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RESUMO: Atualmente, E inegavel, que a internet vem se tornando cada vez mais
relevante no cotidiano de um numero crescente de pessoas e por essa razdo, 0
presente trabalho busca tratar um pouco dos conflitos que podem existir entre uma
marca registrada e um nome de dominio, ou seja, “sites de internet’, e apresentar
algumas solucdes a fim de evitar altercacbes e manter o bom desenvolvimento da
atividade empresarial. Evidente que em questfes de segundos € possivel identificar
alguém nas redes, o mundo todo estd interligado e tudo isso é devido a rapida
evolucdo da internet. Entretanto, para que haja uma comunicacdo entre
computadores de forma mais acessivel, criou-se um sistema mais simples, que ficou
conhecido como nome de dominio. A partir dessa criacdo, o acesso e a identificacao
no mundo virtual tornaram-se mais faceis, além disso, os dominios se tornaram bens
de grande valor econbmico para a atividade empresarial, ao passo que facilitou a
oferta de seus produtos e servi¢os, atingindo um publico consumidor muito além de
onde fisicamente se encontram. Mas, em contrapartida, esse novo sinal distintivo foi
0 berco para o surgimento de novos conflitos dentro do direito marcario, pois
desencadeou interesses econdmicos, resultando na contrafacdo de marcas em meio
virtual.

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

1 INTRODUCAO

Ha anos atras era imaginavel 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 apdés, 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,
gue viram nessa novidade um meio de captar um nimero maior de consumidores ao

mesmo tempo e em qualquer lugar do mundo.
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Destarte, a criacdo dos nomes de dominio foi uma forma de viabilizar
esse acesso de todos ao mundo virtual e 0 que antes era imaginavel, hoje, se tornou
essencial, ou seja, o0 empresario que nao possui um endereco eletrdnico para
divulgacdo de seus produtos ou servi¢os € considerado ultrapassado. Os nomes de
dominio s&o, hoje, como uma identidade “virtual” das atividades empresarias.

Entretanto, o que se busca no presente trabalho, € 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 fendbmeno “recente”, carece de regulamentacao juridica em muitos aspectos e
iISSo 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 pra
ser apenas um endereco eletrbnico 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 solugdes
para tais altercagcdes, em breve apresentadas ao decorrer da pesquisa, de maneira
mais rapida e eficaz a fim de evitar impactos irreversiveis.

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

Diante o exposto acima, em um primeiro momento do presente trabalho
buscou-se relatar um pouco dos aspectos historicos da internet e dos nomes de
dominio, enfatizando sua importancia atualmente.

Posteriormente, foi feita uma analise geral sobre o sistema de registro
de nomes de dominio, para que se possa esclarecer o motivo da escassa
regulamentacdo a que facilita a incidéncia dessas altercacoes.

Por fim, a pesquisa esforgcou-se a tratar detalhadamente dos principais
conflitos que envolvem esse instituto do nome de dominio com as marcas e

possiveis solucdes a eles.



Para tanto, fora utilizado no presente trabalho o método dedutivo, pois
a partir das premissas aqui fixadas, chega-se a uma conclusao geral, amparando os

casos particulares que a elas se enquadram.

2 INTERNET E NOME DE DOMINIO

A internet surgiu na década de 60 por um projeto de pesquisa,
chamado ARPAnet (Advanced Research Projects Agency). A ARPA investiu grandes
guantias para esse projeto. A conexao entre computadores que se encontram em
diferentes lugares é fruto de um dos investimentos da ARPA e nada mais é que um
embrido para o que posteriormente sera conhecido como Internet.

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. Kelli Angeli Neves, assessora juridica do Nucleo de Informacdo e

Comunicacgéo do Ponto BR (NIC.br) assim preceitua (2015, pag. 43):

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

Nessa perspectiva, para que tornasse possivel um computador
encontrar o outro no mundo virtual adotou-se um protocolo padrdo, conhecido hoje
como protocolo TCP/IP. O IP ele é formado basicamente por uma sequéncia
numeérica, que serve como um endereco de acesso de cada rede. Segundo 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
identificacao é feita através de uma série numérica, tal como o nimero de
um telefone. A fim de facilitar o acesso dos usuérios, 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 numéerica.

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 nomes de dominio, cuja origem se deu nos primérdios da
internet comercial. Segundo Kelli Angeli Neves (2015, p.45), Paul Mockapetris foi 0
responsavel por desenhar a estrutura do sistema do DNS (Domain Name System)
que permitiu a traduc&o de nimeros para interligacdo da rede das redes.

As sequéncias numéricas foram entdo decodificadas por uma
linguagem alfabética, facilitando os humanos na memoriza¢do, pois nhdo ha mais
necessidade de conhecer o numero IP, basta que o usuéario digite o nome de
dominio, que automaticamente a maquina far4 a associacdo entre 0 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
que integram a estrutura URL (localizador de recurso uniforme), formada
ainda pelos vérios protocolos utilizados para comunicac¢éo 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 expresséao ‘http://www’ corresponde
ao protocolo usado para comunicacao e ‘estadao.com.br’ consiste no nome
de dominio propriamente dito.

No ambito empresarial, os nhomes 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, e 0
gue nasceu apenas como um endere¢co no mundo virtual, hoje possui uma forte
influéncia na economia e na atividade empresarial.

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

Para o Direito Digital, o0 dominio na Internet ndo é apenas um endereco
eletrénico, mas sim a uniao entre localizacéo (enderec¢o) 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.



Em contrapartida, muitos conflitos surgiram entre os dominios e outros
signos distintivos, pois, muitas pessoas encontraram na fragilidade que € 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 o 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 lancar-se no
comeércio eletrénico com o desenvolvimento da Internet no Brasil.

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.

3 REGISTRO DOS NOMES DE DOMINIO NO BRASIL

A principio, o responsavel pelo registro de nomes de dominio no Brasil
era o Comité Gestor de Internet do Brasil (CGl.br), que foi criado em 31 de maio de
1995 pela Portaria Interministerial n® 147. Esse 6rgéo possui muitas atribuicdes além
da funcdo de registro dos nomes de dominio, funcdo 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 resolugdo n° 001/20052 determinando
gue a gestdo do registro de dominios seja exercida pelo Nucleo de Informacéo e
Coordenacédo 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° 008/20084, o nome de dominio
sera atribuido ao solicitante que primeiro satisfazer as exigéncias para o registo.
Essa norma € uma confirmacdo do principio norte-americano chamado “first come,

first served basis” ou “first to file”. Esse principio incorporado ao nosso sistema

3 Art. 1° - Ficam atribuidas ao Nucleo de Informagédo e Coordenacgédo do Ponto BR — NIC.br, a
execucao do registro de Nomes de Dominio, a alocacéo de Enderecos IP (Internet Protocol) e a
administragdo relativa ao Dominio de Primeiro Nivel.

4 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 Resolucéo.



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 adocdo desse principio (Apelacdo Civel n°
2000.01.1.080190-2, 1° Turma Civel, Tribunal de Justica do Distrito Federal, Decisao
em 10 de maio de 2006):

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 os nomes possam induzir terceiros a erro, como
no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou
notoriamente conhecidas, se ndo foram solicitados pelo respectivo titular.

Considerando o principio de que o primeiro que registrar um nome de
dominio, é quem ira adquiri-lo e o fato de ndo haver nenhuma fiscalizacdo prévia
do 6rgéo responsavel pelos registros dos dominios, 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 o 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. 73) criticava muito a atuacao da FAPESP e até hoje se mantém o mesmo

Servigo:

[...] 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 apreciacdo das
regras inerentes ao registro das marcas. Walter Douglas Stuber e Ana Cristina de

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 Unicos para que sejam eficazes o funcionamento da rede e a
localizacdo exata dos seus inUmeros usuarios.

O Registro de nomes de dominio, ndo s6 no Brasil como também no
mundo todo, é precéario. Essa precariedade deriva do fato de todos terem seguido
os moldes do sistema americano de registro, pois quando da criagcdo das regras
gue 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 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 concepcao mais restrita e acreditam ser o nome de dominio um simples
endereco. Nesse sentido, discorre STUBER; FRANCO (1998, p. 61): “O endereco
de cada computador conectado a internet € determinado por um codigo numérico.
Tal endereco é chamado nome de dominio ou domain name, que é representado
por uma série de palavras, para uma maior facilidade de memorizacéo”.

Entretanto, o nome de dominio muito mais que um simples endereco,
ele € um elemento de identificacdo na internet, ou seja, a “web site” tem como
funcdo identificar e distinguir determinada atividade, 6rgdo ou regido, pessoa e
prestacdo de produtos e servigos oferecidos por um determinado sujeito. Por essa
razdo, 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
regulamentacdo especifica, assim como o0s outros sinais distintivos. E ainda
ressalta MARTINS (2009. p. 66): “Contudo, mesmo colocando em igual nivel que

0s demais sinais empresariais, ndo se confunde com nenhum deles.”



Em contrapartida, alguns autores apesar de seguirem o viés de ser 0
nome de dominio um signo distintivo, equiparam-no aos demais sinais: titulo de
estabelecimento, marca e nome comercial. Na visdo de Cristiane Vilaca
Alexandrino e Erik Gramstrup (2005, p.729):

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 eletrbnico, diferente do tradicional. Aqui
ndo ha nenhum o6bice de ordem légica 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 € que um titulo de
estabelecimento, a justificativa é 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.

Ha ainda, aqueles que coadunam o fato de o nome de dominio muito
se assemelhar as marcas. Nos dizeres de Pimentel (2012) apud Balthazar (2013,
p. 28) ‘0 nome de dominio, ao ser faciimente identificado com um
empreendimento, servico, produto, estabelecimento, empresa ou outra
organizacdo, assemelha-se a uma marca e integra o patriménio intangivel do seu

titular”. Todavia, essa afirmacao é muito criticada por MARTINS (2009, p. 67):

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

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

designativo que identifica produtos e servigos”, e complementa dizendo:

Dominio, por sua vez, é a atribuicdo de nomes que facilitam a
memorizagdo e localizagdo néo so de sites, mas de qualquer coisa que se
deseje achar na rede mundial de computadores. O dominio, entdo, pode
ser definido como 0 home que serve para localizar e identificar conjuntos
de computadores na Internet.



Outra vertente sobre a natureza dos dominios é aquela que aponta
ser o nome de dominio um nome empresarial. Filiado a esta, temos a opinido de
Bernardo Rucker (2001, [s.n]):

Pela propria 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 comércio virtual,
estando ao dominio também vinculada a preservacao do crédito do
empreséario perante o mercado e sua clientela, muitas vezes arduamente
conquistada.

Data venia, em que pese as controvérsias doutrinarias quanto a
natureza juridica dos nomes de dominio, hd 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 € de que os nomes de dominio
também desempenham funcéo de identificacdo e distincdo, no mundo virtual. Filia-
se, portanto, a concepcdo 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.

5 PRINCIPAIS CONFLITOS ENVOLVENDO NOME DE DOMINIO

Ressalta-se que do mesmo modo que a internet trouxe inovag¢des nas
relacdes juridicas, ela também é a responsavel pela eclosdo de conflitos juridicos.

No Brasil, uma das razdes que justificam a ocorréncia dos conflitos
entre marcas e nomes de dominio, é 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 legislacdo que indique a natureza
correta deste. [...] ainda ha discussao se eles sdo ou nao sinais distintivos
e, sendo assim, se o direito marcario poderia ser subsidiariamente
aplicado.



Outrossim, 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 enderec¢o € unico, isto €, ndo
€ 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 estéd 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 servicos
distintos, a fim de ndo gerar confusdo ao consumidor. Nas palavras do doutrinador
Fabio Ulhoa Coelho (2013, p.227):

[...] a protecdo da marca registrada é restrita ao segmento dos produtos ou
servicos a que pertence o objeto marcado. A regra do direito marcario, que
se conhece por “principio da especificidade”, tem o objetivo de impedir a
confuséo entre consumidores acerca dos produtos ou servigos 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.

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 ha nessa hipétese, uma
situacdo de concorréncia desleal, apenas um conflto gerado por mera
coincidéncia. Outra causa, € a utilizacado 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:

[...] sao denominados “piratas cibernéticos”, ou seja, aproveitadores que,
por intermédio do registro de dominio e com nitido condao especulativo e
extorsivo, usurpam direitos alheios, como o 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.

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 o0 mesmo nome, fez
surgir a contrafacdo do mundo das marcas. Os chamados “piratas cibernéticos”
encontraram nessa facilidade, uma oportunidade para auferirem vantagens
econdbmicas, 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.

Ha na doutrina duas formas de contrafacBes: o cyberquatting, que
nada mais € do que aqueles nomes de dominio idénticos a uma marca registrada,
com intuito econdmico daquele que escolheu o0 nome em detrimento de outrem. Em

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

O cybersquatting ou ciberocupacéo consiste no registro ou aquisicdo de
nome de dominio idéntico ou similar a marca, normalmente notdria ou de
alto renome, para proceder a sua venda, licenca ou cessao ao titular da
marca ou a empresa da concorréncia, ou ainda para beneficiar-se da
reputacao dessa marca alheia.

E o typosquatting, consiste em uma técnica mais evoluida, em que o
“pirata cibernético” registra um nome de dominio contendo erros ortograficos mais
comuns de marcas, ou seja, ele tenta prever quais 0S erros mais corriqueiros de

digitacdo de uma determinada marca e com isso ele consegue desviar a clientela



de outrem para sua pagina, a fim de lucrar com essa atitude. Rafael Tarrega
Martins (2009, p. 103) enfatiza:

O problema esta em que promovera sua atividade a um custo reduzido na
medida em que se valera da reputacao alheia, podendo inclusive vender
espaco publicitario em razdo do numero elevado de acessos ao site,
ademais da flagrante possiblidade de desvio de clientela.

Esses sdo os tipicos exemplos de concorréncia desleal no ambito

virtual. Para Gustavo Testa Corréa (2000, p. 23):

[...] aquele individuo que astuciosamente registra enderego eletrénico para
confundir usuério ou consumidor, registrando como ndcleo marca ou titulo
de estabelecimento comercial de outrem, objetivando assim iludir e induzir
a erro o consumidor, e também lesionar e obter vantagens pecuniarias das
empresas titulares das respectivas marcas e titulos estard praticando o
crime de concorréncia desleal [...].

Exige-se para tais conflitos, uma solucdo adequada e apta a evitar
que eles ocorram, pois o impacto econdmico e social ocasionados por essas
altercacdes sdo de grande magnitude e a tendéncia é elevar a presenca da
contrafacdo das marcas, caso ndo freie imediatamente os reflexos desse
problema. E por esta razdo, que possiveis solucdes devem ser pensadas e

concretizadas.

6 POSSIVEIS SOLUCOES PARA O CONFLITO ENTRE DOMINIO E MARCA

Os conflitos entre o usurpador de um nome de dominio e o titular de
uma marca sao tradicionalmente submetidos a apreciacdo do poder judiciario.
Entretanto, como preleciona Rubens Requido (2009, p. 279), a exclusividade da
marca em ambito nacional “legitima ao titular langar méo de todos os recursos
legalmente previstos, administrativos, judiciais e extrajudiciais, para impedir que
outrem usufrua da marca registrada”. Destarte, a morosidade do meio judicial foi
alvo de insatisfacOes daqueles que estavam sendo prejudicados pelo uso indevido
de sua marca por outrem. Sendo assim, o CGI. br desenvolveu um método
interessante de solucdo desses conflitos, denominado Sistema Administrativo de
conflitos de internet (SACIl-adm). Contudo, além desse sistema, existem outras

possiveis formas de solucionar tais conflitos.



6.1 SACIl-adm

O SACI-adm (Sistema Administrativo de conflitos de internet) € um
orgdo 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), esse foi 0 primeiro sistema
de solucdo administrativa de conflitos criado, aplicavel aos casos em que hé nitida
ma-fé e figue comprovado que o nome de dominio registrado € idéntico a marca
daquele que se opde 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, ele 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 o compromisso de submeter o conflto ao referido sistema,
automaticamente ficam vinculados a esse meio.

Considera o autor Aécio F. C. F. de Oliveira (2016, [s.n]) 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, mas que segundo kelli Angeli Neves (2015,
p.116):

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



Assim sendo, o conflito decidido pelo SACI ter4 o prazo de 15 dias
para ser levado pelas partes para apreciacdo do Poder Judiciario ou do Juizo
Arbitral, quando possivel a incidéncia deste.

Contudo, o sistema do SACI-adm €& uma forma de solucionar um
conflito ja ocasionado, mas haveria alguma forma de evitar que tais conflitos
viessem a ocorrer, a fim de barrar a atuacao dos “piratas cibernéticos”?

Diante desse questionamento, Analisam-se, em seguida, possiveis

solucdes para se evitar esses litigios.

6.2  Outras possiveis solugdes a fim de evitar o conflito

Nota-se que além do SACIl-adm e do poder judiciario, é de suma
importancia que déssemos um passo a frente com mecanismos que visam evitar
que tais conflitos venham a ocorrer. Na convic¢do de Natalia de Campos Aranovich
(2000, p.18), cuja pesquisa busca trazer a baila, enquadrando-a na situacao atual
dos registros de dominios, seria interessante que o Comité Gestor, o NIC.br e o
INPI trabalhassem juntos no procedimento de registro. Em outras palavras, o CGl e
o NIC.br poderiam ser 6rgaos delegados ao INPI. Nessa 6tica, Omar Kaminski
(2003, p. 251) diz:

Quando do registro, diante da inviabilidade pratica de andlise criteriosa
caso a 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 o registro de marca
s8o muito mais austeras e solenes.

A finalidade desse mecanismo € simplesmente evitar os conflitos,
pois, sendo delegado ao INPI ndo haveria uma duplicidade de registros, ou seja,
um registro de marca perante o INPI conforme a lei de propriedade industrial e um
registro perante o NIC.br, que registra uma marca como nome de dominio,
possibilitando, portanto, a comunicagdo entre os 6rgdos, de tal forma que o NIC.br
poderia rejeitar o requerimento de registro de um nome de dominio por um terceiro
gue nao detém o registro da marca perante o INPI.

Além dessa possivel solucéo, a autora ainda propde a criagcdo de uma

lei especifica que regulamente o registro dos nomes de dominio e altere o art. 131



da lei 9.279/96 (lei de propriedade industrial), incluindo a internet no ambito de
protecdo das marcas. Assim consta, ARANOVICH (2000, p.18):

Portando, a lei que regular o registro de dominios na internet devera nao
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¢cdes, bem como possam ser anulados.

Ha quem diga ainda, que as normas juridicas de protecdo dos sinais
distintivos aplicam-se também as violagcdes ocorridas na internet. Jacques Labrunie
(2001, p.255) justifica tal ideia:

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. Nado ha lacuna, as normas de protecdo aos sinais distintivos
aplicam-se indubitavelmente as viola¢des ocorridas na internet e através
de nomes de dominio.

LABRUNIE (2001, p.255) ainda preleciona no sentido de que “a
Internet ndo 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

aplicacao das normas referentes as marcas aos nomes de dominio. Segundo ele:

Quanto as violagbes de paginas 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
outdoor, s6 que no caso da Internet o outdoor estaria na tela de um
computador, disponivel para milhdes de pessoas.

O projeto do novo Cdbdigo Comercial (PL 1572/2011) traz um
dispositivo em seu texto, art. 112, que mostra a clara intengdo do legislador em
considerar o nome de dominio além de um simples endereco, mas também um

signo distintivo assim como os outros elementos de um estabelecimento comercial.

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
nucleo distintivo do segundo nivel reproduz marca registrada alheia, salvo
se feito por quem for também titular, em razéo da especialidade, do registro
de igual marca.

§ 2° Na hipotese 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 nucleo distintivo de segundo nivel tenha o potencial de
prejudicar a imagem ou os negdécios de um empresario.

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.

7 CONCLUSAO

Diante o exposto acima, podemos concluir que essa massificacdo da
internet como meio de comunicacao mais presente na sociedade atualmente, sé foi
possivel se concretizar pela criacdo 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 nameros
IPs, de dificil memorizacdo humana, para caracteres alfanuméricos, facilitando a
interligacéo das redes.

Ao longo do que fora abordado, muito se discutiu acerca da natureza
juridica do nome de dominio. Quando de sua origem, a funcédo basica 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 identificacdo 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 ndo ha legislacéo 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 nhomes 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 nimero de registro de nhomes 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 facil para abusarem do instituto do nome de dominio,
prejudicando muitos titulares de marcas registradas junto ao INPI.

Diante desse contexto, que esta muito presente no cotidiano atual,
gue a comunidade juridica resolveu discutir mecanismos de solucdo dos conflitos.
Um desses mecanismos no Brasil foi a criagdo do SACI-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
compativel 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 resolutdrias, foi destacado o projeto de lei do
novo Codigo 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 dessas altercacdes.

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, € 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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