Nei magedound unknown CONSULTOR JURIDICO
WwWw.conjur.com.br

Caso paixao.com mostra entendimento do STJ em conflito de mar cas

Afinal, o que deve preval ecer? Uma marca registrada ou um nome de dominio para 0 mesmo termo, em
nome de terceiro? Os conflitos entre marcas, nomes de dominio e até mesmo homes comerciais sdo
comuns e chegam a atingir a nossa corte superior, ao contrario do que acontece com as disputas
“cléssicas’ entretitulares de marcas.

No ultimo dia 6 de dezembro o Superior Tribunal de Justica julgou mais um destes conflitos envolvendo
de um lado a marcaregistrada “paixdo” e do outro lado 0 nome de dominio www.paixao.com.br.

Foi em 2005, ap6s tomar conhecimento do site www.pai xao.com.br que o titular de registros concedidos
pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) paraamarca“paix&o” propds uma agéo judicial
alegando ainfragdo de sua marca

Em sua defesa, a empresatitular do nome de dominio sustentou que "paixdo" é palavra comum e vulgar
nalingua portuguesa, sendo inapropriavel atitulo exclusivo e ressaltando que o Inpi ja concedeu
diversos outros registros para marcas “paixao” adiferentestitulares.

Apos enfrentar as instancias ordinarias, aacdo foi recentemente analisada pelos Ministros do STJ que
confirmaram as prévias decisdes do processo, hegando a existéncia de infragdo tendo em vistaque a
marca “ paixao” se destinaadesignar produtos do mercado de cosméticos e 0 nome de dominio, a época,
era de um site de relacionamento.

No julgamento, o ministro Luiz Felipe Saloméo ressaltou que a mera existéncia de um registro de marca
n&o basta para garantir o direito de utilizacdo do nome em ambientes virtuais e que o direito de uso
exclusivo de uma marca ndo € absoluto. O Ministro também citou a existéncia de uma excecdo legal que
€ 0 caso das marcas reconhecidas pelo INPI como marcas de alto renome e que possuem uma protecao
especia independente do ramo mercadol 6gico que se insere.

Entretanto, aduziu que a marca registrada “paixao” nao possui a protecéo especial porque ndo teve seu
alto renome declarado pelo Inpi, chegando arelativizar a abrangéncia do alto renome ao afirmar que a
protecdo especial deve ser analisada “a depender do caso concreto”.

O entendimento aplicado pelo STJ neste caso foi bastante restritivo e ndo deve ser considerado como um
precedente paratoda e qualquer disputa envolvendo marcas e nomes de dominio. Ainda que no caso em
destague a marca sgja composta por um termo dicionarizado e comum, deve-se ter em mente que guanto
mais famosa a marca €, maior deve ser a sua protecéo, independentemente do segmento de mercado e da
formade utilizacdo. Tal conceito € especialmente aplicado as marcas notorias, compreendidas aqui em
sentido lato sensu.
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Marcas notorias sdo, em termos gerais, aquel es sinais que extravasam o mero significado de seus signose
gue sdo reconhecidos pelo publico por seus valores. Tais sinais, evidentemente, podem sofrer, commais
constancia, tentativas de captura de seu prestigio, alcangado como resultado de investimentosaplicados,
no decorrer do tempo, em marketing, pesquisa e desenvolvimento.

Um conflito levado ao STJ em 2013, entre a denominacado de origem do vinho BORDEAUX e marca
nacional idéntica paraassinalar servicos de buffet, levaimportante observacdo do Ministro Ricardo
Villas Bbas Cueva

“A ideiasingelado Direito de Marcas € exatamente a certificag&o de origem ao consumidor, ndo
se justificando o uso indiscriminado de designagdes conhecidas, em especial, notdrias, como a
regido de Bordeaux, ainda que para designacdo de produtos ou servicos diversos, vez que ai
evidente aintencdo de aproveitamento do sucesso aheio (uma espécie de carona), ou seja, um
aproveitamento parasitario, onde mesmo sem caracterizar uma concorréncia (pois sao produtos ou
servicos diversos no caso), procura-se extrair vantagem de marcaaheia” (REsp 1.165.655).

Nesse sentido, as mais altas cortes do pais ndo podem olvidar desta bem colocada “ideiasingela’ do
Direito Marcério.

Sem negar aimportancia do principio da repressdo a concorréncia desleal ocasionada pela confusdo de
sinais de origens diversas, ha que se aferir, nos conflitos entre sinais distintivos, se 0 suposto violador
esta imbuido de ma-fé, na aberta tentativa de tomar carona no prestigio de marca alheia, ainda que para
designar e proteger servicos e produtos diversos.

O uso e o registro de sinais distintivos em segmentos diversos €, claramente, permitido pela legislacéo
marcéria, Se este uso ou registro ndo esta permeado de intencbes parasitérias. E nesta esteira que a
legislacéo nacional vem impedir, acima de tudo, o abuso de direito, assim como o desvio de sua funcéo
na busca do enriquecimento sem causa e no dano gerado a reputacdo e unicidade (intrinseca ou
adquirida) dos sinais notorios alheios.

Estas sdo as previsdes dos artigos 187 e 884, ambos do Codigo Civil, os quais, naturalmente, se aplicam
ao Direito Marcério.

E bom que se consigne que esta captura de prestigio de sinal notério alheio é normal mente detectavel,
justamente, nos casos de associacdo entre 0s sinais de segmentos diversos (diferentemente da confusio
propriamente dita).

A associacao entre marcas de segmentos diversos ganhou especial atencéo nos Ultimos anos, diante da
preval éncia dos grandes conglomerados que passam a explorar areas e segmentos diversos de seu core
businessinicial.

Esta forma de exploracéo econdmica gerou ao publico afacilidade de associar sinais idénticos em
segmentos diversos, a exemplo damarca Virgin, aqual estaligada aos mais diversos setores
econdmicos, de producdo musical atelecomunicacéo, aviagao, alimentos e, mais recentemente, turismo
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espacial.

Esta dinamicidade que permeia o Direito Marcéario clama, de nossos tribunais, maior cuidado na andlise
de casos concretos, sempre balizando os principios gue permeiam o Direito Marcario com aquele
principio geral da proporcionalidade, o qual se presta para equacionar 0s meios legais ao que éjusto e
razoavel.

Se ficou consignado que o site de relacionamento www.pai xao.com.br registrou seu dominio de boa-fé,
n&o abusando de seu direito para capturar o prestigio da notéria marca "paix&o", correto parece ter sido o
STJao considerar, de formarestritiva, o principio da especialidade como principal pardmetro para
andlise do conflito.

Ao contrario, na hipotese de ter sido evidenciada aintencdo de associar 0 site a marca notoria "paixao”,
para captura de seu prestigio, entdo, estaria o STJ equivocado ao analisar o caso de forma simplista, com
vistas apenas ao principio da especialidade, sem passar pelo crivo do abuso do direito e desvio de sua

funcéo.

Date Created
15/01/2017

Page 3
2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados. 15/01/2017


http://www.paixao.com.br/

