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RECORRIDO : ECOHOUSE DECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE UTENSILIOS
DOMESTICOS LTDA

OUTRO NOME : ECOHOUSE DECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE UTENSILIOS
DOMESTICOS LTDA. - EPP

ADVOGADO : ALEXANDRE MOSCARDI JUNIOR - SP378948

EMENTA

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 utilizacdo da ferramenta
Google AdWords a partir da insercdo como palavra-chave de nome
empresarial implica uso indevido e pratica de concorréncia desleal; (i) na
hipotese, incide o artigo 19 do Marco Civil da Internet e, em caso afirmativo, se estdo
presentes os requisitos de responsabilizagdo ali previstos e (iii) estdo presentes os requisitos
para condenacdo no pagamento de lucros cessantes.

2. Aprotecdo emprestada aos nomes empresarias, assim como as marcas, tem como
objetivo proteger o consumidor, evitando que incorra em erro quanto a origem do produto
ou servico ofertado, e preservar o investimento do titular, coibindo a usurpacédo, o proveito
econbmico parasitario e o desvio de clientela. Precedentes.

3. A distincdo entre concorréncia leal e desleal esta na forma como a
conquista de clientes € feita. Se a concorréncia se da a partir de atos de
eficiéncia proprios ou de ineficiéncia alheias, esse ato tende a ser leal. Por
outro lado, se a concorréncia é estabelecida a partir de atos injustos, em
muito se aproximando da légica do abuso de direito, fala-se em
concorréncia desleal.

4. O consumidor, ao utilizar como palavra-chave um nome empresarial ou
marca, indica que tem preferéncia por ela ou, ao menos, tem essa referéncia na meméria, o
que decorre dos investimentos feitos pelo titular na qualidade do produto e/ou servico e na
divulgacdo e fixacdo do nome.

S. 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 a marca registrada ou a nome empresarial;
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(ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam
no mesmo ramo de negocio (concorrentes), oferecendo servicos e produtos
tidos por semelhantes, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetivel de violar
as funcoes identificadora e de investimento da marca e do nome
empresarial adquiridos como palavra-chave.

6. Na hipotese, ndo incide o artigo 19 da Lei n? 12.965/2014, pois ndo se trata da
responsabilizacdo do provedor de aplicagbes por conteldo de terceiros, mas do
desfazimento de hyperlink decorrente da contratacdo 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 liquidacdo de sentenca. Precedentes.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, nao provido.

ACORDAO

Vistos e relatados estes autos em que sao partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justica,
prosseguindo no julgamento, apdés o voto-vista do Sr. Ministro Moura Ribeiro, por
unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator, com acréscimos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro. Os Srs.
Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr.
Ministro Relator. Nao participou do julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins (art.
162, § 4°).

Brasilia, 08 de agosto de 2023.

Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA
Relator
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(ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam
no mesmo ramo de negocio (concorrentes), oferecendo servicos e produtos
tidos por semelhantes, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetivel de violar
as funcoes identificadora e de investimento da marca e do nome
empresarial adquiridos como palavra-chave.

6. Na hipotese, ndo incide o artigo 19 da Lei n? 12.965/2014, pois ndo se trata da
responsabilizacdo do provedor de aplicagbes por conteldo de terceiros, mas do
desfazimento de hyperlink decorrente da contratacdo 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 liquidacdo de sentenca. Precedentes.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, nao provido.

RELATORIO

Trata-se de recurso especial interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET
LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alinea "a", da Constituicao Federal,

impugnando acordao do Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo assim ementado:

"ACAO DE OBRIGACAO DE NAO FAZER Utilizacdo pela corré do nome
empresarial da autora em links patrocinados - Inadmissibilidade - Empresas
que trabalham no mesmo ramo de atividade - Possibilidade de causar
confusdo entre os consumidores - Prdtica inadmitida - Recurso provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano material - Indenizacdo devida - Art. 210
da LPI Recurso provido.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Utilizacdo indevida do nome da
autora em links patrocinados - Dano moral configurado - Valor da
indenizacdo fixado em R$ 10.000,00 para cada corré - Recurso provido" (fl.
1.524, e-STJ).

Os embargos de declaracao foram rejeitados (fls. 1.595/1.600, e-STJ).

No recurso especial, a recorrente aponta violacao dos seguintes dispositivos,
com as respectivas teses:

(i) Artigos 195 da Lei n® 9.279/1996 e 6° e 36 da Lei n° 8.078/1990 -
porque ndo houve a utilizacdo da expressdao "Ecohouse Decor” de forma fraudulenta
para desviar clientes ou prejudicar a recorrida, ndo se podendo falar em concorréncia
desleal, sendo licito o meio de publicidade empregado.

Ressalta que o uso do sinal de terceiro com finalidade comparativa nao
causa prejuizo a seu titular na funcao distintiva. Ademais, ndao ha o intuito de
prejudicar o consumidor ou induzi-lo a erro, pois os anuncios estao identificados como
tal, sao exibidos de forma apartada e trazem consigo o link e o nome especifico da
empresa a qual se referem.

Questiona se, na hipotese de o consumidor ir a um supermercado e,
perguntando por um produto, o funcionario do estabelecimento lhe apontar além
daquele, alguns outros, estaria configurado o ato ilicito.

Afirma que a situacdo em muito se assemelha a publicidade comparativa,
frisando que "é o usudrio quem tem, desde o primeiro segundo, o total controle sobre
qual pagina acessar, se da empresa que ordinariamente buscava ou, se preferir, das
empresas trazidas como alternativa” (fl. 1.615, e-STJ).

Assevera que nao é o eventual fluxo de consumidores de uma empresa para
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a outra que define se ha ou nao concorréncia desleal, mas os meios empregados.

(ii) Artigo 19, caput, e § 1°, da Lei n°® 12.965/2014 — porque nao € possivel a
imposicao de uma ordem genérica de monitoramento de contetido da internet sem a
indicacdo de URLs especificas. Alega que a protecdo da liberdade de comunicacao
prevista na Constituicdo alcanca as propagandas comerciais, de modo que ndo seria
possivel a emissao de ordens genéricas e inespecificas de contencao na propagacao de
produtos e servicos licitos.

(iii) Artigo 19, caput, da Lei n°® 12.965/2014 - porque nao ha
responsabilidade objetiva dos provedores de aplicacoes na internet, além de a
propriedade intelectual ndo constituir risco da atividade dos veiculos de propaganda.

Ressalta que o Marco Civil da Internet somente prevé a responsabilizacao
dos provedores de aplicacao no caso de descumprimento de ordem judicial, o que nao
ocorreu na hipotese dos autos.

Argumenta, ainda, que, como ndo exerce controle editorial quanto ao
conteuido gerado por terceiros, nao pode ser responsabilizada por eventuais danos.

Acrescenta que a mera possibilidade de as pessoas violarem a lei, abusando
de servicos legitimos, nado obriga os prestadores a responderem por isso. Defende,
ademais, que ndo tem o dever de conhecer as marcas de todos os competidores dos
anunciantes da plataforma.

Entende que o resultado pratico de sua responsabilizacdo € a imposicao de
dever de monitoramento prévio e perpetuacado da censura, o que € inadmissivel.

(iv) Artigos 402 e 403 do Codigo Civil — porque nao foram comprovados os
requisitos minimos para amparar a condenacdo ao pagamento de danos materiais.
Argumenta que para a caracterizacao de lucros cessantes decorrentes de ato ilicito é
necessaria a comprovacao de que aquele ganho era provavel com base em elementos
concretos, o que nao ocorreu na espécie, em que os danos sao hipotéticos.

Caso se entenda pela auséncia de prequestionamento, aponta, em carater
subsidiario, violacao do artigo 1.022, I e II, do Codigo de Processo Civil de 2015, por
haver omissdes e obscuridades no acordao no tocante a funcao social dos sinais
distintivos, ao direito a informacao dos consumidores e a publicidade comparativa, aos
requisitos para a configuracdo da concorréncia desleal, a impossibilidade de
monitoramento prévio de antncios ou de responsabilizacdo objetiva do provedor e a
auséncia de comprovacao dos elementos dos lucros cessantes.

Requer o provimento do recurso para que seja afastada a caracterizacao de
ato ilicito e reconhecida a possibilidade de realizacdo de propaganda comparativa na
internet por meio de contratacdo de links patrocinados ou, ao menos, limitar a ordem
de remocao dos antincios as URLs especificas.

Contrarrazoes as fls. 1.675/1.697 (e-STJ).

O recurso foi admitido (fls. 1.698/1.699, e-STJ) e ascendeu a esta Corte.

E o relatoério.
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VOTO

A questao controvertida resume-se a definir (i) se a utilizagdo da ferramenta Google
AdWords a partir da insercdo como palavra-chave de nome empresarial implica a pratica de concorréncia
desleal; (ii) se incide, na hipotese, o artigo 19 do Marco Civil da Internet e, em caso afirmativo, se estdo
presentes os requisitos de responsabilizacdo ali previstos e (iii) se estdo presentes os requisitos para
condenacdo no pagamento de lucros cessantes.

A irresignacao nao merece acolhida.

1. Breve historico

Trata-se, na origem, de acao de obrigacao de fazer cumulada com reparacao
de danos morais e materiais proposta por ECOHOUSE DECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE
UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA. - EPP contra ROGUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP e GOOGLE
BRASIL INTERNET LTDA. afirmando a autora, em apertada sintese, que ao inserir seu nome empresarial na
ferramenta de busca do Google, aparece em evidéncia o anuncio de sua concorrente, a primeira ré, que
adquiriu o link patrocinado, o que configura ato ilicito. Requereu a condenagdo das rés a se absterem de
utilizar seu nome comercial, ao pagamento de indenizacdo por danos emergentes, lucros cessantes e
danos morais em montante n3o inferior a RS 30.000,00 (trinta mil reais).

A acao foi julgada improcedente em primeiro grau, tendo a sentenca sido

reformada em grau de recurso, destacando-se do acordao da Corte estadual o seguinte

trecho:

"(...)

E, no caso em tela, a expressdo 'Ecohouse Decor' utilizada pela
corré 'Rogustec’ como palavra-chave de busca, além do nome empresarial da
autora, também equivale ao seu dominio na internet
www.ecohousedecor.com.br.

Também ndo se trata de expressées comuns ou genéricas, pois de
acordo com o documento de fls. 26, ao digitar especificamente o nome
empresarial da autora, é que se obtém como resultado principal o endereco
eletronico da corré 'Rogustec’.

Ora, o consumidor ao buscar umaempresa especifica junto ao site
de busca, por obvio que sabe exatamente o que procura. Ndo se trata de uma
busca genérica pelo termo 'lareira ecolbgica’, por exemplo.

Ndo se pode negar que com tal prdtica objetiva a corre 'Rogustec’
atrair o consumidor que busca informacées de sua concorrente, configurando,
assim, o desvio de clientela.

Ambas as empresas trabalham no mesmo ramo de atividade, qual
seja, o comércio de lareiras ecoldgicas e seus acessorios” (fls. 1.536/1.537,
e-STJ).

Sobreveio o recurso especial.

2. Da ferramenta Google Ads
O comércio eletréonico ganha cada vez mais importancia no cenario da
economia de mercado, transformando as relagdes de consumo, assim como a atividade
empresarial.
O crescimento das compras pela internet, que ja vinha se ampliando com o
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decorrer dos anos, foi incrementado com o advento da pandemia da COVID-19, tendo
o cenario de isolamento social contribuido para incentivar os consumidores a adotar
essa nova forma de consumo (https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/covid-19-
o-impacto-da-pandemia-no-comportamento-de-compra-online -  acesso em
17.10.2022).

Uma das principais portas de entrada para o mercado eletronico sao as
ferramentas de busca, também chamadas de buscadores de internet ou motores de
busca. A partir delas, o consumidor digita uma ou mais palavras relativas ao produto
ou servico que esta procurando e obtém, a principio, resultados que podem ser
denominados "livres" (organicos), selecionando dentre eles o que melhor atende sua
necessidade.

E nesse cenario que a recorrente desenvolveu a ferramenta denominada
Google Adwords (atualmente denominada Google Ads), a qual possibilita aos agentes
econdmicos realizarem anuncios, interferindo na busca com resultados livres, cuja
legalidade € objeto de analise no presente recurso.

Para uma melhor compreensao da controvérsia, € preciso esclarecer o modo
como a ferramenta funciona.

Em um primeiro momento, o contratante escolhe as palavras-chaves que
gostaria que estivessem associadas a seu produto - termos comuns ou mesmo marcas
e nomes de concorrentes. Como existem diversos interessados na mesma palavra, €
realizada uma espécie de leildo e, com base em um conjunto de critérios, que podem
ser resumidos em um determinado indice de qualidade (IQ) e custo por clique (CPC),
sera determinado o anunciante cujo link aparecera no topo da pagina de resultados de
busca quando digitada a palavra-chave.

Se a palavra-chave inserida no campo de busca nao tiver sido adquirida por
nenhum anunciante, a pesquisa apresentara o que se chama de resultados naturais
ou organicos, classificados por ordem de importancia segundo critérios da ferramenta
de busca (algoritmo de relevancia). Caso contrario, se a palavra tiver sido adquirida
por algum interessado, o link para a pagina do adquirente aparecera no topo da
pagina, acrescida do termo anuncio.

Transcreve-se o seguinte trecho da doutrina de Amanda Zimmermann que

explica o funcionamento da ferramenta:

"(...)

Quem escolhe as palavras-chave do link patrocinado é o proprio
anunciante, tendo como objetivo utilizar termos que 'vocé acha que seus
clientes em potencial provavelmente usam quando pesquisam produtos ou
sServicos como 0s seus'.

Os antncios operam da seguinte maneira: as empresas escolhem
palavras-chave (keywords) que, quando utilizadas pelos usudrios de
pesquisa, resultam na exibicdo dos links patrocinados contratados na
listagem do resultado de pesquisa. Contudo, isso ndo implica concluir que as
empresas que contratam os servicos do Google Ads terdo sempre seu
resultado bem posicionado na pdgina de busca. A ordem de apresentacdo de
um antncio patrocinado é regida pelo conceito de 'Leildo de antncio’, no qual
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se utiliza uma férmula denominada de 'Classificacéo do antincio'. Sendo que,
quando o usudrio realiza uma pesquisa, o sistema Google Ads encontra

todos os anuncios cujas palavras-chave correspondem a pesquisa, ignorando
os anuncios ndo classificados ou reprovados, e realiza uma classificagdo. A

classificacdo, de uma forma simplificada, combina o lance, a qualidade do

antncio conforme critérios estabelecidos previamente, os limites minimos de
classificagcdo do anuncio, o contexto da pesquisa e o impacto esperado das
extensoes e de outros formatos de anuncios.

Essa qualificacdo é determinada dinamicamente no momento do
leildo para estabelecer a posigdo do antincio. Além disso, como sdo vdarios
fatores, é possivel que haja lances de menor valor, mas que adquirem maior
destaque pois se relacionam com a elaboragcdo de antincios de qualidade

(...)

Deste modo, o aparecimento do antuncio da empresa estd
condicionado ds palavras que o usudrio do Google pesquisa, ou seja, para
que apareca o anuncio é necessdrio que o usudrio pesquise pelas palavras-
chave escolhidas pelo préoprio anunciante". (Uso da marca alheia nos links
patrocinados: entendimento jurisprudencial brasileiro sobre marcas,
concorréncia desleal e antincios da internet. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2021, pag. 70)

Assim, retomando o caso dos autos, com a insercao do termo "Ecohouse
Decor" (keyword) no campo de busca da Google, aparece, antes do link da titular do nome comercial, o
anuncio da recorrida, que "adquiriu” essa palavra-chave - o chamado link patrocinado.

E necessario consignar também que a Rogustec, adquirente da palavra-chave, e a
Ecohouse Decor atuam no mesmo ramo de atividade, qual seja, o comércio de lareiras ecoldgicas e, como
frisa o aresto recorrido, o termo adquirido ndo é formado por palavras comuns:

")

E, no caso em tela, a expressdo 'Ecohouse Decor' utilizada pela
corré 'Rogustec’' como palavra-chave de busca, além do nome empresarial da
autora, também equivale ao seu dominio na internet wwuw.ecohousedecor.
com. br.

Também ndo se trata de expressées comuns ou genéricas, pois de
acordo com o documento de fls. 26, ao digitar especificamente o nome
empresarial da autora, é que se obtém como resultado principal o endereco
eletronico da corré 'Rogustec’ (fl. 1.537, e-STJ).

Feitos esses esclarecimentos, passa-se a analise das razdes recursais.

3. Da protecao ao nome empresarial e a concorréncia desleal

!

Conforme se colhe do aresto recorrido, a expressdao "Ecohouse Decor’
corresponde ao nome empresarial da recorrida e também ao seu dominio na internet.

Apesar de certa discussdo na doutrina, prevalece o entendimento de que o
direito ao nome (art. 16 do Cdédigo Civil) é parte integrante dos direitos de personalidade tanto das
pessoas fisicas quanto das pessoas juridicas, constituindo o motivo pelo qual o nome (empresarial ou
fantasia) ndo pode ser empregado por outrem em publica¢cdes ou representacdes que a exponham ao
desprezo publico (art. 17 do Cddigo Civil) nem tampouco utilizado por terceiro, sem sua autorizacdo
prévia, em propaganda comercial (art. 18 do Cdodigo Civil).

Ademais, a protecdao emprestada aos nomes empresarias, assim como as

marcas, tem como objetivo proteger o consumidor, evitando que incorra em erro
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quanto a origem do produto ou servico ofertado, e preservar o investimento do titular,
coibindo a usurpacéo, o proveito economico parasitario e o desvio de clientela.

A propésito:

"RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. ACAO DE
ABSTENCAO DE USO DE MARCA. NOME EMPRESARIAL. CONVENCAO DE
PARIS. PRE-NOME. USO COMUM. SIGNO DISTINTIVO. LESAO.
INEXISTENCIA. CONFUSAO. AUSENCIA. SUMULA N° 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acérddo publicado na vigéncia do
Cédigo de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos n°s 2 e
3/ STJ).

2. Nome empresarial e marca ndo se confundem, sendo a protecdo do
primeiro, na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justi¢ca, oferecida
pelo art. 8° da Convengdo de Paris, independentemente de qualquer registro.
3. O nome comercial e a marca gozam de protegcdo juridica com dupla
finalidade: por um lado, ambos sdo tutelados contra usurpac¢do e proveito
econémico indevido; por outro, almeja-se evitar que o publico consumidor seja
confundido quanto a procedéncia do bem ou servigo oferecido no mercado.

4. Na hipétese, rever a conclusdo do Tribunal de origem, no sentido de que
apesar de as empresas litigantes atuarem no mesmo ramo de atividades,
ndo hd concorréncia desleal ou lesdo decorrente do uso do pré-nome comum
na marca e no nome empresarial distintos, demandaria o revolvimento do
acervo probatério do processo, procedimento vedado pelo disposto na
Sumula n° 7/STJ.

5. Recurso especial ndo provido."

(REsp n°® 1.679.192/SP, relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva,
Terceira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 25/3 /2021 - grifou-se)

Fixada essa premissa, € preciso destacar que a busca por clientela é o objetivo de
todo o empresario. E, conquistar clientes significa, de certo modo, "desviar" clientes de outrem. Nesse
contexto, é possivel, dentro do campo da licitude, que o agente econémico cause danos justos (mesmo
gue extensos) aos concorrentes.

Vale mencionar, no ponto, a licido de Pedro Marcos Nunes Barbosa:

"(...)

A clientela/ freguesia é fenémeno eminentemente fdtico, voluvel e
profundamente infiel, e estd tdo livre a alterar de fornecedor quanto estéo os
agentes econdémicos a Ser organizarem e entrarem ou sairem de um
determinado mercado. Em outras palavras, o titular de um estabelecimento
ndo faz jus a direito adquirido em manter sua clientela, tal qual para o
politico profissional ndo ha garantia de manutengdo de seu eleitorado. O que
é possivel fazer para manter e ampliar os vinculos com seus consumidores é
a aposta no desenvolvimento da propria eficiéncia”. (Curso de concorréncia
desleal. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2022, pag. 113)

A distincdo entre a licitude e a ilicitude esta, portanto, na forma como a
conquista de clientes € feita. Se a concorréncia se da a partir de atos de eficiéncia
proprios ou de ineficiéncia alheia, esse ato tende a ser leal. Por outro lado, se a
concorréncia € estabelecida a partir de atos injustos, em muito se aproximando da
légica do abuso de direito, € que se pode falar em concorréncia desleal.

A conquista de clientes a partir da contratacdo de links patrocinados de
determinada marca ou nome empresarial ndo tem origem no aumento de eficiéncia

propria ou mesmo na ineficiéncia alheia, mas, sim, no aproveitamento do prestigio e
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do reconhecimento do concorrente.

Com efeito, ao procurar por um produto ou servico e digitar a palavra-chave
relativa ao nome da empresa ou a marca do produto na pagina de busca, aquele
nome/termo s6 vem a lembranca do consumidor em decorréncia do esforco do titular
para fixar aquela correspondéncia.

Trata-se, portanto, de escolha do consumidor que pode decorrer de sua
anterior experiéncia com aquele produto, da indicacdo de utilizacao por outrem, do
marketing realizado pelo empresario, do prestigio da marca, da qualidade do servico,
da solidez do nome empresarial, todas situacdes por tras das quais esta o esforco do
empresario.

Vale transcrever, no ponto, o seguinte excerto do aresto recorrido:

"..)

Ora, o consumidor ao buscar uma empresa especifica junto ao site
de busca, por 6bvio que sabe exatamente o que procura. Ndo se trata de uma
busca genérica pelo termo 'lareira ecolégica', por exemplo.

Néo se pode negar que com tal prdtica objetiva a corré 'Rogustec’
atrair o consumidor que busca informacées de sua concorrente, configurando,
assim, o desvio de clientela" (fl. 1.537, e-STJ).

A esse respeito vale conferir também trechos de estudos ja referenciados no
julgamento do REsp n° 1.606.781/RJ.

Edson Beas Rodrigues Jr., no artigo intitulado "Reprimindo a concorréncia
desleal no comércio eletronico: links patrocinados, estratégias desleais de marketing,

motores de busca na Internet e violacao aos direitos de marca", destaca:

"..)

O comércio eletrénico cresce em velocidade superior ao observado
no mundo off-line. A expansdo do comércio virtual vem acompanhada do
surgimento de ferramentas de marketing e publicidade on-line cuja
legalidade é duvidosa. Uma dessas ferramentas é conhecida como 'links
patrocinados', ferramentas estas oferecidas pelos principais motores de
busca do mercado (Google, Bing e Yahoo). Os motores de busca permitem que
anunciantes, mediante pagamento, selecionem palavras-chave idénticas as
marcas de seus concorrentes. As palavras-chave sdo associadas aos links
patrocinados dos anunciantes. Toda vez que essas palavras-chave forem
digitadas nos motores de busca, surgira na lista de resultados dos
buscadores, no topo da lista e em posicdo destacada, link patrocinado
remetendo a pdgina na Internet do anunciante. Resumidamente, um
consumidor busca pela pdagina de uma empresa e tem como resposta link que
o remete para pdgina de outra empresa. Tal pratica permite que anunciantes
peguem carona no prestigio e forca atrativa de marcas de terceiros, sem
terem de desembolsar pelo uso da propriedade intelectual alheia.

(..)

Quanto as marcas que gozam de maior prestigio e penetracdo no
mercado, o titular dessa categoria de marca esta legitimado a proibir terceiro
ndo autorizado de fazer publicidade a partir de uma palavra-chave
correspondente a essa marca, no dambito de um servico de links
patrocinados, quando o terceiro tirar proveito indevido do prestigio da marca
(parasitismo) ou quando a referida publicidade afetar o seu cardter distintivo
(diluicdo) ou o seu prestigio (degradacdo).

(..)

A auséncia de uma normativa clara sobre a atuacdo dos
provedores de servicos de links patrocinados estabelece um ambiente

Documento eletronico VDA38062798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1° §2°inciso Ill da Lei 11.419/2006
Signatario(a): RICARDO VILLAS BOAS CUEVA Assinado em: 22/08/2023 16:22:29
Codigo de Controle do Documento: 91ce4dd8-db20-4532-817a-db8f6c60344e



favoravel a barbdrie no comércio eletronico, onde os mais fortes (motores de
buscas e seus anunciantes) atropelam as empresas titulares de marcas
solidas no mercado, ao utilizarem a 'estratégia do jiu-jitsu': os anunciantes,
clientes dos motores de busca, usam o peso e a forca mercadolégicas 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 parasitdrias.

(..)

A tendeéncia de trabalhar para si e ajudar seu semelhante, apesar
do homo homini lupus [homem lobo do homem/, é, sem duvida, uma das
caracteristicas do ser humano. Nao menos propria dele é a caracteristica da
procura de ajuda alheia para defender-se, ou para conseguir algum objetivo,
por mais poderoso que se julgue, ou o seja, na realidade. E o instinto de
solidariedade, mais ou menos desenvolvido, que o leva a tanto. Foi esse
espirito de solidariedade que conduziu a criagdo da Internet e a sua
transformagdo no maior acervo de informagbées e conhecimentos livres da
humanidade. E neste espaco que muitos compartilham, sem nada exigir em
troca. E esse espirito de solidariedade que rege o livre intercambio de
informacgées e conhecimentos vem gerando efeitos benéficos a ciéncia, a
cultura e a economia.

Ndéo ha duvidas de que a Internet é um espaco por exceléncia da
liberdade. Contudo, esta liberdade ndo é irrestrita. Tampouco a Internet é
terra de ninguém, sujeita a grilagem virtual (cybersquatting). Nem tudo o que
é localizavel no mundo virtual esta sujeito a apropriacdo e privatizacdo. No
caso da atuacgdo dos servigos de links patrocinados e de seus clientes, que
se utilizam indebitamente das marcas de terceiros para se enriquecerem
injustamente, tem-se um caso de 'homo homini lupus', e ndo de
solidariedade. A famosa frase atribuida a Isaac Newton ('Se pude ver mais
longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes') reflete como os clientes dos
servigos de links patrocinados se beneficiam deste mecanismo de marketing:
colocam-se sobre os ombros dos gigantes da Internet para se sobreporem
deslealmente aos seus pares. E neste ponto que cabe ao direito intervir,
criando balizas para impedir que a liberdade seja abusivamente exercida
pelos titds do mercado, criando desequilibrios tdo prejudiciais aos agentes
econémicos e ao consumidor.

(...)

E importante ter presente que a violacdo aos direitos de marca de
uma sociedade empresdria é algo mais sério do que a apropriagdo de outro
bem de seu acervo intangivel (e.g., uma inveng¢do patenteada ou obra
protegida por direitos autorais). Isso porque a marca estd intimamente
associada a identidade da empresa no mercado. Vulnerar a marca de uma
empresa e de seus produtos é o mesmo que roubar o nome de um ser
humano, constituindo, portanto, perda irrepardvel. A marca de uma empresa
tem a natureza de um direito de personalidade empresarial’, e como tal atrai
a protecdo do direito (art. 52 do CC/2002; art. 18 do CC/2002)." (Revista dos
Tribunais. vol. 961, ano 104, pags. 35-93, Sao Paulo: RT, nov. 2015)

Esse mesmo tema foi examinado em artigo doutrinario da autoria de Rubia

Maria Ferrao de Araujo e Guilherme Cunha Braguim:

"(...)

Nos tltimos anos, denota-se que as empresas tém investido cada
vez mais na informatizagdo das ferramentas de trabalho e no uso da Internet
para a promog¢do de suas atividades.

Contudo, ao lado desse fenémeno, é possivel observar um
aumento significativo de casos envolvendo concorréncia desleal a partir da
Internet e do uso dos sistemas por empregados, o que, certamente, traz
novas nuances para a discussdo neste ambito.

Com o advento da tecnologia e da Internet, somado as revolugées
do século XX, o panorama da concorréncia desleal também assumiu um novo
viés, no qual novas condutas delituosas passaram a ser possiveis, criando
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inclusive uma grande lacuna na legislacdo, apesar de todos os esforcos
empreendidos para sua constante atualizacdo e moderna aplicagcdo pelo
Judicidrio.

(..)

Por outro lado, a popularidade da Internet também gerou reflexos
para a concorréncia desleal, merecendo destaque os servicos de anuncios
patrocinados ou links patrocinados, em sites de pesquisa na rede.

Os sites de busca na Internet possuem um mecanismo que
vasculha a web e cataloga informacgées por filtros ou keywords. SGo essas
keywords que localizam um determinado site quando se realiza a busca.
Esses termos sdao comercializados pelos detentores dos sites de busca,
através dos links patrocinados.

(...)

Os links patrocinados sdo pagos e, em contrapartida, sdo exibidos
no topo de qualquer pesquisa que se faca e englobe as keywords almejadas
pelo internauta.

Como acima referido, para a utilizacdo deste tipo de propaganda,
o anunciante pré-seleciona algumas palavras perante o provedor de
aplicagcées responsdvel pelo site buscador, de forma que, quando o usudrio
da Internet faz determinada pesquisa que contempla a palavra previamente
cadastrada, o anuncio daquele aparece em destaque na lista de resultados.

Contudo, a ilicitude da utilizagcdo de tal servico emerge quando
dentre as palavras cadastradas estd os nomes e/ou marcas de empresas
concorrentes.

(..)

Por 6bvio, o concorrente, ao se valer do nome empresarial
e/ou marca de outras empresas do segmento em que atua, nao tem
outro intuito sendo de se aproveitar do destaque que seu oponente
detém para a promocao de seus produtos ou servicos, sendo certo que
esse tipo de conduta, além de enriquecimento ilicito, também se
revela como concorréncia parasitaria.’ (Novas formas de concorréncia
desleal em face dos avancos tecnologicos. Revista de Direito Empresarial,
vol. 11, ano 3, pags. 407-415, Sao Paulo: Revista dos Tribunais, set.-out.
2015 - grifou-se)

Diante disso, é possivel concluir que a contratacao de links patrocinados a
partir de determinado nome empresarial ou marca se configura como desvio ilicito de
clientela, o que se traduz em ato de concorréncia desleal, baseado no aproveitamento
do prestigio e do reconhecimento do titular (parasitismo), conduta que se enquadra no

disposto no artigo 195, III, da Lei n°® 9.279/1996, que assim dispoe:

"Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmacdo, em detrimento de
concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informacao,
com o fim de obter vantagem;

IIl - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito
proprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressdo 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;

(...)". (grifou-se)

Além disso, trata-se de uso indevido de nome comercial, o que atrai a

incidéncia do inciso V do referido artigo 195 da LPI.
Nesse sentido:
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"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.

1. A livre concorréncia é direito constitucional e sua defesa é principio geral
da ordem econémica (art. 170, IV), materializada na repressdo a domina¢do
dos mercados e de quaisquer movimentos tendentes a eliminacdo da
concorréncia e ao aumento arbitrario dos lucros (art. 173, § 4°, da CF).

2. A politica de concorréncia é determinante para continuidade dos
empreendimentos de ordem econdomica e estrutural de um mercado eficaz.
Todavia, a utilizagcao de esforcos antiéticos para o desvio de clientela e o
empobrecimento do concorrente, torna desleal a concorréncia, o que deve ser
combatido pelo ordenamento juridico.

3. O ato de concorréncia leal e o de concorréncia desleal tém em comum a
sua finalidade: ambos objetivam a clientela alheia. A deslealdade, no
entanto, estd na forma de atingir essa finalidade. Ndao é desleal o ato
praticado com o objetivo de se apropriar de uma clientela, mas, sim, a prdtica
de atos que superem a barreira do aceitdvel, lancando mdo de meios
desonestos.

4. A internet, fruto da revolugdo tecnolégica, maximizou a visibilidade da
oferta e circulagdo de produtos e servicos, propiciando aos seus players o
alcance de mercados, até entdo, de dificil ou impossivel ingresso,
colaborando para o advento de novos modelos de negdcio e a expansdo da
livre concorréncia.

5. Os provedores de busca sdo sites que rastreiam, indexam e armazenam
informag¢ées, que sdo disponibilizadas online, organizando-as e
classificando-as para que, uma vez consultadas, possam ser fornecidas
como sugestées (ou resultados) que atendam aos critérios de busca
informados pelos préprios usudarios.

6. E licito o servico de publicidade pago, oferecido por provedores de busca,
que, por meio da altera¢do do referenciamento de um dominio, com base na
utilizacdo de certas palavras-chave, coloca em destaque e precedéncia o
conteudo pretendido pelo anunciante 'pagador’ (links patrocinados).

7. Todavia, infringe a legislacao 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, IIl e V, da Lei da Propriedade Industrial e pelo art. 10 bis,
da Convencao 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 servico 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 funcdo publicitdria, pela redugdo
da visibilidade.

9. O estimulo a livre iniciativa, dentro ou fora da rede mundial de
computadores, deve conhecer limites, sendo inconcebivel reconhecer licita
conduta que cause confusdo ou associa¢do proposital a marca de terceiro
atuante no mesmo nicho de mercado.

10. A repressdo a concorréncia desleal ndo visa tutelar o monopdlio sobre o
aviamento ou a clientela, mas sim garantir a concorréncia salutar, leal e os
resultados economicos. A lealdade é, assim, limite primeiro e inafastdvel
para o exercicio sauddvel da concorréncia e deve inspirar a adog¢do de
prdaticas mercadolégicas razodveis.

11. Recurso especial ndo provido."

(REsp n°® 1.937.989/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomao, Quarta
Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 7/11/2022 - grifou-se)
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Essa conduta em muito diverge da contratacao de uma palavra que se refira
ao produto ou servico buscado, mas que nao corresponda a uma marca ou nome
empresarial, como a contratacao de expressoes como "lareira ecologica" ou "acessorios
para lareira ecologica", quando, ai sim, poderdo ser exibidos os diversos anuncios
adquiridos, sem que se possa falar em aproveitamento do esforco de outrem, mas no
livre exercicio da publicidade.

Conclui-se, portanto, que fica caracterizada a 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 negocio (concorrentes),
oferecendo servicos e produtos tidos por semelhantes, e (iii) o uso da palavra-chave €
suscetivel de violar as funcoes identificadora e de investimento da marca e do nome

empresarial adquiridos como palavra-chave.

4. Do alegado beneficio aos consumidores a partir da utilizacao da
ferramenta Adwords

A recorrente alega que o uso da ferramenta Adwords beneficia os consumidores, permitindo
a realizacdo de buscas acerca de produtos e servicos, bem como informacdes acerca de sua qualidade,
proporcionando uma variedade de opc¢Ges e garantindo a liberdade de escolha.

Sustenta, ademais, que € garantido aos agentes economicos o direito de
divulgar seus produtos por meio de propaganda.

Cumpre destacar que a busca utilizando como palavra-chave determinada
marca ou nome empresarial levard o consumidor a anuncios contendo o link do concorrente (
hyperlink), de modo que ndo ha propriamente a comparacao da qualidade dos
produtos, de seu preco ou outras caracteristicas.

E preciso lembrar, ademais, que a propaganda comparativa tem como
objetivo maior o esclarecimento e a defesa do consumidor, estando assim redigido o

artigo 32, "a", do Codigo Brasileiro de Auto-Regulamentacao Publicitaria:

"Artigo 32 Tendo em vista as modernas tendéncias mundiais — e
atendidas as normas pertinentes do Cédigo da Propriedade Industrial, a
publicidade comparativa serd aceita, contanto que respeite os seguintes
principios e limites:

a. seu objetivo maior seja o esclarecimento, se nao mesmo a
defesa do consumidor;

(...)"
Nao se pode dizer, porém, que uma marca ou nome empresarial seja
adquirido como palavra-chave por um concorrente com o objetivo maior de esclarecer e defender o
consumidor, promovendo sua defesa.
Acrescente-se a isso que a publicidade comparativa também é considerada

ilicita do ponto de vista concorrencial na hipoétese de uso indevido do prestigio alheio.

Além disso, a busca livre por palavras que designam o produto ou por
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servico também permitira ao consumidor ter acesso a outras opcoes e fornecedores,
possibilitando o ingresso de novos agentes no mercado, prestigiando a livre
concorréncia.

E valido mencionar que o uso da ferramenta cria uma situacéo inusitada,
em que o titular se vé compelido a adquirir a palavra-chave relativa a sua propria
marca ou nome empresarial para garantir que esteja em primeiro lugar na busca
quando o consumidor procura exatamente por ela.

Observa-se, ademais, que o direcionamento das pesquisas para os anuncios
selecionados significa, em Tultima analise, interferir no direito de escolha do
consumidor, dirigindo a concorréncia nos mais diversos setores de circulacdo de bens
e servicos, a partir de algoritmos estabelecidos pela buscadora, sem que se tenha
conhecimento quanto ao modo como se da esse encaminhamento.

Disso resulta que a autonomia pessoal dos usuarios vai paulatinamente
sendo substituida pelas decisées do algoritmo, com a mitigacado de valores caros a
sociedade, como o exercicio livre do direito de escolha, a liberdade de concorréncia e o
acesso a informacao clara e objetiva.

E oportuno acrescentar que a interferéncia na busca para a insercdo de
anuncios ¢é diferente da situacdo em que o consumidor encontra produtos
concorrentes lado a lado nas gondolas de supermercado, pois nesse ultimo caso a
situacdo muito mais se assemelha a busca livre, quando o consumidor se dirige a uma
area em que estao expostos todos os produtos semelhantes.

Vale frisar que aos agentes econdmicos € garantido o direito de divulgar
seus produtos e servicos por meio de propaganda, mas nao de se valer do esforco

alheio para alcancar esse objetivo.

5. Da violagao do artigo 19 do marco civil da internet

A recorrente alega, em sintese, que, na qualidade de provedora de aplicacao,
sua responsabilizacdo somente estaria configurada se, apds intimada por meio de ordem judicial, deixasse
de cumprir a determinacdo ali contida, o que ndo ocorreu na hipdtese. Ressalta que ndo é responsavel
pelo contelddo de terceiros, sendo irrelevante o fato de o servico ser ou ndo gratuito. Considera que a
consequéncia de sua responsabilizacdo por ato de terceiro é o dever de monitoramento prévio e
perpetuacdo da censura, o que é vedado pela Constituicdo.

O artigo 19 da Lei n° 12.965/2014 tem a seguinte redacao:

...
Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressdo e
impedir a censura, o provedor de aplicagbes de internet somente poderd ser
responsabilizado civilmente por danos decorrentes de contetudo gerado por
terceiros se, apos ordem judicial especifica, nao tomar as providéncias para,
no ambito e nos limites técnicos do seu servigo e dentro do prazo assinalado,
tornar indisponivel o contetiido apontado como infringente, ressalvadas as
disposigées legais em contrdrio.

§ 1° A ordem judicial de que trata ocaput devera conter, sob pena
de nulidade, identificacdo clara e especifica do conteudo apontado como
infringente, que permita a localiza¢do inequivoca do material.
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§ 2° A aplicacdo do disposto neste artigo para infragées a direitos
de autor ou a direitos conexos depende de previsdo legal especifica, que
deverd 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 contetidos disponibilizados na internet relacionados a honra,
a reputacdo ou a direitos de personalidade, bem como sobre a
indisponibilizacdo desses conteudos por provedores de aplicacbées de
internet, poderdo ser apresentadas perante os juizados especiais.

§ 4° O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3°, poderd
antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido
inicial, existindo prova inequivoca do fato e considerado o interesse da
coletividade na disponibilizagcdo do conteudo na internet, desde que
presentes o0s requisitos de verossimilhanca da alegacdo do autor e de
fundado receio de dano irrepardvel ou de dificil reparagdo”.

Com a devida vénia, a hipdtese dos autos ndo trata da responsabilizacdo do provedor
de aplicagbes por conteddo de terceiros, mas do desfazimento de hyperlink decorrente da
contratacao da ferramenta Google Ads em razao da ocorréncia de concorréncia desleal.

Observa-se, no ponto, que o desfazimento da 'ligacao"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 € aplicavel ao caso o artigo 19 da Lei n°

12.965/2014, o que atrai a incidéncia da Stumula n°® 284 /STF.

6. Dos lucros cessantes

A recorrente argumenta que os requisitos minimos para subsidiar a
condenacao ao pagamento de danos materiais nao ficou comprovada. Alega que para a
caracterizacdo de lucros cessantes é preciso ficar demonstrado, com base em
elementos concretos, que o ganho era provavel com base em elementos concretos, o
que nao ocorreu.

Conforme se colhe do aresto recorrido, a condenacao da recorrente ao
pagamento de danos materiais tem por base a ocorréncia da concorréncia desleal:

")

Configurada a prdtica do ato ilicito em razdo da prdtica de
concorréncia desleal, faz jus a autora a indenizagdo por danos materiais, a
ser apurada em fase de liquidacdo, nos termos do art. 210 da Lei n.
9.279/96, acrescido de corre¢do monetdria pelos indices da Tabela Prdtica
do TJ/SP, contados da data em que o valor for estabelecido em liquidacado,
além de juros de mora de 1% ao més a partir da citagdo” (fl. 1.539, e-STJ).

Referido entendimento esta de acordo com a jurisprudéncia desta Corte,
firmada no sentido de que a Lei de Propriedade Industrial, no caso de infracdo, nao
condiciona a reparacao do dano material a efetiva demonstracdo do prejuizo, prova,
ademais, de dificil realizacao.

A propésito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MARCA. CONJUNTO-IMAGEM.
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USO INDEVIDO. CONFUSAO. CONSUMIDORES. SUMULA N° 7/STJ.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. SUMULA N° 211/STJ. ELEMENTO VOLITIVO.
AUSENCIA. CONDENACAO. LUCROS CESSANTES. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. CONCORRENCIA DESLEAL. DANOS MATERIAIS.
PRESUNCAO. SUMULA N° 83/ STJ.

1. Recurso especial interposto contra acérddo publicado na vigéncia do
Cédigo de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n°s 2 e
3/ STJ).

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposicdo de declaratérios, impede seu conhecimento, a teor do
disposto na Sumula n° 211 do Superior Tribunal de Justica.

3. E firme a jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica no sentido de que
mesmo as matérias de ordem publica devem observar o requisito do
prequestionamento viabilizador da instdncia especial.

4. Na hipdtese, rever a conclusdo da Corte local no sentido de que ha
identidade entre o conjunto-imagem das marcas em confronto capaz de
causar confusdo entre os consumidores dependeria do reexame de fatos e
provas, providéncia que esbarra na censura da Stumula n°® 7/STJ.

5. No caso, a tese juridica referente a necessidade de comprovacdo do
propdsito de imitar para que haja condenac¢do em lucros cessantes ndo foi
apreciada pelo acérddo recorrido, carecendo o recurso especial, no ponto, do
indispensadvel prequestionamento. Incide, na hipétese, a Sumula n°® 282/ STF.
6. O acorddao recorrido esta em consondncia com a jurisprudéncia
desta Corte quando afirma que na hipotese de concorréncia desleal
os danos materiais se presumem, tendo em vista o desvio de clientela
e a confusao entre as marcas, podendo ser apurados em liquidacao
de sentenca, o que atrai a incidéncia da Sumula n° 83/STJ.

7. Agravo interno ndo provido"

(Agint no REsp n° 1.645.776/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bobas
Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 4/10/2019 -
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CONCORRENCIA DESLEAL.
TESE DE QUE SERIA POSSIVEL A INTERPOSICAO DE RECURSO ESPECIAL,
ANTES MESMO DO EXAURIMENTO DA INSTANCIA ORDINARIA. MANIFESTO
DESCABIMENTO. TRADE DRESS. PROTECAO CONSTITUCIONAL E
INFRACONSTITUCIONAL. APURACAO DA EXTENSAO DOS DANOS, EM FASE
DE LIQUIDACAO DE SENTENCA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DAS
TURMAS DE DIREITO PRIVADO.

1. O Tribunal local aponta 'céopia servil do day trade dos produtos
concorrentes, as rés apenas maquiaram algumas alteragées de cores e
composicao grdfica das embalagens, sem, no entanto, deixar de remeter e de
evocar a marca lider de mercado, tomando ilicita carona no prestigio alheio'.
E também afirma 'risco de diluicdo [...] em decorréncia da conduta das rés de
fabricar e comercializar cosméticos com |[...] conjunto de imagem similares'.

2. Por um lado, o art. 5°, XXIX, da Lei Maior, estabelece que a lei assegurard
protecdo as criagoes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de
empresas 'e a outros signos distintivos'. Por outro lado, a teor do art. 10 bis
da Convengdo de Paris para a Protegdo da Propriedade Industrial - Decreto
n. 635/1992 -, os paises da Unido obrigam-se a assegurar aos nacionais dos
paises da Unido protecdo efetiva conta a concorréncia desleal, devendo-se,
particularmente, proibir-se todos os atos suscetiveis de, por qualquer meio,
estabelecer confusdo com o estabelecimento, os produtos ou a atividades
industrial ou comercial de um concorrente.

3. O art. 209, caput, da LPI, dispoe que 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 ndo previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputacdo ou os
negocios alheios, a criar confusdo entre estabelecimentos comerciais,
industriais ou prestadores de servigo, ou entre os produtos e servigos postos
no comércio. Com efeito, embora ndo se cuide de tutela especifica da marca,
mas de cessacdo de concorréncia desleal, o trade dress, prestigiado pela
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constituicdo, pela legislacdo infraconstitucional interna e transnacional, tem
fungdo similar a da marca, denominada pela doutrina 'para-marcdrias’.

4. 'O prejuizo causado prescinde de comprovacdo, pois se
consubstancia na propria violacao do direito, derivando da natureza
da conduta perpetrada. A demonstracdo do dano se confunde com a
demonstracao da existéncia do fato, cuja ocorréncia é premissa
assentada, devendo o montante ser apurado em liquidacao de
sentenca’ (REsp 1.677.787/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).

5. Com efeito, a tese recursal acerca de necessidade de apuracdo, na fase de
conhecimento, da extensdo dos danos (quantum indenizatério) ndo
contempla a celeridade, a economia, a efetividade processual, e a melhor
tutela da propriedade intelectual e dos direitos do consumidor. Isso porque,
nesse tipo de acdo, por um lado, a final, a violacdo pode nem mesmo ser
constatada e, por outro lado, se constatada, a apuracdo da extensdo dos
danos, nessa fase processual, sé retardard desnecessariamente a cessa¢ao
do dano, mantendo-se o efeito danoso de diluicdo do conjunto-imagem e de
confusdo aos consumidores.

6. Agravo interno ndo provido."

(AgIint no REsp n°® 1.527.232/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomao,
Quarta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019 - grifou-se)

7. Do dispositivo

Ante o exposto, conheco parcialmente do recurso especial e, nessa parte,
nego-lhe provimento.

Na origem, os honorarios sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenacado, os quais devem ser majorados para 18% (dezoito
por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do
Codigo de Processo Civil de 2015.

Prejudicada a analise de violacao do artigo 1.022 do CPC/2015.

E o voto.
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Dr. EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONGCA, pela parte RECORRENTE:
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

CERTIDAO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epigrafe na
sessdo realizada nesta data, proferiu a seguinte deciséo:

Apo6s o voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Béas Cueva, negando provimento ao
recurso especial, pediu vista antecipada o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Aguardam os Srs.
Ministros Marco Aurélio Bellizze e Nancy Andrighi.
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VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO:

Cinge-se a controvérsia em definir se (1) o uso de palavra-chave idéntica ao
nome empresarial de concorrente no sistema de links patrocinados do Google implica a
pratica de concorréncia desleal; (2) a responsabilidade limitada dos provedores de
pesquisa se aplica no mercado de links patrocinados (art. 19 do Marco Civil da

Internet); e (3) estdo presentes os requisitos para o pagamento de lucros cessantes.

Pedi vista dos autos para melhor andlise da controvérsia envolvendo links
patrocinados, uma das ferramentas mais importantes do e-commerce e ligada a
principios sensiveis que regem a ordem econdmica: a livre concorréncia e a defesa do
consumidor (art. 170, IV e V da CF).

O Constituinte fez uma nitida opgao pela economia de mercado, ou seja,
pelo modelo capitalista e de produgao, cuja base ¢é a livre iniciativa.

Apesar da nitida opgéo feita pelo Constituinte, o art. 174, da CF, mitiga a
amplidao da economia de mercado para permitir a intervencdo do Estado no dominio

econdmico como agente regulador e normativo, com a finalidade de exercer as fungdes



de fiscalizag&o, de incentivo e de planejamento ao setor privado.

E nessa seara que se encontra o direito reivindicado pela Google de utilizar
nome empresarial como palavra-chave em link patrocinado de empresa concorrente,

em contraposicao as normas legais que repreendem a concorréncia desleal.

Os pareceres dos ilustres juristas Min. CEZAR PELUSO, Prof. FABIO
ULHOA COELHO, Prof. CLAUDIA LIMA MARQUES e BRUNO MIRAGEM, LUCIANO
TIMM e LUCIANA YEUNG abrilhantam a discussio e trazem luzes aos temas sensiveis

aqui tratados.

No entanto, penso que os argumentos dos doutrinadores de escol ndo sao
suficientes para alterar as conclusdes do eminente Relator, Ministro RICARDO VILLAS
BOAS CUEVA, ao concluir que a contratacdo 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 home empresarial;
(i) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo
ramo de negdcio (concorrentes), oferecendo servicos e produtos tidos por
semelhantes, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetivel de violar as fungdes
identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como

palavra-chave.

No sistema de links patrocinados, a empresa que paga pelo servigo tem o
endereco de seu site exibido com destaque nos resultados das pesquisas sempre que
o consumidor busca por determinadas palavras-chave na internet.

Na hipétese dos autos a empresa ROGUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI - EPP, que atua no ramo de lareiras ecoldgicas, adquiriu contratualmente o
servico de publicidade digital envolvendo o link patrocinado com a palavra-chave
‘ECOHOUSE DECOR”, nome comercial e dominio na internet da empresa
ECOHOUSE DECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS
LTDA. — EPP.

A concorréncia perpetrada nesses moldes nao se afigura ética e leal, como
pretendem fazer crer a GOOGLE e a empresa anunciante, ROGUSTEC. Ao contrario,
desborda para o campo da deslealdade, utilizando-se de palavra-chave que constitui o
nome empresarial de outra empresa que atua no mesmo ramo de comércio, a
ECOHOUSE DECOR.

A protecdo da propriedade industrial decorre de expresso mandamento
constitucional, que se constata na leitura do art. 5°, XXIX, da Constituicdo Federal, ao



estabelecer que a lei assegurara protegdo as criagdes industriais, a propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos.

O legislador optou por conferir ao nome empresarial o direito a exclusividade
de uso, possibilitando ao seu detentor impedir que outro empresario se identifique com
nome coincidente ou semelhante que possa provocar confusdao em consumidores ou
no meio empresarial. Nesse sentido, o art. 1.163 do CC/02 determina que o nome de

empresario deve distinguir-se de qualquer outro ja inscrito no mesmo registro.

O uso de palavra-chave que constitui 0 nome de outra empresa viola a
protecdo da propriedade industrial e configura meio fraudulento para desvio de
clientela, ato de concorréncia desleal elencado no art. 195, Ill e V da Lei de

Propriedade Industrial.

Além disso, direcionar o consumidor do produto ou servigo para o link do
concorrente causa confusdo quanto aos produtos oferecidos ou a atividade exercida

pelos concorrentes.

A compra de palavras-chave por terceiros configura captagao de clientela
exercida de forma desleal e, inclusive, impede o detentor do nome empresarial de
adquirir o termo correspondente, uma vez que os servigcos de links patrocinados
funcionam como um leildo, em que os objetos leiloados sdo as palavras disputadas

entre os anunciantes.

Nesse contexto, a livre iniciativa encontra limite na conduta desleal que
causa confusdo ou associagao proposital de nome empresarial de terceiro atuante no

mesmo nicho de mercado.

Quanto aos demais temas, a inaplicabilidade do art. 19 do Marco Civil da
Internet, que trata da liberdade de expressdo e vedacdo da censura, e ao dever de
indenizar os danos materiais, que prescindem da comprovagao do prejuizo, devendo o

montante ser apurado em liquidagao de sentenca, adiro ao voto do eminente Relator.

Feitas tais consideragdes, acompanho integralmente o Relator Ministro
RICARDO VILLAS BOAS CUEVA e NEGO PROVIMENTO ao recurso especial
interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
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MILENA LIBERATO SILVA - SP445119
RECORRIDO : ROGUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OUTRO NOME : ROGUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP
ADVOGADO : JOSE CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR - SP211237
RECORRIDO : ECOHOUSE DECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE UTENSILIOS
DOMESTICOS LTDA
OUTRO NOME : ECOHOUSE DECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE UTENSILIOS
DOMESTICOS LTDA. - EPP
ADVOGADO : ALEXANDRE MOSCARDI JUNIOR - SP378948

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

CERTIDAO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epigrafe na

sessdao realizada nesta data, proferiu a seguinte decisao:

Prosseguindo no julgamento, apds o voto-vista do Sr. Ministro Moura Ribeiro, a
Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator, com acréscimos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro. Os
Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr.
Ministro Relator. Nao participou do julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins (art. 162, §

49),
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