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RESUMO

GUDERGUES DE FIGUEIREDO DIAS, Anna Luiza. A legalidade e os limites da
publicidade comparativa em que ha exposicio de marca concorrente, utilizando como

base a decisdo paradigma do STJ no caso Danone Ltda. vs. Dairy Partners Americas
Brasil Ltda. (Nestlé¢) (REsp n° 1.377.911 — SP).

Uma das técnicas publicitarias ¢ a publicidade comparativa, que ¢ aceitdvel quando baseada em
informagdes objetivas e verdadeiras, com o objetivo de informar o consumidor. No entanto, a
jurisprudéncia brasileira mostra que a aplicacdo desse conceito varia de acordo com as
circunstancias de cada caso, pois em certos casos pode configurar pratica de concorréncia
desleal ou difamacdo de concorrentes e suas marcas. O caso entre Danone Ltda. vs. Dairy
Partners Americas Brasil Ltda. (Nestl¢), analisado pelo STJ no REsp n® 1.377.911 — SP,
destacou a tensdo entre a protecdo de marcas € a promog¢do da concorréncia, liberdade de
expressao e acesso a informagdo. O STJ enfatizou que os direitos de propriedade intelectual
ndo sdo absolutos, mas ¢ verificada ilegalidade quando hé& envolvimento de difamacao,
confusdo ou uso inadequado da imagem de terceiros, resultando em publicidade enganosa ou
abusiva. No entanto, a andlise das decisdes do STJ e TJSP revela que a definicdo precisa de
difamacdo, confusdo ou uso inadequado da imagem de terceiros ndo estd completamente
consolidada na jurisprudéncia, criando divergéncias de interpretacao. Condenacdes por danos
morais podem ocorrer em casos de excessos na pratica de publicidade comparativa, enquanto
danos materiais requerem evidéncias de prejuizo direto comprovado. Nesse sentido, a
legalidade e os limites da publicidade comparativa continuam sendo um estudo juridico em
evolugdo, exigindo uma analise detalhada das circunstancias e consideragao de diversos fatores
para determinar a licitude de uma campanha publicitaria. Isso ilustra a complexidade e a
necessidade de equilibrar a prote¢do das marcas com principios como concorréncia, liberdade

de expressao e acesso a informagao no contexto da publicidade comparativa.

Palavras-chaves: Propaganda comparativa; Propriedade Intelectual; Marcas; Jurisprudéncia;

Divergéncia.



ABSTRACT

GUDERGUES DE FIGUEIREDO DIAS, Anna Luiza. The legality and limits of comparative
advertising in which there is exposure of a competing brand, based on the STJ's paradigm
decision in the case of Danone Ltda. vs. Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (REsp n°

1.377.911 - SP).

One of the advertising techniques is comparative advertising, which is acceptable when based
on objective and truthful information, with the aim of informing the consumer. However,
Brazilian case law shows that the application of this concept varies according to the
circumstances of each case, as in certain cases it can amount to unfair competition or defamation
of competitors and their brands. The case of Danone Ltda. vs. Dairy Partners Americas Brasil
Ltda. (Nestl¢), analyzed by the STJ in REsp n® 1.377.911 - SP, highlighted the tension between
trademark protection and the promotion of competition, freedom of expression and access to
information. The STJ emphasized that intellectual property rights are not absolute, but illegality
is verified when defamation, confusion or inappropriate use of third parties' images is involved,
resulting in misleading or abusive advertising. However, an analysis of STJ and TJSP decisions
reveals that the precise definition of defamation, confusion or inappropriate use of the image of
third parties is not completely consolidated in case law, creating divergences of interpretation.
Condemnations for moral damages can occur in cases of excesses in the practice of comparative
advertising, while material damages require evidence of proven direct harm. Thus, the legality
and limits of comparative advertising continues to be an evolving legal study, requiring a
detailed analysis of the circumstances and consideration of various factors to determine the
lawfulness of an advertising campaign. This illustrates the complexity and need to balance
trademark protection with principles such as competition, freedom of expression and access to

information in the context of comparative advertising.

Keywords: Comparative advertising; Intellectual property; Trademarks. Case law; Divergence.
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1. INTRODUCAO

Existem milhares de técnicas publicitarias utilizadas por empresas para promover seus
produtos e servigos. Neste trabalho se concentra a analise de apenas uma delas: a publicidade
comparativa, principalmente em sua modalidade explicita.

Apenas pelo nome da técnica estudada ¢ possivel perceber que ela ¢ realizada através
de comparacao, e sempre que uma comparagao € realizada, € necessario estabelecer o parametro
utilizado.

No caso de empresas que utilizam a publicidade comparativa, a intengdo ¢ comparar o
seu produto ou servico com o de seus concorrentes. Para tanto, muitas vezes, o que esta em
evidéncia na publicidade ¢ uma marca, a que se pretende enaltecer, e outra marca também, a
que ¢ estabelecida como parametro de comparagao.

A partir do momento que marcas sdo envolvidas, entra-se no universo da propriedade
intelectual, ramo do direito que, de forma resumidissima, protege as invengdes € possui
regulamentacdo especifica na Lei da Propriedade Industrial (LPI) - Lei 9.279/9. O titular de
uma marca possui direitos que serdo explicitados ao longo deste trabalho e muitas vezes ocorre
conflito entre estes direitos e o principio da livre concorréncia.

Dessa forma, o principal objetivo deste estudo sera analisar a legalidade e os limites da
publicidade comparativa, especificamente aquela que envolve a exposi¢do de marcas
concorrentes. Para tanto, serd investigada a legislacdo pertinente, as regulamentacdes
publicitarias vigentes e, principalmente, a jurisprudéncia relacionada a publicidade comparativa
explicita no contexto brasileiro.

Serd aprofundada a compreensdo do notdrio caso paradigmatico de publicidade
comparativa explicita entre Danone Ltda. e Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestl¢), que
estabeleceu importantes precedentes no Superior Tribunal de Justica do Brasil. Este caso
representou um marco significativo, ndo apenas por sua influéncia no ambito juridico, mas
também por seu impacto na legalidade das praticas de marketing e publicidade, pois trouxe um
grande respaldo para as empresas.

Através da andlise deste caso e de outros subsequentes, este trabalho busca compreender
como os tribunais brasileiros tém interpretado e aplicado as leis em questdes de publicidade
comparativa, pois esta modalidade, apesar de ser uma ferramenta poderosa para destacar as
qualidades de um produto em relagdao a concorrentes, apresenta desafios legais e éticos. Além
disso, investiga como a jurisprudéncia tem evoluido para proteger tanto os direitos das empresas

quanto os dos titulares das marcas, e também os dos consumidores.
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O estudo revelara que a legalidade da publicidade comparativa ¢ um tépico complexo e
em constante evolucdo e discussio no cendrio juridico brasileiro e pretende oferecer percepgdes
sobre os parametros que delineiam os limites éticos e legais da publicidade comparativa

explicita no Brasil.
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2. NOCOES PRELIMINARES SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL

A propriedade intelectual ¢ um campo do direito que, em ultima instancia, se dedica a
salvaguardar e fomentar a capacidade de criagdo, inovagao, inveng¢ao e criatividade humanas.

Como ponto de partida para compreender o conceito, pensa-se na palavra propriedade.
No geral, os variados tipos de propriedade compartilham a caracteristica de conceder liberdade
ao seu detentor, desde que este uso esteja em conformidade com a lei e nao viole os direitos de
terceiros. Além disso, o proprietario tem o direito de impedir que outros fagam uso dela ou,
caso permita seu uso, tem o direito de limita-lo conforme suas preferéncias.

Nessa logica, a propriedade intelectual se refere ndo a propriedade fisica, mas as
propriedades que resultem da criagdo do espirito humano.

E importante pontuar que, na Convengdo que estabelece a Organizagdo Mundial da
Propriedade Intelectual - OMPI assinada em Estocolmo em 14 de julho de 1967 e modificada
em 28 de setembro de 1979, o termo propriedade intelectual ndo é formalmente definido. Os
Estados signatarios da Convencao (1967) optaram por apresentar uma lista abrangente dos

direitos associados a essa categoria:

« propriedade intelectual », os direitos relativos: — as obras literarias, artisticas e
cientificas, — as interpretagdes dos artistas intérpretes e as execugdes dos artistas
executantes, aos fonogramas e as emissdes de radiodifusdo, — as invencdes em todos
os dominios da atividade humana, — as descobertas cientificas, — aos desenhos e
modelos industriais, — as marcas industriais, comerciais ¢ de servigo, bem como as
firmas comerciais e denominagdes comerciais, — a prote¢do contra a concorréncia
desleal; e todos os outros direitos inerentes a atividade intelectual nos dominios
industrial, cientifico, literario e artistico. (CONVENCAO, 1967, n.p)

E possivel destacar quatro pontos chave da propriedade intelectual. Primeiro sua
dimensao temporal, que reflete que os direitos de propriedade intelectual sao atribuidos por
periodos determinados por lei, permitindo que o detentor tenha o direito exclusivo de explorar
economicamente os produtos e processos resultantes desse direito conforme o que for
determinado pela lei que se aplica.

Na sequéncia, o escopo do direito, que significa que cada objeto resguardado pela
propriedade intelectual possui uma delimitacao de protecdo estipulada pela legislagdo. Ainda,
a seguranga juridica, que garante que o direito de propriedade intelectual impega a exploracao
indevida da obra ou criagdo sem prévia autorizagao do titular.

E, por fim, enquanto os objetos protegidos pelo direito de autor possuem validade
internacional, os protegidos pela propriedade industrial apenas detém validade no pais em que

foram depositados, sujeitos a andlise e concessdao de acordo com os procedimentos legais.
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Portanto, se o detentor do direito de propriedade industrial possuir a intengao de té-lo protegido
em outros paises, sera necessario verificar o procedimento correto e segui-lo para, caso seja
concedido, ter assegurado que pode explorar sua criagdo economicamente em cada mercado
escolhido, sem correr risco de alguém utiliza-lo. Este ultimo topico reflete a territorialidade do
direito da propriedade industrial.

Para finalizar a conceituacdo de propriedade intelectual, faz-se necessario trazer a
classificagcdo dos direitos integrantes deste ramo e, para tanto, vale destacar que na doutrina ha
diversos entendimentos sobre a classificacao. Aqui sera trazido apenas um deles.

Geralmente entende-se que o sistema da Propriedade Intelectual compreende direitos
relativos a (i) Direitos de Autor e Direitos Conexos; (ii) Direitos Suis Generis; e (iii)
Propriedade Industrial.

Os Direitos de Autor e Direitos Conexos sdo direitos concedidos aos autores de obras
intelectuais expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, abrangendo: obras
literarias, artisticas e cientificas (direitos de autor); interpretacdes artisticas e execugdes,
fonogramas e transmissoes por radiodifusao (direitos conexos); e programas de computador.

Os Direitos Suis Generis sao protegoes concedidas em criagdes que se encaixam tanto
em aspectos dos direitos de autor e conexos, quanto em aspectos da propriedade industrial, ou
em nenhum deles. No Brasil geralmente consideram-se suis generis a protecdo de novas
variedades de plantas, de topografia de circuitos integrados e dos conhecimentos tradicionais.

Os Direitos de Propriedade Industrial sao aqueles concedidos com a finalidade de
estimular a criatividade através da protecao, divulgacdo e aplicacdo industrial de seus
resultados. Aqui incluem-se: as patentes, os desenhos industriais, as indicagdes geograficas e
as marcas.

De acordo com Ivan B. Ahlert e Camara Junior (2019, p.2), o sistema de patentes nada
mais €:

[...] do que uma troca entre o Estado e o inventor, em que o inventor apresenta uma
invengdo util a sociedade, como, por exemplo, maquinas, telefones, remédios,
processos industriais, dentre outros, enquanto o Estado lhe recompensa com um
direito de exclusividade temporario (a patente), ou seja, o direito de impedir que

terceiros explorem essa invengdo sem consentimento do inventor. (AHLERT;
CAMARA JUNIOR, 2019, p. 2)

Assim, a patente tem como objetivo proteger invencdes que resultem em melhorias
técnicas em produtos e processos ja existentes. A inovagdo pode se manifestar tanto na

combinagdo original de elementos previamente conhecidos quanto em elementos individuais.



15

O desenho industrial, por sua vez, ¢ caracterizado pela Lei de Propriedade Industrial

(“LPT”) (Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996) em seu art. 95 como:

Considera-se desenho industrial a forma plastica ornamental de um objeto ou o
conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto,
proporcionando resultado visual novo e original na sua configuragdo externa e que
possa servir de tipo de fabricagdo industrial. (BRASIL, 1996, n.p)

Assim, consiste na estética visual de um produto, garantindo exclusividade para sua
forma tridimensional, que possui altura, largura e profundidade (como por exemplo méveis e
sapatos), ou para um conjunto bidimensional de linhas e cores, que possui apenas altura e
largura (como estampas). A protecdo do desenho industrial se concentra na aparéncia
ornamental do objeto, desde que essa configuragdo seja visualmente nova, original e tenha
aplicagdo industrial viavel.

As indicagdes geograficas, por sua vez, consistem em indica¢des de procedéncia ou em
denominagdes de origem, conforme previsdo do art. 176 da LPI. O art. 177 da LPI determina
que:

Considera-se indicag@o de procedéncia o nome geografico de pais, cidade, regido ou
localidade de seu territorio, que se tenha tornado conhecido como centro de extragao,
producdo ou fabricacdo de determinado produto ou de prestacdo de determinado
servigo. (BRASIL, 1996, n.p)

E o art. 178 da LPI considera que:

[...] adenominagéo de origem o nome geografico de pais, cidade, regido ou localidade
de seu territorio, que designe produto ou servico cujas qualidades ou caracteristicas se
devam exclusiva ou essencialmente ao meio geografico, incluidos fatores naturais e
humanos. (BRASIL, 1996, n.p)

Assim, a indicacao geografica ¢ a validagdo de que um produto ou servigo especifico
tem sua origem em uma regido geografica delimitada.

Por fim, dentro da propriedade industrial estdo as marcas. Uma marca, conforme
defini¢do no Manual de Marcas do INPI, “¢ um sinal distintivo cujas fung¢des principais sao
identificar a origem e distinguir produtos ou servicos de outros idénticos, semelhantes ou afins

de origem diversa.” (INPI, 2019, p. 17). Estas serao melhor exploradas no topico que segue.
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3. BREVE EXPLICACAO SOBRE MARCAS

As marcas, como ja supramencionado, integram os direitos de propriedade industrial.
No ambito do direito brasileiro, uma marca representa uma das categorias de ativos industriais
cujo direito ao uso exclusivo ¢ obtido por meio da concessdo de registro pelo INPI, e sua
regulamentacao ¢ regida pela LPI.

O art. 122 da referida lei define como marcas os sinais distintivos visualmente
perceptiveis, ndo compreendidos nas proibigdes legais (BRASIL, 1996, n.p). Assim, € possivel
caracterizar uma marca como o elemento que permite aos consumidores relacionar o produto
ou servigo as suas caracteristicas e a atividade econdmica de seu detentor.

Na sequéncia, o art. 123 da LPI distingue as marcas como (i) de produto ou servigo, que
¢ empregada para diferenciar um produto ou servico de outro que seja idéntico, similar ou
relacionado, mas proveniente de uma origem diversa, sendo o tipo de marca mais comum; (ii)
de certificacdo, utilizada para certificar que um produto ou servigo estd em conformidade com
padrdes ou especificagdes técnicas especificas, especialmente em relacao a qualidade, natureza,
material utilizado e método empregado; e (iii) coletiva. sendo aquela para distinguir produtos
ou servigos originados de membros de uma entidade especifica (BRASIL, 1996, n.p).

Ainda, hd a classificacio das marcas como nominativas, figurativas, mistas e
tridimensionais.

A marca nominativa, ou verbal, de acordo com o Manual de Marcas do INPI, “¢ o sinal
constituido por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo,
também, os neologismos e as combinagdes de letras e/ou algarismos romanos e/ou arabicos,
desde que esses elementos nao se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa.” (INPI, 2019,
p. 18). Assim, se diferencia das outras pela fonética.

A marca figurativa ¢ aquela que se reconhece pelo seu simbolo, sendo formada por
elementos como desenho, imagem, figura, simbolo, forma fantasiosa ou figurativa de letra ou
algarismo, entre outros. Protege, portanto, o logo e ¢ interessante para aqueles que buscam
proteger a identidade visual de sua marca.

A marca mista, por sua vez, ¢ a combinacdo da nominativa com a figurativa, isto &,
composta por elementos nominativos, como palavras, e figurativos, como simbolos. Inclusive
um elemento nominativo estilizado de maneira fantasiosa pode ser uma marca mista.

Por fim, a marca sera considerada tridimensional, conforme o Manual de Marcas do
INPI, quando “o sinal constituido pela forma plastica distintiva em si, capaz de individualizar

os produtos ou servigos a que se aplica. Para ser registravel, a forma tridimensional distintiva
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de produto ou servigo devera estar dissociada de efeito técnico.” (INPIL, 2019, p. 19). Dessa
forma, ¢ uma marca de trés dimensdes que se diferencia das demais principalmente pelo seu
formato.

Evidentemente existem sinais que ndo podem ser registrados como marcas, estes estao
descritos ao longo dos incisos do art. 124 da LPI mas, apenas para exemplificar, alguns deles
sdo bandeiras, armas, letras, algarismos e datas que isoladamente ndo sdo revestidos de
suficiente forma distintiva, reproducao ou imitacdo de marca anteriormente registrada, entre
outros.

Dando sequéncia, ap0s o registro da marca pelo seu titular, isto ¢, apds o seguimento de
todos os tramites previstos na LPI e a concessdo pelo INPI, “registro da marca vigorara pelo
prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessao do registro, prorrogavel por periodos

iguais e sucessivos.” (BRASIL, 1996, n.p).

3.1 Protecio e direitos

O art. 5°, XXIX, da Constitui¢ao Federal enuncia que:

Art. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem distingao de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a
vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga e a propriedade, nos termos seguintes: [...]
XXIX - alei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para
sua utilizacdo, bem como protecao as criagdes industriais, a propriedade das marcas,
aos nomes de empresas ¢ a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social
e o desenvolvimento tecnologico e economico do Pais. (BRASIL, 1988, n.p).

Assim, a protecdo marcdaria ¢ um direito constitucional do criador da marca. Na mesma

logica incorrem os dispositivos da LPI, com destaque ao 129:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido,
conforme as disposi¢des desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em
todo o territdrio nacional, observado quanto as marcas coletivas e de certificagdo o
disposto nos arts. 147 e 148. (BRASIL, 1996, n.p).

Este dispositivo ressalta a exclusividade do uso da marca conferido ao titular que teve
o registro validamente deferido e expedido.

Na sequéncia, o art. 130 da LPI traz os direitos assegurados ao titular ou depositante
(pessoa que depositou, mas ainda ndo teve o registro da sua marca deferido). Dentre eles estdo
(1) ceder seu registro ou pedido de registro; (ii) licenciar seu uso; e (ii1) zelar pela sua integridade

material ou reputacdo (BRASIL, 1996, n.p).
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Por fim, o art. 132 da LPI prevé o que o titular da marca nao podera fazer, e aqui se
destaca a o inciso IV, que prevé a impossibilidade de impedir a citacdo de sua marca em
discurso, obra cientifica ou literaria ou qualquer outra publicacdo, desde que sem conotagao
comercial e sem prejuizo para seu carater distintivo (BRASIL, 1996, n.p). Aqui ressalta-se a

parte final do inciso, isto ¢, desde que sem conota¢do comercial.
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4. PUBLICIDADE COMPARATIVA

A publicidade comparativa ¢ uma estratégia de marketing que envolve a comparagao
entre dois ou mais produtos, marcas ou servi¢os concorrentes em uma campanha publicitaria
ou publicidade tnica. Ela tem como objetivo destacar as vantagens de um determinado produto
ou marca em relagdo aos seus concorrentes, com o intuito de persuadir os consumidores a
escolherem o produto ou servigo anunciado.

Nas palavras de Lucia Ancona Lopez de Magalhaes Dias (2018, p. 105), a publicidade

comparativa consiste na:

[...] técnica cuja funcdo é a de colocar em relevo a supremacia ou vantagem dos
produtos ou servicos proprios do anunciante em relagdo aos dos concorrentes através
da confrontagdo das caracteristicas dos primeiros perante os segundos. O anunciante
contrapde a propria oferta com a oferta de um terceiro, de modo a demonstrar aos
consumidores que os produtos ou servigos distribuidos sob a marca do empresario
anunciante sdo superiores aos produtos ou servigos alheios, destacando-se, por
conseguinte, a maior conveniéncia de sua oferta. (DIAS, 2018, p. 105).

Assim, na publicidade comparativa verifica-se o elemento de comparagdo entre
produtos, servicos ou empresas, geralmente feita entre concorrentes, onde quem a promove
ressalta suas superioridades em face de seu concorrente.

Esta modalidade de publicidade se divide em explicita, onde estd expressa a
identificacdo da marca/produto concorrente, ¢ implicita, onde ndo ha men¢ao direta, mas a
confrontagdo ¢ inequivoca, ou seja, o consumidor alvo indubitavelmente fara a associagao.

A publicidade comparativa pode assumir diversas abordagens, como a comparagdo de
precos, qualidade, desempenho, caracteristicas especificas ou beneficios e, apesar de muitas
vezes ser interpretada como agressiva, ¢ amplamente aceita e enraizada nos costumes
comerciais de muitos paises.

Do ponto de vista mercadologico, a publicidade comparativa ¢ vista como uma
ferramenta que promove a competicdo dindmica, impulsiona a inovagdo, regula os pregos e
evita a consolidacao de grandes empresas em posi¢des dominantes, desempenhando um papel
anti-monopolista indireto. Para os consumidores, ela oferece vantagens quando correta,
verdadeira e ndo enganosa, fornecendo informagdes mais diretas sobre produtos e servigos
disponiveis.

No entanto, ha criticas de que esta modalidade pode aumentar os custos das empresas,
intensificar a concorréncia publicitaria, desprestigiar concorrentes ¢ levar a disputas legais
dispendiosas. Ainda assim, a maioria dos paises favorece sua legalidade, desde que atendidos

requisitos de veracidade e objetividade para beneficiar os consumidores.
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4.1 Regulamentacio da publicidade comparativa no Brasil

No que tange ao ordenamento juridico patrio, a regulamentagao da publicidade em geral
¢ abordada na Constituicao Federal, mais especificamente no artigo 220. Este artigo estabelece
restrigdes para certas categorias de produtos e servicos devido a possiveis riscos representados,
mas nada fala a respeito da publicidade comparativa (BRASIL, 1988, n.p).

O Codigo de Defesa do Consumidor (“CDC”), por sua vez, prevé direitos dos
consumidores, regulamenta a publicidade de forma mais explicita que a Constituicdo Federal e
traz cuidados que devem ser tomados para ndo configurar publicidade enganosa ou abusiva.

O CDC possui determinagdes importantes, como que a publicidade deve ser apresentada
de maneira que o consumidor a reconheca prontamente ¢ sem dificuldade como sendo uma
forma de propaganda (art. 36, CDC) (BRASIL, 1990, n.p) e que a responsabilidade de
comprovar a veracidade e exatiddo das informagdes ou comunicagdes publicitarias recai sobre
aqueles que as financiam (art. 38, CDC) (BRASIL, 1990, n.p). Conclui-se, portanto, que o CDC
nao regula explicitamente a publicidade comparativa, e nem a veda.

Dando sequéncia aos diplomas legais, ¢ interessante destacar que a LPI, em seus artigos
195, I e 11, trata de crimes de concorréncia desleal, proibindo a publicacdo de informacdes falsas
que prejudiquem concorrentes e a divulgagdo de informacgdes falsas com o objetivo de obter
vantagens (BRASIL, 1996, n.p). Também impdem restri¢des a publicidade as disposi¢des dos
artigos 132, IV, e 195, 11, da mesma lei, permitindo a men¢ao da marca em discursos, obras
cientificas ou literarias sem conotacdo comercial, desde que ndo prejudique sua distintividade
e proibindo o uso de meios fraudulentos para desviar clientela de outros, incluindo a propria
publicidade como possivel meio fraudulento (BRASIL, 1996, n.p).

Por fim, no 4ambito da autorregulamentacdo, o Conselho Nacional de
Autorregulamentag@o Publicitaria (“CONAR”) optou por explicitamente permitir e regular o
uso da técnica publicitaria de publicidade comparativa, reconhecendo-a como uma pratica
comum no mercado. Em seu cédigo, traz a propaganda comparativa na se¢ao 7, art. 32, onde
estabelece as diretrizes (principios e limites) para a execucdo de tal método publicitario
(CONAR, 2021/2022, p. 15).

Do referido artigo, destaca-se que na publicidade comparativa (i) deve ser fundamental
a objetividade na comparagdo, uma vez que informacgoes subjetivas, de natureza psicoldgica ou
emocional, ndo representam uma base valida de comparagdo aos olhos do consumidor; (ii) a

comparagao feita ou alegada deve ser verificavel a partir de comprovagao; (iii) ndo deve haver
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confusdo entre produtos e marcas concorrentes; (iv) ndo deve resultar em concorréncia desleal

nem na depreciacdo da imagem do produto ou da marca de outra empresa; dentre outros pontos.

4.2 Regulamentacio da publicidade comparativa internacionalmente

No que tange a regulamentacao da publicidade comparativa fora do Brasil, as normas
europeias e do Mercosul merecem destaque.

No ambito europeu, a Diretiva 2006/114 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12
de dezembro de 2006 (que substituiu a antiga diretiva 1997/55 do Conselho Europeu) estabelece
as regras que devem ser seguidas pelos Estados-Membros da Unido Europeia em relagdo a
publicidade e a prote¢do dos consumidores. Ela define o que constitui publicidade enganosa e
publicidade comparativa, bem como estabelece requisitos especificos para que tal pratica seja
conduzida de forma justa e transparente.

De acordo com a diretiva, a publicidade comparativa ¢ “a publicidade que identifica,
explicita ou implicitamente, um concorrente ou os bens ou servicos oferecidos por concorrente”
(UNIAO EUROPEIA, 2006, n.p).

Seus requisitos, que estao presentes no art. 4° da mesma, sdo: (i) ndo ser enganosa, em
conformidade com as normativas que regulam as praticas comerciais desleais das empresas em
relacdo aos consumidores no mercado interno; (ii) deve comparar bens ou servigos que atendam
as mesmas necessidades ou tenham o mesmo propdsito; (iii) comparar de maneira objetiva uma
ou varias caracteristicas essenciais, relevantes, verificaveis e representativas desses bens e
servigos, incluindo o prego, quando aplicavel; (iv) ndo desacreditar ou depreciar marcas,
designacdes comerciais, outros sinais distintivos, bens, servicos, atividades ou situa¢des de um
concorrente; (v) referir-se, em todos os casos de produtos com denominacdo de origem, a
produtos com a mesma denominagdo; (vi) nao aproveitar indevidamente o nome de uma marca,
designacdo comercial ou outro sinal distintivo de um concorrente ou da denominagdo de origem
de produtos concorrentes; (vii) ndo apresentar um bem ou servigo como sendo uma imitagao ou
reprodu¢ao de um bem ou servigo cuja marca ou designacdo comercial seja protegida; e (viii)
ndo gerar confusdo entre o anunciante e o concorrente ou entre as marcas, homes comerciais,
outros sinais distintivos, produtos ou servigos do anunciante e do concorrente (UNIAO
EUROPEIA, 2006, n.p).

O Mercosul também apresenta uma regulamentagdo propria, sendo a Resolugdao do

Mercosul (GMC) 126/1996, que possui expressamente em seu anexo artigos a respeito da
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publicidade comparativa. Esta norma segue a mesma logica que a diretiva europeia ao
estabelecer principios e limites para esta pratica.

Nos termos da Resolucdo, primeiramente, a publicidade comparativa ndo deve ser
enganosa, ou seja, nao pode induzir o consumidor a erro. Seu objetivo principal deve ser
fornecer informacdes claras ao consumidor, buscando esclarecer aspectos relevantes sobre
produtos ou servicos (MERCOSUL, 1996, n.p). Além disso, a publicidade comparativa deve
ser pautada pela objetividade, evitando o uso de dados subjetivos, como elementos de natureza
psicologica ou emocional. E fundamental que as comparagdes realizadas sejam passiveis de
comprovagao, ou seja, baseadas em dados concretos que possam ser verificados. A publicidade
comparativa ndo deve configurar concorréncia desleal, prejudicando a imagem de produtos,
servicos ou marcas de outras empresas. Ela também nao deve causar confusao entre os produtos,
servicos ou marcas de outras empresas (MERCOSUL, 1996, n.p).

Por fim, além desses critérios, a Resolucdo do Mercosul (GMC) 126/1996 destaca que
a publicidade comparativa ndo serd permitida quando seu objetivo for declarar de maneira geral
e indiscriminada a superioridade de um produto ou servigo sobre outro (MERCOSUL, 1996,
n.p). Portanto, ¢ necessario que as comparagdes sejam especificas e bem fundamentadas,

visando informar o consumidor de maneira precisa e justa.
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5. O RECURSO ESPECIAL N°1.377.911

Feitas as consideragdes acima, passa-se a analise do caso paradigma deste trabalho, o
Recurso Especial n° 1.377.911-SP. A escolha do caso se deve ao fato de envolver questoes de
publicidade comparativa ligada ao uso de marca de terceiro. Os fundamentos da decisao abrem
margem para discussdes interessantes sobre a interligacdo dos universos marcario,

propagandista e concorrencial.

5.1 Sintese do caso

O caso teve origem em a¢do cominatoria cumulada com indenizacdo por perdas e danos
ajuizada pela Danone Ltda. em face da Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestl¢), buscando
que esta ultima se abstivesse de usar as marcas registradas DANONE e ACTIVIA em uma
campanha publicitaria veiculada na televisdao no ano de 2007 para promog¢ao do produto
NESVITA. Assim, o cerne do litigio envolve alegacdo de violagdo marcaria e concorréncia
desleal.

A Danone Ltda. alegou que, a partir de 05/01/2007, a Dairy Partners Americas Brasil
Ltda. (Nestl¢) indevidamente utilizou as marcas DANONE e ACTIVIA em filme publicitario
do produto NESVITA, onde era feita comparacao direta entre os produtos de cada empresa.

Para elucidacao, segue reprodugdo escrita da propaganda:

VOZ FEMININA (1): Intestino preguigoso, né?

VOZ FEMININA (2): Oi?

VOZ FEMININA (1): Vem ca. Vocé ja comparou a tabela nutricional da NESVITA
com esse?

VOZ FEMININA (2): Como ¢ que €?

VOZ FEMININA (1): Compara s6. NESVITA, além de auxiliar no funcionamento do
intestino, tem 18% menos calorias e 26% menos gorduras ¢ além disso, vem com 2
vezes mais calcio. Fora que ele € o inico que combina as fibras e probioticos. E ¢ uma
delicia.

LOCUTOR: NESVITA da Nestl¢ ¢ o unico que combina fibras e probidticos que
auxiliam no funcionamento do intestino. Experimente NESVITA, leve 2 e pague 1
para sentir a diferenca. (FEDORENTOK, 2019, n.p)
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Figura 1 - Publicidade Nesvita vs. Activia
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Fonte: FEDORENTOK, 2019

A Danone Ltda. solicitou uma ordem judicial para que a ré deixasse de veicular essa
publicidade e qualquer outra que utilizasse suas marcas sem autorizagdo, sob ameaga de multa
diaria de R$ 50.000,00. Além disso, buscou indenizacdo por danos materiais ¢ morais
resultantes de ato ilicito (SAO PAULO, 2011, p. 2).

A 34* Vara Civel Central da Comarca de Sao Paulo julgou procedentes os pedidos da
Danone Ltda., determinando que a Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestl¢) se abstivesse
de usar as marcas da autora em sua publicidade, com uma multa diaria de R$ 100.000,00
em caso de descumprimento. Também estabeleceu indeniza¢dao por danos morais em R$
100.000,00 e ordenou que a ré reparasse os danos materiais, cujo valor seria definido em
liquidacdo (SAO PAULO, 2011, p. 2).

No entanto, o Tribunal de Justica de Sao Paulo deu provimento a apelag¢ao apresentada
pela Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestl¢), revertendo a decisdo anterior e
considerando o pedido improcedente (SAO PAULO, 2011, p. 6).

A ementa do TJSP foi a seguinte:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL Marca Propaganda comparativa feita pela ré
Esclarecimento das diferencas entre os produtos - Inexisténcia de sugestio ou
insinuacdo de ofensa a marca ou ao produto da concorrente Concorréncia desleal ndo
caracterizada Agdo de obrigagdo de ndo fazer c.c. reparatoria improcedente - Recurso
provido. (SAO PAULO, 2011, P. 2)
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Apos esta decisdo, a Danone Ltda. opds embargos de declaracdo, os quais foram
rejeitados.

Na sequéncia, a Danone Ltda. interpds um recurso especial com base no art. 105, incisos
I11, alineas "a" e "c" da Constituicdo Federal, alegando dissidio jurisprudencial e viola¢ao ao
art. 535, I do CPC de 1973, bem como a diversos dispositivos legais, incluindo a LPI e o
Codigo Civil (BRASIL, 2014, p. 4).

A autora argumentou que a Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestl¢) fez uso
injustificado e evidente das marcas DANONE e ACTIVIA em sua estratégia de publicidade
para o lancamento do iogurte funcional NESVITA. Isso, segundo a Danone Ltda., infringiu a
LPI e o Cédigo Brasileiro de Autorregulamentacao Publicitaria do CONAR.

Alegou que o registro valido das marcas confere ao seu titular o direito exclusivo de uso
do sinal, bem como o direito de proteger sua integridade material e reputacdo, de acordo com
os artigos 129 e 130, inciso III da Lei n. 9.279/1996 (BRASIL, 2014, p.4). Além disso, citou o
art. 131 do mesmo diploma, que expressa que a prote¢do conferida pelo registro abrange o uso
da marca em diversos meios, inclusive em propaganda. Afirmou também que nenhum
dispositivo da LPI autoriza o uso de marca alheia em publicidade propria (BRASIL, 2014, p.
4).

A Danone Ltda. também abordou o argumento dos defensores da publicidade
comparativa, que defendem o direito do consumidor de ser informado sobre os produtos no
mercado. No entanto, sustentou que essa pratica pode ser tendenciosa e ndo verdadeira, visando
o desvio de clientela, o que caracteriza o aproveitamento parasitario. Argumentou que a LPI
proibe a concorréncia desleal, ressaltando que a publicidade veiculada pela Dairy Partners
Americas Brasil Ltda. (Nestl¢) era ilegal (BRASIL, 2014, p. 4).

Foi interposto recurso extraordindrio e tanto o REsp quanto o RExt foram rejeitados na

origem. O REsp foi posteriormente admitido por meio de agravo.

5.2 A Decisao do Superior Tribunal De Justica e seus fundamentos

De inicio ja se pontua que houve divergéncia de votos. O relator do processo, Min. Luis
Felipe Salomao, destacou em seu voto o art. 32 do Codigo Brasileiro de Autorregulamentagao
Publicitaria, de modo que apesar de ndo possuir status de lei, configura importante fonte que
expressa os costumes do mercado publicitario. Assim, pontuou que embora ndo exista uma

legislagdo que proiba ou permita explicitamente a publicidade comparativa, esse tema ¢
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influenciado pelas leis de protecdo ao consumidor e pelas regulamentacdes de propriedade
industrial, abrangendo tanto questdes de marcas registradas quanto de concorréncia (BRASIL,
2014, p. 1-35).

Em relacdo ao Codigo de Defesa do Consumidor, o relator destacou alguns direitos
basicos previstos nos incisos Il e IV do art. 6° do diploma, que dispde a respeito do direito a
obtencdo de informagdes adequadas e claras sobre os diversos produtos e servigos disponiveis,
incluindo a especificagdo precisa de quantidade, caracteristicas, composicdo, qualidade,
tributos incidentes e preco, assim como informagdes sobre os riscos que possam estar
associados a esses produtos e servicos; e do direito a protecdo contra praticas de publicidade
que sejam enganosas ou abusivas, bem como contra métodos comerciais que sejam coercitivos
ou desleais, assim como contra praticas e clausulas em contratos que sejam consideradas

abusivas ou impostas de forma injusta no fornecimento de produtos e servicos (BRASIL, 2014,
p. 11).

Também destacou o art. 37 do CDC, que expressamente veda publicidade enganosa ou
abusiva:

Art. 37. E proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1° E enganosa qualquer
modalidade de informacdo ou comunicagdo de carater publicitario, inteira ou
parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissdo, capaz de
induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, caracteristicas, qualidade,
quantidade, propriedades, origem, preco e quaisquer outros dados sobre produtos e
servigos. § 2° E abusiva, dentre outras a publicidade discriminatoria de qualquer
natureza, a que incite a violéncia, explore o0 medo ou a supersti¢do, se aproveite da
deficiéncia de julgamento e experiéncia da crianca, desrespeita valores ambientais, ou
que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou
perigosa a sua satde ou seguranga. § 3° Para os efeitos deste codigo, a publicidade é
enganosa por omissao quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou
servigo. § 4° (Vetado). (BRASIL, 1990, n.p).

A respeito da protecdo marcaria, o relator destacou artigos da LPI que tratam dos direitos
do titular, como os arts. 131 e 132, e também artigos voltados a concorréncia desleal.

Importante licao de Fabio Ulhoa Coelho também foi pontuada:

No Brasil, a rigor, irregularidade na publicidade comparativa, frente ao direito
industrial, somente existe em duas hipdteses: 1 ) se, a0 mencionar a marca ou marcas
da concorréncia, o empresario anunciante as imita em seus produtos ou servigos ou,
de qualquer forma, induz em confusdo os destinatarios da mensagem (esta €, inclusive,
a conduta tipificada como "crime contra a marca": LPI, art. 189, I); 2%) se a publicidade
comparativa pode contribuir para a degenerescéncia da marca (LPI, arts. 130, III, e
131; Cap. 6, item 7.3). Se ndo ocorrem tais circunstincias, porém, a comparagao nao
ofende direito de propriedade industrial.

A publicidade comparativa ndo € proibida. Ela, no entanto, como qualquer outra
publicidade, devera atender as regras da Lei da Propriedade Industrial ¢ do Codigo de
Defesa do Consumidor; para que ndo se caracterize concorréncia desleal, usurpagao
de marca ou lesdo a direito do consumidor. (COELHO, 2013, p. 438 apud BRASIL,
2014, p. 13).
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Nessa logica, concluiu que conforme alertado pela doutrina, a propaganda comparativa
sO viola os direitos da marca do concorrente quando as marcas sdo suscetiveis de causar
confusdo ou quando a referéncia a marca estd acompanhada de uma a¢ao que depreciativa a
imagem do produto ou servigo, resultando na degradacdo da marca e no desvio de clientela.
Além de enfatizar que logica diversa implicaria no impedimento a livre iniciativa e a livre
concorréncia, garantidos pela Constitui¢do Federal em seus arts. 1°, IV e 170, caput e IV
(BRASIL, 2014, p. 15).

Por fim, diante dos fundamentos explicados, o relator concluiu que as marcas NESVITA
e ACTIVIA nd3o sao semelhantes, ndo gerando confusdo entre consumidores e negou
provimento ao recurso especial (BRASIL, 2014, p. 16).

Ap0s o voto proferido pelo Min. Luis Felipe Salomao, o Min. Raul Aratjo pediu vista
dos autos e, apds analise, proferiu seu voto no sentido de dar provimento ao recurso especial
interposto pela Danone Ltda, julgando parcialmente procedente a demanda (BRASIL, 2014, p.
25).

O Min. destacou o art. 5°, XXIX da Constituicao Federal, que coloca entre os principios
e normas fundamentais a protecdo a propriedade das marcas e a outros signos distintivos. Como
também destacou artigos da LPI e do Codigo de Autorregulamentagdo Publicitaria do CONAR,
ja aqui pontuados (BRASIL, 2014, p. 18-25).

De nova legislagdo, trouxe o Decreto 57.690/66, que regulamentou a Lei 4.680/64, que
dispoe a respeito da profissdo de publicitario e agenciador de propaganda. No art, 17, I, ¢, do

referido texto legal, tem-se:

Art 17. A Agéncia de Propaganda, o Veiculo de Divulgagdo e o Publicitario em geral,
sem prejuizo de outros deveres e proibi¢cdes previstos neste Regulamento, ficam
sujeitos, no que couber, aos seguintes preceitos, genericamente ditados pelo Codigo
de Etica dos Profissionais da Propaganda a que se refere o art. 17, da Lei 4.680, de 18
de junho de 1965: I - Nao ¢ permitido: [...] ¢) reproduzir temas publicitarios, axiomas,
marcas, mausicas, ilustracdes, enredos de radio, televisdio e cinema, salvo
consentimento prévio de seus proprietarios ou autores. (BRASIL, 1966 apud
BRASIL, 2014, p. 20).

Apbs isso, trouxe um questionamento fundamental para a controvérsia: “E licita a
publicidade comparativa, com a indicacao explicita da marca concorrente registrada, ainda que
baseada em informacdes veridicas e que ndo denigra a imagem do produto ou servigo
comparado?” (BRASIL, 2014, p. 22).

Sua linha de raciocinio iniciou na diferenciagdao da publicidade comparativa implicita e

explicita, sendo a implicita uma mera alusdo genérica ou sugestiva aos concorrentes. A
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legislacdo brasileira ndo tem impeditivos a esta, a menos que, mesmo implicita, se verifique
enganosidade ou abusividade na propaganda (BRASIL, 2014, p. 22).

Entretanto, no que tange a publicidade comparativa explicita, isto €, aquela que coloca
duas marcas em evidente comparagdo, destacou a necessidade de ver a situagdo sob a 6tica do
direito de exclusividade garantido pelo art. 129 da LPI e pelo art. 132, IV. Ambos se referem,
respectivamente, a propriedade garantida ao titular da marca apos o registro validamente
expedido e possibilidade de o titular da marca impedir a citacdo de sua propriedade em
publicacdes com conotacdo comercial. E, na maioria das situacdes em que a propaganda
comparativa ¢ utilizada, destaca-se que o produto sendo promovido ¢ superior ao produto
comparado. Portanto, a conotacdo comercial, bem como a dilui¢do ou depreciagdo da marca do
concorrente, sdo caracteristicas intrinsecas a publicidade comparativa explicita na visao do
ministro (BRASIL, 2014, p. 22-25).

Assim, o Min. Raul Araujo concluiu que a liberdade constitucional de imprensa ndo
pode ser utilizada como justificativa para legitimar a publicidade comparativa explicita e
veridica (art. 5° IX da Constituicdo Federal). Nesse contexto, ndo € o interesse publico de
informar o consumidor que prevalece, mas sim o interesse individual e comercial de ganhar
vantagem sobre o produto concorrente. A intenc¢do principal do anunciante ndo ¢é proteger o
consumidor, garantindo seu direito a informacao, mas sim conquistar uma parcela do mercado
(market share) que pertence ao concorrente. Portanto, a protecdo das marcas, também
assegurada pela Constituigdo Federal (art. 5°, XXIX), deve ser priorizada (BRASIL, 2014, p.
25).

Assim, condenou a Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestl¢) a parar de utilizar
publicidade que use sem autoriza¢do marca da Danone Ltda.; indenizar em danos materiais e
morais a outra parte; € arcar com os onus sucumbenciais (BRASIL, 2014, p. 25).

Na sequéncia do julgamento, a Min. Maria Isabel Gallotti pediu vista e, apds exame,
negou provimento ao recurso especial ao acompanhar o relator em seu voto (BRASIL, 2014, p.
33).

Parte interessante de sua argumentacdo recai no fato de destacar que em nenhum
momento, o acérdao recorrido mencionou a presenca de informagdes falsas sobre os produtos
em comparagdo. Pelo contrario, observou-se que apenas aspectos nutricionais dos produtos
foram comparados, e a precisdo desses dados ndo esta em disputa no recurso especial (BRASIL,
2014, p. 28).

A ministra entendeu que os dispositivos invocados pela Danone Ltda. ndo proibem a

referéncia & marca do concorrente em publicidade comparativa, mas tém como objetivo
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proteger o proprietario contra a apropriacao indevida e evitar que sua reputacao seja prejudicada
(BRASIL, 2014, p. 29).

Em sua visdo, o anincio comercial ndo buscou de forma alguma apropriar-se da marca
ou induzir o consumidor a pensar que estava adquirindo ACTIVIA ao comprar o produto
NESVITA. Pelo contrario, tinha como intuito demonstrar a existéncia de produtos concorrentes
e destacar as caracteristicas nutricionais do produto anunciado. Considerou que ndo houve uso
da marca, apenas uma exposi¢do comparativa, o que concluiu serem conceitos distintos. Além
disso, ndo foram feitas declaragdes falsas ou afirmacdes subjetivas que pudessem difamar ou
depreciar o concorrente. Portanto, ndo viu motivo para exigir indenizagdo ou proibir a
veiculagdo da publicidade (BRASIL, 2014, p. 28-33).

Por fim, os Ministros Antonio Carlos Ferreira ¢ Marco Buzzi seguiram no mesmo
sentido que o relator e que a Min. Maria Isabel Gallotti ¢ negaram provimento ao recurso
especial, restando vencido, portanto, o voto do Min. Raul Aratjo. A ementa do julgamento foi

a seguinte:

RECURSO ESPECIAL. VIOLACAO AO ART. 535 DO CPC NAO VERIFICADA.
DIREITO MARCARIO E DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA PUBLICITARIA
COMPARATIVA ENTRE PRODUTOS. ESCLARECIMENTO OBIJETIVO DO
CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. 1. A propaganda comparativa ¢ forma de
publicidade que identifica explicita ou implicitamente concorrente de produtos ou
servicos afins, consagrando-se, em verdade, como um instrumento de decisdo do
publico consumidor. 2. Embora ndo haja lei vedando ou autorizando expressamente a
publicidade comparativa, o tema sofre influéncia das legislagdes consumerista e de
propriedade industrial, tanto no ambito marcario quanto concorrencial. 3. A
publicidade comparativa ndo ¢ vedada pelo Cédigo de Defesa do Consumidor, desde
que obedeca ao principio da veracidade das informagdes, seja objetiva e ndo abusiva.
4. Para que viole o direito marcario do concorrente, as marcas devem ser passiveis de
confusdo ou a referéncia da marca deve estar cumulada com ato depreciativo da
imagem de seu produto/servigo, acarretando a degenerescéncia € o consequente
desvio de clientela. 5. Conforme ressaltado em outros julgados desta Corte, a
finalidade da protegd@o ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5°, XXIX,
da Constituicdo da Republica e regulamentada pelo art. 129 da LPI - ¢ dupla: por um
lado, protegé-las contra usurpagdo, proveito econdmico parasitdrio e o desvio desleal
de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto a
procedéncia do produto (art. 4°, VI, do CDC) (REsp 1.105.422/MG, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/05/2011 e REsp 1320842/PR, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomao, Quarta Turma, DJe 01/07/2013). 6. Propaganda comparativa
ilegal é aquela que induz em erro o consumidor, causando confusdo entre as marcas,
ocorrendo de maneira a depreciar a marca do concorrente, com o consequente desvio
de sua clientela, prestando informagdes falsas ¢ n3o objetivas. 7. Na espécie,
consoante realcado pelo acérddo recorrido, as marcas comparadas ndo guardam
nenhuma semelhanga, ndo sendo passiveis de confusdo entre os consumidores.
Ademais, foram prestados esclarecimentos objetivos sem denegrir a marca da
concorrente, pelo que ndo se verifica infragdo ao registro marcario ou concorréncia
desleal. 8. Recurso especial ndo provido. (BRASIL, 2014, p.1)
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6. COMO O JUDICIARIO (STJ E TJSP) JULGOU NOVOS CASOS ENVOLVENDO
PUBLICIDADE COMPARATIVA COM MENCAO A MARCAS CONCORRENTES
APOS A JURISPRUDENCIA ESTABELECIDA PELO RESP N° 1.377.911 - SP?

6.1 STJ: AgInt nos EDcl no REsp 1.770.411 - RJ

O AglInt nos EDcl no REsp 1.770.411-RJ envolveu litigio entre a Nissan do Brasil
Automoveis Ltda. e a Toyota do Brasil Ltda., onde se discutiu se a veiculacdo de filme
publicitario que se utilizou da técnica de publicidade comparativa foi impropria ou nao.
Principalmente sob o viés de diminuir de forma jocosa e depreciativa os automoveis de
concorrentes diretos (BRASIL, 2023, p. 6).

Na propaganda veiculada pela Nissan do Brasil Automoveis Ltda. Nao foram apenas
destacadas as qualidades da picape “Nissan Frontier”, como consumo de combustivel, poténcia
do motor, acessorios, etc., mas também foram depreciados os veiculos concorrentes Toyota
Hilux e Volkswagen Amarok. Em vez de enfatizar as caracteristicas positivas de seu veiculo, a
propaganda focou na depreciagdo da picape da autora, associando sua imagem a personagens
abobalhados que sofrem contratempos no final do antincio, causados pelo veiculo da ré Nissan
(BRASIL, 2023, p. 6).

Para andlise da questdo, o relator, Min. Jodo Otavio de Noronha usou como base o
julgamento do caso Danone Ltda. vs. Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestlé¢) (REsp n°
1.377.911-SP) para justificar a que a jurisprudéncia do STJ aceita a utilizagdo de publicidade
comparativa, seja ela declarada abertamente ou sugerida, mesmo quando ndo existe uma
regulamentagdo legal especifica para isso. No entanto, ¢ essencial que essa pratica esteja
alinhada com as leis de prote¢ao ao consumidor € com o principio fundamental da veracidade
de informagdes. Isso significa que a publicidade deve ser imparcial e ndo enganosa (BRASIL,
2023, p. 1-18).

O relator considerou que a publicidade comparativa utilizada implicou em uso indevido
de marca, ja que foi utilizada de forma depreciativa, humilhante, que interferiu na imagem e no
bom conceito da marca concorrente, o que gerou a presun¢ao de dano material a ser pago pela
Nissan do Brasil Automéveis Ltda (BRASIL, 2023, p.12).

Entretanto, houve controvérsia no caso ¢ o voto vencedor foi o do Min. Raul Aragjo,
que curiosamente foi o ministro que teve seu voto vencido do acérdao paradigma deste trabalho.

O mesmo reconheceu que houve propaganda comparativa ofensiva, mas argumentou

que o reconhecimento de dano material in re ipsa (aquele em que o dano ¢ presumido, ou seja,
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a simples existéncia do fato ja caracteriza o dano) sem previsdo legal explicita, baseado na
utilizagdo comparativa por mera analogia a uma violagdo de direito marcério, parece ser
inadequado. Seria responsabilidade da recorrente, no caso a agravada Toyota do Brasil Ltda.,
demonstrar, por meio de estatisticas e outros dados comprovaveis minimos, que houve uma
queda nas vendas de seus veiculos devido a propaganda comparativa. No entanto, as instancias
ordinarias ndo receberam essa comprovacao (BRASIL, 2023, p. 14-15).

A Min. Maria Isabel Gallotti seguiu no mesmo sentido que o Min. Ratl Araujo ao dizer
que se o tribunal de primeira instancia concluiu que a propaganda comparativa foi prejudicial a
imagem da empresa, mas ndo encontrou evidéncias de dano material, ou seja, ndo houve
comprovagao de prejuizo financeiro e isto deveria ser mantido (BRASIL, 2023, p. 16).

Por fim, a Quarta Turma, por maioria, deu provimento ao agravo interno, para negar
provimento ao recurso especial de Toyota do Brasil Ltda, nos termos do voto divergente do
Min. Raul Aratjo, com o qual votaram os Mins. Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira
e Marco Buzzi (BRASIL, 2023, p.1-2).

Portanto, restou reconhecido que mesmo a publicidade comparativa sendo feita de
forma abusiva, ndo houve violagao do direito marcario, ndo havendo motivos para condenar a
Nissan ao pagamento de danos materiais, por auséncia de comprovagao. Restou, assim, vencido
o voto do Min. Jodo Otavio de Noronha.

O julgamento teve a seguinte ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARACAO NO RECURSO ESPECIAL. ACAO DE INDENIZACAO.
VEICULACAO DE FILME PUBLICITARIO COM FINALIDADE
DESABONADORA DE PRODUTOS CONCORRENTES. LUCROS CESSANTES.
DANO MATERIAL NAO COMPROVADO. INDENIZACAO. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Em Direito de Marcas, o dano material é reconhecido por lei, que estabelece os
critérios de como objetivamente realizar-se-a4 a indenizacdo desse dano. 2. Na
hipdtese, o eg. Tribunal de Justi¢a, corretamente, reconheceu o dano moral in re ipsa,
mas entendeu ndo comprovados os danos materiais. Por isso, negou a indenizacgdo
pleiteada no ponto, ante a inviabilidade de se reconhecer dano material in re ipsa, sem
comprovagdo e sem previsao legal. 3. Tratando-se de propaganda comparativa
ofensiva, ndo ha confusdo entre marcas, nem falsificacdo de simbolo ou indu¢do do
consumidor a confundir uma marca por outra. Ao contrario, ndo se faz confusdo entre
as marcas, a propaganda as distingue bem, até para enaltecer a marca da ré, ora
agravante, em face das outras marcas comparadas, inclusive a da promovente, que sdo
ilicita e indevidamente apontadas e identificadas como marcas de produtos de
qualidade inferior ou deficiente. Tem-se, portanto, propaganda comparativa,
claramente ofensiva, e o dano moral in re ipsa foi acertadamente reconhecido. Porém,
¢ inviavel a condenagdo ao pagamento de indenizacdo por danos materiais sem a
efetiva comprovagdo de prejuizo. 4. Nao comprovada, na fase de conhecimento, a
ocorréncia de dano material, ou seja, sem que tenha sido oportunamente caracterizado
um an debeatur, ndo é possivel se deixar para a fase de liquidacdo a identificagdo do
quantum debeatur. 4. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso
especial. (BRASIL, 2023, p. 1)
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6.2 STJ: REsp 1.676.750 - SP

O REsp 1676750 - SP teve origem em agdo de abstencdo de uso de marca e reparagdo
por danos materiais € morais ajuizada pela General Motors do Brasil Ltda. em face da Nissan
do Brasil Automoveis Ltda. e da agéncia de publicidade Lew Lara TBWA Publicidade Ltda
devido a veiculagdo de um filme publicitario comparativo entre os veiculos “Livina” e “Meriva”
(BRASIL, 2017, p. 3).

Discute-se, no recurso especial, acerca do cabimento ou ndo da reparacao por danos
materiais pleiteada pela General Motors do Brasil em razao do uso nao autorizado de sua marca.

A relatora Nancy Andrighi argumentou no sentido de que o dano ocorre no momento
da violagdo de um direito protegido pela lei. Neste caso, o dano esta intrinsecamente ligado a
comprovagao do ato ilicito, que ¢ o uso indevido de uma marca. Os tribunais de primeira e
segunda instancia, que sdo soberanos na avaliagdo das provas, confirmaram que a campanha
publicitaria em questdo divulgou indevidamente a marca da parte recorrente, apresentando
informagdes incompletas sobre os veiculos automotores comparados e utilizando mensagens
depreciativas para prejudicar sua imagem (BRASIL, 2017, p. 4-7).

Portanto, a marca registrada da parte recorrente, General Motors do Brasil Ltda, foi
usada de maneira impropria com o Unico objetivo de impulsionar as vendas da recorrida, a
Nissan Brasil Automodveis Ltda., e aumentar seus lucros, prejudicando assim os interesses
legitimos do titular do direito de marca (BRASIL, 2017, p. 6/7).

Destacou ainda que a LPI nao exige a comprovacao de danos para fins de reparagao
quando ocorre a violagdo dos direitos protegidos por ela. Em vez disso, o artigo 209 da LPI
permite que o titular do direito violado ajuize agdes civeis de acordo com o Codigo de Processo
Civil. Concluiu, portanto, que em casos como o analisado, a comprovagao de danos materiais ¢
dispensada, permitindo que o calculo dos valores relacionados seja realizado na fase de
liquidagao de sentenca (BRASIL, 2017, p. 4-7).

Entretanto, como no caso anterior, houve divergéncia de votos, tendo o Min. Marco
Aurélio Bellizze proferido voto em sentido contrario.

Sua argumentacdo se baseou no fato de que a questdo em analise ndo envolvia
contrafagdo ou uso indevido de uma marca, que, em teoria, poderiam resultar em uma
condenagdo por danos materiais presumidos. Na verdade, tratava-se de publicidade
comparativa, uma pratica que ¢ amplamente aceita pela jurisprudéncia do tribunal. Para
comprovar tal pensamento, trouxe como jurisprudéncia o caso Danone Ltda. vs. Dairy Partners

Americas Brasil Ltda. (Nestl¢) ja aqui analisado (BRASIL, 2023, p. 8-10).
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No entanto, no presente caso, houve um excesso na pratica de publicidade comparativa,
conforme atestado pelos tribunais inferiores. Isso resultou na procedéncia da agdo em relagdo a
suspensao da veiculagao da campanha publicitaria e a condenagao por danos morais (BRASIL,
2023, p. 10-11).

Quanto aos danos materiais, ndo foi verificada violacdo ao direito de marca, portanto, a
compensa¢do por danos materiais apenas poderia estar ligada aos danos decorrentes da
publicidade comparativa. Nesse contexto, as regras comuns relacionadas ao 6nus da prova
deveriam ser aplicadas, o que significa que a indeniza¢dao por danos materiais ndo pode ser
concedida na auséncia de evidéncias de prejuizo (BRASIL, 2023, p. 11).

O Min. Moura Ribeiro proferiu voto-vista e afirmou ndo ser possivel considerar uma
violacao dos artigos 208 a 210 da LPI, uma vez que, como demonstrado, nao foi estabelecida
uma violacao ao direito de marca, apenas seu uso em uma publicidade comparativa. Por fim,
negou provimento ao recurso especial (BRASIL, 2023, p. 14-17).

Apos os debates e votos de outros ministros, a relatora Nancy Andrighi ratificou seu
voto e reiterou a conclusdo de dar provimento ao recurso especial, no sentido de que o historico
do caso (acoérdao da segunda instiancia) permite concluir que houve sim violagdo de marca e
que a jurisprudéncia do STJ ja decidiu que danos decorrentes de violagdo marcéaria ndo sao
condicionados a comprovagao real do dano (BRASIL, 2023, p. 18-20).

O Min. Moura Ribeiro também ratificou seu voto, mas manteve sua posi¢do, pois
argumentou que as instancias anteriores reconheceram apenas o excesso de propaganda
comparativa (BRASIL, 2023, p. 21-22).

Por fim, apds a exposi¢@o do voto divergente pelo Ministro Moura Ribeiro, no sentido
de negar provimento ao recurso, ¢ o voto do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, alinhado
com a Relatora, concedendo provimento, a Turma, em maioria, rejeitou o recurso especial. Isso
se deu de acordo com o voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze.

O julgamento teve a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. ACAO DE INDENIZACAO. PUBLICIDADE
COMPARATIVA. EXCESSO CONFIGURADO. CONDENACAO A
ABSTENCAO DO USO DA PROPAGANDA E AOS DANOS MORAIS
PLEITEADOS. 1. OMISSAO DO ACORDAO RECORRIDO. INEXISTENCIA. 2.
PEDIDO DE CONDENACAO A DANOS MATERIAIS JULGADO
IMPROCEDENTE. AUSENCIA DE COMPROVACAO. MANUTENCAO DO
JULGADO QUE SE IMPOE. 3. SUCUMBENCIA RECIPROCA. NAO
OCORRENCIA. 4. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal analisado todos
os argumentos suscitados pelas partes, ndo ha que se falar em violacdo do art. 535 do
CPC/1973. 2. Considerando que o caso ndo se trata de contrafagdo ou uso indevido de
marca, mas, sim, de publicidade comparativa, a qual ¢ aceita pela jurisprudéncia desta
Corte Superior, caberia a parte autora a comprovacao dos danos materiais sofridos em
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decorréncia do abuso cometido na publicidade veiculada pelas rés, o que ndo ocorreu
na espécie, nao se tratando de hipotese de dano patrimonial presumido. 3. A recorrente
ficou vencida em parte significativa do pedido, razdo pela qual revela-se correta a
distribui¢do da sucumbéncia realizada pelas instincias de origem.

4. Recurso especial desprovido. (BRASIL, 2023, p. 1)

6.3 STJ: REsp 1.668.550 - RJ

O REsp 1.668.550 - RJ teve origem em disputa judicial entre The Procter & Gamble
Company, Procter & Gamble do Brasil S/A e The Gillette Company contra Spectrum Brands
Brasil Industria e Comércio de Bens de Consumo Ltda. em agdo buscando a cessa¢ao do uso
indevido da marca DURACELL nas embalagens do produto RAYOVAC e em materiais
publicitarios e informativos pela empresa Spectrum Brands Brasil Induastria e Comércio de Bens
de Consumo Ltda. A agdo incluiu reivindicagdes por danos materiais € compensagao por danos
morais decorrentes do uso da marca em estratégia de publicidade comparativa (BRASIL, 2017,
p. 3-4).

Tanto a sentenca quanto o acorddo do caso consideraram que a publicidade comparativa
realizada ¢ licita e ndo incorre em concorréncia desleal, pois ndo ha intengao de confundir o
consumidor ou diminuir a marca concorrente, mas apenas divulgar informagdes. O acordao
ressaltou que ndo ocorreu qualquer afronta ou desqualificagdo dos produtos oferecidos pela
parte contraria, sendo realizada exclusivamente uma comparagao em relacdo a durabilidade e
ao preco (BRASIL, 2017, p. 3-4).

Foi interposto recurso especial que teve como relatora a Min. Nancy Andrighi.

Seu voto girou em torno de definir se a estratégia de marketing de publicidade
comparativa violou o direito marcario das recorrentes. Apds conceituar a publicidade
comparativa e deixar claro que a mesma ¢ admitida no Brasil usando como base preceitos ja
explicitados neste trabalho, passou a analise da afronta ao direito de marca (BRASIL, 2017, p.
5-14).

A ministra destacou a existéncia de notavel tensdo entre as normas que garantem a
protecao das marcas e aquelas que asseguram a livre concorréncia, a liberdade de expressao e
0 acesso a informagdo. Nesse sentido, ao avaliar a legalidade da publicidade comparativa,
ponderou os direitos estabelecidos pela LPI a luz dos principios e objetivos estabelecidos pela
Constituicdo e salientou que o intérprete do Direito deve considerar as circunstancias
especificas do caso para determinar se o anuncio publicitario € licito ou nao (BRASIL, 2017, p.

5-6).
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Assim, concluiu que o uso exclusivo de uma marca e o direito do seu titular de impedir
terceiros de usa-la ndo sdo direitos absolutos e inquestionaveis. Portanto, em relagdo aos direitos
de propriedade industrial, a mengdo especifica a uma marca registrada por terceiros em um
anuncio publicitario ndo pode ser considerada, por si s0, ilicita (BRASIL, 2017, p. 5-6).

Portanto, do ponto de vista da concorréncia, a publicidade comparativa s6 deve ser
considerada ilegal quando envolver a difamagao, a confusdo ou o uso inadequado da imagem
ou da reputagdo de terceiros, o que também caracteriza, sob a perspectiva do consumidor,
publicidade enganosa ou abusiva (BRASIL, 2017, p. 12).

No que tange ao caso concreto, o tribunal de origem concluiu que as pecas de
publicidade comparativa do género explicita continham comparacdes claras e objetivas e
informavam o consumidor, que poderia adquirir um produto semelhante € com o mesmo
proposito por um preco mais baixo. Quanto a alegacao de concorréncia desleal, o acérdao
considerou que a pesquisa divulgada ndo continha informag¢des falsas, ainda mais porque a
recorrida apresentou um laudo que comprovou a veracidade da propaganda (BRASIL, 2017, p.
14).

Portanto, a publicidade comparativa em questao nao violou os principios da boa-f¢, teve
um propdsito informativo e beneficiou os consumidores. Nao foram encontradas evidéncias de
praticas de concorréncia desleal ou de difamacdo da marca ou da imagem dos produtos das
concorrentes (BRASIL, 2017, p. 14).

Assim, foi negado provimento ao recurso especial por unanimidade, tendo o julgamento

a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCARIO, CONCORRENCIAL E DO
CONSUMIDOR. ACAO DE ABSTENCAO DE USO DE MARCA, REPARACAO
POR DANOS MATERIAIS E COMPENSACAO POR DANOS MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSENCIA. SUMULA 282/STF. PUBLICIDADE
COMPARATIVA. AUSENCIA DE VEDACAO LEGAL. PONDERACAO ENTRE
OS INTERESSES DO TITULAR DA MARCA COMPARADA E OS DO PUBLICO
CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FATICO-PROBATORIO. CONCLUSOES DO ACORDAO RECORRIDO QUE
NAO DESTOAM DAS PREMISSAS LEGAIS E TEORICAS ORA FIXADAS. 1-
Aco ajuizada em 31/3/2010. Recurso especial interposto em 17/12/2013 e atribuido
ao Gabinete em 25/8/2016. 2- O proposito recursal é definir se a estratégia de
marketing utilizada pela recorrida, baseada em publicidade comparativa, violou
direito marcario titulado pelas recorrentes.

3- A auséncia de decisdo acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede, quanto as normas por eles veiculadas, o conhecimento do recurso especial. 4-
A publicidade comparativa pode ser definida como método ou técnica de confronto
empregado para enaltecer as qualidades ou o preco de produtos ou servigos
anunciados em relacdo a produtos ou servicos de um ou mais concorrentes, explicita
ou implicitamente, com o objetivo de diminuir o poder de atragdo da concorréncia
frente ao publico consumidor. 5- A despeito da auséncia de abordagem legal
especifica acerca da matéria, a publicidade comparativa € aceita pelo ordenamento
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juridico patrio, desde que observadas determinadas regras e principios concernentes
ao direito do consumidor, ao direito marcario e ao direito concorrencial, sendo vedada
a veiculagdo de propaganda comercial enganosa ou abusiva, que denigra a imagem da
marca comparada, que configure concorréncia desleal ou que cause confusdo no
consumidor. Precedentes. 6- Na hipotese dos autos, conforme as premissas faticas
assentadas pelo juizo de origem - soberano no exame do acervo probatorio -, verifica-
se que a publicidade comparativa veiculada pela recorrida ndo violou os ditames da
boa-fé, foi realizada com propdsito informativo e em beneficio do consumidor, ndo
tendo sido constatada a pratica de atos de concorréncia desleal, tampouco de atos que
tenham denegrido a marca ou a imagem dos produtos das recorrentes. 7- Recurso
especial ndo provido. (BRASIL, 2017, p. 1-2)

6.4 TISP: Apelacio Civel 1035177-54.2019.8.26.0224

O caso envolveu a Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem ¢ BMB Material
de Constru¢cdo S/A e a Construdecor S/A. O litigio teve origem em acdo cominatdria com
pedido de indenizagdo por perdas e danos movida pelas primeiras em face da segunda (SAO
PAULO, 2022, p. 2).

As autoras alegaram que, atuando no setor de materiais de construcdo e afins, a ré estava
utilizando sua marca de maneira indevida para chamar a atengdo dos consumidores, por meio
de propagandas ostensivas na midia. A sentenga julgou improcedente o pedido e foi interposta
apelagio (SAO PAULO, 2022, p. 2).

A publicidade em questdo trazia as seguintes informacgdes: i) “Adinda ndo abrimos nossa
nova loja e a concorréncia ja comegou a baixar os pre¢os. Ndo compre agora, espere mais
alguns dias, nds cobrimos o prego da concorréncia e ainda damos mais 10% de desconto.” e
i1) “Cobrimos qualquer or¢amento da Leroy, Telhanorte, C&C e demais concorrentes, e ainda
damos 10% de desconto.” (SAO PAULO, 2022, p. 4).

A ementa do caso Danone Ltda. vs. Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestl¢) foi
utilizada para contextualizar que a publicidade comparativa deve ser analisada de acordo com
o CDC, LPI e direito concorrencial.

No caso em questdo, restou verificado que em nenhum momento, a autora alegou que a
ré se recusou a cumprir a promessa de igualar os precos dos concorrentes ou conceder o
desconto prometido. Além disso, ndo foram verificadas evidéncias de violacao dos direitos de
marca ou praticas comerciais desleais. Embora ambas as partes atuem no mesmo mercado, nao
houve qualquer agdo por parte da ré que pudesse causar confusdo entre os consumidores ou
disseminacdo de informagdes prejudiciais a marca da autora (SAO PAULO, 2022, p. 3-8).

Assim, restou concluido que a agdo de igualar os precos dos concorrentes € uma pratica
comum entre empresas concorrentes no mercado e beneficia o piiblico consumidor, ndo sendo

considerada abusiva. Portanto, uma vez que nao foi demonstrada nenhuma conduta ilicita por
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parte da ré, a improcedéncia da agdio era a decisdo adequada (SAO PAULO, 2022, p. 7). O

acorddo teve a seguinte ementa:

CONCORRENCIA DESLEAL — Autora que imputa a ré a pratica de publicidade
comparativa abusiva — Inocorréncia no caso em tela — Auséncia de prova de que a ré
tenha veiculado informagdes falsas ou denegrido a imagem da autora — Sentenga de
improcedéncia mantida — Recurso improvido. (SAO PAULO, 2022, p. 2)

6.5 TJSP: Apelacio Civel 1001195-20.2017.8.26.0224

O caso tem como partes a ESA Gestdo de Negocios Ltda. e Auto Posto Priscila Ltda.
contra Ale Combustiveis Ltda. e objetiva a remogcao de filme publicitario (SAO PAULO, 2019,
p. 3-5).

O Auto Posto Priscila Ltda. afirma que um caminhdo bau estacionou em suas instalagdes
com uma mensagem visual que comparava a qualidade dos banheiros de postos concorrentes
aos da rede de postos ALE, com o objetivo de mostrar superioridade. Alegam que a equipe da
ALE convidou clientes e pessoas proximas para usar esse banheiro, filmando depoimentos e
divulgando-os nas redes sociais. Isso resultou em concorréncia desleal e exposicao indevida da
imagem, marca e reputagio das autoras. A sentenca foi procedente (SAO PAULO, 2019, p. 3-
5).

Apos apelagdo interposta pela ré Ale Combustiveis Ltda, o TJISP constatou que a
campanha publicitaria da ré "Ale Banheiro na Estrada" identificou claramente o posto de
gasolina concorrente, fazendo uso indevido da marca das autoras, pois o video divulgou a
imagem da bomba de gasolina do Auto Posto Priscila Ltda., com caracteristicas que identificam
a marca da ESA. Isso resultou em uma clara ofensa a imagem e a honra das autoras, uma vez
que seus sinais identificadores foram expostos aos consumidores em tom depreciativo (SAO
PAULO, 2019, p. 1-13).

Embora a publicidade comparativa seja permitida, neste caso, a inten¢do era claramente
rebaixar a imagem da concorrente. Portanto, houve lesdo a honra objetiva das empresas autoras
devido a divulgacao de informagdes prejudiciais a sua reputagdo perante a sociedade. Com isso,
foi dado parcial provimento ao recurso para manutencio da sentenca (SAO PAULO, 2019, p.
1-13).

A ementa do julgamento foi a seguinte:

ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZACAO POR
DANOS MORALIS — REVELIA — Inocorréncia — Art. 335, I, CPC/2015 — Audiéncia
de conciliacdo que ocorreu em 07/08/2017 — Contestagao protocolada em 23/08/2017
— Tempestividade — Sentenca anulada — Elementos dos autos que possibilitam o
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julgamento nessa instancia, nos termos do art. 1.013, § 3°, I, CPC/2015 — RECURSO
PROVIDO NESTE TOPICO. ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZACAO POR DANOS MORAIS — USO INDEVIDO DE MARCA —
CAMPANHA PUBLICITARIA "ALE BANHEIRO NA ESTRADA" — Na campanha
publicitaria da empresa ré, um caminh@o bau se aproxima nas dependéncias dos postos
de combustiveis concorrentes, mostrando o banheiro supostamente disponibilizado
pela ré aos seus clientes — Campanha que ofende a imagem e a honra das empresas
autoras — Descabimento da alegacdo de propaganda comparativa - Violacdo aos
direitos de personalidade das autoras, pois, ao contrario do afirmado pela ré, houve
exposicdo de todos os sinais identificadores das empresas autoras aos consumidores
na campanha publicitaria, sem a sua autorizagdo — Empresa ré que se utilizou da rede
social e de filme digital para agredir as empresas autoras, objetivando macular sua
imagem, com a campanha "Ale Banheiro na estrada", convocando os clientes da
regido a ndo mais utilizarem os seus servicos e produtos - Concorréncia desleal — Dano
moral configurado — Indenizagio fixada em R$ 25.000,00, que se mostra adequada ao
caso concreto — Apesar da anulagdo da sentenga, fica mantida a procedéncia da agdo
— RECURSO DESPROVIDO NESTE TOPICO. (SAO PAULO, 2019, p. 2)

6.6 TISP: Apelacio Civel 1003806-46.2014.8.26.0451

A agdo entre NTC Brasil Comércio de Materiais Técnicos para Construgdo Civil Ltda.
e Mexichem Brasil Industria de Transformagdo Plastica Ltda. decorre de propaganda
comparativa divulgada pela Mexichem, onde ¢ feita comparagdo de caracteristicas da manta
geotéxtil da marca concorrente (de titularidade da autora NTC) (SAO PAULO, 2016, p. 2-3).

Trecho relevante da propaganda é: “A Manta Geotéxtil NTCGeo possui as mesmas
caracteristicas técnicas da manta geotéxtil da marca Bidim. O NTCGeo possui a mesma
qualidade do geotéxtil da marca Bidim e de outras empresas do ramo.” (SAO PAULO, 2016,
p. 9).

O Magistrado responsavel por julgar o caso considerou a publicidade em questdo como
sendo ilicita. No contexto, compreendeu que a ré, ao igualar de forma explicita a qualidade de
seus proprios produtos a qualidade dos produtos desenvolvidos pela autora, sem apresentar
dados objetivos que respaldassem essa alegacado, estava, na verdade, buscando se beneficiar da
imagem e da reputacdo alheias. A ré apelou, porém a decisdo ndo foi revertida na segunda
instancia (SAO PAULO, 2016, p. 2-8).

O entendimento foi de que a ré utilizou uma comparagao direta com uma marca
conhecida no mercado, de propriedade da autora, na tentativa de igualar-se a essa marca e
estabelecer credibilidade. Essa abordagem especifica exigiria informacdes técnicas mais
detalhadas e dados comparativos concretos, visto que ndo envolve questdes de gosto estético
ou opinides subjetivas dos consumidores. Se a ré tivesse apenas afirmado genericamente que
seu produto tinha a mesma qualidade que outros no mercado, ndo haveria irregularidade (SAO

PAULO, 2016, p. 2-8).
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No entanto, a0 mencionar nominalmente uma unica marca concorrente como referéncia,
a situacdo muda. A ré, de fato, procurou ganhar credibilidade no mercado de mantas geotéxteis,
utilizando a reputacdo da marca concorrente de propriedade da autora e alegando equiparacao

de qualidade, o que acarretou na ilicitude da propaganda comparativa. A ementa foi:

Propriedade industrial. Concorréncia desleal. Publicidade comparativa. Possibilidade
em tese, com reconhecimento todavia de abuso no caso concreto. Ré que, a mingua
de quaisquer dados técnicos objetivos, veicula propaganda pela qual equipara
nominalmente o seu proprio produto ao da marca de titularidade da autora, como
forma de afirmacdo da qualidade do primeiro. Tentativa, nesses termos, de
aproveitamento da imagem e prestigio alheios. Hipotese expressamente referida no
Codigo Brasileiro de Autorregulamentagéo Publicitaria como exemplo de propaganda
comparativa indevida (art. 32, alinea "g"). Concorréncia desleal efetivamente
caracterizada. Honorarios sucumbenciais, por outro lado, moderadamente arbitrados
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Pretensdo a redu¢do do montante.
Descabimento. Sentenga de procedéncia confirmada. Apelagdo da ré ndo provida.
(SAO PAULO, 2016, p. 2).
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7. CASO DE PROPAGANDA COMPARATIVA COM MENCAO A MARCA
CONCORRENTE GENERICA

Apenas para ilustrar brevemente o outro lado, traz-se aqui um caso em que foi realizada
propaganda comparativa sem meng¢ao a marca concorrente especifica, mas com indicacdo de
marca concorrente genérica.

O litigio envolveu as empresas Santae Equipamentos de Engenharia Ltda. e Multipec
Produtos e Servicos Ltda. no qual a segunda alegou que a primeira publicou videos nas redes
sociais comparando seu produto "torneira boia" com o da autora, mas chamando-o de "boia
genérica" e alegando defeitos no produto da autora. Isso seria considerado propaganda
comparativa abusiva e concorréncia desleal, prejudicando a imagem da Santae Equipamentos
de Engenharia Ltda.perante os consumidores (SAO PAULO, 2020, p. 3-8).

A ac¢do foi julgada improcedente por ndo ter sido considerada ilicita a propaganda
comparativa e ndo ter sido verificado ato de concorréncia desleal. Foi interposta apelagio (SAO
PAULO, 2020, p. 3-8).

O TIJSP constatou que a propaganda comparativa s6 € considerada ilicita se levar o
consumidor a erro ao atribuir informagdes falsas ao concorrente para depreciar sua imagem e
desviar clientes. Nessa logica, os videos publicados pela ré apenas demonstram que seu produto
possui melhor desempenho e vedacao superior em comparagao com um produto genérico, sem
mencionar a marca da apelante (SAO PAULO, 2020, p. 9-16).

Portanto, restou compreendida a auséncia de evidéncia de concorréncia desleal ou dano
a imagem da empresa autora, uma vez que os videos destacam a qualidade do produto do
apelado em comparacdo com outros do mercado, sem identifica-los ou mencionar a marca da
apelante (SAO PAULO, 2020, p. 9-16).

A ementa foi:

ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZACAO POR
DANOS MORAIS — EMPRESAS QUE COMERCIALIZAM VALVULAS DE
BOIA — PROPAGANDA COMPARATIVA — INOCORRENCIA DE
CONCORRENCIA DESLEAL OU CONDUTA ILICITA DA RE — Empresa ré que
veiculou em redes sociais dois videos comparando as funcionalidades de seu produto
(vélvula de boia) com produtos concorrentes, que denominou no video como "marca
genérica", enaltecendo seu produto em detrimento do concorrente — Auséncia de
identificagdo da marca da autora - Impossibilidade de o consumidor médio identificar
o produto mencionado como "genérico" como sendo o da autora, ante a variedade
disponivel no mercado — Campanha que ndo ofende a imagem e a honra da empresa
autora — Descabimento da alegac@o de propaganda comparativa ilicita — Auséncia de
violagdo aos direitos de personalidade da autora, pois ndo houve exposi¢do de seu
nome, logo ou sinais identificadores, tampouco divulgagdo de informagdes falsas a
respeito de seus produtos — Concorréncia desleal ndo configurada — Auséncia,
ademais, de comprovacao de quaisquer danos extrapatrimoniais, quedando-se a autora
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inerte quando instada a especificar provas — Senteng¢a de improcedéncia mantida —
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZACAO POR DANOS MORAIS — EMPRESAS QUE
COMERCIALIZAM VALVULAS DE BOIA — PROPAGANDA COMPARATIVA
— RECONVENCAO — AUSENCIA DE CONEXAO COM A ACAO PRINCIPAL —
EXTINCAO — A reconvengdo deve ser conexa com a acdo principal ou com o
fundamento da defesa — Inteligéncia do art. 343 do CPC — Reconvencgdo que tem por
objeto pedido de exclusdo de video divulgado pela autora, em que supostamente
utiliza produto da ré como se seu fosse — Hipdtese em que a causa de pedir e o
fundamento da defesa ndo se relacionam com a agao principal — Assim, ndo cumprido
o pressuposto legal de admissibilidade da reconvencdo, era mesmo de rigor sua
extin¢do, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 330, III do CPC —
Sentenga de extingdo mantida — RECURSO DA RE DESPROVIDO. (SAO PAULO,
2020, p. 2-3).
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8. CONSIDERACOES FINAIS

Como visto ao longo deste trabalho, em se tratando de publicidade comparativa, esta ¢
aceita tanto no ordenamento juridico brasileiro quanto em outros ordenamentos, como dos
paises que compdem a Unido Europeia e o Mercosul. E uma ferramenta legitima quando
baseada em informacgdes objetivas, verdadeiras e comprovaveis, com o objetivo principal de
esclarecer o consumidor, sem fins de concorréncia desleal ou difamag¢dao da imagem dos
concorrentes, suas marcas e produtos.

No entanto, a jurisprudéncia brasileira demonstra que a aplicacdo desse conceito pode
variar em diferentes casos, considerando as circunstancias especificas.

A analise do caso paradigmatico entre Danone Ltda. vs. Dairy Partners Americas Brasil
Ltda. (Nestl¢) pelo STJ reflete a tensdo entre a prote¢do de marcas e a promogao da livre
concorréncia, liberdade de expressao e acesso a informagao. O STJ enfatizou que os direitos de
propriedade industrial, incluindo o uso de marcas de terceiros em publicidade comparativa, ndo
sdo absolutos e inquestionaveis. A ilegalidade da publicidade comparativa surge apenas quando
envolve difamagdo, confusdo ou uso inadequado da imagem ou reputagdo de terceiros,
resultando em publicidade enganosa ou abusiva.

Entretanto, pela analise das decisdes trazidas neste trabalho, verifica-se também que o
proprio parametro de difamagdo, confusao ou uso inadequado da imagem ou reputacao de
terceiros nao ¢ bem consolidado e delimitado na jurisprudéncia...

De qualquer forma, ¢ importante notar que, em casos de excessos na pratica de
publicidade comparativa, como atestado pelos tribunais inferiores, podem ocorrer condenagdes
por danos morais. Quanto aos danos materiais, eles estdo ligados a evidéncia de prejuizo, e a
indenizagdo s6 pode ser concedida quando comprovada a relagdo direta com a publicidade
comparativa. Este segundo ponto também foi alvo de divergéncias em decisdes aqui analisadas.

O desacordo de entendimento em relacao a violagao de marca em casos de uso de marcas
de terceiros em publicidade comparativa ilustra a complexidade e a necessidade de considerar
as particularidades de cada situacao. Em ultima andlise, a legalidade e os limites da publicidade
comparativa continuam sendo uma area juridica em evolu¢do, onde a analise detalhada das
circunstancias e a consideracdo de multiplos fatores sdo essenciais para determinar se uma

campanha publicitaria ¢ licita ou nao.
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