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RESUMO

O presente trabalho busca analisar os conflitos que podem existir entre uma marca e
um nome de dominio, no intuito de identificar as praticas de concorréncia desleal e
aproveitamento parasitario entre 0os signos e apresentar algumas solucdes, a fim de
evita-los e manter o bom desenvolvimento da atividade empresarial. Os nomes de
dominio, assim como as marcas e 0s demais institutos da propriedade industrial,
evoluiram ao longo do tempo, sendo que a evolugdo da internet justifica a
preocupacao juridica e a necessidade de que o ordenamento juridico brasileiro
amplie suas perspectivas, adaptando-se a essa nova realidade. Atualmente, o nome
de dominio consiste em um dos sinais distintivos mais utilizados pelos empresarios
para identificagdo de sua atividade em &ambito virtual, com valor econémico
significativo, que despertou interesses concorrenciais ho mercado, desencadeando
disputas entre as empresas para a conquista de clientela. Desta feita, a pesquisa
revela uma interface entre os institutos das marcas e dos nomes de dominio, dois
institutos com caracteristicas e principios distintos, o que gera muitos problemas de
ordem juridica e econbmica. Diante desse cenario de concorréncia desleal,
caracterizado por atos que atentem contra principios do direito econémico, é que se
faz necessario um estudo aprofundado sobre esses litigios. Além disso, a auséncia
de regulamentacdo no que tange aos nomes de dominio faz com que a pesquisa
verse sobre possiveis solucbes, capazes de dirimir e prevenir os conflitos entre
marcas e nomes de dominio.

Palavras-chave: sinais distintivos. Nome de dominio. Conflito. Registro. Internet.
Propriedade industrial. Marca



ABSTRACT

The present work seeks to analyze the conflicts that can exist between a brand and a
domain name, in order to identify the practices of unfair competition and parasitic
exploitation among the signs and present some solutions, in order to avoid them and
maintain the good development Of business activity. Domain names, as well as
trademarks and other industrial property institutes, have evolved over time, and the
evolution of the internet justifies legal concern and the need for the Brazilian legal
system to broaden its perspectives by adapting to This new reality. Nowadays, the
domain name consists of one of the most common signs used by businessmen to
identify their activity in a virtual environment, with significant economic value, which
aroused competitive interests in the market, triggering disputes among companies for
the conquest of clientele. This research reveals an interface between trademark and
domain name institutes, two institutes with distinct characteristics and principles,
which generates many legal and economic problems. Faced with this scenario of
unfair competition, characterized by acts that violate principles of economic law, it is
necessary to study in depth these disputes. In addition, the lack of regulation
regarding domain names causes the research to look at possible solutions that can
solve and prevent conflicts between brands and domain names.

Keywords: Distinctive signs. Domain name. Conflict. Record. Internet. Industrial
property. Brand
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1 INTRODUCAO

Ha anos era inimaginavel a realizacdo de marketing e comércio de
produtos por um meio eletrénico. A internet, a principio, tinha o objetivo apenas de
auxiliar os militares americanos nos momentos de guerra para que pudessem
transmitir dados e informacfes a outros lugares. Logo apoés, ela se tornou um meio
de pesquisa nos centros académicos. E quando menos se esperava, ela tomou
conta da populacdo em geral, em especial, dos fornecedores de produtos e servicos,
que viram nessa nhovidade um meio de captar um numero maior de clientela, ao
mesmo tempo e em qualquer lugar do mundo.

Destarte, a criacdo dos nomes de dominio foi uma forma de viabilizar
esse acesso de todos ao mundo virtual e 0 que antes era inimaginavel, hoje se
tornou essencial, ou seja, 0 empresario que ndo possui um endereco eletrdnico para
divulgacdo de seus produtos ou servicos é considerado ultrapassado. Os nomes de
dominio séo, hoje, como uma identidade “virtual” das atividades empresarias.

Entretanto, o que se buscou no presente trabalho, foi dar um enfoque
especial aos efeitos juridicos que esse instituto gerou, principalmente no ambito
empresarial, com a eclosao de conflitos entre dominios e marcas. A internet por ser
um fenbmeno relativamente “recente”, carece de regulamentagao juridica em muitos
aspectos e isso agrava a ocorréncia desses conflitos.

Evidentemente, que devido a importancia basilar da internet na
sociedade atual, a natureza do nome de dominio foi alterada, pois aquilo que era
para ser apenas um endereco eletrénico de identificacdo das pessoas na rede, hoje,
possui valor patrimonial equivalente aos bens imateriais.

Os signos distintivos séo direitos fundamentais do empresario, previsto
no art. 5°, XXIX, da CF e tudo que atente contra eles pode causar prejuizos
econdmicos significativos. E por essas e outras razdes, que se buscam solucdes
mais rapidas e eficazes para tais litigios, apresentadas ao decorrer da pesquisa.

Nesse diapasao, a chamada contrafacdo das marcas pelos nomes de
dominio tomou conta do cenario cibernético e cabe, portanto, um estudo mais
detalhado sobre esse assunto que vem trazendo repercussdes juridicas em ambito
nacional e internacional.

A contribuicdo académica que trouxe o presente trabalho refere-se a

discussao dos institutos das marcas e nomes de dominio e os conflitos a eles
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inerentes, sendo que se trata de um tema muito atual, objeto de discussdo no
projeto do novo codigo comercial.

Diante 0 exposto acima, em um primeiro momento, buscou-se relatar o
que sado signos distintivos e a sua importancia para a atividade empresarial
moderna.

Posteriormente, foi feita uma andlise geral sobre o instituto das marcas.
Os pontos cruciais do direito marcario foram tratados detalhadamente, dando um
enfoque especial a origem das marcas, suas funcdes e o sistema de registro no
Brasil.

Em seguida, buscou-se explorar a interessante trajetdria da Internet,
até os dias atuais. Adentrando especificamente nos nhomes de dominio, com um
estudo voltado a sua origem, a importancia, a composicado dos dominios, a forma de
registro e a paradoxal natureza juridica desse novo elemento.

Para melhor compreenséo do trabalho, foi feito um breve relato sobre a
ordem econdmica brasileira, no que tange a livre iniciativa e a livre concorréncia,
trazendo a tona 0s motivos que ensejam uma concorréncia desleal e o
aproveitamento parasitario.

Apbs, a pesquisa debrucou-se ao objeto principal do presente trabalho,
tratando detalhadamente dos motivos ensejadores dos conflitos entre o instituto do
nome de dominio e das marcas, com enfoque naqueles conflitos que ocorrem por
nitida ma-fé daquele que solicita o registro, denominados pela doutrina de
cybersquatting e typosquatting.

Por fim, foram apresentadas possiveis solucbes a esses conflitos,
tanto pelos meios judiciais, quanto por meios alternativos. Deixando a andlise
algumas formas de evitar que esses confrontos continuem assolando o cenario
juridico da propriedade industrial.

Para tanto, foi utilizado no presente trabalho o método dedutivo, pois
em uma analise detalhada das informacdes, chega-se a uma conclusdo geral,
amparando os casos particulares que a elas se enquadram. Utilizou-se para os

devidos fins: doutrinas, julgados e artigos cientificos.
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2 ASPECTOS GERAIS DOS SIGNOS DISTINTIVOS

Os signos distintivos, também chamados na doutrina de sinais
distintivos, compdem o grupo de bens imateriais pertencentes ao estabelecimento
comercial, sendo responsaveis por constituir uma identidade fatica as atividades

empresarias. Segundo Rubens Requido (2009, p. 304):

Os bens incorpdreos sdo coisas imateriais, que ndo ocupam espacgo no
mundo exterior. S&o ideais, frutos da elaborag&o abstrata da inteligéncia ou
do conhecimento humano. Existem na consciéncia coletiva.

Esses bens imateriais, assim como 0s bens materiais, integram a
estrutura do estabelecimento comercial e muitos deles guardam protecdo no Brasil
pela lei da Propriedade Industrial (Lei n°® 9279/96).

De uma forma sucinta, porém esclarecedora, Marcelo M. Bertoldi e
Marcia Carla Pereira Ribeiro (2011, p. 96), apresentam uma definicdo de como é

composto um estabelecimento empresarial:

Como um complexo de bens, o estabelecimento empresarial € formado por
elementos materiais e imateriais. Os primeiros sdo todos os bens tangiveis,
tais como o mobiliario, maquinarios, utensilios, produtos em estoque,
instalacdes, veiculos etc. Por outro lado, sdo imateriais aqueles bens de
propriedade do empreséario que ndo sdo suscetiveis de apropriacao
fisica e que séo fruto da inteligéncia ou do conhecimento humano,
como é o caso dos bens integrantes da propriedade industrial (patente de
invencdo, modelo de utilidade, desenho industrial e a marca), o segredo
industrial, o nome empresarial e o ponto (local onde o empresario e
localizado). (grifo nosso).

Os signos distintivos possuem como func¢éo béasica diferenciar produtos
e individualizar a atividade empresarial, de tal forma que é possivel identifica-la sé
com os simbolos, siglas, termos utilizados. Um dos mais conceituados

doutrinadores, Pontes de Miranda (2012, p. 65), define que:

Sinais distintivos ou individualizam o estabelecimento mesmo (titulo de
estabelecimento ou insignia), ou os produtos (marcas industriais e de
comércio), ou classificam a esses, pela proveniéncia, ou apenas servem a
propaganda.

Lélio Denicoli Schmidt (2007, p. 31) expoe:
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Em propriedade intelectual, sinal distintivo designa qualquer combinacgéo de
palavras ou figuras empregadas para identificar um produto, servigo,
empresa ou estabelecimento, de modo a diferencia-lo dos demais
congéneres existentes no mercado. Os sinais distintivos exercem, pois,
funcéo individualizante, objetivando atribuir uma identidade prépria a
seu objeto. (grifo nosso).

Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa (2015, p. 75) reflete que para
melhor entendimento dos signos distintivos em espécie, € necessario ter

conhecimento da fun¢éo basica dos sinais, e assim descreve:

A funcéo dos sinais distintivos € individualizar, sendo que cada um deles é
utiizado para distincdo de um elemento diverso, sejam o0s
estabelecimentos, por meio dos titulos de estabelecimento ou insignia; ou
0s produtos pelas marcas, ou outros elementos que sejam utilizados para
identificar e apresentar a empresa, diferenciando-a das demais.

Para que a atividade de uma empresa ganhe notoriedade e influéncia
no mercado, ela necessita de elementos que individualizem, destaquem o seu
produto entre os consumidores. Deste modo, ha uma segunda funcéo reconhecida a
tais simbolos, além da funcao identificadora, que segundo Rafael Neumary (2010,

p.15) consiste em:

Produzir na mente do seu destinatario um efeito, aproximando-se, neste
ponto, do papel que cabe a publicidade. Assim alguns simbolos séo
desenvolvidos com a intencao de causar, por si sO, ou seja, mediante a sua
simples constatagédo, uma associacdo imediata de ideias.

Enfatiza ainda Rafael Neumary (2010, p.17):

Em complemento, outro atributo importante de um sinal identificador é a sua
facil memorizacdo, de modo que o consumidor, ao deparar-se com ele,
rapidamente se recordard da empresa, produto ou servigco que ele identifica.

Neste esteio, nota-se que o0s signos distintivos, além da funcéo
primordial de identificar certa atividade empresarial e seus produtos, possuem uma
forte influéncia na mente humana, capaz de fixar-se ao intelecto do consumidor,
gerando neste uma imediata associacao do produto agquele signo memorizado.

Hoje, ndo ha mais receio em se falar que o sucesso de uma empresa
esta estritamente atrelado aos signos utilizados por esta para enfatizar sua presenca

no mercado. Além do mais, o nivel de importancia dos signos distintivos,
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considerados como bens imateriais de uma atividade empresarial, j& se iguala as
dos proprios bens materiais, sem prejuizo ainda, de o patriménio de uma empresa
constituir-se de seu maior valor formado por seus signos. Lélio Denicoli Schmidt
(2007, p. 31) enfatiza:

Diante de sua vocacdo para servir como centro de referéncia para o
consumidor, os sinais distintivos se constituem num elemento
publicitario para captacdo de clientela e como tal se tornam
importantes ativos do patrimdnio empresarial, conforme o grau maior ou
menor que tiverem éxito e penetra¢do no mercado. (grifo nosso).

Da mesma maneira, salienta o doutrinador Marlon Tonazette (2012, p.
121):

O empreséario, para aquisicdo e conservacdo de clientela, tem a
necessidade de identificar a si mesmo e a sua atividade para o publico em
geral. Para tanto, o empresario lan¢ga méo dos sinais distintivos da atividade
empresarial (nome, marcas, titulos de estabelecimento), que ganham
grande importancia, dada a relevancia desses elementos para as relagfes
com a clientela.

Os signos distintivos necessitam de protecdo do ordenamento juridico,
devido ao papel essencial que eles possuem de distinguir comerciantes e a
influéncia que geram sobre uma clientela, pois se assim nao fosse, restaria
fragilizada a principal funcéo destes, que é a identificacdo de produtos. A protecdo
despendida a esses bens imateriais é distinta da dos bens materiais, pois estes sao
protegidos como bens fisicos comuns, enquanto que 0s incorpOreos possuem
peculiaridades que exigem um amparo proprio.

Como afirma Denis Borges Barbosa (2010, p. 42):

Os direitos sobre os signos distintivos sdo direitos de clientela em sua forma
mais flagrante. A situacdo perante o mercado conseguida pela empresa
depende da producdo de coisas e servicos capazes de satisfazer
necessidades econémicas, como também depende de que o publico seja
capaz de identificar a coisa e 0 servico como tendo as qualidades
necessarias.

Essa protecéao juridica busca resguardar aqueles que desenvolvem sua
imagem no mercado, daqueles terceiros que de forma abusiva querem apropriar-se
dessa “fama” que ja possuem certos produtos ou servicos perante os consumidores,

pois 0s sinais aléem do significado em si que possuem, carregam toda uma reputacao
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da empresa e do produto identificado, Rafael Neumayr (2010, p. 19) chama esse
mérito da empresa, construido ao longo do tempo de “heranga genética”, e assim ele
complementa dizendo ndo ser justo que um terceiro se aproprie de um simbolo de
outro empresario, se beneficiando indevidamente da reputacdo que a empresa
guarda em tal insignia. Em sintese, “Assim, qualquer um que a utilizasse sem
autorizagédo sairia imediatamente beneficiado de alguma forma com toda uma
‘herancga genética’ que nao lhe diria respeito” (NEUMAYR, 2010, p. 19).

Dessa maneira, nota-se que a protecao, na verdade, nao recai sobre o
signo distintivo em si, mas sobre o valor que ele possui para a atividade empresarial.

Em outras palavras, ressalta o doutrinador Francisco Campos (1957, p. 39):

Quando, efetivamente, o direito protege esses simbolos ou sinais, o que ele
visa proteger é o valor que neles se contém. Ora, considerados em si
mesmos, neles ndo se encontra o valor em vista do qual o direito organiza e
aparelha a sua prote¢do. A significacdo que adquirem para a clientela é que
Ihes confere um valor.

Os signos distintivos estdo consagrados na Constituicdo Federal
(artigo 5°, XXIX), como direitos fundamentais, sendo que, alguns deles receberam
até mesmo protecdo em legislacdo especial. Esses sinais sdo guiados por principios
constitucionais e infraconstitucionais, que servem como alicerce, como
fundamentacdo a algumas normas aplicaveis a propriedade industrial. Os signos
distintivos sdo exemplos de concretizacdo do principio da livre concorréncia, pois a
sua funcéo de distinguir uma determinada atividade empresarial contribui para que
ndo haja monopodlio de certo ramo mercantil, pois é possivel que existam varias
empresas em um mesmo setor de produtos e servigos, com direito de escolha do
consumidor, pois cada uma pode ser identificada por seu signo.

Destarte, devido a evidente relevancia que possuem 0S Signos
distintivos, ndo sO para a atividade empresarial, como para toda a sociedade de
consumidores, o legislador optou por impor-lhes protecdo tutelada pela norma
méaxima brasileira. Enfatiza SCHMIDT (2013, p. 23) que “os signos sado essenciais a
comunicagao humana”.

Diante disso, 0 estudo desse instituto, em especial das marcas e dos
nomes de dominio € de consubstancial importancia para o direito brasileiro e para a
populacdo em geral, visto que, tem como objeto central, a sociedade de

consumidores e o desenvolvimento empresarial.
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Ante o exposto, a conclusdo que se extrai é que os sinais distintivos
sdo bens imateriais que compde um estabelecimento comercial e que guardam
protecdo especifica pela Lei de propriedade industrial, sem prejuizo de resguardo
constitucional. Essa protec&o busca garantir a individualidade na sua utilizacédo, pois
sem este, terceiros empresarios ndo hesitariam em apropriar-se desses sinais, com

intensdo de lucro mais rapido e facil.



3 MARCAS

17

A principio, héa a necessidade de se fazer uma analise do instituto das

marcas para o bom entendimento do presente trabalho, sem, entretanto, adentrar

em algumas peculiaridades, dispensaveis ao deslinde da pesquisa.

A marca € um bem imaterial que, compondo o patriménio de uma

empresa, agrega a ela valores muitas vezes, até maiores que 0s proprios bens

materiais que a compde. E nessa perspectiva que se mostra imprescindivel a sua

protecao juridica. Ja dizia Pontes de Miranda (2012, p. 75):

Marca de inddstria ou de comércio é marca que se apde em produtos ou
mercadorias para servir de indicacdo da sua qualidade, algumas vezes
também da quantidade. E o mais tipico sinal distintivo de produto ou de
mercadoria.

Nos dizeres de Michelle Copetti (2008, p. 22):

A marca integra um amplo sistema de sinais que aproximam o consumidor
do produtor e/ou comerciante, bem como do prestador de servigcos no
mercado cada vez mais competitivo e sem barreiras. Esse sinal € um
elemento chave na economia moderna e consequentemente um dos
bens mais importantes para a empresa. (grifo nosso).

Conforme Marcelo Augusto Scudeler (2008, p. 55):

E considerado marca todo sinal visualmente perceptivel, com carater
distintivo, aposto em produtos (ou servigos) para diferencia-los de outros no
mercado. Deste conceito, tem-se que, em primeiro lugar, a marca é um sinal
visualmente perceptivel, podendo ser caracterizado por uma figura ou um
desenho, por uma palavra qualquer, ou por palavras dotadas de estilizacédo
caracteristica e/ou acompanhadas de uma figura.

Em consonancia com esse conceito juridico, o Instituto Nacional da

Propriedade Industrial (INPI), 6rgdo responsavel pelo registro das marcas, define-a

basicamente como:

Todo sinal distintivo, visualmente perceptivel, que identifica e distingue
produtos e servigos de outros analogos, de procedéncia diversa, bem como
certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou
especificacdes técnicas.

A marca, em resumo, € aquele sinal visualmente perceptivel,
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encontrado em produtos, que fazem os consumidores associarem, imediatamente,
aquele objeto a determinada sociedade empresaria. Este signo possui grande
importancia tanto para o fornecedor do produto ou servico, quanto para o
consumidor. Para o fornecedor, esse sinal distintivo visualmente perceptivel,
contribui para a diminuicdo dos esfor¢cos em busca de clientela, ou seja, a marca é
um registro da qualidade do produto que estd sendo fornecido, sendo assim,
funciona como um meio indireto de captacao de clientela, pois 0 consumidor passa a
buscar tais produtos devido a qualidade que este informa. Para Marcelo M. Bertoldi
e Méarcia Carla Pereira Ribeiro (2011, p. 112):

O fornecedor se utiliza da marca para diferenciar seu produto ou servico em
relagdo aos seus concorrentes, e isso se da mediante o desenvolvimento de
estratégias de marketing que ligam um produto ou servigo especifico a uma
identidade visual que esta propagandeada.

Como todo e qualquer sinal distintivo, possui como uma de suas
caracteristicas principais, a funcéo distintiva, ou seja, a marca tem que ser apta a
diferenciar produtos e/ou servicos, pois a falta dessa diferenciacdo gera embaraco
ao consumidor e ao proprietario, que sao atingidos pela concorréncia desleal.
Corrobora Pontes de Miranda (2012, p. 75): “A marca tem de distinguir. Se néo
distingue, nao é sinal distintivo, n&o ‘assinala’ o produto”.

Nesse sentido, preleciona o doutrinador Denis Borges Barbosa (2009,
p.66):

Uma marca nado serd registrada (tornando-se, assim, exclusiva) se nao for
distintiva em duas modalidades, ou seja, capaz de distinguir o produto
assinalado dentre todos os dos concorrentes e, ao mesmo tempo, fixando-
se na percepc¢ao do publico de forma a apontar o produto em questao.

Um sinal sera considerado uma marca quando trés requisitos estiverem
presentes: a distintividade, a novidade e a licitude. Para que uma marca seja
distinta, ela ndo precisa ser nova, basta que ela guarde elementos que a diferenciam
das demais, ao ponto de n&do gerar confusdo ao consumidor.

Para Michele Copetti (2008, p. 34):

A distintividade pode ser vista sob dois enfoques: aspecto subjetivo e
aspecto objetivo. Subjetivamente deve ser distinta em si mesma, enquanto
gue, objetivamente, deve ser diferente dos demais em uso. Por isso esse
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ultimo enfoque aparece intimamente ligado ao requisito da novidade.

A distintividade também ¢é chamada por alguns autores de
Originalidade. Segundo Rubens Requido (2009 p. 261): “Significa a originalidade
gue a marca deve ser intrinsecamente idénea e capaz de individuar os produtos de
uma determinada empresa”. Frisa-se que a diferenca entre esse requisito e a
novidade é extremamente sutil.

A caracteristica da novidade nédo significa que uma marca deve ser
inédita no mercado, basta que ela seja nova naquele setor de produtos especificos.
Nesse sentido destacam os autores André Zonaro Giacchetta e Marcio Junqueira
Leite (2004, s.p.):

Pelo principio da novidade relativa, a marca deve ser distinta de outros
signos ja apropriados por terceiros, dentro de um mesmo segmento de
mercado. Isso porque o registro de marca atende ao principio da
especialidade, pelo qual a prote¢cdo concedida pelo registro esta
circunscrita as fronteiras do género de atividade que designa, em suma,
contra seus concorrentes.

Portanto, é possivel que existam marcas idénticas, desde que sejam
utilizadas para identificar produtos de setores mercadoldgicos distintos, € o que
pressupde o principio da especialidade. A novidade em si e a distintividade estédo
apenas ligadas ao aspecto objetivo, ou seja, ela deve ser nova e distinta das demais
em seu uso, entretanto, pode guardar semelhanca no aspecto subjetivo. Contudo,
uma marca sO guarda protecdo dentro do segmento daquele produto que ela
identifica, esclarecendo, podem existir marcas iguais, desde que elas identifiquem
produtos de diferentes mercados, de modo que n&do gere confusdo ao consumidor.

Segundo José de Oliveira Ascenséo (2002, s.p.):

Ha mesmo que admitir, na apreciagdo do grau de dissemelhanca
admissivel, uma correlac&o inversa entre a identidade e a semelhanca
da marca e a identidade e semelhanca dos produtos ou servigcos em
causa. Se ha identidade da marca, o grau de semelhanc¢a exigido nos
produtos ou servicos a que a marca se aplica € menor. Mas se a
semelhanca das marcas é menos forte, aumenta proporcionalmente o grau
de semelhanca exigido nos produtos ou servigos a que se aplicam para que
se possa falar de confusédo. (grifo nosso).

A violagcdo ao principio da especialidade importa na contrafacdo da

marca, segundo Denis Borges Barbosa (2013, p. 02): “contrafagao é a reproducgao,
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no todo ou em parte, de marca registrada, ou imitagdo — quando a imitagdo possa
induzir confusao”.

Sendo assim, tanto a novidade quanto a distintividade estédo
abrangidas por um principio mais amplo, que € a anterioridade, ou seja, uma marca
deve ser diferente das demais em uso. Bem observa Lélio Denicoli Schmidt (2007, p.
71):

O principio da anterioridade norteia a solucdo dos casos de conflito: quando
dois sinais distintivos ndo podem conviver pacificamente, deve sucumbir
aquele que for mais recente [...] Desta forma, havendo colidéncia, prevalece
aquele que gozar de anterioridade.

E por fim, uma marca deve ser licita, no sentido de ndo afetar a moral e
0s bons costumes. A licitude esta intimamente ligada a veracidade, ou seja, uma
marca tem que expressar apenas indicacbes que sejam verdadeiras acerca do
produto, ndo pode esta induzir em erro o consumidor ao fazer sua escolha. Atesta
Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa (2015, p. 87): “Assim, necessario que a
mensagem transmitida pela marca corresponda aos produtos ou servicos que ela
representa, de forma a ndo causar confusdo aos consumidores”.

O art. 124, 11l da Lei de propriedade industrial exprime bem essa ideia
da licitude da marca, pois proibe o registro de marcas que atentem contra alguns

direitos fundamentais da pessoa.

Art. 124. Nao séo registraveis como marca:

[...]

Il - expressao, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrario a moral
e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou
atente contra liberdade de consciéncia, crenca, culto religioso ou idéia e
sentimento dignos de respeito e veneracgao; (grifo nosso)

Diante do exposto, conclui-se que marca é um signo distintivo, de
grande importancia para a atividade empresarial, pois tem como fung¢do primordial
distinguir os produtos dos concorrentes, além de ser um meio de identificacdo pelos

consumidores.

3.1 Funcéo Das Marcas

Além da funcao essencial das marcas, abordada no topico anterior, que

€ a distintividade, esse signo possui outras funcdes importantes que devem ser
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analisadas, dentre elas: a funcao de indicagédo de origem; funcdo econdmica; funcao

publicitaria e funcao de qualidade. Esclarece Lélio Denicoli Schmidt (2013, p. 34):

A marca efetivamente desempenha outras funcbes além de diferenciar um
produto de outro. Entretanto, nenhuma dessas fung¢des correlatas ou
secundarias seria possivel sem a distintividade, que é a func¢éo principal que
a marca exerce.

A marca é em sua esséncia um elemento que distingue os produtos no
mercado, facilitando os consumidores na identificacdo deste. Contudo, € também um
sinal de extrema importancia para indicar a origem comercial daquele produto ou
servico. Michele Copetti discorre que em seu “primitivo conceito, as marcas tinham
suas funcgdes restritas a indicacao de origem ou procedéncia dos produtos ou artigos
entregues ao comércio.” (CERQUEIRA, 1982, apud COPETTI, 2008, p. 59).

A funcéo de indicagdo de origem consiste na possibilidade que uma
marca tem de gerar no consumidor uma imediata associacdo do produto com a
empresa que o fabricou. Hoje é possivel dizer, que mesmo que o cliente néo
conheca o fabricante, ele ja o identifica através da marca pela procedéncia do
produto. Frisa Lélio Denicoli Schmidt (2013, p. 56) que “a marca € a assinatura que o
fabricante ap0e sobre o produto. Essa relacdo subjetiva permite rastrear a origem da
mercadoria e fazé-la remontar a um fabricante em particular”.

Esclarece Maité Cecilia Fabbri Moro (2003, p.40):

[...] @ marca ndo é, também, sinal de origem dos produtos, no sentido de
que tenham sido fabricados em determinado local. E sinal de origem no
sentido de que o proprietario do sinal é o responsével pela fabricagdo do
produto (quando se tratar de marca de industria), determinado quem e como
o fara.

Outrossim, a marca possui uma funcdo de qualidade, ou seja, ela
certifica a qualidade do produto que esta representa. Cria na consciéncia
consumerista uma opcao por aquele determinado produto, pois jA 0 conhecem pela
sua qualidade e procedéncia. Dessa forma destaca Maité Cecilia Fabbri Moro (2003,
p. 40): “Outra funcéo a ser considerada é a de indicacao de qualidade, a qual traduz-
se na atribuicdo, pelos consumidores, de uma certa qualidade aos produtos que

portam uma determinada marca”.
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Segundo Michele Copetti (2008, p. 62):

Nota-se que a funcéo de qualidade deve-se ao fato de os consumidores
saberem e esperarem que o produto tenha uma determinada qualidade,
estando ligada a confianca que a marca adquiri no mercado, sendo do
interesse do titular a manutencédo da qualidade do produto ofertado. (grifo
Nosso).

Essa fungdo de qualidade exercida pelas marcas refere-se
exclusivamente ao conhecimento do consumidor quanto a qualidade do produto, o
que gera efeito, eminentemente, mercadolégico ao titular da marca, que se vé
desafiado em manter o padrdo de qualidade dos seus produtos a fim de conquistar
maior clientela. Destarte, afirma José de Oliveira Ascenséo (2002, s.p.):

A marca ndo da nenhuma garantia juridica de qualidade. A qualidade do
produto pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha reflexos juridicos; s6
tera reflexos mercadoldgicos. Ndo h4 pois também uma funcéo de garantia.

Lélio Denicoli Schmidt (2013, p. 60) complementa:

Diante da satisfagdo previamente obtida com a mercadoria, o consumidor
volta a adquiri-la esperando encontrar o mesmo padréo de qualidade da vez
anterior. Da mesma forma, a decepcdo desestimula a reiteracdo do
consumo.

Além dessas, a marca exerce uma funcao publicitaria, a publicidade
serve como veiculo para levar a conhecimento dos consumidores a existéncia de
uma determinada marca. E a ligacdo do produto ou servico com aquela marca que
estd sendo propagandeada, resultando em uma identidade visual do consumidor ao

se deparar com tal publicidade. Para José de Oliveira Ascenséo (2002, s.p.):

A marca pode ser um poderosissimo instrumento publicitario. Desde logo
porgue a marca, como sinal, esta apta para ser veiculo de comunicagéo.
Mas a marca nédo é concedida para desempenhar essa funcao.

Essa funcdo publicitaria ndo é uma funcdo inerente ao instituto das
marcas, como no caso da funcéo distintiva, ou seja, uma marca pode nao exercer
essa funcado, entretanto, frente a um concorrente mercado atual, com 0s mais
variados meios de comunicacdo, considera-se ultrapassado o empresario que nao

exerce a funcdo publicitaria da marca. Como diz Maité Cecilia Fabbri Moro (2003, p.



23

44):

[...] quanto maior e melhor a utilizacdo dos meios de publicidade, maior o
valor econémico representado por essa marca.

[...] na economia atual, diz ndo bastar hoje a introdugdo no mercado de
produtos altamente competitivos para que eles tenham sucesso comercial,
havendo necessidade de outros fatores para que se alcance éxito
comercial, em especial da publicidade.

Esclarece Michele Copetti (2008, p. 64): “A publicidade atua ndo mais
apenas informando o publico sobre um novo produto ou para lembra-lo de uma
determinada marca; atua no sentido de criar e fortalecer a imagem da marca.”.

Reflete Lélio Denicoli Schmidt (2013, p. 67) que “a marca é um
vendedor silencioso e néo precisa adquirir notoriedade para cumprir essa fungcao
publicitaria.”.

A publicidade tem o efeito de acrescentar e manter a clientela, ou seja,
além de ser o meio pelo qual se lanca uma marca no mercado, € responsavel,
também, por manté-la. Nota-se, assim, uma relacdo de interdependéncia entre a
marca e a publicidade, de forma que uma € indispensavel para o desenvolvimento
da outra (MORO, 2003, p. 45).

Por fim, resta analisar a funcdo econémica das marcas, uma das
funcdes mais relevantes para o presente trabalho. Conforme José Xavier Carvalho
Mendonga (1963, p. 217) as marcas “assumem valiosa fungcdo econdmica,
garantindo o trabalho e o esforco humano, representando fator de trafego e
tornando-se elemento de éxito e de segurancga as transacgdes”.

Maité Cecilia Fabbri Moro (2003, p. 42) enfatiza:

Uma empresa dona de uma marca, [...] tem um ativo muito valioso em suas
maos. Ativo esse que pode ter valor muitas vezes maior do que o valor do
resto do patriménio material da empresa. [...] Esse valor nédo é facil de ser
medido, mas ndo pode deixar de ser reconhecido.

Essa funcdo econbmica refere-se a capacidade que as marcas
possuem em conseguir estabelecer um mercado competitivo e pautado na livre
concorréncia. A marca € a peca chave para o destaque de uma empresa em meio
aos seus concorrentes. O valor atribuido as marcas é a razdo para que se tenha
todo um sistema protetivo, evitando que empresas possam adotar marcas alheias,

beneficiando-se do atrativo daquela marca.
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Portanto, conclui-se que, além da aptiddo, inerente ao instituto das
marcas, de distinguir um produto ou servico que busca identificar, ou seja,
individualizar aquele determinado produto perante os demais no mercado, esse sinal
possui, ainda, outras funcdes, ndo menos importantes, mas de aplicacdes restritas a
cada caso concreto, que visam aperfeicoar a atividade empreséria, pois o
empresario possuidor de uma marca que atende a todas essas func¢des, muito
provavelmente tera um éxito maior na conquista de clientela, ocupando posicédo de

exceléncia frente a um mercado concorrencial.

3.2 Breve Histérico Das Marcas

Desde os primordios da civiizacdo no mundo, as religibes, as
comunidades ideoldgicas ja gozavam de simbolos que os diferenciavam das demais.
Artesdes, escultores, assinavam suas obras a fim de identifica-los e diferencia-los
dos outros artistas. Nota-se que desde aquela época ja havia uma necessidade de
identificar a origem dos produtos, mas como as relacbées de comércio eram muito
proximas, as pessoas conheciam umas as outras e assim comercializavam com
base na troca de produtos e servicos, ndo havia tanta disputa em busca de
reconhecimento e identificacdo do produto com seu titular. Segundo Rubens
Requido (2006, p. 244):

O produtor desde a Antiguidade, teve a inclinacdo de assinalar, de modo
caracteristico, a sua producdo, sobretudo artistica. Vem de outrora o hébito,
também, de identificar, com marca em fogo, o gado. Ndo constituiam
propriamente marcas, mas um cunho de propriedade.

As marcas como simbolo individualizador sempre existiram na histéria

humana. Marcelo Augusto Scudeler (2008, p. 66) ressalta:

E latente a impossibilidade de identificar um momento exato para o
surgimento das marcas, ja que, de uma forma ou de outra, sempre
estiverem presentes na histéria da humanidade.

No inicio, esses sinais apenas serviam para distinguir e individualizar
0s produtos dos demais, entretanto eles ndo tinham nenhum valor patrimonial, ndo
eram considerados bens e, portanto, ndo detinham protecdo comercial.

Segundo Marcelo Augusto Scudeler (2008, p. 66):
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E a partir da Idade Média que um nome ou um simbolo passaram a ser,
efetivamente, usados como sinais identificadores e diferenciadores de um
objeto, dando-lhe um evidente carater comercial.

Da mesma forma afirma Maristela Basso (2000, p. 66): “com a
expansao do comércio, na ldade Média, o direito passou a proteger as marcas”.

No mesmo sentido, ressalta Pontes de Miranda (2012, p. 75): “Na
Idade Média, ja as corporagbes marcavam o0s produtos, no propoésito de lhes
assegurar qualidade”.

A partir dessa época histérica é que as marcas passaram a ser de uso
obrigatério, impostas pelas proprias autoridades publicas para identificacdo das
mercadorias. Esse avanco sé se deu em razdo desse periodo ser marcado pelo
desenvolvimento das atividades comerciais e inicio da industrializac&o.

Posteriormente, a partir da Revolu¢do Francesa € que comecgou a se
cogitar pela criacdo de uma lei que regulamentasse 0 registro das marcas,
combatendo as contrafacfes a fim de assegurar-lhes protecdo. Nesse periodo, as
marcas passam de uso obrigatério para serem de uso facultativo. Em 1857 surgiu
uma nova lei na Franca, a qual inspirou as leis brasileiras sobre propriedade
industrial. Juntamente com a Revolu¢do Francesa, outro marco histérico foi
responsavel pela modificacdo do regime marcario da ldade Média, a Revolucéo
Industrial.

Marcelo Augusto Scudeler (2008, p. 69) reconhece:

O processo de industrializagdo da Europa foi especial para fomentar o
fortalecimento da propriedade industrial como um bem privado, em especial
das criagBes do intelecto humano, como as marcasse, em especial, as
patentes.

A Constituicdo Brasileira de 1824, apesar de ndo fazer mencéo
expressa as marcas, ja trazia em seu texto protecao aos inventores e autores.

Em 1850 foi criado o primeiro Codigo Comercial Brasileiro, entretanto,
este ndo abordava nada a respeito da protecdo das marcas. Somente na

Constituicdo de 1891 que o direito marcario foi, finalmente, mencionado no

Lart. 179, XXVI da constituicdo de 1824 — “Os inventores terdo a propriedade das suas descobertas,
ou das suas produccdes. A lei assegurara um privilegio exclusivo temporario, ou lhes remunerara em
ressarcimento da perda, que hajam de soffrer pela vulgarizacdo”.
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ordenamento juridico, apods ja ter sido regulamentado em lei especifica, em meados
do ano de 1875, por meio do Decreto n°® 2.682.

Antes disso ndo se reconhecia um direito sobre a marca. Segundo
Marcelo Augusto Scudeler (2008, p. 71):

Tanto € assim, enquanto ndo havia preceito nenhum a respeito, Rui
Barbosa, representando o polo ativo da lide, ingressou em juizo para
defender a marca de rapé AREIA PRETA. Malgrado o seu esforco, o
Tribunal baiano considerou que nao constituia crime de usurpacdo de
marca, pelas regras vigentes, pois nenhum diploma fazia previsdo dessa
figura tipica.

A repercussdo desse caso, malgrado a inseguranca dos comerciantes
com seus produtos, € que despertou no legislativo a necessidade de se
regulamentar o instituto das marcas. Notando-se a relevancia que as marcas
passaram a ter, em 1945 foi promulgado o primeiro Cédigo da Propriedade
Intelectual no Brasil, apds a transicdo de muitas leis, que foram se adequando até
chegar a formacdo de um Cdbdigo. Entretanto, esse Cddigo sofreu indmeras
alteracdes, sendo parte dele revogado e substituido.

Somente em 1996 é que o texto anterior do Codigo foi revogado pela
atual lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). O principal objetivo da atual
legislagdo era harmonizar as leis brasileiras de propriedade industrial com os
tratados internacionais que se referiam a esse assunto (TRIPs e CUP).

Outro marco importante para regulamentacdo do direito marcario foi a
Constituicdo Federal de 1988, pois incorporou em seu texto a protecdo aos signos
distintivos entre os direitos e garantias fundamentais.

Isto posto, evidente que a prote¢cdo &s marcas passou por todo um
processo histérico de evolucdo. Na medida em que o sinal foi ganhando importancia
mundial para as empresas e para 0 comércio em geral, deparou-se com a nitida
necessidade de se obter leis que regulamentem toda a estrutura marcéaria, a fim de
evitar que um desastroso cenario de conflitos venha a se instalar no Brasil.

Por essa razao que hoje o ordenamento juridico € composto de normas
constitucionais e uma lei especifica que regulamenta todo o direito marcario,

sujeitando a protecédo das marcas ao seu regular registro no 6rgao competente.
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3.3 Registro Das Marcas

Devido a grande importancia das marcas em uma sociedade
consumerista, as empresas passaram a investir muito nesse signo para obterem
sucesso econdmico. Por essa razdo que a protecdo desse simbolo se fez
necessaria, a fim de evitar problemas de concorréncia desleal, enriquecimento ilicito,
dentre outros. Essa protecdo despendida as marcas ndo visa apenas atender
interesse publico no que tange a liberdade de escolha do consumidor, mas também
interesse do seu proprio titular. Segundo Lélio Denicoli Schimidt (2013, p. 42): “Na
repressdo a contrafacdo e a concorréncia desleal, os interesses do consumidor
comumente se entrelagam com os do titular da marca.” E essencial, portanto, ao
instituto das marcas, a protecdo da atividade empresarial daquele que a representa,
sendo que a protecao dos direitos do consumidor sao reflexos da sua atuacéo no
mercado. Ou seja, as marcas visam tutelar diretamente os interesses de seu titular e
indiretamente os interesses do consumidor (SCHIMIDT, 2013, p. 43).

O registro das marcas tem a fungéo primordial de assegurar protecéo a
este signo perante o mercado. Sustenta Vera Elisete V. L. Callegari (2008, p. 192)
gue “embora o registro da marca seja de carater facultativo, sua auséncia acarreta a
sua utilizagao por terceiros, sem restrigdes”.

Nas palavras de Denis Borges Barbosa (2010 p. 698):

Conforme a classica justificativa do sistema de marcas, a protecado juridica
tem por finalidade em primeiro lugar proteger o investimento do empresario;
em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom
e 0 mau produto.

O registro nada mais é que a materializacdo da protecdo que a lei
impBe as marcas. Afirma Ponte de Miranda (2012, p.138) que “antes do registro nao
h& propriedade industrial, h& direito formativo a adquiri-la”.

Como bem observa Francisco Campos (1957, p. 330):

O direito de registro é apenas a forma mediante a qual se procura
configurar, com perfil definido e arestas mais agudas, o que o direito da
concorréncia desleal traduz em termos gerais, ou em cujas conotacgdes,
devido & sua amplitude, a precisdo do conteldo ndo corresponde a
generalidade da compreensao.

O direito de propriedade sobre a marca nasce com seu regular registro
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no 6rgdo competente (INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial). De acordo
com Michele Copetti (2008, p. 45):

Em 1970, pela Lei n° 5.648, de 11 de dezembro daquele ano, foi criado o
INPI, Autarquia Federal, hoje vinculada ao Ministério do Desenvolvimento,
IndUstria e Comércio Exterior [...]. O INPI € o 6rgdo competente para o
registro das marcas. (grifo nosso).

O Brasil adota o sistema atributivo, assim como os demais paises
latinos, que prevé que, a titularidade sobre a marca s6 existe apos o registro. Esse
sistema estd devidamente consubstanciado na legislacdo patria, mais
especificamente na Lei de propriedade industrial (Lei 9.279/96):

Art. 129 A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente
expedido, conforme as disposi¢cBes desta lei, sendo assegurado ao titular
seu uso exclusivo em todo territério nacional, observado quanto as marcas
coletivas e de certifica¢@o o disposto no arts. 147 e 148. (grifo nosso).

Entretanto, h4 uma excecdo prevista no art. 129, §1° da lei 9.279% de
que se uma pessoa de boa-fé utilizava uma marca a pelo menos 6 (seis) meses, ela
ter4 direito de precedéncia ao registro, sendo assim, mesmo que ndo tenha o
registro anterior, ela acaba tendo o direito de titularidade sobre a marca, entretanto,
deveras observar o requisito da boa-fé. Essa excecdo, em que pese a regra seja a
necessidade do registro, demonstra um interesse em proteger a expectativa de
direito criada por aguele que utiliza uma marca de maneira licita, sem agir de ma-fe,
por um tempo significativo, fazendo-a dela seu simbolo de identificacdo e distincao
no mercado. Nado seria nada sensato nao atribuir-lhe esse direito por questbes
meramente formais, por isso da-se a chance de proceder ao registro antes de
qualquer pessoa, resguardando-lhe seu direito perante aquela marca.

O principio que norteia a concessao do registro pelo INPI é o principio
da anterioridade, devidamente representado pelo art. 124, XIX da LPI, que em
outras palavras, leciona sobre a impossibilidade de registrar como marca reproduc¢éo
ou imitacdo de marca alheia de produtos 0s servicos que se encontrem no mesmo
ramo de atividade, capaz de causar confusdo ao consumidor. Essa confusdo é bem

explicada por Marcelo Augusto Scudeler (2008, p. 87):

2 Art. 129, § 1° Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depésito, usava no Pais, ha
pelo menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou
servico idéntico, semelhante ou afim, tera direito de precedéncia ao registro.
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Adota-se como critério para se verificar a existéncia ou ndo de semelhancga
entre marcas, a visdo do consumidor mediano. Como a marca é um sinal
distintivo, serdo consideradas colidentes aquelas que possam induzir o
consumidor em erro, possibilitando a existéncia de associagdo ou confuséo
indevidas.

Vigora, outrossim, no que se refere ao registro das marcas, o principio
da territorialidade, o qual preceitua que a protecao do registro tem eficacia somente
em territério nacional, ndo ultrapassa os limites da fronteira. Entretanto, esse
principio ndo é absoluto, ele guarda excecdo nas chamadas marcas notoriamente
conhecidas, que sdo aquelas que possuem protecdo internacional, ou seja, sao
facilmente reconhecidas no mundo todo. Esta protecéo internacional restringe-se ao
ramo de atividade que a marca € conhecida. José Carlos Tinoco Soares (1997, p.

205) assim explica:

Observa-se, desde logo, que contrariamente a protecdo assegurada a
marca de alto renome, esta, a marca notoriamente conhecida, ndo obstante
goze de protecdo especial, tem-na limitada ao seu ramo de atividade.

E muito evidente entdo, a incidéncia do principio da especialidade ou
especificidade na realizacéo do registro. O INPI registra as marcas conforme o ramo
de atividade de cada uma, entdo, ao solicitar o registro o requerente deve indicar
qual a classe que pertence aquele produto ou servico a fim de ganhar protecéao
naquele setor. Essa divisdo de classes € regulamentada internacionalmente, por
uma classificacdo de produtos e servicos, também chamada de classificacdo de
Nice (se encontra, atualmente, em sua décima primeira edicdo, que entrou em vigor
no dia 1° de janeiro de 2017), atualizada constantemente pela Organizagao Mundial
da Propriedade Intelectual —- OMPI (NEUMAYR, 2010, p. 27).

H&, contudo, um tipo de marca que afasta a incidéncia do principio da
especialidade, Conforme Fabio Ulhoa Coelho (2016, p. 189):

A Unica excec¢édo a regra da especificidade (limitacdo da tutela ao segmento
dos produtos e servicos suscetiveis de confusdo pelo consumidor) diz
respeito a marca de alto renome, cuja protecdo é extensiva a todos os
ramos de atividade (LPI, art. 125). Trata-se de uma situagcédo especial, em
gue se encontram certas marcas, amplamente conhecidas pelos
consumidores (por exemplo, McDonald’s, Bombril, Sadia, Pirelli).

A marca de alto renome é aquela que é altamente conhecida perante
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todo o mercado de consumo, guardando protecdo em todos o0s setores
mercadoldgicos. Essas marcas reconhecidas genericamente e com boa reputagédo
nao sdo atingidas pelo efeito do principio da especialidade, pois ndo pode existir
mais nenhuma outra idéntica a esta.

Quanto ao processo administrativo, ha toda uma solenidade para
concessédo do registro. Apresentado o pedido ao INPI, é feita por esse 6rgdo uma
analise formal preliminar. Caso esteja devidamente instruido, nos moldes da lei (LPI,
art. 155)°, o pedido sera depositado. Apés o depdsito, é feita a publicacdo da marca
na Revista da Propriedade Industrial e, com esse ato, é possivel que 0s empresarios
apresentem oposi¢ao a esse registro, quando, por exemplo, possa prejudica-los. Em
seguida, O INPI faz uma analise das condi¢cdes de registrabilidade, quais sejam:
novidade relativa, ndo colidéncia com marca notoria e desimpedimento. Concluida
esta fase, o 6rgdo competente ir4 decidir sobre conceder ou negar o pedido de
registro.

Importante salientar, que caso o titular da marca tenha interesse em
atribuir a esse simbolo qualidade de marca de alto renome, ele deve fazer um
pedido préprio ao INPI e assim, sera feita um exame especifico para comprovar se
essa marca € mesmo amplamente conhecida.

Em sintese, a protecdo conferida as marcas pelo registro esta
delimitada por dois principios: a territorialidade e a especificidade, aplicados a todos
os tipos de marca, com excec¢do de duas. Conforme Maité Cecilia Fabbri Moro
(2003, p. 106):

Logo, enquanto a marca notoriamente conhecida constitui uma n&o-
aplicagdo do principio da territorialidade, a marca de alto renome
excepciona o principio da especialidade. Este fato confirma que a protegéo
as marcas que possuem notoriedade constitui uma exce¢ao a regra.

Ante o0 exposto, nota-se que ha& toda uma andlise técnica a ser
observada para a concesséo do registro, a fim de evitar a contrafagdo das marcas,
aspecto importante para o estudo do conflito entre marca e nome de dominio, signo

este, a seguir, objeto de estudo.

® Art. 155. O pedido deverd referir-se a um Unico sinal distintivo e nas condi¢bes estabelecidas pelo
INPI, conteréa:

I- requerimento

ll-etiquetas quando for o caso

Ill- comprovante do pagamento da retribuicao relativa ao depésito



31

4 A ORIGEM DA INTERNET

Apo6s uma analise das marcas, € imperioso adentrar em um meio mais
especifico do estudo dos signos distintivos, e que gera grandes impactos e
mudancas no sistema juridico das sociedades empresarias.

A internet surgiu na década de 60, nos Estados Unidos, pés segunda
guerra mundial, como um mecanismo de estratégia militar, sendo um instrumento de
comunicacao, independente de uma central, que poderia a qualquer momento ser
destruido por uma bomba nuclear. Esse projeto de pesquisa, foi chamado de
ARPAnet (Advanced Research Projects Agency). A ARPA investiu grandes quantias
para esse projeto. A conexdo entre computadores que se encontram em diferentes
lugares € fruto de um dos investimentos da ARPA e nada mais € que um embrido
para o que posteriormente sera conhecido como Internet.

Posteriormente, em fins dos anos 1980, a Nacional Science Foudantion
(NSF) expandiu esses métodos de comunicacdo, precipuamente utilizados como
instrumento militar, para outras areas de atuacao, possibilitando a interligacdo entre
agéncias governamentais, universidades e institutos de pesquisa. Essa expansao
impulsionou as pesquisas nas areas académicas, resultando em inUmeros projetos
para colocar em pratica essa interligacdo entre computadores de lugares distantes.

No Brasil, a internet s6 se estabeleceu no inicio dos anos 90 e s0 se
tornou permanente em 1992 quando da criagdo da FAPESP, nota-se, portanto, um
grande atraso brasileiro. Foi entédo a partir dos anos 90, que essa tecnologia deu um

passo decisivo e segundo Jacques Labrunie (2001, p. 240):

[...] passou a permitir a comunicacdo entre diversos computadores, em
locais diferentes, a partir de uma linha telefénica comum, em vista de
equipamentos e programas de computador muito mais desenvolvidos e
rapidos, que passaram a ter um custo acessivel ao uso particular e
individual.

Para Walter Douglas Stuber e Ana Cristina de Paiva Franco (1998, p.
61):

A internet consiste na interligacdo de milhares de redes de computadores
do mundo inteiro, através da utilizacgdo dos mesmos padrfes de
transmissdo de dados, os chamados protocolos. Gracas a essa
uniformizacao na transmisséo das informacdes, as diversas redes passam a
funcionar como se fossem uma s@, possibilitando o envio de dados e até
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mesmo de sons e imagens a todas as partes do mundo, com uma
consideravel eficiéncia e rapidez.

Essa foi uma das criagcbes que alavancou o mundo em velocidade
incomparavel. O transcorrer do tempo foi responsavel por uma significativa
expansdo da Internet por todo o globo, tornando-se este, um dos meios de
comunicacdo mais presentes do cotidiano atual, quicA o mais utilizado pela
sociedade contemporanea. Kelli Angeli Neves (2015, p. 43), assessora juridica do

NIC.br assim preceitua:

A internet tornou-se um dos mais abrangentes meios de comunicacéo,
integracdo social e armazenamento de informagfes até entdo existentes,
Todavia, para que ocorra a comunicagdo nessa rede mundial, que interliga
milhGes de computadores, é preciso que um computador seja capaz de
encontrar o outro.

A internet se tornou base para o surgimento de novas relacdes entre
empresas, entre empresas e consumidores e entre 0s proprios consumidores, de tal
forma que ndo é mais necessario que o consumidor se desloque ao mercado local
para a realizacdo de compras, havendo a possibilidade de apenas com um click ele
satisfazer o seu desejo.

Nessa perspectiva, para que tornasse possivel um computador
encontrar o outro no mundo virtual, adotou-se um protocolo padréo, conhecido hoje
como protocolo TCP/IP. Rafael Tarrega Martins (2009, p. 31), explica o

funcionamento desse protocolo, de maneira mais técnica:

O protocolo TCP converte a informag¢do em pacotes de dados na maquina
emissora e os recompde na maquina de destino para obter informagéo
original; por outro lado, o protocolo IP é o responsavel por etiquetar o
pacote e encontrar a rota ao destino.

O IP ele é formado basicamente por uma sequéncia numeérica, que
serve como um endereco de acesso de cada rede. Assim preleciona Jacques
Labrunie (2001, p. 241):

Para que os computadores possam conectar-se entre si, € necessaria a
identificacdo de cada computador integrante da rede Internet. Esta
identificacdo é feita através de uma série numérica, tal como o numero de
um telefone. A fim de facilitar o acesso dos usuarios, inclusive a pessoas
com as quais nao tivesse feito um contato preliminar, criou-se um endereco
de acesso a internet, que corresponde a uma série numeérica.
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N&o obstante a adocdo desse protocolo IP, este ndo seria 0 método
mais acessivel pelos usuarios, por conta da dificuldade que o homem tem em
memorizar uma grande quantidade de numeros. E se pararmos para pensar, 0S
milhdes de computadores conectados no mundo, cada qual com seu numero IP,
dificultam ainda mais a memorizacdo dessas extensas combinacdes numeéricas.
Portanto, nesse contexto, se fez necessario a criacdo de um sistema mais simples e

foi assim que surgiram os homes de dominio.

4.1 Nomes De Dominio

A origem dos nomes de dominio se deu nos primérdios da internet
comercial. Paul Mockapetris foi o responséavel por desenhar a estrutura do sistema
do DNS (Domain Name System) que permitiu a traducdo de numeros para
interligacdo da rede das redes (NEVES, 2015, p. 45).

As sequéncias numéricas foram entdo decodificadas por uma
linguagem alfabética, facilitando os humanos na memorizagdo, pois ndo ha mais
necessidade de conhecer o namero IP, basta que o usuario digite o nome de
dominio, que automaticamente a maquina fara a associacdo entre o nome e seu
respectivo nimero IP. Lélio Denicoli Schmidt (2009, p. 128) conceitua nome de

dominio como:

O endereco eletrdbnico que conecta o0 usudrio a um computador que
armazena contetdo disponivel na internet. Consiste num dos elementos
gue integram a estrutura URL (localizador de recurso uniforme), formada
ainda pelos vérios protocolos utilizados para comunicacao na internet, como
http, ftp etc. Assim, na estrutura de URL http:www.estadao.com.br (site
de noticia do jornal O Estado de S.Paulo) a expressédo ‘http://lwww’
corresponde ao protocolo usado para comunicacéo e ‘estadao.com.br’
consiste no nome de dominio propriamente dito. (grifo nosso).

Do mesmo modo define o Registro.br, 6rgado responsavel por controlar

0 registro e a manutencéo dos nomes de dominio:

E um nome que serve para localizar e identificar conjuntos de computadores
e servigos na Internet. O nome de dominio foi concebido com o objetivo de
facilitar a memorizacdo desses endere¢os, pois sem ele, teriamos que
memorizar uma sequéncia grande de nuameros, e dar flexibilidade para que
operador desses servicos altere sua infra-estrutura com maior agilidade.



34

Os nomes de dominio, portanto, sdo veiculos do mundo virtual,
responsaveis por concretizar a real funcdo da internet, no que tange a interligacéo
de informacdes por todo o mundo e o comércio em geral. Anupam Chander (2003, p.
42) tem uma visdo dos nomes de dominio como algo valioso e assim ele afirma:
“Com essa aplicagao revolucionaria da Internet, iniciou-se a ‘corrida em busca de
espago’ para 0s nomes de dominio. Os nomes de dominio adquiriram nova
importancia cultural e econémica”.

No ambito empresarial, o0s nomes de dominio possuem hoje um papel
relevante na conquista do sucesso de uma empresa. A publicidade no meio virtual e
a possibilidade de vender produtos e servicos a pessoas em qualquer lugar do
mundo tornaram o nome de dominio um valioso bem imaterial de uma empresa, € 0
gue nasceu apenas como um endereco no mundo virtual, hoje, possui uma forte
influéncia na economia e na atividade empresarial. De acordo com o autor Anupam
Chander (2003, p. 35):

De fato, a medida que as transacdes comerciais sédo realizadas cada vez
mais de forma eletrbnica, as empresas que possuem nomes de dominio
proeminentes e mnemdonicos podem estar mais bem posicionadas para se
tornar lideres globais nos seus setores.

Nesse viés, discorre Patricia Peck Pinheiro (2013, p. 150):

Para o Direito Digital, o dominio na Internet ndo € apenas um endereco
eletrbnico, mas sim a unido entre localizac&o (endereco) e o valor de marca
(capacidade de ser lembrado — awareness). Deter o nome de uma
empresa na rede é deter-lhe o valor; é deter-lhe a capacidade de ser
alcancada por seu publico-alvo, o que pode representar um sério
problema, especialmente no caso de marcas conhecidas do publico
em geral. (grifo nosso).

Em contrapartida, muitos conflitos surgiram entre os dominios e outros
signos distintivos, pois, muitas pessoas encontraram na fragilidade que é o sistema
de registro dos nomes de dominio, uma oportunidade de lucrar injustamente a custa
de uma marca de terceiros.

Carlos Alberto Rohrmann (2005, p. 210) afirma que:

Houve, logo de inicio, uma verdadeira “corrida aos nomes de dominio” a fim
de se assegurarem o0 maior nimero e a maior variedade possiveis dos
nomes de dominio brasileiros, em especial os chamados “.com.br”, que
tanto interesse despertaram naqueles que pretendiam langar-se no
comeércio eletrénico com o desenvolvimento da Internet no Brasil.
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Portanto, os nomes de dominio, foram criados, a principio, para facilitar
0 acesso dos internautas na rede, visto que a memorizacdo de uma grande
sequéncia numérica era quase que impossivel. Mas, com o avanco do comércio em
meio eletrbnico, mais do que um simples endereco, tornou-se um bem valiosissimo
de identificacdo do empresario nas redes, sendo assim, merece uma peculiar
atencéo e estudo, diante dos reflexos juridicos expelidos por esse signo.

Em seguida, a pesquisa busca esmiucar como se procede ao registro
de um nome de dominio, diferenciando-o do registro das marcas, razdo pela qual

enseja conflitos.

4.2 Composicdo Dos Dominios

O nome de dominio compde um sistema chamado de URL (uniform
Resource Locator — localizador uniforme de recursos). O URL nada mais é que toda
a estrutura de um  endereco eletrénico, como por exemplo,
“http://lwww.google.com.br”. Dentro dessa estrutura, segundo Rafael Tarrega Martins

(2009, p. 41), o nome de dominio € o nucleo do URL:

O domain name &, assim, o nucleo do URL e sua presenca permite acessar
uma pagina web, ver arquivos, enviar/receber mensagens de correio
eletrbnico etc. Para facilitar o exercicio dessas tarefas é recomendéavel que
o nome de dominio contenha expressdes sugestivas ou chamativas (friendly
name) que possibilitem relacionar-lhes com os titulares das fontes de
contelido na rede (organismos, administracdes publicas, pessoas etc.).

Além disso, o domain name é subdividido em dois niveis: o Top Level
Domain (TLD) e o Secondary Level Domain (SLD). No exemplo acima exposto, a
parte que compde o nome de dominio é o nucleo “google.com.br’, sendo assim, o
“.br’ seria o TLD, o “google” o SLD e o “.com” € um subdominio dentro do dominio
“.br”.

O TLD, denominado pelo Comité Gestor de Internet como Dominio de
Primeiro Nivel (DPN), ele se subdivide em dois: o Dominio Genérico de Primeiro
Nivel (QTLD) e o Dominio de Primeiro Nivel com Codigo de Pais (ccTLD). O gTLD é
uma abreviatura, que indica de uma forma ampla, a atividade desenvolvida pelas
pessoas ou entidades que registraram o nome de dominio sob aquela sigla. Dentre

0S Varios existentes, podemos citar 0s mais corriqueiros e conhecidos: “.com”;
“.org”; “.gov”; “.edu”. J& o ccTLD, segundo MARTINS (2009, p. 44), “esta formado

.net’;



36

por um codigo de duas letras cuja fungéo é identificar um territério geografico de
acordo com o disposto na norma ISSO-3166” , cada pais tem autonomia para definir
as normas que regulam esse dominio de nivel superior, no caso do Brasil, 0
responsavel pelo “.br’ é o NIC.br.

O SLD, também conhecido como Dominio de Segundo Nivel, é o
responsavel por identificar o titular do nome de dominio ou a informacdo ali
transmitida, sendo esta a parte mais importante de um domain name, pois é a partir
deste que surgem os confltos com outros signos distintivos. No exemplo,

“‘www.google.com.br”, “google” € o SLD (Secondary Level Domain).

Nesse sentido ressalta Rafael Tarrega Martins (2009, p. 48):

O SLD elegido e registrado sera unico, porque Unico € o endereco IP a que
esta relacionado [...] cada computador conectado a Internet necessita estar
identificado de um modo que o individualize e o distinga dos demais para
possibilitar a comunicagdo com outras maquinas dentro da rede. Por isso é
impossivel a convivéncia dentro de um mesmo gTLD ou ccTLD de dois
dominios de segundo nivel idénticos.

Portanto, nota-se que o sistema de dominio € hierarquico, sendo que a
busca é feita por partes, restringindo a cada passo o campo das redes, até se
chegar aguela especifica. Como existem milhares de computadores ligados a rede,
primeiramente, a busca se da pelo ccTLD, por exemplo, o “br’, que serdo
localizados todos os computadores situados no Brasil. Em seguida, ser& identificado
o gTLD, especificando a atividade a ser desenvolvida por aquele site. E, por fim, a
busca é feita pelo SLD, que identificando a organizacdo ou pessoa titular daquele
dominio, individualizara aquela rede das demais.

Por fim, fazendo uma leitura do URL da direita para esquerda, antes do
nome de dominio, existe uma sigla, que tecnicamente ndo constitui a estrutura do
URL, mas seu uso ja se tornou um habito, que é o “www” (world wide web*), uma
rede global, que significa que aquela pagina buscada possui divulgacédo de textos,
sons, imagens, vinculados aos dados objeto da pesquisa.

Natélia de Campos Aranovich (2000, p. 5) enfatiza:

Os nomes de dominio vieram a desenvolver um papel importante com o

* World Wide Web, também conhecida como Web ou WWW, é um sistema de documentos em
hipermidia que sao interligados e executados na Internet. Os documentos da World Wide Web podem
estar na forma de videos, sons, hipertextos e figuras.
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surgimento das homes pages. [...] Essas home pages fizeram com que a
Word Wide Web (rede global) se tornasse um meio de divulgacdo e de
venda de produtos e servicos, pois as empresas comecaram a coloca- los a
venda na Internet. Tal fato acabou por acarretar com que o “internauta”
passasse a associar o nome de dominio de segundo nivel com a marca do
fornecedor de produtos e servicos.

Ap6s um simplificado estudo técnico da estrutura dos nomes de
dominio, € de grande relevancia a analise de como funciona o registro dos dominios,

assunto que sera abordado em seguida.

4.3 Registro Dos Nomes De Dominio

A principio, o responséavel pelo registro de nomes de dominio no Brasil
era 0 Comité Gestor de Internet do Brasil (CGl.br), que foi criado em 31 de maio de
1995 pela Portaria Interministerial n® 147. Esse 6rgdo possui muitas atribuicfes além
da funcd@o de registro dos nomes de dominio, funcéo esta que ele nunca assumiu
para si mesmo, delegando, desde o comeco da Internet no Brasil, a competéncia
para a Fundacdo de Amparo a pesquisa do Estado de Sao Paulo (FAPESP).

Em 2005, o CGl.br baixou uma resolugédo n° 001/2005° determinando
que a gestdo do registro de dominios seja exercida pelo Nucleo de Informacéo e
Coordenacéo do Ponto BR (NIC.br), portanto a funcdo que era da FAPESP foi
delegada ao NIC.br.

De acordo com a Resolucdo CGl.br n° 008/2008°, o nome de dominio
serd atribuido ao solicitante que primeiro satisfazer as exigéncias para o registo.
Essa norma € uma confirmacao do principio norte-americano chamado “first come,
first served basis” ou “first to file”. Esse principio, incorporado ao nosso sistema,
significa que aquele que primeiro chegar, sera o primeiro a se servir, ou seja, quem
primeiro registrar um nome de dominio tera o direito sobre ele. A jurisprudéncia ja se
manifestou reconhecendo a adogdo desse principio (Apelagdao Civel n°
2000.01.1.080190-2, 1° Turma Civel, Tribunal de Justica do Distrito Federal, Decisao
em 10 de maio de 2006):

® Art. 1° - Ficam atribuidas ao Ncleo de Informacdo e Coordenacdo do Ponto BR — NIC.br, a
execucdo do registro de Nomes de Dominio, a alocacdo de Enderecos IP (Internet Protocol) e a
administragdo relativa ao Dominio de Primeiro Nivel.

® Art. 1° - Um nome de dominio disponivel pra registro sera concedido ao primeiro requerente que
satisfazer, quando do requerimento, as exigéncias para o registro do mesmo, conforme as condi¢des
descritas nesta Resolugéo.
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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERNET. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
LEGISLACAO APLICAVEL AO CASO. PRINCIPIO DO TEMPUS REGIT
ACTUM. DISPUTA DE EMPRESAS POR UM “NOME DE DOMINIO” OU
“ENDERECO WEB”. PRINCIPIO DA PRECEDENCIA. POSSUI O DIREITO
DE UTILIZACAO DO “NOME DE DOMINIO” AQUELA EMPRESA QUE
PRIMEIRO FEZ O REGISTRO JUNTO AO FAPESP. REPARACAO DE
DANOS. LIQUIDACAO POR ARTIGOS. CORRECAO. VERBA
HONORARIA. ART. 20, PARAGRAFO 4°, DO CPC. MANTENCA.

O critério para registro de nome de dominio na Internet é o da
precedéncia. O direito ao nome de dominio compete aquele que
primeiro o requerer, exceto quando o0s nomes possam induzir
terceiros a erro, como no caso de nomes que representam marcas de
alto renome ou notoriamente conhecidas, se ndao foram solicitados
pelo respectivo titular. (grifo nosso)

Considerando o principio de que o primeiro que registrar um nome de
dominio, & quem ir4 adquiri-lo e o fato de ndo haver nenhuma fiscalizagédo prévia
do 6rgéo responsavel pelos registros dos nomes, diversos conflitos comecaram a
aparecer. Ha na doutrina, quem defenda que esse principio do first come, first
served nao seria de viavel aplicacdo. Nesse sentindo leciona Wilson Pinheiro Jabur
(2007, p.302): “Esse principio, que, alias, decorre da esqualida regulamentagao por
ora editada, podera e devera ser derrogado em razao do mau uso ou abuso que
venha a ser praticado pelo titular do dominio sobre 0 mesmo”.

Assim como a FAPESP antes de 2005, o NIC.br ndo faz uma anélise
técnica para receber o pedido de registro de nome de dominio e, portanto, acaba
sendo uma “brecha” para que ocorram abusos virtuais. José Carlos Tinoco Soares
(2001, p. 5) criticava muito a atuacdo da FAPESP e até hoje se mantém o mesmo

Servigo:

Em verdade "nome nao registravel" para a Fapesp € apenas e tdo-somente
os de baixo caldo e os que representam as marcas de alto renome ou
notoriamente conhecidas. Os primeiros todos conhecem, e ndo sera preciso
repetir, os segundos se nos apresentam como sendo a Coca-Cola, a
Marlboro, a Kodak, a Ford etc., e nos ultimos temos como exemplos: a Nike,
a Adidas, a Chivas e a nossa "Weg". Dessa maneira de agir tem-se como
certo, e 0 que é para todos lamentavel, que a Fapesp pura e simplesmente
recebe o pedido de registro de nome de dominio e o registra, ou melhor,
arquiva o pedido, sem o menor exame formal ou técnico.

Além disso, o registro de nomes de dominio ndo segue qualquer regra
de publicidade, de formalidade, como é feito no registro das marcas, qualquer
pessoa pode solicitar um dominio, desde que cumpra as obrigacfes para tal. A
incidéncia do principio do “first to file” afasta a possibilidade de apreciagcdo das

regras inerentes ao registro das marcas. Walter Douglas Stuber e Ana Cristina de
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Paiva Franco (1998, p. 62) fazem a seguinte analise:

O nome de dominio é concedido em funcdo da ordem de prioridade da
formulacdo do pedido perante a organizacdo competente para o registro
dos nomes de dominio de um pais ou regido, pois os nomes de dominio
devem ser Unico para que sejam eficazes o funcionamento da rede e a
localizacéo exata dos seus inUmeros usuarios.

O Registro de nomes de dominio, ndo sé no Brasil como também no
mundo todo, é precario. Essa precariedade deriva do fato de todos terem seguido
0s moldes do sistema americano de registro, pois quando da criacdo das regras
que regulam o registro, ndo era possivel imaginar os impactos juridicos que esse
instituto iria ocasionar.

Diante desse panorama, muito se aproximou o instituto das marcas
com os nomes de dominio, devido aos frequentes conflitos que surgiram entre

ambos. Parte-se, portanto, a analise da natureza juridica dos dominios.

4.4 Natureza Juridica Dos Nomes De Dominio

Sédo divergentes 0s posicionamentos quanto a natureza juridica dos
nomes de dominio. Alguns doutrinadores filiados a origem dos dominios possuem
uma concepcdo mais restrita e acreditam ser o home de dominio um simples
endereco. Nesse sentido, discorre Walter Douglas Stuber e Ana Cristina de Paiva
Franco (1998, p. 61):

O enderec¢o de cada computador conectado a internet € determinado por
um coédigo numérico. Tal endereco é chamado nome de dominio ou
domain name, que é representado por uma série de palavras, para uma
maior facilidade de memorizacao.

Entretanto, conforme os autores Cristianne Vilaga Alexandrino e Erick
Gramstrup (2005, p. 734):

Se entendermos o domain name como um endereco eletrdnico, capaz de
localizar uma pégina na internet, entdo estaremos equiparando-o a um
endereco tradicional, o qual é utilizado para se localizar uma edificagéo.
Se assim for, ndo restardo davidas de que ele ndo podera ter valor
comercial algum.

Dentro dessa 6tica, o nome de dominio muito mais que um simples

endereco, ele € um elemento de identificagcdo na internet, ou seja, a web site tem
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como funcéo identificar e distinguir determinada atividade, 6rgdo ou regido, pessoa
e prestacdo de produtos e servigos oferecidos por um determinado sujeito. Por
essa razao, o nome de dominio ganha natureza de signo distintivo, pois dada a sua
capacidade identificadora, € natural que os empresarios busquem garantir o
registro de seus produtos ou servicos no ambito da internet. Segundo Rafael
Tarrega Martins (2009, p. 66), o nome de dominio nada mais € que um signo
distintivo atipico, posto que apesar da caracteristica identificadora, ndo possui uma
regulamentacao especifica, assim como o0s outros sinais distintivos. Ressalta ainda
que: “Contudo, mesmo colocando em igual nivel que os demais sinais
empresariais, ndo se confunde com nenhum deles” (MARTINS, 2009, p. 66).

Em contrapartida, alguns autores apesar de seguirem o viés de ser o
nome de dominio um signo distintivo, equiparam-no aos demais sinais: titulo de

estabelecimento, marca e nome comercial.

4.4.1 Nome de dominio como titulo de estabelecimento

Primeiramente, titulo de estabelecimento trata-se da denominacao
dada ao local que se exerce a atividade empresarial. Exemplificando, é o titulo, o
nome dado ao local fisico onde se desenvolve a atividade.

Na visdo de Cristianne Vilaca Alexandrino e Erick Gramstrup (2005,
p. 734):

O nome de dominio, transcendendo a funcdo de simples endereco,
parece-se muito com o titulo de estabelecimento, apenas ressalvando que
se trata de um espaco em meio eletrdnico, diferente do tradicional. Aqui
ndo ha nenhum ébice de ordem logica quanto a economicidade do direito,
nem quanto a poder considerar-se integrante do fundo de comércio
(estabelecimento virtual).

Ou seja, para eles, o nome de dominio nada mais é que um titulo de
estabelecimento, a justificativa € que se existe, hoje, além de um estabelecimento
fisico, um estabelecimento virtual, na qual o site funciona como lugar de exercicio
da atividade empresarial, entdo o nome de dominio poderia assumir a posicao de
titulo de estabelecimento.

Entretanto, ha diferencas entre esses dois institutos que impedem
relacionar um ao outro. Como por exemplo, o titulo de estabelecimento néo

depende de registro, segundo a Lei 9279/96 (Lei de Propriedade Industrial), ja os
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nomes de dominio s@ existem apds o registro, portanto o registro é circunstancia
de existéncia de um domain name. Além dessa significativa distincdo entre ambos,
também, o titulo de estabelecimento guarda protecdo somente dentro de uma
regido especifica e € impossivel a sua transmissao individualmente, enquanto que,
em se tratando dos nomes de dominio, vigora a extraterritorialidade desse instituto,
ou seja, ele é uUnico perante o0 mundo todo e ha ainda a possibilidade de
transmissao individual deste.

Portanto, em que pese parecer convincente afirmar que o nome de
dominio equipara-se ao titulo de estabelecimento, é ainda mais notoria a distingdo

desses institutos, ao analisarmos as diferengas que regem cada um.

4.4.2 Nome de dominio como marca

Ha ainda, aqueles que coadunam o fato de o nome de dominio muito
se assemelhar as marcas. Nos dizeres de Pimentel (2012) apud Luiza Silva
Balthazar (2013, p. 28):

O nome de dominio, ao ser facilmente identificado como um
empreendimento, servico, produto, estabelecimento, empresa ou outra
organizacao, assemelha-se a uma marca e integra o patriménio intangivel
do seu titular.

No mesmo sentido Michele Copetti (2010, p. 12) afirma ser o nome de
dominio um signo distintivo assim como as marcas. Todavia, essa afirmagéo é
muito criticada por Rafael Tarrega Martins (2009, p. 67), que sustenta nao ser
possivel equiparar o nome de dominio a uma marca, pois sao dois institutos com

caracteristicas distintas.

Em si mesmo o nome de dominio ndo identifica nem distingue a um bem
produzido ou comercializado pelo empresario, senao que esta relacionado
a uma péagina web que pode conter informagBes sobre esse bem ou
também a possibilidade de compra-lo por via eletrénica.

O Tribunal de Justica do Distrito Federal, em recurso de apelagéo n°
2000.01.1.080190-2, sob-relatoria da desembargadora Maria Beatriz Parrilha,
citando Fabio Ulhoa Coelho, consubstancia seu voto discorrendo que “A marca € o

designativo que identifica produtos e servigos”, e complementa dizendo:
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Dominio, por sua vez, é a atribuicdo de nomes que facilitam a
memorizacdo e localizacdo ndo s6 de sites, mas de qualquer coisa
gue se deseje achar na rede mundial de computadores. O dominio,
entdo, pode ser definido como o nome que serve para localizar e
identificar conjuntos de computadores na Internet. (grifo nosso).

Além disso, a marca pode ser representada por um conjunto de
signos ou simbolos dispostos no produto. Enquanto que o nome de dominio se
relaciona com uma pagina virtual, que na esséncia ndo sao produtos e, portanto,
nao possuem rotulos e embalagens.

Em supedaneo ao entendimento de Rafael Tarrega Martins (2009, p.
69), em determinadas hipéteses é possivel o registro de um nome de dominio
como uma marca de servigo, um exemplo classico € o site “submarino.com.br”, em
gue o proprio nome de dominio foi registrado como uma marca para identificar
servicos de compra na internet. Entretanto, vale ressaltar, que a possibilidade de
acesso ao registro é somente referente ao dominio de segundo nivel (SLD), no
caso “submarino”, excluindo-se dessa hipétese aos dominios de primeiro nivel
(gTLD ou ccTLD), no caso “.com.br”.

Evidente que os institutos da marca e do nome de dominio se
entrelacam em varias circunstancias, mas possuem peculiaridades individuais que
acabam os diferenciando, a prépria esséncia de cada um os distinguem, o nome de
dominio ndo tem a Unica funcéo de identificar produto ou servi¢o, enquanto que a
marca é em seu cerne um signo gue tem a uUnica e exclusiva funcao de identificar e
distinguir produtos e servigos.

Nesse sentido, Rafael Tarrega Martins (2009, p. 70):

[...] ndo se deve afirmar que o dominio € uma marca, seja de produto,
servico ou de fato. Um signo protegido como marca pode integrar um
domain name sem perder sua protecdo marcaria. Do mesmo modo um
dominio admitido no registro de marcas nado perde sua condicao de sinal
distintivo em Internet, com seus préprios requisitos de validade e
existéncia. Sdo dois institutos distintos que, em determinadas
circunstéancias, se entrelacam. (grifo nosso).

Marlon Tonazette (2012, p. 168) também discorda dessa equiparacao

dos nomes de dominio com as marcas, afirmando:

Ousamos discordar do entendimento de que a titularidade da marca da
titularidade sobre o nome de dominio, na medida em que a realidade dos
dois institutos € muito distinta para se concluir de modo tao taxativo a
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questao, € oportuno destacar desde ja que nem todos os nomes de
dominio tém finalidade comercial, podendo servir para um fé-clube, um
site pessoal [...] Em funcao disso, é essencial ndo confundir o nome de
dominio com a marca, sdo realidades distintas. Assim sendo, podemos
afirmar que a titularidade da marca nao confere necessariamente o direito
sobre o nome de dominio e que o uso pacifico que ndo implique
contrafacdo da marca nédo é proibido.

Portanto, apesar de ndo ser correto afirmar ser o nome de dominio
uma marca, ndo se pode ignorar que sao institutos semelhantes e que acabam
entrando em conflito justamente por se encontrarem em indmeros aspectos.
Destarte, ndo seria viavel desconsiderar as normas que regem o direito marcario

de aplicacdo aos nomes de dominio.

4.4.3 Nome de dominio como nome empresarial

Outra vertente sobre a natureza dos dominios € aquela que aponta
ser o nome de dominio um nome empresarial. Fabio Ulhoa Coelho (2016, p. 205)

conceitua nome empresarial como:

Aquele utilizado pelo empresario para se identificar, enquanto sujeito
exercedor de uma atividade econdmica. Se a marca identifica, direta ou
indiretamente, os produtos e servicos, o0 nome empresarial ira identificar o
sujeito de direito que os fornece ao mercado (normalmente, uma pessoa
juridica revestida da forma de uma sociedade limitada ou anénima).

Filiado a esta vertente de ser o nome de dominio um nome

empresarial, temos a opinido de Bernardo Rucker (2001, s.p.):

Pela prépria esséncia do nome de dominio, que representa o endereco
eletrbnico de determinada empresa ou produto, configurando o caminho
gue o usuario da rede utiliza para encontra-lo, temos uma similitude ao
nome empresarial [...].

Isto porque, da mesma forma que no caso no nome comercial, o dominio é
a maneira através da qual uma empresa se apresenta no comeércio virtual,
estando ao dominio também vinculada a preservacdo do crédito do
empresario perante o mercado e sua clientela, muitas vezes arduamente
conquistada.

Em consonancia estéa o autor Gustavo Testa Corréa (2000, p. 22):

Acreditamos, sim, que a natureza juridica do enderego eletrbnico se
aproxima muito da natureza do nome empresarial, aquele com o qual o
comerciante se apresenta no comércio. Fica facil relaciond-los quando
aprendemos que o nome empresarial é responsavel por tutelar diferentes
interesses de um empresério, sendo eles a preservacdo de seu crédito
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perante o0 mercado e a preservacdo de sua clientela. Nesse mesmo
sentido, o endereco eletrdnico também os protege, pois € o meio pelo qual
a clientela se relaciona com o estabelecimento, e também a maneira pelo
gual o estabelecimento é visto no ciberespaco.

Contudo, em algumas situa¢cdes a pagina web ndo sera destinada a
uma atividade empresarial ou profissional, pois o leque de conteddos que podem
ser disponibilizados via Internet € grande, ou seja, uma pagina pode ser de carater
pessoal, sem nenhum intuito econémico. Ja o nome empresarial tem como funcao
primordial e essencial identificar o sujeito que exerce uma atividade econdmica,
nao havendo distinta natureza para essa atividade.

Destarte, vale destacar outras diferengcas que regem esses institutos,
como por exemplo, a forma de registro. Como ja visto no tépico 4.3, o registro de
nomes de dominio esta atrelado ao principio do “first to file” e a exigéncia € minima
quanto as formalidades, jA& o nome empresarial rege-se pelos principios da
novidade’ e da veracidade®, além disso, ha uma rigidez muito grande quanto as
formalidades para registro desse signo distintivo. Outra significativa distingcdo é o
fato de, enquanto o nome de dominio guarda protecao além do ambito nacional, o
nome empresarial possui um limite territorial de protecdo, qual seja, o Estado
Federado em que este se encontra registrado. E por fim, ante a possiblidade de
cessacado do nome de dominio, ao contrario temos a impossibilidade de alienacéo

do nome empresarial. Rafael Tarrega Martins (2009, p. 74) explica:

Segundo mencdo expressa do art. 1.164 do Cobdigo Civil o nome
empresarial ndo pode ser objeto de alienacdo. Estd é uma notavel
diferenca em relacdo ao nome de dominio, que pode ser transferido a
terceiros pelas mais diversas formas admitidas em direito, quer sejam
onerosas (v.g., compra e venda) ou gratuitas (v.g. doa¢gdo sem encargo).

Luiza Silva Balthazar (2013, p. 30) ressalta:

Considerando que, na pratica, a alienagdo do nome de dominio é negdcio
comum no mercado, dificulta-se a equiparacdo ao nome empresarial, pois
ndo se vislumbra o carater de personalidade intrinseco a este instituto.

! Principio da novidade: o nome empresarial que sera criado deve ser diferente dos ja existentes.
Disponivel em: <http://odireitoempresarial.blogspot.com.br/2012/06/principios-da-novidade-e-da-
veracidade.html> Acesso em: 20 de jun. 2017.

8 Principio da veracidade: o nome empresarial deve estar de acordo com a realidade da atividade
empresarial exercida. Disponivel em: <http://odireitoempresarial.blogspot.com.br/2012/06/principios-
da-novidade-e-da-veracidade.htm|> Acesso em: 20 de jun. 2017.
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Portanto, evidente as distintas caracteristicas entre esses signos, por
conta de possuirem cada qual peculiaridades que n&do permite considerar um nome
de dominio de mesma natureza que um nome empresarial, apesar de algumas

semelhancas serem detectadas.

4.4.4 Nome de dominio como um novo signo distintivo empresarial

Data venia, em que pese as controvérsias doutrindrias quanto a
natureza juridica dos nomes de dominio, ha uma forte tendéncia na caracterizacao
do dominio como um novo modelo de signo distintivo, pois 0 que era apenas um
elemento de localizacdo, hoje, o entendimento é de que os nomes de dominio
também desempenham funcéo de identificacdo e distincdo no mundo virtual. Denis
Borges Barbosa (2010, p. 831) afirma essa natureza de signo distintivo, ao dizer
que: “nao obstante constituirem-se lugares virtuais, h& inegavelmente uma parcela
de signos distintivos nos nomes de dominio”.

Nesse diapasdo, nota-se que a funcado identificadora dos nomes de
dominio se desenvolveu devido a utilidade comercial que estes adquiriram ao
longo do tempo. A evolucéo da internet fez com que as empresas buscassem uma
forma de identificacdo virtual, 0 que da origem aos nomes de dominio. Um exemplo
dado por Francisco Luis Ziero Marques (2015, p. 62), deixa bem claro essa funcéo

identificadora:

A clientela da comerciante de produtos fithess Carol Saraiva, para realizar a
compra dos produtos disponibilizados por esta, deve utilizar o0 nome de
dominio especifico que identifica a empresa na Internet. Caso esta clientela
utilize o nome de dominio www.saraiva.com.br caird no site da Livraria
Saraiva, uma comerciante totalmente diversa da procurada. A partir deste
simples exemplo pode ser verificada a funcédo identificadora do nome de
dominio.

Outro ponto que também justifica ser este um signo distintivo consiste
no fato de o dominio ser capaz de distinguir concorrentes e, portanto, ndo gerar
confusdo ao consumidor. Além disso, os nomes de dominio possuem um sistema
de registro proprio, com regras proprias, independente dos demais signos

empresariais. Nesse contexto, conclui Francisco Luis Ziero Marques (2015, p. 64):

Portanto, consideramos que: em virtude das fun¢bes que o nome de
dominio exerce como identificador da empresa, diferenciador para a
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clientela, além de sua caracteristica como elemento do estabelecimento
empresarial e a independéncia que existe quanto ao seu registro perante 0s
outros signos distintivos, pode-se definir que os nomes de dominios se
enquadram na categoria de signo distintivo empresarial.

Filia-se, portanto, a concepcao de ter o nome de dominio natureza de
signo distintivo atipico, sem perder em sua esséncia a funcéo de objeto localizador.
Diante desse panorama, parte-se a analise dos principais conflitos
que envolvem nomes de dominio e a razdo que gera hoje impactos juridicos e

econdmicos, precipuamente no ambito da atividade empresaria.
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5 A LIVRE INICIATIVA E A LIVRE CONCORRENCIA

A ordem econdmica no Brasil tomou varios rumos diferentes ao longo
da histéria constitucional brasileira, sempre acompanhada a trajetéria mundial, que
tinha grande influéncia sobre o pensamento econémico.

Hoje, os principios que norteiam a ordem econdmica estao previstos
no art. 170 da Constituicdo federal, dando um destaque especial aos incisos IV e

V, que contemplam a livre iniciativa e a defesa do consumidor.

Art. 170. A ordem econdmica, fundada na valorizacdo do trabalho humano e
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme
os ditames da justi¢a social, observados 0s seguintes principios:

[...]

IV - livre concorréncia;

V - defesa do consumidor;

[...]

Paragrafo Unico. E assegurado a todos o livre exercicio de qualquer
atividade econdmica, independentemente de autorizagdo de 4rgaos
publicos, salvo nos casos previstos em lei (BRASIL, 1988) (grifo
Nnosso).

Extrai-se, portanto desse dispositivo que a ordem econdmica brasileira
baseou-se nos principios da livre iniciativa e da livre concorréncia. Para Rogério

Roberto Goncgalves de Abreu (2008, p. 74), a livre iniciativa consiste na:

Liberdade garantida aos agentes econdmicos de manejarem, nos limites
constitucionalmente garantidos, os instrumentos econémicos disponiveis em
busca dos fins inerentes a uma sociedade de base capitalista.

Deste principio, decorre a livre concorréncia, ambos s&o
interdependentes, ou seja, um € alicerce para sustento do outro. Nesse sentido
Rogério Roberto Gongalves Abreu (2008, p. 80):

A livre concorréncia, contudo, como principio de base constitucional
(indicacdo de objetivo a atingir), procura assegurar a eficacia da livre
iniciativa. De nada valeria poder entrar no mercado, utilizando o fundamento
da livre iniciativa, se nele ndo fosse possivel se manter, dada a falta de
efetividade do principio da livre concorréncia. Sendo assim, parece-nos
adequado dizer que o principio da livre concorréncia alicerca e efetiva o
fundamento constitucional econémico da livre iniciativa.

Fabio Ulhoa Coelho (2016, p. 215) entende que a ordem econdmica na
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constituicdo brasileira atual tem natureza neoliberal. Para ele, o neoliberalismo é “o
modelo econdmico definido na Constituicdo que se funda na livre-iniciativa, mas
consagra também outros valores com os quais aquela deve se compatibilizar”
(COELHO, 2016, p. 216). O estado somente pode ingerir-se na economia nos limites
definidos constitucionalmente, ou seja, naquelas situacdes em que o direito a livre
iniciativa € ameagado por concorréncia desleal.

Miguel Reale (1988, s.p.) sustenta que:

Houve, por conseguinte, iniludivel op¢do de nossos constituintes por dado
tipo, o tipo liberal do processo econémico, o qual sé admite a intervencédo do
Estado para coibir abusos e preservar a livre concorréncia de quaisquer
interferéncias, quer do préprio Estado, quer do embate econémico que pode
levar a formacao de monopdlios e ao abuso do poder econémico visando ao
aumento arbitrario dos lucros.

No mesmo sentido, considera Geraldo Vidigal (1988, p. 381), ser

necesséria a atuagéo do Estado:

[...] somente para fiscalizar, no exercicio do poder de policia (sic; héa de ser
“poder de policia”), para exercer incentivo - a mais modesta forma das
presencas do Estado na economia - e para planejamento, s6 para estes fins
podera o Estado estar presente na economia

Destarte, desses dois principios, nasce o modo de producéo capitalista
e apesar de serem tratados como sindnimos sdo aplicados sob dois aspectos
distintos, mas que se complementam como um todo, formando o chamado

neoliberalismo econdmico. Fernando Harren Aguillar (2006, p. 228) esclarece:

Em sintese, o principio da liberdade de iniciativa é um direito do agente
econdbmico em face do Estado, demandando uma abstencdo deste,
enquanto o principio da livre concorréncia é um direito do agente econémico
em face de outro agente econémico, demandando ndo mais a omissdo, mas

a efetiva interferéncia estatal na economia.

Uma primeira concluséo que se pode tirar do que fora exposto até aqui,
€ que a livre concorréncia consiste no direito de competitividade entre uma empresa
e outra, em busca de melhor espaco no mercado. Esta é indispensavel para o bom
funcionamento do capitalismo, ao passo que as empresas buscam aprimorar seus
métodos, seus custos, a fim de ganhar destague no mercado perante seus

concorrentes e atrair mais consumidores. Nao ha duvidas de que essa competicao
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acaba por criar condicdes mais favoraveis ao consumidor, pois permite que estes
facam escolhas, e tenham opc¢des de menores e maiores custos a sua disposicao.
Segundo Nuno Pires de Carvalho (2016, p. 264):

Todo comerciante, todo o industrial e todo artes@o necessitam de afirmar e
proteger a sua individualidade para conseguir exercer a sua profissdo num
mercado de livre-concorréncia. E é afirmando essa individualidade que as
empresas atraem e mantém os seus clientes. Na falta dos elementos
intangiveis que distinguem uma empresa da outra, os clientes nao tém
como fazer escolhas.

Rafael Neumayr (2010, p. 10) complementa dizendo:

Concorréncia é algo desejado em toda sociedade, por ocasionar o
abrandamento e nivelamento dos precos e a melhoria nas condi¢bes de
producédo e fornecimento de produtos e servigos, resultando quase sempre
em beneficio ao consumidor. Com efeito, a livre concorréncia € mesmo um
dos Principios Gerais da Atividade Econdémica, emanado no art. 170 da
Constituicdo, em seu inciso V.

A globalizagdo influenciou em muitos aspectos no direito de
concorréncia, o fato de as praticas comerciais tomarem uma dimensdao internacional
e as empresas passarem a ter expectativas mundiais de conquista do mercado,
gerou fortes impactos para o direito concorrencial, a concorréncia passou a ser
muito mais agucada e competitiva. O que mais preocupa os operadores do direito,
segundo Maria Manuel Leitdo Marques (2002, p. 78) € a “capacidade de resposta do
direito da concorréncia as novas questdes suscitadas pelas transacfes econbémicas
virtuais, particularmente o comércio eletrénico e os respectivos suportes.” O mundo
virtual tende, cada vez mais, a suscitar problemas que afetam o direito de livre
concorréncia, tornando os obstaculos muito maiores para conquista do mercado

global. Nesse sentido, afirma Maria Manuel Leitdo Marques (2002, p. 85):

Caracterizar e delimitar os mercados. Verificar se as regras tradicionais lhes
podem, sem mais, ser aplicadas, definir, eventualmente, novas regras,
procurar procedimentos que garantam a sua aplicagcdo, num tempo
adaptado ao tempo da “nova economia”, sdo apenas alguns obstaculos a
superar numa viagem que ainda vai no seu inicio.

O “jogo” entre concorrentes tende muitas vezes a incorrer em abusos,
pois a ambicdo em ter maior poder econdmico e se sobressair sobre os demais, faz

com que as empresas pratiquem até mesmo condutas ilicitas de concorréncia, por
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isso que essa liberdade concorrencial ndo € absoluta, necessita de uma minima
interferéncia estatal, a fim de coibir as praticas de concorréncia desleal. Conforme
Lélio Denicoli Schimidt (2013, p. 47):

A protecdo as marcas restringe a liberdade de concorrer dos demais atores
econbmicos, pautando-a dentro de principios éticos de repressdo a
concorréncia desleal e atos de aproveitamento parasitario. Essas limitacdes
legais sdo essenciais a preservacao do direito de livre concorréncia.

A livre iniciativa, por outro viés, ja configura uma liberdade da empresa
perante o Estado, e n&o perante outros agentes econb6micos. Consiste,
basicamente, na liberdade de acesso a atividade produtiva, de organizagdo com
vistas a se arriscar no mercado e contribuir para a riqueza econémica. Nesta, ndo ha
qualquer ingeréncia estatal.

Diante disso, nota-se que a concorréncia traz beneficios ao
consumidor, pois € uma forma de combate a concentracdo de mercado (monopdlio,
Oligopdlio...). Entretanto, 0 monopolio € aceito em determinadas situagdes, como a
prépria protecdo a propriedade industrial. O direito de exclusividade sobre um signo
ou um bem, conduz quase que a um monopdlio, pois a empresa passa a ter o direito
de explorar sua invencdo no mercado e ainda se opor a qualquer tentativa de
terceiros em apropriar-se dessa ideia.

Nesse sentido, a regra no mercado capitalista € a ampla concorréncia,
buscando evitar a pratica de monopdlios comerciais. Entretanto, se esse monopdlio
for necessario para a protecdo da atuacdo do empresario no mercado e nao
prejudicar o publico consumidor, entdo seria possivel relativizar a ideia do principio
da livre concorréncia. Destaca-se que o Estado, apesar de sua atuacdo minima na
economia, impde algumas balizas que visam reprimir a concorréncia desleal, a

seguir objeto de estudo.

5.1 Concorréncia Desleal

Precipuamente, insta salientar, que concorréncia significa, em outras
palavras, competicdo. E o meio pelo qual o empreséario se utiliza para obter
clientela, tentando sobrepor-se ao outro. Conforme j4 exposto, a constituicdo
brasileira é regida pelo principio da livre concorréncia, ou seja, é totalmente licita a

disputa por clientela. Entretanto, essa liberdade ndo é absoluta, ha uma parcela de
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Salienta Fabio Ulhoa Coelho (2016, p. 220):
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De fato, a concorréncia desleal se diferencia da leal no tocante ao meio
empregado pelo empresario para conquistar clientela de outro. Sao os
meios adotados — e ndo a intencdo do ato ou seus efeitos - que conferem
ilicitude a determinada pratica concorrencial.

Para Pontes de Miranda (2012, p. 399):

Ato de concorréncia desleal é ato reprimivel criminalmente e gerador de
pretensdo a abstencdo ou a indenizacdo, ou somente gerador de
pretensdo a abstencdo ou a indenizacdo, que se praticou no exercicio de
alguma atividade e ofende a de outrem, no plano da livre concorréncia.

E mister destacar, que somente configura uma situacdo de

concorréncia, quando ha dois ou mais produtos que visam satisfazer uma mesma

necessidade do consumidor, ou seja, produtos pertencentes ao mesmo setor

mercadoldgico, com caracteristicas semelhantes. Conforme Carlos Leduar Lopes

(2002, p. 27-29):

A verdade é que sempre uma concorréncia se caracteriza pela luta que
travam os empreendedores econémicos de um mesmo mercado, com vistas
a conquistar a clientela que adquire seus produtos ou se utiliza de seus
servigos. [...]

Percebe-se, de maneira clara, que a concorréncia, mesmo corretamente
exercida pelos competidores, ndo deixa de imprimir prejuizo a um deles ou,
se houver pluralidade de opositores, a varios. Mas cuida-se de um prejuizo
gue se origina da concorréncia licita, quer dizer, daquela desenvolvida
dentro das regras econémico-juridicas de competicdo de mercado; dai por
gue ndo encontra a obrigagdo de ressarcimento da parte de qualquer
particular — ainda que envolvido diretamente na disputa — ou do Poder
Publico.

Em que pese a existéncia dessa concorréncia licita, o que interessa

para o presente estudo € a concorréncia desleal pela pratica de condutas lesivas

aos direitos de propriedade intelectual, pertencentes ao empresario. No caso dos

nomes de dominio, quando sao registrados utilizando-se de marcas de titularidade

alheia, com a nitida intencdo de induzir o consumidor em erro, configura uma

modalidade de concorréncia desleal. Segundo Fabio Ulhoa Coelho (2016, p. 222):

O consumidor é levado a crer que certa mercadoria é produzida por
determinada e conceituada empresa, quando isso ndo corresponde a
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verdade. Nado esta apenas em questdo, aqui, a tutela dos interesses
dos consumidores, mas também a do empresario que teve sua
imagem indevidamente utilizada para o lucro de concorrente. (grifo
Nnosso).

O crescimento repentino da Internet influenciou nos principais ramos
de intercomunicacdo entre pessoas, dentre eles, o comércio.

A facilidade de acesso a rede aticou o consumo no mundo todo, pois
a consumidor ndo estd mais restrito ao mercado local, em que se buscava o
consumo; hoje, as empresas vao até o consumidor, por meio da internet. Ressalta-
se, que ha empresas que exercem suas atividades exclusivamente em ambito
virtual, como por exemplo, o site brasileiro “www.estantevirtual.com.br”, ¢ uma
empresa virtual que traz as relagcdes de acervos de livrarias que comercializam
livros usados. Importante, entdo, atentar-se ao relevante papel dos nomes de
dominio atualmente.

O comeércio eletrdnico, entdo, foi uma das maiores inovacdes trazida
pelo meio virtual, mas que também gerou diversas questdes a serem discutidas
pelo direito. Ronaldo Lemos (2001, p. 144) adverte ao relacionar a Internet e a
Economia, que “a Internet € um significativo fator de desenvolvimento econémico e
tem se tornado cada vez mais crucial quanto a expectativa de sustentacdo do
crescimento na sociedade moderna”.

O motivo pelo qual o presente trabalho, brevemente, tratou do
desenvolvimento do comércio eletrdnico, € que este é de extrema importancia para
o crescimento significativo dos registros de dominios, pois 0 acesso ao local de
atuacao do empresario, se da pela utilizacdo dos nomes de dominio.

Devido a esse meio que atinge um maior nuamero do publico
consumidor, ndo deu outra, se ndo despertar a ambicdo de alguns agentes
econdmicos, resultando, em uma concorréncia desleal no ambito virtual. Enfatiza
Heloisa Augusta Vieira Molitor (2016, p. 148/149):

Vale lembrar que a concorréncia desleal também pode ser praticada
mediante websites que utilizam nomes de dominio de marca registrada,
possuindo a mesma atividade da marca, ou, mediante a utilizagdo de link
remete o usuario da internet a outra pagina de empresas que concorrem
ao titular da marca.

Nota-se, que a internet € meio mais facil de praticar tais condutas
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ilicitas, pois, o consumidor acredita veemente que aquele nome de dominio
pertence a empresa titular da marca ali referida. Além disso, no meio virtual, o
usurpador conseguira desviar um numero maior de clientela, pois o acesso é
irrestrito e, consequentemente, o lucro sera ainda mais elevado.

Destarte, essas violagdes a propriedade industrial na internet estédo
cada vez mais frequentes, e diante de uma realidade em que n&o ha lei especifica
gue regule a matéria, entdo a saida estad sendo a aplicacdo das penalidades da
concorréncia desleal também em ambito virtual, previstas no art. 195 da Lei
9.279/96.

5.2 Aproveitamento Parasitério

A teoria do parasitismo ainda ndo € muito disseminada por entre os
operadores do direito. Entretanto, consiste em uma modalidade muito semelhante
a concorréncia desleal, s6 que ndo ha aqui, uma situacdo de concorréncia.

Nesse caso, uma empresa nao concorrente se apropria de uma marca
ou qualquer outro signo distintivo de titularidade de outra empresa, de tal forma
que, aproveitando o reconhecimento dessa marca no mercado, ele consiga
associa-la aos seus produtos (que pertencem a outro setor mercadologico), e
assim agregar-lhes valores, outrora conquistados pelo legitimo titular da marca.

Vale destacar, o conceito empregado por Marco Antdnio Marcondes
Pereira (2001, p. 148):

O parasitismo econémico consiste no fato de um terceiro viver a sombra de
empresario diverso, aproveitando-se, direta ou indiretamente, dos esforgcos
deste, que contribuiram para a formacdo do bom nome, da imagem dos
produtos e da estrutura econdmica que conferiram credibilidade e grande
penetracdo no mercado.

Destarte, o primeiro elemento caracterizador do aproveitamento
parasitario, que o diferencia da concorréncia desleal, é a atuacéo do terceiro em se
apropriar de signo referente a uma marca, pertencente a um setor mercadologico
distinto. Caso essa atuacdo se dé no mesmo ramo mercantil, ndo caracteriza
aproveitamento parasitario, seria uma situagéo evidente de concorréncia desleal.

O segundo elemento, segundo Rafael Neumayr (2010, p. 86): “[...] € a

fama do simbolo alheio, referida alhures como sendo a ‘heranga genética’ que ele
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conduz consigo”. Portanto, s6 caracteriza uma situagdo de parasitismo caso o
simbolo tenha, ao menos, relativa popularidade.

Por fim, & mister para caracterizacdo do aproveitamento parasitario, a
associacdo do simbolo copiado e da coépia e, ainda, o potencial beneficio que o
terceiro parasita obterd a custa da fama alheia.

Apesar de vigorar, como ja exposto, o principio da livre iniciativa, h&
limites para tal liberdade. As condutas parasitarias, de aproveitar ilicitamente da
popularidade de outrem para beneficio préprio, sdo reprimidas pelo direito, pois
causam, dentre outras coisas, prejuizos a atividade empresarial. Nesse sentido,
Rafael Neumayr (2010, p. 88) salienta: “Assim, hoje parece ser consenso que nao é
dado a um empresario beneficiar-se sem justo titulo da fama de simbolo alheio,
ainda que utilizado em segmento comercial diverso”.

Constata-se que o efeito do parasitismo, apesar de se diferenciar em
alguns pontos da concorréncia desleal, acaba por gerar o mesmo problema, que é
0 prejuizo a reputacdo da empresa que teve seu simbolo imitado. Portanto,
concilia-se a ideia de a repressdo do aproveitamento parasitario pelo direito, se da
pela aplicacdo das regras da concorréncia desleal, pois aquele instituto é
basicamente modalidade deste. Nesse diapasao, destaca-se a posicao de José
Roberto d’Affonseca Gusmé&o (1994, p. 46):

Podemos concluir que aquele principio geral — “repressdo a concorréncia
desleal” — aplica-se nédo s6 na relagédo direta de concorréncia, mas, também,
sempre que o resultado do trabalho, dos esfor¢os e dos investimentos que,
em Ultima andlise, se traduzem na fama, no bom conceito da marca, estiver
sendo usurpado. Vistos todos esses aspectos, decorre a conclusdo de que
inobstante ter estado originariamente relacionado com a competicdo direta
de mercado, o instituto da “repressao a concorréncia desleal” evoluiu
de modo a coibir qualquer situacdo de possibilidade de prejuizos a
reputacdo do estabelecimento, seja em que segmento for. (grifo
Nnosso).

ApOs uma breve andlise, conclui-se que a internet € um ambiente
propicio para que ocorram praticas de parasitismo, visto que o registro pode ser
feito por qualquer pessoa, sendo indispensavel a identificacdo desta. Rafael
Neumayr (2010, p.52) retrata:

Assim como os demais sinais distintivos da empresa, o nome de dominio
esta apto a ser injustamente apropriado por terceiros que, embora nao
concorrentes ao titular de uma determinada marca, se beneficiam com
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a utilizacado de enderecos virtuais parecidos com ela, em uma nitida
situacdo de parasitismo. (grifo nosso).

Pelo fato dos nomes de dominio possuirem natureza de signo
distintivo, conforme observado no topico 4.4.4, eles estdo aptos a serem
apropriados de forma injusta por terceiros, assim como 0s demais signos
empresariais, podendo tanto caracterizar uma situacdo de concorréncia desleal,
como de aproveitamento parasitario. Em ambas as situagfes, o resultado sempre
remete a um prejuizo econdmico ao legitimo titular, abusando dos principios da
livre concorréncia e da livre iniciativa.

Portanto, o presente trabalho passa a analise dos motivos que
desencadearam os conflitos envolvendo nome de dominio e marca, cada vez mais
recentes, na medida em que a internet vem dominando o mundo, principalmente o
comércio e a sociedade empresaria. Além disso, busca propor possiveis solucdes

a esses litigios.
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6 CONFLITO ENTRE NOME DE DOMINIO E MARCA

Apresentado a relevancia dos signos distintivos para a atividade
empresarial, aprofundando o estudo no instituto das marcas e dos nomes de
dominio, com destaque a funcdo de cada um deles, os seus fundamentos, as suas
importancias, o sistema de protecdo e 0 regime especifico de concessdo —
atentando-se a definicdo de concorréncia desleal, e sua modalidade de
aproveitamento parasitario, hipoteses vislumbradas também no ambito da internet
— chega-se a0 momento do presente trabalho em que é necessario debrucar-se
sobre o objeto principal, qual seja, o conflito entre marca e nome de dominio.

Ressalta-se que do mesmo modo que a internet trouxe inovagdes nas
relacdes juridicas, ela também é a responsavel pela eclosdo de conflitos juridicos.
Confirmam Walter Douglas Stuber e Ana Cristina de Paiva Franco (1998, p. 66):

O desenvolvimento da Internet traz, portanto, profundos desafios as
estruturas sociais, politicas, econémicas e, de nosso maior interesse,
juridicas.

O Direito deve dar solucdo a estas e tantas outras questbes vindas do
desenvolvimento tecnoldgico e, portanto, do desenvolvimento da Internet,
solucBes estas que sejam capazes de satisfazer justas pretensfes, punir
fraudes e regulamentar acordos internacionais.

José Antdnio B. L. Faria Correa (2000, s.p.) aponta, em um tom mais

figurativo que:

O nome de dominio é filho de um acidente genético em um laboratério que
revolucionou nosso planeta: a Internet. [...]

Sem ser convidado, o home de dominio ingressou no sistema de sinais
utilizados pelo empresario e, como um intruso, provoca conturbacdo na
estrutura normativa a que se submetem as marcas.

No Brasil, uma das razGes que justificam a ocorréncia dos conflitos
entre marcas e nomes de dominio, € justamente o fato de ndo haver lei que
determine a natureza juridica dos dominios, ndo havendo consenso entre 0s

doutrinadores. Segundo a autora Luiza Silva Balthazar (2013, p. 63):

Sendo assim, no Brasil, os conflitos entre marcas e nomes de dominio
ocorrem principalmente pela falta de legislagdo que indique a natureza
correta deste. [...] ainda ha discusséo se eles sdo ou ndo sinais distintivos
e, sendo assim, se o direito marcario poderia ser subsidiariamente
aplicado.
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As causas que geram esses conflitos estdo resumidamente pautadas
em trés problemas: a coincidéncia do registro de um nome de dominio com outros
sinais distintivos ja existentes, geralmente as marcas, sem que haja aqui o intuito
do solicitante de lesar direitos de terceiros, ou seja, ndo h& nessa hipotese, uma
situacdo de concorréncia desleal, apenas um conflto gerado por mera
coincidéncia. Outra causa, é a utilizacdo de palavras que denigrem a imagem de
uma marca de terceiro, causando prejuizo ao detentor dessa marca. E por fim, o
conflito que envolve inteiramente uma situacdo de concorréncia desleal, daqueles
que registram um nome de dominio, com a intencdo de obter uma vantagem,
guase sempre econdmica, sobre um bem que é de propriedade de outrem. Resta
clara aqui, a nitida ma-fé daquele que escolheu o nome de dominio. Nos dizeres

de Kelli Angeli Neves (2015, p. 93), estes sujeitos que agem de ma-fé:

[...] sdo denominados “piratas cibernéticos”, ou seja, aproveitadores que,
por intermédio do registro de dominio e com nitido cond&o especulativo e
extorsivo, usurpam direitos alheios, com o0 escopo de obtencdo de
vantagem econdmica direta ou indireta. Trata-se da pratica do que a
doutrina chama de cybersquatting e typosquatting, que consiste em
verdadeira pirataria cibernética.

As disputas entre esses institutos se deve, especialmente, ao fato de
0sS signos serem registrados por 6rgaos distintos, os nomes de dominio sdo
registrados perante o Comité Gestor de Internet, enquanto que para as marcas o
orgao responsavel € o INPI. Além disso, o fato de o Comité Gestor de Internet ndo
exigir qualquer comprovante de titularidade do nome de dominio solicitado para
registro, basta que esse esteja disponivel, ou seja, ndo tenha outro registro com o
mesmo nome, fez surgir uma contrafacdo das marcas. Segundo Wilson Pinheiro
Jabur (2007 p. 299): “[...] deve-se ponderar que nao se procede, na grande maioria
dos sistemas registradores de nomes de dominio, a nenhuma analise de mérito
acerca do nome que se postula, tratando-se de procedimento automatico”.

Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa (2015, p. 128) complementa:

Além disso, ao contrario dos demais sinais distintivos que possuem
procedimentos especificos, muitas das vezes, com processo lento de
analise prévia e alto custo para o requerente, os nomes de dominio sdo
registrados de forma rapida, barata, sem necessidade de qualquer
justificativa ou comprovacdo de titularidade da expressdo a ser
registrada. (grifo nosso).
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Entretanto, diante do r4pido crescimento da internet e a expanséao
global desta, é razoavel ter um procedimento facil e agil, para acompanhar a
velocidade incomparavel com que o mundo virtual vem tomando. Sendo assim, 0s
chamados “piratas cibernéticos” encontraram nessa facilidade, uma oportunidade
para auferirem vantagens econdmicas, causando danos aos verdadeiros titulares
da marca registrada e violando as leis dos consumidores. Como bem observado

pelo estudioso Anupam Chander (2003, p. 47):

Enquanto alguns esperam lucrar vendendo nomes de dominio, outros os
guardam visando poder criar no futuro uma pagina na Internet. Em ambos
0s casos, a distribuicdo dos nomes de dominio causara um tremendo
impacto na capacidade que as pessoas tém de competir comercialmente
no futuro.

Contudo, diante desse cenario, os conflitos que envolvem 0s nomes
de dominio sdo inevitdveis, ao passo que possuem um valor econémico que
desperta interesse nos usurpadores, pois a empresa conhecida no espaco
cibernético estd melhor posicionada no mercado. Fato este que resultou em uma
verdadeira “corrida” pelos nomes de dominio.

Conforme Celia Lerman (2012, p. 3):

A medida que a penetracdo da Internet cresce, a pirataria de nomes
de dominio se torna um desafio recorrente para proprietarios de
marcas registradas. Os nomes de dominio podem atuar como
barreiras ao comércio quando registrado ou usado de ma fé para
violar os direitos de terceiros, incluindo direitos de propriedade
intelectual. (traducédo nossa)

Além disso, duas sao as diferencas fundamentais entre os institutos
dos nomes de dominio e das marcas que alimentam ainda mais a possibilidade de
ocorrerem conflitos. Vigora no que tange as marcas, como ja exposto em topico
proprio, o principio da especialidade e da territorialidade, mas, contrario sensu, os
nomes de dominio sdo regidos por principios opostos aos das marcas, que € a
unicidade e a extraterritorialidade. Essas diferencas serdo, a seguir, melhores

analisadas.
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6.1 A Especialidade Das Marcas e a Unicidade Dos Nomes de Dominio

Insta salientar que predomina nos casos dos nomes de dominio, o
principio da unicidade plena, que segundo o doutrinador Marcelo Augusto Scudeler
(2008, p. 143) significa dizer “que o enderego é unico, isto €, ndo é possivel,
tecnicamente, existirem dois nomes de dominios idénticos, como ocorre com as
marcas”, ou seja, uma vez registrado um nome de dominio, ele sera unico no
mundo todo. Clara esté a diferenca com o instituto das marcas, que tem como um
dos seus principais principios, o da especificidade, que significa dizer, que podem
coexistir marcas iguais desde que em setores de produtos e servigos distintos, a
fim de ndo gerar confusdo ao consumidor. Nas palavras de Fabio Ulhoa Coelho
(2016, p. 188):

[...] a protecdo da marca registrada é restrita ao segmento dos produtos ou
servicos a que pertence o objeto marcado. A regra do direito marcério, que
se conhece por “principio da especificidade”, tem o objetivo de impedir a
confusdo entre consumidores acerca dos produtos ou servi¢os disponiveis
no mercado.

Jacques Labrunie (2001, p. 244) assim coaduna:

O registro das marcas no INPI da-se dentro do ambito de classes de
produtos e servi¢cos, aplicando-se o principio da especialidade das marcas.
Uma marca é protegida dentro do ramo de atividade reivindicado.

Marcas iguais ou semelhantes podem coexistir no mercado, desde que 0s
produtos ndo sejam idénticos, semelhantes ou afins, evitando-se a confuséo
ou associacao (art. 124, XIX da LPI).

Quanto aos nomes de dominio, entretanto, ndo se aplica a mesma regra [...]
O primeiro a registrar o nome tem exclusividade de utilizacdo deste nome,
para toda e qualquer atividade.

O principio da especialidade é uma excecao ao principio da novidade
das marcas. A novidade é apenas relativa, ou seja, uma marca tem que ser nova
no mercado, capaz de distinguir produtos ou servicos de um mesmo ramo de
atividade, com o objetivo principal de ndo gerar confusdo ao publico consumidor.
Entretanto, a partir do momento, que marcas idénticas ndo geram duavidas ao
consumidor, sendo de perfeita capacidade distingui-las, entdo nesse momento nao
h& que se falar em qualquer violagéo.

De acordo com o doutrinador Marlon Tonazzete (2012 p. 158/159):
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Assim, o direito de impedir o uso de marca que gere confusdo com a
marca anteriormente registrada abrange apenas os ramos de atuacdo que
guardem uma afinidade mercadolégica com o0s ramos para 0s quais
aquela marca foi registrada, porquanto mesmo se nao estiverem
catalogados na mesma classe, se dois produtos estdo inseridos no mesmo
segmento mercadolégico, é possivel a ocorréncia de confusdo em relacéo
ao publico consumidor. Esse é o principio da especialidade

E conveniente ressaltar, que o principio da especialidade também néo
€ absoluto, as chamadas marcas de alto renome 0 excepcionam. Segundo a lei de
propriedade industrial, esse tipo de marca guarda protecdo em todos os ramos de
atividade, como arrola o art. 125 da Lei 9.279/96: “A marca registrada no Brasil
considerada de alto renome tera assegurada protecdo especial, em todos 0s ramos
de atividade”.

No que se refere aos nomes de dominio, ao contrario das marcas, nao
se aplica o principio da especialidade, pois incide sob esse instituto o principio da

unicidade. Conforme Rafael Tarrega Martins (2009, p. 96):

O nome de dominio, por outro lado, ndo admite nenhuma
especialidade nem excecédo: é Uunico, de modo que uma vez registrado
nédo podera ser empregado por nenhum outro usuario para identificar
outra pagina web, mesmo que de diferente contelddo. Sim é possivel
registrar um idéntico dominio de segundo nivel (SLD) em diferentes TLD-S
(“.com”, “.net”, “.br’, “.es”), mas dentro de cada um deles seguira sendo
Unico. (grifo nosso).

Ndo h& como aplicar o principio da especialidade aos nomes de
dominio, justamente pela natureza do instituto. Confirma Natalia de Campos
Aranovich (2000, p. 15):

Segundo a orientacdo do Comité Gestor, o principio da especialidade ndo
tem como ser aplicado aos registros de dominio, pois os computadores nao
sdo como a mente humana que consegue distinguir as classes de produtos
e servigos. Caso existissem dois nomes de dominio, 0 computador néo
saberia para onde se guiar e como distingui-los, 0 que acarretaria uma
confusdo no sistema. Por tal motivo, ndo pode haver dois nomes de dominio
iguais, e, sim, apenas um para o bom funcionamento da Internet.

Essa discrepancia entre a especialidade das marcas e a unicidade dos
nomes de dominio, fomenta ainda mais a possibilidade de conflitos entre ambos os
signos, pois as chances sdo maiores de um nome de dominio conflitar com varias

marcas idénticas destinadas a setores de produtos ou servigos distintos.
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6.2 A Territorialidade Das Marcas e a Extraterritorialidade Dos Nomes De
Dominio

Dentre os motivos que aumentam as possibilidades de conflitos entre
esses dois institutos ora estudados, destaca-se um de grande relevancia.

Convém ressaltar que as marcas possuem prote¢do estritamente
territorial, ou seja, uma determinada marca ndo pode se utilizada por terceiros
(setores mercadoldgicos iguais) dentro do mesmo territdrio nacional, entretanto,
podem existir marcas idénticas, em setores iguais, desde que registradas em
diferentes paises. Afirma Rafael Tarrega Martins (2009, p. 98) que “pode-se pensar,
entdo, na coexisténcia de marcas idénticas para produtos ou servigos idénticos
registradas em diferentes paises”.

Porém essa regra guarda uma excecdo. A protecdo outorgada as
marcas notoriamente conhecidas ultrapassa os limites territoriais, ou seja, possuem
resguardo internacional. Claro, que sempre observando o ramo de atividade que
aquela marca se encaixa, pois em setores diferentes é possivel que existam marcas
idénticas (principio da especialidade).

Conforme José Antbnio B. L. Faria Correa (2000, s.p.):

As marcas sujeitam-se, tipicamente, a disciplinamento territorial. [...] Os
nomes de dominio, ao revés, tem vocagdo eminentemente internacional,
sendo rebeldes as restri¢cdes territoriais quanto ao seu uso.

Em contrapartida a regra da territorialidade das marcas, vigora no que
tange aos nomes de dominio o principio da extraterritorialidade. Destaca Rafael
Tarrega Martins (2009, p. 98):

Frente a esse aspecto da marca estd a extraterritorialidade dos nomes de
dominio, que uma vez registrado projeta seus efeitos por todo o globo,
impedindo o registro de nome idéntico dentro do mesmo TLD, sendo de
somenos importancia a localizagdo do interessado. Criado um dominio
“a.net” ou “a.es”, ninguém mais no mundo podera obter domain name igual,
gue serd acessivel universalmente desde qualquer ponto com conexdo a
Internet.

Como a internet interliga 0 mundo todo por uma Unica rede, entdo seria
inviavel se falar em protecdo dos nomes de dominio apenas em territorio nacional.
Por essa razdo que registrado um dominio, outro idéntico ndo podera existir em

nenhum lugar do globo.



62

Essa situagao faz surtir muitos conflitos entre uma marca registrada em
um pais com nome de dominio registrado em outro pais. Vale destacar que a
problematica é significante, pois, por exemplo, um consumidor de um pais pode
adquirir produtos de outros paises pela internet, entdo a possibilidade deste incorrer
em erro, quanto a veracidade da marca do produto que pretende comprar, é grande.

Segundo Walter Douglas Stuber e Ana Cristina de Paiva Franco (1998,

p. 70):

Esta questdo é de extrema complexidade, pois normalmente o registro de
marcas de comércio é valido apenas no territério onde foi requerido, assim
como a exclusividade do nome de dominio em um pais nao confere ao
usuario a mesma prerrogativa em outro. Desta forma, é possivel que uma
mesma marca seja utilizada como nome de dominio por duas ou mais
companhias em paises diferentes, e que, ao veicular internacionalmente, via
Internet, propaganda dos produtos e servigos por ela oferecidos, uma esteja
infringindo os direitos de propriedade industrial da outra.

Isto posto, nota-se que algumas peculiaridades de cada signo séo
antagonicas, fato este que aumentam as chances de um nome de dominio entrar em

conflito com uma marca.

6.3 Contrafacdo Das Marcas e Os Nomes De Dominio

Interessante observar que os principais conflitos que envolvem os
nomes de dominio sdo entre estes e as marcas, mas nada impede que esse
instituto também entre em atrito com outros sinais empresarias. Segundo Carlos
Alberto Rohrmann (2005, p. 199):

Uma das primeiras questdes juridicas que surgiram com o advento do uso
comercial da Internet foi a que se relaciona ao enderecamento e a
atribuicdo de nomes para os web sites, devido ao potencial conflito com as
marcas registradas.

Esses conflitos tiveram inicio quando pessoas, nao titulares das
marcas famosas, comecgaram a registrar um nome de dominio semelhante ou
idéntico a uma marca registrada, vendo nesse ambiente virtual, que era livre, sem
limitacbes e regras que o regulamentem, uma oportunidade de adquirir lucro facil.
Esse € um tipico exemplo de contrafacdo da marca praticado pelo registro de um

dominio.
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Os arts. 189 e 190 da Lei 9.279/96° descrevem condutas que
caracterizam a contrafacdo das marcas. Entretanto, insta salientar, que s6 se
configura esse crime caso uma dessas condutas sejam praticadas contra marca
registrada, nesse sentido discorre Lélio Denicoli Shmithd (2016, s.p.): “Para sua
configuracéo, é necesséario que o registro tenha sido concedido e esteja em vigor,
pois tal elemento integra o tipo penal descrito no caput de tais normas”.

A contrafacdo se difere da concorréncia desleal no que tange a
caracteristica do registro. A concorréncia pode se caracterizar independentemente
do registro da marca que foi imitada, portanto caso haja violagdo de uma marca nao
registrada, ndo podemos falar em contrafagéo, e sim em concorréncia desleal.

O que se tem por fim, é que os conflitos entre nomes de dominio e
marcas atingem ndo somente aquelas registradas, mas também as nao tituladas de
registro, portanto, incide nesse caso tanto as hipoteses de contrafacdo, quanto de
concorréncia desleal.

O presente trabalho busca tratar daqueles conflitos que surgem em
decorréncia de nitida ma-fé daqueles usurpadores que escolheram o nome a ser
registrado a titulo de dominio na internet. E uma verdadeira “pirataria cibernética”,

gue a doutrina chama de cybersquatting e typosquatting.

6.3.1 Cybersquatting

O cyberquatting, nada mais é do que aqueles nomes de dominio
idénticos a uma marca registrada, com intuito econémico daquele que escolheu o
nome em detrimento de outrem.

Rafael Tarrega Martins (2009, p. 99) conceitua:

% Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

| - reproduz, sem autorizacao do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de
modo que possa induzir confuséo; ou

Il - altera marca registrada de outrem j& aposta em produto colocado no mercado.

Pena - detencao, de 3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou
expde a venda, oculta ou tem em estoque:

| - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em
parte; ou

Il - produto de sua inddstria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que
contenha marca legitima de outrem.

Pena - detencao, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa.
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O cybersquatting ou ciberocupacdo consiste no registro ou aquisicao de
nome de dominio idéntico ou similar a marca, normalmente notéria ou de
alto renome, para proceder & sua venda, licenca ou cessdo ao titular da
marca ou a empresa da concorréncia, ou ainda para beneficiar-se da
reputacao dessa marca alheia.

Esses usurpadores sao conhecidos no Brasil como “posseiros de
Internet” e eles agem no intuito de registrar nomes de dominio semelhantes ou
idénticos a empresas que possuem grande publicidade e elevado numero de
vendas, com o fim de desviar a clientela desta, para lucrar a custa da confusdo dos
internautas que procuram um determinado produto e acabam sendo induzidos a
erro.

Esse cenério caracteriza, sem davidas, uma hipotese de concorréncia
desleal, pois nesta o intuito € meramente econémico. Kelli Angelini Neves (2015, p.

95) expoe:

Veja, entdo, que aquele que pratica cybersquatting viola, com intuito
de lucro direto ou indireto, direito alheio, seja marcéario ou
personalissimo, isto é, terceiro se vale da notoriedade de um nome ou
marca para obter alguma vantagem, seja comercializando o nome ao
préprio detentor dos direitos a ele inerentes, seja divulgando produtos no
mesmo ramo de atividade do detentor da marca, seja impedindo que o
detentor do nome ou marca o utilize, seja induzindo terceiros a erro,
dentre outras razdes. (grifo nosso).

A atuacdo dos posseiros de Internet apesar de ser algo novo no
Brasil, j& é bastante conhecida na rede mundial de computadores. Um exemplo
gue deixa claro o fenbmeno do cybersquatting € o caso que envolveu McDonald’s,
em meados de 1993, quando resolvendo esta multinacional entrar no mundo
virtual, registrando seu nhome de dominio, se deparou com um registro ja existente
da marca, por um professor de Boston, que tinha a nitida intencdo de obter
vantagem econdmica de forma injusta. O conflito se resolveu com o pagamento de
um milhdo de délares pela multinacional ao professor, a fim de ter a titularidade do
nome de dominio outrora registrado.

Além desse, outros casos recentes tém envolvido esse litigio em
ambito virtual. O Tribunal de Justica do estado de S&o Paulo proferiu acorddo em
27 de novembro de 2016, referente a um recurso de apelacdo (n. 0033581-
05.2007.8.26.0602) interposto pela SADIA AS em face de QUALY CORPORATION
LTDA ME, no qual a apelante pleiteava que o apelado ficasse impedido de usar a
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expressao “Qualy” como nome de dominio, pois sendo aquela proprietaria da
marca “Qualy” como lider no mercado de margarina, entendeu ter sido prejudicada
pelo registro indevido do nome de dominio (www.qualy.com.br), por uma empresa
de instalacGes de placas e painéis de publicidade. No mérito, a apelante alegou,
dentre outras coisas, a ocorréncia do cybersquatting, pois entende que o apelado
se utilizou de marca famosa para registro do nome de dominio, fazendo disso um
verdadeiro mercado.

Portanto, € possivel perceber que julgados recentes demostram que o
cybersquatting esta sendo utilizado como fundamentacédo por aqueles titulares de
marcas prejudicados pelo registro do dominio.

Contudo, além do cybersquatting, hd outra modalidade de “pirataria
cibernética”, chamada typosquantting, que guarda, em sua esséncia, as mesmas

caracteristicas que aquela.

6.3.2 Typosquatting

O typosquatting consiste em outra forma de “pirataria cibernética”,
violadora de direitos alheios, mas nesta hd um elemento identificador, que é a
inducdo de terceiro em erro. Basicamente, a esséncia do cybersquatting e do
typosquattig € a mesma, ou seja, registrar como nome de dominio uma marca
alheia. Entretanto, vislumbra-se a ideia de que este é uma espécie mais evoluida do
que aquele, pois o usurpador nesse caso utiliza-se de estratégias para desviar a
clientela, sem deixar muito explicito o ato ilicito por ele praticado.

De acordo com Rafael Tarrega Martins (2009, p. 103):

O typosquatting € uma espécie mais evoluida de cybersquatting que
consiste na pratica de registrar nomes de dominio usando erros
ortograficos comuns de marcas, produtos e pessoas conhecidas para
lucrar com esses erros. O que tenta o typosquatter € prever 0s erros
tipograficos mais usuais na digitacdo de um nome de dominio com o
objetivo de desviar os usuarios da verdadeira pagina buscada (por exemplo
registrar um dominio “microsft.com” para redirecionar os internautas que se
equivoquem ao digitar “microsoft.com”. (grifo nosso).

Essa conduta é apta a induzir terceiros em erro, pois ao se utilizar de
erros ortografico mais comuns entre os internautas ou até de inversdes de letras
proximas no teclado, presumindo que ao digitar rapido a pessoa possa errar a letra,

o usurpador sabe que conduzird os usuarios a sua péagina na web, ganhando espaco
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publicitario & custa de marca alheia e ainda desviando a clientela de uma
determinada empresa, 0 que gera prejuizos incomparaveis.
Segundo Kelli Angelini Neves (2015, p. 96):

Essa tipificagdo de conflito de nome de dominio surgiu especialmente pelo
fato de, com o decorrrer do tempo, os nomes de dominio idénticos a nomes
famosos ou marcas amplamente conhecidas ja estarem sob o resguardo de
seus respectivos titulares de direitos, restando aos usurpadores entdo a
tarefa de valerem-se da similaridade de nomes e da inobservancia ou do
acometimento de erros ortograficos ou de digitacao.

Tanto o cybersquatting, quanto o typosquatting, como nao estao
previstos na legislacdo brasileira, a jurisprudéncia vem admitindo que eles sejam
combatidos pela via da concorréncia desleal, aplicando as medidas previstas no art.
209 da Lei 9.279/96. Nesse sentido entendeu o Tribunal de Justica do Estado de

Sao Paulo:

Caracterizacdo de ato de concorréncia desleal Conduta caracterizada
como “typosquatting” (pirataria de dominio representada pelo registro de
nome similar diante da probabilidade de digitagéo incorreta do dominio) e
“‘cybersquatting” (utilizar nome de dominio com ma-fé visando lucro
decorrente de uma marca comercial pertencente a outrem) que ndo sao
tipificadas pelo nosso ordenamento juridico, mas pode representar ato de
concorréncia desleal - Determinacdo de abstencdo de uso Danos
materiais Apuracdo em sede de liquidacdo. (TJ-SP - Apelagédo: APL
91902895320088260000 SP 9190289-53.2008.8.26.0000, Relator (a):
Marcia Dalla Déa Barone; data de julgamento: 10/12/2013, 1° Camara
Extraordinaria de Direito Privado; data de publicagdo: 13/12/2013.)

Ante ao exposto, conclui-se que as razdes que levam ao registro de
nome de dominio violando direito alheio, estdo estritamente atreladas a intencao de
obter vantagem indevida. Diante desse ato considerado como de concorréncia
desleal, a jurisprudéncia vem combatendo com veeméncia 0s casos que envolvem a
“pirataria cibernética”. Mas, ndo somente por meio judicial, muitos desses conflitos
envolvendo nomes de dominio ja sédo solucionados administrativamente.

Portanto, em seguida, o presente trabalho busca trazer algumas

hipoteses de solucédo para os referidos litigios.


https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/119597969/apelacao-apl-91902895320088260000-sp-9190289-5320088260000
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/119597969/apelacao-apl-91902895320088260000-sp-9190289-5320088260000
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7 POSSIVEIS SOLUCOES

Segundo estatisticas do NIC.br (Nucleo de Informacdo e Coordenacgéo
do Ponto BR), até 24 de junho de 2017, existiam 3.914.300 (trés milhdes e
novecentos e quatorze mil e trezendos) dominios registrados. Percebe-se que a
Internet esta dominando o mundo, pelo significativo aumento dos homes de dominio.
Imaginem, nessa perspectiva, a quantidade de conflitos envolvendo estes e as
marcas.

Por essa razao, o judiciario se viu precionado em solucionar esses
problemas, mesmo diante de uma realidade em que ndo ha ainda lei que
regulamente de forma especifica o instituto dos dominios. Nesse caso, o judiciario
pauta-se na propria Lei de propriedade industrial (Lei n. 9.279/96) para entdo
solucionar esses conflitos, de modo que néo deixa de ser uma violagcdo a marca ou
qualquer outro signo distintivo, protegidos por essa lei especifica.

Em deciséo recente o STJ se manifestou sobre um recurso especial
envolvendo um conflito entre o NIC.br pelo registro do nome virtual “paixdo” com a
marca de cosméticos “paixdo”. Nota-se, ante esse julgado, que nem todo registro de
nome de dominio igual a marca registrada é considerado uma violacéo, por regras

aplicadas pela propria lei de propriedade industrial.

RECURSO ESPECIAL. CONFLITO ENTRE NOME DE DOMINIO NA
INTERNET E MARCA REGISTRADA EM CLASSE ESPECIFICA
ALEGADA. VIOLAQAO DO DIREITO DE UTILIZAQAO EXCLUSIVA DE
NOME DE DOMINIO EQUIVALENTE A MARCA.

4. Desse modo, nem todo registro de nome de dominio composto
por signo distintivo equivalente & marca comercial de outrem
configura violagédo do direito de propriedade industrial, mas apenas aquele
capaz de gerar perplexidade ou confusdo nos consumidores, desvio
de clientela, aproveitamento parasitério, diluicdo de marca ou que revele
0 intuito oportunista de pirataria de dominio.

8. A incidéncia, portanto, do principio da especialidade no registro
da marca demonstra a possibilidade de coexisténcia de nomes
de dominio compostos pelo mesmo signo distintivo acrescido do
ramo de atividade do titular. Assim, ndo ha que se falar em violagéo do
direito das autoras, que ainda podem proceder a registro de nome de
dominio representativo da sua marca, a exemplo de
"cosmeticospaixao.com.br" ou "paixaocosmeticos.com.br".

9. A marca Paixdo, outrossim, caracteriza marca evocativa
(também chamada de sugestiva ou fraca), sinal distintivo que mantém
relacdo mediata ou indireta com o produto comercializado, raz&o pela
qual detém limitado campo de protecdo. Nesse contexto, seus
titulares devem suportar o ©0nus da convivéncia com outras
semelhantes, exegese a ser transportada para os nomes de dominio,



68

notadamente no caso em tela, por ser totalmente viavel a
coexisténcia sem implicar prejuizo aos agentes integrantes do
mercado de consumo. N&o se vislumbra, dessa forma, qualquer risco
a integridade da marca das autoras, que sequer lograram demonstrar
indicio de ma-fé do requerente da home page. (grifo nosso) (STJ -
Recurso Especial n° 1.466.212 - SP (20130336840-4), Relator: Ministro
Luis Felipe Saloméo, Data de julgamento: 06/12/2016, 4° Turma, Data da
publicacdo DJE: 03/03/2017).

Entretanto, em determinado momento, se viu a necessidade da criacao
de um orgdo, como meio alternativo de solucdo dos conflitos, para que estes sejam
resolvidos de forma mais célere e eficaz e, consequentemente, desafogando o
judiciario de ocupacdes que podem ser resolvidas administrativamente. Dessa forma
salienta Kelli Angelini Neves (2015, p. 101):

Diante desse cenario de morosidade para se obter um provimento final
desse conflito perante o Poder Judicidrio e da ansia por respostas rapidas,
empresas, apoiadas comunidade juridica formada por especialistas em
marcas e patentes, enfaticamente, solicitaram ao CGl.br a ado¢cdo de uma
politica alternativa de solugdo de conflitos.

O primeiro orgdo administrativo de solucdo de conflitos envolvendo
nomes de dominio, foi implementado pelo governo dos Estados Unidos, por meio da
ICANN, que em decorréncia do elevado numero de conflitos que vinham ocorrendo,
resolveram fazer um estudo dos dominios e das marcas, a fim de encontrar solu¢cées
alternativas, que ndo o proprio judiciario. Foi em 1999, que a ICANN aprovou a
introducdo dessa politica, que ficou denominada de UDPR (Politica Uniforme de
Solucdo de Disputas Relativas a Nomes de dominio).

Kelli Angelini Neves (2015, p. 105) conceitua minusiosamente essa

politica:

[...] a UDPR nada mais é do que uma solugcdo administrativa para conflitos
relacionados a nomes de dominio genéricos (gTLDs) e a alguns cédigos de
paises (ccTLDs) e é aplicavel, especial e unicamente, a casos em que se
comprove nitidamente a ma-fé no registro de dominio cumulado com a

comprovacdo de que o nome de dominio em exame é idéntico ou
semelhante & marca daquele que reclama o nome de dominio.

Passados muitos anos, foi criado no Brasil um orgao alternativo de
solucéo de conflitos envolvendo nome de dominio, que prevé um procedimento mais
detalhado e voltado especificamente aos registros no “.br’. Baseado no modelo da
UDPR, o Brasil implementou em 2010 o chamado SACI-adm.
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Sempre deixando claro que a criacdo desse orgéo foi para obter uma
opcédo extrajudicial de solucdo, ndo afastando a possibilidade de remeter a causa a

apreciacdo do poder judiciario.

7.1 SACIl-adm

O SACI-adm (Sistema Administrativo de conflitos de internet) € um
orgao implementado pelo CGl.br, que tem por objetivo solucionar litigios entre o
requerente do registro do nome de dominio no “.br” e o terceiro lesionado por esse
registro e que, portanto, contesta a legitimidade deste. Considera-se um meio
alternativo, fora do ambito do poder judiciario, para resolver conflitos atinentes ao
tema abordado, inspirado no modelo norte-americano da Politica Uniforme para
Resolucéo de Disputas por Nomes de Dominio (UDPR). Este foi o primeiro sistema
de solucao administrativa de conflitos criado, aplicavel aos casos em que ha nitida
ma-fé e figue comprovado que o nome de dominio registrado € idéntico a marca
daquele que se opbe ao dominio. Entretanto, em que pese a eficiéncia da UDPR, o
Brasil entendeu ser mais adequado a criacdo de um sistema com caracteristicas
especificas do “.br’, nessa perspectiva, criou o SACIl-adm.

O sujeito, ao registrar um nome de dominio, adere a um contrato de
registro de dominio, com isso ele fica vinculado as clausulas ali estabelecidas,
sendo que uma delas prevé aderéncia ao SACIl-adm. Portanto, as partes ao
assumirem o0 compromisso de submeter o conflto ao referido sistema,
automaticamente ficam vinculados a esse meio.

Considera Aécio Filipe Coelho Fraga de Oliveira (2016, s.p.) que:

Os aspectos importantes do “SACI-adm” que merecem ser mencionados é
gue o seu alcance se restringe, tdo somente, a disputas que envolvam
contrato firmado para registro de nomes de dominio no “.br”. Além disso, o
seu regulamento propicia vantagens, como baixos custos relacionados,
além de decisdes proferidas de modo célere e por profissionais
especializados, constantes na lista de nome do Comité Gestor.

Portanto, o SACIl-adm com todo seu procedimento proprio, € uma
forma extrajudicial de solucdo do litigio, caracterizando-se como um meio mais
célere e, muitas vezes, mais eficiente, pois os conflitos serdo decididos por
profissionais habilitados, escolhidos exclusivamente dentre aqueles integrantes do

Corpo de especialistas da instituicao.
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Por mais que o SACI-adm tenha algumas vantagens frente ao 6rgao
jurisdicional, em nenhum momento o judiciario serd impedido da apreciar o litigio.
Segundo kelli Angelini Neves (2015, p. 116):

[..] o fato de o SACI atuar em estrito respeito ao principio da
inafastabilidade do controle jurisdicional (art.5°, XXXV, da Constituicdo),
por trazer no bojo de suas regras a expressa possibilidade de as partes
socorrerem-se do Poder Judiciario caso ndo concordem com a decisdo
proferida [...].

Assim sendo, o conflito decidido pelo SACI tera o prazo de 15 dias
para ser levado pelas partes para apreciacdo do Poder Judiciario ou do Juizo
Arbitral, quando possivel a incidéncia deste. Pois o procedimento realizado pelo
SACI-adm se limita ao cancelamento ou transferéncia do nome de dominio, ndo ha
teor indenizatdrio nesse sistema, sendo assim, se a intencédo for obter indenizacéo,
esse conflito deve ser levado ao judiciario.

Somente pode ser objeto de procedimento no SACI-adm, aqueles
conflitos em que ha nitida ma-fé do registrador do dominio, o qual sera énus do

reclamante provar essa ma-fé. Nesse sentido, Kelli Angelini Neves (2015, p. 118):

[...] ao fazer uma solicitacéo, o reclamante devera expor as razdes pelas
guais o nome de dominio contestado foi registrado ou est4 sendo usado
de méa-fé, de modo a causar prejuizos a ele, e, ainda, comprovar que o
nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com
uma marca de titularidade do reclamante [...]

Contudo, o sistema do SACl-adm é uma forma de solucionar um
conflito que j& se configurou, mas haveria alguma forma de evitar que tais conflitos
viessem a ocorrer, a fim de barrar a atuacao dos “piratas cibernéticos”?

Diante desse questionamento, analisa-se em seguida, possiveis

solugdes a fim de evitarem esses litigios.

7.2 Da Necessidade De Vinculacdo Dos Orgaos De Registro De Dominios ao
INPI

Para Marcelo de Luca Marzochi (2000, p. 55): “A solugdo para essa
questao seria delegar a responsabilidade em relagcdo ao combate desse tipo de
pirataria ao 6rgdo responsavel pelo registro do nome de dominio”.

Entretanto, para que essa responsabilidade seja eficaz, € preciso
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vincular o Comité Gestor de Internet e o NIC.br ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, para que trabalhem juntos no processo de registro. Pois, como diz Natalia
de Campos Aranovich (2000, p. 18): “[...] ndo existe nenhum representante do
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) perante o Comité Gestor”.

Como ja analisado nos topicos acima, existem dois orgdos distintos
gue realizam o registro de uma marca, o INPI, que o faz perante as normas da lei de
Propriedade Industrial e o Comité Gestor, mais especificamente o NIC.br, que
registra uma marca no ambito da internet, como nome de dominio. Essa € uma das
razBes que alimentam a possibilidade de que venha a ocorrer conflitos, pois como ja
exposto, o Comité Gestor ndo faz nenhuma analise técnica sobre a titularidade para
registro do dominio e, consequentemente, isso acaba por coincidir uma marca
registrada perante o INPI, com um nome de dominio registrado perante o Comité,
gerando prejuizos ao entéo titular da marca.

Sendo assim, uma possivel alternativa de coibir essa duplicidade de
registro, é tornar o Comité Gestor de Internet e o NIC.br, orgdos delegados ao INPI,
pois, dessa maneira, se um terceiro tentasse registrar a titulo de nome de dominio
uma marca alheia, de pronto o Comité Gestor ja iria vetar tal registro, pois irira
identificar que j& existe registro dessa marca perante o INPI, por outro titular.

Omar Kaminski (2003, p. 251/252) reconhece essa vinculagdo como
alternativa, entretanto afirma possuir um empecilho para que isso seja posto em

pratica. Afirma o ator:

Quando do registro, diante da inivabilidade préatica de andlise criteriosa caso
a caso no caso de dominios, uma alternativa poderia ser a integracdo do
banco de dados de registro de dominios (Registro.br) com o de marcas
(Inpi). Mas o empecilho mais evidente é a existéncia de diversas classes
para o registro de marcas, e que as condi¢cdes para 0 registro de marcas
sd0 muito mais austeras e solenes (v. art. 124 e seus incisos da Lei
9.279/96)

Isso sO seria possivel, pois o INPI estaria atuando também na analise
do pedido de registro, e, portanto, na égide desses trés orgdos juntos, dificimente
passaria uma tentativa de burlar uma marca alheia a fim de obter vantagem
indevida. Popularmente dizendo, “o mal sera cortado pela raiz” e se evitaria a maior
parte dos conflitos.

Rafael Tarrega Martins (2009, p. 119) oferece uma alternativa de

solucdo dos conflitos, muito semelhante a ideia de vinculacdo dos orgédos
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registradores. Segundo ele:

Um meio para evitar o surgimento de controvérsias envolvendo o nome de
dominio seria a coordenagéo com 0s outros registros publicos, como o INPI
e as Juntas Comerciais, por exemplo. Desse modo, antes da concesséo de
um dominio haveria a necessidade de verificar a disponibilidade do signo
em cada um desses orgaos registradores.

Por mais que se possa falar em alternativas administrativas de solugéo
dos conflitos, é mister que a propria lei regule o intituto dos nomes de dominio, pois
€ uma realidade presente em nosso cenario atual e que o direito deve acompanhar,

pois geram reflexos juridicos.

7.3 Possibilidade De Uma Legislacdo Que Regule o Instituto Dos Nomes De
Dominio

Como visto alhures, as marcas passaram por todo um processo
historico até chegar a protecdo que possuem hoje. A partir do momento em que ela
foi se tornando relevante para as aividades empresais, viu-se a necessidade da
criacado de uma lei para regulamentar tal instituto, e foi assim que se procedeu, tendo
protecdo hoje até mesmo pela prépria constituicdo. Quanto aos nomes de dominio, o
cenario historico esta se repetindo, um novo sinal de grande importacia atual, que
esta fazendo as empresas se adaptarem a este moderno elemento.

Entretanto, o surgimento da Internet e seu repentino desenvolvimento
vieram acompanhados de um aspecto problematico, que é a falta de
regulamentacao para o ambito virtual.

A internet € um espaco onde nao ha limitagbes e portanto €
extremamente acessivel ao redor do mundo, sendo uma tarefa dificil para o direito
tentar limitar as normas de jurisdicdo relativas ao estabelecimento virtual de um
anico pais. Dificil, porém néo impossivel, como afirma Gustavo Testa Corréa (2000,
p. 03):

Aos operadores do direito cabe a dificil tarefa de estudar e encontrar
respostas, sensatas e inteligentes, para os novos desafios advindos desse
novo paradigma, fazendo com que a pessoa humana e as novas
tecnologiais possam coexistir dentro de uma nova concepcao de mundo.

Da mesma forma, esclarece Walter Douglar Stuber e Ana Cristina de
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Paiva Franco (1998, p. 64):

O surgimento de novas tecnologias sempre representam, em toda a histéria
da humanidade, um desafioa organizacdo e evolucdo das sociedades, pos
as mudancas que ocorrem nos habitos e atividades sociais implicam
necessariamente em mudangas nas regras juridicas existentes em casa
pais.

Diante da eclosédo de conflitos juridicos na internet, é que nos ultimos
anos o legislador vem se atentando aos impactos causados pelo ciberespaco,
buscando elaborar normas na tentativa de regulamentar esse meio. O “Marco Civil
da Internet” € um exemplo de relevante destaque, pois trouxe regras referentes a
direitos e garantias dos internautas, além da responsabilidade daqueles que causam
danos a terceiros no ambito virtual.

Entretanto, quanto ao comércio eletrénico e os nomes de dominio, ndo
h& qualquer regulamentacdo, ficando estes sujeitos a fraudes na internet. Uma
marca, por exemplo, ndo possui legalmente, protegcdo no meio virtual, a fim de evitar
gue os conflitos entre os dominios e marcas existam. Alguns autores, como Jacques
Labrunie (2001, p. 255) defendem que as normas juridicas de protecdo dos sinais

distintivos aplicam-se também as viola¢des ocorridas no ambito da internet.

Os tribunais patrios, em consonancia com a melhor doutrina, jA vem
aplicando o direito posto para coibir os novos “ciberpiratas”’, que,
esperamos, ndo encontrardo guarida numa suposta situacdo de lacuna
legal. N&o h& lacuna, as normas de protecao aos sinais distintivos aplicam-
se indubitavelmente as viola¢des ocorridas na internet e através de nomes
de dominio.

Jacques Labrunie (2001, p. 255) ainda preleciona no sentido de que
“a Internet n&o criou um mundo a parte. As regras do ordenamento juridico
aplicam-se da mesma forma. O uso indevido € uso indevido por qualquer meio.” Da
mesma forma é embasado o entendimento de Guilherme de Mattos Abrantes
(2003, p. 76), no sentido de que diante a auséncia de legislacdo especifica, &
possivel a aplicacdo das normas referentes as marcas aos nomes de dominio.

Segundo ele:

Quanto as violacBes de péaginas da Internet, a aplicabilidade do direito
marcario parece evidente, eis que a esséncia da violacdo em si é a
mesma que acontece no mundo real. Seria quase a mesma coisa que a
marca registrada estar sendo violada num nome de fantasia ou num
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outdoor, s6 que no caso da Internet o outdoor estaria na tela de um
computador, disponivel para milhdes de pessoas.

Contudo, diante da peculiaridade propria de um estabelecimento
virtual, € mister a elaboracdo de normas especificas que regulamentem todo o
processo de registro de nomes de dominio, possibilitando uma analise formal do
dominio a ser registrado, com um procedimento administrativo prévio, facilitando a
identificacdo de alguma tentativa de fraude. Natalia de Campos Aranovich (2000, p.
18) € a favor da criacdo de uma lei especifica para regulamentar tal instituto, bem
como para alterar o art. 131*° da Lei de Propriedade Industrial, incluindo no texto a

internet, estendendo a protecdo das marcas a esse ambito, dizia ela:

Portando, a lei que regular o registro de dominios na internet devera néo
apenas propor a alteracdo do art. 131, como também devera estabelecer
0s requisitos para a concessdo de um dominio, o procedimento
administrativo prévio ao registro, possibilitando que pedido de registro
possam ser visualizados por um determinado site na Internet para que os
terceiros possam propor oposi¢des, bem como possam ser anulados.

Hoje, atendendo aos ditames da sociedade contemporanea e
conectada que vivemos, estd em tramite um Projeto de Lei que traz o novo CAdigo
Comercial (PL 1572/2011), proposto pelo Deputado Vicente Candido (PT/SP). Este
tem o possivel intuito de proteger o consumidor e garantir a livre concorréncia. O

respectivo diploma traz em seu art. 112:

Art. 112. O nome de dominio do empresario é elemento de seu
estabelecimento empresarial.

§ 1° Configura conduta parasitaria o registro de nome de dominio, em que o
nacleo distintivo do segundo nivel reproduz marca registrada alheia, salvo
se feito por quem for também titular, em raz&o da especialidade, do registro
de igual marca.

§ 2° Na hip6tese do paragrafo antecedente, o prejudicado pela conduta
parasitaria pode pedir em juizo a imediata transferéncia, para ele, do
registro do nome de dominio, além de perdas e danos.

§ 3° Configura ato ilicito qualquer pessoa promover o registro de nome de
dominio cujo ndcleo distintivo de segundo nivel tenha o potencial de
prejudicar a imagem ou 0s negdécios de um empresario.

7z

Em uma primeira analise do dispositivo, é possivel identificar a
intencdo do legislador em pacificar o entendimento de possuirem 0s nomes de

dominio, natureza de signo distintivo e ndo de apenas simples endereco. Um grande

% Art. 131. A protecao de que trata esta lei abrange o uso da marca em papéis, impressos,
propagando e documentos relativos a atividade do titular.
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passo do direito em reconhecer a evolucdo do meio virtual e das atividades
empresarias realizadas eletronicamente.

Além disso, nos paragrafos, € nitido o objetivo de proteger os demais
signos distintivos, principalmente as marcas, no ambito da Internet, caracterizando
como conduta parasitéria, sujeita a perdas e danos, quando a utilizagdo do nucleo
distintivo de segundo nivel, ou seja, aquele que vem depois do “www” e antes do
“.com”, como ja detalhado no topico 4.2, for igual a uma marca registrada.

No entanto, esse dispositivo faz parte de um projeto de lei ainda, ou
seja, ndo tem qualquer aplicacdo juridica, mas caso seja aprovado, iria pacificar o
entendimento quanto a natureza juridica dos nomes de dominio, evitando, ou até
mesmo, acabando com os conflitos nesse cenario virtual.

Nesse diapasao, reitera-se a possibilidade tanto de solucionar os
conflitos aqui debatidos, de forma mais célere, como também, de evita-los, o que
seria de grande relevancia, diante do crescimento do cenario cibernético e do

comeércio eletrbénico.
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8 CONCLUSAO

Diante do exposto acima, conclui-se que os signos distintivos séo
bens imateriais que compde um estabelecimento empresarial e que possuem
grande importancia, atualmente, no sucesso de uma empresa, pois estes possuem
a funcéo de individualizar e distinguir um agente econémico dos demais presentes
no mercado. Além disso, tem a funcdo de impactar no consumidor uma imediata
associacdo do produto a empresa titular deste. Devido a relevancia dos signos
empresarias € que o legislador optou por dar-lhes protecdo tanto constitucional
guanto infraconstitucional, visando combater atos injustos de terceiros que buscam
apropriar-se de simbolo alheio em beneficio préprio.

A marca é, sem duavidas, um dos bens mais importante para a
atividade empresarial, tanto para o fornecedor (facilidade na captacéo de clientela),
gquanto para o consumidor (possibilidade de escolha). Consiste em um signo
distintivo que serve para diferenciar determinado produto de outros no mercado.
Somente sera considerado marca se trés principios estiverem presentes: a
distintividade, a novidade e a licitude. Em sintese, uma marca ela ndo precisa ser
nova no mercado, basta que ela contenha elementos que a diferencie das demais,
ndo gerando confusdo ao consumidor. Além disso, incide o principio da
especialidade, que afirma que podem existir marcas idénticas, desde que em
setores mercadoldgicos distintos, isso mostra que a marca nao precisa ser inédita,
exceto quando pertencente a setores iguais. Por fim, a marca deve transmitir a
veracidade daquilo que compde o produto, ndo podendo esta violar a moral e os
bons costumes.

Quanto a titularidade da marca, essa s6 € adquirida apds seu regular
registro perante o INPI. H4 todo um processo solene para concessao do registro de
uma marca, pois esta nado pode coincidir com outra do mesmo setor. Vigora no que
tange a protecdo do registro, em regra, o principio da territorialidade e da
especialidade, ou seja, uma marca registrada s6 tem protecdo dentro do territorio
nacional e naquele especifico setor que ela pertence. H4 duas excecdes para essa
regra: as marcas notoriamente conhecidas, que possuem protecdo nacional e
internacional e, as marcas de alto renome, que ndo podem coincidir com nenhuma

outra, mesmo que de setores distintos.
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Apés uma breve andlise geral, o presente trabalho debrucou-se a
tratar de forma especifica do objeto central, adentrando no mundo juridico virtual.
A massificacdo da internet como meio de comunicacdo mais presente na
sociedade atualmente, sO foi possivel se concretizar pela criagdo dos nomes de
dominio, cuja origem se deu por meio dos desenhos, desenvolvidos por Paul
Mockapetris, da estrutura do sistema do nome de dominio, com o objetivo, como ja
explanado, de traduzir os numeros IPs, de dificil memorizacdo humana, para
caracteres alfanumeéricos, facilitando a interligacdo das redes.

Ao longo do que foi abordado, muito se discutiu acerca da natureza
juridica do nome de dominio. Quando de sua origem, a funcdo béasica desse
instituto era de objeto localizador de conteddos na internet, entretanto, na sua
esséncia, extrapolou os limites de localizador apenas, tornando-se, outrossim,
instrumento de identificagdo e distincdo de servicos, pessoas, empresas,
atividades, produtos, no ambiente virtual. Portanto, permite-se concluir que o nome
de dominio possui natureza juridica de signo distintivo, ainda que atipico, pois néo
ha legislacdo especifica que o regule.

Logrou-se também analisar o sistema de registro dos nomes de
dominio, baseado no principio norte-americano do “first to file”.
Concomitantemente, a precariedade do registro dos nomes de dominio e a falta de
analise técnica do 6rgdo responsavel por esse registro, despertou uma série de
oportunidades para que pudessem se instalar conflitos entre esse signo distintivo e
os demais, principalmente as marcas.

Por derradeiro, diante a mundializacdo da internet, cresceu
rapidamente o numero de registro de nomes de dominio, fomentando a ocorréncia
desses conflitos, que como exposto, pauta-se basicamente em trés problemas. Em
decorréncia destes é que surgiu no cenario juridico a contrafacdo das marcas. Os
chamados “piratas cibernéticos” aproveitaram a chance de auferirem proveitos
econdmicos de um modo fécil, para abusarem do instituto do nome de dominio,
prejudicando muitos titulares de marcas registradas junto ao INPI.

Como se sabe, o empresario brasileiro tem que trilhar um tortuoso
caminho para chegar a um nivel de exceléncia e reconhecimento no mercado. Ha
todo um arduo trabalho por traz da reputacdo de uma marca. Por essa razao, que

qualquer forma ilicita de aproveitamento de uma marca de terceiro deve ser
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combatida, notadamente, no ambito virtual, que por ser relativamente recente,
carece de protecao juridica.

Diante desse contexto, que esta muito presente no cotidiano atual, é
gue a comunidade juridica resolveu discutir mecanismos de solu¢do dos conflitos.
Um desses mecanismos no Brasil foi a criacdo do SACl-adm, que é justamente um
meio alternativo de solucéo, a fim de evitar a morosidade do judiciario e tornar mais
satisfatoria as decisdes. Outras saidas, também detalhadas no presente trabalho, é
a possibilidade do Comité Gestor, do NIC.br e do INPI trabalharem juntos, de tal
forma que essa interligacdo evitaria incongruéncias entre ambos, sendo
compativeis tais registros. E, também, a possivel criacdo de uma lei que
regulamente de forma especifica os nomes de dominio, incluindo o ambito da
internet no art. 131 da lei de propriedade industrial.

Dentre essas medidas resolutérias, foi destacado o projeto de lei do
novo Cédigo Comercial, que caso seja aprovado, o problema atinente aos conflitos
entre marcas e nomes de dominio sera parcialmente, ou até totalmente resolvido,
pois define em seu dispositivo que os nomes de dominio possuem natureza
juridica de signo distintivo, facilitando, portanto, o combate desses litigios.

Isto posto, notério estd que o mundo virtual sé tende a crescer cada
vez mais e que apesar de ser um meio muito célere na sua expansao, é necessario
que o direito acompanhe tais mudancas, criando mecanismos de protecdo a
atividade empresarial e até mesmo ao consumidor no ambito da internet, que mais

cedo ou mais tarde, podera ser o principal, se ndo o unico meio de comércio.
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