
Opinião: Possibilidades jurídicas de convivência de marcas similares

Sabe-se que no Brasil é vigente a Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), a qual confere proteção
legal às marcas registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Em nosso ordenamento jurídico, portanto, é vedada a reprodução ou imitação, no todo ou em parte,
ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço
idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Por esse motivo, conflitos envolvendo a propriedade de uma marca são comuns no Judiciário. Quando o
dono de um negócio toma conhecimento da existência de marca semelhante à sua, a primeira
providência geralmente tomada é fazer cessar o uso indevido.

Os tribunais brasileiros, no entanto, têm considerado viável a convivência no mercado de marcas
semelhantes, ou até mesmo idênticas, em algumas situações. Para tanto, são considerados os seguintes
aspectos, bastante correlatos, em ordem decrescente de importância:

(i) Ausência de confusão ao consumidor: a jurisprudência do STJ, em regra, deixa a cargo das instâncias 
ordinárias a verificação de efetiva confusão entre marcas com grafia semelhante (em função da Súmula 7 
do STJ)[1]. Ou seja, é de suma importância a comprovação, logo nas instâncias ordinárias (1º e 2º grau), 
de que não há possibilidade de confusão entre as duas empresas;

(ii) Diferenciação entre os produtos e serviços oferecidos: deve-se evitar que o consumidor seja 
induzido a erro ou associe determinado serviço com outro, de marca alheia. Autoriza-se, assim, a 
coexistência de marcas semelhantes, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos 
de atividades diversos[2], tendo atividades empresariais distintas[3];

(iii) Ausência de concorrência desleal e desvio de clientela[4]: as empresas em questão, em geral, não 
podem ter o mesmo público-alvo ou atingir a mesma clientela[5], sob pena de ser constatada 
concorrência desleal independentemente de malícia[6]; nesse sentido, não pode também estar presente o 
“intuito parasitário”[7], ou seja, pretensão de aproveitar-se do renome de marca alheia comercialmente;

(iv) Distância entre as empresas: por vezes, mesmo quando se trata de empresas atuantes no mesmo 
ramo, a distância entre elas impede que haja disputa de clientela[8]. Assim, a distância pode servir para 
amenizar os critérios anteriormente apresentados;

(v) Tempo de convivência no mercado: outro fator que pode amenizar os critérios anteriores é o fato de 
as empresas litigantes já terem convivido por anos no mercado sem maiores problemas ou confusões[9];

(vi) Pouca criatividade no nome: quando a marca contém vocábulo comum ou nome de lugar em seu 
nome, é mais provável que seja autorizada a convivência com outras similares no mercado;

(vii) A diferença visual e traços gráficos distintivos: quando é apenas o nome empresarial que é similar, 
e não a marca (logotipo, por exemplo), permite-se a manutenção de ambas no mercado[10];
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(viii) Ausência de renome da marca: quando a marca não é amplamente conhecida no mercado, são 
maiores as possibilidades de se possibilitar a convivência[11].

Ressalta-se que, em geral, para que seja permitida a convivência de marcas similares no mercado, é
necessário comprovar a distinção entre elas e entre os serviços por elas prestados, afastando a
concorrência desleal e a competição pela mesma clientela.

Em que pese essa orientação genérica mais rígida, os demais critérios acima elencados podem servir
como boas balizas de análise do caso concreto. Tratam-se de parâmetros norteadores dos julgadores,
cuja exploração mais profunda em determinados litígios pode vir a ser bastante útil, tendo papel
argumentativo chave em eventual decisão de manutenção ou não de duas marcas semelhantes no
comércio.
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