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Tremura e Pietoso: Limites entre parodias e marcas
registradas

28/04/2023

Nos Estados Unidos, a renomada destilaria de uisque Jack Daniel esté processando uma empresa de bringuedos para
animais. O motivo? Um brinquedo para cdes chamado "Bad Spaniels’, que remete as caracteristicas visuais da garrafa de
bebida Jack Daniel's® e que estaria violando os direitos de propriedade intelectual.

Nos autos do processo, os advogados da Jack Daniel defendem que a suposta "piada” acabaria, naverdade, confundindo
0s consumidores ao se aproveitar do sucesso da marca Jack Daniel's®, levando-nos a uma reflexéo sobre os limites das
parddias através de marcas registradas.

Reproducéo

Johnnie Walker e cachaga Jodo Andante
Reproducéo

A parddia é um recurso criativo por meio do qual se cria umaversao cdmica, irbnica ou satirica de uma obra original.
Geralmente, ocorre com musicas, filmes, fotos, livros, mas também pode ser originada através de marcas registradas e
Seus respectivos conjunto-imagem, ao exemplo do caso em questao.

No Brasil, o titular do registro de marcas possui o direito de zelar pelaintegridade material e reputacéo de suamarca,
conforme dispde o artigo 130, 111 da Lei de Propriedade Industrial. Todavia, o titular ndo poderaimpedir a citagdo da
marca em discurso, obra cientifica, literaria ou em qualquer outra publicacéo, desde que sem conotagdo comercial e sem
prejuizo para o seu cardter distintivo, o que € comumente chamado de fair use (uUso justo).

Ocorre que quando a parédia diz respeito a alteracdo de uma marca— geralmente bastante conhecida— nédo sdo raros 0s
casos em que o criador tenha o intuito de obter uma vantagem econémica, se por exemplo a marca for usadaem
associacdo a um produto ou servico no mercado, ainda que de segmento distinto da marca original, ou mesmo criticar a
empresa da marca originaria.

A Lei de Propriedade Industrial ndo regula o registro de marca parédia. Assim, no ambito do INPI (Instituto Nacional de
Propriedade Industrial), autarquia responsavel pelo registro de marcas no pais, o indeferimento dos pedidos de registro
dessas marcas ocorre com base em outros fundamentos legais, como imitagdo de marca (artigo 124, X1X), violagdo de
nome artistico/pseudénimo (artigo 124, XVI), ou mesmo violagdo de direitos autorais (artigo 124, XVII).

Tem-se, por exemplo o pedido de registro da marca New Kids on the Bloco [1] que foi indeferido por ter sido considerado
uma parddia do nome artistico da banda New Kids on the Block, ambas relativas a servicos de entretenimento e bandas.
Outro caso que se tornou famoso foi 0 da marca Jodo Andante, indeferido por ter sido considerado imitacdo da marca
Johnnie Walker, todos na classe de bebidas.

A empresa de confecgdes Caval era tornou-se bastante conhecida no mercado nacional por suas parddias a marcas

famosas, tais como Sepultura[2] e Turco Loco [3]. A maioria das marcas parddia dessa empresa ndo foram objeto de
pedido de registro no INPI, e algumas tiveram o uso questionado judicial mente.
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Nesse sentido, 0 enforcement perante o INPI contra marcas formadas por parddia apresenta maior complexidade, seja pela
falta de expressa previsdo legal, seja pelo fato de a protecéo das marcas registradas ser restrita aos produtos e servigos
cobertos pelos registros, o que dificulta a apresentagdo de medidas contra as marcas de parddia destinadas a segmentos
compl etamente distintos de mercado, como ocorre no caso da marca Jack Daniel's.

Uma opc¢do administrativa para os titulares de marcas famosas que costumam ser alvo de parddias € a obtencdo do
reconhecimento do alto renome da marca, que confere a protecdo em todas as 45 classes e produtos e servicos e viabilizaa
adocao de medidas em sede administrativa, ainda que a marca em questao pertenca a segmentos distintos.

Além disso, o INPI tem firmado [4]o entendimento de que, na ocasido em que o artigo 124, XIX daLPl for inaplicavel,
em decorréncia da auséncia de afinidade dos produtos ou servicos, o aproveitamento parasitario podera ser fator de
indeferimento ou nulidade de registro, sendo necessario apresentar no processo elementos probatorios que evidenciem a
possibilidade de capturaindevida do prestigio e/ou fama da marca parasitada [5].

No caso em questdo, envolvendo a marca Kawasaki®, foi aplicado o artigo 188, | do Cadigo Civil bem como o artigo 122
da LPI parajustificar o cancelamento do registro. Entretanto, na pratica, ndo € comum que decisdes desse teor sgjam
emitidas.

Por outro lado, perante o judiciario, o assunto tem sido tratado de forma mais recorrente. V oltamos a meados de 2018, em
que se tornou moda entre empresas de cosméticos batizarem os seus produtos com nomes de alimentos.

Um dos casos mais relevantes € o damarca Alisena, que fazia alusdo a marca registrada da Unilever Maisena®. Na
época, a 22 Camara Privada de Direito Empresarial do Tribunal de Justica de S&o Paulo (TJ-SP) decidiu pela existéncia de
parasitismo sobre a marca registrada da empresa bem como dos elementos visuais caracteristicos do produto, o chamado
trade dress[6].

De volta ao caso da Jack Daniel, vale lembrar que os Estados Unidos possuem um sistema de protecdo aos direitos
intangiveis distinto do aplicado no Brasil, e 0 valor da liberdade de expresséo é bastante forte. Uma das principais
discussOes € norteada pela necessi dade de demonstracéo de que a parédia"Bad Spaniels' esta sendo utilizada para fins
comerciais. O caso ainda serd avaliado pela Suprema Corte, sendo essa uma importante decisdo para nortear a protecéo de
marcas contra parodias.

Essando é a primeira vez que as Cortes americanas enfrentam casos como esse, em 2006 a Louis Vuitton processou a
fabricante de brinquedos para cdes Haute Diggity Dog LLC que parodiou ndo apenas a sua marca " Chewy Vuitton", mas
também outras renomadas grifes, como "Chewnel" e "Sniffany & Co". Naépoca, a Corte determinou que a parddia ndo
infringiria ou causaria a diluicdo da marca da Louis V uitton.

O cen&rio do Brasil bem como dos Estados Unidos demonstra que a problemética entre a parédia de marcas tem como
limites os principios da livre concorréncia. O que se busca evitar € a chamada "free riding" (carona gratis), que se
caracteriza pelo fato de uma marca pegar carona nafama, sucesso e renome de uma marca famosa, aproveitando-se dos
investimentos realizados por outra empresa a fim de alavancar sua prépria marca, obtendo uma vantagem comercial
indevida.

O que se nota é que tanto perante o INPI quanto em ambito do judiciario, um dos critérios essenciais para a caracterizacao
de aproveitamento parasitario através da parddia de marcas € a demonstracdo do extravasamento da marca parasitada, ou
seja, quando o conhecimento da marca ultrapassa o seu segmento de mercado, sendo conhecida pelo publico em geral.
Nesse sentido, em terras brasileiras, o préprio artigo 130 da L Pl garante os limites em que as parddias podem ser

utilizadas, pois, assegura ao titular do registro de marca a possibilidade de zelar pelaintegridade material ou reputacdo de
sua marca, insurgindo-se, portanto, contra as parédias que se aproveitam indevidamente de suas marcas registradas.

[1] Pedido de registro n° 905879660, indeferido em 13/10/2015 com base no artigo 124, XV1 da LPI New Kids On The
Block.

[2] Registro n® 821930036, atualmente extinto por caducidade.
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[3] Registro n® 815219156, atualmente extinto por caducidade.
[4] Conforme decisdes consolidada na col eténea de Decisdes da 22 | nstancia administrativa do Inpi.
[5] Decisdo publicada no processo do registro da marca KAWASAKI, n°® 829124640.

[6] Acéo judicial n°1093251-56.2017.8.26.0100.

Fonte: https://conjur.jumps.com.br/2023-abr-28/tremurae-pi etoso-li mites-entre-parodias-marcas-regi stradas/
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