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Marcaregistrada no Inpi, por s S0, ndo garante
protecao de dominio

14/12/2016

A existéncia de registro de marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) n&o justifica, por si 6, a
protecdo do direito de utilizacdo do nome em ambientes virtuais, devendo ser avaliadas questdes como o ramo de
atividade das denominagBes supostamente em conflito e a existéncia de alto renome de alguma das marcas.
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Registro do paixao.com.br foi feito por uma pessoa que, aparentemente, quer fazer um site de
rel acionamentos. Reprodugeo

O entendimento foi adotado pela 42 Turma do Superior Tribunal de Justica ao hegar pedido de cancelamento de registro
eletronico de site por suposto conflito com uma marca de cosméticos. A decisdo foi unanime.

A acdo originériafoi proposta pelas empresas do ramo farmacéutico que alegaram ser titulares da marca Paixao, utilizada
para comercializagdo de linha de perfumaria e cosméticos. Porém, outra companhia ja haviafeito o registro
“www.paixao.com.br”, concedido pela Fundacéo de Amparo a Pesquisa de S&o Paulo (Fapesp). Sob a alegacéo de ofensa
a0 seu direito de propriedade, as requerentes pediram o cancelamento do registro eletrdnico do dominio.

Ramos diferentes

O pedido foi julgado improcedente em primeirainstancia. O juiz entendeu que o registro de dominio virtual no ofendia
outros direitos ou marcas registradas com o mesmo nome, pois elas pertenciam aramos diferentes. A sentenca foi
confirmada pelo Tribunal de Justica de S&o Paulo.

Em recurso especial, as autoras insistiram no argumento de que eram proprietarias da marca Paix&o e, dessaforma,
tinham direito exclusivo a sua utilizacdo em todo o territério nacional. Elas também defenderam o combate a pirataria
cibernética, com arepressdo dama utilizagdo de nomes ou marcas famosas naweb e da venda ou aluguel dos dominios
por precos elevados aos titulares dos produtos no mercado.

Excecdes a exclusividade

O relator do recurso, ministro Luis Felipe Saloméo, explicou que o direito de uso exclusivo da marca ndo € absol uto,
havendo possibilidades de limitac&o por principios como o da especialidade. De acordo com esse principio, regulado pelo
artigo 124 da Lei 9.279/96, a exclusividade do uso de sina distintivo € possivel apenas a produtos ou servigos idénticos,
tendo em vista a possibilidade de indugdo do consumidor a erro.

A mesma legislacéo prevé excegdes ao principio da especialidade, como no caso de marca de alto renome, definida pelo

Inpi como aguela reconhecida por ampla parcela do publico e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores “em
razéo de sua simples presenca’.
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“O reconhecimento administrativo da marca como de alto renome (incumbéncia conferida, exclusivamente, ao Inpi)
assegura-Ihe protegdo em todos os ramos de atividade e ndo apenas em relagdo a produtos idénticos, semel hantes ou &fins,
afastando, assim, o principio da especialidade’, disse 0 ministro.

Sem prejuizo

No caso julgado, o relator entendeu que o registro virtual do nome “paixao” ndo trouxe prejuizo as empresas detentoras
dos produtos cosméticos, ja que a atividade do site de internet — aproximacao de pessoas para rel acionamentos amorosos
— n&o gera confusdo para 0s consumidores.

“Ademais, o referido signo distintivo (‘ paixao’) ndo caracteriza marca de alto renome, a ser protegida em todos os ramos
de atividade, o que poderia, em principio, a depender do caso concreto, justificar avedagéo de registro de nome de
dominio equivaente. E que tal condic&o deve ser reconhecida, na via administrativa, pelo Inpi (Unico 6rgéo competente
paratanto), o que ndo ocorreu”, afirmou o ministro ao lembrar da existéncia de varios registros do nome “paixao” em
segmentos mercadol 6gicos diversos. Com informacdes da Assessoria de Imprensa do STJ.

Fonte: https://conjur.jumps.com.br/2016-dez-14/marca-registrada-inpi-si-nao-garante-protecao-dominio/
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