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VII1 ENCONTRO VIRTUAL DO CONPEDI

DIREITO, INOVACAO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E
CONCORRENCIA

Apresentacdo

Apresentacéo

A relacdo entre inovagdo, tecnologias emergentes e 0os marcos tradicionais do Direito tem
exigido dos juristas uma constante atualizacao teorica e critica. No VII1 Encontro Virtual do
CONPEDI, redlizado entre os dias 24 e 28 de junho de 2025, sob o tema central “Direito,
Governanga e Politicas de Inclusdo”, o Grupo de Trabalho “Direito, Inovacéo, Propriedade
Intelectual e Concorréncial” reuniu estudos que refletiram com profundidade e diversidade
0s impactos das transformacdes tecnol 6gicas sobre a producdo, circulacéo e protecdo de bens
imateriais.

Com contribuicdes vindas de diferentes regides do pais, os trabalhos discutidos abordaram
desde os desafios juridicos trazidos pela inteligéncia artificial generativa, sobretudo em
relacdo ao direito autoral, a imagem e a criacdo automatizada, até questdes contemporaneas
ligadas a propriedade intelectual aplicada a cultura popular e a inovagéo no setor publico.
Também foram destaque os debates sobre regulacdo de plataformas digitais, protecdo de
dados, deepfakes, marketplaces e os caminhos para repensar a responsabilidade e a
transparéncia em ambientes digitais.

A programacdo ainda incluiu analises sobre tecnologias disruptivas como blockchain,

tokenizacdo de ativos e créditos ambientais, propondo abordagens juridicas inovadoras para
setores como o mercado agroalimentar e o imobiliario. Ao organizar os artigos em quatro
blocos tematicos, a coordenacéo buscou valorizar as afinidades entre os textos, favorecendo a



Bloco 1 — Direito Autoral e Inteligéncia Artificial

O primeiro bloco do GT reuniu estudos voltados a intersecdo entre inteligéncia artificial e
direito autoral, refletindo sobre os efeitos disruptivos das tecnologias generativas na |6gica
tradicional de criacdo, autoria e protecéo juridica.

O artigo “Direito autoral e inteligéncia artificial: os desafios para a protecéo de obras criadas
por |A”, de Isadora Silvestre Coimbra, analisa a auséncia de marcos regul atorios especificos
para criacfes geradas por sistemas auténomos, destacando casos emblemati cos e comparando
legislacbes nacionais e internacionais. A autora propde alternativas como a autoria
compartilhada e a harmonizacéo global, apontando caminhos para garantir seguranca juridica
sem inviabilizar 0 acesso a cultura e ao conhecimento.

Em “Direitos autorais e inteligéncia artificial: os desafios de seguranca e criacdo na era dos
algoritmos’, de Vanessa dos Santos Gallo e Carla Izolda Fiuza Costa Marshall, as autoras
enfatizam os riscos a seguranca da informacdo e a autenticidade das criacdes intelectuais
diante da velocidade e da escala das producdes automatizadas. Destacam-se as solucdes
tecnol 6gicas propostas, como blockchain e marcas d’ agua digitais, bem como a urgéncia de
politicas publicas eficazes para mitigar violacdes.

O artigo “Showrunner e inteligéncia artificial: desafios para a protecéo dos direitos autorais
no Brasil”, de Vitéria Colognesi Abjar e Loyana Christian de Lima Tomaz, foca na figura do
showrunner, cada vez mais presente nas producfes audiovisuais, e nas lacunas existentes na
Lei de Direitos Autorais brasileira para proteger suas criacfes diante da atuacdo da IA. O
estudo propde uma releitura contemporanea de dispositivos legais para garantir efetiva tutela
aos criadores.

Fechando o bloco, o artigo “Ressurreicéo digital e a falta de regulamentacdo da inteligéncia
artificial no Brasil: conflitos com o direito de imagem post mortem”, de Alcian Pereira de



O segundo bloco reuniu contribuicdes que abordam o papel da propriedade intelectual na
valorizacdo de expressdes culturais, no incentivo a inovagao tecnoldgica e na atuacdo dos
entes publicos no fortalecimento de ecossistemas criativos. Os textos dialogam com desafios
regulatorios, institucionais e identitérios, em contextos marcados por diversidade regional e
mudangcas tecnol gicas.

O artigo “O novo papel dos entes publicos regionais e locais brasileiros no processo de

inovacdo tecnol dgica e no desenvolvimento e gestdo da propriedade intelectual”, de Antonio

Ricardo Surita dos Santos, analisa o impacto das leis federais n° 10.973/2004 e n° 13.243
/2016 na descentralizacdo da politica de inovagdo no Brasil. O autor destaca aimportancia da
atuacdo dos entes federativos, das ICTs e dos Nucleos de Inovagdo Tecnoldgica (NITs) na
difusdo do conhecimento e no aproveitamento estratégico da propriedade intelectual como

instrumento de desenvolvimento regional.

No artigo “Direito fundamental autoral e cultura popular: uma leitura juridica das toadas do
Festival Folclérico de Parintins/Amazonas’, de Carla Cristina Alves Torquato Cavalcanti e
Paula Mércia Coimbra Brasil, as autoras exploram os limites do sistema juridico tradicional
na protecdo de manifestacdes culturais coletivas e orais, como as toadas de boi-bumba. O
estudo chama atencdo para a tensdo entre a natureza comunitaria das expressoes culturais
amazonicas e o modelo autoral individualista previsto na legislacdo, propondo adequacdes
normativas que conciliem preservacdo da cultura e remuneracéo justa aos criadores.

Ja o artigo “Regras ou standards? A regulacdo das excegbes aos direitos autorais em decisoes
do STF e STJ’, de Rafaela Ferreira Gongalves da Silva e Julia Margques Queiroz Laport
Branddo, examina a interpretacdo judicial do artigo 46 da Lei de Direitos Autorais e discute
se sua aplicacdo pratica configura uma logica de regras fixas ou de standards flexiveis. A
andlise revela a presenca de elementos subjetivos nas decisdes, gerando inseguranca juridica
e sugerindo a necessidade de diretrizes mais claras, especiamente diante do avanco da



O artigo “O impacto do Sora |A na propulséo de deepfakes. um estudo sob a perspectiva da
protecdo de dados e da analise econémica do Direito”, de Giowana Parra Gimenes da Cunha,
Rute Rodrigues Barros de Abreu e Jonathan Barros Vita, analisa a tecnologia emergente Sora
e sua capacidade de criar videos hiper-realistas com baixo custo, ampliando o alcance e os
riscos dos deepfakes. O estudo utiliza a andlise econdmica do Direito e a Teoria dos Jogos
para discutir os efeitos dessas préticas sobre os direitos da personalidade e o0s sistemas de
responsabilizacdo civil, sugerindo estratégias regulatorias para mitigar suas externalidades
negativas.

No artigo “A andlise econbmica do Direito e a responsabilidade dos marketplaces em
violagBes praticadas por anunciantes a marcas de propriedade de terceiros’, de Vitor Kalil
Rocha Ferreira e Rodrigo Almeida Magal hdes, os autores investigam a responsabilidade civil
de marketplaces por infragBes cometidas por anunciantes, a luz da legislacéo brasileira e da
perspectiva da eficiéncia juridica. O estudo propde a responsabilizagdo condicionada a
inércia das plataformas diante de notificacdes, aproximando-se de modelos internacionais e
sugerindo um papel mais ativo do INPI e da ABPI naregulacéo e fiscalizacéo dessas praticas.

Bloco 4 — Inovacéo, Blockchain e Sustentabilidade

O guarto e ultimo bloco reuniu trabalhos voltados a inovacéo tecnoldgica aplicada a setores
estratégicos como 0 mercado ambiental, o setor imobilidrio e a industria agroalimentar. As
pesquisas abordam tecnologias emergentes como blockchain e tokenizacdo, além de
instrumentos regulatérios inovadores, como a sandbox regulatéria. Em comum, os textos
propdem caminhos juridicos para alinhar inovacéo, seguranca juridica e desenvolvimento
sustentavel.

O artigo “Blockchain e atransparéncia na CPR Verde: uma abordagem juridica para garantir
integridade nos créditos ambientais’, de Julson Nélio de Lima Arantes Costa Filho e Fabio
Fernandes Neves Benfatti, discute o potencial do uso de blockchain para assegurar



digitais de ativos reais. O trabalho contribui para o debate sobre o futuro do Direito Registral
em um cenario de crescente digitalizac&o.

O artigo “Inovacdo tecnolbgica e regulacdo juridica: a necessidade de novas abordagens no
setor agroalimentar”, de Daniela Richter, Ediani da Silva Ritter e Maria Cristina Gomes da
Silva D’ Ornellas, propfe uma reflexdo sobre o descompasso entre inovacdo tecnoldgica e
regulacdo no setor agroalimentar, com foco na carne cultivada e na utilizacdo de sandbox
regul atorias como ferramenta para conciliar desenvolvimento e protecdo do interesse publico.
A pesquisa reforca aimportancia de abordagens juridicas flexiveis e proativas para lidar com
os impactos da Quarta Revolucdo Industrial sobre a producéo e o consumo de alimentos.

Ao fim, os debates e reflexdes agqui registrados reforcam a importancia de espagos como o
CONPEDI para o fortalecimento da pesquisa juridica de exceléncia, comprometida com a
inclusdo, a governanca democratica e a resposta qualificada aos desafios da sociedade
contemporanea.

Boaleitura!

Profa. Dra. Carla Cristina Alves Torquato Cavalcanti (Universidade do Estado do Amazonas
- UEA)

Profa. Dra. Liziane Paixao Silva Oliveira (Centro Universitério de Brasilia — UNICEUB;
Universidade Tiradentes— UNIT)

Professor Doutor Valter Moura do Carmo (Programa de Pos-Graduagdo em Prestacdo
Jurisdicional e Direitos Humanos— ESMAT e UFT)



A ANALISE ECONOMICA DO DIREITO E A RESPONSABILIDADE DOS
MARKETPLACESEM VIOLACOESPRATICADASPOR ANUNCIANTESA
MARCASDE PROPRIEDADE DE TERCEIROS

THE ECONOMIC ANALYSISOF LAW AND THE LIABILITY OF
MARKETPLACESIN VIOLATIONSPRACTICED BY ADVERTISERS OF
BRANDS OWNED BY THIRD PARTIES

Vitor Kalil RochaFerreiral
Rodrigo Almeida M agalhées 2

Resumo

O presente estudo analisa a responsabilidade dos marketplaces em violagdes por anunciantes
de marcas de terceiros, valendo-se, inclusive, das contribui¢des da andlise econémica do
direito. Nesse contexto, pretende-se, por meio de técnica bibliografica e jurisprudencial,
investigar as consequéncias para o tema da defini¢cdo juridica dos marketplaces como
provedores de contetido. Conclui-se, por fim, que, como regra, 0 marketplace ndo podera ser
responsabilizado, mas isso mudara se, mesmo apos cientificados da violagdo, permanecerem
inertes ou ndo estabel ecerem métodos eficazes de identificacdo dos violadores. Acrescenta-se
ainda a conclusdo de que esse entendimento aproxima-se das disposi¢cOes contidas na
Resolucéo de 2023, Questdo n° 287 da AIPPI, mas seria de extrema relevancia tratar o tema
de forma especifica no Marco Civil da Internet, lei federal n° 12.965/2014. Uma atuagéo
ativa e efetivado INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial e da ABPI - Associagdo
Brasileira da Propriedade Intelectual teria grande importancia, principamente, através da
redacdo de instrucdes, auxilio nas investigactes das violagBes ocorridas, compilacdo de
dados e também na criacdo de um sistema de denuncias padronizado e efetivo a ser adotado
por todos marketplaces.

Palavr as-chave: Responsabilidade, Violagéo de marcas, Marketplace, Provedor de
contetdo, Andlise econdbmicado direito

Abstract/Resumen/Résumé
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notified of the violation, they remain inactive or do not establish effective methods of
identifying violators. It is also concluded that this understanding is close to the provisions
contained in the 2023 Resolution, Question n°. 287 of the AIPPI, but it would be extremely
relevant to address the issue specifically in the Brazilian Civil Rights Framework for the
Internet, federal law n° 12.965/2014. An active and effective action by INPI - National
Institute of Industrial Property and ABPI - Brazilian Association of Intellectual Property
would be of great importance, mainly through the writing of instructions, assistance in
investigations of violations that occurred, compilation of data and also in the creation of a
standardized and effective reporting system to be adopted by all marketplaces.

K eywor ds/Palabr as-claves/M ots-clés: Liability, Trademark infringement, Marketplace,
Content provider, Economic analysis of law
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1. INTRODUCAO

A metodologia adotada nesta obra sera a tedrico-juridica exploratdria, com técnica de
pesquisa de um amplo quadro de referéncias bibliograficas, legislagdes e a jurisprudéncia. O
objetivo geral da pesquisa é investigar se 0 marketplace poderd ser responsabilizado por
violagdes por anunciantes de marcar de terceiros.

Como se verd, apds o desenvolvimento e finalizacdo da pesquisa, concluiu-se que,
por serem considerados provedores de contetdo, como regra, ndo poderdo ser
responsabilizados pelas violagdes de marca praticadas por anunciantes de produtos e servigos,
mesmo que tenham ocorrido em sua plataforma. No entanto, poderéo ser responsabilizados se,
cientificados previamente, permanecerem inertes em fazer cessar a violagdo ou ndo
estabelecerem meétodos eficazes de identificacdo dos violadores, com posterior comunicagéo
ao legitimo proprietario da marca.

Trata-se do consolidado na jurisprudéncia patria, aproximando-se das disposicdes
contidas na Resolucdo de 2023, Questdo n® 287 da AIPPI, por mais que esta ultima tenha
proposto critérios adicionais que sdo proporcionais e adequados. Portanto, seria muito
importante a inclusdo de uma disposicdo especifica no Marco Civil da Internet, lei federal n°

12.965/2014, tratando a matéria nestes termos.

2. PROTECAO DAS MARCAS REGISTRADAS E A ANALISE ECONOMICA
DO DIREITO

O tema da responsabilidade civil dos marketplaces em violacBes por anunciantes de
marcas de terceiros desafia o sistema brasileiro protetivo da propriedade industrial atualmente
vigente, mas a sua abordagem profunda e proficua tem por pressuposto a analise sobre o
conceito de marca.

A marca pode ser conceituada como:

Conceitua-se marca, de conformidade com a lei brasileira de Propriedade Industrial,
é todo sinal distintivo, visualmente perceptivel, que identifica e distingue produtos e
servicos de outros analogos, de procedéncia diversa, bem como certifica a
conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificagdes técnicas
(Reis, 2022, p. 71).

Em um contexto historico e etimoldgico, “a palavra marca provém de brand, em
inglés, que por sua vez advém do antigo nordico brandr, que significa queimar” (Reis, 2022,
p. 71). Trata-se de uma alusdo e vincula¢do de natureza historica a diversos atos praticados de
identificacdo especifica e distingdo, como aquelas técnicas utilizadas por vaqueiros nos

bovinos do seu rebanho e também por oleiros em suas pecas de barro.
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Na classificacdo das marcas no que tange a atividade desenvolvida pelo empreséario,
segundo o INPI, temos as seguintes espécies. A primeira € a marca de servigcos que visa
“distinguir servigos de outros idénticos, semelhantes ou afins” (Reis, 2022, p. 73). A segunda
a marca de produtos que visam “distinguir produtos de outros idénticos, semelhantes ou afins”
(Reis, 2022, p. 73). A marca coletiva, “para identificar produtos ou servigos provenientes de
membros de um determinado grupo ou entidade” (Reis, 2022, p. 73). E, por fim, “a marca de
certificacdo, para atestar a conformidade de produtos ou servigos a determinadas normas ou
especificagoes técnicas” (Reis, 2022, p. 73).

Como previsto no art. 129, 130 e 133 da lei n°® 9.279/96 e art. 5°, XXIX da
Constituicdo Federal de 1988, o registro da marca no INPI — Instituto Nacional de
Propriedade Industrial assegura a propriedade, protecéo e exclusividade em ambito nacional,
mas restrita ao ambito da classe (ramo de atividade) selecionada pelo detentor no momento da
realizacdo do pedido de registro, tendo prazo de vigéncia de 10 (dez) anos.

E importante ressaltar ainda que, ao contrério do direito autoral em que o registro é
meramente declaratério, o registro da marca tem carater constitutivo da protecdo. Assim,
apenas com o registro da marca € que se garantira ao titular o direito a protecdo da marca, o
qual, por forca do art. 130, Il da lei n° 9.279/96, estende-se ao depositante do pedido de
registro de marca, conforme entendimento pacificado da Terceira Turma do Superior Tribunal
de Justica, por ocasido do julgamento do Resp. n° 1.032.104-RS, publicado em 24 de agosto

de 2011. Sendo, vejamos ementa do aludido julgado:

CIVIL E COMERCIAL. CAUTELAR DE BUSCA E APREENSAO. RECURSO
ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DEPOSITO EFETUADO
JUNTO AO INPl. PENDENCIA DE REGISTRO. INTERESSE DE AGIR.
CONFIGURACAO.

1. A auséncia de decisdo sobre os dispositivos legais supostamente violados, ndo
obstante a interposicdo de embargos de declaracdo, impede o conhecimento do
recurso especial. Incidéncia da Simula 211/STJ.

2. Os embargos declaratérios ttm como objetivo sanar eventual obscuridade,
contradicdo ou omisséo existente na deciséo recorrida.

Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de
forma clara e precisa sobre a questdo posta nos autos, assentando-se em
fundamentos suficientes para embasar a decisdo, como ocorrido na espécie.

3. A finalidade da protecéo ao uso das marcas € dupla: por um lado protegé-la contra
a usurpacao, proveito econdmico parasitério e o desvio desleal de clientela alheia e,
por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto & procedéncia do
produto.

4. O art. 129 da Lei 9.279/96 subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu
efetivo registro no INPI, que confere ao titular o direito real de propriedade sobre a
marca. Mas a demora na outorga do registro ndo pode andar a favor do contrafator.
5. Assim, ndo apenas ao titular do registro, mas também ao depositante é assegurado
o direito de zelar pela integridade material ou reputagdo da marca, conforme o
disposto no art. 130, 111, da Lei 9.279/96. Interesse processual configurado.

6. Recurso especial provido.
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(REsp n. 1.032.104/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em 18/8/2011, DJe de 24/8/2011)

Sob a Otica da analise econdmica do direito, a protecdo da marca contra violagcdes
tem importancia salutar. Isso porque é um dos institutos juridicos que visa garantir a
seguranca, lealdade, responsabilidade e autenticidade do mercado, assim como a protecdo das
legitimas expectativas e interesses das pessoas fisicas ou juridicas que consomem e fornecem
0S produtos e servigos.

Neste interim, Ronald Harry Coase definiu 0 mercado como:

O espago de operatividade da firma e de acéo de seus agentes. E o lugar para o qual
convergem os mais diversos interesses econdmicos. E o ambiente artificial onde se
celebram os contratos entre firmas e outras firmas ou entre firmas e consumidores
(Coase, 2022, p. 103).

O mercado, consistente nesse espaco de operatividade da firma onde se celebram os
contratos e convergem os diversos interesses econémicos, muitas vezes sofre com falhas de
mercado, as quais sdo caracterizadas por Anténio Maristrello Porto e Nuno Garoupa como
sendo as ‘“circunstancias especificas que levam um sistema de livre mercado a alocagdo
ineficiente de bens e servigos” (Garoupa, Porto, p. 73).

E de suma relevancia considerar que essas imperfeicdes implicam em um
funcionamento ineficiente e imperfeito do mercado. Trata-se de “individuos e organizagdes,
gue buscam maximizar seus interesses proprios, passam a agir em dissonancia com o interesse
social” (Garoupa, Porto, p. 73). Assim, com vistas neste marco conceitual, conclui-se que as
violaces de marca podem ser consideradas falhas de mercado.

As violagbes de marcas também implicam em concorréncia imperfeita. Antdnio
Maristrello Porto e Nuno Garoupa caracterizam a concorréncia imperfeita como sendo “toda
situacdo da competicdo, em qualquer mercado, que ndo satisfaz as condicdes necessarias para
a competicdo perfeita” (Garoupa, Porto, p. 73).

Trata-se de uma modalidade de concorréncia imperfeita, porque haverdo agentes
econémicos enriquecendo-se ilicitamente com as falsificacbes e uso indevido de marca, mas
em contraposicdo, o legitimo titular serd severamente prejudicado e lesado com a confusdo
entre as empresas, perda reputacional e de faturamento, assim como com o desvio de clientela
de forma fraudulenta. Inclusive, esse ato de desviar clientela através da violacdo da marca é
tipificado como crime, conforme se vé no art. 195, 111 da lei n® 9.279/96.

Com a finalidade de apresentar informagdes e dados estatisticos para demonstrar a
gravidade desta falha de mercado, destaca-se a relevancia do anuério de 2024 da Associacao

Brasileira de Combate & Falsificagdo (ABCF). Pelas conclusGes apontadas neste estudo,
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estima-se que “as falsificagdes, o contrabando e a pirataria geram um prejuizo de
aproximadamente 414 bilhGes de reais anuais ao pais em perdas de arrecadacao tributaria e
perdas de faturamento das industrias legalmente estabelecidas™ (Abcf, 2024, p. 3).

De igual forma, em 2023, constatou-se também um crescimento dos prejuizos com
falsificacOes, contrabandos e piratarias na ordem de 15% (quinze por cento) em relagdo ao
ano anterior, ou seja, tratam-se de nimeros que vem crescendo substancialmente ano a ano.

Inclusive, no anuario de 2024, a Associacdo Brasileira de Combate a Falsificacdo
(ABCF) apresentou as seguintes razdes como sendo as responsaveis por esse aumento:

Um incremento foi alcancado em nimero de operacdes, quando comparado ao
mesmo periodo dos anos anteriores, porém, a falsificagdo, o contrabando e o
mercado ilegal continuam crescendo exponencialmente, muito disso em virtude
também do aumento da tributagdo na industria nacional, que faz com que o0s
produtos originais percam competitividade, que aliado ao mau momento da
economia brasileira, perda de poder aquisitivo de boa parcela da populacdo em
virtude disso, o baque causado pela pandemia na economia mundial e a esparsa
fiscalizacdo nos portos e fronteiras, faz com que o problema seja agravado ano apés
ano.

O fato de o Governo Federal ndo ter aumentado a dotacdo orgcamentaria no exercicio
dos dltimos anos de 6rgdos como a PF, PRF e a Receita Federal, como também
ocorreu nos anos anteriores, agrava ainda mais a situacdo, causando desemprego,
perda de arrecadacdo de impostos e riscos a salde e a seguranga dos consumidores,
visto que a maioria desses produtos ilegais se destina a consumo humano direto ou
indireto (Abcf, 2024, p. 3-4).

Inclusive, esses prejuizos ndo sdo distribuidos de forma equanime e proporcional
para todos os setores da inddstria e comércio, muito pelo contrario, existem setores que sao
bem mais prejudicados que os demais. Dentre eles, cita-se, principalmente, o setor de bebidas,
registrando um prejuizo de 78,5 bilhdes de reais, o0 setor de combustiveis, registrando um
prejuizo de 35 bilhGes de reais e o setor de vestuario, registrando um prejuizo de 40 bilhdes de
reais.

Além disso, ressalta-se que, por mais que esteja presente na maioria das vezes, nem
toda falsificacdo, contrabando e pirataria implicard em violacdo de uma marca. E, mais, nem
todos os casos referem-se a violagdes que ocorreram no ambito dos marketplaces. A
exposicdo destes dados objetiva apenas dar uma dimensdo do prejuizo que essas violacdes
trazem para 0s empresarios, consumidores e também para o pais.

E, por fim, por se tratar de ilegalidades que sdo cometidas ocultamente, em que ndo
se consegue apurar dados estatisticos com maior assertividade e facilidade, certamente o0s
prejuizos alcancam cifras bem superiores aquelas que foram apontadas, uma vez que muitas
violagOes sequer sdo descobertas para que possam ser contabilizadas.

Por 6bvio, os dados apresentados sdo alarmantes e evidenciam duas faces de uma

Unica moeda. 1sso porque, por um lado, representam a dréstica afetacdo do faturamento dos
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legitimos proprietarios das marcas que gastam muitos recursos financeiros para desenvolver e
consolidar produtos e servigos auténticos e originais no mercado. E, por outro lado, lesionam
0s consumidores que muitas vezes sdo enganados e induzidos a incorrerem em confuséo

quanto as empresas envolvidas.

3. DEFINIQAO DA NATUREZA JURIDICA DOS MARKETPLACES

Atualmente, o comércio eletronico é indispensavel para o mercado, sendo certo que o
sucesso dos marketplaces advém justamente da facilitacdo proporcionada pela
disponibilizacdo de um espagco virtual Unico e centralizado na internet que torna
descomplicada a localizacdo dos produtos e servigos visados, assim como a conclusdo da
operacgédo de compra e venda.

A formatagdo mercadologica do comércio eletronico varia de acordo com a
modalidade de oferta da sua prestacdo de servi¢cos. No julgamento do Recurso Especial n°
2.067.181 — PR pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justica, a eminente relatora
ministra Nancy Andrighi sintetiza de forma assertiva os principais modelos de comércio

eletrbnico existentes, nos seguintes termos:

(i) lojas virtuais: o fornecedor utiliza a internet para comercializar seus produtos ou
servicos de forma exclusiva ou complementar. Ou seja, o titular do site é o préprio
fornecedor;

(i) compras coletivas: sdo anunciadas promoc¢des de fornecedores, com a
disponibilizacdo de cupons para aquisi¢do, que sdo trocados por produtos ou
servigos junto ao fornecedor anunciante. Como exemplo, pode-se mencionar:
wWww.peixeurbano.com.br.

(iv) comparadores de pregos: buscam na internet as ofertas que estdo sendo
realizadas em outros sites de e-commerce e listam-nas ao internauta de forma
comparativa. O usuério, por meio de link, é direcionado o estabelecimento virtual do
vendedor, por isso o negdcio é concretizado fora da plataforma do comparador de
precos;

(iii) classificados: consiste em um portal no qual os usuarios podem anunciar
produtos e servigos, mediante a realizacdo de um cadastro prévio, que podem ser
adquiridos on-line. Os sites classificados ndo comparam precos, apenas enumeram
os anuncios conforme a categoria eleita pelo internauta. Como exemplo de sites
classificados, cita-se: www.estantevirtual.com.br.

(v) intermediarios: comercializam bens de terceiros, que se cadastram previamente
em sua base de dados. Os sites intermedidrios interferem diretamente na negociacao
entre anunciante e adquirente. Tal interferéncia pode ser parcial, se 0 negécio tem
inicio na plataforma eletrénica e termina fora dela, ou total, quando realizado
integralmente em seu site. S30 exemplos de sites intermediadores:
www.mercadolivre.com.br e . (Teixeira, Tarcisio. Comércio Eletronico - conforme o
marco civil da internet e a regulamentacdo do e-commerce no Brasil. 1. Ed. Editora
Saraiva, 2015, pp. 138-149; SANTOS, Manoel J. Pereira. Responsabilidade civil dos
provedores de conteldo pelas transagbes comerciais eletrbnicas. In:
Responsabilidade Civil na Internet e nos demais meios de comunicagdo. 2. E. S&o
Paulo: Saraiva, 2012, pp. 146-166).

(REsp n. 2.067.181/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023)
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http://www.estantevirtual.com.br/

Para fins desta pesquisa, tém-se em vista as modalidades de marketplaces de
compras coletivas, comparadores de precos, classificados e intermediadores, isso porque no
caso da loja virtual do préprio fornecedor do produto ou servico ndo ha muito o que se
questionar, porque o proprietario da plataforma é quem violou a marca de terceiros.

Na Resolucdo de 2023, Questdo n° 287, a AIPPI definiu os marketplaces como sendo
“todos os tipos de plataformas on-line que oferecem bens e servicos de terceiros a venda,
conectando ou facilitando a conexao entre terceiros vendedores e compradores, ou facilitando
a execucao de contratos” (Aippi, 2023, p. 1).

Por outro lado, a definicdo da natureza juridica destas modalidades de marketplaces
ja foi alvo de intensa controveérsia, especialmente, porque a depender do enquadramento dado
as consequéncias juridicas podem ser diversas. No entanto, o entendimento jurisprudencial
majoritario tem se inclinado por compreendé-los como provedores de conteudo, modalidade
de provedores de servicos na internet, como se verifica no julgamento do Recurso Especial n°
2.067.181 — PR pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justica, outrora mencionado.

O Marco Civil da Internet, lei federal n® 12.965/2014, se limita a diferenciar o provedor
de conexao ou acesso a internet e o provedor de aplicacGes na internet.

No entanto, Marcel Leonardi (2005) aprofunda a classificagdo e propde a existéncia
de um género denominado provedor de servigos de Internet, o qual se caracteriza como sendo
“a pessoa natural ou juridica que fornece servigos relacionados ao funcionamento da Internet,
ou por meio dela” (Leonardi, 2005, p. 19). Para o autor, o aludido género comporta cinco
espécies, sendo eles o provedor de backbone, o provedor de acesso, o provedor de correio
eletrnico, o provedor de hospedagem e o provedor de conteudo.

No entanto, por mais que ndo o faca expressamente, Marcel Leonardi (2005), ao
diferencia-la do provedor de contetdo, acaba apontando uma sexta espécie, a de provedor de
informacGes.

Dentre as espécies supramencionadas, para fins desta pesquisa, dar-se-4 um enfoque
na definicdo de provedor de contetdo e provedor de informacdes. O autor define provedor de
informagdo como “toda pessoa natural ou juridica responsavel pela criagdo das informagdes
divulgadas através da Internet. E o efetivo autor da informacdo disponibilizada por um

provedor de conteudo” (Leonardi, 2005, p. 25). E o provedor de contetido como:

Toda pessoa natural ou juridica que disponibiliza na Internet as informacoes criadas
ou desenvolvidas pelos provedores de informacdo, utilizando para armazena-las
servidores proprios ou os servigos de um provedor de hospedagem (Leonardi, 2005,
p. 25).
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Nos dizeres do Marco Civil da Internet, o provedor de conteldo é uma espécie de
provedor de aplicag¢fes na internet. Destaca-se, portanto, que as pessoas fisicas e juridicas que
sdo proprietarias dos marketplaces ndo editam, organizam ou de qualquer outra forma
gerenciam as informacdes relativas as mercadorias inseridas pelos usuarios que sdo 0s reais

responsaveis por serem os provedores de informagdes.

4, AS RELAQ@ES JURIDICAS ENVOLVIDAS E A RESPONSABILIDADE DOS
MARKETPLACES PELA VIOLAQAO DAS MARCAS

De igual forma, a abordagem do tema proposto exige que seja definida a natureza
juridica das relages juridicas envolvidas e da responsabilidade civil que estard sendo tratada.

De inicio, destaca-se que o conceito de relacdo juridica adotado para fins desta
pesquisa & aquele proposto por Marcos Bernardes de Mello (2019), como sendo uma
categoria de eficacia juridica oriunda da ocorréncia de fatos juridicos que é orientada por
principios que a distinguem das demais.

O primeiro € o principio da intersubjetividade, em que se admite que as relacdes
juridicas somente se estabelecem entre, no minimo, dois sujeitos juridicos que encontram-se
vinculados. Neste momento, € preciso distinguir a intersubjetividade propria do direito
relativo e a do direito absoluto.

No primeiro caso, a relagdo juridica se estabelece “(a) entre um sujeitos ativo (S1) e
um sujeito passivo (S2) determinados, ou determinaveis (S1 R S2)” (Mello, 2019, p. 59),
razdo pela qual apenas do sujeito determinado se podera exigir o cumprimento da obrigacao.
E, no segundo caso, “(b) entre um sujeito ativo determinado, ou determinavel (S1) e sujeito
passivo indeterminado” (Mello, 2019, p. 59) e, portanto, oponiveis erga omes, o que significa
gue caberd a todos, indistintamente, a obrigacdo e o dever de abster-se de violar os direitos do
sujeito ativo.

O segundo principio é o da essencialidade do objeto, o qual prescreve que o objeto
juridico que compode a relacdo juridica € o “bem da vida sobre que recaem direitos e deveres
que sejam contetido de relacdo juridica” (Mello, 2019, p. 61). Toda relagao juridica tem que
ter objeto, porque é ele que traz sentido e realidade para ela. O objeto juridico pode ser “(a)
coisas (= res corporales), (b) bens imateriais (= res incorporales) ou (c) promessa de
prestag@o, comissiva ou omissiva” (Mello, 2019, p. 61).

E, por fim, o terceiro principio é o da correspectividade de direitos e deveres, o qual

advém da compreensdo de que para haver direito, precisa existir um dever correlato, passivel
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de ser exigido por aquele que tem o poder juridico (credor), em face daquele que se encontra
submisso (devedor). Sendo, vejamos o que diz Marcos Bernardes de Mello:
No entanto, havendo relagéo juridica, h4, no minimo, direito e dever correlatos, uma
vez que ninguém pode ser credor (sentido de sujeito ativo) sem que haja um devedor
(sentido de sujeito passivo), como €é inadmissivel alguém ser devedor de ninguém. E
preciso que haja um crédito (no sentido de poder juridico) para que haja um débito
(sentido de submissdo), portanto, um credor e um devedor (Mello, 2019, p. 61).

No caso do tema abordado, existem duas relacfes juridicas independentes e
autbnomas, com caracteristicas proprias, mas que acabam se encontrando quando ocorre a
violagdo da marca.

A primeira € a relacdo juridica entre o anunciante do produto ou servico que é um
provedor de informacdes e a pessoa fisica ou juridica que é a proprietaria do marketplace, ou
seja, o provedor de contetido. Neste caso, a intersubjetividade é aquela caracteristica de um
direito relativo, possuindo eficacia inter partes, uma vez que sdo sujeitos determinados que
poderdo exigir o cumprimento das obrigacfes pactuadas entre si.

Como visto anteriormente, nesta relacéo juridica o objeto juridico consistira em duas
prestacGes, uma para o marketplace e outra anunciante. No primeiro caso, a prestacao
consistira em ser um provedor de contedo. Em contrapartida, a prestacdo do anunciante é o
pagamento de taxas e tarifas que irdo incidir sobre o valor oriundo da comercializagcdo do
produto ou servico, mensalidades para utilizacdo da plataforma ou um valor fixo para fazer e
conservar 0 anuncio desejado. Encontra-se ai também a correspectividade de direitos e
deveres.

A segunda é a relacdo juridica do proprietario da marca que possui o direito de
exclusividade na sua utilizacao, na forma do art. 129 da lei n® 9.279/96. Trata-se, portanto, de
um direito real de propriedade sobre a marca, o qual, por sua natureza juridica, tem carater
absoluto, oponivel erga omnes, ou seja, impde-se a todos o dever de respeita-lo,
indistintamente.

O seu objeto juridico é a marca que € um bem intangivel e incorpéreo, o qual
também. Como destacado por Carlos Roberto Gongalves, “o direito de propriedade recai tanto
sobre coisas corporeas como incorporeas” (Gongalves, 2022, p. 222).

Em se valendo da analise econbémica do direito, a violagdo da marca dentro dos
marketplaces é considerada uma falha de mercado que ocasionard o surgimento de uma
externalidade negativa para o terceiro que é o legitimo proprietario da marca.

Antbnio Maristrello Porto e Nuno Garoupa definem a externalidade negativa como

sendo 0 “impacto negativo que uma ac¢ao pode ter sobre terceiros” (Garoupa, Porto, p. 75) e,
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inclusive, apontam ainda que essa discussdo estd intrinsecamente vinculada a andlise
econdmica da responsabilidade civil, o que se verifica concretamente na abordagem do tema
proposto.

Trata-se de uma externalidade negativa, porque, se considerada a relacéo juridica de
direito relativo existente entre o anunciante e o proprietario e gestor do marketplace, o
legitimo proprietario é considerado um terceiro que possui um direito real de propriedade e
uso exclusivo da marca, oponivel erga omnes, mas que é afetado pelo ato do anunciante de
violar a sua marca.

O uso indevido de marca é considerado crime (art. 189 da lei n° 9.279/96),
consistindo na cépia, reproducdo ou imitacdo, no todo ou em parte, de uma marca registrada,
de modo que induz a confusdo. De igual modo, em conformidade com o art. 190 da lei n°
9.279/96, comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou
expde a venda, oculta ou tem em estoque produto assinalado com marca ilicitamente
reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou produto de sua industria ou
comercio, contido em vasilhname, recipiente ou embalagem que contenha marca legitima de
outrem.

Além de configurar crime contra marca, como exposto, € inegavel que a violagdo da
marca do legitimo proprietario aciona também a responsabilidade civil que gera o dever de
indenizacdo por danos emergentes e lucros cessantes, sem prejuizo da cessacdo dos atos
violadores e dos danos morais cabiveis, conforme estipulado nos artigos 207 a 210 da lei n°
9.279/96.

Inclusive, o art. 209, 81° da lei n® 9.279/96 prescreve até mesmo a possibilidade do
juiz “determinar liminarmente a sustacdo da violacdo ou de ato que a enseje, antes da citagdo
do réu, mediante, caso julgue necessario, caucdo em dinheiro ou garantia fidejusséria”. O
objetivo € justamente fazer cessar da forma mais rapida e célere possivel as violaces que o
legitimo proprietario da marca esta suportando, dando fim ao enriquecimento ilicito e sem
causa. Pela mesma razdo, o art. 209, §2° da lei n° 9.279/96 prevé que “o juiz poderad
determinar a apreensdo de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e
outros que contenham a marca falsificada ou imitada”.

No que tange aos lucros cessantes, o art. 210 da lei n°® 9.279/96 dé trés op¢des para
que seja arbitrado, a serem escolhidos pelo critério mais favoravel ao prejudicado. A primeira
é auferi-lo com base nos beneficios que o prejudicado teria auferido se a violagdo néo tivesse
ocorrido, a segunda tendo por referéncia os beneficios que foram auferidos pelo autor da

violagdo do direito e a terceira, utilizando como pardmetro a remuneracdo que o autor da
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violacdo teria pago ao titular do direito violado pela concessdo de uma licenca que lhe
permitisse legalmente explorar o bem.

Portanto, aquele que anuncia on-line, em um marketplace, um produto ou servigo
que esteja assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, no todo ou em parte,
estd praticando um ato que induz responsabilidade civil e penal, conforme se depreende das
disposicOes contidas na lei n°® 9.279/96.

A relacdo juridica entre o proprietario legitimo da marca e os violadores sera regida
pela responsabilidade civil subjetiva extracontratual, uma vez que nao se aplicara o Codigo de
Defesa do Consumidor e nem existe relacdo contratual prévia entre eles. Como apontado por
Carlos Roberto Gongalves, “quando a responsabilidade ndo deriva de contrato, diz-se que ela
¢ extracontratual” (Gongalves, 2020, p. 45), ou seja, nessa espécie de responsabilidade civil
“nenhum vinculo juridico existe entre a vitima e o causador do dano, quando este pratica o ato
ilicito” (Gongalves, 2020, p. 45).

De igual forma, Carlos Roberto Gongalves aponta que “diz-Se, pois, ser subjetiva a
responsabilidade quando se esteia na ideia de culpa. A prova da culpa do agente passa a ser
pressuposto necessario do dano indenizavel” (Gongalves, 2020, p. 48).

A responsabilidade civil subjetiva extracontratual ancora-se em quatro pressupostos:
a pratica de um acdo ou omissdo, a culpa, o dano e o0 nexo causal, sem 0s quais ndo ha que se
falar em responsabilizacdo, conforme se verifica no art. 186 do Cédigo Civil de 2002.

Nelson Rosenvald, Cristiano Chaves de Faria e Felipe Braga Netto conceituam o
dano patrimonial como “lesdo a um interesse econdomico concretamente merecedor de tutela”
(Farias; Rosenvald; Netto, 2020, p. 656).

Além disso, Nelson Rosenvald, Cristiano Chaves de Faria e Felipe Braga Netto
conceituam o nexo causal como a “ligag¢do juridica realizada entre a conduta ou atividade
antecedente e o dano, para fins de imputacdo da obrigagdo ressarcitoria” (Farias; Rosenvald;
Netto, 2020, p. 672).

Por sua vez, a culpa latu sensu que é um pressuposto da responsabilidade civil
subjetiva pode advir da culpa strictu sensu ou do dolo. No primeiro caso, decorre da
negligéncia ou imprudéncia ao praticar a conduta e o dolo é a “violagdo deliberada,
consciente, intencional, do dever juridico” (Gongalves, 2020, p. 54).

No entanto, a jurisprudéncia brasileira pacificou entendimentos que revestem a
responsabilidade civil extracontratual subjetiva com alguns contornos peculiares.

Em primeiro lugar, a presenca dos danos materiais em caso de violagcdo das marcas é

presumida, ou seja, prescinde de producdo probatdria, mas a apuracdo do valor da indenizagédo
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deverd ser feita em liquidacéo de sentenca. Sendo, vejamos 0 que restou decidido pela Quarta
Turma do Superior Tribunal de Justica no julgamento do Agint no AREsp n. 228.942/SP:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. MESMO
SEGMENTO MERCADOLOGICO. INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS.
DESNECESSIDADE DE COMPROVACAO. APURACAO EM LIQUIDACAO
DE SENTENCA.

1. Nos termos da jurisprudéncia desta Corte, em se tratando de direito de marcas, 0
dano material é presumido, sendo possivel a apuracdo do valor da indenizacdo em
liquidacdo de sentenca, pois a violacdo desse direito é inequivocamente capaz de
gerar severas lesdes a atividade empresarial do legitimo titular da marca, tais como,
por exemplo, o desvio de clientela e a confuséo entre as empresas.

2. Agravo interno provido.

(Agint no AREsp n. 228.942/SP, relator Ministro L&zaro Guimardes
(Desembargador Convocado do TRF 5% Regido), Quarta Turma, julgado em
6/3/2018, DJe de 9/3/2018.).

Além disso, foi definido que o dano moral também é presumido in re ipsa,
justamente porque a credibilidade e a reputacdo da marca séo abaladas em consequéncia da
utilizagdo indevida de uma marca, ferindo sua moral, conforme decidido pela Quarta Turma

do Superior Tribunal de Justica no Recurso Especial n® 1.327.773/MG, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE
MARCA DE EMPRESA. SEMELHANCA DE FORMA. DANO MATERIAL.
OCORRENCIA. PRESUNCAO. DANO MORAL. AFERICAO. IN RE IPSA.
DECORRENTE DO PROPRIO ATO ILICITO. INDENIZAGAO DEVIDA.
RECURSO PROVIDO.

1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou
combinacdo de sinais, capaz de identificar bens ou servicos de um fornecedor,
distinguindo-os de outros idénticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-
se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja protecéo
consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploragdo, sendo regido,
entre outros, pelos principios constitucionais de defesa do consumidor e de repressdo
a concorréncia desleal.

2. Nos dias atuais, a marca ndo tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou
interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo,
proteger os adquirentes de produtos ou servicos, conferindo-lhes subsidios para
aferir a origem e a qualidade do produto ou servico, tendo por escopo, ainda, evitar o
desvio ilegal de clientela e a pratica do proveito econdmico parasitario.

3. A lei e a jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica reconhecem a existéncia
de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a prépria violagdo
do direito revela-se capaz de gerar lesdo a atividade empresarial do titular, como, por
exemplo, no desvio de clientela e na confusdo entre as empresas, acarretando
inexordvel prejuizo que devera ter o seu quantum debeatur, no presente caso,
apurado em liquidacéo por artigos.

4. Por sua natureza de bem imaterial, € insito que haja prejuizo moral & pessoa
juridica quando se constata o uso indevido da marca.

A reputacdo, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo
o mercado (clientes, fornecedores, sécios, acionistas e comunidade em geral), além
de haver o comprometimento do prestigio e da qualidade dos produtos ou servicos
ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses
extrapatrimoniais.

5. O dano moral por uso indevido da marca é aferivel in re ipsa, ou seja, sua
configuracgdo decorre da mera comprovacéo da pratica de conduta ilicita, revelando-
se despicienda a demonstracdo de prejuizos concretos ou a comprovacdo probatoria
do efetivo abalo moral.
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6. Utilizando-se do critério bifasico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda
Sec¢do do STJ, considerado o interesse juridico lesado e a gravidade do fato em si, o
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a titulo de indenizacdo por danos
morais, mostra-se razodvel no presente caso.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.327.773/MG, relator Ministro Luis Felipe Saloméo, Quarta Turma,
julgado em 28/11/2017, DJe de 15/2/2018.)

Agora, 0 que resta tratar € se a responsabilidade civil alcancara o marketplace que € o
provedor de contetdo ou, se, ficara restrita ao anunciante que, na oportunidade, € o provedor
das informagdes que gerou na internet a violagdo da marca do legitimo proprietario. Para
analisar esse tema, sera preciso perquirir acerca da responsabilidade civil dos provedores de
servicos de internet, em especial do provedor de contetdo.

Neste momento, é necessario relembrar que a natureza juridica dos marketplaces é de
provedor de contetdo, uma espécie de provedor de aplicagcbes na internet, conforme
nomenclatura adotada pelo Marco Civil da Internet.

O art. 19 do Marco Civil da Internet, lei federal n° 12.965/2014, prescreve que 0
provedor de aplicacGes na internet, da qual o provedor de conteddo é uma espécie, sO podera
ser civilmente responsabilizado por contetdo gerado por terceiros se, apés ordem judicial
especifica, ndo tomar as providéncias para, no ambito e nos limites técnicos do seu servico e
dentro do prazo assinalado, tornar indisponivel o conteldo apontado como infringente. O
objetivo apontado pela legislacdo é justamente assegurar a liberdade de expressao e impedir a
censura.

No entanto, em se tratando de comércio eletrdnico, propria dos marketplaces, a
jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica pacificou o entendimento no sentido de que, se
informados da violagcdo da marca em alguma oferta de produto ou servico, se omitirem em
adotarem as medidas e providéncias cabiveis para remové-lo, o marketplace sera
responsabilizado solidariamente com o autor do dano. Assim, respondera por sua omissao.

Assim, como regra, ndo responderd civilmente pela violagdo, em razdo de sua
natureza juridica de provedor de conteddo, uma vez que ndo ha da sua parte edicdo,
organizacdo ou qualquer outra forma de gerenciamento das informacGes relativas as
mercadorias inseridas pelos usuarios. N&do se Ihes pode impor a responsabilidade de realizar a
prévia fiscalizacdo sobre a origem de todos os produtos e servigcos, por ndo se tratar de
atividade intrinseca ao servico prestado. No entanto, se for omisso mesmo apos ser informado

da ocorréncia da violag&o, sera responsabilizado solidariamente.

155



E exatamente o que foi decidido no julgamento do Recurso Especial n° 1.383.354/SP
pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justica no dia 27/8/2013, sob a relatoria da

Ministra Nancy Andrighi.

CIVIL E COMERCIAL. COMERCIO ELETRONICO. SITE VOLTADO PARA A
INTERMEDIACAO DE VENDA E COMPRA DE PRODUTOS. VIOLACAO DE
MARCA. INEXISTENCIA. PRINCIPIO DO EXAURIMENTO DA MARCA.
APLICABILIDADE. NATUREZA DO SERVICO. PROVEDORIA DE
CONTEUDO. PREVIA FISCALIZACAO DA ORIGEM DOS PRODUTOS
ANUNCIADOS. DESNECESSIDADE. RISCO NAO INERENTE AO NEGOCIO.
CIENCIA DA EXISTENCIA DE VIOLACAO DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. REMOCAO IMEDIATA DO ANUNCIO. DEVER.
DISPONIBILIZACAO DE MEIOS PARA IDENTIFICACAO DE CADA
USUARIO. DEVER.

1. O art. 132, I1l, da Lei n® 9.279/96 consagra o principio do exaurimento da marca,
com base no qual fica o titular da marca impossibilitado de impedir a circulacdo
(revenda) do produto, inclusive por meios virtuais, apos este haver sido
regularmente introduzido no mercado nacional.

2. O servigo de intermediacdo virtual de venda e compra de produtos caracteriza
uma espécie do género provedoria de contetido, pois ndo ha edicédo, organizacdo ou
qualquer outra forma de gerenciamento das informacdes relativas as mercadorias
inseridas pelos usuarios.

3. Ndo se pode impor aos sites de intermediacdo de venda e compra a prévia
fiscalizacdo sobre a origem de todos os produtos anunciados, na medida em que ndo
constitui atividade intrinseca ao servicgo prestado.

4. Nao se pode, sob o pretexto de dificultar a propagacdo de contetdo ilicito ou
ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade a informacdo. Sopesados 0s
direitos envolvidos e o risco potencial de violacdo de cada um deles, o fiel da
balanca deve pender para a garantia da liberdade de informacéao assegurada pelo art.
220, § 1° da CF/88, sobretudo considerando que a Internet representa, hoje,
importante veiculo de comunicacdo social de massa.

5. Ao ser comunicado da existéncia de oferta de produtos com violacdo de
propriedade industrial, deve o intermediador virtual de venda e compra agir de
forma enérgica, removendo o anuncio do site imediatamente, sob pena de responder
solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissao praticada.

6. Ao oferecer um servico virtual por meio do qual se possibilita o anincio para
venda dos mais variados produtos, deve o intermediador ter o cuidado de propiciar
meios para que se possa identificar cada um dos usuarios, a fim de que eventuais
ilicitos ndo caiam no anonimato. Sob a ética da diligéncia média que se espera desse
intermediador virtual, deve este adotar as providéncias que, conforme as
circunstancias especificas de cada caso, estiverem ao seu alcance para a
individualizacdo dos usuérios do site, sob pena de responsabilizacdo subjetiva por
culpa in omittendo.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.383.354/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em 27/8/2013, DJe de 26/9/2013.)

E esse entendimento foi confirmado muitos anos depois quando do julgamento do
Agint no AREsp 1.951.098 / RJ pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justica em
20/06/2022, mesmo apds a introducdo no ordenamento juridico brasileiro do art. 19 do Marco

Civil da Internet. Sendo, vejamos a ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
EMPRESARIAL. ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER. USO DE MARCA SEM
AUTORIZACAO REMOCAO DOS ANUNCIOS DE VENDAS. ACORDAO EM
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SINTONIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO
NAO PROVIDO.

1. A Corte local afastou a denunciagdo da lide com base no substrato fatico-
probatorio dos autos. Rever tal entendimento esbarra no 6bice da Simula 7 do STJ.
A anélise da tese referente a distribuicdo do 6nus probatério também esbarra na
referida simula.

2. O Tribunal de origem decidiu em sintonia com orientacdo desta Corte Superior,
no sentido de que: "Ao ser comunicado da existéncia de oferta de produtos com
violagdo de propriedade industrial, deve o intermediador virtual de venda e compra
agir de forma enérgica, removendo o anincio do site imediatamente, sob pena de
responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissdo
praticada.". (REsp 1383354/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 26/09/2013).

3. Agravo interno ndo provido.

(Agint no AREsp n. 1.951.098/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomdo, Quarta
Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Esse entendimento adotado pela jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica é
positivo e adequado, por mais que possa ser incrementado como se vera a seguir. 1sso porque
promove a protecdo do sistema de registro de marcas e os direitos a ele afetos, além de
estimular o marketplace a, apds ser informado pelo legitimo proprietario da marca que foi
lesado, garantir que a violagdo cesse imediatamente, independentemente de atuagdo do poder
judiciério.

Trata-se de uma medida proporcional e inteligente para garantir a colaboracdo do
marketplace no combate ao uso indevido de marca, sendo extremamente relevante,
especialmente, porque em muitas situacfes, a depender da sua espécie e forma de sua
remuneracdo, até mesmo o proprio marketplace poderia estar se enriqguecendo com 0 uso
indevido da marca praticada pelo anunciante.

E, portanto, poderiam ver-se tentados a ndo auxiliar na retirada dos produtos e
servicos dos anunciantes que usaram indevidamente a marca, justamente porque tambem
estavam recebendo recursos financeiros advindos do ato ilicito praticado.

Ressalta-se que o tema desta pesquisa foi debatido e deliberado pela AIPPI —
International Association for the Protection of Intellectual Property na Resolucdo de 2023,
especificamente questdo de estudo niimero 287 “Responsabilidade Geral de Marketplaces On-
line por ViolagGes On-line de Direitos de Propriedade Industrial”.

Ressalta-se que a deliberacdo da AIPPI, consolidada na Resolucdo de 2023, Questdo
n® 287, foi enfatica em apresentar os requisitos cumulativos para que o Marketplace ndo seja

responsabilizado pelas violagdes de propriedade industrial, sendo eles os seguintes:

3) Para que um MO possa se beneficiar dos portos seguros de responsabilidade,

devem ser cumpridas as seguintes condi¢es cumulativas:

e O MO ndo tem conhecimento do carater infrator do produto oferecido a venda
em seu marketplace.

e Ao obter conhecimento do carater infrator do produto, 0 MO age rapidamente
para remover 0 acesso as ofertas de produtos infratores.
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e O MO fornece o seguinte:

Procedimento online de notificacdo e remogdo e manutencdo de remocdes.
Essa notificagdo fornecida pelo detentor dos direitos de propriedade intelectual
deve ser uma notificacdo qualificada, e o suposto infrator deve ter a
possibilidade de apresentar uma notificagdo qualificada em resposta.

Exclusdo de vendedores terceiros em caso de ofertas repetidas de venda de
produtos infratores.

e O MO monitora, a um padrdo minimo, as ofertas fornecidas por terceiros, e
esse padrao deve variar de acordo com a tecnologia razoavelmente disponivel
para 0 MO em questdo.

e O MO coleta 0 nome, endereco e dados de contato de vendedores terceiros e
verifica se essas informacdes sdo precisas e estdo atualizadas.

e O MO fornece diligentemente as informagdes dos vendedores terceiros ao
detentor dos direitos de propriedade intelectual. (Aippi, 2023, p. 2-3).

Em sintese, no &mbito internacional, em razdo da deliberacdo dada na Resolucéo de
2023 da AIPPI — International Association for the Protection of Intellectual Property,
Questdo n° 287, adotou-se diretivas que se aproximam ao entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justica, mas com algumas adicOes relevantes. E, na oportunidade,
mencionou que a auséncia de responsabilidade decorreria da adogéo de um regime especial de
Direito digital nesta matéria, constituindo um porto seguro de responsabilidade.

Em ambos os casos, o entendimento consolidado é no sentido de que o Marketplace
deverd ser responsabilizado caso (i) permaneca inerte, ou seja, sem uma solucdo rapida,
enérgica e eficaz, quando cientificado do caréater infrator dos produtos oferecidos a venda; (ii)
ndo adote meios para identificar os vendedores infratores e também para informar ao detentor
dos direitos de propriedade intelectual violados.

No entanto, as adicGes feitas pela AIPPI sdo de extrema relevancia e, portanto,
sugere-se a internalizacdo daquelas pela jurisprudéncia brasileira, com o objetivo de
incrementa-la e torna-la ainda mais eficaz. As adigdes sdo: (i) procedimento online de
notificacdo e remocdo e manutencdo de remocdes para averiguar as dendncias, possibilitando
também a defesa do acusado de violacdo; (ii) exclusdo de vendedores terceiros em caso de
ofertas repetidas de venda de produtos infratores e (iii) monitorar, a um padrdo minimo, as
ofertas fornecidas por terceiros, o que serd parametrizado pelo nivel da tecnologia adotada.

Além disso, a Resolucdo de 2023 da AIPPI, Questdo n° 287, ainda destaca que para
que o regime especial de Direito Digital seja aplicado ao Marketplace, os seguintes outros
critérios devem ser observados: (i) prestar apenas servico de hospedagem para oferta de
vendas dos vendedores; (ii) ndo implementa controle sobre as atividades de vendedores
terceiros; (iif) ndo promove ofertas de venda pessoalmente; (iv) ndo oferece servigos de
otimizacdo de apresentacOes de ofertas de venda; (v) ndo oferece servigos de armazenamento

e/ou envio de produtos; (vi) o usuario ndo ter a impressdo de que o Marketplace esta
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fornecendo ou vendendo, em seu préprio nome, 0s produtos ou servicos violadores, o que
aconteceria se ndo fornecesse meios de diferenciacdo das ofertas préprias daquelas feitas por
terceiros.

E é provavel que, justamente em razdo da existéncia deste entendimento
jurisprudencial e das previsdes da Resolucdo de 2023, Questdo n° 287, a maioria dos
marketplaces vem incluindo em seus Termos e Condi¢Oes de Servico vedagdes ao uso
indevido e a violagdo de marca, assim como criando canais de comunicacdo para que 0S
legitimos proprietarios de marcas que forem lesados possam notifica-los extrajudicialmente e
reporté-los da ocorréncia da violagcdo da sua marca.

Por mais que ja se tenha caminhado razoavelmente no sentido de criagdo de medidas
protetivas, fato é que esses sistemas extrajudiciais e internos dos marketplaces ainda tém
muito a se desenvolver, especialmente, porque em muitas situacdes sdo confusos, lentos,
ineficientes e muito diferentes entre si. Em razdo disso, seria interessante a criagdo de um
sistema padronizado que devesse ser implementado obrigatoriamente por todos 0s
marketplaces, o que facilitaria a obtencdo de dados e aumentaria a efetividade e acessibilidade
dos sistemas.

Seria de extrema relevancia a inclusdo de uma disposicao especifica no Marco Civil
da Internet, lei federal n°® 12.965/2014, consolidando legislativamente o entendimento
jurisprudencial vigente, apenas com a adicdo das complementag6es previstas na Resolucao de
2023, Questdo n° 287 da AIPPI.

De igual forma, acredita-se que a intervencdo do INPI - Instituto Nacional de
Propriedade Industrial e da ABPI - Associacdo Brasileira da Propriedade Intelectual surtiria
excelentes resultados, especialmente, através da redacdo de instrucdes para tratamento da
matéria, as quais poderiam, inclusive, seguir as tendéncias internacionais consolidadas na
Resolucdo de 2023, Questdo n° 287 da AIPPI, bem como prestando auxilio nas investigacdes
das violacdes ocorridas, na compilacdo de dados e por fim, na criacdo do sistema padronizado

a ser adotado.

5. CONCLUSAO

Assim, conclui-se, por todo o exposto, que no ambito do ordenamento juridico
brasileiro 0os marketplaces sdo considerados provedores de conteldo, razdo pela qual, em
regra, ndo serdo responsabilizados pelas violagGes de marca praticadas por anunciantes de
produtos e servigos, mesmo que tenham ocorrido em sua plataforma. No entanto, podera ser

responsabilizada por omissdo caso permaneca inerte, ou seja, ndo implementar uma solugéo
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rapida, enérgica e eficaz, quando cientificado do carater infrator dos produtos oferecidos a
venda. E também podera ser responsabilizada quando ndo adotar meios para identificar os
vendedores infratores e/ou ndo informéa-los ao detentor dos direitos de propriedade intelectual
que foram violados.

Trata-se de entendimento que encontra-se consolidado na jurisprudéncia patria,
aproximando-se das disposicOes contidas na Resolugdo de 2023, Questdo n° 287 da AIPPI,
por mais que esta Ultima tenha proposto critérios adicionais que sdo proporcionais e
adequados. Portanto, seria muito importante a inclusdo de uma disposicdo especifica no
Marco Civil da Internet, lei federal n® 12.965/2014, tratando a matéria nestes termos.
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