtos da
marca “sonho dos pés”, sao animados a seguir rota diversa e que termina
em sites de produtos iguais ou assemelhados, o que, sem duvida,
caracteriza armadilha fraudulenta na disputa pela escolha do
consumidor, que, nos limites da razoabilidade do comércio, deve ser
exercida com racionalidade (Sdo Paulo, Apelagcdgo 1077158-
57.2013.8.26.0100. Grifou-se).53

Em seu livro, Amanda Zimmermann apresenta o posicionamento consolidado®
(apesar de existirem esparsos posicionamentos divergentes®®) do Tribunal de Justica
de Sao Paulo no sentido de que o uso da marca alheia em links patrocinados ¢ ilicito,
desonesto e fere os direitos da marca, caracterizando o ato como concorréncia
desleal, normalmente em sua vertente parasitaria, capaz de confundir o consumidor,
empobrecer o concorrente e desviar a clientela, sendo que tal conduta “em nada
contribui com o principio da livre concorréncia” (Apelacao Civel 1023599-
70.2018.8.26.0114).

Inclusive, em 2023, o TJSP publicou Enunciado (S&o Paulo, 2023) sobre o tema

no seguinte sentido:

Enunciado XVII — Caracteriza ato de concorréncia desleal a utilizagao de
elemento nominativo de marca registrada alheia, nome empresarial ou

53 Da ementa: Link patrocinado. Nao existe prova de que as requeridas utilizaram, quando
contrataram provedores de busca, palavras-chaves visando atrair a atencao de provaveis
aficcionados da marca da autora que acessam buscadores. Mudangas de diregao nesse contexto
constituem estratégias desleais na disputa da concorréncia. A marca da autora carrega expressdes de
uso comum (“sonhos” e “pés”) e isso funciona como veto de exclusividade de uso. As rés nao
comercializam produtos da autora e nao utilizaram a marca em sua concepgéao linguistica literal nos
seus links patrocinados, sendo que as palavras citadas sdo essenciais para desenvolvimento
publicitario de suas atividades. Inexisténcia de pratica de concorréncia desleal, por auséncia de
confusédo e desvio de clientela. Sentenga de improcedéncia mantida. Ndo provimento (Sao Paulo,
Apelacao 1077158-57.2013.8.26.0100. Grifou-se).

5 QOriundo de uma pesquisa jurisprudencial extensa no Tribunal de Justica de Sdo Paulo sobre o tema,
que possibilitou a conclusao de que o posicionamento das Camaras da Corte Estadual é consolidado
no sentido de caracterizar como concorréncia desleal o ato de utilizar a marca alheia como palavra-
chave em anuncios patrocinados, que resultou no atual Enunciado XVII.

55 Inclusive entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que a utilizagado do o uso do nome de candidato
adversario como palavra-chave de mecanismo de priorizagdo paga de conteudos em aplicagéo de
busca na internet nao infringe o disposto no art. 57-C62 da Lei das Elei¢des, afirmando o entendimento
de que é licito a utilizagdo do nome do candidato adversario como palavra chave, visando a livre
circulacdo de ideias e ampliagdo do debate (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 0605310-
76.2018.6.26.0000 — SAO PAULO — SAO PAULO)
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titulo do estabelecimento, dotado de suficiente distintividade e no mesmo
ramo de atividade, como vocabulo de busca a divulgag¢ao de anuncios
contratados junto a provedores de pesquisa na internet.

Salienta-se o posicionamento do TJSP no que tange aos principios do direito
marcario: (a) marca registrada; (b) distintividade; e (c) especialidade, para que haja a
efetiva caracterizacdo da concorréncia desleal (Zimmermann, 2021).

No estudo é possivel identificar, dentre os dispositivos violados, os incisos |, Il,
lll, e IV do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial e o art. 170 da Constituicao
Brasileira, além do art. 209 da LPI, que apresenta uma abertura para a identificagao
de praticas desleais ao mercado e a economia (Zimmermann, 2021).

A aplicagao do instituto da deslealdade na concorréncia e violagado do direito
marcario fundamenta a necessidade de indenizagdo dos danos materiais, mediante
comprovacgao dos prejuizos efetivamente causados, e danos morais (Zimmermann,
2021).

Entretanto, apesar de existir o entendimento consolidado por parte do Egrégio
Tribunal de Justica de Sao Paulo em relacdo a caracterizacdo do instituto de
concorréncia desleal no uso parasitario da marca alheia em links patrocinados, ainda
ha divergéncia quanto a quantificagdo do dano moral (variando de R$ 1.000,00 até R$
100.000,00, a depender dos detalhes do caso) e a responsabilizagdo (ou néo) dos
provedores de busca diante das praticas ilicitas no ambito da concorréncia desleal e
violagado marcaria. Dos 86 acordaos analisados, o estudo apontou que somente em
28 deles houve a inclusao do provedor de busca no polo passivo, sendo que desse
numero em (i) 18 casos o provedor foi responsabilizado solidariamente e em (ii) 10
casos o provedor nao foi responsabilizado (Zimmermann, 2021, p. 119).

De forma objetiva e resumida, (i) argumenta-se principalmente pela aplicagcao
da teoria do risco-proveito, visto que, apesar da escolha pertencer ao anunciante, o
provedor de busca, além de conferir retorno monetario pelo servico, assume o risco

pela propria natureza e viabilizagdo do servigo ao mercado®’; (ii) verifica-se que a

% Se o requerido Google se dispoe a vender antlincios em seu site de pesquisas sem analisar
previamente o potencial lesivo do contelido inserido por aquele com quem contrata, deve arcar
com as consequéncias de sua omissao. Aplica-se, entao, a teoria do risco-proveito. Se site de
buscas delibera contratar com milhares de usuarios sem qualquer prévio controle de violagao
de direitos imateriais alheios, e com isso aufere receitas, mas potencializa o risco de danos,
deve responder se o risco se converte em prejuizo real. Em outras palavras, se o contrato firmado
entre o Google e seu anunciante gera danos a terceiros, ambos os contratantes devem ser
responsabilizados (S0 Paulo, Apelagédo 0130935-08.2012.8.26.0100).
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discussao gira em torno da impossibilidade de realizagdo de prévia fiscalizagdo por
parte do provedor visto que inviabilizaria o negécio (Zimmermann, 2021).57

Desta maneira, pode-se concluir que ha o entendimento pacificado que,
mediante comprovacgao do uso ilicito e do registro da marca, € atribuivel o instituto da
concorréncia desleal e violagdo de cunho marcario, na hipotese de utilizagédo da marca
alheia em links patrocinados em provedores de busca. Entretanto, visualiza-se
divergéncia em relagdo a um ponto crucial na relagdo: a responsabilizagdo (ou nao)
dos provedores de busca.

E sob esse viés que serdo desenvolvidos os proximos capitulos desta
dissertagdo, nos quais se abordara o entendimento doutrinario em relacdo a
responsabilidade civil dos provedores de busca, por atos causados por terceiros, bem
como quais delimitagdes existem na propria politica de Google Ads (ferramenta que
viabiliza a divulgagcdo patrocinada), até culminar na analise jurisprudencial
aprofundada no Brasil e exterior sobre os critérios praticos para a responsabilizagcéao

(ou ndo) dos provedores.

57 Nao é possivel atribuir a ré ou qualquer outro provedor ou anunciante o dever de fiscalizagio
ou a obrigagdo de atestara qualidade e idoneidade de determinado produto ou anunciante. Nao se lhes
pode impor a responsabilidade de realizar a prévia fiscalizagdo sobre a origem de todos os
produtos cuja venda intermediam ou anunciam, por nao se tratar de atividade intrinseca ao servigo
prestado. (...) Nao ha como impor ao site de buscas o dever de prévia fiscalizagio das atividades
desenvolvidas por cada um dos anunciantes, de modo a verificar se o produto oferecido é de
procedéncia licita. Por tudo isso, deve a requerente tentar reaver seu patrimoénio contra quem
Ihe causou o prejuizo, ndo havendo responsabilidade extensiva a ré (sic) (Sdo Paulo, Apelagao
1019470-41.2016.8.26.0001. Grifou-se).
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3 RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROVEDORES DE BUSCA

O presente capitulo objetivou apresentar os conceitos relevantes sobre a
responsabilidade civil no Brasil, com énfase em casos de danos causados por
terceiros em razao do uso de servigos oferecidos por provedores de busca na internet.

Para isso, iniciou-se o estudo com a apresentacao da evolugao da criagéo do
dever de indenizar e seus desdobramentos no que tange a natureza da reparagao
civil/penal ou negocial/extranegocial. Apés, foram destacadas as fungdes reparatdrias,
punitivas e precaucionais que a responsabilidade civil pode preencher, bem como se
elucidou os conceitos e pressupostos acerca da responsabilidade civil objetiva e
subjetiva, de acordo com o ordenamento juridico brasileiro.

No segundo subcapitulo, abordaram-se as complexidades da internet e,
também, a conceituagdo dos principais provedores existentes. Foram detalhados,
ainda, os argumentos e critérios sobre a aplicagao da responsabilidade subjetiva, em
especial pelo disposto no artigo 19 do Marco Civil da Internet e, também, da
responsabilidade objetiva, com foco na aplicagédo da teoria do risco proveito nos casos
de danos causados por terceiros em razao dos servigos ofertados pelo provedor.

No terceiro e ultimo subcapitulo, foram apresentados dados em relagao a
atuacdo do Google, como principal provedor de busca do mundo, bem como
analisaram-se os impactos do poderio informacional que detém o provedor. Por fim, o
estudo se debrugou no exame das proéprias politicas do Google com o objetivo de
demonstrar como o provedor se porta perante o uso indevido de marcas em seus
servigos. Com isso, foi possivel constatar que a problematica reside na falta de clareza
e divergéncia no entendimento brasileiro na adogao da responsabilidade (ou n&o) dos

provedores, causando um ambiente juridicamente instavel.

3.1 CONSIDERAGCOES GERAIS ACERCA DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO
BRASIL

O objeto de estudo deste subcapitulo € discorrer sobre ponderagdes a respeito
da responsabilidade civil no Brasil, ndo possuindo como intencdo abarcar todas as
teorias e questionamentos relativos ao tema - que é um dos mais extensos e
complexos da doutrina brasileira. A finalidade é apresentar os principais conceitos

sobre a responsabilidade civil no Brasil para se obter um panorama geral do assunto,
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antes de adentrar na especificidade da responsabilidade civil dos provedores de
busca.

Nesse sentido, tem-se que o debate acerca do ato de indenizar é secular,
possuindo raizes de viés vingativo®8, avangando, posteriormente, para os direitos de
retaliacdo e composicao a vitima pelos danos sofridos (Dias, 1995, p. 17)

Farias, Rosenvald e Netto (2015, p. 27) esclarecem que na antiguidade, pode-
se considerar que a vinganga foi o método primario desenvolvido contra atos ilicitos,
cuja acao era originada pela prépria vitima ou pelo cld no qual fazia parte. Ato
continuo, a Lei de Talido, conhecida pelo fundamento “olho por olho, dente por dente”,
com origens biblicas, apresenta-se ainda como uma forma primitiva de retaliagao por
meio do castigo. Verifica-se que somente em momento posterior € que a reparagao
pecuniaria (ou formas mais avangadas de compensacao) surgiu ocupando o lugar dos
métodos mais primitivos. E neste contexto que uma soma de dinheiro substitui uma
vinganga ou a autotutela do castigo, e € aqui que nasce a responsabilidade civil, “no
sentido moderno da expressao, compreendida como obrigagao de restituir ao ofendido
uma soma em pecunia com a fungao de sancionar o ofensor e satisfazer o ofendido”
(Farias; Rosenvald; Netto, 2015, p. 27).

Sobre a responsabilidade civil, José de Aguiar Dias (1995, p. 42-43) afirma que
€ pelo objetivo de manter a paz na sociedade e “restabelecer o equilibrio econémico-
juridico pelo dano” que nasce a causa geradora da responsabilidade civil. Com efeito,
Sérgio Cavalieri Filho (2012, p. 1-2) ensina que, pelo convivio em sociedade, ha
deveres juridicos impostos as pessoas determinadas (direitos relativos) ou a
coletividade (direitos absolutos), criando-se obriga¢des (de fazer ou nao fazer), cujo
objetivo é atingir a maxima da ordem juridica, qual seja: salvaguardar o licito e
condenar o ilicito.

A transgressdao de uma obrigacdo legal imputada a um individuo ou a
coletividade € o que constitui o ato ilicito. Na hipotese deste ilicito gerar dano a outrem
- que € o que normalmente ocorre - nasce uma nova obrigagéo legal, a de reparagao
deste dano. Verifica-se que ha uma relagéo entre o ndo atendimento da obrigagéo

legal primaria que gera um novo dever - obrigacao legal secundaria - que € de

58 Segundo José de Aguiar Dias: “o dano escapa ao ambito do direito. Domina entdo a vinganga privada,
“forma primitiva, selvagem talvez, mas humana, da reacéo espontanea contra o mal sofrido; solugéo
comum a todos os povos nas duas origens, para a reparagao do mal pelo mal” (Dias, 1995, p. 17).
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indenizar. E nessa intersecdo que se apresenta a responsabilidade civil (Cavalieri

Filho, 2012, p. 2). Nesse sentido, tem-se que:

A esséncia da responsabilidade esta ligada a no¢ao de desvio de conduta,
ou seja, foi ela engendrada para alcangar as condutas praticadas de forma
contraria ao direito e danosas a outrem. Designa o dever que alguém tem
de reparar o prejuizo decorrente da violagdo de um outro dever juridico.
Em apertada sintese, responsabilidade civil é um dever juridico
sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violagao de
um dever juridico originario. (...) Em outras palavras, responsavel é a
pessoa que deve ressarcir o prejuizo decorrente da violagdo de um
precedente dever juridico. E assim é porque a responsabilidade pressupde
um dever juridico preexistente, uma obrigagao descumprida. Dai ser possivel
dizer que toda conduta humana que, violando dever juridico originario,
causa prejuizo a outrem é fonte geradora de responsabilidade civil
(Cavalieri Filho, 2012, p. 2).

O n&o cumprimento de deveres juridicos pré-determinados pode gerar
impactos em diferentes ambitos do direito, posto que a ilicitude nao se relaciona
somente com o direito penal, mas, também, com a area civel. Verifica-se que, caso
haja a violagdo de uma norma penal, tem-se um ilicito do &mbito criminal, contudo, se
a norma violada € do direito privado, o ilicito é civil (Cavalieri Filho, 2012, p 15). Tal
situacéo é evidenciada nos artigos 195 e 209 da LPI que versam, respectivamente,
sobre crime de concorréncia desleal tipicos (penal) e atos de concorréncia desleal
genéricos (civil), conforme exposto no capitulo anterior.>®

Sob esta o6tica, Farias, Rosenvald e Netto (2015, p. 96) apresentam que a
principal consequéncia da dicotomia entre a responsabilidade civil e a penal se refere
ao foco direcionado em cada uma das violagdes: “o direito penal direciona as suas

lentes para a pessoa do ofensor; ja o direito civil desvia o olhar para a vitima”:

[...] a preocupagao do penalista é com o futuro, dai o intuito de punir
quem praticou um comportamento antijuridico reprovavel, prevenindo-
se a reiteracao de ilicitos, seja pelo préprio agente (prevengao especial),
como por outros membros da sociedade (prevencgao geral). Diversamente, o
civilista foca o tempo passado. Ele indaga quais foram os danos
sofridos pela vitima, haja vista ser a recomposi¢ao de seu equilibrio
patrimonial o desiderato primario da responsabilidade civil.

As sanc¢oes criminais incidem principalmente sobre o bem da liberdade
pessoal, enquanto as civis observam a transferéncia de um quantum do
ofensor ao ofendido. A responsabilidade civil representa uma reagao contra
o dano injusto mediante a sua reparagéo; a responsabilidade penal mira a
punir uma conduta ilicita e a educar o ofensor, garantindo a tutela da
coletividade e removendo a ofensa causada pelo crime (Farias; Rosenvald;
Netto, 2015, p. 96).

59 No Cadigo Civil, o ilicito civil se situa nas clausulas gerais dos artigos 186, 187 e 927; o ilicito penal
submetido ao principio da tipicidade.
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Ressalta-se, novamente, que o objeto desta pesquisa recai, portanto, na
analise geral da responsabilidade civil, ndo possuindo como foco a analise penal e
suas consequéncias perante a vitima, ofensor e sociedade.

Outra dicotomia encontrada na analise geral da responsabilidade civil &€ sobre
a origem da obrigacao violada. Consolidado o entendimento de que nasce o dever de
indenizar quando ocorre a infragdo a um dever juridico pré-estabelecido, verifica-se
que esta obrigagéo preexistente pode ter origem em um contrato ou decorre da prépria
lei. Na primeira situacdo, tem-se uma responsabilidade civil contratual e na segunda,
a responsabilidade civil extracontratual. Reforca-se que em ambos os casos ha a
violacdo de uma obrigagao juridica pré-determinada, sendo que a diferenca esta na
origem dessa obrigagdo. Contudo, é imperioso ressaltar que esta classificagdo nao &
fixa, existindo, na pratica, uma conexdo entre os dois tipos de responsabilidade
(Cavalieri Filho, 2012, p. 16-17).60

Farias, Rosenvald e Netto (2015, p. 61), por sua vez, esclarecem que a
nomenclatura “contratual e extracontratual”’, apesar de amplamente utilizada pela
doutrina, apresenta defasagens, posto que a violagao/inadimplemento ndo € uma
consequéncia especifica aos contratos, mas se apresenta em outras obrigagées, seja
em contrato ou em um negdcio juridico unilateral. Por esta razdo, os autores optam
por utilizar a expressao “negocial e extranegocial”’ (Farias; Rosenvald; Netto, 2015, p.
61). Em ambas as modalidades de responsabilidades, os autores ressaltam que o
dano a outrem é o elemento comum e indispensavel para o surgimento da
responsabilidade (Farias; Rosenvald; Netto, 2015, p. 61-62).

No que tange ao dano, Sérgio Cavalieri Filho (2012, p. 14-15) expde que foi
somente quando os juristas compreenderam, apds um longo periodo de debate
acerca das teses centralizadas na culpa como resultado da obrigagao de reparar, que
o “verdadeiro fundamento da responsabilidade civil devia-se buscar na quebra do
equilibrio econémico-juridico provocado pelo dano”, que a fungao da responsabilidade
civil se voltou para reparar o dano causado por ato ilicito (procurando restabelecer o

lesado ao status quo ante).

60 Cavalieri explica que ha regras previstas no Cédigo Civil, em especial nos arts. 393, 402 e 403, que
se aplicam para a responsabilidade contratual e extracontratual. Existindo, inclusive, tedricos que
defendem a teoria unitaria (ou monista) em detrimento da teoria dualista (ou classica) apresentada.
(Cavalieri Filho, 2012, p. 17)
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Sobre as fungdes da responsabilidade civil, a discussdo académica ¢é intensa.
De maneira didatica e objetiva, os autores Farias, Rosenvald e Netto (2015, p. 37)

estabelecem trés grandes fungdes para a responsabilidade civil, quais sejam:

(1) fungédo reparatoéria: a classica funcdo de transferéncia dos danos do
patriménio do lesante ao lesado como forma de reequilibrio patrimonial;

(2) fungao punitiva: sangcéo consistente na aplicagdo de uma pena civil ao
ofensor como forma de desestimulo de comportamentos reprovaveis;

(3) fungdo precaucional: possui o objetivo de inibir atividades
potencialmente danosas.

No que se refere a reparatoria (1), esta é a fungao classica e predominante da
responsabilidade civil (que por muito tempo ocultou as demais). O principal objetivo
desta fungao é a protecao do status anterior dos individuos lesados por eventual ato
ilicito. Neste viés, o retorno financeiro representa a sangao (consequéncia negativa).
Com o objetivo de retomar o equilibrio econédmico-juridico (que ndo mais existe em
razao da ilicitude), a responsabilidade se volta para o dano, e o ressarcimento tem
como objetivo neutralizar as consequéncias do fato danoso. Entretanto, apesar de ser
a fungdo mais reconhecida, ha criticas quanto a sua eficacia.

Nesse sentido, Farias, Rosenvald e Netto (2015, p. 37-41) apresentam duas
criticas em relagcéo a fungao reparatoria, visto que (a) o ressarcimento funciona como
compensagao parcial, visto que nada “podera eliminar a perda produzida pelo ilicito”.
Isto é, “a responsabilidade nao € capaz, em passe de magica, de produzir o retorno a
um passado ideal e repor ao lesado a situagao anterior ao ilicito”. Além disso, os
autores apontam que (b) “a fungdo compensatoria corresponde somente ao ponto de
vista individual do lesado, mas nao opera satisfacdo em favor da sociedade” (Farias;
Rosenvald; Netto, 2015, p. 37-41).

Sobre a fungao punitiva (2), verifica-se que o principal objetivo é transpor o
momento especifico do desequilibrio da relagdo econdmica-juridica e os individuos
envolvidos no fato danoso, ultrapassando a circunferéncia das partes no dano com a
intencédo de alcangar grupos e coletividades (Farias; Rosenvald; Netto, 2015, p. 37-
41). De modo semelhante, Rafael de Freitas Valle Dresch e Eduardo Coelho Leal

(2024) esclarecem que, no Brasil®', a fungdo punitiva da responsabilidade civil se

61 Os autores ensinam que nos Estados Unidos (apesar de existirem estados, como Massachusetts e
Washington, que impedem a caracterizagdo da fungéo punitiva - punitive damages), a fungéo foi
positivada no §908 do Restatement (Second) of Torts 1979. O punitive damages “foi conceituado como
uma indenizagao de natureza distinta da reparatéria/compensatéria, que € imposta a uma pessoa com
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desenvolveu, em especial, apés a promulgacao da Constituicdo Federal de 1988, e
se relaciona mais fortemente com a quantificagdo da indenizagado de eventual dano
moral.62

Ainda sobre a fungdo punitiva, verifica-se que ha criticas na doutrina em relagao
a falta de critérios objetivos para sua caracterizacao, visto que o desenvolvimento de
parametros objetivos acarreta maior seguranga juridica, reduzindo a litigiosidade
predatéria ou oportunista, que pode ser aproveitada em razdo da falta de
previsibilidade para caracterizagdo da punigao (Dresch; Leal, 2024).

Ato continuo, a (3) fungdo precaucional se apresenta como um contraponto a
funcao reparatéria. Isso porque, a responsabilidade civil tradicional visa reparar danos
ja realizados (neutralizagdo do dano post factum), entretanto, tal reparagao pode néo
ser ideal considerando aspectos complexos da modernidade, quando nao ha
conhecimento exato sobre os riscos e consequéncias de certas agoes.

Diante dessas incertezas, a fungao precaucional possui como principal objetivo
“a protecdo do futuro em uma perspectiva de responsabilizagcdo proativa
(responsabilidade de longa duragao) habil a lidar com potenciais danos marcados pela
difusividade, transtemporalidade e efeitos transfronteiricos” (Farias; Rosenvald; Netto,
2015, p. 48). Do ponto de vista pratico, verifica-se a aplicagdo mais comumente em
areas relacionadas a alimentos e ao direito ambiental. Por fim, verifica-se que as
criticas sao semelhantes as da funcéo punitiva, uma vez que nao ha critérios claros e
objetivos para sua caracterizagdo. Em tais casos, pondera-se o custo de evitar o risco
e realizar o risco, além disso, nota-se que ha a discussao académica acerca da
possibilidade (ou nao) de responsabilizagéo (a priori) sem o efetivo dano, o que
poderia acarretar prejuizos injustificados e desestimulo (Farias; Rosenvald; Netto,
2015, p. 48).

Posto isto e ultrapassado o entendimento acerca (a) da breve evolugao
histérica do dever de indenizar; (b) da natureza civil e penal, negocial/contratual e
extranegocial/extracontratual; e (c) das fungbes reparatérias, punitivas e

precaucionais que a responsabilidade civil pode preencher, passa-se para a analise

0 objetivo de puni-la por sua conduta particularmente ofensiva e ultrajante, dissuadindo a ela e a
terceiros a repetir praticas semelhantes (punishment e deterrence)” (Dresch; Leal, 2024).

62 Rafael de Freitas Valle Dresch e Eduardo Coelho Leal esclarece ainda que a fungdo punitiva é
utilizada, além da indenizag¢éo por dano moral, quando a fungéo reparatéria ndo parece ser a via mais
adequada, “como nos casos em que o beneficio econdémico do ato ilicito para o ofensor ndo é
neutralizado pela compensagéo financeira advinda da condenagéo, ou quando o ofensor € indiferente
ou nao substancialmente afetado pela penalidade que lhe é imposta” (Dresch; Leal, 2024).
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sumarizada referente aos pressupostos para caracterizagdo da responsabilidade civil
objetiva ou subjetiva, de acordo com o ordenamento juridico brasileiro.

Apesar de divergéncias e da acalorada discussdo académica relativas aos
pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, os doutrinadores Farias, Rosenvald
e Netto (2015, p. 123) optam pela classificagdo tetrapartida dos referidos
pressupostos, quais sejam: (a) ato ilicito; (b) culpa; (c) dano; (d) nexo causal, com
fundamento no art. 927, caputt3, do Cddigo Civil.

Sérgio Cavalieri Filho (2012, p. 19), por sua vez, apresenta classificagao
tripartite, com base no art. 186, qual seja: a) conduta culposa do agente, o que fica
patente pela expressao "aquele que, por agdo ou omissao voluntaria, negligéncia ou
impericia"; b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e c) dano, revelado
nas expressoes "violar direito ou causar dano a outrem". O autor explica, ainda, que,
em um primeiro momento, € necessaria a violagao de um dever/obrigagao juridica,
mediante conduta arbitraria do agente (podendo ser dolosa ou culposa), depois ha de
existir o elo entre a conduta e o consequente dano gerado (nexo causal).

O Caddigo Civil brasileiro integrou o conceito de culpa no art. 186, sendo fator
indispensavel para a caracterizagao da responsabilidade civil subjetiva a avaliacdo da
postura do agente (Aliceda; Teixeira, 2021, p. 115). Ou seja, verifica-se que a culpa é
fator determinante para a atragao da responsabilidade civil subjetiva ao caso concreto.

Nao obstante, constata-se que ha a possibilidade de responsabilizacdo do
agente sem que exista o elemento especifico da culpa, surgindo, desta maneira, os
pressupostos para a responsabilidade civil objetiva. Nesse sentido, verifica-se que o
sistema de responsabilidade civil no Brasil evoluiu para além da caracterizacdo da
culpa e passou a considerar um novo fator: o risco da atividade. Com o surgimento de
novas atividades, especialmente com o avango tecnoldgico e a industrializagdo no
século XIX, foram consideraras as situacbes em que atividades empresariais ou
econdmicas causavam riscos aos individuos, defendendo que aqueles que criam tais

riscos devem arcar com os resultados, sejam positivos ou negativos.

63 Art. 927. Aquele que, por ato ilicito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repara-
lo. Art. 186. Aquele que, por agdo ou omissao voluntaria, negligéncia ou imprudéncia, violar direito e
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilicito. Art. 187. Também comete
ato ilicito o titular de um direito que, ao exercé-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu
fim econémico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (Brasil, 2002).
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Verifica-se, nesse sentido, o surgimento da teoria do risco, na responsabilidade
civil objetiva, cuja tema sera aprofundado no decorrer deste capitulo. A percepgao de
vulnerabilidade da vitima e o desenvolvimento da teoria do risco embasam o conceito
de responsabilidade sem culpa, prevista no art. 927, paragrafo unico, do Cadigo Civil
(Aliceda; Teixeira, 2021, p. 117-118).

Quanto a este aspecto, Farias, Rosenvald e Netto (2015, p. 417) retratam a

principal diferenca entre as responsabilidades:

O mantra da teoria subjetiva sempre foi: “onde ha culpa, ha reparagao”.
Ja na teoria objetiva, diz-se: “onde ha lesido, ha reparagao”. Descarta-se
o elemento subjetivo da culpa pela objetiva constatacdo da ocorréncia
do evento e de sua relagédo de causalidade com o dano. O fato danoso, e
ndo o fato doloso ou culposo, que desencadeia a responsabilidade (Grifou-
se).

O tema de responsabilidade civil se apresenta como um dos mais importantes
e complexos para o ordenamento juridico brasileiro, possuindo intensa discussao
académica e legislativa, com inimeras referéncias doutrinarias seculares que auxiliam
na evolugdo e aperfeicoamento dos conceitos. Contudo, em relacdo a
responsabilidade civil no ambito digital (na internet), mais especificamente no que diz
respeito a responsabilidade dos provedores de servico de internet por atos ilicitos
causados por condutas proprias ou por terceiro, ainda ha um vasto espaco para
debate académico e evolugado no entendimento do judiciario brasileiro.

Logo, com esta breve exposigdo acerca da responsabilidade civil no
ordenamento juridico brasileiro, passa-se para a analise mais aprofundada no que
tange a responsabilidade civil no ambito da internet, mais especificamente dos
provedores de busca.

3.2 RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROVEDORES DE BUSCA

Objetivou-se no subcapitulo anterior apresentar o panorama geral da
responsabilidade civil do Brasil para que se possa aprofundar o estudo em relagao a
aplicacao e o enquadramento deste instituto aos provedores de internet.

Inicia-se a analise do tema com a apresentacao das particularidades da internet
€ como isso impacta em uma camada adicional de complexidade na normatizacao de

regras. Apos isso, foi feita uma analise acerca dos conceitos dos provedores, de
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acordo com a classificagao de Marcel Leonardi, bem como analisou-se a classificagao
de provedor de conexdo e provedor de aplicagédo, tal como utilizada pela Lei n°
12.965/2014, denominada de Marco Civil da Internet (MCI).

Em um segundo momento, foi apresentado o entendimento sobre a aplicagéo
da responsabilidade civil subjetiva dos provedores de aplicagdo nos casos em que ha
ato danoso por terceiro, com a analise especifica do art. 19 do MCI. Concluiu-se que
o referido artigo normatizou a isen¢ao de responsabilidade dos provedores, podendo
estes ser alvo de responsabilizagdo somente em caso de ndao cumprimento de
determinacao legal neste sentido.

E, por fim, em razdo da inexisténcia de unanimidade da doutrina e da
jurisprudéncia no que tange a responsabilidade dos provedores em relagao aos danos
causados, foi realizada uma analise acerca da aplicacdo da responsabilidade civil
objetiva, com foco na teoria do risco proveito que atrai a responsabilizacdo dos

provedores nesses Ccasos.

3.2.1 Espécies de provedores de internet

Antes de adentrar ao estudo da responsabilidade civil dos provedores de busca
e suas peculiaridades, € necessario apresentar novos conceitos relacionados ao
ambiente digital para melhor entendimento da tematica proposta.

Nesse sentido, de acordo com Castells (2003), a sociedade em rede manifesta
uma nova morfologia e organizagdao social, alterando de forma consideravel o
operacional e o resultado dos processos. O novo paradigma da tecnologia da
informacgdo viabiliza uma expansido que penetra toda a estrutura social (Castells,
2003) causando consequéncias significativas, com impacto na estrutura comercial, na
relagdo com os consumidores e na maneira pela qual a publicidade € realizada.

Diante desse novo cenario, nota-se que apesar de se entender, em um primeiro
momento, que o ambiente fisico influencia no ambiente digital, muitas vezes, ocorre o
oposto: o0 mundo digital exerce uma forte influéncia sobre o ambiente social e fisico
em sua forma tradicional. Atualmente, é impossivel separar completamente esses dois
ambientes, posto que estdo intrinsecamente interligados (Farias; Rosenvald; Netto,
2015, p. 707).

Com essa nova relagao social e informacional, torna-se crucial que o direito

esteja atento aos efeitos do uso das novas tecnologias, em especial, ao considerar
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um provavel aumento na ocorréncia de danos no ambiente virtual, dada a natureza
peculiar da tecnologia digital, que difere do meio fisico (Aliceda; Teixeira, 2021, p.
110). Condutas improprias e indevidas, fraudes bancarias, violagbes aos direitos
autorais (Farias; Rosenvald; Netto, 2015, p. 705) entre outros atos que podem ser
considerados ilicitos possuem, na internet, um ambiente mais propicio para sua
realizacdo. Assim, com o intuito de assegurar a estabilidade e a efetividade diante
dessas dinamicas, é imprescindivel estabelecer normativas legais que apresentem um
entendimento profundo do ambiente virtual, das potencialidades das tecnologias e da
relacdo destas com os individuos (Aliceda; Teixeira, 2021, p. 110).

Entretanto, essa ndo é uma das tarefas mais triviais, muito pelo contrario.
Aliceda e Teixeira (2021, p. 111), ao citar Lorenzetti, esclarecem que na internet ha
caracteristicas especificas (lugar, tempo e sujeito) que dificultam a definicdo e
aplicacao de leis. A auséncia de um territorio fisico definido implica na inexisténcia de
uma autoridade centralizada e hierarquias definidas, resultando em um ambiente
transnacional e atemporal, permeado pelo anonimato. Essa caracteristica acarreta a
dificuldade de aplicacao direta de leis de um determinado pais em face do autor do
dano gerado de modo virtual.

Além disso, nota-se mais dois elementos: a auséncia de temporalidade
definida, movida por uma rapidez e ritmo distintos do mundo fisico, bem como o
espacgo/tempo para propagacgao do conteudo (ou da violagdo), que se da de modo
veloz. Por fim, verifica-se que, no ambiente virtual, ha dificuldade para a identificagao
dos usuarios, visto que, por vezes, o0 anonimato é o que prevalece. Acredita-se que &
por meio do anonimato que normas sao violadas com maior facilidade ja que a
circunstancia permite uma certa invisibilidade do sujeito (Aliceda; Teixeira, 2021, p.
111).

Assim, verifica-se que as particularidades da internet se portam como uma
camada adicional de complexidade na aplicacdo e definicdo do direito, sendo
necessario um conhecimento técnico aprofundado dos operadores da profissao para
que se possa ter maior acuracia na elaboragao de normas. Tendo isso em vista,

Rodolfo Ignacio Aliceda e Tarcisio Teixeira sao assertivos ao assegurar que:

E neste caminho que leis devem compreender a técnica especifica da
situagdo que buscam regular, inclusive pensando n&o s6 na norma juridica,
mas na moral coletiva, da arquitetura do local e das regras econdmicas e,
como norte, os valores primordiais do direito. Deixar a internet sem leis é
um erro, pois as garantias constitucionais devem ser preservadas, haja
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vista a web ser um espacgo constitucional que nao se resume a praticas
comerciais. Por essa razdo, devem ser elaboradas leis que estejam em
comunhao com as prote¢cdes humanas e valores do direito para o aplicar ao
ciberespaco, juntamente com as caracteristicas da rede, provendo segurancga
e justica. A lei deve prever garantias e conhecer da técnica (Aliceda;
Teixeira, 2021, p. 112).

Com o objetivo de aprofundar o assunto no que tange aos agentes detentores
da tecnologia e responsaveis pela distribuicdo, acesso e compartiihamento com os
usuarios, passa-se para a analise conceitual dos provedores. Desse modo, Marcel
Leonardi, autor referéncia no assunto, classificou os provedores de servigo de internet
(espécie), nos seguintes géneros: (a) provedores de backbone; (b) provedores de
acesso; (c) provedores de correio eletrdnico; (d) provedores de hospedagem; e (e)
provedores de conteudo (Leonardi, 2005).

Leonardi descreve, ainda, os géneros da seguinte forma: (a) o provedor de
backbone € o primeiro no nivel de hierarquia de um sistema de rede, visto que é quem
possui as estruturas fisicas na qual trafega a totalidade das informagdes de dados,
comumente por meio de fibras 6ticas com rapida velocidade. E incomum que as
empresas desenvolvam seu proprio provedor de backbone, ja que os custos para sua
operacao sao na ordem de milhdes de reais. Nota-se que esse é um tipo de provedor
com mais invisibilidade no mercado, de modo que, em regra, o usuario final ndo possui
conhecimento sobre qual backbone esta sendo utilizado na pagina em que trafega.
Quanto ao (b) provedor de acesso, o autor explica que “é a pessoa juridica
fornecedora de servicos que possibilitem o acesso de seus consumidores a Internet”,
podendo ser considerada uma “varejista de conectividade a internet” (Leonardi, 2005,
p. 19-32). Ademais, Leonardi ressalta que para ser classificado como um provedor de
acesso basta que a empresa efetivamente oferegca acesso a internet aos seus
consumidores, ndo necessitando de outros servigos agregados - apesar de comum
(Leonardi, 2005, p. 19-32).

Por sua vez, os (c) provedores de correio eletrénico se relacionam com as
empresas que ofertam e possibilitam o envio e armazenamento de mensagens a
outros destinatarios, sendo o uso permitido mediante login e senha especificos. Ja os
(d) provedores de hospedagem se referem as empresas que ofertam servicos de
armazenamento de dados em servidores préprios, de modo a proporcionar o
acessado a tais dados também por terceiros. Por fim, (e) os provedores de conteudo

se destacam por disponibilizarem na web “as informacdes criadas ou desenvolvidas
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pelos provedores de informagao®, utilizando para armazena-las servidores préprios
ou os servigos de um provedor de hospedagem” (Leonardo, 2005, p. 19-32).

Sobre mecanismos de busca (espécie do qual é género a classificacdo de
‘meios de transmissdo e obtengdo de informacdes”), de forma especifica, Marcel

Leonardi (2005) os classifica da seguinte forma:

Um mecanismo de busca € um conjunto de programas de computador que
executa diversas tarefas com o objetivo de possibilitar a localizagdao de
arquivos e web sites que contenham ou guardem relagido com a
informagao solicitada pelo usuario. Seu funcionamento envolve a
utilizacdo de palavras-chave fornecidas pelo usuario, as quais sao
procuradas nos bilhdes de paginas disponiveis na Internet e em indices de
paginas ja acessadas anteriormente. Ao encontrar tais palavras-chave em
paginas ou arquivos, tais mecanismos de busca elaboram uma lista de links
e a fornecem ao usuario para que este acesse as informagdes que foram
encontradas conforme os termos da pesquisa especificada. Naturalmente, a
eficiéncia da busca dependera essencialmente do uso de palavras-
chaves relacionadas a informagdo ou ao assunto desejado. [...]
Diferentes mecanismos de busca utilizam diferentes tecnologias, mas
todos, essencialmente, utilizam palavras-chave para localizar as
informagdes desejadas.

Por outro lado, apesar da rica construgao conceitual formulada por Leonardi -
que é de enorme valia para melhor entendimento dos conceitos normativos - o Marco
Civil da Internet (Lei n® 12.965/2014) foi mais objetivo e sucinto ao trazer apenas duas
espécies de provedores: os provedores de conex&o® - que se relacionam com os
provedores de acesso na classificacdo de Leonardi; e os provedores de aplicagbes®®
de internet — que ndo apresenta comparagao teodrica exata com a classificagcao de
Leonardi (Flumignan, 2018, p. 62).

No que tange ao quesito de responsabilidade dos provedores, o Marco Civil da
Internet apresenta uma segdo exclusiva®’ para o tema. Os arts. 18 até 21 abordam a
responsabilidade dos provedores de conexao a internet e de aplicacbes online por

danos decorrentes de conteudo gerado por terceiros (Brasil, 2014).

64 “O provedor de informagdo é toda pessoa natural ou juridica responsavel pela criagdo das
informacgdes divulgadas através da Internet. E o efetivo autor da informagao disponibilizada por um
provedor de conteudo” (Leonardi, 2005, p. 32).

65 Art. 5° Para os efeitos desta Lei, considera-se: VI - registro de conexao: o conjunto de informagdes
referentes a data e hora de inicio e término de uma conexéo a internet, sua duragéo e o enderecgo IP
utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados; (Brasil, 2014).

66 Art. 5° Para os efeitos desta Lei, considera-se: VIl - aplicacdes de internet: o conjunto de
funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado a internet; (Brasil, 2014).
67 Secgdo lll - Da Responsabilidade por Danos Decorrentes de Contetdo Gerado por Terceiros (Brasil,
2014).
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Conforme preceitua o art. 18%, os provedores de conexao a internet ndo séo
responsaveis civilmente por tais danos. Ja o art. 19%° estabelece que os provedores
de aplicagbes sé serdo responsaveis civimente se ndo cumprirem ordem judicial
especifica para tornar indisponivel o conteudo considerado infringente. Ressalta-se,
por seu turno, que este artigo sera tratado com maior profundidade no préximo
subcapitulo deste estudo (Brasil, 2014).

Ato continuo, o art. 207° determina que os provedores devem comunicar ao
usuario responsavel, se possivel e aplicavel, as razbes e informacdes sobre a
indisponibilizacao do conteudo infringente, salvo determinacgéao judicial em contrario.
Se solicitado pelo usuario, o provedor deve substituir o conteudo indisponivel pela
motivagéo ou ordem judicial que fundamentou a indisponibilizagédo. E, por fim, o art.
2171 estabelece a responsabilidade subsidiaria dos provedores de aplicagbes por

violagao da intimidade decorrente da divulgacdo nao autorizada de material intimo,

68 Art. 18. O provedor de conexao a internet ndo sera responsabilizado civilmente por danos decorrentes
de conteudo gerado por terceiros (Brasil, 2014).

69 Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expresséo e impedir a censura, o provedor de
aplicagdes de internet somente podera ser responsabilizado civimente por danos decorrentes de
conteudo gerado por terceiros se, apds ordem judicial especifica, ndo tomar as providéncias para, no
ambito e nos limites técnicos do seu servigo e dentro do prazo assinalado, tornar indisponivel o
conteudo apontado como infringente, ressalvadas as disposi¢cdes legais em contrario. § 1° A ordem
judicial de que trata o caput devera conter, sob pena de nulidade, identificacdo clara e especifica do
conteldo apontado como infringente, que permita a localizagédo inequivoca do material. § 2° A aplicagdo
do disposto neste artigo para infragdes a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previséao
legal especifica, que devera respeitar a liberdade de expressdo e demais garantias previstas no art. 5°
da Constituicdo Federal. § 3° As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de
conteudos disponibilizados na internet relacionados a honra, a reputacdo ou a direitos de
personalidade, bem como sobre a indisponibilizagdo desses contetdos por provedores de aplicagdes
de internet, poderdo ser apresentadas perante os juizados especiais. § 4° O juiz, inclusive no
procedimento previsto no § 3°, podera antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida
no pedido inicial, existindo prova inequivoca do fato e considerado o interesse da coletividade na
disponibilizagdo do conteudo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhanca da
alegacéao do autor e de fundado receio de dano irreparavel ou de dificil reparacéo (Brasil, 2014).

70 Art. 20. Sempre que tiver informagdes de contato do usuario diretamente responsavel pelo contetido
a que se refere o art. 19, cabera ao provedor de aplicagdes de internet comunicar-lhe os motivos e
informagdes relativos a indisponibilizagdo de conteudo, com informagdes que permitam o contraditério
e a ampla defesa em juizo, salvo expressa previsdo legal ou expressa determinagdo judicial
fundamentada em contrario. Paragrafo uUnico. Quando solicitado pelo usuario que disponibilizou o
conteudo tornado indisponivel, o provedor de aplicagdes de internet que exerce essa atividade de forma
organizada, profissionalmente e com fins econdmicos substituira o conteudo tornado indisponivel pela
motivacdo ou pela ordem judicial que deu fundamento a indisponibilizagédo (Brasil, 2014).

71 Art. 21. O provedor de aplicagdes de internet que disponibilize contetido gerado por terceiros sera
responsabilizado subsidiariamente pela violagdo da intimidade decorrente da divulgacdo, sem
autorizacéo de seus participantes, de imagens, de videos ou de outros materiais contendo cenas de
nudez ou de atos sexuais de carater privado quando, apds o recebimento de notificagdo pelo
participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no dmbito e nos limites
técnicos do seu servigo, a indisponibilizagdo desse conteudo. Paragrafo Unico. A notificagao prevista
no caput devera conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificagao especifica do
material apontado como violador da intimidade do participante e a verificagdo da legitimidade para
apresentagéo do pedido (Brasil, 2014).
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devendo-se promover a indisponibilizagdo desse conteudo apds notificagcdo do
participante ou seu representante legal, que deve conter elementos especificos para
identificacdo do material em quest&o (Brasil, 2014).

Considera-se crucial tal entendimento para que se possa analisar com
propriedade a atuagdo de mecanismos de buscas, em relacdo as condutas ilicitas
realizadas por intermédio da oferta de seus servigos, mais especificamente o objetivo
do presente estudo: o0 uso da marca alheia como palavra-chave em links patrocinados
(servigo do Google Ads) e a analise acerca da responsabilidade do Google nesta
relagao.

Assim, de acordo com o disposto acima, pode-se concluir que a
responsabilidade civil dos provedores de aplicagcdo €, em regra e segundo o MCI,
subjetiva, sendo passivel a aplicagdo de penalidades somente nos casos em que ha
o descumprimento de ordem judicial que ordena a remocéao do conteudo (vide art. 19).
Todavia, o tema possui peculiaridades que merecem o estudo e aprofundamento.

Desta forma, a partir da exposi¢cao de novos conceitos relativos a internet e
seus agentes, este estudo passa a se debrugar, a seguir, na andlise da
responsabilidade civil, sob a dtica objetiva ou subjetiva, buscando aprofundar o
entendimento sobre a aplicagdo em caso de danos causados a terceiros em razédo da

disponibilizacéo de servigos pelo provedor de aplicagao.

3.2.2 Natureza da responsabilidade subjetiva dos provedores de aplicagoées de

internet (art. 19 do Marco Civil da Internet)

Os principios que guiam o Marco Civil da Internet se relacionam com o principio
constitucional e garantia da liberdade de expressao, a prote¢cao da privacidade e dos
dados pessoais, a preservagao e garantia da neutralidade de rede, a preservagao da
estabilidade, seguranga, funcionalidade e natureza participativa da rede, a
responsabilizacdo dos agentes de acordo com suas atividades, e a liberdade dos
modelos de negdcios promovidos na internet (Teixeira, 2023).

Conforme exposto no subcapitulo anterior e utilizando a base principiolégica da
liberdade de expresséo, o art. 19 do MCI normatizou o entendimento de que os
provedores de aplicagédo e os provedores de acesso, como regra geral, estdo isentos
da responsabilidade pelo conteudo inserido por usudrios em seus sistemas.

Entretanto, aos provedores de aplicagédo se aplica a regra de que s6 poderao ser alvo
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de responsabilizagcéo nos casos de descumprimento de ordem judicial que determina
a retirada de algum conteudo considerado lesivo pelo magistrado (Dresch, 2019, 402-
403).

Nota-se que, mesmo antes da promulgacao da lei, este ja era o entendimento
da jurisprudéncia brasileira em relagéo ao tema responsabilidade dos provedores de

aplicagéo geral™:

CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELACAO DE CONSUMO.
INCIDENCIA DO CDC. GRATUIDADE DO SERVICO. INDIFERENCA.
PROVEDOR DE CONTEUDO. FISCALIZAGAO PREVIA DO TEOR DAS
INFORMAGOES POSTADAS NO SITE PELOS USUARIOS.
DESNECESSIDADE. MENSAGEM DE CONTEUDO OFENSIVO. DANO
MORAL. RISCO INERENTE AO NEGOCIO. INEXISTENCIA. CIENCIA DA
EXISTENCIA DE CONTEUDO ILICITO. RETIRADA IMEDIATA DO AR.
DEVER. DISPONIBILIZACAO DE MEIOS PARA IDENTIFICACAO DE CADA
USUARIO. DEVER. REGISTRO DO NUMERO DE IP. SUFICIENCIA. [...] 3.
A fiscalizagao prévia, pelo provedor de conteido, do teor das
informagdes postadas na web por cada usuario ndo é atividade
intrinseca ao servigco prestado, de modo que ndao se pode reputar
defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que nao examina e filtra
os dados e imagens nele inseridos. 4. O dano moral decorrente de
mensagens com conteddo ofensivo inseridas no site pelo usuario nao
constitui risco inerente a atividade dos provedores de conteudo, de
modo que néo se lhes aplica a responsabilidade objetiva prevista no art.
927, paragrafo unico, do CC/02. 5. Ao ser comunicado de que
determinado texto ou imagem possui contetdo ilicito, deve o provedor
agir de forma enérgica, retirando o material do ar imediatamente, sob
pena de responder solidariamente com o autor direto do dano, em
virtude da omissao praticada. [...] (Brasil, Recurso Especial 1.186.616/MG.
Grifou-se).

Além da jurisprudéncia que auxiliou na construgao do entendimento legislativo,
verifica-se que o Brasil adotou também o sistema americano disposto na Digital
Millenium Copyright Act (DCMA) que estipula a responsabilidade subjetiva dos

provedores com o sistema notice and take down. Na legislacdo brasileira houve o

2 Nota-se que apesar do entendimento jurisprudencial em relagdo a responsabilidade subjetiva e
desnecessidade de fiscalizagao prévia, o STJ assegurou também a necessidade de diligéncia, por parte
do provedor, no qual: 6. Ao oferecer um servigco por meio do qual se possibilita que os usuarios
externem livremente sua opinido, deve o provedor de contetido ter o cuidado de propiciar meios
para que se possa identificar cada um desses usuarios, coibindo o anonimato e atribuindo a cada
manifestacdo uma autoria certa e determinada. Sob a ética da diligéncia média que se espera do
provedor, deve este adotar as providéncias que, conforme as circunstancias especificas de cada caso,
estiverem ao seu alcance para a individualizagao dos usuarios do site, sob pena de responsabilizagao
subjetiva por culpa in omittendo. 7. Ainda que n&o exija os dados pessoais dos seus usuarios, o
provedor de conteudo que registra o nimero de protocolo (IP) na internet dos computadores utilizados
para o cadastramento de cada conta mantém um meio razoavelmente eficiente de rastreamento dos
seus usuarios, medida de seguranca que corresponde a diligéncia média esperada dessa
modalidade de provedor de servico de internet. 8. Recurso especial provido (Brasil, Recurso
Especial 1.186.616/MG. Grifou-se).
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acréscimo, inspirado na legislacdo europeia, de que a notificacdo ndao poderia ser
extrajudicial, mas somente uma comunicagdo especifica partindo do Judiciario”
(Aliceda; Teixeira, 2021, p. 120-121) - modelo judicial notice and takedown.

Importante ressaltar que, além da necessidade de ordem judicial para que o
provedor de aplicagado possa retirar a postagem/publicagdo/comentario (ou qualquer
outra forma de expresséo), € também necessaria a “indicacao clara e especifica do
localizador URL do conteudo infringente para a validade de comando judicial que
ordene sua remogéao da internet. O fornecimento do URL é obrigagdo do requerente”
(Brasil, Recurso Especial 1.698.647/SP).

Nesta seara, Rafael de Freitas Valle Dresch (2019, p. 405) explica que nao é
atividade do provedor (e nem lhe cabe a responsabilidade) o “dever-poder de exercer
o papel de censor privado, controlando previamente os conteudos na rede mundial de
computadores”, nao caracterizando falha quando o provedor nao retira o conteudo
mediante simples notificacdo extrajudicial. O autor complementa indicando que o
Marco Civil da Internet possui normas complementares ao Cédigo de Defesa do
Consumidor (CDC), ou seja, mantém-se vigente a responsabilidade objetiva (que sera
tratado com mais detalhes no préximo subcapitulo) por defeitos ou vicios nas
atividades dos fornecedores que causarem danos no mercado, no entanto, no que se
refere aos atos de terceiros, ndo ha aplicacdo extensiva do Cdédigo de Defesa do
Consumidor, sendo possivel a responsabilizacdo na hipotese do provedor ndo cumprir
ordem juridica especifica (Dresch, 2019, p. 405).

De acordo com o exposto e conforme jurisprudéncia do STJ — referente,
exclusivamente, a responsabilidade por conteudo gerado por terceiro — € seguro

afirmar entendimento’* de que a responsabilidade dos provedores de aplicacdo da

73 Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressao e impedir a censura, o provedor de
aplicagoes de internet somente podera ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de
contetdo gerado por terceiros se, apés ordem judicial especifica, ndo tomar as providéncias para,
no ambito e nos limites técnicos do seu servigo e dentro do prazo assinalado, tornar indisponivel o
conteudo apontado como infringente, ressalvadas as disposi¢des legais em contrario. (Brasil, 2014)

% AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE INTERNET. OBRIGACAO DE FAZER. REMOCAO
DE CONTEUDO. FORNECIMENTO DE LOCALIZADOR URL DA PAGINA OU RECURSO DA
INTERNET. COMANDO JUDICIAL ESPECIFICO. NECESSIDADE. AGRAVO NAO PROVIDO. 1. O
Superior Tribunal de Justica firmou orientagdo de que os provedores de internet ndo podem
exercer controle prévio do conteudo dos sites que hospedam, motivo pelo qual ndo pode ser
aplicada a responsabilidade objetiva preconizada no art. 14 do CDC. 2. A responsabilidade desses
provedores por eventuais danos se caracteriza quando, ciente de que determinada publicagao
causa lesdo a outrem, ndo toma as providéncias necessaria para retira-la. 3. E necessaria a
"indicagdo clara e especifica do localizador URL do conteldo infringente para a validade de
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internet “é subjetiva e solidaria, somente nas hipéteses em que, apds ordem judicial,
negar ou retardar indevidamente a retirada do conteudo” (Brasil, Recurso Especial
1993896/SP).

Logo, pode-se concluir que os provedores de aplicagbes sao isentos de
responsabilidade em relagdo ao conteudo e aos atos praticados por terceiros,
cabendo ao judiciario decidir o que € licito ou ndo. Além disso, os provedores sao
livres para adotar regras proprias para controle - ndo lhe cabendo a responsabilidade
de fiscalizar o conteudo e, também, ndo sao obrigados a acatar demanda extrajudicial
de usuario (Salvador; Guimaraes, 2022).

Esclarece-se, ainda, que ha uma discusséo juridica atual no Superior Tribunal
Federal sobre a constitucionalidade do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 que determina a
necessidade de prévia e especifica ordem judicial de exclusdo de conteudo para a
responsabilizacao civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de
redes sociais por danos decorrentes de atos ilicitos praticados por terceiros (Tema
987). De um lado, argumenta-se que o dispositivo € conflitante com as regras de
responsabilidade do CDC e que prejudica a reparagéo civil, incentivando a inércia dos
provedores no que se refere ao controle e moderagao de conteudos problematicos.
Do outro lado, alega-se que o art. 19 preserva a garantia constitucional de reparacéo
civil e equilibra com as peculiaridades da producéo e difusdo do conteudo na internet.

Apos a analise do panorama geral de aplicagao do art. 19 do MCI e identificado
o entendimento jurisprudencial geral a respeito do tema, passa-se a analise mais
especifica em relagao aos servicos do Google, especificamente o Google Ads, e suas
particularidades.

Sendo assim, em relacdo a atuacdo dos mecanismos de busca, Farias,
Rosenvald e Netto (2015, p. 724) entendem pela necessidade de maior diligéncia e
zelo na atividade. Nesse sentido, os autores esclarecem que, mesmo seguindo 0s
ritos de comunicacgao do judiciario para retirada do conteudo, espera-se e é dever dos
provedores disponibilizar meios rapidos, faceis e acessiveis para que os usuarios
possam relatar/denunciar conteudos ilicitos ou que violem a legislagao brasileira.

Na hipotese de inexistirem mecanismos para tal ou que, se existirem, sejam
muito complexos ou de dificil acesso, o provedor responde solidariamente pelo dano.

Para os autores, é relevante ressaltar que embora as bigs techs, como o Google,

comando judicial que ordene sua remocgao da internet. O fornecimento do URL é obrigagcado do
requerente” (Brasil, Recurso Especial 1.698.647/SP). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
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ostentem a postura de empresas inovadoras e pioneiras na liberdade, quando migram
para o judiciario, o discurso, nao raras as vezes, € protelatorio em evidentes tentativas
de se esquivar das ordens judiciais sob o pretexto de que ndo possuem sede no Brasil.
De maneira critica, os autores endossam o entendimento de que as politicas deveriam
ser revistas para que se tenha mais equidade entre a postura e a pratica (Farias;
Rosenvald; Netto, 2015, p. 724).

Em relacdo as particularidades e especificidades do Google Ads, Rodolfo
Ignacio Aliceda e Tarcisio Teixeira (2021, p. 123) demonstram que € evidente e notério
que o provedor ndo modera ou interfere no conteudo que sera divulgado nos links
patrocinados, optando o Google por nao realizar qualquer validagao ou fiscalizagao
prévia na forma como o anunciante utiliza os servigos do Google Ads.

Entretanto, pela auséncia de controle ou moderacdo em relagao as palavras-
chaves escolhidas ou conteudo postado, ha a possibilidade do anuncio, quando
utilizado de maneira nao leal, causar danos a imagem, honra, personalidade, desvio
de clientela e diminuigdo da integridade da marca, entre outros prejuizos (Aliceda;
Teixeira, 2021, p. 123).

Para os autores (Aliceda; Teixeira, 2021, p. 123), ao Google Ads se aplica a
classificagao de provedor de aplicacdo e consequentemente incide a responsabilidade
subjetiva por conteudo gerado por terceiros, fundamentado pelo art. 19 do Marco Civil
da Internet.

Na analise jurisprudencial de processos que versam sobre a utilizagao indevida
de marca alheia em links patrocinados no Google Ads, verifica-se que ha julgados que
caminham neste sentido’>: “provedores de pesquisa como o Google somente podem

ser responsabilizados caso descumpram ordem judicial para retirada ou supressao de

75 Marca — Violagao a partir da contratacao de “link” patrocinado — A¢do cominatoria e indenizatéria
julgada procedente — Revelia caracterizada — Presungdo de veracidade quanto a matéria fatica
veiculada na peticéo inicial — Litisconsorcio necessario descaracterizado — Inviabilidade da afirmacéao
da atribuicdo de provedor de aplicagdes efetuar prévia triagem de conteudo veiculado na Internet —
Incidéncia do art.19, “caput” da Lei 12.965/2014 — Preliminar rejeitada — Utilizacdo de marca
registrada pela autora em anuncio da Internet — Concorréncia desleal - Ato ilicito — Dever de indenizar
presente — Indenizagao por danos morais devida — “Quantum” arbitrado com adequacgéo — Sentenca
mantida — Recurso desprovido. Do interior do Acérdao: A responsabilidade do Google proposta pela
apelante, como provedor, extrapola o razoavel e foge de seu ambito de alcance, vedada, pelo Marco
Legal da Internet, a proposta de triagem prévia de conteudo (Sdo Paulo, Apelagcdo 1122090-
28.2016.8.26.0100).
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resultados nas pesquisas realizadas. Isso com fundamento no art. 19 do MCI’®”
(Brasil, Agravo em Recurso Especial 2.333.361/SP).

Além da aplicagéo direta do art. 19 do Marco Civil, ha também julgados que
fundamentam a auséncia de responsabilidade do provedor de busca em razao da
impossibilidade de realizar prévia fiscalizagao’’ sobre a origem de todos os produtos
que intermedeiam, tendo em vista que n&o se trata de uma atividade intrinseca ao

negocio:

Nao ha como impor ao site de buscas o dever de prévia fiscalizagao das
atividades desenvolvidas por cada um dos anunciantes, de modo a verificar
se o0 produto oferecido é de procedéncia licita. Por tudo isso, deve o
requerente tentar reaver seu patrimdnio contra quem Ihe causou o prejuizo,
ndo havendo responsabilidade extensiva a ré (sic) (Sdo Paulo, Apelagao
1019470-41.2016.8.26.0001. Grifou-se).

Desta maneira, verifica-se que parcela da doutrina e da jurisprudéncia entende
que, na hipotese de dano gerado em razdo do conteudo do link ou do anuncio, a
responsabilidade recai sobre o anunciante proprietario do dominio que o atalho leva e
do proprio editor do conteudo do anuncio (Aliceda; Teixeira, 2021, p. 125). Nao cabe,
portanto, ao provedor de aplicagdo (nesses casos, o Google) fiscalizar o que é

publicado no anuncio. A responsabilidade por cumprir a legislagao brasileira no que

76 A propésito, retira-se do interior do Acdérdao, ementa que ratifica o entendimento: RECURSO
ESPECIAL. DIREITO DIGITAL. MARCO CIVIL DA INTERNET. RESPONSABILIDADE DE
PROVEDOR DE APLICAGAO POR ATOS DE USUARIOS. REMOCAO DE CONTEUDO DA
INTERNET. NEGATIVA DE PRESTACAO JURISDICIONAL NAO CONFIGURADA. AUSENCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. ART. 19 DA LEI N. 12.965/14. RESERVA DE JURISDICAO. EXCECAO
PREVISTA NO ART. 21. DESNECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL. NOTICE AND TAKE DOWN.
CENAS DE NUDEZ E DE ATOS SEXUAIS QUE DEVEM SER DE CARATER NECESSARIAMENTE
PRIVADO. INAPLICABILIDADE A FOTOGRAFIAS E DEMAIS MATERIAIS PRODUZIDOS EM
ENSAIO FOTOGRAFICO COM INTUITO COMERCIAL E DESTINADOS A CIRCULACAO. [..]4. A
responsabilidade do provedor por atos de seus usuarios, como regra, apenas se verifica quando
ha descumprimento de ordem judicial de remog¢ao de conteudo. Inteligéncia do art. 19 do Marco
Civil da Internet, que prevé reserva de jurisdigao. 5. Excepcionalmente, em casos de divulgagéo,
sem consentimento, de cenas de nudez ou de atos sexuais de carater privado, ha possibilidade de
remocgao de conteldo mediante simples notificagdo da vitima. Inteligéncia do art. 21 do Marco Civil da
Internet que, em excepcional sistema de notice and take down, prevé a responsabilidade do provedor
pela omissdo diante de simples notificacdo do ofendido para retirada do conteudo ofensivo (Brasil,
Recurso Especial n. 1.840.848/SP).

77 ACAO COMINATORIA — PEDIDO DE ABSTENCAO DO USO DE MARCA ("PILLOWMED"),
CUMULADO COM INDENIZACAO — ALEGACAO DE USO INDEVIDO DE MARCA E PRATICA DE
CONCORRENCIA DESLEAL — INOCORRENCIA — "LINK PATROCINADO" — FERRAMENTA
“GOOGLE ADS” QUE SE DINTINGUE DA "GOOGLE SHOPPING" — PUBLICIDADE COMPARATIVA
[...] MARCO CIVIL DA INTERNET - Nao compete as rés (GOOGLE e B2W) exercer o controle
prévio ou a fiscalizagdo do contetdo (licito ou ilicito) do anuncio do produto (art. 19, Lei n.
12.965/2014, MARCO CIVIL DA INTERNET) — RECURSOS DAS RES PROVIDO. PREJUDICADO O
APELO DA AUTORA. (Sao Paulo, Apelacdo 1033575-12.2019.8.26.0100).
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tange ao direito marcario e concorréncia leal no ambiente digital € atribuida ao proprio
anunciante, que deve respeitar as regras.

Nos casos em que empresas ou individuos identifiquem que os anuncios ferem
direitos pré-determinados, a via mais adequada € acionar a justica, para que se
origine, somente a partir da ordem judicial, a obrigacdo do provedor de retirar o
conteudo, tal como requerido, sob pena de responsabilizar-se solidariamente ao
anunciante.

Alerta-se, entretanto, que esse entendimento ndo € unissono’® na
jurisprudéncia brasileira, razdo pela qual o ultimo capitulo deste estudo se destina a
aprofundar o tema, identificando e comparando os critérios para responsabilizagao (ou
nao) do provedor de busca no que se refere a violagédo do direito marcario na escolha

das palavras-chaves no Google Ads.

3.2.3 Natureza objetiva da responsabilidade e teoria do risco

Conforme exposto no subcapitulo 3.1, a nogao e conceito de responsabilidade
civil evoluiram ao considerar situagdes em que a culpa nao era fator determinante
para a indenizagao/reparagao, nascendo, neste contexto, a responsabilidade objetiva.
As teorias que envolvem a responsabilidade objetiva, culpa e risco comegaram a ser
elaboradas na Alemanha e na ltalia e foi a partir do estudo de Saleilles e Josserand,
em 1897, na Franga, que a teoria comegou a se consolidar ao redor do mundo (Marchi,
2016).

No Brasil, de maneira sucinta, a responsabilidade objetiva foi inserida no
ordenamento juridico por meio de leis especificas, como a Lei das Estradas de Ferro
- Decreto 2.681/1912, o Cédigo Civil Brasileiro de Aeronautica - Lei 7.565/1986, a Lei
6.453/1977, relativa as atividades nucleares, a Politica Nacional do Meio Ambiente -
Lei 6.938/1981 e o Cddigo de Defesa do Consumidor — Lei 8.078/1990. Sob a dtica

constitucional, a Constituicdo da Republica de 1988 também abarcou situacdes

78 Retira-se do interior do acorddao: Com a devida vénia, ahipotese dos autos nao trata da
responsabilizagdo do provedor de aplicagdes por conteudo de terceiros, mas do desfazimento
de hyperlink decorrente da contratagdo da ferramenta Google Ads em razdo da ocorrénciade
concorréncia desleal. Observa-se, no ponto, que o desfazimento da "ligagao"entre digitar a
palavra 'Ecohouse Decor™ e aparecer em destaque o anuncio da concorrente Rogustec (hyperlink), ja
sera suficiente para fazer cessar a conduta ilicita, sem que seja necessario identificar qualquer URL.
Nesse contexto, nem sequer é aplicavel ao caso o artigo 19 da Lei n® 12.965/2014, o que atrai a
incidéncia da Sumula n°® 284/STF (Brasil, Recurso Especial 2032932/SP).
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especificas’® em que se aplica a responsabilidade objetiva, de modo a consolidar uma
nova estrutura juridica de responsabilidade ao retirar o enfoque na culpa e migrar para
a reparacéo de danos em uma perspectiva de coletividade social (Marchi, 2016).

Entretanto, verifica-se que foi na evolugdo do Cddigo Civil brasileiro, com a
versado vigente®® datada de 2002, que o entendimento sobre a responsabilidade civil
objetiva (com énfase na auséncia de concentragao na analise sobre a culpa e adesao
a teoria de risco), de fato, ingressou no ordenamento juridico, por meio do paragrafo
Unico do art. 9278, o qual prevé a obrigacdo de reparar o dano, independentemente
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de
outrem (Brasil, 2002).

A instituicdo do paragrafo unico do art. 927 do Cédigo Civil representa uma
inovadora e ampla consagrac¢ao da responsabilidade objetiva, sendo que os principais
elementos da clausula geral de risco sdo os seguintes: “(a) clausula geral; (b) atividade
normalmente desenvolvida; (c) independente de culpa; (d) risco da atividade”
(Sanseverino, 2014).

Ademais, Sanseverino (2014) esclarece que a clausula geral (como a propria
definicdo dispde) representa uma técnica legislativa na qual a situagao juridica é
elaborada de forma ampla com o objetivo de abranger a maior quantidade de
hipéteses e casos legais. Entretanto, por serem gerais, necessitam de um
preenchimento conceitual e valorativo pelo juiz para a aplicagdo da responsabilidade

ao caso concreto (Sanseverino, 2014).

7 Art. 21. Compete a Unido: XXIII - explorar os servigos e instalagdes nucleares de qualquer natureza
e exercer monopodlio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a
industrializagdo e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes principios
e condig¢des: d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existéncia de culpa; [...] Art.
37. A administragao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios obedecera aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiéncia e, também, ao seguinte: § 6° As pessoas juridicas de direito publico e as de
direito privado prestadoras de servigos publicos responderédo pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos casos de
dolo ou culpa.

80 De acordo com Cristiane de Marchi (2016): “no anterior diploma civilista, o fundamento Unico da
responsabilidade civil era a culpa, e somente em casos especificos, previstos em lei, 0 ordenamento
juridico brasileiro previa algumas hipéteses de responsabilidade objetiva, como os casos acima citados
(da responsabilidade civil do Estado, do acidente de trabalho, do DPVAT, dos acidentes nucleares, do
transporte ferroviario, do transporte aéreo, dentre outros).”

81 Art. 927. Aquele que, por ato ilicito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repara-
lo. Paragrafo Unico. Havera obrigacdo de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (Brasil, 2002).
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Coube, portanto, a evolugao da doutrina brasileira para melhor entendimento
da teoria do risco e seus desdobramentos. Desse modo, Sérgio Cavalieri Filho (2012,
p. 1583) ensina que, quando ha o ingresso uma nova teoria no ordenamento,
rapidamente ha a criagdo de varias concepgdes (subespécies ou modalidades),
algumas atingindo o extremismo. Para o doutrinador, merecem destaque as seguintes
teorias do risco: (a) risco integral; (b) risco profissional); (c) risco excepcional; (d) risco
criado e a (e) risco-proveito (Cavalieri Filho, 2012, p. 153).

Partindo do extremo, a teoria do risco integral (a) € a modalidade mais
abrangente e se destina a “justificar o dever de indenizar até nos casos de inexisténcia
do nexo causal™®?; (b) a teoria do risco profissional, por sua vez, refere-se ao dever de
indenizar cuja responsabilidade surge em razdo de uma atividade ou profissdo do
lesado. A teoria tem como objetivo dirimir infortunios processuais (como a
desigualdade econdmica, dificuldade do empregado em produzir provas etc.). Pela
teoria do risco excepcional (c), tem-se que é devida indenizagcdo em casos nos quais
se ultrapassa a atividade cotidiana da empresa (por exemplo: rede elétrica de alta
tensdo, exploragéo de energia nuclear, materiais radioativos) (Cavalieri Filho, 2012, p.
153-155).

A teoria do risco criado (d), cujo precursor é o doutrinador Caio Mario, refere-
se a ideia de que todo e qualquer individuo que, em razdo de sua atividade, criar ou
gerar dano a alguém, independentemente da andlise fatica sobre imprudéncia,
negligéncia, erro ou culpa, deve indenizar. Ressalta-se que nesta teoria ndo ha a
analise relativa a vantagem pecuniaria ou proveito econdmico obtido, ou seja, o foco
€ na atividade em si, independentemente do resultado financeiro que ela apresente.
Ja a teoria do risco proveito (e) se relaciona fortemente com o ganho auferido pela
atividade, prevendo que o dano deve ser reparado por aquele que obteve vantagem
ou proveito do fato danoso®? (Cavalieri Filho, 2012, p. 153-155).

82 Segundo o autor Cavalieri, a teoria é extremista visto que na responsabilidade objetiva, embora seja
dispensavel a culpa, é crucial que haja a relagdo de causalidade entre o fato e o dano, contudo, pela
teoria do risco integral a necessidade indenizagdo se faz valida somente pela existéncia do dano
(Cavalieri Fiho, 2012, p. 155).

83 Cavalieri tece algumas criticas em relagdo a construgéo da teoria visto a dificuldade na conceituagao
da palavra proveito: “Quando se pode dizer que uma pessoa tira proveito de uma atividade? Sera
necessario obter um proveito econémico, lucro, ou bastara qualquer tipo de proveito? Se proveito tem
o sentido de lucro, vantagem econdmica, a responsabilidade fundada no risco proveito ficara restrita
aos comerciantes e industriais, ndo sendo aplicavel aos casos em que a coisa causadora do dano é
fonte de ganho. Ademais, a vitima teria o 6nus de provar a obtengdo desse proveito, o que importaria
o retorno ao complexo problema da prova” (Cavalieri Filho, 2012, p. 153).
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No que tange a teoria do risco proveito, o Tribunal de Justi¢ca do Distrito Federal
e dos Territorios possui tema sobre a atividade negocial exercida, disponibilizado em
02 de junho de 2021, no qual dispde que: “todo aquele que fornece produto ou servigo
no mercado de consumo auferindo lucro (proveito) responde por eventuais danos,
independentemente da comprovagao de dolo ou culpa (risco da atividade)” (Distrito
Federal, 2021).

Farias, Rosenvald, Netto (2015, p. 418 - 420) esclarecem, portanto, que a teoria
do risco proveito se baseia na logica de “quem aufere o cémodo suporta o incémodo”,
cujo conceito preserva a natureza objetiva da responsabilidade, mas acarreta a
exigéncia de que o ato danoso seja relacionado a um proveito ou vantagem para o
agente. Segundo os doutrinadores, foi a partir da teoria do risco proveito que nasceu
a teoria do risco criado, de modo que se pode considerar esta ultima como uma
ampliacdo do conceito da primeira, aumentando a responsabilidade para o agente e
isentando a vitima de ter que provar o nexo causal entre o dano e a vantagem
financeira, devendo este assumir as responsabilidades pela atividade exercida.

Partindo para uma analise mais proxima do objetivo de estudo desta pesquisa,
José Luiz de Moura Faleiros e Jodo Victor Rozatti Longui (2020, p. 84-92), em artigo
que dispde sobre a responsabilidade civil dos provedores de busca de produtos na
internet, esclarecem que, a partir da teoria do risco proveito aquele que aufere
lucro/renda em razéo de determinada atividade tem o dever de indenizar, quando na
ocorréncia de atos danosos. Ademais, os autores analisam o julgamento do Recurso
Especial n. 1.444.008/RS, em que o STJ entendeu pelo afastamento da
responsabilidade civil do provedor de busca pelo produto ofertado, acolhendo a teoria
do risco proveito e justificando que, como o provedor ndo interage diretamente com o
consumidor no fechamento do negdcio juridico virtual e, também, ndo aufere renda ou
participagdo na venda, ndo ha responsabilizagao.

Entretanto, considerando a analise realizada, os autores concluem que o
entendimento exarado ndo se assemelha as protegdes conferidas por meio do Codigo
de Defesa do Consumidor, visto que ndo se pode conceber um cenario no qual “o
provedor de busca de produtos obtenha vantagens, ainda que indiretas, e ndo assuma
qualquer tipo de responsabilidade pelos conteudos cuja veiculagdo se da em sua
plataforma, ainda que sejam gerados por terceiros” (Faleiros; Longui, 2020, p. 84-92).

A discussdo acerca da responsabilidade civil (ou auséncia dela) dos

provedores de busca em relacdo aos atos de terceiros € extensa, complexa e ainda
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permeada por incertezas para a comunidade juridica. Conforme disposto no
subcapitulo anterior (3.2.2), ha julgados que optam pela caracterizagcdo da
responsabilidade subjetiva, em especial pela redacao disposta no art. 19 do Marco
Civil da Internet, contudo, conforme antecipado, tal entendimento nido ¢é
unanime.

O Superior Tribunal de Justica, em julgamento recente acerca da violagao ao
direito marcario na utilizagdo da marca alheia como palavra-chave em anuncios

patrocinados, entendeu que:

Se o requerido Google se dispbe a vender anuncios em seu 'site’ de
pesquisas sem analisar previamente o potencial lesivo do conteudo inserido
por aquele com quem contrata, deve arcar com as consequéncias de sua
omissao. Aplica-se, entao, a teoria do risco-proveito. Se site de buscas
delibera contratar com milhares de usuarios sem qualquer prévio controle de
violagdo de direitos imateriais alheios, e com isso aufere receitas, mas
potencializa o risco de danos, deve responder se o risco se converte em
prejuizo real (Brasil, Agravo em Recurso Especial 2020674/SP).

Neste mesmo sentido, a Ministra Nancy Andrighi, em riquissimo acordao sobre
o tema no qual figuram na lide as famosas marcas de roupa intima no mercado
brasileiro “Hope” e “Loungerie” (que sera retratado de forma aprofundada no item
4.1.2) também entendeu pela aplicagdo da teoria do risco proveito e a da
responsabilizacdo do Google em virtude de sua omissao ao nao atuar de forma
diligente e permitir a violagao ao direito marcario alheio no uso dos seus servigos de

Google Ads:

83. Portanto, o buscador tem controle ativo das palavras-chaves que esta
comercializando, sendo tecnicamente possivel evitar a violagao de
propriedade intelectual. Tal entendimento ndo enseja monitoramento em
massa, violagéo da liberdade de expressao ou restricdo da livre concorréncia.
Somente demanda-se maior diligéncia por parte dos provedores de
pesquisa no momento de ofertar servigos de publicidade. 84. Até mesmo
porque, nos termos da teoria do risco-proveito, se o provedor de pesquisa
se dispbe a vender anuincios em seu site, deve também desenvolver
mecanismos para coibir o potencial lesivo dos servigos que oferta e arcar com
as consequéncias de sua omissao. 85. Outrossim, existe nexo causal entre
o dano gerado ao terceiro que teve seu direito de propriedade intelectual
violado e o ato de o provedor de busca ter oferecido uma palavra-chave
idéntica a marca de um concorrente para permitir que outra empresa
apareca em destaque nos resultados do provedor de buscas, o que atrai
a sua responsabilidade civil. [...] 89. Na analise da responsabilidade civil
dos provedores de internet por atos de concorréncia desleal no mercado de
links patrocinados, ndao é o contetido do site patrocinado que origina o dever
de indenizar, mas a forma que o provedor de pesquisa comercializa seus
servigos publicitarios ao apresentar resultados de busca que fomentem
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a concorréncia parasitaria e confundam o consumidor. Por essa razao,
nao ha que se falar na aplicagdo do art. 19 do Marco Civil da Internet (Brasil,
Recurso Especial 2.012.895/SP).

Verifica-se que a discussao nao se concentra na (i)licitude do servigo do Google
Ads - qual seja a possibilidade de patrocinar anuncio para que este tenha melhor
posicionamento no resultado da busca pelo usuario - mas na maneira pela qual o
servigo possibilita a violagao ao direito marcario e condutas desleais e na escolha dos
provedores de busca em nao atuar com maior diligéncia para evitar essa modalidade
de dano.

Ainda, nota-se que o entendimento é pela auséncia de aplicacdo do Marco Civil
da Internet®, visto que ndo se trata de uma vedacao a liberdade de expresséo, mas
sim de disponibilizagdo de um servigo que viabiliza a violagdo ao direito marcario e
concorrencial.

Nesta seara, Pedro Marcos Nunes Barbosa (2023), em acertada sintese acerca
da decisao proferida pelo Ministro Luis Felipe Salomao, da Quarta Turma do STJ, em

relagédo ao tema foco deste estudo®, dispde que:

Em uma projecdo meramente especulativa, entende-se como improvavel
que uma sociedade empresaria que lucre tanto com antncios pagos,
porventura em violagdo as marcas registradas de partes estranhas ao
contrato, possa ficar imune a responsabilizagcdo devida. Seja na analise
do risco (em nao consultar o banco de dados publico do INPI) ou na partilha
dos ©Onus, o capitalismo raramente coincide com a auséncia de
sindicabilidade. Alias, a propriedade intelectual é caracterizada pela
existéncia da responsabilidade prépria ndo sé dos ofensores/concorrentes,
mas também dos terceiros que contribuem para o ato e contrafagao.

84 Retira-se do interior do acorddo: 97. Nada obstante, na hipotese dos autos, ndo se esta diante de
danos decorrentes de conteudo produzido por terceiro, publicado sem o controle editorial do provedor
de pesquisa, razado pela qual inexiste razédo para incidéncia do art. 19 do Marco Civil da Internet a
hipétese dos autos (Brasil, Recurso Especial 2.012.895/SP).

85 Trata-se de Recurso Especial (1.937.989 - SP) cujo cerne do litigio é a utilizagdo da marca do
concorrente como palavra-chave em links patrocinados do Google Ads. Retira-se da ementa do
acérddo o entendimento firmado: 6. E licito o servigo de publicidade pago, oferecido por
provedores de busca, que, por meio da alteragdo do referenciamento de um dominio, com base na
utilizagado de certas palavras-chave, coloca em destaque e precedéncia o conteldo pretendido pelo
anunciante "pagador" (links patrocinados). 7. Todavia, infringe a legislagdo de propriedade
industrial aquele que ele como palavra-chave, em links patrocinados, marcas registradas por
um concorrente, configurando-se o desvio de clientela, que caracteriza ato de concorréncia desleal,
reprimida pelo art. 195, Ill e V, da Lei da Propriedade Industrial e pelo art. 10 bis, da Convencéao da
Uniao de Paris para Protecao da Propriedade Industrial. 8. Utilizar a marca de um concorrente como
palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou servigo para o link do concorrente
usurpador é capaz de causar confusdo quanto aos produtos oferecidos ou a atividade exercida
pelos concorrentes. Ainda, a pratica desleal conduz a processo de diluigdo da marca no mercado
e prejuizo a fungao publicitaria, pela redugéo da visibilidade (Brasil, Recurso Especial 1.937.989/SP).
Ressalta-se que neste processo ndo houve a inclusdo do Google no polo passivo, motivo pelo qual nao
ha analise acerca da responsabilizagao do provedor.
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Logo, reforga-se a relevancia que a teoria do risco-proveito possui para o objeto
da presente pesquisa que, alinhado com a falta de zelo por parte do provedor em
minimizar os danos causados, atrai a responsabilidade por estas violagdes.

Ressalta-se, portanto, que apds a analise das aplicagdes de responsabilidade
subjetiva (subcapitulo 3.2.2) e objetiva aos provedores de busca no que se refere as
violagdes executadas por terceiros, ainda ha particularidades em cada uma das
teorias que dificultam a sua aplicagao clara e direta ao caso concreto, 0 que ocasiona
a auséncia de unanimidade na doutrina e jurisprudéncia sobre o tema.

Por esta razéo, o préximo subcapitulo foi destinado a analise da forma como o
préprio Google Ads dispde sobre o tema em seus Termos e Politicas, qual o impacto
deste servigo para o lucro da big tech e se ha a discussdo acerca da atragdo da

responsabilidade contratual.

3.3 ANUNCIOS PATROCINADOS E A RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO
PROVEDOR DE BUSCA

Apos explanagdo sobre a responsabilidade civii no Brasil e seus
desdobramentos mais especificos para a atuagcao dos provedores na internet, o
presente subcapitulo apresenta o impacto global na atividade do Google e como este
lida com as violagdes de direito marcario em suas proprias Politicas do Google Ads
(Google, s.d.).

Inicia-se com a analise referente ao crescente cenario do e-commerce
brasileiro, concluindo que o Google possui uma posigdo de destaque na busca de
novos produtos para os consumidores. Assim, verifica-se a atuagao hegemonica - e
imperialista - do provedor de busca no que tange a concentragao e divulgacado de
informacgdes, bem como se analisa o lucro e proveito econémico do Google, em
especial com seu servico de Google Ads.

Em um segundo momento, o estudo se debruga na analise das Politicas do
Google, mais especificamente sobre como o provedor dispde a respeito das violagdes
ao direito marcario ocorridas dentro do servigco prestado. Verifica-se, ainda, que a
isencao e auséncia de restricdo acerca do uso de marcas prevalece, razao pela qual

sdo atraidas responsabilidades pela falta de diligéncia. Por fim, reflete-se que ha



83

divergéncia e auséncia de clareza em relagdo a responsabilidade (ou nao) dos

provedores, propiciando, desse modo, um ambiente instavel no judiciario brasileiro.

3.3.1 Hegemonia, impacto global e proveito do Google

A navegacao em rede alterou a forma como a sociedade civil se organiza e
realiza as demandas cotidianas. A propagacao de servigos financeiros, turismo,
formas inovadoras de mobilidade, consumo, manifestacao cultural e quase todas as
demais areas humanas foram profundamente impactadas pelo surgimento e insergéao
da internet na vida dos individuos. Até mesmo a linguagem sofre esse impacto (como
exemplificado pelo verbo “tuitar”, que surgiu em raz&o da rede social “Twitter”) (Farias;
Rosenvald; Filho, p. 703) - atualmente denominada de “X”.

A American Dialect Society®® (ADS) escolheu “google” (ou “to google”) como a
palavra do ano e como a palavra “mais util” em 2002. Ressalta-se que a escolha nao
se refere a marca Google (com a inicial em maiusculo), mas sim ao verbo “to google”
- ou “googlar” em tradugao livre - que significa o ato de pesquisar na internet pessoas
ou coisas usando o provedor de busca (American Dialect Society, 2003).

De acordo com a Associacao Brasileira de Comércio Eletronico (ABComm), em
2023 o e-commerce no Brasil registrou um faturamento de R$ 185,7 bilhdes, com 395
milhdes de pedidos para 87,8 milhdes de consumidores (ABCOMM, s.d.).

Verifica-se a importancia e notavel aumento desses numeros quando se
compara com os dados do ano de 2019 (anterior a pandemia do Covid-19) que
registraram R$ 90 bilhdes em faturamento (uma diferenca de R$ 95,7 bilhdes) e 68
milhées de consumidores - que representa um aumento de praticamente 20 milhdes
de novos consumidores na web. Os graficos abaixo ilustram o crescimento continuo

e expressivo do e-commerce no Brasil:

86 Traducao livre: Sociedade Americana de Dialetos.
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Figura 5 — Faturamento (BilhGes R$).
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Figura 6 — Compradores Online (Milhdes).
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Assim, para fomentar ainda mais o mercado econémico online, os provedores
tracam estratégias e disponibilizam servigos para impulsionar as vendas e os negdcios
virtuais. De acordo com o relatério divulgado pelo proprio Google, em 2022, estima-
se que as plataformas do provedor, incluindo a Busca, o Google Ads, o AdSense, a
Play Store, o YouTube e o Google Cloud ajudaram a movimentar R$ 153 bilhdes em

atividade econémica no Brasil (Google, 2023).
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Segundo o relatério State of search Brazil®’, realizado pela agéncia de SEO
Hedgehog Digital, em parceria com a Opinion Box, o Google € o principal canal de
pesquisa para quem deseja comprar. Os resultados mostram que 70% dos
individuos®® que realizam uma pesquisa no provedor estdo a procura de um produto
para comprar, e 82% utilizam a busca para pesquisar conteudos e informacdes
(Bazon, 2021).

Sobre o tema, verifica-se que a hegemonia e monopélio do Google ja resultou
na abertura, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econémica (CADE)®, de 11%°
procedimentos administrativos contra empresas do grupo com o objetivo de investigar
possiveis atos anticoncorrenciais em seus buscadores, visto ser, atualmente, o maior
portal de pesquisa da internet. Apesar da abertura dos procedimentos, ainda nao se
verifica a aplicagdo de multas perante o provedor, sendo que alguns procedimentos
ainda se encontram em fase de instrucao (Stelzer et al., 2021).

Nesta mesma linha, o website StatCounter, especialista em analise de trafego
na web, indica que, globalmente, o Google possui 91,37% do market share®’ de

mecanismos de busca, enquanto no Brasil esse numero chega a 96,12%:

Figura 7 — Participacdo no mercado de mecanismos de busca no Mundo. Abril de 2024.
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Fonte: (STATCOUNTER, 2024a).

87 Tradugéo livre: Estado da busca no Brasil

88 Para o relatério, a Opinion Box realizou 3.141 entrevistas online com homens e mulheres, acima de
16 anos, em todo o Brasil, que ja tenham realizado buscas na web nos ultimos trés meses.

8 De acordo com o artigo elaborado por Joana Stelzer, Everton das Neves Gongalves, Braulio
Cavalcanti Ferreira e Amanda Karolini Burg, verifica-se que o Google figura como polo passivo em
acdes envolvendo antitruste ndo s6 no Brasil, mas também na jurisdicdo da Comiss&o Europeia de
Defesa da Concorréncia. Na Europa, no intervalo de dois anos (2017-2019), ja foram imputadas ao
grupo Google trés multas que somam o valor de 8,25 bilhdes de euros (Stelzer et al., 2021).

% Dos onze procedimentos existentes no CADE, cinco estdo relacionados ao Procedimento de
Apreciacdo de Ato de Concentragdo Sumario; dois a inquérito administrativo; trés a processo
administrativo e um a processo preparatorio (Stelzer et al., 2021).

1 Traducao livre: participacao/quota de mercado. No qual representa a porcentagem de vendas que a
empresa detém dentro da sua atividade.
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Figura 8 — Participagdo no mercado de mecanismos de busca no Brasil. Abril de 2024.
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Nesta corrente, Siva Vaidhyanathan (2011), em seu livro The Googlization of

Everything (And Why We Should Worry)9?, apresenta que:

Google seems omnisciente, omnipotent, and omnipresente. It also claims
to be benevolent. It's no surprise that we hold the company in almost deific
awe and respect. But what do we gain and what do we lose by invisint
Google to be the lens through which we view the world? |[...] On the basis
of that faith - born of users' experiences with the services that google provides
- since the search engine first appeared and spread through word of mouth
for a dozen years, Google has permeated our culture. That's what | mean by
Googlization. It is a ubiquitous brand: Google is used as a noun and a
verb everywhere from adolescent conversations to scripts for Sex and the
City. It seems that even governments are being Googlized, or rendered part
of the vast data storm that Google has taken as its challenge to organize and
make available. Google puts previously unimaginable resources at our
fingertips - huge libraries, archives, warehouses of government records,
troves of goods, the coming and goings of whole swaths of humanity. That is
what | mean by the Googlization of "everything”. Googlizations affects
three large areas of human concern and conduct: "us" (through Google's
effects on our personal information, habits, opinions, and judgments); "the
world” (through the globalization of a strange king of surveillance and what
I'll call infrastructural imperialism); and "knowledge” (through its effects on
the use of the great bodies of knowledge accumulated in books, online
databases, and the Web (Vaidhyanathan, 2011).93

92 Tradugao livre: A googlizagao de tudo (e por qué devemos nos preocupar).

9 Tradugao livre: O Google parece onisciente, onipotente e onipresente. Também afirma ser
benevolente. Nao é surpresa que tenhamos uma reveréncia quase deifica e respeito pela empresa.
Mas o que ganhamos e o que perdemos ao considerar o Google como a lente através da qual
vemos o mundo? [...] Com base nessa fé - nascida das experiéncias dos usuarios com 0s servigos
que o Google oferece - desde que o mecanismo de busca apareceu pela primeira vez e se espalhou
por meio do boca a boca durante uma duzia de anos, o Google permeia nossa cultura. E isso que eu
quero dizer com Googlizagdo. E uma marca ubiqua: Google é usado como substantivo e verbo
em todos os lugares, desde conversas adolescentes até roteiros para Sex and the City. Parece que
até mesmo os governos estdo sendo Googlizados, ou tornados parte da vasta tempestade de dados
que o Google assumiu como desafio de organizar e disponibilizar. O Google coloca recursos
anteriormente inimaginaveis ao nosso alcance - enormes bibliotecas, arquivos, depdsitos de
registros governamentais, tesouros de bens, o ir e vir de grandes por¢des da humanidade. Isso é o
que eu quero dizer com a Googlizacdo de "tudo". A Googlizagdo afeta trés grandes areas de
preocupagédo e conduta humana: "nés" (através dos efeitos do Google em nossas informacdes
pessoais, habitos, opinides e julgamentos); "o mundo" (através da globalizagao de um tipo estranho
de vigilancia e o que chamarei de imperialismo infraestrutural); e "conhecimento" (através de seus
efeitos sobre o uso dos grandes corpos de conhecimento acumulados em livros, bancos de dados
online e na web) (Vaidhyanathan, 2011).
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Nota-se que tal imperialismo e monopdlio da informagcdo merecem destaque e
atencdo da comunidade juridica em geral, visto que eventuais violagdes ocorridas
dentro do provedor podem afetar um numero expressivo de usuarios.

Ainda no que tange aos resultados do mecanismo de busca, de acordo com o
relatério State of search Brazil, 60% das pessoas entrevistadas responderam que
somente leem a primeira pagina de resultados do Google, apenas 18% visitam a
segunda pagina (Bazon, 2021).

Verifica-se que € neste momento que o servigo de Google Ads possui maior
relevancia. Conforme ja esclarecido nos subcapitulos 2.2.3 e 2.3 deste estudo, o
servigo permite com que as empresas aparegcam em melhor colocagdo na ordem de
resultados divulgado ao usuario, por meio da compra de palavras-chaves pelo
anunciante.

Sobre o lucro do Google Ads, a Alphabet - empresa controladora do Google -
apresentou ao mercado um crescimento na receita deste servico em 2023, passando
de US$ 54,482 bilhdes para US$ 59,647 bilhdes - o que representa uma operagdo que
lucra em torno de 300 bilhdes de reais. A titulo de comparacéo, o Itau Unibanco, banco
mais valioso do Brasil em termos de valor de mercado, registrou um lucro anual em
2022 de cerca de 243 bilhdes de reais (Estadao Conteudo, 2023).

Logo, ao relacionar tais fatos e dados com a teoria do risco proveito ja
mencionada, conclui-se que ndo ha duvidas quanto a lucratividade da operagao do
Google Ads, bem como ndo se questiona o poderio informacional que detém o
provedor de busca. Nota-se que a elaboragao e aperfeicoamento de mecanismos de
controle e prevencao de eventuais danos na utilizacdo dos servigos oferecidos pelo
provedor somente acarretaria cenarios positivos para a comunidade digital, trazendo,
inclusive, maior seguranga aos negocios e confiabilidade do consumidor, evitando,
portanto, confusao ou praticas desleais pelos anunciantes dos servicos.

Tendo em vista, portanto, o impacto, os lucros € a hegemonia do Google,
passa-se para a analise de como o provedor de busca lida com os danos causados
por terceiros, na utilizacdo de seus servigos, principalmente no que se refere as

condutas desleais em links patrocinados.
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3.3.2 Politicas de Ads e limitagao de responsabilidade

Conforme analisado, o servigo do Google Ads possui relevancia, efeito e
consequéncias em escala exponencial. Ao longo deste capitulo, analisou-se a
responsabilidade  civi dos provedores de busca sob a Otica
extracontratual/extranegocial, tanto os argumentos e doutrinas que defendem a
aplicacao da teoria subjetiva, quanto os que acreditam na aplicagdo da teoria objetiva
ao caso.

Assim, com o intuito de explorar a situacao de forma mais aprofundada, passa-
se para a anadlise das Politicas do Google Ads e os seus termos. A partir de uma
analise inicial, € possivel verificar que o Google disponibiliza inumeras paginas de
Politicas sobre o servico do Google Ads, que representa, na realidade, uma “auto
regulamentagao” do servigo perante os usuarios anunciantes e editores. Verifica-se
que, na pagina geral de Politicas (https:/support.google.com/adspolicy), ha um item
especifico relacionado a “Marcas Registradas” - que sera o objeto de analise deste
estudo.

De acordo com as Politicas do Ads (Google, 2024), o Google indica que
“respeitamos as leis de marcas registradas locais e protegemos os direitos dos
proprietarios dessas marcas. Portanto, ndo permitimos anuncios que violem esses
direitos”. Entretanto, verifica-se que o provedor complementa que “os anunciantes
podem usar marcas registradas que pertencem a outros em determinadas situagoes,
conforme descrito abaixo”. Constata-se aqui o primeiro indicio de permissibilidade,
dentro dos servicos do Google Ads, de utilizagao indevida de marca registrada em
alguns casos.

Ato continuo, o Google exemplifica os casos em que ha (ou nao) restrigéo,

conforme se visualiza pela captura de imagem da Politica, a seguir:
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Figura 10 — Critérios da politica de marcas registradas.

Critérios da politica de marcas registradas

Ao revisar uma reclamacédo do proprietario, consideramos todos os critérios abaixo para
determinar se devemos restringir o uso da marca registrada em anuncios.

Onde a marca registrada € usada no anuncio

A marca registrada precisa ser utilizada no anuncio, e ndo apenas na pagina de destino dele.

Nao restringiremos:
+ O uso de marcas registradas como palavras-chave & .

« As marcas registradas utilizadas no dominic de segundo nivel do URL de visualizagdo = do
anuncio.

Como a marca registrada € usada

Restringiremos o uso:
+ Se a marca registrada for utilizada em um antncio de um concorrente direto.

+ Se o anuncio estiver usando a marca registrada de forma confusa, enganosa ou falsa.

N&o restringiremos o uso:

+ Se a pagina de destino do anuncio gue utiliza a marca registrada for dedicada principalmente
a venda (ou facilitar a venda) de produtos ou servicos, componentes, pecas de reposicdo ou
produtos/servicos compativeis correspondentes a marca.

Fonte: (Google, s.d.).

Importante ressaltar que o proprio provedor reconhece a existéncia da pratica
de uso indevido de marca na selecédo de palavras-chaves em anuncios patrocinados.
E mais do que isso: deixa translucida e categorica a inexisténcia de vedacéo, restricao
ou impedimento em relagao a pratica.

Assim, por n&o restringir o uso de marca registrada como palavra-chave em
anuncios patrocinados, permitindo, por consequéncia, 0 uso de marca registrada do
concorrente, o provedor disponibiliza um meio pelo qual titulares da marca registrada

possam denunciar conteudo no Google (Google, 2024):

Figura 11 — Enviar uma denuncia de violagao de marca registrada.

Enviar uma denuncia de violagao de marca registrada

Se vocé for proprietario e quiser enviar uma denuncia de violagdo de marca registrada,
descubra como denunciar contetido no Google & .

Se, ap0s a analise de uma denlincia, determinarmos que a utilizacdo da marca registrada em
um anuncio devera ser restrita, geralmente aplicaremos as limitagdes de forma continua nos
anuncios que usarem o mesmo dominio de segundo nivel no URL final & .

Fonte: (Google, s.d.).
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O link “como denunciar conteudo no Google” direciona para um formulario, no
qual o titular pode especificar a violagdo ao direito marcario ocorrida. O formulario
solicita, inclusive, o preenchimento do numero de registro no INPI| e detalhes do
anuncio (como a URL e o texto do anuncio) para que o provedor possa realizar a
analise e, eventualmente, caso entenda pela violagao, restringir o uso dessa marca
(Google, s.d.).

Verifica-se, observando as condi¢cdes dispostas na Politica, que o Google
afirma nédo existir restricdo para o uso de marcas registradas e que, inclusive, em
determinadas situagdes isto pode ocorrer. Neste ponto, reforga-se que a protecao da
propriedade industrial € um direito absoluto e erga omnes, atingindo terceiros, sem
excecgoes.

Em relacdo a responsabilidade por ato préprio, existe o debate quanto a
violagcado do negdcio contratual firmado com o anunciante. Nesse sentido, em decisao
recente do STJ, sobre o uso de marca do concorrente em palavra-chave, a Ministra

Nancy Andrighi concluiu que:

77. Por conseguinte, nada obsta que os provedores de pesquisa sejam
responsabilizados por ato préprio, que é precisamente a situagdo ora em
exame. 78. Ao analisar a responsabilidade do provedor de pesquisa no
mercado de links patrocinados, cuida-se de relagdao contratual, firmada
entre ele e um anunciante, com objetivo de promogao publicitaria que fere
os direitos de propriedade intelectual de um terceiro ao gerar atos de
concorréncia desleal. Portanto, ndo ha relagcdo com a ingeréncia do provedor
quanto ao conteudo postado por algum de seus milhares de usuarios, razéo
pela qual o art. 19 do Marco Civil da Internet ndo se aplica a questéo (Brasil,
Recurso Especial 2.012.895/SP).

Nota-se que o tema acerca da responsabilidade dos provedores abrange
inumeras camadas e entendimentos divergentes na jurisprudéncia e na doutrina
brasileira. Certo que, apds a analise dos elementos e das teorias que envolvem a
responsabilidade civil dos provedores de busca em casos de violagdo ao direito
marcario ou concorrencial por atos de terceiros, bem como quais sdo as condi¢cdes
dispostas em suas proprias Politicas, conclui-se pela divergéncia e auséncia de
clareza em relagao aos critérios adotados pela jurisprudéncia brasileira sobre o tema.

Diante deste cenario, Edson Beas Rodrigues Junior (2015, p. 26) expde que a
falta de uma normativa direta sobre a participacdo na atuacdo dos provedores nos
servicos de anuncios patrocinados proporciona uma instabilidade e um ambiente

propicio a selvageria no meio digital. Essa situagao favorece a atuacédo de grandes
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motores de busca e dos anunciantes que violam a titularidade de outras empresas,
utilizando a “estratégia do jiu-jitsu”, que se fundamenta na situagao em que os préprios
anunciantes e os usuarios usufruem do renome e reconhecimento das marcas de seus
concorrentes “contra seus proprios titulares, enquanto os motores de busca se
beneficiam economicamente desta guerra desleal, oferecendo as ferramentas para
viabilizar condutas parasitarias” (Rodrigues Junior, 2015, p. 26).

Questiona-se, por fim: é justo o provedor de busca lucrar milhdes pela atividade
ofertada e ndo se responsabilizar pelos danos causados por terceiros que se utilizam
de seu servigo? Quais s&o os critérios atribuidos no caso para a caracterizagéo da
responsabilidade? Quais sdo os mecanismos que poderiam ser adotados pelo
provedor para minimizar esses danos ao titular do registro da marca e para prevenir
confusdo do consumidor? Essas questdes sdo objeto da presente pesquisa e serdo

aprofundadas no capitulo seguinte.
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4 RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES DE BUSCA EM CASOS DE
VIOLAGAO AO DIREITO MARCARIO DE TERCEIROS EM ANUNCIOS
PATROCINADOS

O presente capitulo se propds a discorrer acerca do posicionamento da
jurisprudéncia brasileira, mais especificamente do Superior Tribunal de Justiga, e
estrangeira (da Unido Europeia) em relagéo a quais os critérios adotados, por cada
um dos 6rgaos, que justificam a responsabilizagao (ou ndo) do provedor de busca em
razao da violagdo a marca em seus servigos do Google Ads.

Para isso, iniciou-se o estudo com extensa analise jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justi¢a cujo principal objetivo foi reconhecer padrées nas decisdes para
elencar quais sao os critérios adotados, no entendimento brasileiro, acerca da
responsabilizacdo do provedor de busca. Foram apresentados tanto os critérios que
justificam a atracédo da responsabilidade, quanto os critérios que séo utilizados para
afastar tal obrigacao.

No segundo subcapitulo, por sua vez, foi abordado o entendimento da Uniao
Europeia acerca do caso. Para tanto, realizou-se um levantamento dos dados
extraidos na pesquisa jurisprudencial, bem como foram apresentados os critérios
utilizados na Corte Europeia sobre o tema.

Ja no terceiro subcapitulo, realizou-se uma comparagao dos critérios adotados
pela Corte Cidada brasileira em relacao aos critérios adotados pela Unidao Europeia,
com o objetivo de entender as nuances e diferencgas, levando em consideracéo as
legislagcbes existentes em cada um dos territérios.

Por fim, o ultimo subcapitulo se debrugou na apresentacdo de mecanismos que
- pendente de analise acerca da viabilidade técnica - poderiam ser implementados
pelo provedor de busca para, além de minimizar o risco de responsabilizagao pela
infracdo cometida pelo anunciante, também proporcione um ambiente que impeca ou
diminua, principalmente, a violagdo ao direito marcario em links patrocinado e o risco

de confusdo ao consumidor.
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4.1 RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES DE BUSCA NO ENTENDIMENTO
DO JUDICIARIO BRASILEIRO

Neste subcapitulo o objetivo consistiu em apresentar os critérios utilizados pelo
Superior Tribunal de Justica para responsabilizar (ou ndo) o provedor de busca em
casos de uso indevido da marca do concorrente como palavra-chave em links
patrocinados.

Para verificar de modo concreto os critérios a respeito do tema, foram
analisadas 48 decisbes da Corte Superior, incluindo decisées monocraticas e
coletivas. Neste primeiro momento, portanto, apresenta-se a metodologia empregada
para coleta dos dados extraidos do STJ, bem como sido esclarecidos os filtros
utilizados para analise dos resultados. Apds, foram apresentados os critérios adotados
pela Corte para caracterizagédo da responsabilidade do provedor de busca e, por fim,
os critérios para os casos em que ndo houve a responsabilizagdo do provedor em
razao de infragdo marcaria ocorrida nos servigos de publicidade digital oferecido pelo

Google.

4.1.1 Metodologia para a coleta dos dados jurisprudenciais do STJ

Para o aprofundamento da analise sobre o tema, realizou-se uma pesquisa na
base de dados jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiga. Elegeu-se a Corte
Cidada para realizagao da pesquisa, visto ser a instancia superior com o maior nimero
de julgados referentes ao tema, além de possuir o papel de dirimir eventuais
divergéncias de entendimento das cortes estaduais, bem como sedimentar a
jurisprudéncia brasileira.

Na oportunidade foram utilizados os seguintes parametros: a) utilizou-se a
ferramenta de “Consulta Completa”; b) no campo “pesquisa livre”, utilizou-se as
palavras “links patrocinados”. O uso das palavras-chaves para buscar os acordaos
foram propositalmente abrangentes, com o objetivo de esgotar a analise na Corte
Cidada. O levantamento de dados foi finalizado no dia 16 de abril de 2024, gerando
como resultado bruto 8 acordéos e 40 decisbes monocraticas (vide Apéndice ).

Com o objetivo de apresentar um panorama geral dos resultados, informa-se
que a data de julgamento mais antiga é de 13 de setembro de 2016 e a mais recente

€ de 11 de abril de 2024. A analise, portanto, leva em conta o entendimento
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jurisprudencial do STJ dos ultimos oito anos. Ainda, dos 8 acérdaos apresentados,
seis® deles sdo da classe de “Recurso Especial’, enquanto um® é da classe de
“Embargos de Declaragdo no Recurso Especial” e outro®® de “Agravo interno no
Recurso Especial”. Por fim, verifica-se que seis (dos oito) acérdédos foram proferidos
pela Terceira Turma (T3), com relatoria dos Ministros Ricardo Villas B6éas Cueva e
Nancy Andrighi; quanto aos outros dois, foram proferidos pela Quarta Turma (T4), cuja
relatoria pertence aos Ministros Luis Felipe Salom&o e Marco Buzzi.

No que se refere as decisdbes monocraticas, dos 40 resultados apresentados,
trés deles pertencem a Segunda Turma; 17 a Terceira Turma; 15 a Quarta Turma; um
da Segunda Secao; e um da Corte Especial. Quanto a classe, verifica-se que 29
decisdes séo da classe de “Agravo interno no Recurso Especial”, oito sdo da classe
de “Recurso Especial’, dois s&o da classe de “Embargos de Divergéncia” e um da
classe de “Embargos em Agravo”.

Apos analise detalhada do inteiro teor de cada acérdao e decisao indicado no

resultado bruto, verificou-se que 14% resultados - dois acordaos e 12 decisdes

% PBrasil, Recurso Especial 2032932/SP; Brasil, Recurso Especial 2012895/SP; Brasil, Recurso
Especial 2096417/SP; Brasil, Recurso Especial 1937989/SP; Brasil, Recurso Especial 1806632/SP;
Brasil, Recurso Especial 1606781/RJ.

% Brasil, Embargos de Divergéncia em Recurso Especial 1606781/RJ.

9% Brasil, Agravo Interno no Recurso Especial 1982872/SP.

97 1) Monocratica - Agravo em Recurso Especial n® 1551771 versa sobre agéo indenizatéria em razao
da precariedade na manuteng¢édo de cabos submarinos de energia elétrica. Identificou ha mengéo as
palavras “patrocinados” e “link” ao longo da decisdo, mas sem relagdo com o presente tema. 2)
Monocratica - Agravo em Recurso Especial n® 620720 envolve discusséo sobre homofonia das marcas
e identidade das embalagens dos mesmos produtos fabricados pelas duas empresas concorrentes; 3)
Monocratica - Agravo em Recurso Especial n°® 1906707 versa sobre discussao tributaria acerca das
despesas de propaganda e marketing com a aquisi¢édo de links patrocinados; 4) Monocratica - Agravo
em Recurso Especial n°® 1990133 envolve discussao de inquilinato, no qual houve a inclusdo de uma
decisdo sobre links patrocinados como refor¢o jurisprudencial para impossibilidade do reexame do
caso; 5) Monocratica - Agravo em Recurso Especial n® 2533253 e 6) Embargos de Declaragdo no
Agravo em Recurso Especial n® 2533253 versa sobre semelhanga marcaria de grafia e fonética entre
atuantes do mesmo mercado alimenticio. A demanda versa também sobre “suposto uso desautorizado
do elemento nominativo da marca da apelante como palavra-chave em pesquisa para atrelar os
resultados a anuncio contratado (GoogleAds)”, entretanto, entendeu-se que “configura causa de pedir
distinta da exposta na inicial e que embasou o pedido. Assim, ndo ha como considerar tais fatos, como
pretendido pela apelante”, também nao subsiste a sugestdo de omissdo sobre os supostos danos
decorrentes dos fatos supervenientes (alegado uso indevido de links patrocinados)”; 7) Monocrética -
Agravo em Recurso Especial n® 2356849 versa sobre discussao tributéria acerca das despesas de
propaganda e marketing com a aquisi¢cao de links patrocinados; 8) Monocratica - Recurso Especial n°
1811309 trata principalmente sobre a utilizagédo indevida de marca alheia e a violagéo por trade dress
do concorrente; 9) Monocratica - Agravo em Recurso Especial n® 2450138 trata sobre (abstencdo) do
uso indevido da marca do concorrente; 10) Monocratica - Agravo em Recurso Especial n° 1504111
envolve discussdo acerca do uso indevido de dominio na internet, cessagcdo de uso do nome
empresarial e marcaria em materiais publicitarios ou buscadores de internet; 11) Acérdao - Recurso
Especial n® 1606781 litigio envolvendo as empresas “Peixe Urbano” e “Hotel Urbano” no qual se discute
atos de concorréncia desleal, uso indevido de marca, layout e utilizagao de cores semelhantes, desvio
de clientela contratagao de links patrocinados com a marca alheia. Decidiu-se pela vedagéo ao uso da
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monocraticas - ndo possuiam como principal discussdo processual a violagao do
direito marcario do concorrente em razao do uso como palavra-chave em links
patrocinados, mas sim outros casos de concorréncia correlatos ou assuntos juridicos
distintos.

Assim, ao realizar a exclusao das decisbes acima indicadas, verificou-se que
dos seis acorddos e das 28 decisdes monocraticas, 17° sdo decisGes puramente
processuais, ndo possuindo argumentagdo propria do STJ ou de outros tribunais
estaduais sobre a discuss&o material para sanar a principal indagagao deste estudo
(qual o entendimento jurisprudencial e critérios acerca da responsabilizacdo [ou
nao] do provedor de busca em casos de violagdo ao direito marcario em links
patrocinados?), o que, por fim, resultou em um resultado liquido de analise
aprofundada de seis acordaos e 11 decisbes monocraticas proferidas pelo Superior
Tribunal de Justica.

Reforga-se a importancia do presente estudo para toda a comunidade juridica
tendo em vista a relevancia que o Google possui para a sociedade civil no geral e,
consequentemente, os resultados de pesquisa por ele apresentados na pagina.

Nesse sentido, Farias, Rosenvald e Netto (2015, p. 705) destacam que:

Certos sites de busca, como o Google, tornaram-se impérios multimilionarios.
Nés nos tornamos dependentes desses mecanismos, e é raro que passemos
uma semana ou mesmo um dia sem utiliza-los. Ha, na expansao desses
servigos, aspectos positivos — como a comodidade que nos propicia e mesmo, em
certo sentido, a democratizacdo das informagcdées — e negativos — como a
privacidade dos nossos dados, e mesmo a sele¢do, que nem sempre
percebemos, entre aquilo que é mostrado e aquilo que é ocultado, ou mesmo
a ordem das exibigoes (exibir na pagina 100 equivale praticamente a nao
exibir). Certos paises, de orientagéo totalitaria, censuram os servigos de busca, ou
criam servigos de busca proprios, que sé mostram aquilo que os governos acham
conveniente mostrar.

expressao "URBANQO", pelo Hotel Urbano, como medida para a inibigdo da concorréncia desleal; 12)
Acordao - Embargos de Declaragdo no Recurso Especial 1606781: Embargos do processo acima
mencionado, no qual decidiu-se pela auséncia de quaisquer dos vicios ensejadores dos aclaratérios;
13) Monocratica - Embargos de Divergéncia em Recurso Especial n°® 1606781 e 14) Monocratica -
Embargos de Divergéncia em Recurso Especial n°® 1606781, ambos os casos se referem ao mesmo
processo (n° 1606781). Os embargos de divergéncia foram desprovidos (13) e indeferidos liminarmente
(14);

%8 1) Agravo em Recurso Especial n® 1238618; 2) Agravo em Recurso Especial n° 1280128; 3) Agravo
em Recurso Especial n® 1434891; 4) Agravo em Recurso Especial n°® 1255236; 5) Recurso Especial n°
1726712; 6) Agravo em Recurso Especial n® 1589821; 7) Agravo em Recurso Especial n® 1804502; 8)
Agravo em Recurso Especial 1409498; 9) Agravo em Recurso Especial n° 1947730; 10) Recurso
Especial n° 1907600; 11) Agravo em Recurso Especial n° 2075483; 12) Agravo em Recurso Especial
n® 2258419; 13) Agravo em Recurso Especial n® 2394394; 14) Recurso Especial n°® 2057901; 15)
Agravo em Recurso Especial n° 2190211; 16) Recurso Especial n® 2047768; 17) Agravo em Recurso
Especial n® 2442670;
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Assim, com o objetivo de apresentar o posicionamento do STJ sobre a
responsabilizacao do Google pela utilizagado indevida de marca como palavra-chave
em links patrocinados, passa-se a analise especifica e aprofundada dos seis acérdaos
e 11 decisdes monocraticas proferidas pelo Superior Tribunal de Justica sobre o tema.
Os préximos subcapitulos, portanto, dedicam-se a apresentagdo da fundamentacgéao
juridica para a responsabilizagédo (ou ndo) do provedor de busca em casos de violagao

ao direito marcario de terceiro no ambito dos links patrocinados.

4.1.2 Critérios referentes a responsabilizagao

O presente subcapitulo se debrugou na analise dos julgados do Superior
Tribunal de Justica que aplicou a responsabilizacdo aos provedores de busca em
casos de violagao ao direito marcario na contratagdo dos links patrocinados.

De maneira geral, identificou-se 12 julgados (dos 16 no qual este trabalho se
concentrou) nos quais se atribuiu a responsabilizacdo ao provedor de busca, seja por
fundamentagéo propria do STJ, seja pela concordancia com o acordao proferido em
sede de segundo grau (nos tribunais estaduais). Assim, passa-se para a analise
aprofundada de cada um desses casos com o objetivo de reconhecer os parametros
e os critérios que fundamentam a responsabilizagao do provedor de busca.

Dos 12 julgados, verifica-se que cinco deles sdo decisdes colegiadas, enquanto
os outros sete sao decisdes monocraticas, que serdo apresentados primeiramente.

Verifica-se que a aplicagao da teoria do risco proveito (ou teoria do risco da
atividade) € um fator constante nas decisdes do Superior Tribunal de Justica. Neste
sentido, ao se analisar o Agravo em Recurso Especial n° 2020674, verificou-se que o
STJ entendeu pela impossibilidade de rever o entendimento firmado pelas instancias
ordinarias, visto que demanda a analise de fatos e provas, o que atrai a Sumula n. 7
do STJ.?® Assim, concordou com a exposicdo do acdérddo do segundo grau que

entendeu o seguinte:

Restou caracterizada, aqui, a ilicita capturada reputacao alheia, o que, além
disso, merece ser reprimido, dado o enquadramento no artigo 195, inciso lll
da Lei 9.279/1996, o que conduz a responsabilidade civil e ao dever de
indenizar, obedecida a tarifagdo estabelecida pelo artigo 210 da prépria Lei
9.279, assim como a reparagao por danos morais, pelo uso parasitario da
marca. [...] Se o requerido Google se dispde a vender anincios em seu

9 Sumula n° 7: A pretensdo de simples reexame de prova ndo enseja recurso especial (Brasil, 1990).
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'site’ de pesquisas sem analisar previamente o potencial lesivo do
conteudo inserido por aquele com quem contrata, deve arcar com as
consequéncias de sua omissdo. Aplica-se, entdao, a teoria do risco-
proveito. Se site de buscas delibera contratar com milhares de usuarios
sem qualquer prévio controle de violagado de direitos imateriais alheios,
e com isso aufere receitas, mas potencializa o risco de danos, deve
responder se o risco se converte em prejuizo real. (Sao Paulo, Recurso
Especial 2020674/SP. Grifou-se).

Neste caso, o Tribunal de Justica de Sdo Paulo determinou que o réu se
abstenha de utilizar as marcas da autora na ferramenta de busca “Google Ads”, sob
pena de multa diaria, condenando-a ao pagamento de lucros cessantes e de
indenizagao por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Igualmente, o Recurso Especial n. 2126996 acompanha o Acordao proferido
em segundo grau, no qual aplica a responsabilizagao solidaria do provedor de busca
por possibilitar a publicagdo de anuncio com o uso da marca do concorrente. O STJ
entendeu que o acérdao estava em conformidade com os precedentes da corte e que,
por esta razdo, incide a Sumula 7 da Corte.

Ao se analisar o acorddao de segundo grau, proferido pela 12 Camara
Reservada de Direito Empresarial do TJSP, verifica-se que o Desembargador Relator

entende que:

Ao celebrar contrato de Prestagcdo de Servicos, as empresas rés
praticaram ato configurado como concorréncia desleal que lhes
permitiu obter lucro, sem autorizagéo do titular da marca, violando sua
propriedade industrial. Nesse sentido, deve ser ressaltado que, se a
Google se dispée a vender anuncios em seu site de pesquisas sem
analisar previamente o potencial lesivo do conteudo inserido por aquele
com quem contrata, deve arcar com as consequéncias de tal omissao
(Séo Paulo, Apelacao 1117381-08.2020.8.26.0100. Grifou-se).

Observa-se, além disso, que no inteiro teor da decisdo monocratica do Agravo
em Recurso Especial n® 855367, o STJ decidiu que a recorrente n&do logrou éxito na
demonstracdo da divergéncia jurisprudencial, acompanhando o que a Corte de
segundo grau determinou. No acoérdao de segundo grau proferido pelo Tribunal de
Justica de Sao Paulo, foi possivel constatar a aplicacdo da responsabilidade solidaria
do Google e do UOL Busca “pelas eventuais violagdes de direitos advindas do
conteudo patrocinado, na medida em que sua exibi¢cao é realizada diretamente no sitio
eletrénico da ora apelante e os resultados” (Brasil, Agravo em Recurso Especial
855367/SP). Na ementa do julgado, verifica-se, também, que o Tribunal de Justi¢ca de

Sao Paulo se posiciona no sentido que “ao disponibilizar servico remunerado de
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associagao de termos de pesquisa, as corrés assumem o risco de ver violado direito
de terceiros titulares de marca” (Brasil, Agravo em Recurso Especial 855367/SP).
Ainda na seara da aplicag&o da teoria de risco proveito, o Agravo em Recurso
Especial n. 2395448'% decidiu por acolher o entendimento do acérddo do segundo
grau, atraindo a aplicagdo da Sumula 7 do STJ. No acérdao proferido pelo Tribunal de
Justica de Sao Paulo, verifica-se a prevaléncia da responsabilizagao do provedor de
busca visto que nos casos em que o consumidor busca por uma marca especifica, ha
o desejo de encontrar informagdes sobre esta marca, ndo sendo uma busca genérica
para que justifique o aparecimento de outras. Assim, o Google, ao permitir tal pratica,
acaba por participar da cadeia do ilicito, auferindo lucro e permanecendo omisso nas

violagdes, conforme se nota:

O consumidor ao buscar uma marca especifica junto ao site de busca, por
obvio que sabe exatamente o que procura. Ndo se trata de uma busca
genérica pelo termo 'colchao’, por exemplo. Nao se pode negar que com tal
pratica objetiva a corre 'emma’ atrair o consumidor que busca informagodes de
sua concorrente, configurando, assim, o desvio de clientela, [...]. E, de acordo
com o disposto no artigo 195, lll, da Lei n°® 9.279/96, o uso desautorizado de
marca concorrente notoria na internet, com o intuito de desviar a clientela,
caracteriza concorréncia desleal. No caso em tela as empresas trabalham no
mesmo ramo de atividade, qual seja, comércio de colchdes. [...]. A corre
'Google’ esta sendo utilizada como uma ferramenta para a pratica do ato
ilicito com a qual aufere lucro, estando diretamente ligada a cadeia
delituosa atingindo, assim, a esfera juridica de terceiros. [...]. Afasta-se,
ainda, o pleito subsidiario da corre 'Google’, uma vez que nao demonstrou
ndo possuir capacidade de afastar a utilizagao da palavra 'Pillowmed'
como palavra-chave de qualquer empresa concorrente da autora (Brasil,
Agravo em Recurso Especial n® 2395448/SP).

Ademais, apesar de ndo existir, em alguns julgados, a mengao literal a “teoria

do risco da atividade” ou do “risco proveito”, entende-se que o atributo para a atragao

100 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACAO DE OBRIGACAO DE NAO
FAZER CUMULADA COM REPARACAO DE DANO. EMBARGOS DE DECLARACAO. OMISSAO,
CONTRADICAO OU OBSCURIDADE. NAO OCORRENCIA. VIOLACAO DO ART. 489 DO CPC/15.
INOCORRENCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSENCIA. SUMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO
ACORDAO NAO IMPUGNADO. SUMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. 1. Acdo de obrigacdo de nado fazer cumulada com reparagdo de danos. 2.
Ausentes os vicios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaragéo. 3. Devidamente
analisadas e discutidas as questdes de mérito, e fundamentado corretamente o acérdao recorrido, de
modo a esgotar a prestacao jurisdicional, ndo ha que se falar em violagéo do art. 489 do CPC/15. 4. A
auséncia de decisdo acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razdes recursais
impede o conhecimento do recurso especial. 5. A existéncia de fundamento do acérdao recorrido néo
impugnado — quando suficiente para a manutengado de suas conclusdées — impede a apreciagdo do
recurso especial. 6. O reexame de fatos e provas em recurso especial € inadmissivel. 7. Agravo
conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensio, nao provido (Brasil, Agravo
em Recurso Especial 2395448/SP).
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da responsabilidade objetiva baseada no risco, conforme se verificou no subcapitulo
3.2.3 desta pesquisa, esta presente, qual seja: a assungdo de responsabilidade
perante a atividade exercida que gera renda/lucro para os envolvidos.

Das sete decisbes monocraticas analisadas, verifica-se que as quatro
apresentadas acima se concentram no fato de que, por ser uma relagao contratual
onerosa, cabe a responsabilizagdo pelos riscos oriundos da prépria atividade,
contudo, esta ndo é a unica fundamentacgao atribuida para responsabilizar o provedor.

A decisdao monocratica proferida n® Recurso Especial n° 1907600'°! dispds que
o servico do Google Ads é uma relagdo contratual onerosa e, por esta razao, nao
acarreta imunidade ao provedor de busca quanto aos efeitos do contrato perante
terceiros.'%? Além disso, observou-se, da decisdo, que a atividade do Google o coloca
na cadeia da pratica do ilicito'®3, bem como ratificou o entendimento da Corte Estadual

que apresenta o seguinte:

101 Esse é também o entendimento do Agravo em Recurso Especial 2072326. O referido Agravo foi
interposto pelo Google contra decisdo que nao admitiu seu recurso especial, em combate ao acérdao
proferido pelo TJSP. O STJ, na analise do agravo, entendeu que o tribunal de origem analisou a matéria
com base nos elementos de fato e das provas, de modo que a revisdo das premissas alcangadas
acerca do uso indevido da marca encontra 6bice na Sumula n. 7 do STJ. Assim, analisa-se o acérdao
do TJSP que dispde o seguinte: “O dicionario digital Wikipedia define o servico de anuncios
patrocinados oferecidos pelo apelado Google como “Google Ads, antes conhecido como Google
AdWords, é o principal servico de publicidade da Google e principal fonte de receita desta empresa
representando 96% dos quase 37,9 Bilhdes de dolares que a empresa faturou em 2011. (...)
Diferentemente dos provedores de dominios, que sdo meras plataformas de veiculagdo de
conteldos selecionados pelos proprios internautas e somente sdo responsabilizados civilmente por
danos decorrentes de conteldo gerado por terceiros se, apés ordem judicial, ndo tomarem as
providéncias para tornar indisponivel o contelido apontado como infringente, a prestag¢ao de servigo
Google Ads é relagdo contratual onerosa que nao imuniza o Google sobre os efeitos que ela
gera na esfera juridica de terceiros. A préatica de ilicito distingue o caso em analise da publicidade
comparativa, que beneficia o consumidor, fortalece a concorréncia saudavel no mercado e é autorizada
a luz do principio da livre concorréncia e livre iniciativa (CF, art. 1°, V). E mantida, portanto, a
condenac¢ao da apelante Google a obrigagao de se abster comercializar os links patrocinados
em questao para a apelante BlueFit” (Brasil, Agravo em Recurso Especial 2072326/SP).

102 Retira-se do interior da decisdo monocratica: “Diferentemente dos provedores de dominios, que
sdo meras plataformas de veiculagéo de conteudos selecionados pelos préprios internautas e somente
sdo responsabilizados civiimente por danos decorrentes de conteudo gerado por terceiros se, apos
ordem judicial, ndo tomarem as providéncias para tornar indisponivel o conteddo apontado como
infringente, a prestag¢ao de servico AdWords é relagdo contratual onerosa que ndo imuniza o
Google sobre os efeitos que ela gera na esfera juridica de terceiros” (Brasil, Recurso Especial
1907600).

103 Retira-se do interior da decisdo monocratica: “A ré explora plataforma de publicidade utilizada
a veiculagao de anuncios por meio de links patrocinados e no que, entdo, ndo atua tdo somente
como hospedeiro de conteudo gerado por terceiros. Ao revés, poe-se como parceria contratual de
empresas anunciantes que pretendem ver divulgada sua marca por meio de palavras-chaves de
pesquisa no site buscador. Ou seja, o provedor se agrega ao instrumental de promoc¢ao da marca
do contratante do servigo, auferindo lucro decorrente da publicagao. A rigor, o quadro destarte é
de um contrato cujas condigbes podem representar e na hipétese representam indevida violagado aos
direitos de terceiros. De resto, em ocorréncia absolutamente comum. E é nesta condigdo de contratante
de servigos que disponibiliza, e foco frequente de danos, que a ré responde. Sua atuagao se coloca
na cadeia da pratica do ilicito a que se volta o contrato que firmou e pelo qual recebeu. Claro,
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Além disso, verifica-se que a hipotese dos autos nao trata da
responsabilizagdo do provedor de aplicagdes por contetdo de terceiros,
mas do desfazimento de hyperlink decorrente da contratagdo da ferramenta
Google Ads em razao da ocorréncia de concorréncia desleal.

Observa-se, no ponto, que o desfazimento da "ligagao" entre digitar a palavra
"Pillowmed™ e aparecer em destaque o anuncio da concorrente Sono Quality
(hyperlink), ja sera suficiente para fazer cessar a conduta ilicita, sem que seja
necessario identificar qualquer URL. Nesse contexto, nem sequer é
aplicavel ao caso o artigo 19 da Lei n® 12.965/2014, o que atrai a incidéncia
da Sumula n°® 284/STF.

Acrescente-se, ainda, que a recorrente ndo impugnou o fundamento do
aresto atacado, segundo o qual "a prestacdo de servico AdWords é
relagdao contratual onerosa que nao imuniza o Google sobre os efeitos
que ela gera na esfera juridica de terceiros”, o que demanda a aplicacao
da Sumula n° 283/STF, por analogia (Brasil, Recurso Especial 1907600).

Surge aqui uma nova fundamentagao: a nao aplicagao do art. 19 do Marco Civil
da Internet. Conforme ja exposto no subcapitulo 3.2.2 deste estudo, o referido artigo
prevé a responsabilidade subjetiva do provedor de aplicagdo, o qual somente podera
ser alvo de indenizagao caso nao cumpra com ordem judicial especifica para retirada
do conteudo. Contudo, de acordo com o entendimento fixado no Recurso Especial n°
1907600, ndo se trata de responsabilizacdo em razdo de conteudo de terceiro, mas
de desvencilha-lo do hyperlink que foi divulgado pela contratagdo de palavras-chaves
que violam a propriedade industrial alheia no servigo de Google Ads. Reforga-se que
tal entendimento sera tratado com maior detalhamento nas decisdes colegiadas que
serao apresentadas a seguir.

Assim, apos exposi¢cao da fundamentagao relativa as decisdes monocraticas,
pode-se concluir que estdo presentes o0s seguintes critérios para justificar a
responsabilizagdo do provedor de busca: (a) a relagédo contratual estabelecida entre o
Google e o0 anunciante é onerosa e, por este motivo, o provedor deve ser responsavel
pelos danos causados a partir desse contrato; (b) ha também a aplicagao da teoria do
risco-proveito, ja que, se o provedor aufere lucro com a atividade exercida, deve se
responsabilizar por ela; (c) outro critério frequente é no sentido de que como o servigo
do Google Ads é uma parte da cadeia do ilicito, deve ser responsabilizado; (d) verifica-
se, também, a ndo aplicacdo do art. 19 do Marco Civil da Internet, visto que nao se

trata da responsabilizacdo do Google pelo conteudo de terceiros, “mas do

ainda que tenha regresso contra quem escolheu a palavra-chave” (Brasil, Recurso Especial
1907600/SP).
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desfazimento de hyperlink decorrente da contratagcdo da ferramenta Google Ads em
razao da ocorréncia de concorréncia desleal” (Brasil, Recurso Especial 1907600).

Passa-se, a seguir, para a analise dos acoérdaos proferidos pelo Superior
Tribunal de Justica cujo objeto de estudo consiste na identificagcdo dos critérios
adotados pela Corte Cidada para responsabilizacdo do provedor de busca em casos
de violagao ao direito marcario.

Inicia-se a analise das decisdes colegiadas pela ordem da data de julgamento.
O primeiro acérdéo identificado na presente pesquisa foi julgado em 25 de agosto de
2020, e apresenta motivo do litigio um pouco distinto dos demais processos
analisados (mas ainda vinculado ao tema).

O Recurso Especial n. 1806632'%, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, foi
interposto pela Microsoft Informatica LTDA (proprietaria do servigo de busca “Bing”).
A acao se refere a requisi¢cao judicial de registros ajuizada pelas recorridas BNE -
Banco Nacional de Empregos LTDA e Employer Organizacao de Recursos Humanos
SA, na qual solicitam a apresentagao de informacdes dos anunciantes de alguns links
patrocinados no servigo de busca Bing mantido pela recorrente.

Na sentenca, o pedido foi julgado procedente, condenando a Microsoft a
apresentar os dados requeridos. A decisdo de segundo grau manteve os argumentos
e conclusdes da sentenca. Ja em sede de Recurso Especial, a decisao proferida pela
Terceira Turma se alinhou com as decisdes anteriores e determinou que o provedor
de busca compartilhe os registros de aplicagéo'% utilizados no servigo de publicidade
dos links inseridos nos mecanismos de busca. A decisdo ainda explicita que “é
inegavel que a recorrente é a prestadora dessa aplicagao e, da mesma forma, nao se
pode refutar a ilegalidade do uso da marca registrada pela recorrida” (Brasil, Recurso
Especial 1806632/SP).

104 Cola-se a ementa: RECURSO ESPECIAL. MARCO CIVIL DA INTERNET. REQUISICAO JUDICIAL
DE REGISTROS. PAGINAS PATROCINADAS. BUSCADOR. ORDEM JUDICIAL. ENTREGA DE
INFORMACOES. LEGALIDADE. 1. Agdo ajuizada em 12/12/2016, recurso especial interposto em
24/09/2018 e atribuido ao gabinete em 15/05/2019. 2. O propésito recursal consiste em determinar
a legalidade da ordem judicial que determinou a apresentagao das informagées requeridas,
referentes aos titulares dos links patrocinados no servigo de busca mantido pela recorrente. 3.
Diante da obrigagéo legal de guarda de registros de acesso a aplicagdes de internet e o dever de
escrituragcao reconhecido por este STJ, nao ha como afastar a possibilidade juridica de obrigar os
provedores de aplicagao ao fornecimento da informacéao. 4. A discussao na hipétese esta restrita
somente aos responsaveis pelos links patrocinados que surgem em resultados de determinadas
buscas. 5. Recurso especial conhecido e nao provido (Brasil, Recurso Especial 1806632/SP).

105 Segundo o Marco Civil da Internet, os registros de acesso a aplicagdo de internet sdo definidos
como “o conjunto de informacgdes referentes a data e hora de uso de uma determinada aplicagdo de
internet a partir de um determinado endereco IP.” (Brasil, 2014).
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Ressalta-se que este caso nao trata especificamente da responsabilizagao do
provedor pelo uso indevido da marca do concorrente em links patrocinados,
entretanto, da-se indicios de que nao se permite que o provedor se esvaia de
responsabilidades, quando seu servigo acarreta prejuizos a outrem.

Em seguida, analisa-se o Recurso Especial n. 1937989'%, julgado em 23 de
agosto de 2022 pela Quarta Turma do STJ, cuja relatoria pertence ao Ministro Luis
Felipe Salomao. Informa-se que a analise deste Recurso Especial e do anterior
(Recurso Especial n. 1806632) possui como principal objetivo apresentar indicios
preliminares do entendimento do STJ - que sera melhor detalhado nos trés'®”
acordaos publicados mais recentemente.

O caso em questido é exclusivo sobre a relacdo entre os concorrentes, ndo
figurando no polo passivo da relagdo o provedor de busca. Entretanto, na
fundamentacéo, consolidou-se o entendimento ja apresentado no subcapitulo 2.3
deste trabalho, qual seja: € desleal a pratica de utilizagdo da marca do concorrente
como palavra-chave nos links patrocinados.'®® Ademais, o julgado também apresenta
indicios quanto as problematicas envolvendo a participagao do provedor no ilicito e na

auséncia de controles de prevencéo da violagao.

16 Cola-se a ementa do caso: RECURSO ESPECIAL. ORDEM ECONOMICA. LIVRE
CONCORRENCIA. DESVIO DE CLIENTELA E CONCORRENCIA DESLEAL. REVOLUCAO
TECNOLOGICA. INTERNET. COMERCIO ELETRONICO. PROVEDORES DE BUSCA. LINKS
PATROCINADOS. PALAVRA-CHAVE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZACAO DE MARCA
REGISTRADA. CONFUSAO DO CONSUMIDOR. DILUICAO DA MARCA. PERDA DE VISIBILIDADE.
INFRACAO A LEGISLACAO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. [...]. 5. Os provedores de busca
sao sites que rastreiam, indexam e armazenam informagodes, que sao disponibilizadas online,
organizando-as e classificando-as para que, uma vez consultadas, possam ser fornecidas como
sugestoes (ou resultados) que atendam aos critérios de busca informados pelos proéprios
usuarios. 6. E licito o servico de publicidade pago, oferecido por provedores de busca, que, por meio
da alteracédo do referenciamento de um dominio, com base na utilizagdo de certas palavras-chave,
coloca em destaque e precedéncia o conteudo pretendido pelo anunciante "pagador" (links
patrocinados). 7. Todavia, infringe a legislagao de propriedade industrial aquele que ele como
palavra-chave, em links patrocinados, marcas registradas por um concorrente, configurando-se
o desvio de clientela, que caracteriza ato de concorréncia desleal, reprimida pelo art. 195, lll e V,
da Lei da Propriedade Industrial e pelo art. 10 bis, da Convengao da Unido de Paris para Protegéo da
Propriedade Industrial. 8. Utilizar a marca de um concorrente como palavra-chave para direcionar o
consumidor do produto ou servigo para o link do concorrente usurpador é capaz de causar confusdo
quanto aos produtos oferecidos ou a atividade exercida pelos concorrentes. Ainda, a pratica desleal
conduz a processo de diluicdo da marca no mercado e prejuizo a fungdo publicitaria, pela reducao da
visibilidade. [...] 11. Recurso especial ndo provido (Brasil, Recurso Especial 1937989/SP).

107 (Brasil, Recurso Especial 2032932); (Brasil, Recurso Especial 2012895); (Brasil, Recurso Especial
2096417). Todos as decisdes foram proferidas pela Terceira Turma, com a relatoria dos Ministros
Ricardo Villas Béas Cueva no primeiro e a Ministra Nancy Andrighi nas duas ultimas.

108 Vide inteiro teor do acérdao: “ndo é possivel ignorar que, no caso dos autos, a concorréncia desleal,
na forma desvendada neste arrazoado, é deveras evidente, tendo em vista que a palavra-chave eleita
pela ora recorrente para direcionamento dos usuarios, “BRAUN”, em nada se relaciona a atividade
prestada por ambas as partes: servigos de viagem, fazendo clara a intengédo da recorrente de ser
"percebida" pelos usuarios, a partir da marca da concorrente” (Brasil, Recurso Especial n. 1806632).
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Neste caso, o Ministro Luis Felipe Salomao ensina que, apesar de legal o
servigo de links patrocinados nos provedores de busca, a inexisténcia de parametros
ou mesmo de proibi¢des referentes as palavras-chave, escolhidas pelos anunciantes,
que acionem a publicidade “pode gerar conflitos relacionados a propriedade
intelectual” (Recurso Especial n. 1937989). Assim, nota-se como relevante, para
viabilizar as infragdes aos direitos de marca alheio, a auséncia de vedagdes dentro do
préprio servico de anuncio patrocinado, cuja maior diligéncia do provedor sera
requisitada e apresentada a seguir (Recurso Especial n. 1937989).

Ato continuo, analisa-se, portanto, o Recurso Especial n® 203293299, julgado
em 08 de agosto de 2023 pela Terceira Turma do STJ, com a relatoria de Ricardo
Villas Boas Cueva. O recurso especial foi interposto pelo Google Brasil Internet LTDA
com o objetivo de impugnar o acérdao proferido pelo Tribunal de Justica de Sdo Paulo,
que condenou o Google e o anunciante ao pagamento de danos materiais - a serem
liquidados - e morais - fixados em R$ 10.000,00 para cada corré, pelo uso indevido de
marca do concorrente como palavra-chave em links patrocinados.

No caso em questdo, as empresas atuavam no mesmo ramo de atividade
(comércio de lareiras ecologicas) e, em consonancia com a jurisprudéncia brasileira,
concluiu-se pela caracterizagdo da concorréncia desleal (i) pelo uso de marca
registrada ou nome empresarial como palavra-chave na ferramenta do Google Ads;
(i) pelo fato de que o anunciante que comprou a marca do concorrente atuarem no

mesmo ramo de negdcio; (iii) pelo uso da palavra-chave com marca do concorrente

109 Cola-se ementa do acérddo: RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OBRIGACAO
DE NAO FAZER. NOME EMPRESARIAL. USO INDEVIDO. PALAVRA-CHAVE. FERRAMENTA DE
BUSCA. CLIENTELA. DESVIO. CONCORRENCIA DESLEAL. CARACTERIZACAO. TUTELA
INIBITORIA. NECESSIDADE. MARCO CIVIL DA INTERNET. NAO INCIDENCIA. SUMULA N°
284/STF. 1. A controvérsia posta esta em verificar se: (i) a utilizagdo da ferramenta Google
AdWords a partir da inser¢gao como palavra-chave de nome empresarial implica uso indevido e
pratica de concorréncia desleal; (ii) na hipotese, incide o artigo 19 do Marco Civil da Internet e,
em caso afirmativo, se estdo presentes os requisitos de responsabilizagao ali previstos e (iii)
estao presentes os requisitos para condenagao no pagamento de lucros cessantes.[...] 5. A
contratacao de links patrocinados, em regra, caracteriza concorréncia desleal quando: (i) a
ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente & marca
registrada ou a nome empresarial; (ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-
chave atuam no mesmo ramo de negdécio (concorrentes), oferecendo servigcos e produtos tidos
por semelhantes, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetivel de violar as fungées identificadora
e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave. 6. Na
hipétese, ndo incide o artigo 19 da Lei n® 12.965/2014, pois nao se trata da responsabilizagdo do
provedor de aplicag6es por contetido de terceiros, mas do desfazimento de hyperlink decorrente
da contratagdo da ferramenta Google Ads., o que atrai a censura da Simula n° 284/STF. 7. No
caso de concorréncia desleal, tendo em vista o desvio de clientela, os danos materiais se presumem,
podendo ser apurados em liquidagédo de sentenga. Precedentes. 8. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, ndo provido (Brasil, Recurso Especial 2032932/SP).
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poder violar as fungdes distintivas e de investimentos da marca, tendo em vista o
desvio de cliente pelo prestigio/renome alheio (Brasil, Recurso Especial
2032932/SP).

A decisao ainda alerta que o direcionamento da busca para links selecionados
pode acarretar impactos no direito de escolha do consumidor que, partindo de
algoritmos estabelecidos pelo provedor de busca, direciona a concorréncia nos mais
diversos setores de atividade, gerando, assim, uma permuta da autonomia dos
consumidores para as decisdes do algoritmo (Brasil, Recurso Especial 2032932/SP).

No que tange a responsabilizacdo do provedor, o Google, em seu recurso,
argumentou pela auséncia de responsabilidade em razao da aplicagéo do art. 19 do
Marco Civil da Internet. Entretanto, a decisdo colegiada é objetiva e clara ao dispor
gque nesses casos nao € aplicavel o referido artigo, visto que n&o se trata de
responsabilizacdo do provedor de aplicagcdo pelo conteudo publicado por terceiros,
mas dos efeitos causados em razdo do uso da ferramenta do Google Ads (Brasil,
Recurso Especial 2032932/SP).

Este também é o entendimento do penultimo acérdao analisado. Trata-se do
Recurso Especial n® 2012895, julgado também no dia 08 de agosto de 2023 pela
Terceira Turma do STJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Este acérdao, por sua
vez, consolida com maestria as particularidades e os critérios para aplicagédo da
responsabilidade do provedor de busca, sedimentando o posicionamento da Corte
sobre o tema.

Isto posto, a acao foi ajuizada por Esperanca Holding LTDA e Hope do Nordeste
LTDA em face do Google Brasil Internet LTDA e, posteriormente, da Loungerie SA, a
qual foi incluida no polo passivo da demanda. O juiz de primeiro grau julgou
parcialmente procedente o pedido para determinar que as rés nao utilizem o termo
“Hope” como palavra-chave nos links patrocinados do Google Ads, além de condena-
las ao pagamento de danos materiais e morais. A decisdo de segundo grau manteve
a condenacédo da sentenga majorando os danos morais para R$ 20.000,00 para cada
corré.

A decisao vai ao encontro do entendimento consolidado do Tribunal de Justiga

de S&o Paulo e do préprio Superior Tribunal de Justiga no que tange a caracterizagao
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de concorréncia desleal na utilizagcdo de marca registrada do concorrente como
palavra-chave em links patrocinados.'"°

Em relagcdo a responsabilizagdo do provedor de busca, em consonancia com
os julgados anteriores, o STJ decidiu pela n&do aplicagcdo do art. 19 do MCI,
considerando se tratar de uma relacédo contratual de publicidade e n&o de controle de
exaltagdo de liberdade de expressdo e vedacédo da censura. Destaca-se, nesse

sentido, trecho do voto:

78. Ao analisar a responsabilidade do provedor de pesquisa no mercado de
links patrocinados, cuida-se de relagdo contratual, firmada entre ele e um
anunciante, com objetivo de promogao publicitaria que fere os direitos de
propriedade intelectual de um terceiro ao gerar atos de concorréncia desleal.
Portanto, nao ha relagdo com a ingeréncia do provedor quanto ao
conteudo postado por algum de seus milhares de usuarios, razdo pela
qual o art. 19 do Marco Civil da Internet nao se aplica a questao.

Ainda, extrai-se da ementa e dos argumentos apresentados no voto que o
provedor de busca ndo sé possui a geréncia em relacdo as palavras-chaves
comercializadas pelo seu proprio servigo, como também detém tecnologia suficiente
para inibir a infragdo ao direito marcario alheio e que tal impedimento n&o representa
controle massificado e nem diminui¢cao da liberdade de expressao, mas tdo somente
acarreta maior presteza do provedor ao ofertar seus servigos de Ads (Brasil, Recurso
Especial 2012895/SP).

Nessa linha, entende-se que:

12. Na analise da responsabilidade civil dos provedores de internet por
atos de concorréncia desleal no mercado de links patrocinados, ndo é o
conteudo gerado no site patrocinado que origina o dever de indenizar,
mas a forma que o provedor de pesquisa comercializa seus servigos
publicitarios ao apresentar resultados de busca que fomentem a
concorréncia parasitaria e confundam o consumidor [...] (Brasil, Recurso
Especial 2012895/SP).

110 Retira-se do interior do voto: “29. Nessa linha de intelecgdo, entende-se que, embora a legislagao
atual nao regule especificamente o mercado de links patrocinados, a utilizacdo de marca como
palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou servigo para o link de seu concorrente
configura-se como meio fraudulento para desvio de clientela, porquanto permite a concorréncia
parasitaria e a confusio do consumidor, conforme passa-se a expor. [...] 43. A Quarta Turma
deste STJ, ao fazer a analise especifica da a utilizagdo de marca como palavra-chave para direcionar
o consumidor do produto ou servigo para o link de seu concorrente, concluiu que tal ato é capaz de
causar confusdo quanto aos produtos oferecidos ou a atividade exercida pelos concorrentes,
razdo pela qual enquadra-se como ato de concorréncia desleal. (REsp n. 1.937.989/SP, Quarta
Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 7/11/2022)” (Brasil, Recurso Especial 2012895/SP).
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Entretanto, a decisdo em contento n&o s6 descarta a aplicagao do art. 19 do
Marco Civil da internet (e suas consequéncias no que tange a isengao de
responsabilidade), como também atribui a responsabilidade por ato proprio, nos

termos da teoria do risco-proveito, conforme verifica-se do interior do voto:

81. Aqui, o provedor de pesquisas atua ativamente na publicidade
exercida pelo seu parceiro contratual, auferindo lucros decorrentes dessa
acgao e, por isso, mantendo um monitoramento rigido sobre a atividade de
clientes anunciantes. 84. Até mesmo porque, nos termos da teoria do
risco-proveito, se o provedor de pesquisa se dispde a vender anuncios em
seu site, deve também desenvolver mecanismos para coibir o potencial
lesivo dos servigos que oferta e arcar com as consequéncias de sua
omissao (Brasil, Recurso Especial 2012895/SP).

Por fim, a decisao ainda consolida que ha nexo de causalidade entre a violagao
ao direito marcario alheio e o “ato de o provedor de busca ter oferecido uma palavra-
chave idéntica a marca de um concorrente para permitir que outra empresa apareca
em destaque nos resultados do provedor de buscas”. Isto, por seu turno, atrai a sua
responsabilizacdo, concorrendo com o evento danoso indenizavel em virtude do
contrato de publicidade que gerou efeitos negativos contra terceiros (Brasil, Recurso
Especial 2012895)."""

Logo, conclui-se que o voto do Recurso Especial n°® 2012895'"? apresenta a
consolidacédo dos critérios adotados anteriormente de forma esparsa nas decisdes
monocraticas, uma vez que determina a (i) ndo aplicagao do art. 19 para fundamentar
a exclusao de responsabilidade do provedor de busca; (ii) aplicacdo da teoria do risco
visto que o provedor aufere lucro na atividade que proporciona a violagao ao direito

marcario; (iii) responsabilizagao por ato préprio, em razao da forma pela qual o servigo

1 Retira-se do interior do voto texto complementar: “86. Assim, o provedor de pesquisa concorre a
causa do ato danoso indenizavel ao colaborar de forma decisiva para a pratica de conduta desleal.
Portanto, no mercado de links patrocinados, o provedor de pesquisas ndo é mero hospedeiro
de conteudo gerado por terceiros, mas fornecedor de servigos de publicidade digital que se
configuram como atos de concorréncia desleal. 88. Assim, se um contrato gera danos a terceiros,
ambos os contratantes devem ser responsabilizados, uma vez que a fungao social do contrato
nao se limita aos contratantes, devendo ser observada a eficacia protetiva de terceiros” (Brasil,
Recurso Especial 2012895/SP).

12 Esse também é o entendimento do Recurso Especial 2126898 no qual manteve a deciséo proferida
pelo Tribunal Estadual, bem como ratificou o entendimento de que: “Mais recentemente, ainda, ao
ensejo do julgamento do Recurso Especial n® 2.012.895-SP, a Terceira Turma do Superior Tribunal de
Justica, Relatora a eminente Ministra Nancy Andrighi, consolidou o entendimento sobre a concorréncia
desleal decorrente do uso de marca alheia como palavras chave para acesso de links patrocinados,
bem como sobre a responsabilidade civil solidaria do Google. E o que se verifica da ementa
correspondente” (Brasil, Recurso Especial 2126898/SP).
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€ ofertado; e (iv) omissao ao evitar a violagao a propriedade intelectual alheia, apesar
de possuir meios para tal fim Recurso Especial n® 2012895.

Por fim, verifica-se que o Recurso Especial n° 2096417 em muito se assemelha
com o voto proferido pela Nancy Andrighi disposto acima. Este, de mesma relatoria, e
com data de julgamento de 20 de fevereiro de 2024, ratificou o entendimento de que
nao se aplica o art. 19 do Marco Civil, ja que o provedor de busca ndo se enquadra
na categoria de mero hospedeiro de conteudo de terceiro, mas se configura como
fornecedor de servigos de publicidade em razao da relagao contratual firmada entre o
provedor e o anunciante (Brasil, Recurso Especial 2096417/SP).

Assim, evidencia-se que a jurisprudéncia predominante do Superior Tribunal de
Justica entende pela responsabilizacdo do provedor de busca em casos de violagao
do direito de propriedade industrial de terceiros em razdo do uso de marca registrada
em links patrocinados. Os critérios elencados para responsabilizagao, de maneira
sucinta, giram em torno (a) da relacéo onerosa existente entre o provedor de busca
Google e o anunciante, o que atrai a responsabilizac&o pelas viola¢gdes causadas no
ambito desta relacdo; (b) da ndo aplicagado do art. 19 do Marco Civil da Internet no
caso em questao, ja que nao se trata de manifestacao da liberdade de expresséo e
combate a censura; (c) da aplicacao da teoria do risco proveito, visto que, se o
provedor aufere renda/lucro na atividade, deve ser responsabilizado pelas violagbes
ocorridas em consequéncia do servigo; por fim, (d) da existéncia de responsabilizagédo
do provedor de busca por ndo analisar previamente e nao evitar a violagdo do
conteudo, sendo que, por essa razao, deve assumir o risco pelas agdes (ou omissdes)
executadas.

Apesar do entendimento predominante, verifica-se que ha julgados que
excluem a responsabilizagdo do provedor de busca, cujos critérios seréao

apresentados a seguir.
4.1.3 Critérios referentes a nao-responsabilizagao
De acordo com o estudo realizado, verifica-se que, apesar de ser minoritario,

ha também o entendimento relativo a n&o caracterizagdo da responsabilidade do

Google nos julgados do Superior Tribunal de Justica. Assim, a analise desse
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subcapitulo se referiu aos cinco'™ julgados - um acdérddo e quatro decisdes
monocraticas - julgados no STJ que apresentam entendimento distinto do
apresentado no subcapitulo anterior.

Inicia-se o estudo, portanto, com a decisdo monocratica proferida no Agravo
em Recurso Especial n. 1383651""4, julgado em 29 de maio de 2019, de relatoria do
Ministro Marco Aurélio Bellizze. Na decisao, aplicou-se a incidéncia da Sumula 7 do
STJ, mantendo a decisdo das instancias inferiores. Assim, verifica-se que o Tribunal
de Justica de Sao Paulo entendeu pela nédo responsabilizacdo do provedor de busca
pelo uso indevido de marca registrada como palavra-chave em links patrocinados, em
razao da aplicacao do art. 19 do Marco Civil da Internet. Nesse sentido, veja-se parte

dos argumentos levantados no voto:

A eventual violagdo da marca em si, por sua vez, nao pode ser diretamente
atribuida a apelada, mas aos anunciantes. Nos moldes do artigo 19 da Lei
12.965/ 14 (Marco Civil da Internet), o provedor de internet nao pode ser
responsabilizado por danos decorrentes de conteido gerado por
terceiro, antes de eventual determinagao judicial nesse sentido. Inviavel,
assim, o acolhimento da pretensio reparatdria, ja que apenas nessa
oportunidade determina-se a eliminagdo dos resultados de busca e o
impedimento de novos anuncios, quando relacionados a palavra-chave em
questao e se tratar de links patrocinados (Brasil, Agravo em Recurso Especial
1383651/SP).

Por sua vez, a decisdao monocratica do Agravo em Recurso Especial n.
2333361, proferida em 03 de novembro de 2023, alterou o entendimento pronunciado
pelo Tribunal de Justica de Sdo Paulo para retirar a responsabilidade do provedor de
busca pela violagdo ao direito marcario em links patrocinados. O Tribunal de origem

entendeu pela responsabilizacdo do provedor;'' contudo, a Corte determinou a

113 1) Monocrética - Agravo em Recurso Especial n° 1383651; 2) Acordao - Agint no Resp n° 1982872;
3) Monocratica - Agravo em Recurso Especial n° 1745941; 4) Monocratica - Agravo em Recurso
Especial n® 2333361; 5) Monocratica - Agint no Agravo em Resp n° 2458832.

114 Cola-se ementa do processo: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACAO DE OBRIGACAO DE
FAZER C/C INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USURPACAO DE COMPETENCIA.
NAO OCORRENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 123/STJ. REVISAO DAS CONCLUSOES
ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSAO NO ACERVO FATICO-
PROBATORIO DOS AUTOS. SUMULA 7/STJ. DISSIDIO PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO
PARA NAO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

115 Conforme retira-se da ementa: “CONCORRENCIA DESLEAL Marca “Zummo” Alegagéo de que a
corré, Novo Horizonte (“Supercitrus”),estaria utilizando, indevidamente, sua marca Demanda que
pretende a inibicdo da utilizagdo da marca “Zummo” como adword pela corré, que oferece produtos no
mesmo segmento Corré Google que participa de relagdao onerosa que leva a irregular prioridade
concedida no anuncio da corré Novo Horizonte, que ndao é a detentora do registro da marca
buscada Parasitismo inconteste Obrigagdo da Google de retirar e desvincular a marca da autora
dos anuncios patrocinados pela ré Novo Horizonte, bem como indenizar pelos danos morais, de
forma solidaria Responsabilidade civil caracterizada Inibitéria e indenizatéria procedentes
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aplicacao do art. 19 do Marco Civil da Internet, afastando a responsabilidade do
provedor de busca no caso, ja que houve o cumprimento da ordem. Veja-se trecho do

voto:

Na linha dos precedentes desta Corte, porém, provedores de pesquisa como
0 GOOGLE somente podem ser responsabilizados caso descumpram
ordem judicial para retirada ou supresséao de resultados nas pesquisas
realizadas. Isso com fundamento no art. 19 do MCI. [...] Conforme destaco
acima, o TJSP esclareceu que a ora recorrente cumpriu
tempestivamente a ordem para retirada/supressiao do resultado de
pesquisa. [...] Do exposto, com fundamento no art. 932 do Novo Cédigo de
Processo Civil c/c Sumula 568/STJ, conhego do agravo para dar
provimento ao recurso especial e afastar a responsabilidade do
recorrente pelos danos causados a NET LIGHT LTDA (Brasil, Agravo em
Recurso Especial 2333361/SP).

Na mesma seara de aplicacao do Marco Civil da Internet, como fundamento
para isentar a responsabilizacdo do provedor de busca, analisa-se a decisio
monocratica proferida no Agravo em Recurso Especial n. 1745941, julgado em 29 de
junho de 2023, pelo Relator Min. Antonio Carlos Ferreira. No voto, verifica-se que nao
houve a alteragao da conclusao do Tribunal de origem, ante o ébice da Sumula 7 do
STJ. Assim, ao se analisar a decisao proferida pelo Tribunal de Justica do Distrito
Federal e dos Territorios (TJDFT), verifica-se que ha argumentacao relativa a
auséncia de responsabilizagao do provedor de busca, uma vez que nao ha ilicitude na
conduta diante dos principios definidos pelo Marco Civil da Internet.

Retira-se o0 seguinte trecho do acérddo da corte estadual para elucidar a

questao:

Quanto a conduta da segunda ré [Google], nela ndo se inclui ilicito
algum, capaz de ensejar sua responsabilizacado financeira pleiteada pelo
apelante, pois como parte contratante em prestagédo de servigos, agiu

Apelos desprovidos. DANO MORAL Uso parasitario de marca alheia Lesdo a honra, reputagao e
imagem da autora llicito lucrativo e dano a imagem da autora Banalizagdo de marca (associando-se a
outras que nao representam seu produto) Desconstru¢do da imagem publicitaria especifica que se
idealizou na sua criagdo e desenvolvimento Dano moral reconhecido Manutengdo da verba
indenizatéria em R$30.000,00 devida por cada ré Recurso desprovido. Dispositivo: negam
provimento aos recursos e indeferem o pedido de aplicagdo de multa por litigancia de ma-fé.” E do
inteiro teor do acordao: “Ha evidente excesso na utilizagdo da marca da autora, uma vez que a relagao
onerosa estabelecida entre a ré e a plataforma Google possibilita que, quando digitada pelo
consumidor as expressdes mencionadas, o link de direcionamento para a pagina da ré seja mostrado
em primeiro lugar, configurando de forma inconteste o parasitismo e aproveitamento ilicito pela
ré dos esforcos de construgdo e divulgagdo da marca da autora. Nenhum dos fundamentos
jurisprudenciais apresentados na minuta recursal, ou mesmo o Marco Civil da Internet, isentam
a recorrente de sua participagado na cadeia delituosa, motivo pelo qual é de todo pertinente a ordem
proferida em primeiro grau que, segundo a consulta feita pelo Relator aos 2 de fevereiro de 2021,
aparentemente ja foi cumprida pela recorrente” (Brasil, Agravo em Recurso Especial 2333361/SP).



110

dentro dos limites que este lhe foram impostos pela avenga. Diante do
principio da neutralidade da rede (Lei 12.965/2014, ndo cabe aos
provedores de Internet imiscuir no conteiddo das veiculagbées ou
impulsionamentos (art. 18), salvo se, notificados, mantiverem em sua
plataforma material como tal referido no art. 21: O provedor de aplicagdes de
internet que disponibilize conteddo gerado por terceiros sera
responsabilizado subsidiariamente pela violagdo da intimidade decorrente da
divulgagao, sem autorizagao de seus participantes, de imagens, de videos ou
de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de carater
privado quando, apds o recebimento de notificagdo pelo participante ou seu
representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no ambito e nos
limites técnicos do seu servigo, a indisponibilizagdo desse conteudo. Nao se
trata, pois, dessa a situagdo versada nestes autos, a ensejar
responsabilizacdo do provedor/réu (Distrito Federal, Apelagdo 0719730~
54.2018.8.07.0001).

Constata-se, portanto, que os argumentos para responsabilizacdo do provedor
de busca giram em torno da aplicagdo dos institutos dispostos no Marco Civil da
Internet, seja na parte principioldgica, seja na propria aplicagéo do art. 19 do MCI que
atribui a responsabilidade subjetiva somente no caso em que o provedor, apos
recebimento de determinacéo judicial, se mantém inerte16.

Este é também o entendimento fixado no Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial n. 2458832, cujo julgamento ocorreu em 11 de abril de 2024, de relatoria da
Min. Maria Isabel Gallotti. Na ocasido, decidiu-se pela aplicagao da sumula 7/STJ,
mantendo o acérdao proferido nos seus proprios fundamentos.

O acordao, proferido pelo Tribunal de Justica de Sao Paulo em 14 de setembro
de 2022, aborda duas funcionalidades distintas do Google: o Google Ads - objeto de
analise do presente estudo - e o Google Shopping. Em ambas as funcionalidades a
empresa autora da demanda (Biomedycur Comércio de Colchdes Terapéuticos)
requereu que as rés (Ortobelo Comércio de Artigos de Colchoaria e a Google Brasil
Internet LTDA) se abstenham de utilizar a palavra “pillowmed” nos anuncios ou
campanhas no site de titularidade da ré, por meio da ferramenta Google Ads ou

Google Shopping.'”

116 Este é também o entendimento exposto no acérddo do Agravo Interno no Recurso Especial n°
1982872, interposto pelo Google Brasil Internet Ltda. Na ocasido, a Corte Cidada entendeu pelo nao
provimento do agravo interno, mantendo a decisdo agravada, visto que ndo houve o
prequestionamento. Na decisdo, a Quarta Turma decidiu que o provedor de busca possui
responsabilidade subjetiva e solidaria e que é passivel de responsabilizacdo somente na hipétese de,
apos ciente da infragéo, “ndo atua de forma &agil e diligente para providenciar a exclusao do material
contestado ou ndo adota as providéncias tecnicamente possiveis para tanto” (Brasil, Agravo Interno no
Recurso Especial 1982872/SP).

"7 Apesar de ndo ser o objeto de analise do presente estudo, para melhor compreensdo das
funcionalidades ofertadas pelo provedor de busca Google, cola-se trecho do voto aresto para
ensinamento: “0 “GOOGLE SHOPPING” trata-se de mecanismo de busca pelo qual o consumidor tem
acesso a uma “vitrine de lojas virtuais” (ou de “e-commerce”, isto &, comércio eletrbnico) ou de
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Na fundamentag¢ao, o Desembargador Relator Sérgio Shimura entendeu que
nao cabe ao provedor fiscalizar o conteudo do anuncio, seja este licito ou ilicito, ja que
o provedor s6 pode ser responsabilizado de acordo com o disposto do art. 19 do Marco
Civil. O acérdao aborda, ainda, que no contrato de publicidade digital celebrado entre
o Google e o anunciante é afirmativo que existem proibigdes objetivas para divulgacao
(e.g. entorpecentes, armas, medicamentos de uso restrito). Contudo, ndo cabe ao
Google exercer o filtro subjetivo do que € ou ndo permitido'"® e que, além disso, os
anuncios impulsionados pelo Google Ads levam a tarja de “patrocinado”, o que se
mostraria suficiente para alertar o usuario de que é uma divulgagao paga (Sao Paulo,
Apelagao 1031166-29.2020.8.26.0100).

Desta maneira, pode-se concluir que o critério e argumento predominante para
a nao responsabilizagdo do provedor de busca em casos de violagdo ao direito
marcario em links patrocinados advém da aplicagdo do Marco Civil da Internet, em
especial seu art. 19'"°, além da inclus&o de outros argumentos relativos a sinalizagao

de que o anuncio é, de fato, patrocinado.

4.1.4 Analise comparativa dos critérios adotados pelo Superior Tribunal de

Justica

Ap6s exposicdo panoramica acerca dos critérios adotados pelo Superior
Tribunal de Justica, passa-se para a sintetizacdo dos casos que apresentam maior
relevancia para a pesquisa.

Com a aplicacao dos filtros iniciais, dispostos no subcapitulo 4.1.1, chegou-se
a analise de seis acérdaos e 11 decisdbes monocraticas proferidas pelo Superior

Tribunal de Justica e apresentadas nos subcapitulos 4.1.2 (critérios para

“marketplace” (plataforma que serve de intermediagéo entre o vendedor e o comprador),como ocorre
com as empresas “americanas”’, “shoptime” e “submarino”). E outra forma de anuncio, pela qual os
anunciantes apresentam seus produtos - ndo por texto ou palavras-chave -, mas sim por imagens,
fotos, titulo,caracteristicas, preco, cor, dimensao, disponibilidade e nome do fornecedor, de modo a
permitir que o consumidor comparar as qualidades, facilidades e beneficios de cada produto, em cotejo
com outro” (Sdo Paulo, Apelagdo 1031166-29.2020.8.26.0100).

118 Reforga-se que este é o préprio posicionamento do Google em seus Termos de Uso. Conforme
apresentado no item 3.3.2 deste estudo, o Google possui regras proprias para comercializagdo de
produtos especificos, porém, ndo restringe o uso de marca registrada como palavra-chave no servigo
de Google Ads (GOOGLE, s.d.).

19 Na opinido da autora, é questionavel a aplicagédo do art. 19 do Marco Civil da Internet visto que, a
priori, a violagédo a propriedade industrial alheia é resultado mais préximo de uma possibilidade oriunda
de um contrato de publicidade, do que de uma manifestacdo da opinido ou da liberdade de expressao
propriamente dita.
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responsabilizacdo do provedor) e 4.1.3 (critérios para nao responsabilizacdo do
provedor). Entretanto, verificou-se que em alguns casos julgados no STJ, em razéo
da incidéncia da Sumula n° 7 do STJ, ndo houve, efetivamente, analise do mérito
tendo em vista a necessidade de reexame de prova, tendo sido confirmado, tao
somente, o teor da decisao proferida em sede de segundo grau.

Assim, para este subcapitulo, pretendeu-se evidenciar os julgados nos quais
ndo incidiu a aludida Sumula'® e que tratavam expressamente'?' sobre a
responsabilizagao do provedor, propiciando uma analise mais detalhada dos julgados
proferidos pelo Superior Tribunal de Justica sobre o assunto, resultando, portanto, na

énfase de seis decisdes judiciais, conforme disposto abaixo:

Tabela 1 — Decisbes do STJ sobre responsabilizagao do provedor (2023-2024).

Decisao - Data de Acoérdao/ Orgao
N°STJ | Classe | Responsabilidade | . ” . Ministro
julgamento | Monocratica | julgador
provedor

Terceira Ministro

2032032 | £9OU0 | Responsavel | 08/08/2023 | Acorddo | Turma Ricardo
special (T3) Villas Bbéas

Cueva

Recurso Terceira Ministra

2012895 Especial Responsavel 08/08/2023 Acordao Turma Nancy

P (T3) Andrighi

Agravo
= Quarta -
2333361 | , oM Nao | 03/11/2023 | Monocratica | Turma Ministro
Recurso | responsabilizagao (T4) Marco Buzzi
Especial

Recurso Terceira Ministra

2096417 Especial Responsavel 20/02/2024 Acordao Turma Nancy

P (T3) Andrighi

Terceira Ministro

2126898 | RECUrSO | pocoonsavel | 18/03/2024 | Monocréatica | Turma Marco

Especial (T3) Aurélio

Bellizze

120 Tiveram a incidéncia da Sumula n° 7 e, portanto, ndo serdo tratados neste subitem, os seguintes
processos: Agravo em Resp n° 855367; Agravo em Resp n°® 2020674; Agravo em Resp: 2072326;
Agravo em Resp: 2395448; Resp n® 2126996; Agravo em Resp n° 1383651; Agravo em Resp n°
1745941; Agravo interno no Agravo em Resp n°® 2458832; Agravo interno no Agravo em Resp n°
1982872.

121 Analisou-se que, apesar de relevantes para a apresentagao geral e panoramica do tema, o processo
n°® 1937989 nao possui o provedor de busca no polo passivo da demanda - ndo obstante ha indicios de
responsabilizacdo pelos atos préprios, e o processo n° 1806632 nao trata exatamente sobre os
impactos e consequéncias da utilizagcdo de marca registrada em links patrocinado, mas sim, sobre a
expedicdo de oficios ao BING para apresentar as palavras-chaves utilizadas no anuncio. Neste ultimo
caso também houve indicios da responsabilizagdo do provedor em razéo de sua atividade.
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. Ministro
Recurso . . Terceira Ricardo
1907600 ) Responsavel 01/03/2024 | Monocratica Turma . o
Especial (T3) Villas Bbas
Cueva

Fonte: a autora (2024).

De acordo com a tabela disposta acima, pode-se concluir que a Terceira Turma
do STJ que é presidida pelo ministro Humberto Martins e composta pela ministra
Nancy Andrighi e pelos ministros Ricardo Villas Béas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e
Moura Ribeiro, possui entendimento consolidado para aplicar a responsabilidade ao
provedor de busca em casos de violacdo ao direito marcario em anuncios
patrocinados no Google Ads.

Os critérios para tal decisdo, conforme disposto no subcapitulo 4.1.2, de
maneira sumarizada, concentram-se nas seguintes razdes: (a) a relagdo onerosa
existente entre o provedor de busca Google e o anunciante; (b) a ndo aplicagéo do
art. 19 do Marco Civil da Internet; (c) a aplicagdo da teoria do risco proveito; (d) a
auséncia de maior diligéncia do provedor para evitar tais infragdes em sua atividade
de publicidade digital.

Entretanto, nota-se, ainda, que a Quarta Turma do STJ ndo caminha no mesmo
sentido. Apesar de ser, quantitativamente, minoritdria no numero de julgados
decididos - em relagao ao tema aqui tratado -, verifica-se um comportamento distinto,
no qual, no caso concreto, entendeu-se pela ndo responsabilizagdo em razao da
aplicagao do art. 19 do Marco Civil da Internet.

Assim, verifica-se que, ndo obstante exista um entendimento consolidado da
Terceira Turma, ainda ndo ha simetria com a Quarta. Diante de tal contexto,
considerando o0s posicionamentos divergentes ora apresentados, o préximo
subcapitulo buscou evidenciar o posicionamento estrangeiro em relagdo ao tema,
para enfim, realizar-se uma comparagdo entre os critérios adotados para

responsabilizagdo (ou nao) do provedor de busca no Brasil e no exterior.

4.2. RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES DE BUSCA NO ENTENDIMENTO
DA UNIAO EUROPEIA

Objetivou-se com o subcapitulo anterior apresentar, principalmente, os critérios
utilizados pelo Superior Tribunal de Justiga para, majoritariamente, responsabilizar o
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provedor de busca em casos de uso indevido da marca do concorrente como palavra-
chave em links patrocinados.

Com o propésito de apresentar um posicionamento mais abrangente sobre o
tema, este subcapitulo se debrugou sobre o panorama relativo ao tema nas decisdes
julgadas pela Corte Superior da Unidao Europeia, bem como foram elencados os

critérios para a responsabilizacéo (ou nao) do provedor no caso em questao.

4.2.1 Metodologia adotada para coleta de dados jurisprudenciais na UE

Com o objetivo de apresentar os critérios adotados pelas cortes estrangeiras
no que tange a responsabilizagdo (ou ndo) dos provedores de busca, realizou-se uma
pesquisa jurisprudencial na base de dados da Unido Europeia.'??

Utilizou-se as decisdes da Unido Europeia para analise comparativa com as
decisbes brasileiras visto ser o grupo econdémico que possui maior maturidade
legislativa, inspirando, inclusive, o Brasil em normativos recentes e por ser pioneira na
regulamentagao de inumeros servigos digitais que impdem regras rigidas as big techs.

Na oportunidade foram utilizados os seguintes parametros de busca: a) Optou-
se pela ferramenta de “Pesquisa Avancada”; b) No campo “pesquisa livre” foi utilizada
a expressao “links patrocinados”; c) Selecionou-se “legislagao e jurisprudéncia da UE”
e, logo apds, “jurisprudéncia” novamente. A mesma pesquisa foi realizada na base de
dados do STJ com o objetivo de atingir o maior numero de processos relativos ao
tema.

O levantamento de dados foi finalizado no dia 16 de abril de 2024, gerando

como resultado bruto 16'?3 documentos (vide Apéndice Il). Dos 16 documentos

122 Disponivel no website: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html.

123 1) EUR-LEX, Document 62009CC0324. Forma: Conclusdes do advogado-geral; 2) EUR-LEX,
Document 62008CJ0236. Forma: Acérdao; 3) EUR-LEX, Document 62009CC0323. Forma: Conclusdes
do advogado-geral; 4) EUR-LEX, Document 62008CC0236. Forma: Conclusdes do advogado-geral; 5)
EUR-LEX, Document 62009CJ0324. Forma: Acérdao; 6) EUR-LEX, Document 62009CN0323. Forma:
Informacdes judiciais; 7) EUR-LEX, Document 62009CJ0323. Forma: Acordao; 8) EUR-LEX, Document
62014CC0347. Forma: Conclusées do advogado-geral; 9) EUR-LEX, Document 62009CN0324. Forma:
Informagdes judiciais; 10) EUR-LEX, Document 62007CC0042. Forma: Conclusdes do advogado-geral;
11) EUR-LEX, Document 62009CNO0091. Forma: Informagdes judiciais; 12) EUR-LEX, Document
62008CN0278. Forma: Informagdes judiciais; 13) EUR-LEX, Document 62001CC0101. Forma:
Conclusbées do advogado-geral; 14) EUR-LEX, Document 61999CC0309. Forma: Conclusdes do
advogado-geral; 16) EUR-LEX, Document 61997CC0124. Forma: Conclusdes do advogado-geral; 17)
EUR-LEX, Document 62008CJ0236 (Summary of the Judgment). Forma: Sumario
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gerados, apos a analise individualizada, notou-se que cinco'* documentos nio se
relacionavam com o tema, e outros dois'?® ndo possuiam decisdo material, apenas
informagdes judiciais.

Assim, sera objeto de analise do presente estudo os nove documentos que se
referem aos trés processos judiciais destacados abaixo. Cada processo possui trés

documentos atrelados e identificados pela pesquisa feita, quais sejam:

Tabela 2 — Documentos identificados na UE.

Processo Diliﬁ;rlfr)l(t: Forma Envolvidos

1 62009CJ0323 Acordao Interflora vs Marks & Spencer
1 62009CC0323 Conclustes do advogado-geral | Interflora vs Marks & Spencer
1 62009CN0323 Informacgdes judiciais Interflora vs Marks & Spencer
2 62008CJ0236 Acordao Google e Google France

2 62008CC0236 Conclusdes do advogado-geral | Google e Google France

2 62008CJ0236_SUM | Sumario Google e Google France

3 62009CJ0324 Acérdao L’Oréal vs Ebay

3 62009CC0324 Conclusbes do advogado-geral | L'Oréal vs Ebay

3 62009CN0324 Informacdes judiciais L’Oréal vs Ebay

Fonte: a autora (2024).

124 EUR-LEX, Document 62014CC0347. Forma: Conclusbes do advogado geral. Ementa: “Livre
prestacao de servicos — Oferta de servigos de comunicacgao social audiovisual — Diretiva ‘Servigos de
Comunicagao Social Audiovisual’ — Artigo 1.0, n.o 1, alineas a), b) e g) — Conceitos de ‘programa’ e
de ‘servigos de comunicacgao social audiovisual — Pequenos videos disponiveis no sitio Internet de
um jornal”. EUR-LEX, Document 62007CC0042. Forma: Conclusdes do advogado geral. Ementa:
Pedido de decisdo prejudicial - Artigo 49.° CE - Restrigbes a livre prestacao de servigos - Exploragéo
de jogos de fortuna ou azar na Internet. EUR-LEX, Document 62001CC0101. Forma: Conclusdes do
advogado geral. Ementa: Directiva 95/46/CE - Ambito de aplicagéo - Publicagéo de dados de caracter
pessoal na Internet - Local da publicagao - Conceito de transferéncia de dados de caracter pessoal
para paises terceiros - Liberdade de expressao - Compatibilidade com a Directiva 95/46 de uma maior
proteccao de dados de caracter pessoal pela legislagdo nacional de um Estado-Membro. EUR-LEX,
Document 61999CC0309. Forma: Conclusdes do advogado geral. Ementa: Ordem profissional - Ordem
Nacional dos Advogados - Regulamentacdo do exercicio da profissdo pela Ordem - Proibicdo das
colaboragdes integradas entre advogados e revisores de contas - Artigo 85.° do Tratado CE (actual
artigo 81.° CE) - Associagdo de empresas - Restricdo da concorréncia - Justificagcdes - Artigo 86.° do
Tratado CE (actual artigo 82.° CE) - Empresa ou grupo de empresas - Artigos 52.° e 59.° do Tratado
CE (que passaram, apés alteragdo, a artigos 43.° CE e 49.° CE) - Aplicabilidade - Restrigbes -
Justificagdes. EUR-LEX, Document 61997CC0124. Forma: Conclusdes do advogado geral. Ementa:
Livre prestagao de servigos - Direitos exclusivos de exploragao - Maquinas de jogo.

125 EUR-LEX, Document 62009CN0091. Forma: Informagdes judiciais; EUR-LEX, Document
62008CN0278. Forma: Informagdes judiciais.
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Desta maneira, passa-se para a analise dos trés processos que se referem ao
tema com o objetivo de elucidar e elencar qual € o entendimento da Unido Europeia
no que tange a responsabilizagao (ou ndo) dos provedores de busca.

Inicia-se com o caso numero 1 no qual figuram como partes do processo as
empresas Interflora Inc, Interflora British Unit (parte autora) e Marks & Spencer (parte
ré). A empresa Interflora Inc € uma sociedade originaria do Estado de Michigan
(Estados Unidos) e explora, mundialmente, servicos de entrega de flores, tendo a
empresa Interflora British Unit como uma licenciada de seus servigos. Ja aré, M&S, é
uma sociedade empresaria inglesa que é considerada um dos maiores retalhistas do
Reino Unido, distribuindo uma gama de servigos, incluindo a venda e entrega de
flores. Na contratagdo de servigos do Google Adwords'?®, a M&S contratou a palavra-
chave “Interflora”, bem como outras variantes (e.g. “Interflora Flowers”, “Interflora co
uk”), fazendo com que o internauta e/ou consumidor, ao inserir tais expressées no
buscador, encontrasse um anuncio patrocinado da ora Ré, M&S.

Salienta-se que, nesse caso, ndo houve a participacdo do provedor de busca
no polo passivo da acao, razao pela qual ndo se discutiu a possibilidade de sua
responsabilizacdo. Todavia, ainda assim, merecem destaque as conclusdes do
Tribunal de Justica da Unidao Europeia, razao pela qual foi analisado, de maneira mais
sucinta e objetiva, o voto. A questao, portanto, gira em torno das consequéncias da
utilizagdo da marca registrada como palavra-chave em links patrocinados, cuja pratica
€ caracterizada como “uso” do sinal pelo concorrente; se o concorrente pode proibir
tal pratica e, inclusive, se a pratica prejudica efetivamente a marca.

Para enderecar tais questionamentos, o acérdao analisa trés fungdes da marca
para entender se ha prejuizo: (a) fungdo de indicagdo de origem; (b) fungcédo de

publicidade; (c) fungéo de investimento da marca. Ao final, concluiu-se que:

[...] that the proprietor of a trade mark is entitled to prevent a competitor
from advertising — on the basis of a keyword which is identical with the
trade mark and which has been selected in an internet referencing
service by the competitor without the proprietor’s consent — goods or
services identical with those for which that mark is registered, where that use
is liable to have an adverse effect on one of the functions of the trade mark.
Such use:

— adversely affects the trade mark’s function of indicating origin where
the advertising displayed on the basis of that keyword does not enable
reasonably well-informed and reasonably observant internet users, or enables
them only with difficulty, to ascertain whether the goods or ser vices

126 Atualmente, a ferramenta é denominada somente de “Google Ads”.
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concerned by the advertisement originate from the proprietor of the
trade mark or an undertaking economically linked to that proprietor or,
on the contrary, originate from a third party;

— does not adversely affect, in the context of an internet referencing ser
vice having the characteristics of the service at issue in the main pro ceedings,
the trade mark’s advertising function; and

— adversely affects the trade mark’s investment function if it substantially
interferes with the proprietor’s use of its trade mark to acquire or pre serve a
reputation capable of attracting consumers and retaining their loyalty.'?’
(EUR-LEX, Document 62009CJ0323)128

Verifica-se que os critérios adotados para analisar o uso de marca registrada
do concorrente em links patrocinados sao, em sua esséncia, semelhantes aos critérios
adotados pela jurisprudéncia brasileira. Conforme se verifica abaixo, o STJ também
entende pela violagao a funcao de identificacao de origem e de investimento da marca
(ndo mencionando, expressamente, questdes relacionadas a “fungao de publicidade”).
Além disso, a Corte brasileira também ressalta a importancia de os anunciantes
atuarem no mesmo ramo de negocio, ou seja, é crucial que exista a concorréncia entre

os agentes:

5. A contratagao de links patrocinados, em regra, caracteriza concorréncia
desleal quando: (i) a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de
palavra-chave correspondente a marca registrada ou a nome empresarial;
(ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no
mesmo ramo de negécio, e (iii) 0 uso da palavra-chave é suscetivel de violar

127 O voto complementa ainda que: “By contrast, the proprietor of a trade mark with a reputation is not
entitled to prevent, inter alia, advertisements displayed by competitors on the basis of keywords
corresponding to that trade mark, which put forward — without offering a mere imitation of the goods
or services of the proprietor of that trade mark, without causing dilution or tarnishment and
without, moreover, adversely affecting the functions of the trade mark with a reputation — an alternative
to the goods or services of the proprietor of that mark. (EUR-LEX, Document 62009CN0323)” (EUR-
LEX, Document 62009CJ0323). Tradugao Livre: “Em contrapartida, o titular de uma marca que goza
de prestigio ndo esta habilitado a proibir, nomeadamente, publicidades exibidas por concorrentes a
partir de palavras-chave correspondentes a essa marca e que proponham, sem oferecer uma simples
imitacdo dos produtos ou dos servicos do titular desta marca, sem causar uma diluigdo ou uma
degradagao e sem violar as fungdes da referida marca que goza de prestigio, uma alternativa aos
produtos ou aos servigos do titular desta”.

128 Tradugao livre: “o titular de uma marca esta habilitado a proibir um concorrente de, a partir de uma
palavra-chave idéntica a essa marca que este concorrente, sem o consentimento do referido titular,
selecionou no dmbito de um servigo de referenciamento na Internet, fazer publicidade a produtos ou
servicos idénticos aqueles para os quais a referida marca estd registada, quando esse uso for
susceptivel de prejudicar uma das fun¢des da marca. Tal uso: prejudica a fungdo de indicagédo de
origem da marca quando a publicidade exibida a partir da palavra chave nao permite ou permite
dificilmente ao internauta normalmente informado e razoavelmente atento saber se os produtos ou os
servigos identificados pelo anuncio provém do titular da marca ou de uma empresa economicamente
ligada a este ou, pelo contrario, de um terceiro; ndo prejudica, no &mbito de um servico de
referenciamento com as caracteristicas do que estd em causa no processo principal, a fungdo de
publicidade da marca, e prejudica a funcdo de investimento da marca se perturbar de maneira
substancial a utilizagéo, pelo referido titular, da sua marca para adquirir ou conservar uma reputagéo
susceptivel de atrair e de fidelizar consumidores”.
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as funcgdes identificadora e de investimento da marca e do nome
empresarial adquiridos como palavra-chave. Precedentes (Brasil, Recurso
Especial 2096417/SP).

Assim, com o objetivo de detalhar os critérios adotados pela Unido Europeia e
identificar eventuais divergéncias (ou convergéncias) com os critérios adotados pelo
Brasil, passa-se, entdo, a analise dos dois processos que tratam sobre a
responsabilizacdo do provedor de busca em violagdo ao direito marcario em links

patrocinados.

4.2.2 Entendimento na Europa e critérios atribuidos para a (nao)

responsabilizagcao

Apos apresentagcao dos argumentos iniciais acerca da utilizagdo da marca
registrada alheia como palavra-chave em links patrocinados, foram analisados os
casos em que o Google (ou provedores semelhantes) figura como parte para melhor
compreensao do entendimento na Unido Europeia.

De inicio, informa-se que o leading case'?® deste tema se refere ao processo
Document n° 62008CJ0236, que agrupa trés processos esparsos e que possuem em
comum a utilizagdo de marca registrada como palavra-chave no sistema de
publicidade do Google (atualmente denominado de Google Ads). Inicia-se com a
apreciacao das conclusdes do Advogado Geral, M. Poiares Maduro, apresentadas em
22 de setembro de 2009 para o Tribunal de Justica.

De forma objetiva, Maduro explica que o servigo de publicidade do Google
permite que os anunciantes escolham palavras-chaves de maneira que 0s anuncios
aparecam aos consumidores quando pesquisadas essas palavras. Explica que,
quando o internauta clica em um anuncio que é patrocinado, o Google é remunerado
de acordo com o prego previamente atribuido (“preco por clique”). Esclarece, ainda,
que nao ha limite para a sele¢cao de palavras-chaves e que, caso mais de um anuncio
nao possa ser apresentado ao mesmo tempo, o Google ordena de acordo com o custo
por clique. Segundo Maduro, € com o faturamento do Google Ads que o provedor

129 Visto ser o caso mais mencionado nos dois outros processos analisados (Document 62009CJ0324
e Document 62009CJ0323).
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consegue manter o seu sistema de busca, bem como outras funcionalidades gratuitas
(EUR-LEX, Document 62008CJ0236, 1-2425).130

Em relagdo aos processos esparsos, esclarece-se que (a) o Processo C-236/08
tem origem em um litigio entre o Google e a Louis Vuitton Malletier S.A (denominada
de “LV”). No processo, restou comprovada a possibilidade de utilizar as marcas
registradas da LV como palavra-chave no motor de busca. O Google foi condenado
por infragao aos direitos marcario, que interpds recurso para a Cour de cassation. Por
sua vez, (b) no Processo C-237/08, originado a partir do conflito entre Google e
Viaticum SA e a Luteciel SARL, em caso semelhante ao anterior, o Google foi
condenado por violacdo do direito de marca; em sede de recurso, foi mantida sua
condenacao por concorrer com a infragao, razao pela qual interpds novo recurso para
a Cour de cassation. Por fim, (c) o Processo C-238/08 diz respeito ao litigio travado
entre o Google, B. Raboin, Tiger SARL e P.A Thonet, CHRRH, acerca do uso indevido
da marca registrada francesa Eurochallenges cuja titularidade é da P.A Thonet. Na
decisdo, Google, B. Raboin e Tiger foram condenados por violagdo aos direitos da
marca e, irresignados, interpuseram recurso (EUR-LEX, Document 62008CJ0236, I-
2426-2430).

Os trés processos foram julgados juntos visto que levaram ao Tribunal os
mesmos questionamentos, quais sejam: determinar se (l) a permissao de selecéo de
palavras-chaves correspondentes a marca registrada constitui (ou ndo) violagdo ao
direito marcario; (ll) a utilizagdo da marca registrada para divulgar websites que
vendem produtos idénticos € uma violacao; (lll) &€ possivel isentar a responsabilidade
dos operadores que exercem a atividade de armazenamento de informagbes (EUR-
LEX, Document 62008CJ0236, 1-2426-2430). Sendo o foco da presente pesquisa o
item (Ill), passa-se para a analise realizada pelo advogado geral M. Poiares Maduro
para, posteriormente, apresentar a conclusdo do acordao proferido pelo Tribunal de
Justica da Unido Europeia.

130 Trecho original do documento, na lingua do processo: “11. A travers AdWords, Google permet aux
annonceurs de sélectionner des mots clefs afin que leurs annonces s’affichent a l'attention des
utilisateurs d’Internet, en réponse a la saisie de ces mots clefs dans le moteur de recherche de Google.
10. Chaque fois qu’un utilisateur d’Internet clique ensuite sur le lien de 'annonce, Google est rémunéré
selon un prix convenu a l'avance («prix par clic»). Il 'y a pas de limite au nombre d’annonceurs
susceptibles de sélectionner un mot clef, et si toutes les annonces relatives a ce mot clef ne peuvent
pas étre affichées en méme temps, elles sont classées en fonction du prix par clic et du nombre de clics
antérieurs sur le lien de I'annonce, effectués par les utilisateurs d’'Internet. [...] 13. Google finance son
moteur de recherche, ainsi qu'un certain nombre d’applications gratuites, grace aux recettes tirées
d’AdWords”.
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Para melhor compreensao do conceito de “operadores que exercem a atividade
de armazenamento de informacdes”, € necessaria uma breve apresentacdao da
legislagdo europeia, com énfase nos arts. 14'3" e 15'32 da Diretiva 2000/31/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2000, que tratam sobre os
aspectos legais dos servigos da sociedade de informagao, em especial do comércio
eletrénico, no mercado interno (“Diretiva sobre o comércio eletrénico”). Em resumo, o
art. 14 preceitua que, aos prestadores de um servigo da sociedade da informag&o 33
que realizem o armazenamento de informacdes, ndo ha responsabilidade direta
atribuida, desde que o prestador ndo tenha o conhecimento da atividade ilicita ou que
atue com diligéncia (quando reconhecida a ilicitude); ja o art. 15 prevé a auséncia de
fiscalizacdo das informagdes transmitidas ou armazenadas por parte dos
prestadores.

Assim, para responder a questao (lll) supramencionada, Maduro, esclarece
que, tanto o servico de links patrocinados (Google Ads), quanto o motor de busca
padrao do Google estdo incluidos no conceito de servigos da sociedade da informagao
e que nao ha nada na Diretiva que os exclua dessa categoria. Refor¢a que, mesmo
havendo a necessidade de ser um servigo “remunerado”, o motor de busca do Google
€ pago pela remuneragao do Ads (EUR-LEX, Document 62008CJ0236, 1-2458-2460).

131 Texto extraido da Diretiva 2000/31, na lingua portuguesa (Portugal): Artigo 14 - Armazenagem em
servidor: 1. Em caso de prestacdo de um servigo da sociedade da informagdo que consista no
armazenamento de informag¢ées prestadas por um destinatario do servigo, os Estados-Membros
velardo por que a responsabilidade do prestador do servico ndao possa ser invocada no que
respeita a informagéao armazenada a pedido de um destinatario do servigo, desde que: a) O prestador
nao tenha conhecimento efectivo da actividade ou informagao ilegal e, no que se refere a uma
accdo de indemnizagcdo por perdas e danos, nao tenha conhecimento de factos ou de
circunstancias que evidenciam a actividade ou informagéo ilegal, ou b) O prestador, a partir do
momento em que tenha conhecimento da ilicitude, actue com diligéncia no sentido de retirar ou
impossibilitar o acesso as informagdes. 2. O n. 1 ndo é aplicavel nos casos em que o destinatario
do servigo actue sob autoridade ou controlo do prestador”.

132 Texto extraido da Diretiva 2000/31, na lingua portuguesa (Portugal): Artigo 15 - Auséncia de
obrigacao geral de vigilancia: 1. Os Estados-Membros nao impordao aos prestadores, para o
fornecimento dos servigos mencionados nos artigos 12.0, 13.0 e 14.0, uma obrigagdo geral de
vigilancia sobre as informagdes que estes transmitam ou armazenem, ou uma obrigagao geral
de procurar activamente factos ou circunstancias que indiciem ilicitudes. 2. Os Estados-Membros
podem estabelecer a obrigagdo, relativamente aos prestadores de servicos da sociedade da
informacéao, de que informem prontamente as autoridades publicas competentes sobre as actividades
empreendidas ou informacdes ilicitas prestadas pelos autores aos destinatarios dos servigos por eles
prestados, bem como a obrigagdo de comunicar as autoridades competentes, a pedido destas,
informacgdes que permitam a identificagao dos destinatarios dos servicos com quem possuam acordos
de armazenagem”.

133 A alinea a) do artigo 2.0 da Directiva 2000/31 define os “servigos da sociedade da informacao” por
remissdo para o artigo 1.0, n. 2, da Directiva 98/34 12, conforme alterada pela Directiva 98/48 13, ou
seja, como: “qualquer servigo prestado normalmente mediante remuneragdo, a distancia, por via
electronica e mediante pedido individual de um destinatario de servigos” (EUR-LEX, Document
62008CJ0236, 1-2433).
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Maduro também apresenta explicagdes sobre a atividade do Google Ads ser
(ou nao) considerada uma atividade de “armazenamento de informagdes”. Neste
ponto, o advogado geral entende que o papel do motor de busca é diferente da
atividade de Ads. No que tange ao motor de busca, o advogado afirma que o provedor
€ neutro em relagdo as informagdes que transmite e que os resultados séao
consequéncia do algoritmo automatico que aplica critérios objetivos para
apresentacao. Ja em relagao aos resultados apresentados pelo Ads, estes possuem
origem na relagéo entre o Google e os anunciantes, assim, o provedor deixa de se
portar com neutralidade. No Ads, o Google passa a ter interesse nos cliques dos
internautas/consumidores nos links patrocinados. Desta forma, Maduro entende que
a isencao de responsabilidade disposto na Directiva 2000/31 ndo € aplicavel ao
contetido gerado pelo Ads (EUR-LEX, Document 62008CJ0236, 1-2460-2463)."34

Para além da caracterizagcdo do Google como prestador de servico da
sociedade da informagao e provedor de armazenamento de informacgoes, retira-se
trecho das conclusdes elaboradas pelo Advogado Geral que apresentam argumentos
consideraveis acerca das insegurancas juridicas ao se aplicar a responsabilidade aos

provedores de busca:

119. Plus important, je rejette l'idée que l'action de contribuer & une
contrefagon de marque commise par un tiers, que cette contrefagon soit réelle
ou potentielle, puisse constituer une atteinte a la marque en elleméme. Les
risques que comporte une telle contribution sont inhérents a la plupart des
systémes qui facilitent 'accés a I'information et la fourniture de celle-ci: ces
systemes peuvent étre utilisés a la fois pour de bonnes et de mauvaises

raisons. [...]
122. Combien de termes Google devrait-il bloquer dans AdWords afin d’étre
certain qu'aucune marque n’est enfreinte? [...] Il n’est pas exagéré d’affirmer

que, si Google était soumis a telle obligation illimitée, la nature d’Internet et
des moteurs de recherche tels que nous les connaissons serait modifiée. [...]
125. Dans un tel cas, Google pourrait voir sa responsabilité engagée pour
contribution a une atteinte a la marque. Méme si c’est un processus
automatique qui est en cause, rien n'’empéche Google de procéder a des
exclusions limitées a partir des informations qu’il fournit aux annonceurs en
ce qui concerne les associations avec des expressions se référant a la
contrefagon [...] (EUR-LEX, Document 62008CJ0236, 1-2456-2457).135

134 Retira-se do voto a informagdo de que, cabe a legislagdo nacional de cada pais pertencente ao
grupo econOmico da Unido Europeia determinar se a responsabilidade existe ou ndo. Veja-se: “146.
C’est pourquoi I'exonération de responsabilité prévue en matiére d’hébergement a larticle 14 de la
directive 2000/31 ne devrait pas s’appliquer au contenu d’AdWords. La question de savoir si une
responsabilité existe, au préalable, étant, je le rappelle, du ressort du droit national” (EUR-LEX.
Document 62008CJ0236, | - 2463).

135 Tradugao Livre: “119. Mas o que gostaria de salientar, sobretudo, é que ndo aceito a ideia de que o
ato de se contribuir para um terceiro violar o direito de marca, atual ou potencial, constitua ele
proprio uma violagao. Os riscos que essa contribuicdo acarreta sdao inerentes a maioria dos
sistemas que facilitam o acesso a informacgao; estes sistemas podem ser usados para finalidades
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Destaca-se que as preocupacgdes trazidas pelo advogado sio legitimas e
abrem espacgo para amplo debate acerca do papel dos provedores na sociedade, seja
para o fomento de boas praticas e difusdo da informagéao seja para o desenvolvimento
de mecanismos que possam evitar ou dificultar violagdes a propriedade intelectual de
terceiro. Em relagdo a isto, o presente estudo pretende, também, apresentar algumas
solugdes no subcapitulo 4.4. Assim, feita a analise das conclusdes do Advogado Geral
do caso, M. Poiares Maduro, passa-se para a fundamentacao disposta no Acérdao.

O Acordao do Tribunal de Justica da Unido Europeia foi proferido em 23 de
marc¢o de 2010 e, em relagao a responsabilidade do Google (chamado também de
“prestador do servigo de referenciamento”), entendeu-se que o servigo prestado pelo
provedor reune os elementos suficientes para ser considerado um servico da
sociedade da informacgao, conforme defini¢cdo ja disposta acima (EUR-LEX, Document
62008CJ0236, 1-2512).

Em relacdo a responsabilidade, o Acérdao dispde que, de acordo com o
“considerando 42 da Diretiva 2000/317'%, a isengdo desta somente se aplica nos
casos em que o provedor exerce seu servico de forma técnica, neutra e passiva, sem
possuir o controle e conhecimento das informagdes transmitidas ou armazenadas.
Assim, levando em consideragao este critério, determinou-se que, se o Google nao
desempenhar um papel ativo que lhe faculte o conhecimento e controle dos dados
armazenados, o provedor ndo pode ser considerado responsavel pelos dados que
tenha armazenado a pedido do anunciante (EUR-LEX, Document 62008CJ0236, |-
2512-2514).1%7

boas e mas. 122. Quantas palavras teria a Google de bloquear no AdWords, para ter a certeza de
que nenhuma marca seria violada? [...] Ndo é excessivo afirmar que, se a Google tivesse de ser
sujeita a tal obrigagao ilimitada, a natureza da Internet e dos motores de busca, tais como os
conhecemos, mudaria. 125. Nesta situagdo, a Google pode incorrer em responsabilidade, por
contribuir para a violagéo do direito de marca. Embora esteja em causa um processo automatizado,
nada impede a Google de excluir das informagdes que fornece aos anunciantes somente as
relativas a associagcées com expressdes claramente conotadas com a contrafagao”.

136 Texto extraido da Diretiva 2000/31, na lingua portuguesa (Portugal): (42) As isencdes da
responsabilidade estabelecidas na presente directiva abrangem exclusivamente os casos em que a
actividade da sociedade da informacéo exercida pelo prestador de servigos se limita ao processo
técnico de exploragao e abertura do acesso a uma rede de comunicagdo na qual as informagdes
prestadas por terceiros sao transmitidas ou temporariamente armazenadas com o propdsito exclusivo
de tornar a transmissao mais eficaz. Tal actividade € puramente técnica, automatica e de natureza
passiva, o que implica que o prestador de servicos da sociedade da informagdo nao tem
conhecimento da informagéao transmitida ou armazenada, nem o controlo desta.

137 Retira-se do Acérdao: [...] a concordancia entre a palavra-chave seleccionada e o termo de pesquisa
introduzido por um internauta ndo basta, em si, para considerar que a Google tem um conhecimento
ou um controlo dos dados introduzidos no seu sistema pelos anunciantes e memorizados no seu
servidor. [...] e o artigo 14.0 da Directiva 2000/31 deve ser interpretado no sentido de que a regra que
enuncia se aplica ao prestador de um servigo de referenciamento na Internet, quando esse prestador
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Verifica-se, portanto, que os critérios adotados pela Corte Superior da Unido
Europeia se concentram mais na atuagao, propriamente dita, que o provedor possui
em relagcdo a essa violagéo, ou seja, o0 objeto de analise se refere a atuacgéao, se é
neutra ou ativa, se tem conhecimento ou ndo tem conhecimento.

Por fim, analisa-se o caso da L’oréal vs Ebay para identificar os padrdes de
responsabilizacdo dos provedores. Neste caso especifico, a situagdo apresenta
detalhes um pouco distintos do caso anterior. Verifica-se que neste litigio, além da
utilizacao, pela Ebay, de marca registrada, do grupo L’oréal, como palavras-chaves
nos servicos do Google Ads, também houve a divulgagao de produtos contrafeitos -
produtos que nao se destinavam ao Espago Econdmico Europeu - da parte autora no
website da Ebay. 138

Ainda, nota-se que, em relagdo ao caso anterior, ha mais duas diferencas
significativas: a primeira € que, apesar de ambos os provedores (Google e Ebay)
serem considerados servigos da sociedade da informacéao, o Google fornece o servigo
de links patrocinados, enquanto a Ebay possui um comércio eletrénico’® - o que pode
acarretar responsabilidades distintas. Além disso, verificou-se que a Ebay ndo possuia

uma atuacao neutra, visto que sugeria redagdes e monitorava os anuncios.'#?

nao tenha desempenhado um papel activo susceptivel de lhe facultar um conhecimento ou um
controlo dos dados armazenados. Se nao tiver desempenhado esse papel, o referido prestador
ndo pode ser considerado responsavel pelos dados que tenha armazenado a pedido de um
anunciante, a menos que, tendo tomado conhecimento do caracter ilicito desses dados ou de
actividades do anunciante, ndo tenha prontamente retirado ou tornado inacessiveis os referidos
dados (EUR-LEX, Document 62008CJ0236, | - 2412 - 2414).

138 Retira-se das Conclusées do Advogado Geral do caso N. JAASKINEN, apresentadas em 9 de
dezembro de 2010: Para atrair novos clientes para o seu sitio Internet, o eBay também comprou a
prestadores de servigos remunerados de referenciamento na Internet (como o AdWords do Google)
palavras-chave, incluindo marcas prestigiadas. (...) A sua principal preocupagao, no presente processo,
€ a da no sitio de comércio eletrénico do eBay de diversos produtos da L'Oréal contrafeitos. Para a
L’Oréal, a situagédo é agravada pelo fato de alguns dos produtos n&o se destinarem a ser vendidos no
Espaco Econdmico Europeu (a seguir «<EEE»), mas virem aqui parar através das vendas do eBay.
Alguns dos produtos cosméticos sdo vendidos sem a embalagem original. (I - 6019)

139 Retira-se das Conclusdes do Advogado Geral: “88. Tal como o Google, o eBay é um prestador de
servigos da sociedade da informagéo. Ao contrario do Google, ndo fornece um servigo remunerado de
referenciamento na Internet mas um sitio de comércio eletrénico. O funcionamento desse sitio de
comeércio eletrbnico baseia-se nos anuncios que os utilizadores do sistema introduziram no sistema,
tendo em vista a venda de produtos a outros utilizadores. O sistema do eBay também inclui um motor
de busca e as buscas sao exclusivamente dirigidas para os anuncios armazenados no seu proprio
sistema. O proprio eBay nao € parte nas transagdes, mas tira partido econémico destas” (EUR-LEX,
Document 62009CC0324, | - 6047).

140 Retira-se das Conclusdes do Advogado Geral: “145. O acérdao Google France e Google parece
sugerir que o prestador de servigos de armazenagem em servidor, previstos no artigo 14.0 da Directiva
2000/31, deve permanecer neutro em relagdo aos dados armazenados. Ja foi alegado no Tribunal
de Justica que o eBay ndo é neutro porque instrui os seus clientes na redagcdo dos anuncios
publicitarios e supervisiona os conteudos dos anuncios” (EUR-LEX, Document 62009CC0324, | -
6060).
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No Acérdéao, a responsabilidade do operador do comércio eletrénico (Ebay) foi
analisada também sob os mesmos critérios do processo Google e Google France,

qual seja:

[...] o artigo 14.0, n° 1, da Directiva 2000/31 deve ser interpretado no sentido
de que se aplica ao operador de um sitio de comércio electrénico quando
este nao tenha desempenhado um papel ativo que lhe permita ter um
conhecimento ou um controlo dos dados armazenados. O referido
operador desempenha esse papel quando presta uma assisténcia que
consiste em optimizar a apresentagao das propostas de venda em causa
ou em as promover.

Mesmo quando o operador do sitio de comércio electrénico ndo tenha
desempenhado um papel ativo na acepgao do numero precedente e a sua
prestacao de servigo for, por conseguinte, abrangida pelo ambito de aplicagdo
do artigo 14.0, n.o 1, da Directiva 2000/31, ndo pode, num processo
susceptivel de dar azo a uma condenagdo no pagamento de uma
indemnizagéo, invocar a isengao de responsabilidade prevista nesta
disposicao se tiver tido conhecimento de factos ou de circunstancias
com base nos quais um operador econdémico diligente devesse
conhecer a ilicitude das propostas de venda em causa e, caso delas
tenha tido conhecimento, nao tiver actuado com cia em conformidade
com o n.o 1, alinea b), do referido artigo 14 (EUR-LEX, Document
62009CC0324, 1-6121).

Logo, conclui-se que os critérios para a responsabilizagdo (ou n&o) do provedor
de servico da sociedade da informacdo leva em consideracdo a neutralidade,
passividade e processos automatizados, ndo acarretando controle ou conhecimento
prévio do provedor, sendo que, nos casos em que se identifica essas caracteristicas,
o provedor ndao pode ser responsabilizado pelas violagdes de terceiros. Ainda, nota-
se que tal isengdo ndo pode ser arguida caso o provedor tenha conhecimento da
infracdo e nao atue de maneira diligente.

Analisados, portanto, os casos pertinentes a tematica desta dissertacio,
necessario o estudo comparativo acerca dos critérios adotados pela jurisprudéncia

brasileira e estrangeira para responsabilizagao do provedor.

4.3 COMPARACAO ENTRE OS CRITERIOS ADOTADOS E ENTENDIMENTOS
SOBRE A RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DE BUSCA EM VIOLACAO AO
DIREITO MARCARIO DE TERCEIROS EM ANUNCIOS PATROCINADOS NO
BRASIL E NA UNIAO EUROPEIA
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Com o objetivo de entender se ha paridade/semelhanca ou divergéncia entre
os critérios adotados pela Unido Europeia e pelo Brasil no que tange a
responsabilizacdo do provedor de busca em casos de violagao ao direito marcario de
terceiros em links patrocinados, neste subcapitulo foi realizada uma analise
comparativa entre as duas Cortes.

De forma esquematizada, verificou-se que, na jurisprudéncia brasileira, os
critérios adotados para a responsabilizagdo do provedor de busca giram em torno da

analise dos seguintes pontos:

Tabela 3 — Critérios de analise considerados pela jurisprudéncia brasileira.

relagédo contratual onerosa'#’ teoria do risco proveito'4?

omiss&o ao ndo evitar a pratica43 nao aplicagdo do art. 19 do MCI'44

Fonte: a autora (2024).

Por outro lado, ja em relagdo a Unido Europeia, depreende-se que a analise se
aprofunda em questdes técnicas da operagao do provedor, especificamente quanto a

sua atuagéao, levando em consideragao os seguintes critérios:

141 da relagdo onerosa existente entre o provedor de busca Google e o anunciante, o que atrai a
responsabilizagao pelas violagbes causadas no ambito desta relacao;

142 aplicagdo da teoria do risco proveito, visto que, se o provedor aufere renda/lucro na atividade deve
ser responsabilizado pelas violagdes ocorridas em consequéncia do servico;

143 responsabilizagdo do provedor de busca pela opgao deste de ndo analisar previamente e ndo evitar
a violagédo do conteldo, sendo que em razido desta escolha deve assumir o risco pelas agbes (ou
omissdes) executadas;

44 nao aplicagdo do artigo 19 do Marco Civil da Internet no caso em questdo ja que ndo se trata de
manifestacao da liberdade de expressao e combate a censura;
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Tabela 4 — Critérios de analise considerados pela jurisprudéncia europeia.

aplicagdo do art. 14 da Directiva atuagao puramente técnica, automatica

2000/31145 e de natureza passiva'4®

auséncia de conhecimento e de controle atuacao com diligéncia, em caso de

da informagcao violada'’ conhecimento da ilicitude'4®

Fonte: a autora (2024).

Verifica-se, portanto, que de acordo com a analise realizada neste estudo, no
exterior, mais precisamente no entendimento da Unido Europeia quanto a
responsabilizagao (ou ndo) do provedor de busca, a analise se volta sobretudo para a
elaboragao de critérios intrinsecos da tecnologia e do modelo de negdcio; enquanto
no Brasil a andlise se concentra no dano (causado a vitima) e na busca pelos
responsaveis pelo ato, com a consequente responsabilizacdo do provedor em razao
do dano gerado pela (i) relagéo contratual onerosa envolvida; pela (ii) atragdo da teoria
do risco proveito; e pela (iii) ndo incidéncia do art. 19 do Marco Civil da Internet que
isenta a responsabilidade dos provedores.

Diante disso, para que se obtenha a resposta acerca dos critérios adotados
pela jurisprudéncia da Unido Europeia (e.g. “o provedor controla e tem conhecimento
das palavras-chaves?”’; “o provedor atua com neutralidade ou sugere palavras-

chaves?”), imperativa € a realizagao de uma pericia técnica-informacional acerca do

145 Retira-se do Acorddao Google e Google France: “Como foi indicado nos n. 14 e 15 do presente
acérdao, o legislador definiu o conceito de «servigo da sociedade da informag&o» como um servigo que
engloba os servi¢os que sao prestados a distancia através de equipamentos electrénicos de tratamento
e de armazenamento de dados, mediante pedido individual de um destinatario de servigos e,
normalmente, contra remuneragao. Tendo em conta as caracteristicas do servigo de referenciamento
em causa nos processos principais, resumidas no n. 23 do presente acérdao, ha que concluir que tal
servigo reune o conjunto dos elementos desta definigdo.”

146 Considerando 42: As isenc¢des da responsabilidade estabelecidas na presente directiva abrangem
exclusivamente os casos em que a atividade da sociedade da informagao exercida pelo prestador de
servigos se limita ao processo técnico de exploragao e abertura do acesso a uma rede de comunicagao
na qual as informagdes prestadas por terceiros sao transmitidas ou temporariamente armazenadas com
0 proposito exclusivo de tornar a transmissdo mais eficaz. Tal atividade é puramente técnica,
automatica e de natureza passiva, 0 que implica que o prestador de servigos da sociedade da
informagédo nao tem conhecimento da informagao transmitida ou armazenada, nem o controlo desta.
(Directiva 2000/31)

47 Art. 14, 1, a): O prestador ndo tenha conhecimento efetivo da atividade ou informacao ilegal e, no
que se refere a uma agéo de indemnizagéo por perdas e danos, ndo tenha conhecimento de factos ou
de circunstancias que evidenciam a actividade ou informacéo ilegal (Directiva 2000/31).

48 Art. 14, 1, b): O prestador, a partir do momento em que tenha conhecimento da ilicitude, atua com
diligéncia no sentido de retirar ou impossibilitar o acesso as informagées (Directiva 2000/31).
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algoritmo e dos sistemas internos do Google para que se obtenha a resposta exata,
fundamentada e correta.

Entretanto, ao analisar o disposto nas Politicas do Google, ha breves indicios
de que alguma forma de controle, possivelmente, existe, ja que o provedor deixa
explicita a sua escolha de né&o restringir o uso de marca registrada como palavras-
chaves'#®, mas opta por restringir o uso em outras situagdes'° (vide figura 10 no item
3.3.2), levando a crer que ha mecanismos para restringir o uso de marca registrada
dentro de suas aplicagdes tecnoldgicas, sendo uma decisdo da empresa de néo
impedir o uso de marca registrada em palavras-chaves.

Além disso, é possivel verificar que, em relagdo ao comparativo realizado entre
as duas Cortes (brasileira e da Unido Europeia) apresentado nesta pesquisa, nota-se
que a legislacdo brasileira carece de uma previsdo normativa especifica em relagéo
aos casos em que a violagao é originada por uma agao de terceiros (como € o caso
em questao, visto que é o anunciante que escolhe as palavras-chaves), mas que nao
se refere a liberdade de expressdo e nem vedacgao a censura.

E questionavel, nesse sentido, a aplicagdo (mesmo que minoritaria) do art. 19
do Marco Civil da Internet ao caso em questao, visto que a utilizacdo de marca
registrada como palavra-chave no servico do Google Ads nao se relaciona com a
liberdade de expresséo’®' e a vedagdo a censura, mas com uma nova forma de
concorréncia desleal na internet oriunda de uma relagao contratual entre o Google e
0 anunciante.

Analisa-se que, por nao existir legislacdo especifica no Brasil em relagéo a
atuacao, limites e responsabilidades dos provedores em relacdo a danos causados
por terceiros sem ligagao direta com a liberdade de expressédo, como ha a Diretiva
2000/31 na Unido Europeia, tem-se a aplicacdo de teorias mais tradicionais de

responsabilidade civil brasileiras, com o foco na aplicagdo da teoria do risco proveito

149 Nao restringiremos: O uso de marcas registradas como palavras-chave (Google, s.d.).

150 Restringiremos o uso: Se a marca registrada for utilizada em um anutncio de um concorrente direto;
se o0 anuncio estiver usando a marca registrada de forma confusa, enganosa ou falsa (Google, s.d.).
151 Retira-se das Conclusdes do Advogado Geral do caso L'Oréal e Ebay, N. JAASKINEN,
posicionamento pertinente acerca da relagdo entre liberdade de expressao e violagdo ao direito
marcario: 158. Obviamente, a liberdade de expressao e informacao nao permite a violagao dos
direitos de propriedade intelectual, igualmente protegidos pela Carta, no seu artigo 17.0, n.o 2. Nao
obstante, a liberdade de expressdo e informagao implica que a protecido dos direitos do titular
da marca, no contexto do comércio eletrénico, ndo pode tomar formas que violem os direitos de
utilizadores inocentes de um sitio de comércio electronico, ou que neguem ao alegado infrator as
devidas possibilidades de oposi¢ao e defesa (EUR-LEX, Document 62009CC0324, | - 6063).
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€ nas consequéncias de uma relagdo contratual onerosa entre o anunciante e o
Google. Portanto, conforme apresentado, pode-se considerar, que a aplicagao dos
critérios para analise quanto a responsabilizacdo no Brasil e na Unido Europeia séo

distintos.

4.4 MECANISMOS PARA MINIMIZAGAO DO RISCO DE RESPONSABILIZACAO,
CONFUSAO AO CONSUMIDOR E VIOLAGAO AO DIREITO MARCARIO ALHEIO

Por fim, no decorrer da pesquisa realizada, evidenciou-se a auséncia, em
trabalhos académicos, de propositura de solucdes definitivas ou pelo menos, de
minimizacédo dos danos e riscos provocados em servigos de publicidade digital, para
a tematica aqui retratada.

Assim, para suprir esta lacuna, o ultimo subcapitulo desta dissertacao objetiva
propor alguns mecanismos para minimizagdo do risco de responsabilizagcdo do
provedor de busca em razao da violagao ao direito marcario de terceiro e, também,
para diminuir a confusdo do consumidor por tal pratica. A elaboracao de tais sugestbes
considerou os critérios adotados na jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica e
da Uni&do Europeia para responsabilizagao do provedor.

Salienta-se que as sugestdes a seguir dispostas visam tanto minimizar o risco
de responsabilizacdo do provedor, mas, acima disso, intenta, principalmente, (a)
reduzir a violagdo ao direito marcario em links patrocinado; (b) reduzir o risco de
confusao do consumidor; e (c) incentivar a atuagao com maior diligéncia do provedor
de busca em relagao a infragcao cometida (e permitida por este) em seus proprios
servigos de publicidade digital.

Informa-se, por fim, que as ideias sdo propostas preliminares, passiveis (e
imperativas) de devido aprimoramento, nao devendo ser lidas como concretas, finais
e testadas. Apds breve explicacdo sobre a intencédo deste subcapitulo, passa-se para
a elucidacado dos mecanismos efetivos.

No discorrer da presente dissertagao restou clara a auséncia de legislagéo e
aplicacao de institutos especificos aos provedores de busca no ambito brasileiro.
Nesta seara, verifica-se que o Acérdao do Recurso Especial 160678192, de relatoria

do Ministro Moura Ribeiro, que versa sobre o caso Peixe Urbano vs Hotel Urbano,

152 Acérdao disposto no item 4.1.1.
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dispde sobre a necessidade de regulamentacdo do mercado de links patrocinados,
destacando, assim, a importancia de se pensar em medidas capazes de dirimir tal

problematica:

5. Necessidade premente de regulamentagido do mercado de links
patrocinados em razao dos abusos cometidos nesta seara, em
decorréncia do uso nao autorizado de palavras-chaves associadas a marcas
que gozam de maior prestigio.

6. Ainda que a legislagao atual ndo desg¢a a minucias, a ponto de
regulamentar inteiramente o mercado de links patrocinados, incumbe ao
aplicador da lei, mediante analise do caso concreto, verificar se tal pratica,
em determinadas situagdes, configura hipétese de concorréncia desleal, por
qualquer das modalidades previstas no art. 195 da Lei n°® 9.279/1996 (Brasil,
Recurso Especial 1.606.781/RJ).

Ciente dessa lacuna legislativa, o Relatério Final dos trabalhos da Comissao
de Juristas responsavel pela revisao e atualizagado do Cadigo Civil, em seu anteprojeto
de lei, apresenta uma proposta de criagdo de um novo “Livro VI” no Cdédigo Civil para
tratar, exclusivamente, sobre o “Direito Civil Digital”, dispondo sobre os mais diversos
temas do ambito juridico digital em voga na sociedade. %3

No que tange a responsabilizacdo de provedores, nota-se que o anteprojeto

propde o seguinte regime:

Art. E dever de todos os provedores e usuarios do ambiente digital:

| - responder, de forma objetiva, segundo as disposi¢coes deste Cédigo
e de leis especiais, pelos danos que seus atos e atividades causarem a
outras pessoas;

Il - respeitar os direitos autorais e a propriedade intelectual;

Il - agir com ética e responsabilidade, evitando praticas que possam causar
danos a outros usuarios, aos provedores ou a integridade e a seguranga do
ambiente digital;

IV - observar as leis e os regulamentos aplicaveis as condutas e as
transacdes realizadas no ambiente digital.

Verifica-se que, a priori, 0 dispositivo previsto no projeto de lei é especifico ao
tratar da responsabilidade objetiva dos provedores e dos usuarios pelos danos
causados ou seus atos préprios ou decorrentes de sua atividade, o que se enquadra
ao caso concreto analisado neste estudo. Além disso, € expressa a prote¢cao aos

direitos autorais e a propriedade intelectual, o que corrobora, em muito, com a

153 De forma exemplificativa, o anteprojeto de lei propde, além de outras resolugdes: (i) criagdo de um
patriménio digital, incluindo senhas de redes sociais, criptomoedas, conta de games e milhas aéreas
da pessoa falecida que poderdo ser herdados ou exposto em testamento (Capitulo V - Patrimdnio
Digital); (ii) regras para o desenvolvimento e uso da inteligéncia artificial no Brasil, além de exigir a
identificacdo clara do uso de IA em divulgagao de conteudo.
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ampliacdo e normatizagao da responsabilidade objetiva dos provedores por permitir o
uso de marca registrada por empresa nao titular do registro (normalmente,
concorrente) em seu servigo de publicidade digital (Ads).

Todavia, apesar da disposicdo anterior ser especifica na responsabilidade
objetiva, verifica-se que ha a proposta de um novo artigo que prevé somente a

possibilidade de responsabilizagao dos provedores de busca:

Art. As plataformas digitais podem ser responsabilizadas administrativa
e civilmente:

| - pela reparagao dos danos causados por conteiudos gerados por
terceiros cuja distribuigcao tenha sido realizada por meio de publicidade da
plataforma;

Il - por danos decorrentes de conteudos gerados por terceiros, quando houver
descumprimento sistematico dos deveres e das obrigagdes previstas neste
Cadigo, aplicando-se o sistema de responsabilidade civil nele previsto.

Na opinido da Autora, esta proposta reconhece que os conteudos gerados por
terceiros em servigos de publicidade digital podem gerar danos, mas o racional para
a responsabilizagdo administrativa ou civil ainda esta a definir, visto que a legislagéo
aponta que “podem ser” responsabilizados, deixando em aberto a possibilidade de
nao serem.

Por fim, o anteprojeto de lei ainda prevé que as plataformas digitais de grande
alcance'* devem identificar, analisar e avaliar, ao menos uma vez por ano, 0s riscos
sistémicos'® decorrentes da criagdo ou do fundamento de seu servigo, adotando
medidas para minimizar tais riscos. Além disso, as mesmas plataformas devem ser
sujeitas a auditoria anual e independente para verificagdo do cumprimento das
obrigagdes.

O anteprojeto de lei de alteracdo do Caodigo Civil esta em analise pelo Senado
Federal e ainda n&o possui data para sua apreciacdao, contudo, de acordo com a
proposta, ja € possivel perceber a preocupacado que a comunidade juridica - neste

caso, a Comissao criada para tal fim - possui no que se refere a modernizagao das

154 “Art. Consideram-se como plataforma digital de grande alcance os servigos de hospedagem virtual
que tenham como funcionalidade principal o armazenamento e a difusdo de informagbes ao publico,
cujo numero médio de usuarios mensais no Brasil seja superior a dez milhdes, tais como as redes
sociais, ferramentas de busca e provedores de mensagens instantaneas.”

155 | - a difusdo de conteudos ilicitos por meio de seus servigos; |l - os efeitos reais ou previsiveis em
direitos de personalidade dos usuarios, como consagrados pela Constituicdo da Republica Federativa
do Brasil, por este Cddigo Civil e por tratados internacionais de que o Brasil seja signatario; Ill - os
efeitos reais ou previsiveis que possam acarretar nos processos eleitorais e no discurso civico; IV - os
efeitos reais ou previsiveis em relacdo a protegcado da saude e da seguranca publica.
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leis brasileiras para que melhor se adequem as novas realidades existentes,
principalmente ao se considerar os avang¢os da tecnologia. Ainda & temerario tirar
conclusdes acerca do anteprojeto de lei, uma vez que a discussao esta incipiente,
entretanto, ha indicios de que maior responsabilizacao e dever de diligéncia recaiam
aos provedores em geral.

Desta forma, com a intengdo de apresentar novas solugbes e maneiras para
evitar a violag&o ao direito marcario alheio, reduzir o risco de confusdo do consumidor
e incentivar a atuagao de maior diligéncia do provedor'®, passa-se para as sugestoes
praticas.

Visando atingir as trés inteng¢des dispostas acima, em um primeiro momento,
verifica-se que seria de enorme valia uma validagdo, em tempo real, das palavras-
chaves selecionadas pelo anunciante com a base de dados de marcas do Instituto
Nacional de Propriedade Industrial, considerando que, desta forma, seria possivel
assegurar se a selegao da palavra-chave infringe (ou ndo) um direito de exclusividade
de uso conferido ao titular da marca. Importante frisar que tais propostas sao
preliminares, carecendo de analise técnica acerca da viabilidade de tais solugdes.

Caso a implementacao da proposta anterior ndo seja possivel - seja por
viabilidade técnica entre as plataformas ou por outras questdes -, seria interessante,
a seu turno, a utilizagao de Inteligéncia Atrtificial (IA) para diagnosticar palavras-chaves
que provavelmente (ou possivelmente) sejam marcas registradas, quais sejam
aquelas palavras especificas e ndo as de cunho genérico. A utilizagdo de |A pode
auxiliar na velocidade necessaria que o servico de Google Ads precisa para operar,
aléem de acarretar maior diligéncia e seguranga, por parte do provedor, para evitar
violagdes ao direito marcario.

Verifica-se que o Google ja utiliza a Inteligéncia Artificial (“Google IA”) no
servigo de Ads para melhorar a performance dos anuncios patrocinados e acelerar os
resultados. Em sua pagina'®’, é possivel identificar, segundo o provedor, que a IA

pode auxiliar em uma melhor experiéncia de marketing, propiciando um crescimento

156 Conforme assegura a Ministra Nancy Andrighi em recente julgado: “11. O provedor de pesquisas
tem controle ativo das palavras-chaves que esta comercializando, sendo tecnicamente possivel
evitar a violagao de propriedade intelectual. Tal entendimento ndo enseja monitoramento em massa
nem restricdo de liberdade de expresséo, somente maior diligéncia no momento de ofertar servigos de
publicidade digital” (Brasil, Recurso Especial 2012895).

157 Aumente o alcance do marketing e acelere os resultados com a Google IA. Aproveite a Google 1A
para ajudar seu negocio a crescer. Humano + Google IA = sucesso. [...] Lances e medigdo de
conversdes de anuncios. Receba medicdes precisas e com protegéo da privacidade e faga otimizagdes
para ter uma performance melhor (Google, s.d.).
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exponencial da marca ao combinar dados e experiéncia, inclusive auxiliando na
elaboracao de lances e medicao de conversio de anuncios.

Assim, ha indicios - reforga-se que € imperativa a analise de viabilidade técnica
—de que é possivel a utilizagdo do Google IA para melhorar ndo so6 o crescimento das
empresas, mas também prevenir ou evitar a violagao ao direito marcario de terceiro,
propiciando uma concorréncia mais leal e justa no mercado brasileiro.

No que se refere exclusivamente aos impactos da pratica perante o
consumidor, entende-se que o provedor poderia desenvolver estratégias de maior
conscientizagdo dos usuarios para que haja menor risco de desvio de clientela e de
confusdo. Nota-se que, em outras situagdes, como na divulgacado de propaganda
eleitoral na rede social Instagram (cujo detentor € a empresa Facebook, atual Meta),
ha avisos de conscientizagédo (G1, 2021) para diminuir os impactos das Fake News e
incentivar a busca de informagdes confiaveis.

Além disso, entende-se que demonstraria maior diligéncia do provedor se
houvesse avisos de facil acesso ao consumidor - preferencialmente na mesma pagina
em que os resultados sao apresentados - com explicagdes sobre o tema, de forma
exemplificativa: “o que sao os links/anuncios patrocinados”; “qual a diferenca entre os
anuncios patrocinados e organicos”; bem como avisos de instrucdo ao consumidor de
que outras marcas, além daquela efetivamente pesquisada, poderdao aparecer como
resultado da pesquisa - tanto organico quanto patrocinado. O objetivo desses
mecanismos €&, portanto, diminuir o risco de confusao e desvio de cliente que podem
ocorrer em razao do uso da marca do concorrente como palavra-chave em anuncios
patrocinados.

Por fim, sugere-se, ainda, mecanismos de resolugcado de disputa mais ageis,
acessiveis e faceis para que o titular da marca possa assegurar que a sua marca nao
esta sendo utilizada de forma indevida pelo seu concorrente.

No que refere a esta finalidade, nota-se que a Politica Uniforme para Resolugao
de Disputas por Nomes de Dominio'®® (UDRP) pode ser uma boa fonte de inspiragao

para a criacao de um procedimento administrativo célere e resolutivo para as

158 De forma sucinta, a Politica Uniforme para Resolucao de Disputas por Nomes de Dominio dispde
sobre um conjunto de regras aplicaveis aos registradores de nomes de dominio e prevé mecanismos
de disputa administrativo rapido na ocorréncia de registros abusivos - como a pratica de cybersquatting,
disposta no item 2.2.3 deste estudo.
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situagcdes em que ha suspeita de uso indevido de marca registrada por terceiros em
plataformas (McElwaine; Casavale, 2019).

Reflete-se, ainda, acerca da possibilidade de utilizagdo de tecnologia
semelhante a desenvolvida pela plataforma Youtube (cuja detentora € a Alphabet,
mesmo grupo econdmico do Google), no que tange a protegao ao direito autoral nos
videos da plataforma. De maneira resumida, a plataforma Youtube possui um robusto
sistema que impede a violagdo aos direitos autorais nas playlists (Google, s.d.) em
seus videos - além de outras proibigdes (Youtube, s.d.), aplicando penalidade'® nos
canais que violam a politica. De forma analoga ao caso concreto, pensa-se sobre a
possibilidade de haver penalizagbes para o anunciantes que utilizam marcas
registradas como palavra-chave nos servigos do Google - cuja identificagdo da
infracdo pode ser obtida com mecanismos préprios do provedor, ou mediante
denuncia/reclamagao do titular da marca, conforme procedimento UDRP citado acima,
visando a utilizagdo mais leal dos servigos de publicidade digital e minimizando as
possibilidades de responsabilizacdo do provedor em razdo de ato de terceiro.

Veja-se que, com os breves e incipientes mecanismos dispostos acima ja é
possivel verificar que ha uma gama de opgdes a serem desenvolvidas pelo provedor
para gerar maior seguranca juridica e diminuir os impactos da infragdo marcaria.

Reforca-se que o objetivo é apresentar mecanismos iniciais que visam (a)
impedir ou evitar a violagdo marcaria na utilizagcado dos servigos do Google Ads; (b)
impedir ou evitar o risco de confusdo dos consumidores; e (c) aumentar as evidéncias
de diligéncia do provedor de busca na violagado aqui apresentada. Acredita-se que a
aplicagado de mecanismos desta natureza pode, inclusive, diminuir o litigio predatério
e oportunista, bem como assegurar os direitos dos titulares de registro de marcas.

Conclui-se, portanto, que apesar de nao ser uma tarefa simples e nem trivial, o
presente subcapitulo se propde a compartilhar ideias - ainda incipientes, mas que
podem reverberar de forma positiva na sociedade, nos consumidores, nos titulares de
marca e trazer maior responsabilidade e diligéncia na atuacdo de um dos grandes

players da tecnologia atual.

159 Retira-se das Politicas do Youtube: “Se essa for sua primeira violagdo das diretrizes da comunidade,
€ provavel que seu canal receba apenas um alerta, sem nenhuma penalidade. Vocé tera a chance de
fazer um treinamento sobre a politica para que o alerta expire apés 90 dias. No entanto, se a mesma
politica for violada dentro desse periodo, o alerta ndo vai expirar e seu canal recebera um aviso. Se
vocé violar outra politica apés concluir o treinamento, recebera um novo alerta. Se vocé receber trés
avisos no periodo de 90 dias, seu canal sera encerrado” (Google, s.d.).
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CONSIDERAGOES FINAIS

A presente pesquisa se propds a discutir o seguinte problema: Quais sdo os
critérios adotados pela jurisprudéncia brasileira e europeia sobre a responsabilidade
dos provedores de busca nos casos em que ocorre violagdo ao direito marcario alheio
em anuncios patrocinados e quais 0S mecanismos possiveis, a serem adotados pelos
provedores de busca, para mitigar o risco de responsabilizagdo?

O pressuposto inicial estava baseado na seguinte hipotese: os critérios
adotados pelos érgaos sao distintos e o provedor deve agir com maior diligéncia para
minimizar os riscos e danos gerados em decorréncia do uso dos servigos de
publicidade digital pelos concorrentes.

Ao final, a partir da metodologia empregada, a hipotese pdde ser totalmente
validada. A concluséo foi originada em razao da elaboragao dos trés capitulos e em
especial, da analise das decisdes judiciais do Superior Tribunal de Justi¢ca do Brasil e
do Tribunal de Justiga da Unido Europeia, no qual os principais pontos foram
destacados a seguir.

Os impactos gerados pela tecnologia no ambiente concorrencial privado e
consumerista sdo tdo acentuados que acarretam inumeras consequéncias — positivas
e negativas — na vida em sociedade. Novas praticas comerciais surgem e se
desenvolvem exponencialmente, ao passo que a internet e plataformas modernas de
e-commerce e surgem e passam a fazer parte do cotidiano dos individuos.

Tal evolugdo € incentivada e necessaria em razdo do modelo econdémico
adotado no Brasil: o capitalismo. O alicerce para o crescimento saudavel e sustentavel
da economia é baseado nos principios constitucionais da livre iniciativa e da livre
concorréncia. Este primeiro principio possibilita e viabiliza o desenvolvimento de
atividades econ6micas, independentemente de autorizagao estatal, com exceg¢ao dos
casos previstos em lei, atuando, sob o ponto de vista de modelos de negdcio, de
maneira verticalizada. Por sua vez, a concorréncia € um atributo chave do mercado
capitalista, sendo uma das condi¢cdes estruturais para a inovagao e promocao de
novas solucdes no mercado e se verifica de forma mais horizontal dentro de um
mesmo nicho de negaocio.

Assim, praticas anticompetitivas e avessas aos principios que regem toda a
atividade econémica sao rechagadas pelo ordenamento juridico brasileiro e merecem

a devida punigao. A caracterizacdo do que sao praticas leais ou desleais ndo € uma
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tarefa trivial, possuindo subjetividades a depender do nicho de negdcio. Contudo, em
linhas gerais, pode-se entender que a deslealdade na conduta é manifestada na forma
pela qual o ilicito € cometido (meio fraudulento empregado para obter vantagem
indevida).

Na legislagao brasileira, encontram-se atos de concorréncia desleal tipicos,
sendo 15 as praticas dispostas, de forma taxativa, no art. 195 da Lei de Propriedade
Industrial (LPI); e atos de concorréncia genéricos, junto ao art. 209 da LPI, que devem
ser analisados individualmente a depender do contexto. Ainda, ha uma vertente da
concorréncia desleal que merece destaque: o parasitismo.

O parasitismo é caracterizado por uma sequéncia de atos organizados de
forma sistematica, continua e global, ndo sendo determinado por um episédio isolado
e, normalmente, pode ser identificado por meio da usurpacgao de simbolos distintivos,
associagao indireta a marcas de terceiros e pelo aproveitamento parasitario (a priori,
caracterizado por praticas anticompetitivas em empresas nao concorrentes diretas).

Neste contexto de parasitismo e associagdo com marcas de terceiros entra em
cena um importante componente do sistema juridico: a propriedade industrial. Com o
objetivo de promover um ambiente de seguranga e de desenvolvimento constante no
mercado, ha legislagdes, tratados e acordos internacionais que fundamentam a
protecao auferida pelos signos distintivos e a sua exclusividade pelo titular de registro
da marca.

A marca possui como fungédo principal a de distinguibilidade, ou seja, a
capacidade de fazer com que os consumidores identifiquem a origem do
produto/servico pelo signo distintivo. A legislagao brasileira, no que se refere a
protecdo marcaria, é regida, principalmente, pelo (i) principio da territorialidade, a
partir do qual a exclusividade é concedida somente no territério brasileiro, salvo as
marcas denominadas de “marca notoriamente conhecida”; pelo (ii) principio da
especificidade, em que é assegurada a protecao na classe escolhida pelo titular, salvo
marcas de alto renome; e pelo (iii) principio do sistema atributivo, de modo que a
exclusividade e protecao de uma marca sé é adquirido apds o registro.

Assim, seguindo os principios dispostos, um signo distintivo podera, a partir da
analise do 6rgéo responsavel — Instituto Nacional de Propriedade Intelectual —, obter
o direito de uso exclusivo desta marca, de acordo com as classificacbes e
apresentacoes pertinentes. Deferido o pedido de registro de marca, o titular possui o

direito de utilizar o signo distintivo com exclusividade durante um prazo de dez anos,
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que pode ser renovado, além de deter os direitos de zelar pela reputagédo e seguranga
da marca registrada.

E na intersecgao entre a protecdo (e/ou violagdo) ao direito marcario e praticas
anticompetitivas executadas no mercado que se identificam novas condutas
parasitarias e desleais, as quais geram, como consequéncia, o dever legal de combate
a tais atos. Nesta seara, verifica-se que a corrida por maior sucesso € melhor
ranqueamento nos mecanismos de busca existentes fazem com que as empresas
adotem condutas que ferem a propriedade industrial de terceiros por meio de servigcos
de publicidade disponibilizados pelos proprios provedores.

Observa-se a frequente pratica - considerada desleal pela jurisprudéncia
brasileira - que consiste em utilizar a marca registrada do concorrente como palavra-
chave em links patrocinados no Google Ads para que o anunciante consiga desviar a
clientela e confundir o consumidor. A presente dissertacao, portanto, possui como
objetivo principal a analise legislativa, doutrinaria e jurisprudencial acerca da
responsabilidade do préprio provedor de busca por viabilizar (e ndo impedir) a
ocorréncia da infragdo marcaria em seus servigos.

Neste sentido, analisou-se que a responsabilidade civil no Brasil, em geral, &
oriunda de um nao cumprimento de dever juridico pré-determinado por um agente,
gerando a obrigacao de indenizar € minimizar o dano a vitima. O dever juridico violado
pode possuir origem em um contrato ou ser decorrente da prépria lei, sendo que o
dano a um terceiro € o elemento comum e imprescindivel para o surgimento da
responsabilidade.

Ainda, a responsabilidade pode ser subjetiva ou objetiva, sendo que a primeira
possui fundamento no art. 927, caput, e art. 186 do Codigo Civil e se relaciona com a
teoria tripartite que considera a (1) conduta culposa do agente; o (2) nexo causal entre
a conduta e o dano; e o (3) dano efetivo. Na responsabilidade subjetiva, a culpa € um
conceito indispensavel para sua caracterizagao e essencial para a analise da conduta
do agente. Ja a responsabilidade objetiva, a culpa € prescindivel. Nesse sentido,
verificou-se que a vulnerabilidade da vitima e o desenvolvimento da teoria do risco
embasaram a consolidacio da teoria da responsabilidade sem culpa, disposta no art.
927, paragrafo unico, do Codigo Civil.

Estes elementos formam a teoria tradicional da responsabilidade civil no
ordenamento juridico brasileiro. Todavia, com a evolugdo da tecnologia e, como

consequéncia, das novas formas de ocorréncia de danos, a legislagdo evoluiu para
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tratar especificamente sobre a responsabilidade no ambiente digital no Marco Civil da
Internet.

Com foco na anadlise acerca da responsabilidade de provedores digitais,
verificou-se que, em linhas gerais, o art. 19 do Marco Civil da Internet previu a isengéo
de responsabilidade por conteudos de terceiros, salvo se houver o descumprimento
de ordem judicial que determina a retirada do conteudo por parte do provedor. Neste
contexto, constatou-se que, apesar de focar na liberdade de expressao e vedacao a
censura, o referido artigo passou a ser utilizado também como fundamentagéo para
justificar a auséncia de responsabilidade em casos de infracdo de marca, praticada
pelo anunciante, nos servigcos de publicidade digital.

Em relacéo a responsabilidade objetiva, identificou-se a teoria do risco proveito
como principal fundamento para a caracterizacdo da responsabilidade dos
provedores, principalmente no tema retratado neste estudo, visto que a teoria prevé
que o dano deve ser reparado por aquele que obteve vantagem ou proveito em razao
do fato danoso, que é o caso da tematica proposta neste estudo. Neste ponto,
verificou-se que a Alphabet - empresa controladora do Google - apresentou um
crescimento na receita do servico de Google Ads em 2023, passando de US$ 54,482
bilhdes, em 2022, para US$ 59,647 bilhdes - o que representa um lucro em torno de
300 bilhées de reais.

Os numeros referentes ao lucro e hegemonia do Google (no qual apresenta
96% do market share de mecanismo de busca no Brasil) sdo imponentes e endossam
o entendimento de que uma atuagdo com maior diligéncia e responsabilidade em
relacdo aos seus proprios servigos ofertados deve ser requerida e priorizada pelo
provedor. Entretanto, ao analisar as politicas internas do Google Ads, o que se verifica
€ o inverso. O provedor é preciso ao dispor que nao restringe o uso de marcas
registradas como palavras-chaves em seus servigos de publicidade, possibilitando
com que a violagdo e a pratica desleal ocorra e acarrete danos as empresas e
consumidores.

Assim, em razdo das diferentes teorias e entendimentos relativos a
responsabilizacdo do Google e para buscar responder ao problema de pesquisa,
foram analisadas 48 decisdes do Superior Tribunal de Justica e 16 decisbes do
Tribunal de Justica da Unido Europeia com o objetivo de identificar tais critérios e

apresentar o entendimento atual da jurisprudéncia acerca da tematica, além de sugerir
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mecanismos para minimizagdo dos danos causados e mitigar o risco de
responsabilizacéo do provedor de busca.

Concluiu-se que, na Corte Cidada, o entendimento majoritario (consolidado na
Terceira Turma, mas divergente na Quarta Turma) é pela responsabilizacdo do
provedor de busca em casos de violagdo do direito marcario pelo uso da marca
registrada do concorrente como palavra-chave em anuncios patrocinados.

Os critérios utilizados para a responsabilizagao do provedor se relacionam com
(a) a relagdo onerosa existente entre o Google e os anunciantes, o que implica
responsabilidade pelas violagdes ocorridas nesse contexto; (b) a inaplicabilidade do
art. 19 do Marco Civil da Internet neste caso, ja que nao se trata de uma questao de
liberdade de expressdo ou combate a censura; (c) a aplicagdo da teoria do risco
proveito, visto que, se o provedor obtém lucro com a atividade, deve ser
responsabilizado pelas violagdes decorrentes do servigo; e, por fim, (d) pela postura
do provedor de nao analisar previamente ou, ainda que minimamente, evitar a violagao
da marca, devendo, portanto, assumir o risco pelas agdes (ou omissdes) realizadas.

Ainda, identificou-se que, em relacdo ao posicionamento minoritario existente
no STJ (referente a Quarta Turma), o critério adotado foi a aplicagao do art. 19 do
Marco Civil, apesar da tematica nao possuir relagao direta com o objeto do dispositivo,
qual seja a intencdo de proporcionar um ambiente digital livre de censura e com
liberdade de expressao.

Ja em relagao ao posicionamento da Unido Europeia, pode-se concluir que os
critérios adotados para responsabilizacdo do provedor se concentram na analise
acerca das premissas de neutralidade, passividade e processos automatizados que
nao implicam controle ou conhecimento prévio por parte do provedor, e, sendo
identificadas tais caracteristicas, o provedor ndo pode ser responsabilizado pelas
violagbes cometidas por terceiros.

Sendo assim, concluiu-se que, comparativamente, os critérios adotados pela
jurisprudéncia brasileira e pela Unido Europeia s&o distintos, visto que no exterior os
parametros para analise se concentram essencialmente nas especificacdes
intrinsecas da tecnologia e no modelo de negdcio do provedor; enquanto no Brasil, a
analise é centralizada no dano causado a vitima e na responsabilizacdo do provedor
em razao da viabilizagao deste dano em seus servigos de publicidade digital.

Assim, com o objetivo de apresentar solugbes praticas para a problematica

apresentada nesta dissertacdo, foram apresentados mecanismos que visam
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minimizar a violagao marcaria nos servigos de Google Ads; reduzir o risco de confusao
dos consumidores; bem como incentivar a atuagado mais diligente do provedor de
busca.

Os mecanismos propostos giram em torno do desenvolvimento de tecnologia
(podendo ser utilizada, inclusive, Inteligéncia Artificial) para identificagao das palavras-
chaves que séo (ou possam ser) marcas registradas e, com isso, evitar o uso indevido
por terceiros, requerendo a comprovacgao de titularidade de tal marca. Além disso,
entendeu-se que o provedor também pode adotar praticas e estratégias para maior
conscientizacdo dos consumidores acerca do modo de funcionamento dos anuncios
patrocinados e ranqueamento do resultado da busca para evitar o risco de desvio de
clientela e confuséo.

Refletiu-se, também, acerca da criacdo de mecanismos de resolucdo de
disputa mais ageis, acessiveis e faceis para que o titular da marca possa assegurar
gue a sua marca nao esta sendo utilizada de forma indevida pelo concorrente, além
da propositura de desenvolvimento, por parte do provedor, de um sistema de
penalizagdo para os anunciantes que utilizam marcas registradas de forma indevida
em seus servigos de Google Ads. Reforga-se, desse modo, que tais mecanismos séao
incipientes e carecem de anadlise a respeito da viabilidade técnica de sua
implementacdo, todavia, visam uma atuagdo mais diligente, na forma como é

requisitado pelo Superior Tribunal de Justica, por parte do provedor.
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