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RESUMO

O estudo pretende analisar o conflito entre o direito das marcas e o registro dos nomes de
dominio. Neste contexto, a auséncia de integracao entre os érgdos administrativos e as lacunas
legislativas permitem que praticas de concorréncia desleal se desenvolvam e prejudiquem
diretamente as empresas. Adota-se a metodologia hipotético-dedutiva, utilizando-se de
pesquisa bibliogréfica como fonte de observacao tedrica e analise jurisprudencial dos casos de
Cybersquatting, a fim de chamar a atencdo dos operadores do direito e empresarios para que,
de forma mais concreta e efetiva, possam utilizar dos meios disponiveis para protecdo da
Propriedade Industrial e solugédo de conflitos.
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ABSTRACT

The study aims to analyze the conflict between trademark law and the registration of domain
names. In this context, the lack of integration between administrative bodies and legislative
gaps allows unfair competition practices to develop and directly affect companies. The
hypothetical-deductive methodology is adopted, using bibliographical research as a source of
theoretical observation and jurisprudential analysis of cases of Cybersquatting, in order to draw
the attention of law professionals and entrepreneurs so that, in a more concrete and effective
way, to use the available means for industrial property protection and conflict resolution.
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INTRODUCAO

O inicio do século XXI comporta em seu bojo inimeros avancos tecnologicos, dentre
eles, destaca-se a evolucdo da Internet, espaco virtual que seria, futuramente, utilizado por
bilhdes de individuos e milhares de empresas como uma emaranhada teia de compartilhamento
de dados.

Empresarios e consumidores viram nas novas tecnologias formas inovadoras de
divulgar, propagar e compartilhar produtos e ideias. Por meio do comercio eletrénico e dos
sites, as empresas desenvolveu-se mecanismos de estratégia de marketing e sistemas para
expanséao de vendas, bem como o desenvolvimento da atividade empresarial.

A Internet permitiu que individuos tivessem acesso vinte e quatro horas por dia a
ambientes e espacos virtuais, o que possibilitou as empresas expandirem o mercado para além
do horario comum do comercio, com maiores descontos nos produtos disponiveis em razdo da
diminuicdo dos custos decorrentes da manutencdo de uma loja fisica e de vendedores locais.

Assim, para que a atividade empresarial seja desenvolvida adequadamente, 0s
empresarios dispdem de inimeros instrumentos indispensaveis para sua atividade, isto é, o
nome empresarial, que é utilizado para diferenciar os empresarios; as marcas, que sao utilizadas
para distinguirem uma categoria de servigos e produtos ofertados; o estabelecimento comercial,
que identifica o ponto onde a empresa se encontra; e, por fim, 0 nome de dominio, que integra
a identificacdo da pagina do empresario na rede mundial de computadores.

Neste aspecto, o reconhecimento do produto e do fornecedor por meio da marca e do
nome de dominio é fundamental para o desenvolvimento da atividade econémica, a fim de
distingui-los dos demais no mercado de consumo.

Ocorre que, diferentemente das marcas, que possuem regulamento préprio; 0 nome de
dominio, embora existam projetos neste sentido, ainda ndo é disciplinado em leis especificas, 0
que enseja discussdo entre doutrina e jurisprudéncia acerca do conflito entre registros de
propriedade industrial.

No contexto acima, a evolucdo da internet multiplicou os litigios entre registro de
marca e registro de nome de dominio, uma vez que se processam em institutos diferentes, o que
resulta em posi¢des jurisprudenciais contrastantes, razdo pela qual se faz relevante o presente

estudo.
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Inicialmente, serd4 analisado a protecdo das marcas e seus aspectos em seara
constitucional e infraconstitucional, perpassando pelos periodos histéricos e sua evolugdo até o
reconhecimento da Carta Magna em 1988 e pela Lei n° 9.279/96, que disciplina sua mateéria.

Por conseguinte, analisa-se a evolucdo do e-commerce, buscando-se a natureza dos
nomes de dominio e os procedimentos de registro, bem como o principio do “First Come, First
Served” e suas implicagdes quanto ao reconhecimento juridico do instituto.

Ao final, analisa-se criticamente a incidéncia do principio do “first come, first served”
como sustentacdo de decisbes jurisprudenciais como metodo de analogia, em razdo de
inexisténcia de legislacdo que pressupde tais litigios.

O presente estudo estabelece como cerne o método discursivo hipotético-dedutivo
para atribuir, a partir de andlise bibliografica e jurisprudencial, ao direito de propriedade
industrial supostamente violado como motivo de discérdia, a relevancia juridica em meio ao
contexto comercial eletrdnico atual e os processos cada vez mais recorrentes sobre o tema, a
luz de principios, garantias constitucionais, leis infraconstitucionais, doutrina e jurisprudéncia.

No mais, esta analise tedrica e jurisprudencial ndo tem a pretensdo de esgotar o tema
em si mesma, pretende-se, pelo contrario, contribuir para as reflexdes de modo a obter uma
compreenséo geral do direito de propriedade industrial, inserindo-a em um contexto atual de
recorrentes litigios, cujas solugdes ainda sdo singulares, objetivando a importancia do assunto
sob a Otica das garantias constitucionais de propriedade e a necessidade de discussdo do

contetdo em razdo da inexisténcia de legislacdo que arranje-o juridicamente.

1. ATUTELA CONSTITUCIONAL DO REGISTRO DA MARCA

O direito industrial como marco regulatdrio e fonte de Direito surgiu em meados 1623,
no contexto da Revolugdo Industrial na Inglaterra, sendo consenso entre os doutrinadores de
que a edicdo do Statute of Monopolies era um importante instrumento de garantia de protegéo
as invencOes dos industriais, e aos grandes monopdlios que estavam se formando (COELHO,
2011, p. 150).

No Brasil, o primeiro marco regulatério se consolidou em 1809, durante o periodo
colonial. No momento em que a Corte portuguesa se instalou na entdo col6nia, o Principe

Regente tomou medidas para estimular o desenvolvimento do comércio e produgdo de
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invencOes, por meio de um alvara que concedia o direito de exclusividade as invengdes
registradas na Real Junta de Comercio (COELHO, 2011, p. 151-152).

Embora o referido ato tenha sido um passo adiante na protecdo das invencdes, foi
somente em 1875 em foi editada a primeira lei brasileira de protecdo as marcas. Nesta ocasiéo,
0 Brasil se consolidou como um dos pioneiros na adogdo de legislagdes especificas para as
propriedades industriais, sendo um dos primeiros signatarios da Convencao da Unido de Paris
em 1883 (COELHO, 2011, p. 152).

Foi entdo que, com a edicdo da nova Constituicdo Federal, o direito das marcas foi
reconhecido no corpo do artigo 5°, inciso XXIX? - garantindo o privilégio temporario a quem
pertenca — protegendo o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico. Todavia, somente
em 1996, a Lei n°9.279 passou a regulamentar a previsao constitucional (SILVA, 2005, p. 277-
278).

A nova regulamentacdo de 1996 trouxe a classificacdo das marcas em trés espécies:
de produtos ou servicos, cuja finalidade € distinguir produtos ou servigos idénticos, semelhante
ou afins de origem diversa; de certificacdo, que atestam a conformidade de produto ou servico
perante normas ou especificacfes técnicas; e coletivas, que buscam identificar produtos e
servigos provenientes de membros de determinada entidade (JUNIOR, 2004, p. 131).

Em sua esséncia, a marca possui a funcao de distinguir produtos de mesma natureza e
a prestacao de servicos — indicando as opcbes que os consumidores poderdo optar. Assim, em
sua natureza, as marcas podem indicar sua qualidade e ainda exercerem natureza publicitaria.
Em razdo de sua esséncia de propriedade, pode ser transmitida a terceiros mediante
licenciamento (NEGRAO, 2011, p. 168-169).

A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 124, incisos | a XXXIII, estabelece um
vasto rol de vedacBes a marcas, em tese, ndo registraveis, prevalecendo, pois, o0 principio da
legalidade, uma vez que sera permitido tudo o que ndo prevé a lei. Verifica-se, portanto, trés
critérios combinados que possibilitam o registro: a licitude, a novidade e a originalidade
(NEGRAO, 2011, p. 186).

A novidade é um dos requisitos necessarios para o registro das marcas, podendo ser

inovadora e Unica, ou relativa, sendo tutelada apenas no seguimento de produtos e servicos

A lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizagdo, bem
como protec¢do as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econémico do
Pais;
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inerentes da sua atividade econdmica. Tal vedacdo evita a confusdo no mercado de consumo,
determinada pela doutrina como especificidade das marcas (COELHO, 2011, p. 175).

Entretanto, a especificidade possui uma excecdo. Quando o titular da marca pleiteia
atribuicdo de qualidade de alto renome, a protecdo constitucional se estende a todos 0s ramos
da atividade, ndo se limitando aos seguimentos do produto ou servi¢o analisado (COELHO,
2011, p. 176).

A concessdo do registro da marca se se consubstancia por meio do pedido ao Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI) podendo ser feito tanto por pessoa natural, quanto
juridica (NEGRAO, 2011, p. 188). Nesta oportunidade, o INPI analisa 0s documentos
apresentados no depdsito da marca. Apés o depdsito e publicidade na Revista da Propriedade
Industrial inicia-se o prazo de sessenta dias para que oposicOes legitimadas sejam capazes de
impugnar (NEGRAO, 2011, p. 189).

A tutela constitucional e institucional concedida no deferimento do pedido de registro
perdura por dez anos, contados da concessdo, podendo ser prorrogado por periodos idénticos e
sucessivos (JUNIOR, 2004, p. 135).

A concessao do registro atende ao disposto no no art. 1°, inciso IV da Constituicdo
Federal, que como fundamento do Estado Democratico de Direito enuncia a livre iniciativa;
integrando-a, neste sentido, o art. 170 da mesma Carta Magna, e esculpindo o principio da livre
concorréncia em seu inciso 1V. Assim, a protecdo da marca € pratica consoante ndo apenas ao
artigo 5°, inciso XXIX, que disciplina os direitos e garantias fundamentais; como também aos
fundamentos da republica e aos principios de ordem econémica; uma vez que € interesse da
coletividade e do segmento empresarial afastar qualquer exercicio de concorréncia desleal,
inclusive a eivada de fraude no uso da marca (JUNIOR, 2004, p. 136-137).

A tutela das marcas protege o exercicio da livre iniciativa do mercado, protegendo 0s
interesses privados e coletivos dos individuos devendo todo empresario abster-se de praticas
que a afrontem, sob risco de agressdo a propria ordem econdmica nacional (JUNIOR, 2004, p.
137).

Neste diapasdo, o art. 129, §1°* busca garantir somente aquele investido de boa-fé,

requerer o direito de precedéncia sobre a marca de outrem, se usava ha pelo menos seis meses,

4§ 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 servigo idéntico,
semelhante ou afim, tera direito de precedéncia ao registro.
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marca semelhante ou afim para produto ou servico também semelhante ao registrado
(BARBOSA, 2005).

Assim, foi adotado pelo Cddigo da Propriedade Industrial o sistema atributivo misto,
preservando tanto o direito adquirido pelo registro, como também combinando a pessoa de boa-
fé ao direito de precedéncia de propriedade da marca, observado §1° do art. 129 da Lei 9279/96
(BARBOSA, 2005).

Ocorre, no entanto, com 0s avangos tecnologicos e a evolucao da Internet, um novo
elemento imaterial para captacdo de clientes surgiu e tem adquirido espaco em meio as
empresas, € o chamado nome de dominio — popularmente conhecido como enderegcamento de
sites da internet — e ndo possui até entdo uma legislacdo prépria que a regule, o que tem
ocasionado conflitos com os outros elementos imateriais do direito de propriedade industrial,

isto €, 0 nome empresarial, o titulo do estabelecimento e as marcas.

2. O DIREITO E O PRINCIPIO DO ‘FIRST COME, FIRST SERVED

O desenvolvimento tecnoldgico permitiu que a sociedade do século XXI assumisse
contornos até entdo inimaginaveis. A cada inovacao tecnoldgica, o periodo entre a cria¢do e a
publicidade decaem drasticamente e, por tais razoes, necessitam de regramentos que regulem
quaisquer conflitos que possam existir entre antigos direitos e 0s novos.

Todavia, 0 avanco legislativo no que diz respeito ao mundo virtual no Brasil ainda é
relativamente pequeno, o que impde ao Poder Judiciario, por meio de decisdes e entendimentos
jurisprudenciais regular os direitos decorrentes da Rede Mundial de Computadores, isto €, a
Internet. (KAMINSKI, 2013, p. 253).

Neste sentido, a Internet ou World Wide Web (Rede Mundial de Computadores) tem
sido o principal difusor democréatico da globalizacdo. O facil e rapido acesso aos sistemas e
midias sociais interligam bilhGes de dispositivos eletrdbnicos ao mesmo tempo no mundo virtual.

Visando criar um enderego digital, os desenvolvedores da internet elaboraram o
chamado enderego “www”, onde 0s dispositivos eletrénicos pudessem transmitir imagens,
videos, sons, além de textos que eram publicados na rede. Neste periodo, o surgimento de
empresas provedoras de acesso a Internet, permitiram aos usuarios interagir, publicar e

disponibilizar informagdes uns aos outros (PAESANI, 2003, p.05).
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Para facilitar o acesso a Internet, os gestores internacionais criaram um enderego
alfanumérico que corresponderia a uma série numérica, tornando-se um mecanismo
mnemonico, a fim de relacionar os enderecos dos websites com a memdria dos usuarios, de
modo que estes se lembrem mais facilmente. (KAMINSKI, 2003, p.245).

A denomina¢do “nome de dominio” foi utilizada para se referir aos enderecos de

websites criados em todo o espaco virtual, servindo para guiar o usuario a seu destino.

O nome de dominio no Brasil é formado pelos elementos: a world wide web

“www” rede mundial de computadores, naturalmente utilizado), o oab
(identifica a pessoa, restritos as instituicdes ou profissionais liberais) o com
ou org ou .gov (que identificam a destinagdo da unidade), e por Gltimo o .br
(que identifica o pais). (URBANO; LEITE; DE SOUZA, 2015, p.4)

Neste interim, os dominios www possuem a natureza de um comando-instrucéo
enviado ao dispositivo eletrdnico para que leve o usuario até o endereco desejado na rede. O
nome de dominio é, portanto, endereco que une oS usuarios uns aos outros, permitindo que seja
compartilhado dados, bem como a sua identificacdo no espaco cibernético. A numeracdo é
Unica, e permite 0 acesso apenas aquela localidade virtual. (LABRUINE, 2000, p. 241). Por

isso, os dominios sdo conhecidos como residéncias virtuais.

www € um conjunto de padrdes e tecnologias que possibilitam a utilizagdo da
Intemet por meio dos programas navegadores, que por sua vez tiram todas as
vantagens desse conjunto de padrGes e tecnologias pela utilizagdo do
hipertexto e suas relagbes com a multimidia, como som e imagem,
proporcionando ao usuario maior faculdade na sua utilizagdo, e também de
melhores resultados. (CORREA, 2000, p. 9.)

Para o professor Fabio Ulhoa Coelho, 0 nome de dominio adquiriu duas funcdes ao ser
integrado ao regime brasileiro: a) carater de enderecamento eletrdnico, possibilitando a conexdo
por meio da internet e 0 acesso aos usuarios-consumidores; e, b) carater de titulo de
estabelecimento, pois o nome de dominio é o que identifica o site/endereco desejado pelo
usuario. Razdo pela qual, endente Coelho que o nacleo formado pela expresséo protegida como
marca, ndo poderia ser registrada como nome de dominio. (COELHO, 2002).

Quando se fala em natureza juridica dos nomes de dominio, a doutrina diverge
completamente, em razdo da ndo existéncia de legislagdo ou marco regulatorio especifica
exercicio deste direito. O principal direcionamento doutrinario se baseia na técnica da analogia,
igualando os nomes de dominio com a legislacdo de protecdo das marcas. (KAMINSKI, 2003,

p. 245).
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Cada Estado Nacional é responséavel por um dominio préprio, de forma que o Brasil é
detentor do codigo “.br”, sendo este dominio administrado pelo Comité Gestor da Internet
(CGl.br), 6rgédo fundado em 31 de maio de 1995 pela portaria interministerial n® 147 elaborada
pelos ministérios das Comunicac6es e da Ciéncia e Tecnologia.

Os procedimentos para registro dos dominios estdo presentes na Resolugdo da CGl.br
n° 008/2008°

Atualmente existem dois projetos de lei no Congresso Nacional, ambos com o intuito
de regular o registro dos nomes de dominio no Brasil. O primeiro, PL 256/20038, visa instituir
o devido procedimento para registro dos nomes de dominio, e encontra-se parado na Comissao
de Constituicdo e Justica e o segundo projeto de lei de 835/20117 que tem o condao solucionar
os conflitos empresariais decorrentes de nomes de dominio e marcas, evitando eventuais abusos
do principio do first come-first served que rege o sistema de dominio dos norte-americanos,
(FGV, 2011, p.119).

No altimo caso, vale ressaltar que, o Legislador optou por deixar a solucéo de conflitos
de nomes de dominio restrita a 6rgdos do Poder Executivo, de forma que o PL 835/2011 foi
rejeitado pela CCJ e arquivado pela Mesa Diretora da Camara dos Deputados Federais, apds
parecer do relator pela rejeicdo do projeto, em razdo da promulgacéo do Marco Civil da Internet
na Lei n°® 12.965/2014.

Observa-se que é um ponto comum entre 0s 6rgdos de registro o principio first come,
first served bases, em traducéo livre significa — “é servido aquele que primeiro solicita”.
Portanto, significa dizer que a prioridade sobre o direito do nome de dominio é daquele que
primeiro obter o registro, respeitando-se a ordem de chegada e os requisitos estabelecidos pelo
orgao competente do Comité Gestor da Internet, isto é, o Registro.br. (FONTES, 2006, p. 92).

Em razdo da ndo existéncia de legislacdo especifica para a temaética, fica sob
responsabilidade do Poder Judiciario dirimir os conflitos que possam decorrer das relagdes
empresariais envolvendo os signos distintivos, como ocorreu no julgamento do REsp
658.789/RS® pelo Superior Tribunal de Justica em 12 de setembro de 2013.

5 Disponivel em: <http://www.cgi.br/sobre-cg/definicao.htm> Acesso em: 07 de margo de 2017.

¢ Disponivel em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=105468 Acesso

em 31 de margo de 2019.

7 Disponivel em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=496040 Acesso em 31

marco de 2019.

8 RECURSO ESPECIAL. ACAO DE ABSTENCAO DE USO. NOME EMPRESARIAL. MARCA. NOME DE

DOMINIO NA INTERNET. REGISTRO. LEGITIMIDADE. CONTESTACAO. AUSENCIA DE MA-FE.

DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NAO DEMONSTRADA. AUSENCIA DE SIMILITUDE FATICA. 1. A

anterioridade do registro no nome empresarial ou da marca nos 6rgdos competentes ndo assegura, por si s0, ao seu

titular o direito de exigir a abstencdo de uso do nome de dominio na rede mundial de computadores (internet)
9


https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=496040

EM TEMPO
ISSN — 1984-7858 DIGITAL
v.21n.02

O principio do “first come, first served” embora reconhecido pelo STJ, nédo recebeu
autorizacdo para ser utilizado levianamente na violagdo de direitos alheios. Para tanto, o
Registro.br — responsavel pela administracdo dos nomes de dominio no Brasil e subordinado ao
Comité Gestor da Internet — criou um sistema para resolucéo de conflitos envolvendo colidéncia
de nomes de dominio idénticos ou semelhantes denominado Saci-Adm - Sistema
Administrativo de Conflitos de Internet (BESER; MENDONCA, 2010, p. 28).

Assim, com o Saci-Adm, quaisquer controvérsias decorrentes de conflitos entre nomes
de dominio sob o regime brasileiro “.br”, poderdo ser suscitados no 6rgdo competente de seu
registro, o Registro.br, e por meio da Saci-Adm serdo encaminhados para solugéo ao sistema
administrativo com especialistas proprios em nomes de dominio, conforme regulamento
préprio aprovado pelo Comité Gestor da Internet no Brasil, o CGl.br, proporcionando maior
celeridade aos conflitos, semelhantemente como ocorre no INPI (BESER; MENDONCA, 2010,
p. 36).

No entanto, o Saci-Adm é um 6érgdo administrativo, vinculado ao Poder Executivo,
este ndo é competente para processar conflitos envolvendo elementos imateriais de diferentes
propriedades industriais, de modo que, nos casos de colidéncia entre os diferentes institutos e
signos distintivos, as empresas e os individuos tem submetido o conflito & tutela do Poder
Judiciario.

Por um breve momento, discutiu-se integrar os nomes de dominio ao sistema de
protecdo das marcas, encaminhando os registros de nomes de dominio junto ao INPI
(MARTINS, 2009, p.68), no entanto, a Jurisprudéncia tem tratado com distincdo os nomes de
dominio e as marcas, identificando-os como institutos juridicos notdrios e proprios, possuindo
natureza juridica igualmente distinta, razdo pela qual, o registro do nome de dominio no INPI

é incompativel com sua competéncia®.

registrado por estabelecimento empresarial que também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo. 2. No
Brasil, o registro de nomes de dominio € regido pelo principio "First Come, First Served ", segundo o qual é
concedido o dominio ao primeiro requerente que satisfizer as exigéncias para o registro. 3. A legitimidade do
registro do nome do dominio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo distintivo
similar ou idéntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, seja marca. 4. Tal pleito, contudo, ndo pode
prescindir da demonstracdo de ma-fé, a ser aferida caso a caso, podendo, se configurada, ensejar inclusive o
cancelamento ou a transferéncia do nome de dominio e a responsabilidade por eventuais prejuizos. 5. No caso dos
autos, nao é possivel identificar nenhuma circunstancia que constitua sequer indicio de ma-fé na utilizacdo do
nome pelo primeiro requerente do dominio. 6. A demonstracéo do dissidio jurisprudencial pressupde a ocorréncia
de similitude fatica entre o acorddo atacado e os paradigmas. 7. Recurso especial principal ndo provido e
recurso especial adesivo prejudicado. (REsp 658.789/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Béas Cueva, Terceira
Turma, DJe 12/9/2013)3
9 Acorddo N° 1436272. 4% Camara de Direito Privado. Tribunal de Justica do Estado de S&o Paulo. Relator:
Desembargador Enio Santarelli Zuliani. Decisdo em 07 de janeiro de 2017. p.5
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Neste interim, o entendimento de que os nomes de dominio possuem contornos para
integrar o acero patrimonial dos individuos é cada vez mais consolidado, em raz&o de seu valor
econémico e relacdo direta com os estabelecimentos empresariais (ALBRECHT, 2000, p.37),
por tais razoes, o titular do nome de dominio, adquire atraves do seu registro o direito de
explorar o bem imaterial, podendo usa-lo como bem entender e até mesmo dispor, reunindo
caracteristicas Unicas e inerentes a um direito real. (DANTAS, 2009, 34).

O marco regulatério dos nomes de dominio ainda é refratario, restrito apenas ao campo
administrativo e de natureza declaratdria, o que pode causar inimeros conflitos com outros
institutos da propriedade industrial. O conflito que mais ocorre é quando se registra um nome
de dominio cujo nlcleo ja esteja devidamente tutelado por registro no INPI, e vice-versa,

quando o registro de uma marca colide com um nome de dominio ja registrado no Registro.br.

3. A PRATICA DE CONCORRENCIA DESLEAL POR MEIO DE
CYBERSQUATTING:

Apos realizada analise sob a 6tica em apartado das Marcas e dos Nomes de Dominio,
o foco concentra-se no conflito eventualmente originado pela colidéncia de interesses de ambos
institutos. Em andlise primaria, leva-se em consideracdo a lei 9.279/1996 e sua regra prevista
no art. 129 de que, a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido em
todo o territorio nacional.

Neste caso, surgindo para o titular do registro o direito de exclusividade sobre 0 uso,
habil para ser oposto erga omnes, de forma que, pela regéncia do principio da especificidade,
seu uso é limitado aos produtos e servigos sobre os quais foi registrada. Assim, o legislador
procurou autorizar a existéncia de marcas idénticas ou semelhantes, desde que pertencentes a
natureza econdmica exploratéria distinta (OLIVEIRA NETO, 2007, p. 147).

Ocorre que, os dominios virtuais utilizados pelos empresarios para identificar um site
e situar a empresa na rede mundial de computadores, podem, quase que sempre, colidir
diretamente com marcas registradas por outros titulares. Nesta hipotese, imagine que uma
marca com atividade no ramo econémico X tenha um concorrente semelhante no ramo
econdmico Y. Pelo principio da especificidade das marcas, tal situacéo é plenamente possivel.

Todavia, qual deles sera detentor do dominio virtual?
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Os primeiros conflitos relacionados a nomes de dominio e marcas séo aqueles
chamados cybersquatting, o qual consiste no registro especulativo de um
nome de dominio correspondente a uma marca para, posteriormente, revendé-
lo ao seu titular com lucro (BARBOSA, 2015 p. 173)

E exatamente na classe dos nomes de dominio que se encontra o Cybersquatting, nova
pratica que tem gerado inumeras implicacbes no mundo juridico das empresas. O
Cybersquatting é uma expressao derivada do inglés comumente utilizada para se referir aqueles
que registram ou adquirem um nome de dominio idéntico ou similar a uma marca ja existente,
sendo esta, notoriamente reconhecida ou de alto renome nacional, para que posteriormente seja
realizada sua venda (DANTAS, 2009, p. 39-40).

O Cybersquatting teve seu primeiro caso registrado em meados de 1993, quando a
marca McDonald’s, mundialmente reconhecida, resolveu se langar no mundo virtual. A
empresa, conhecida pelo comércio no ramo alimenticio, ndo se preocupou com o registro de
dominio no inicio da propagacdo da Internet. Somente quando pleiteou o registro, 0
McDonald’s constatou o dominio ja se encontrava registrado por um professor de Boston
(DANTAS, 2009, p. 40).

Para resolver o conflito, a Multinacional de Alimentos propds o pagamento da quantia
de um milh&o de délares para que fosse realizada a transferéncia da titularidade do nome de
dominio a empresa. Observa-se que jurisprudéncia estadunidense prioriza o direito daquele que
primeiro obteve o registro.

No Brasil, os individuos ou empresas que realizam tais préaticas ficaram conhecidos
como Cyberusurpadores, piratas de nomes de domino ou posseiros virtuais. A pratica resume-
se em adquirir o registro de um nome de dominio igual ou semelhante a uma marca Notdria ou
de Alto Renome, que em razdo de um principio do “First come, first served basis”, concede ao
primeiro que registrar o dominio, o direito de exploré-lo, ainda que semelhante ou idéntico a
uma marca pré-existente, por se tratarem de institutos juridicos distintos com seus préprios
Orgaos de registro (BARBOSA, 2015, p. 173).

Os posseiros virtuais ou Cyberusurpadores se oportunam da inércia dos titulares de
marcas registradas para obterem o registro dos dominios respectivos que ainda nao foram
pleiteados. Tal situacdo proporciona um conflito direto entre os institutos, e obriga os titulares
das marcas registradas a pagarem precos exorbitantes para obterem a cessdo ou transferéncia
dos dominios, como se observa nas palavras do Prof. Efroni: “quando os donos das marcas
comegaram a perceber o poder comercial e o valor de incorporar suas marcas ao nome de

dominio, muitas vezes era tarde demais.” (EFRONI, 2003, p. 344).
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Um caso semelhante ocorreu no Brasil em meados dos anos 2000, entre a TV GLOBO
LTDA e a Radio Moreira. O conflito foi suscitado perante a OMPI (Organizacdo Mundial de
Propriedade Intelectual). A entdo Rede Globo indicava ser a detentora dos direitos sobre as
marcas do “Jornal Nacional” e “Globo Esporte”, enquanto que antiga Radio Moreira alegava
ser proprietaria do registro dos nomes de dominio “jornalnacional.com” e “globoesporte.com”
(BARBOSA, 2015, p. 175).

Neste caso, 0 Grupo Globo conseguiu comprovar o direito sobre as marcas, bem como
demonstrou que nenhuma das marcas tinham relacdo com os servicos realizados pela Radio
Moreira, resultando no julgamento a favor do Grupo Globo, onde o OMPI classificou o registro
dos nomes de dominio da Radio Moreira como a pratica de Cybersquatting e concorréncia
parasitaria. (BARBOSA, 2015, p. 175).

Para tentar solucionar futuros conflitos, foram propostos dois projetos de Lei no
Congresso Nacional. O PL 256/2003 e o PL 835/2011. Enquanto o primeiro encontra-se em
andlise na CCJ, o segundo foi arquivado pela Mesa Diretora o Camara dos Deputados. O Projeto
de Lei 256/2003, visa instituir o devido procedimento para registro dos nomes de dominio
enguanto que o segundo visava criar procedimentos judiciais para os conflitos de nomes de
dominio, o que foi transferido para a esfera administrativa com o Marco Civil da Internet de
2014,

O artigo 7° da PL 256/2003 impunha algumas restricdes ao registro dos nomes de
dominio que conflitem com a denominacédo de pessoas juridicas e de marcas ja registradas nos
Orgdos competentes, sejam as Juntas Comerciais dos Estados, ou mesmo o INPI, mas por ndo
ter sido aprovado, tal situacdo ainda carece de maior respaldo, limitando-se a tutelas
jurisdicionais.

Portanto, cabe a jurisprudéncia dos tribunais de justica a resolucdo dos conflitos
originados dos nomes de dominio e as préaticas de Cybersquatting, como decidiu 0 Ministro do
Superior Tribunal de Justica, Ricardo Villas Boas Cueva, no REsp n° 658.789: “A legitimidade
do registro do nome do dominio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular
de signo distintivo similar ou idéntico anteriormente registrado - seja home empresarial, seja
marca”. Desta forma, ainda que reconhecido o nome de dominio, este pode ser contestado
judicialmente por titular de um outro direito.

Seguindo este entendimento, consta relevantissima decisdo do Tribunal de Justica do

Rio Grande do Sul que, num conflito entre marca e nome de dominio, prevaleceu o direito
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daquele que melhor possuia justo titulo, conforme trecho do voto do relator na Apelagéo Civel
n° 70006173421/2003.

A apelacdo n° 70006173421/2003, o TJ-RS decidiu que deve prevalecer o direito
daquele que melhor obtiver o registro, isto &, o direito sobre a marca ndo foi mitigado em funcgéo
do nome de dominio. Neste caso, a jurisdi¢do do Rio Grande do Sul preferiu tutelar o direito da
empresa que tomou as devidas diligencias para garantir o registro e o direito de uso, néo se
podendo desprestigiar as diligencias requeridas previamente.

Em caso semelhante, o Tribunal de Justica de S&o Paulo na resolucdo do conflito
existente entre o dominio de internet e marca registrada no INPI, na acdo de concorréncia
desleal e abstencéo de uso de marca, em tramite sob 0 n°® 0009528-39.2009.8.26.0068! decidiu
pela ocorréncia da concorréncia desleal.

Na decisdo, o Tribunal de Sdo Paulo reconheceu como prevalente o direito sobre o
registro da marca em detrimento de anterior registro de nome de dominio em raz&o da auséncia
de regras avangadas no que se refere as condicBes para cessdo de nomes de dominio. Assim,
registrada uma marca, nao pode outra empresa industrial, comercial ou de servicos utiliza-la na

composicao de seu nome comercial, em havendo similitude de atividades (REsp 210.076/RJ).

10 Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do sul. Apelagdo Civel n°® 70006173421/2003. Relator Roberto
Gesta Leal. [...] Tenho que ndo assiste razdo a apelante. Comprovado esta que as duas empresas atuam no mesmo
ramo de atividade comercial, qual seja, 0 comércio de produtos impressos. [...] A apelante consegue demonstrar
nos autos que utiliza a marca em seus impressos ha bastante tempo, possivelmente hd mais tempo que a apelada
(fl. 63/65). No entanto, nesse periodo, nunca diligenciou para regularizar esta utilizacdo, procurando a Junta
Comercial, onde esta cadastrada com o nome comercial DPP COMERCIO DE PAPEIS, IMPRESSOS E DESIGN
GRAFICO, ou ingressando com pedido de registro da marca no INPI, o fazendo apenas em 24.01.02. N&o se pode
desprestigiar a diligéncia da apelada, que primeiro procurou legalizar o uso da expressdo “IN PRESS”, ao arquivar
na Junta Comercial, em outubro de 2001, a alteracdo contratual do nome comercial, passando a se chamar IN
PRESS GRAFICA DIGITAL LTDA. Além disso, foi a apelada quem primeiro ingressou com pedido de registro
da marca junto ao INPI, em 14.02.2001, quase um ano antes do pedido da apelante. [...] Como nenhuma das duas
empresas possui a marca registrada junto ao INPI, deve prevalecer o direito daquela que apresenta melhor titulo,
ou seja, impde-se reconhecer que a apelada apresenta seu nome comercial “IN PRESS” registrado na Junta
Comercial desde outubro de 2001. Tal registro possui eficacia publica capaz de determinar o melhor
direito da apelada em detrimento da apelante. N&o bastasse isso, também foi aquela que primeiro protocolou o
pedido de registro junto ao INPI. [...] . Isso porque este € o prazo para o oferecimento de oposi¢des. Se ndo tomar
a providéncia de se opor ou, melhor ainda, ingressar com seu préprio pedido, no prazo de 60 dias, o registro deve
ser outorgado aquele que primeiro o solicitar. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo
para manter a decisdo de primeiro grau, bem como negar provimento ao agravo retido.

11 Apelagdo. Direito Empresarial. Dominio na internet. Cancelamento e abstengéo de uso. Nome de dominio que
coincide com a marca objeto do depdsito, pela autora, de pedido de registro no INPI. Acesso ao sitio que
automaticamente direciona o internauta a pagina destinada aos produtos da corré, similares aquele oferecido pela
autora e destinados ao mesmo publico-alvo. Concorréncia desleal caracterizada. Necessidade de cancelamento do
registro. Dano moral a pessoa juridica, embora possivel, ndo caracterizado no caso concreto. Apelo a que se da
parcial provimento. (TJ-SP - APL: 95283920098260068 SP 0009528-39.2009.8.26.0068, Relator: Pereira Calcas,
Data de Julgamento: 08/11/2011, Camara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicacdo: 09/11/2011)
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Nota-se que o Poder Judiciario é o grande centro de resolucdo de conflitos decorrentes
da propriedade industrial, ocasionando o cancelamento de Vvarios registros, sejam eles
decorrentes de marcas ou nomes de dominio, formalizando o inicio de uma jurisprudéncia
brasileira quanto ao cybersquatting (BARBOSA, 2015, P. 115).

O que se pretende € elucidar os recentes acontecimentos decorrentes dos temas e,
concomitantemente, apresentar os conflitos e como o Poder Judiciario tem assumido o
protagonismo diante da auséncia de regulamentacdo especifica. Nestes casos, ndo ha uma
solugcdo como regra, apenas um encaminhamento jurisprudencial, ainda timido a respeito da

protecdo das marcas em funcdo de um registro de dominio de ma-fé.

CONCLUSAO

As inovac0es tecnologicas e 0s alcances da ciéncia por meio da descoberta do mundo
virtual permitiram que as pessoas estendessem sua realidade para amplitudes nunca vistas
anteriormente. A globalizacdo e a propagagdo do acesso a internet aos grupos sociais menos
privilegiados permitiram que novas oportunidades de investimento e expansdo de mercado
surgissem, nascendo um novo nicho de exploracdo econémica.

Neste campo, os nomes de dominio surgiram como enderecos virtuais pelos quais 0s
internautas e as empresas poderiam se localizar na Rede Mundial. Ocorre que, por serem muitas
vezes criados a partir de marcas conhecidas, pela facilidade de identificacdo pelos
consumidores, 0os nomes de dominio conflitavam com a natureza das marcas. O que foi
superado pelo entendimento de que sua natureza é distinta das marcas e dos outros elementos
de empresa.

Entretanto, a auséncia de regulamentacédo prépria para os nomes de dominio e a lacuna
legislativa nos procedimentos administrativos permitiu que, por interpretacdo analdgica, fosse
aplicado os mesmos direitos pertencentes as Propriedades Intelectuais, provendo também a
origem de novos conflitos entre os tais direitos j& mencionados, isto &, o conflito entre a
propriedade de uma marca colidente com a propriedade de um nome de dominio.

Dos conflitos, ressalta-se a marcante pratica do Cybersquatting, oportunamente
utilizada como meio de concorréncia desleal. Nela, o cyberusurpador promove registro
fraudulento de um nome de dominio com o intuito de obter lucros com o prestigio de uma marca
alheia. Nestes casos, a simples reproducdo nao autorizada da marca ja enseja prejuizos e danos

a imagem das empresas.
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Observa-se que, ainda pouco regulado, os nomes de dominio possuem procedimento
de resolugdo de conflitos administrativos geridos pelo érgdo gestor da internet, nos moldes
propostos pelo sistema de arbitragem. No entanto, a competéncia do 6rgdo é meramente
administrativa, restrita aos dominios nela registrados, o que ndo soluciona os conflitos
existentes entre dominios e marcas, nos casos de Cybersquatting.

Neste interim, a responsabilidade acaba recaindo sobre o Poder Judiciario que, na
maioria dos casos, utiliza-se de ponderacéo principioldgica para respaldar os pronunciamentos
jurisdicionais que ora decidem com base no ‘“‘first come, first served” dos estadunidenses, ora
com base na anterioridade da exploragdo econémica, valorizando a atividade econémica
desenvolvida no case.

Portanto, é na esfera juridica do Poder Judiciario que reside os principais conflitos
brasileiros envolvendo a questdo correlata, e assim, cabe ao poder Judiciario dar uma resposta
satisfativa que possa solucionar os conflitos e, concomitantemente, formalizar e consolidar uma
jurisprudéncia péatria que sirva de base regulamentaria enquanto os projetos de lei em tramitacéo

no Congresso Nacional séo aprovados.
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