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A MITIGACAO DO APROVEITAMENTO PARASITARIO DE
MARCAS A LUZ DO EMPREGO DE EXPRESSOES DE USO
COMUM: UMA BREVE ANALISE JURISPRUDENCIAL

Karina Cesana Shafferman (USP, Sdo Paulo)

Sumario: 1 Nogoes Introdutérias - 2 Marcas e
Aproveitamento Parasitdrio - 3 Praticas Parasitarias
e Ilicitude - 4 Consideragdes finais - 5 Referéncias

Resumo: O presente artigo se propos a explorar a tematica do
aproveitamento parasitario nas marcas, bem como o posicionamento
dos Tribunais acerca dessa matéria. Assim, através do presente estudo,
destacou-se como, em situagoes em que a marca é composta por termos
de utilizacdo frequente no ramo da atividade econémica desenvolvida,
o titular do registro se encontra obrigado a tolerar o emprego dessas
palavras por terceiros. Portanto, foi possivel evidenciar como o uso de
expressdes de uso comum pode ser tido como fator para obstaculizar a
configuracao de concorréncia desleal e violagdes ao direito marcdrio.
No mais, conclui-se acerca da imprescindibilidade da existéncia de um
risco de confusdo para o consumidor quanto a procedéncia dos servigos
ou produtos para a caracterizacdo de aproveitamento parasitdrio,
de maneira que o posicionamento adotado pela jurisprudéncia tem
colaborado para evitar o uso desarrazoado desse instituto.

Palavras-chave: Marcas nominativas. Distintividade. Expressoes
de uso comum. Concorréncia desleal. Aproveitamento parasitério.
Mitigagdo. Andlise jurisprudencial.

Abstract: This article sought to explore the issue of parasitic use
in trademarks, as well as the position of the Courts on this matter. Thus,
through the current study, it was possible to outline how, in situations
where the trademark is composed of terms frequently used within
the economic activity developed, the trademark holder is obliged to
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tolerate the use of these words by third parties. In addition, it was also
concluded that a risk of confusion for the consumer as to the origin of
the services or products is indispensable for the characterization of
parasitic exploitation, and therefore, that the position adopted by the
jurisprudence has collaborated to avoid the misinterpretation of such
legal instrument.

Keywords: Word trademarks. Distinctiveness. Commonly used
expressions. Unfair competition. Parasitic exploitation. Mitigation.
Jurisprudential analysis.

1. NOCOES INTRODUTORIAS

Historicamente, o uso de sinais distintivos que permitissem
a identificacdo da origem e propriedade de determinados objetos
remonta desde a Antiguidade. Embora as marcas nao fossem
dotadas do aspecto comercial que carregam na atualidade, eram
frequentemente empregadas como forma de assegurar a origem de
determinado produto e, com isso, garantir a sua qualidade e prestigio.
NZo obstante a importancia desses instrumentos naquele periodo,
inexistiam mecanismos juridicos aptos a impedir que determinada
mercadoria fosse rotulada com marca diversa de sua real procedéncia.

Contudo, com o advento da Idade Média, as marcas passaram
a ter um importante papel no desenvolvimento das atividades
comerciais, transformando-se em relevantes ferramentas para a
realizacgdo de distincGes entre as variadas corporacdes de oficio. Nesse
sentido, Zebulum (2007, p. 220) explica que:

Se no inicio das atividades comerciais [as marcas]
eram usadas como meros identificadores de
estabelecimentos e como sinais de propriedade, no
caso de animais de diferentes donos que usavam pasto
comum, posteriormente passaram a ter utilizacdo
mais préxima da moderna, quando passaram a ser
grafadas sob a atividade exercida, e que figurava na
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matricula, identificando-se, portanto, como prépria
da pessoa, ou representando eventual relacdo de
corporagdo ou sociedade.

Assim, tais marcas de propriedade, de garantia, de
origem, de controle ou de comércio, passaram a
constituir importante elo vinculando o produto ou
atividade a uma determinada pessoa ou sociedade, e
a partir de tais marcas é que as pessoas ou sociedades
se individualizam e se distinguem das demais.

Todavia, a partir do século XVIII e diante das inovacdes
proporcionadas pela Revolugdo Industrial, a estrutura das corporacdes
de oficio passou a sofrer profundos abalos. A substituicio da
manufatura artesanal pela producdo massificada das mdquinas a vapor
trouxe profundos impactos na sociedade. E, por conseguinte, a fungdo
exercida pelas marcas também ndo permaneceu imune as alteracdes
que permeavam todo o corpo social. Como resultado desse fendmeno
e das grandes mudancas economicas provocadas, a marca deixou de
representar um sinal distintivo em relacao ao seu produtor, passando
a ficar mais préxima da identificacdo do produto em si. Sobre isso:

A marca evoluiu da “assinatura” do produtor
aposta ao produto, ou de um sinal de propriedade
aposto as mercadorias em transito ou depositadas
em armazéns, a um sinal que vai atuar diante dos
consumidores para identificar uma procedéncia
constante de determinado produto, mercadoria ou
servico, oferecidos em concorréncia com outros de
procedéncia diversa. A marca pressupoe a existéncia,
ao menos potencial, de produtos idénticos ou
similares oferecidos perante o mesmo mercado,
sendo, pois, um instrumento de concorréncia, e
néo de monopdlio (SILVEIRA; SILVEIRA, 2017, p. 14).

Atualmente, a protecdo das marcas encontra-se diretamente
relacionada com a tutela de sinais distintivos que propiciam a
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identificacdo de produtos especificos, possibilitando a criagdo de
um vinculo entre o consumidor e a mercadoria/servico. Assim, de
acordo com a Organiza¢ao Mundial da Propriedade Intelectual (c2022,
tradugdo nossa)*?, “A marca consiste em um sinal capaz de distinguir
bens e servicos de uma empresa daqueles de outras empresas”. Ja
Carvalho de Mendonca (1959, p. 215) traz uma definicdo mais detalhada
do conceito, argumentando que:

Essas marcas consistem em sinais graficos ou
figurativos, destinados a individualizar os produtos
de uma emprésa industrial ou as mercadorias postas
a venda em uma casa de negécio, dando a conhecer
sua origem ou procedéncia, e atestando a atividade
e o trabalho de que sdo resultado.

No Brasil, as marcas sao expressamente amparadas pela Lei n°
9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), que dedica um titulo
inteiro a protecdo desses sinais distintivos e daquilo que é passivel
de registro como marca. Com isso, em seu artigo 123, I, o diploma
normativo define o conceito de marca de produto ou servico como
“aquela usada para distinguir produto ou servico de outro idéntico,
semelhante ou afim, de origem diversa”, ao passo que o artigo 122
da norma esclarece que “Sao suscetiveis de registro como marca os
sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas
proibicgdes legais”.

Ainda, ndo se pode perder de vista a ideia de que a marca
também possui um alto valor simbdlico junto ao publico consumidor,
representando aquilo que se espera de determinado produto ou
servico. Por isso, também é coerente vislumbrar a marca como um
bem imaterial, integrante do patriménio da empresa. Nessa toada,
Kotler e Keller (2018, p. 328):

382 A trademark is a sign capable of distinguishing the goods or services of one
enterprise from those of other enterprises.
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Uma marca é, portanto, um bem ou servico que agrega
dimensdes que, de alguma forma, o diferenciam
de outros produtos desenvolvidos para satisfazer
a mesma necessidade. Essas diferencas podem ser
funcionais, racionais ou tangiveis (isto é, relacionadas
ao desempenho da marca) e também simbdlicas,
emocionais ou intangiveis (isto é, relacionadas
aquilo que a marca representa ou significa em termos
abstratos).

2. MARCAS E APROVEITAMENTO PARASITARIO

E exatamente dentro dessa perspectiva, delineada pela
relevancia das marcas na distintividade dos produtos e do alto valor
simbdlico que guardam perante os consumidores, que se torna
possivel compreender a problemdtica do aproveitamento parasitario
por aqueles que nao sdo titulares de seu registro. Nesse sentido, essas
praticas parasitarias se configuram em hipdteses em que um terceiro
busca reproduzir elementos caracteristicos de determinado produto
ou servico, a fim de se aproveitar da imagem que a empresa titular
de determinada marca (ou outro instituto de propriedade industrial)
possui perante os consumidores (LOCATELLI, 2018, p. 77).

Diante disso, frequentemente a doutrina costuma realizar
uma distincdo entre diferentes tipos de atividades parasitdrias: a
concorréncia parasitdria e o aproveitamento parasitdrio. Dessa forma,
enquanto no primeiro caso, costuma-se defender que o parasitismo se
d4 entre empresas que fazem parte de um mesmo ramo de atividade;
no segundo caso, ndo ha tal exigéncia. Sobre isso:

Ainda que exista entendimento de que concorréncia
parasitdria e aproveitamento parasitirio sejam
institutos diversos, acredita-se tratar do mesmo
tema. A diferenca entre estas praticas seria que a
concorréncia parasitaria ocorreria apenas em situagao
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de concorréncia direta entre agentes econémicos,
enquanto o aproveitamento parasitario estaria fora
desta relacdo, sem competicdo entre as partes.
Yves St. Gal diferencia as duas praticas da seguinte
forma: ao se tratar de condi¢do de concorréncia,
haveria imitacdo da criacdo alheia (concorréncia
parasitdria), enquanto que, fora desta relacio,
verificar-se-ia o aproveitamento dos esforcos, do
renome ou da reputacio (aproveitamento parasitdrio).
(BARBOSA, 2015, p. 61-62).

No entanto, comumente esses institutos sdao tratados como
sindnimos, particularmente pela jurisprudéncia. Isso porque, ambos
os cenarios podem trazer efeitos similares, com o proveito econémico
do trabalho alheio. E, nesse sentido, podem ser tidos como categorias
andalogas, na medida em que a sua coibi¢ao busca evitar condutas
desleais e garantir a tutela do mercado como um todo. Novamente,
muito elucidativos os entendimentos de Barbosa (2015, p. 62):

A despeito do apresentado, a conclusdo a que se chega
é que concorréncia parasitaria e aproveitamento
parasitdrio sdo institutos andlogos, sendo uma
extensdo do alcance da concorréncia desleal. Ainda
que possuam caracteristicas diversas, o escopo € a
coibicao de praticas desleal por agentes do mercado,
seja do mesmo ou néo. Busca-se com isso a protecao
ao mercado de forma geral, incluindo empresas e
consumidores.

Mais do que isso, comumente como resultado dessas praticas,
evidenciam-se conjunturas em que se observa uma diluicdo da marca
alvo do parasitismo - isto é, a perda de seu poder distintivo. Ou, entao,
muitas vezes, a reputacao da marca “parasitada” pode sofrer profundos
prejuizos em face da realizacdo de um uso indesejado do sinal
distintivo pelo aproveitador parasitario, sofrendo uma desvalorizacao
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aos olhos do consumidor em decorréncia das associacOes efetuadas
entre os produtos ofertados pelo detentor da marca e o terceiro que
se aproveita de seus sinais distintivos. Oliveira (2000, p. 155) discorre
sobre essa ideia de forma muito esclarecedora:

Esta inevitavel associacio pode gerar consequéncias
nefastas para o titular do registro que desenvolveu toda
uma estratégia, firmando certo padrio de qualidade,
criando determinado conceito, conseguindo uma
imagem soélida de sua marca.

A utilizacdo da marca Chanel [por exemplo] para
identificar um veneno para matar rato, ou ainda
um vaso sanitario, implica a diluicdo de seu valor
publicitdrio, a diminuicdo de seu poder de atracio,
prejuizo para titular do registro e, finalmente, lucro
facil para aquele que se aproveita deste signo desejado
pelo consumidor.

Pior do que isso, se o produto ou servico ofertado pelo terceiro
parasitario seja de ma qualidade, também é possivel que o legitimo
titular da marca sofralesdes ainda maiores. Caso o publico consumidor
passe a estabelecer uma correlagdo entre o bem de qualidade inferior
e a marca “parasitada”, o legitimo titular poderd ter a sua imagem e
reputacdo atingidas - conjuntura que poderia ocasionar a perda de
parte de sua clientela e de consumidores em potencial. Além disso,
também nao se pode esquecer que as praticas parasitarias igualmente
trazem consequéncias negativas ao consumidor, que pode se
encontrar em situagao em que € induzido a erro quanto a procedéncia
dos produtos e servicos oferecidos.

3. PRATICAS PARASITARIAS E ILICITUDE

Nao obstante o cenario acima delineado, é necessario ressaltar
que nem todas as condutas em que existe o uso de sinais distintivos
especificos por parte de terceiros configuram comportamentos ilicitos.
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Assim, Locatelli (2018, p. 77) argui que “(...) nem todas as praticas
comerciais parasitdrias sdo ilicitas ou estdo devidamente reguladas
na legislacao especifica, deixando margem para a interpretacao dos
julgadores (...)".

Tendo isso em vista, um dos casos em que a jurisprudéncia
aparenta mitigar a ocorréncia de aproveitamento parasitario, assim
como a ilicitude do uso de sinais distintivos que ja foram registrados
por terceiros, encontra-se relacionado com situacbes em que ha
o emprego de expressoes de uso comum em marcas nominativas —
como serd tratado a seguir.

Nos termos do artigo 124, VI da LPI, ndo sdo passiveis de
registro sinais de carater genérico, necessarios, comuns ou aqueles
frequentemente empregados para designar uma caracteristica do
produto ou servico. In verbis:

Art. 124. N4o sdo registraveis como marca:

(...)

VI - sinal de carater genérico, necessdrio, comum,
vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver
relacdo com o produto ou servi¢co a distinguir, ou
aquele empregado comumente para designar uma
caracteristica do produto ou servigco, quanto a
natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e
época de produgio ou de prestacio do servigo, salvo
quando revestidos de suficiente forma distintiva;

Por conseguinte, o entendimento dos Tribunais é firme do
sentido de que hd a mitigagdo da exclusividade de marcas em hipéteses
em que sdo utilizadas expressoes de uso comum, de modo que o titular
do registro nao pode se opor ao uso desse termo por outros agentes
economicos. Com isso, percebe-se que tal 1égica busca a preservagado
da boa-fé, evitando que o titular do registro seja demasiadamente
privilegiado em detrimento de um terceiro que procura desenvolver
sua atividade econ6mica no mercado. Sendo vejamos (grifo nosso):
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AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGENCIA EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE
FATICA. AUSENCIA. ACORDAO EMBARGADO
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDENCIA
DA SEGUNDA SECAO. DISTINCAO ENTRE
MARCAS. EXAME DE CIRCUNSTANCIAS FATICAS.
INVIABILIDADE.

(...)

2. Marcas fracas, sugestivas ou evocativas, que
constituem expressdo de uso comum, de pouca
originalidade, atraem a mitigacdo da regra de
exclusividade decorrente do registro, admitindo-se
a sua utilizacao por terceiros de boa-fé. Precedentes.

(...)

(AgInt nos EREsp n. 1.778.766/MG, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Segunda Secdo, julgado em
29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

O caso supramencionado versava sobre a possibilidade de
protecdo da expressido “Havana” pelo direito marcario. Isso porque,
embora o termo remeta a capital de um pais, a agravante Havana Club
Holding S.A. defendeu que a palavra ndo estaria diretamente vinculada
ao mercado de bebidas alcéolicas em que a litigante atua, razao pela
qual ndo estaria abrangida pela vedacao do art. 124, VI da LPI e ndo
deveria ser tida como comum ou vulgar.

Ocorre que o Tribunal Superior reafirmou a corre¢do do ato
administrativo que indeferiu o pedido de registro marcario, ratificando
a ideia de que as marcas fracas e constituidas por expressoes de uso
comum seriam passiveis de mitigacao da exclusividade conferida para
as marcas. Nessa toada, reiterou o entendimento de que, ante a pouco
originalidade da marca nominativa, nessas hipdteses, seria possivel o
uso da expressdo debatida por terceiros de boa-fé.

Em realidade, a ratio decidendi existente por detrds desse
acordao também vai ao encontro da ideia de que a protegdo conferida
pelos Direitos Intelectuais é mais fragil nas hipdteses em que a marca
é composta pelo nome de dada localidade. Mais do que isso, néo se
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pode deixar de lado que essa situacao ganha ainda maior vulto quando
tal lugar seja amplamente reconhecido como local de fabricacdo de
determinado produto.

Acerca dessa tematica, o recente julgamento do AgInt no AREsp
1.516.110 pelo STJ é digno de mencdo. Nesse precedente, a Corte
Superior concluiu que o emprego da marca Salinissima por um terceiro
ndo afrontaria os direitos dos titulares das marcas Salina e Salinas.
De acordo com o raciocinio exarado pelo 6rgio julgador, a Regido de
Salinas corresponderia a um conhecido polo de produc¢do de cachaca
no estado de Minas Gerais, situacdo que ocasionaria uma mitigacdo
da exclusividade conferida as marcas. Ao fazer referéncia a um local
geografico, os seus titulares deveriam ser obrigados a suportar a
coexisténcia de outras marcas com denominacao semelhante.

Mais do que isso, o colegiado advertiu que, embora as marcas
debatidas sejam tidas como fracas pelo emprego de termos pouco
originais, haveria elementos distintivos suficientes na forma de
apresentacdo dos produtos, tais como diferenciacbes entre as
fontes tipograficas e cores utilizadas nos rétulos das mercadorias
- circunstancia que impediria o desvio de clientela e o engano dos
consumidores acerca da cachaca adquirida. E, inexistindo risco de
confusdo sobre a procedéncia das garrafas pelos compradores, ndo
haveria violagdo do direito marcario a justificar o pagamento de
indenizacdo para os detentores das marcas Salina e Salinas no caso
concreto. Para melhor ilustrar essa ideia, vale destacar um pequeno
trecho da ementa do acérdao (grifo nosso):

DIREITO MARCARIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MARCAS SEMELHANTES
E PRODUTOS DO MESMO SEGMENTO. MARCAS
EVOCATIVAS DA MESMA REGIAO GEOGRAFICA DE
ORIGEM. MARCAS FRACAS (SUMULA 83 DO STJ).
MITIGAGAO DA EXCLUSIVIDADE DO TITULAR.
AUSENCIA DE CONFUSAO (SUMULA 7 DO STJ).
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

294 | Revista de Direito Mercantil industrial, econdémico e financeiro



2. E entendimento desta Corte Superior que marcas
tidas como fracas ou evocativas constituem expressido
de uso comum, de pouca originalidade e sem
suficiente forga distintiva, atraindo a mitigacdo da
regra de exclusividade do registro, podendo conviver
com outras semelhantes. Precedentes.

3. No caso, o termo apontado como semelhante
é evocativo da regido de origem dos produtos
confrontados (aguardentes de cana-de-agucar
de Salinas-MG), o que enfraquece o direito de
exclusividade dos detentores de registro, mormente
quando expressamente afastada a possibilidade de
confusao no caso concreto (...)

(AgInt no AREsp n. 1.516.110/MG, relator Ministro
Raul Aradjo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe de 22/6/2023.)

Seguindo o raciocinio, o teor do acérddo prolatado pela 20?
Camara Civel do TJSP no exame da apelacdo n° 1.0000.20.029443-7/001
também merece realce. Nesse caso, o 6rgdo julgador reconheceu
expressamente que, ainda que a marca nominativa esteja registrada
junto ao INPI, seria possivel a mitigacdo do direito de uso exclusivo.
Sobre isso:

APELACAO - IN DENIZATORIA - PROPRIEDADE DE
MARCA - REGISTRO DE MARCA SIMILAR NO INPI
- AFRONTA A EXCLUSIVIDADE - INOCORRENCIA -
EXPRESSAO DE USO COMUM - Conforme contemplado
na Lein. 9.279/96 ( Lei de Propriedade Industrial), o
uso exclusivo de marca decorre da constituicdo da
propriedade por meio de registro proprio no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial - Ainda que
ocorrido o registro no orgio proprio, o direito ao
exercicio do uso exclusivo da marca é mitigado no
caso de ser composta por expressio de uso comum,
nos termos no que estabelece o art. 124, VI da Lei n.
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9.279/96, referenciado pela jurisprudéncia pacifica
do ST]J.

(TJ-MG - AC: 1.0000.20.029443-7/001 MG, Relator:
Fernando Lins, Data de Julgamento: 26/11/2020,
Camaras Civeis / 20* CAMARA CIVEL, Data de
Publicagdo: 27/11/2020)

No referido caso, a sociedade Lojas Unido 1a99 Ltda. ajuizou
acdo indenizatdéria em face de Ceamn Comercial Ltda.-ME, na medida
em que a parte ré estaria fazendo uso de uma marca registrada e de
titularidade da autora - isto é, estaria empregando o termo “De 1 a 99
mais” em seu site e em placas junto ao estabelecimento. Contudo, a
demanda foi julgada improcedente em primeiro grau, tendo o juizo de
segunda instancia mantido essa decisdo. De acordo com o colegiado, a
expressio debatida corresponderia a uma frase notéria e comumente
utilizada em estabelecimentos comerciais varejistas por todo o pais.
Por conseguinte, compreendeu que, embora tenha sido assegurado o
registro da marca, a regra da exclusividade deveria ser mitigada - ndo
sendo viavel que a titular impedisse que outros agentes econémicos
que praticassem atividades semelhantes fizessem uso da expressao.

Caminhando mais um pouco no exame da matéria debatida, é
preciso salientar a importancia de se efetuar a analise da ocorréncia
ou ndo de violagdo ao direito marcario a luz das especificidades que
rodeiam o caso concreto. Isso porque, as vezes, determinada palavra
pode ser tida como uma expressdao comum em determinado ramo
econdmico, ao passo que o mesmo termo pode ter maior capacidade
distintiva no escopo de outras atividades econémicas. Logo, a efetuagdo
de tais consideragoes é muito relevante para que se possa vislumbrar
a ocorréncia ou nao de prdaticas ilicitas na conjuntura examinada.
Similiar foi o entedimento da 17* Camara Civil do TJPR no exame da
apelacdo civel n° 0083909-28.2010.8.16.0014. Nessa toada (grifo nosso):

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E
INTELECTUAL. APELACAO CIVEL. ACAO DE
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ABSTENCAO DE USO DE MARCA E INDENIZACAO.
VIOLACAO DE MARCA E CONCORRENCIA
DESLEAL. REGISTRO DA MARCA JUNTO AO
INPI. PROVA DE EFETIVA CONFUSAO POR PARTE
DOS CONSUMIDORES. DANO MATERIAL. DANO
MORAL. PESSOA JURIDICA. AUSENCIA DE EFETIVA
COMPROVAGAO. SENTENCA REFORMADA. PARCIAL
PROVIMENTO.

(...)

3. Apesar do termo “JUST” ser expressao comum, por
si s6 ndo possui relacio com o segmento de revistas
e periodicos, e uma vez tendo sido registrado como
marca pela apelante em sua forma nominativa,
qualquer outra marca que utilize o termo incorre
em contrafacio, por ofensa ao registro anterior
perante o INPI.

(...)

(TJPR - 17* Camara Civel - 0083909-28.2010.8.16.0014
- Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO
GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 16.05.2019)

Na conjuntura supracitada, o drgdo julgador concluiu que,
embora o termo just correspondesse a uma expressdao de uso comum
in abstracto, no segmento de revistas e periddicos em que atua a parte
autora, nao se trataria de uma palavra de emprego frequente. E, diante
das circustancias do caso concreto, a utilizacao do sinal distintivo por
terceiros consistiria em afronta ao direito marcdrio, justificando o
pagamento de indenizacao ao titular do registro da marca junto ao
INPI.

Feitos esses apontamentos, € coerente prosseguir para a
analise da relacdo entre o emprego de expressdes de uso comum e
a configuracdo ou nio de praticas parasitarias ilicitas. Ora, pois, se
o emprego de expressdes de uso comum (via de regra) possibilita
uma atenuacdo da exclusividade da marca, por uma decorréncia
l6gica, é natural que ndo se verifique comportamento parasitario em
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conjunturas em que um terceiro se utiliza desse termo integrante do
sinal distintivo nominativo.

Em efeito, tal raciocinio tem igualmente encontrado amparo
na jurisprudéncia. Para demonstrar essa ideia, é coerente mencionar
a decisao proferida pela Primeira Turma Especializada do TRF-2 no
exame da apelacao n® 0144533-29.2013.4.02.5101. No caso concreto, o
6rgao julgador foi provocado a decidir se a existéncia prévia de registro
de uma marca impediria o registro de uma expressao similar por um
sujeito diverso. Mais especificamente, na referida controvérsia, a
empresa Tron Industrial Refrigeracdo e Eletronica Ltda., titular da marca
mista “tron”, questionava a possibilidade de materializacao do registro
da marca mista “neotron” por parte de Impoluz Comeércio Importacdo e
Exportacdo Ltda.

A sentenca julgou a demanda improcedente, tendo a decisdo
sido mantida em segundo grau. Conforme explanado pelos julgadores,
as marcas em questdo possuiriam elementos figurativos, visuais e
graficos distintos - conjuntura que eliminaria o risco de confusdo
acerca da procedéncia dos produtos pelos consumidores. Ademais,
o 6rgao julgador, aplicando o teor do art. 124, VI da LPI, ressaltou
que diante do uso de expressoes de natureza comum ou vulgar, seria
preciso que seus titulares arcassem com a convivéncia de outros
sinais semelhantes. Além disso, diante da auséncia de prova de que a
empresa ré estaria agindo de ma-fé, foi afastada qualquer tentativa de
aproveitamento parasitario oriundo de Impoluz Comércio Importagdo e
Exportacdo Ltda. Para melhor sintetizar essas nocoes, é interessante
observar um excerto da ementa do julgado (grifo nosso):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAGAO
CIVEL. REGISTRO DE MARCAS MISTAS.
CONJUNTOS MARCARIOS SUFICIENTEMENTE
DISTINTOS. MARCAS FRACAS. POSSIBILIDADE
DE COEXISTENCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
CONFUSAO AO PUBLICO CONSUMIDOR. ART.
124, X IX DA LPI. INAPLICAVEL. CONCORRENCIA
DESLEAL E APROVEITAMENTO PARASITARIO NAO
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COMPROVADOS. ONUS DA PROVA. ART. 373, I DO
CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. As semelhangas entre as marcas em analise ndo
tém forca suficiente para impossibilitar a coexisténcia
harmoénica entre elas, induzindo a erro, duvida
ou confusio o consumidor. Nao ha violagio a
legislacdo marcaria, ja que ambas sido formadas
por termos comuns ou vulgares, nio registraveis
individualmente como marca, nos termos do art.
124, VIda LPI.

5. Ndo ha nos autos qualquer prova que aponte em
desfavor da empresa apelada, no sentido de indicar
que a mesma utilizou de ma-fé a marca da apelante
para criar a sua, numa tentativa de aproveitamento
parasitario. Ndo hd, ainda, nenhuma evidéncia
de diluicdo ou concorréncia desleal da marca da
apelante, ante a flagrante diversidade dos conjuntos
marcarios em cotejo, ndo havendo que se falar em
confusio ao publico consumidor, notadamente em
se tratando de a marca da apelada ter sido registrada
de forma mista.

(...)

(TRF-2 - AC: 0144533-29.2013.4.02.5101, Relator: ABEL
GOMES, Data de Julgamento: 18/08/2017, 1* TURMA
ESPECIALIZADA)

Ainda, importante notar que para além do inciso VI do artigo 124
da LPI, a fundamentacdo dos julgados também se encontra baseada
em outro elemento fundamental para justificar a ndo ocorréncia de
aproveitamento parasitario nas situagoes sendo discutidas: a auséncia
de risco de confusao por parte do consumidor.

Sobre essa tematica, pode-se ressaltar o entendimento da 1*
Camara Reservada de Direito Empresarial do TJSP na apreciacao da
apelacdo civel n° 1049684-31.2019.8.26.0576. No caso em tela, Ldgica
Engenharia Ltda. ajuizou agdo de abstencao de uso de marca c/c perdas
e danos em face de Ldgica Rio Preto Engenharia e Construgdes Ltda.
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Conforme afirmado pela autora, a ré estaria empregando endereco de
dominio na internet idéntico ao da requerente ao se valer da expressao
“Engenharia Ldgica”. Assim, buscou tutela jurisdicional para impedir
que a empresa empregasse a referida denominacéo, além de solicitar
o pagamento de indenizacao.

A acgdo foi julgada improcedente em primeiro grau, tendo
a sentenca sido reafirmada pela segunda instancia. Consoante
explicitou o colegiado, as marcas discutidas seriam caracterizadas por
uma originalidade reduzida, sendo o termo “Iégica” comum na 4rea
de cédlculos em geral. Adicionalmente reiterou que, embora ambas as
partes atuassem na construcao civil, o seu publico alvo seria diverso:
enquanto a autora realizaria grandes obras de engenharia, a ré a
construiria imdveis residenciais. E, tendo isso em vista, ratificou-se
que nio seria hipétese em que poderia haver erro ou associacdo com
marca alheia por parte dos consumidores - cendrio que afastaria a
possibilidade de aproveitamento parasitario. Nesse sentido, muito
elucidativa é a ementa do julgado (grifo nosso):

Acdo cominatéria (obrigacdo de nio fazer), cumulada
com pedido indenizatdrio, ajuizada por detentora da
marca “Loégica Engenharia”, visando a abstencéo de
uso pela ré da marca “Légica Rio Preto Engenharia e
Construcoes”. Sentenca de improcedéncia. Apelacao
da autora. “Loégica” remete a termo usual em
engenharia e drea de calculos em geral, tratando-se,
dessa forma, de expressdo de uso comum, de baixa
distintividade. Os casos a envolver marcas fracas
devem ser examinados pela Justica com menor
rigor do que os que tém como objeto marcas mais
elaboradas. Doutrina de LELIO DENICOLI SCHMIDT
e de DENIS BORGES BARBOSA. As marcas fracas
ou evocativas caracterizam-se por expressoes de
uso comum, de pouca originalidade, que atraem a
mitigacao da regra de exclusividade decorrente do
registro, admitindo-se a sua utilizagao por terceiros
de boa-fé. Precedente desta 1° Cimara Reservada
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de Direito Empresarial. Do STJ: “O monopdlio
de um nome ou sinal genérico em beneficio de
um comerciante implicaria uma exclusividade
inadmissivel, a favorecer a detencéo e o exercicio do
comércio de forma tnica, com prejuizo ndo apenas
a concorréncia empresarial impedindo os demais
industriais do ramo de divulgarem a fabricacdo
de produtos semelhantes através de expressoes de
conhecimento comum, obrigando-os a busca de
nomes alternativos estranhos ao dominio ptblico, mas
sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades
paraidentificar produtos similares aos do detentor da
marca” (REsp 1.315.621, NANCY ANDRIGHI). Notdria
distincao visual entre as logomarcas utilizadas pelas
partes, que, embora atuem no ramo de engenharia
e construcoes, prestam servicos voltados a publicos
distintos, uma vez que a autora realiza grandes
obras, enquanto a ré constrdi imdveis residenciais,
além de estarem distantes cerca de 400 quilometros.
Auséncia, dessa forma, de risco de confusao dos
consumidores, tampouco de aproveitamento
parasitario. Manutencéo da sentenga, também por
seus proprios fundamentos, na forma do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justica do Estado
de Sao Paulo. Apelacdo a que se nega provimento.
(TJ-SP - AC: 1049684-31.2019.8.26.0576, Relator:
Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 30/05/2022,
1* Camara Reservada de Direito Empresarial, Data
de Publicacdo: 30/05/2022)

Similarmente, no exame da apelacao n®1.422.701-5, a 12° Camara
Civel do TJPR reiterou a indispensabilidade de haver risco de confusio
entre as marcas por parte dos consumidores como requisito para
configuracao de aproveitamento parasitario. No cendrio debatido, a
empresa Classe Textil Ltda. ajuizou acao em face de DMS Industria de
Confec¢do Ltda.-ME. Consoante consta dos autos, a autora seria titular
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das marcas “Tholokka”, “Tholokkinho”, “Tholokko” e “T6loco” e estaria
se insurgindo em decorréncia do uso do termo “Toda Loka” pela ré.

No entanto, a demanda foi julgada improcedente, tendo esse
posicionamento se mantido no acérddo. Conforme explicado pela
turma julgadora, ambas as marcas teriam empregado expressoes
de uso comum e integradas a linguagem, o que ocasionaria um
enfraquecimento da protecao concedida pelo direito marcario. Mais do
que isso, embora ambas as empresas atuassem no ramo de vestudrio,
ndo restou comprovada a possibilidade de confusao entre os produtos
no mercado, mas tdo somente, uma certa coincidéncia fonética das
marcas - situacdo que impediria a materializacdo de concorréncia
desleal. Sendo vejamos (grifo nosso):

ACAO DE OBRIGACAO DE NAO FAZER CUMULADA
COM INDENIZAGAO E ANTECIPAGAO DE TUTELA.
TITULARIDADE DE MARCA MISTA. PLEITO
JULGADO IMPROCEDENTE. INSURGENCIA DA
AUTORA. USO INDEVIDO DE MARCA MISTA NAO
CONFIGURADO. UTILIZACAO DE EXPRESSAO
COMUM QUE DISSOCIADA DE OUTROS ELEMENTOS
DE PROVA NAO E SUFICIENTE PARA COIBIR O
USO DE MARCA DISTINTA PELA RE. A SIMPLES
SIMILARIDADE FONETICA DAS MARCAS, SEM A
DEVIDA COMPROVAGAO DE CONFUSAO COMERCIAL,
NAO E CAPAZ DE CONFIGURAR A CONTRAFACAO
OU A CONCORRENCIA DESLEAL. NECESSIDADE DE
PROVA.ONUS DOS AUTORES. DEVER DE INDENIZAR
NAO CONFIGURADO. SENTENGA ESCORREITA.
RECURSO NAO PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 1422701-5 (Ac6rdio), Relator:
Desembargador Luiz Cezar Nicolau, Data de
Julgamento: 13/04/2016, 12* Camara Civel, Data de
Publicacdo: DJ: 09/05/2016)

Igualmente, no exame no REsp 1.237.752/PR, a Quarta Turma
do STJ salientou a necessidade de se analisar todo conjunto distintivo
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caracterizador da marca para a verificacdo da possibilidade de
confusdo do consumidor quanto a procedéncia do produto ou servico
e, com isso, averiguar ou ndo a ocorréncia de aproveitamento/
concorréncia parasitarios no caso concreto. Observemos trecho da
ementa do julgado (grifo nosso):

RECURSO ESPECIAL - ACAO DE OBRIGAGAO DE
FAZER C/C REPARAQAO DE DANOS - USO DE
VOCABULO “CURITIBA’ ", INTEGRANTE DE MARCA
MISTA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO INSTITUTO
NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI),
POR EMPRESA CONCORRENTE, QUE O AGREGOU
AO SEU NOME COMERCIAL - TRIBUNAL A QUO
QUE REPUTA VIOLADO O ART. 129 DA LEI DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL (LEI N° 9.279/1996)
E DETERMINA SEJAM ADOTADAS PROVIDENCIAS
PARA FAZER CESSAR TODA E QUALQUER
REFERENCIA AO VOCABULO “CURITIBA” ANTE O
FATO DE A REPRODUCAO PARCIAL DA MARCA PRE-
REGISTRADA CAUSAR DUVIDA AOS CONSUMIDORES
- PLEITO INDENIZATORIO NAO ACOLHIDO EM
RAZAO DA AUSENCIA DE PROVA QUANTO AO
PREJUIZO - INSURGENCIA DA PARTE RE - RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.

(...)

4.1 A protegdo que o registro marcdrio visa a conferir
ao titular da marca comercial é quanto ao seu
conjunto. A despeito de o aproveitamento parasitario
ser repelido pelo ordenamento juridico patrio,
independentemente de registro, tal circunstincia
é de ser aferida a partir do cotejo, pelo conjunto,
das marcas comerciais, sendo desimportante o
elemento nominativo, individualmente considerado,
sobretudo nas marcas de configuracio mista, como
é a que foi registrada pela autora.

4.2 No caso, apesar de as empresas (autora e ré)
atuarem em ramos comerciais préximos, inocorreu
a contrafagdo, sendo a mera aplicacdo do vocabulo
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“Curitiba”, que por si s6 néo é capaz de ensejar o
reconhecimento de utilizacdo descabida de marca
mista alheia.

(...)

(REsp n. 1.237.752/PR, relator Ministro Luis Felipe
Salomado, relator para acérddo Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 27/5/2015.)

No caso em questdo, C.M Comeércio de Veiculos Ltda. havia
ajuizado agdo de obrigacdo de fazer e reparacdo de danos em face de
Auto Shopping Curitiba - Administradora de Bens Ltda. A autora noticiou
ser titular da marca mista “Curitiba”, registrada junto ao INPI para o
segmento de Comércio Varejista de Automdveis, Camionetas e Utilitdrios
Novos e Usados. Ocorre que, conforme afirma a requerente, teria sido
surpreendida com o lancamento do empreendimento da ré no mesmo
setor mercadoldgico. Por conseguinte, afirma ter procurado o Poder
Judiciario para obter provimento jurisdicional no sentido de que a ré
deixasse de usar o nome empresarial e marca “Curitiba”.

A agdo foi julgada improcedente pelo juizo singular. Todavia,
a decisao foi parcialmente revertida na instancia apelatdria, sendo
prolatada decisdo que determinou que a requerida deixasse de se valer
da expressdo “Curitiba”. Ao analisar o caso em grau superior, o STJ,
por maioria, asseverou que, apesar de as partes atuarem em ramos
semelhantes, nao seria caso de aproveitamento parasitario, na medida
em que os demais elementos visuais e figurativos que compde a marca
impediriam o risco de equivoco quanto a origem dos produtos. Assim,
o recurso foi provido para julgar improcedente a demanda.

Em efeito, também ¢é coerente notar que a exigéncia
jurisprudencial da existéncia de possibilidade de causar confusdo
ao consumidor quanto a origem do produto ou servigo - isto é,
como critério para ocorréncia de prdtica ilicita - vai ao encontro
do posicionamento doutrindrio sobre o tema. Sobre a temdtica do
parasitismo, Barbosa (2012, p. 28) afirma que:
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(...) éilicita, irremissivel e sem qualquer justificativa
razoavel o parasitismo confusivo. O parasitismo sera
sempre concorrénciadesleal, quando constatadaneste
ato o potencial de confusdo ou indevida associacdo
entre produtos, servigos e estabelecimentos de
origens distintas.

4. CONSIDERACOES FINAIS

Portanto, em sintese, é possivel notar como o emprego de
expressoes de uso comum em marcas permite, muitas vezes,
afastar a incidéncia de violacGes ao direito das marcas - além de
também possibilitar a mitigacao da ocorréncia de aproveitamento e
concorréncia parasitarios. A esséncia da protecdo da marca reside na
ideia de sua distintividade e originalidade. Em face disso, em hipéteses
em que a marca nominativa é composta por termos de utilizagdo
frequente no ramo da atividade econémica desenvolvida, o titular do
registro encontra-se obrigado a tolerar o emprego dessas palavras por
terceiros.

Nesse sentido, a jurisprudéncia tem compreendido que, se
ndo hé vedacdo ao uso desses termos por terceiros, dificilmente é
possivel caracterizar o aproveitamento/concorréncia parasitarios pelo
mero uso dessas expressoes. Ainda, para a verificagdo de praticas de
concorréncia desleal, os julgados tém reafirmado a indispensabilidade
de se existir um risco de confusdo para o consumidor quanto a
procedéncia dos servigos ou produtos. Isso porque, ausente esse
critério, a possibilidade de haver prejuizo aos consumidores e agentes
econdmicos é reduzido, de modo que ndo se justifica coibir a livre
iniciativa e as praticas economicas de terceiros.

Em realidade, pode-se observar que o posicionamento que
vem sendo adotado pelos Tribunais mostra-se bastante razoavel,
encontrando-se em consonancia com a busca pela preservacao da
boa-fé e da livre concorréncia. Mais do que isso, colabora para impedir
que a exclusividade da marca opere concedendo excessivas vantagens
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ao titular do registro e, com isso, acabe por demasiadamente onerar
outros agentes econémicos que pretendem o desenvolvimento de suas
atividades no mercado.

Por outro lado, igualmente nao se pode esquecer que essa
interpretacdo jurisprudencial também contribui para evitar o uso
desarrazoado dos institutos da concorréncia e aproveitamento
parasitarios, obstaculizando a deturpacao de instrumentos juridicos
cuja principal fungao consiste na prote¢do do mercado como um todo
e de seus variados integrantes. Afinal, a manutencdo de uma prética
jurisdicional atenta aos diversos interesses em jogo se mostra de
suma importancia para que se possa atingir uma solucao mais justa e
adequada aos casos concretos.
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