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Opiniao: jurisprudéncia sobrelinks patrocinados ganha cor po

N&o é novidade o oferecimento da ferramenta de links patrocinados por sites de buscas. Por ser uma
valiosa forma de marketing, a sua procuratem crescido vertiginosamente.

Quanto ao Google Ads, por exemplo, 0 mais alto custo repassado na aguisi¢éo de uma palavra-chave
pode chegar, atualmente, ao patamar de US$ 50 por clique[1], enquanto que empresas varejistas chegam
agastar, nos dias de hoje, em buscas pagas oferecidas pelo Google Ads, valores téo expressivos quanto
US$ 50 milh&es por ano[2].

O crescimento acelerado dos anuncios on-line trouxe, infelizmente, diversos problemas, como o uso
indevido de marcas registradas (assim como de homes empresariais € de nomes de dominio).

N&o h& duvidas de que ainternet € o espaco, por exceléncia, daliberdade. Aliés, sequer € novaa
interface entre o sistema de marcas e esse tipo de publicidade comparatival 3]. No entanto, ainternet ndo
pode ser “terra de ninguém”[4].

Ja é pacifico entre as nossas cortes, por exemplo, que links patrocinados devem atrair as mesmas
excegoes legais aplicavels aos casos de infracdo. Exemplificando, o titular de uma marca ndo podera
impedir que ela sgja utilizada em conjunto com sinais distintivos de comerciantes e/ou distribuidores,
guando h&legitimos fins promocionais ou comerciais de produtos e/ou servicos originais (artigo 132, 1,
daLPl). E o que decidiu, jaem 2012, o TJSP, uma das mais importantes cortes empresariais brasileiras,
aplicando tal excegéo a casos de links patrocinados, no caso L’ Oréal x Beleza.com[5].

Ocorre que, com a evolucao natural daferramenta em questdo, em paralelo a penetracéo cada vez maior
dainternet, os casos concretos tém apresentado novas nuances. Via de consequéncia, as discussoes
judiciais tém aprofundado, passando a debrucgar sobre o verdadeiro contexto do uso de sinais alheios.

Hoje, a questéo deixa de se resumir apenas ao fato de a palavra ou expressao escolhida como palavra-
chave para o link patrocinado configurar titulo de outrem. Até porgue, como se sabe, a palavra-chave €
utilizada apenas internamente, nas configuracdes do servico de link patrocinado: trata-se de um uso
utilitario por seu proprio cardter funcional, vez que indispensavel para o funcionamento do motor de
busca do servico de link patrocinado.

O risco somente ganha efetiva forma quando ocorre projecéo externa, ou sgja, aprojecdo do sina parao
mundo, dentro do ambito de uma atividade comercial.

E é ai que setornarelevante a andlise de variados tipos de resultados de busca, bem como da intencéo de
se fazer parecer o proprio detentor do sinal distintivo, gerando confusio e/ou associagio indevida. E o
caso do anuincio que se utilizado sinal alheio no seu texto[ 6], ou da utilizag&o, combinada (isto €, por
meio de outros artificios virtuais), de cores e formatos reconhecidamente pertencentes ao fundo de
comercio de outrem.

De forma bastante emblemética, no seu primeiro e unico precedente analisando o mérito do mercado de
links patrocinados, o STJ, em 2016[ 7], por meio do ministro Ricardo Villas Béas Cueva, estabeleceu que
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0s critérios, em casos de links patrocinados, devem ser mais restritos, ndo mais se aceitando como
concorréncia desleal a mera mengéo a marca registrada.

Justamente nessa linha, no importante precedente acima, o STJ deixou claro que a Hotel Urbano deveria
ser condenada a cancelar os "links patrocinados’ com o termo da concorrente "PEIXE URBANO" — ou
as variagOes "PEIXE URBANO HOTEL", "PEIXE HOTEL", "URBANO PEIXE HOTEL", "HOTEL
PEIXE URBANO" etc. —, pois foram reunidos outros indicios de concorréncia desleal: “tendo aré se
utilizado na sua logomarca das mesmas fontes e cores da marca PEIXE URBANO, em evidente alusdo a
logomarca do autor, a diagramacéo do site do HOTEL URBANO € quase idéntica a do site do autor”.

Ao encontro de tais esclarecimentos, na Justica comum — competente para julgar quase que atotalidade
das agbes que tratam do tema — as discussdes também tém ganhado profundidade.

E 0 que ocorreu, por exemplo, no recentissimo caso "BRALY X"[8]. Em acord&o publicado em 16 de
julho, a 12 Camara Reservada de Direito Empresarial do TJ-SP, em julgamento apertado por maioria de
votos, apesar de ter reconhecido como ilegal o uso de marcaalheia, atitulo de palavra-chave na busca,
deixou de tutelé-1o no caso concreto, por auséncia de provas suficientes de que arecorrida se utilizou
indevidamente da marca da recorrente (aos autos, foram trazidos prints contendo diversas buscas, porém
feitas com mais de uma palavra-chave, como “maguinas’, “preco” e “brasil”).

Em outrainstancia, mas ainda em caso recente, em que a “Hotel Urbano” figurou como autora[9], foi
proferida sentenca reconhecendo a utilizacéo indevida da referida marca pela Decolar.com tdo somente
com relacdo a expressdo "Buzios Beach Resort Hotel Urbano”, pois, sendo o nome do resort "BUzios
Beach Resort" (buziosbeachresort.com.br), ndo haveria “outros motivos para que areé tenhainserido os
termos Hotel Urbano em seguida, que ndo captacao de clientela’.

Em outras palavras, restou reconhecido que as palavras isoladas “hotel” e “urbano” — e mesmo a
expressao — sdo fracas, comumente utilizadas no ramo hoteleiro, pelo que ainfragdo sd ocorreriacom
relacdo aum link bastante especifico e peculiar. Inclusive, essa conclusdo influenciou o quantum dos
danos morais, fixados em R$ 10 mil.

Entretanto, a Decolar.com apelou da sentenga. De oficio[10], o relator, desembargador Fortes Barbosa (o
voto vencido do caso “BRALY X", citado acima), converteu o julgamento em diligéncia, paraque “sgja
expedido oficio ao provedor de buscas da Internet ‘Google' para que informe se, dentre as palavras-
chaves adquiridas como publicidade 'AdWords pelarequerida Decolar.com Ltda., houve a aquisi¢cao das
expressoes 'Hotel Urbano' e 'Buzios Beach Resort Hotel Urbano™ .

Em que pese atendénciaidentificada acima[11], n&o se quer dizer que os tribunais brasileiros tém,
deliberadamente, autorizado o uso de marca alheia em antincios pagos quando fora da area do “texto do
anuncio”.

No caso TIKEBUM, apesar da procura pelamarca“TIKEBUM” direcionar, naverdade, aum link de um
concorrente (www.eti quetaseadesi vos.com.br) — sem qualquer indicacéo da marca da autora— uma
liminar foi confirmada por unanimidade de votog[12].

Defato, o feito ainda aguarda o fim dafase cognitiva, mas, no acordéo que confirmou aliminar (dalavra
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da 12 Camara Reservada de Direito Empresarial do TJ-SP, em 17/5/2018), foi reconhecido que “néo se
veda, por obvio, a utilizacdo de termos genéricos como palavras-chaves por parte do interessado, tais
como 'etiquetas adesivas' e suas variaveis. Contudo, a utilizacdo de marca alheia em proveito da propria
€ ato dedleal, que em nada contribui com o principio dalivre concorréncia, defendido pelo agravante em
suapecarecursal”.

Em outros tribunais de relevo em matérias empresariais, também é possivel apontar precedentes que
reconhecem o uso indevido de marca em outras parcel as do andincio pago, como dentro do link de
direcionamento.

Justamente nessa esteira, em recente decisdo do TJ-RJ13], a 222 Camara Civel manteve o entendimento
de quetal prética constitui concorréncia desleal, gerando, consequentemente, o dever de indenizar.
Nesse feito, analisou-se 0 uso indevido da palavra“ Groupon”, pelo Hotel Urbano, no link
www.groupon.hotelurbano.com.

Mesmo sob a alegacado de que os resultados surgiram naturalmente no mecanismo de busca e que o link
patrocinado ndo foi adquirido para trazer marca aheia no seu texto, a conclusao foi que tal termo néo
possui qualquer significado que ndo seja a respectiva empresa de e-commerce. A indenizacéo foi
imposta em R$ 50 mil atitulo de danos morais, além dos danos materiais.

Contudo, e alegitimidade do provedor nessas discussdes? Até o advento do Marco Civil da Internet

(Lei 12.965/2014), que entrou em vigor em 23 de junho de 2014, a responsabilidade dos provedores era
vista praticamente como compartilhada. Atualmente, areferidalei estipula que o provedor somente serd
responsabilizado civilmente por danos decorrentes de contetido gerado por terceiros se, apds ordem
judicial especifica, ndo tomar as providéncias para disponibilizar o contetido.

Ou sgja, quanto ao provedor, somente é reconhecida a sua solidariedade ao dever de indenizar quando se
provater o prestador desempenhado papel ativo suscetivel de Ihe proporcionar conhecimento do controle
de dados armazenados (ciéncia dailicitude da conduta do patrocinado).

Assim, no caso de ser identificado o uso indevido de marca em link patrocinado, as medidas pré-
litigiosas provavelmente se aterdo (i) a uma dendncia, através do sistema do provedor (no caso do
Google Ads, somente na hipétese de identificagdo do uso no “texto do anlincio”, como ja visto acima),
(ii) bem como ao direcionamento de uma notificacéo extragjudicial ao proprio infrator, em sendo possivel
identificalo. Na auséncia de umaresolucdo, o Judiciério serd a saida mais eficaz.

Verifica-se, portanto, que o Brasil ja deu enorme passo ao regulamentar o ambiente virtual através do
Marco Civil. Tratando-se especificamente de links patrocinados, apesar de ser ferramenta que se
populariza crescentemente, ainda ndo ha umalegislacéo que desgca a mindcias. Consequentemente, 0s
problemas advindos do uso irrestrito desse servico, com especial destague aos casos de concorréncia
desleal, continuam pol émicos e tém envolvido, como uma via de méo Unica, o Judiciario.

O que se nota € que, talvez como um efeito natural do aquecimento desse mercado virtual, a
jurisprudéncia sobre o tema ganha corpo e vem temperando as discussdes.

Hoje, a atencéo esta em detalhes como: a porcédo do antincio pago em que hd mencéo amarcaalheia, se

Page 3
2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados. 15/08/2019


http://www.groupon.hotelurbano.com

No image found CONSULTOR JURIDICO
WwWw.conjur.com.br

haindicacdo ostensiva de que se trata de aniincio, se esta é formada por sinal fraco, comumente utilizado
Nno ramo, se 0 uso do termo € necessario para a atividade do comerciante, se o prejudicado reuniu outras
provas de concorréncia desleal, dentre outros. E, reconhecido o ato ilicito, a mesma atencéo devera ser
dada aos critérios parafixacéo daindenizag&o.

Exige-se, assim, do operador do Direito, uma andlise casuistica, com a certeza de que hoje ndo séo mais
aceitas quaisquer alegacdes de violagdo de marca, nome empresarial € nome dominio. Mostram-se com
peso cada vez maior provas contundentes de que o sinal é utilizado na sua fungdo distintiva— isto €,
efetivamente distinguindo o produto ou servico dos seus concorrentes — e de que haintencdo de se
passar pelo proprio detentor de marca registrada, enganando o publico consumidor ndo especializado[14]
e seguindo o caminho do lucro f&cil eilicito.

[1] Interessante notar que tais custos mais elevados podem ser observados em palavras-chave que se
mostram competitivas paraindustrias com alto LVT (lifetime value, ou valor vitalicio, que significao
guanto um consumidor vai repassar a empresa por todo o tempo em gue consumir seus produtos), a
exemplo do que seriam as palavras “insurance”, “loans’ e “mortgage”’ para o mercado de seguros. <
https://www.wordstream.com/bl og/ws/2015/05/21/how-much-does-adwords-cost>.

[2] <https.//www.wordstream.com/bl og/ws/2015/05/21/how-much-does-adwords-cost>.

[3] Na seara da conceituagdo, o link patrocinado, sem duvidas, dialoga com o que se entende por
publicidade comparativa. Afinal, nada mais é do que uma forma de publicidade que identifica, explicita
ou implicitamente, concorrente de produtos ou servicos afins, consagrando-se, em verdade, como meio
utilizado parainfluenciar a deciséo do publico consumidor. Nesse sentido, relembre-se que, ja em 2015,
0 STJ abalizou o uso da publicidade comparativa, concluindo que, apesar de ser aceitano Brasil, deve
encontrar limites na tutela da concorrénciadesleal (REsp 1.481.124, rel. min. Ricardo Villas Bbas
Cueva, j. 7/4/2015).

[4] Edson Beas Rodrigues Jr., "Reprimindo a concorréncia desleal no comércio eletronico: links
patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na Internet e violag&o aos direitos de
marca' (Revistados Tribunais. vol. 961, ano 104, pags. 35-93, Sdo Paulo: RT, nov. 2015).

[5] Agravo Regimental 0089493-71.2012.8.26.0000; 12 Camara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justica de S&o Paulo, data de julgamento: 1/6/2012.

[6] Deve-se esclarecer que os Termos de Servigo do Ads permitem gque o Google restrinja— mediante
uma reclamacdo — a utilizagdo de marcas registradas, de forma repressiva, no texto do andncio.
Entretanto, tal restricéo ndo se dara nas palavras-chave gue acionam o aparecimento do anuncio. Confira-
se 0 seguinte trecho: “O Google analisa as reclamacoes e pode restringir o uso de uma marca registrada
nos textos de anuincios. A exibicdo dos antincios do Google Ads ndo é permitida quando o texto dos
anuncios contém marcas registradas restritas. Essa politica aplica-se em todos os paises. (...) O Google
n&o investiga ou restringe a selecdo de marcas registradas como palavras-chave, mesmo que recebamos
uma reclamacéo da marcaregistrada’ (https.//support.google.com/adspolicy/answer/6118).

[7] REsp 1.606.781/RJ, relator designado, min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. 13/9/2016.

[8] Apelacido 1002037-18.2016.8.26.0003; 12 Camara Reservada de Direito Empresarial; Sdo Paulo,
Publicacéo: 16/7/2019.

[9] Processo Digital 1016359-09.2017.8.26.0100; Juiz(a) de Direito: LarissaBoni Valieris; Guarulhos,
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23/4/2018.

[10] R. decisdo proferida em 2/5/2019

[11] Ha outros julgados no mesmo sentido, de cémaras néo especializadas inclusive, vide:

Link patrocinado. N&o existe prova de que as requeridas utilizaram, quando contrataram provedores de
busca, palavras-chaves visando atrair a atencéo de provaveis aficionados da marca da autora que
acessam buscadores. Mudangas de diregdo nesse contexto constituem estratégias desleais na disputa da
concorréncia. A marca da autora carrega expressdes de uso comum (“sonhos’ e “pés’) eisso funciona
como veto de exclusividade de uso. As rés néo comercializam produtos da autora e ndo utilizaram a
marca em sua concepcado linguisticaliteral nos seus links patrocinados, sendo que as palavras citadas sdo
essenciais para desenvolvimento publicitario de suas atividades. I nexisténcia de prética de concorréncia
desleal, por auséncia de confuséo e desvio de clientela. Sentenca de improcedéncia mantida. Nao
provimento.

(Apelagdo 1077158-57.2013.8.26.0100; Relator: Enio Zuliani; S&o Paulo, 7/6/2017)

[12] Al 2085122-20.2018.8.26.0000; Relator: Hamid Bdine; 12 Camara Reservada de Direito
Empresarial; 24 de outubro de 2018.

[13] Processo 0180503-23.2014.8.19.0001.

[14] “A inclusdo socia nainternet é fato, veio paraficar e transformar o jeito das pessoas e das marcas
se relacionarem. Ja sdo mais de 48,3 milhdes de usuarios da classe C no Brasil, superando a popul acéo
digital de paises como México e Itdia, até mesmo o total de habitantes do Canada. S&o pessoas que
estdo buscando, assistindo contetido, comentando e compartilhando informagdes nos mais variados
formatos, canais e dispositivos’ <https.//www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/marketing-
resources/metricas/novos-donos-internet-classe-c-conectados-brasi[>
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