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Resumo: Este estudo tem por objeto apresentar os pontos de contato entre o tradicional regime juridico
das marcas previsto na Lei n2 9.279, de 14.5.1996 e as implicacoes juridicas que envolvem os nomes
de dominio na internet. Serdo também objeto de anélise os principais conflitos entre titulares de nome
de dominio, sempre buscando pontos de conexao com as marcas. Uma vez apresentadas as relagoes
entre as marcas e os nomes de dominio, bem como as principais violagdes que podem ocorrer em
relagdo ao domain name system, ao final, far-se-4 uma analise da jurisprudéncia do STJ no tocante
aos elementos de tensao entre os dois institutos, a fim de se verificar se, tal como parte da doutrina
advoga, esses dois institutos devem ser tratados de modo diferente ou se, ao contrario, tanto marca
quanto nomes de dominio sao figuras que, embora possam ser distinguidas, apresentam similitudes.

Palavras-chave: Nome. Dominio. Marca. Direito brasileiro. Jurisprudéncia. STJ.

Abstract: This study aims to present the points of contact between the traditional legal regime of
trademarks established in Brazilian Law n? 9.279, 1996, and the legal implications that involve domain
names on the Internet. The main conflicts between domain name holders will also be analysed, always
seeking points of connection with the brands. After showing the relations between trademarks and
domain names on the Internet and also the main violations against domain name system, it will be
made an analysis of the Brazilian Federal Court jurisprudence, in which it will emphasize the elements
of tension between the two institutes. In the end, it will be verified whether, as a part of the doctrine
defends, the trademarks and domain names on the Internet must be treated differently or, on the
contrary, both institutes reveal a kind of similarities, although they can be distinguished.
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Introducao

O objetivo deste artigo consiste em apresentar os pontos de contato entre
o tradicional regime juridico das marcas previsto na Lei n? 9.279, de 14.5.1996
e as implicagoes juridicas que envolvem os nomes de dominio na internet, bem
como apontar as principais violacoes que podem ocorrer em relagcao ao domain
name system, para, ao final, propor-se uma analise da jurisprudéncia do STJ no
tocante aos elementos de tensao entre os dois institutos, a fim de se verificar
se devem ser tratados de modo diferente ou, se ao contrario, tanto marca quanto
nomes de dominio sao figuras que, embora possam ser distinguidas, apresentam
similitudes.

Para realizagao da pesquisa, utilizou-se o0 método dedutivo, a partir de con-
sultas a fontes doutrinarias sobre propriedade industrial, focando-se na tematica
das marcas, além de livros e artigos de revistas que cuidam das questoes que
envolvem o uso do nome do dominio. Além disso, sobretudo ao final da pesquisa,
foi realizado um levantamento dos julgados do Superior Tribunal de Justica que
tratam dos conflitos que envolvem o uso do nome de dominio na internet.

Como sera ressaltado na pesquisa, o direito a propriedade industrial obedece
a diretrizes normativas e a principios delineados na Lei n? 9.279, de 14.5.1996,
gue estabelece as espécies de marcas, os prazos de validade do registro e tam-
bém outros aspectos referentes ao direito marcario no ambito da protecao perante
terceiros.

Desde o advento da Revolugao Industrial, as trocas econdmicas se intensifi-
caram e, progressivamente, o mercado consumidor se ampliou com o avango das
revolugoes tecnoldgicas, dando origem a toda uma estrutura juridica que envolve
a protecao nao apenas de patentes, como também de desenhos industriais e, da
mesma forma, das marcas.

Num passo mais avangado do capitalismo, a vulgarizagcao da rede mundial de
computadores, fora do contexto estratégico-militar dos Estados nacionais do qual
emergiu, permitiu que essa tecnologia fosse disponibilizada as pessoas em geral,
0 que veio a revolucionar a forma como produtos e servicos chegam ao mercado
consumidor, o que transformou radicalmente as transagoes comerciais.
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Nesse contexto especifico do mundo da internet, os registros de nome de
dominio assumiram um importante papel na identificagdo nao apenas da atividade
econdmica desenvolvida por pessoas e companhias, como também comecaram a
integrar o proprio plexo de direitos intangiveis do empresario, constituindo-se em
elemento imprescindivel para sua identificagdo no mercado on-line.

A partir da analise doutrinaria, este estudo resgatara alguns conceitos impor-
tantes no contexto do direito marcario, para, em seguida, apresentar os principais
pontos que tém caracterizado o regime juridico que circunscreve o registro de
nome de dominio na rede mundial de computadores.

Ao fim, enfocando precedentes do Superior Tribunal de Justica, esta pes-
quisa propoe-se a responder se o regime juridico de protecao das marcas guarda
ou nao alguma conexao com o novel instituto do registro de nome de dominio na
internet, ressaltando os principais aspectos juridicos que aquela Corte de Justica
estabeleceu para resguardar o domain name system (DNS) no ambito do direito
brasileiro.

1 A propriedade industrial e a protecao das marcas

A propriedade industrial € um desdobramento de uma area mais abrangente
que compreende a protegao da propriedade intelectual. Esta, por sua vez, abrange
a protecao juridica tanto do direito autoral como também da propriedade industrial,
ou seja, a propriedade intelectual visa albergar a propriedade de bens incorporeos,
alcangando tanto as criagoes artisticas literarias — escritas ou orais — como tam-
bém as criagoes técnicas e cientificas.*

O direito de propriedade industrial comeca a emergir, de modo mais notavel,
a partir da primeira Revolugao Industrial, em que o modo de produgao artesanal
passa a ser substituido progressivamente pelas maquinas, o que causou uma
ruptura no paradigma econémico, a medida que o nivel de produtividade aumentou
exponencialmente, fator que contribuiu decisivamente para deslocar a centrali-
dade do poder dos paises ibéricos, que se destacavam ao tempo das grandes
navegacoes, para 0S povos anglo-saxoes, 0S quais passaram a predominar com a
revolugao tecnoldgica a partir do século XVIII.

1 DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e trans-
feréncia de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 24-25.

Revista Brasileira de Direito Civil — RBDCivil | Belo Horizonte, v. 31, n. 2, p. 123-147, abr./jun. 2022 125



CAMILA SALGUEIRO DA PURIFICACAO MARQUES, PARCELLI DIONIZIO MOREIRA

Como enfatiza Paul Roubier,? se nos comprometemos a investigar qual € a
utilidade econdmica desses direitos, a resposta ndo pode ser duvidosa: todos
eles tendem a conquistar o mercado consumidor, seja por um bem intangivel (in-
vengao, obra de arte), seja pelo ajuda de um imaterial (marca, nome, sinal) e, ao
mesmo tempo, descobrimos qual é o conteldo patrimonial dos direitos em ques-
t30, 0 que explica o aparecimento tardio desses direitos, a medida que eles ndo
conseguiram encontrar seu reconhecimento a nao ser com o surgimento de uma
forma de sociedade como a nossa, baseada na economia comercial e industrial.

Macedo e Barbosa® lembram que a produgao industrial, ao assumir no sécu-
lo XVIIl a dominancia em relagao a agricola, originou a primeira transformagao com
conotacoes revolucionarias da modernidade, a Revolugao Industrial, ao passo que
no século XIX, com o aparecimento do navio de ferro a vapor, das ferrovias, dos
novos meios de comunicacao telegraficos e telefonicos, possibilitaram-se um au-
mento dos fluxos de intercambio comercial entre os paises e uma nova onda de
crescimento econdmico, caracterizando a segunda transformacao da modernida-
de, a denominada Revolucao dos Transportes.

Ante esse processo irrefredvel da industrializacdo em escala global a partir
do inicio da Revolugao Industrial no século XVIIl, a qual se prolonga por meio das
revolucionarias transformagoes tecnoldgicas subsequentes, o direito industrial
surge como um importante instrumento de protegcao das patentes, inovagoes,
marcas e desenhos industriais, além de proteger também outros aspectos da
propriedade intelectual de matiz industrial, tais como o know how e os segredos
de indUstria, transformagoes associadas a um processo notavel de evolugao do
sistema capitalista.

No contexto brasileiro, a protegdo da propriedade industrial ja aparecia pela
primeira vez na Constituicao Imperial de 1824,* a qual estatuia que os inventores te-
riam a propriedade das suas descobertas, ou das suas produgoes e a lei Ihes asse-
guraria um privilégio exclusivo temporario, ou Ihes remuneraria em ressarcimento da
perda que houvessem sofrido em decorréncia da vulgarizagao (art. 179, inc. XXVI).

2 ROUBIER, Paul. Le droit de la propriété industrielle. Paris: Recueil Sirey, 1952. p. 104. Tradugao livre de:
“Si nous entreprenons de rechercher quelle est I'utilité économique de ces droits, la réponse ne peut étre
douteuse: ils tendent tous a la conquéte de la clientéle, soit pour un bien immatériel (invention, oeuvre
d'art), soit a I'aide d'un immatériel (marque, nom, enseigne). Nous decouvrons du méme coup quel est
le contenu patrimonial des droits envisagés: il s’agit, grace a une emprise sur la clientéle, d’obtenir des
bénéfices dans la concurrence économique. C’est ce qui explique I'apparition tardive de ces droits: ils
n’ont pu trouver leur reconnaissance qu’avec I'apparition d’une forme de société comme la notre, a base
d’économie commerciale et industrielle”.

¥ MACEDO, Maria Fernanda Gongalves; BARBOSA, A. L. Patentes, pesquisa & desenvolvimento: um manual
de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2000. p. 11.

4 BRASIL. Presidéncia da RepuUblica Federativa do Brasil. Constituicdo Imperial de 1824. Disponivel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm. Acesso em: 18 out. 2018.
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Dando um salto no tempo, a Constituicdo da RepUblica Federativa do Brasil
de 1988° também previu a protecao da propriedade industrial, garantindo-se que
a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua
utilizagdo, bem como protecao as criagoes industriais, a propriedade das marcas,
aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse
social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdémico do pais (art. 52, inc. XXIX).

Aos direitos que resultam da exclusividade de reproducao de um produto ou
mesmo de um servico em sentido lato da-se o nome de propriedade intelectual, ao
passo que o segmento da propriedade intelectual que guarda relagao com os inte-
resses da indUstria de transformacao e também do comércio, tais como os direi-
tos relativos a marcas e patentes, € identificado como “propriedade industrial”.®

Os direitos de propriedade industrial estao previstos na Lei n? 9.279, de
14.5.1996, Lei da Propriedade Industrial, e consistem nos direitos que sao con-
feridos para aquelas criagoes que tenham aplicagao industrial propriamente dita,
que se traduzem nas patentes de invengao e de modelo de utilidade os desenhos
industriais, as marcas, repressao as falsas indicagoes geogréaficas e repressao a
concorréncia desleal.”

No sistema brasileiro, as invencoes e 0s modelos de utilidade sao protegi-
dos por meio de patentes, ao passo que o desenho industrial e as marcas sao
protegidos por registro, cabendo ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(Inpi) — uma autarquia federal vinculada antigamente ao Ministério da IndUstria,
Comércio Exterior e Servigos, e atualmente integrante da estrutura administrativa
do Ministério da Economia — cuidar do aperfeicoamento, disseminagao e gestao
do sistema brasileiro de concessao e garantia de direitos de propriedade intelec-
tual para a ind(stria.

Sob a perspectiva do ordenamento juridico brasileiro, a Lei n? 9.279/1996
€ o principal diploma normativo que regula direitos e obrigacdes relativos a pro-
priedade industrial, estabelecendo os procedimentos para patentear invencoes e
modelos de utilidade e também o registro de desenhos industriais e marcas, além
de fixar os prazos de caducidade e de extingao do direito de patente e também de
registro da propriedade industrial.

5 BRASIL. Presidéncia da Republica Federativa do Brasil. Constituicdo da Repuablica Federativa do Brasil de
1988. Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em:
18 out. 2018.

6 MATIAS-PEREIRA, José. Politica de protegao a propriedade intelectual no Brasil. Disponivel em: http://
repositorio.unb.br/bitstream/10482/945/4 /ARTIGO_PoliticaProtecaoPropriedadelntelectual.pdf. Acesso
em: 21 out. 2018.

7 CZELUSNIAK, Vivian Amaro; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; DERGINT, Dario Eduardo Amaral. Propriedade
intelectual e a protegdo do conhecimento tacito. Revista Juridica da Presidéncia, v. 16, n. 110, p. 703-
723, 2015.
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A patente pode ser definida como uma outorga concedida pelo Estado a
uma pessoa fisica ou juridica em razao da criacao de uma tecnologia nova com
aplicacao industrial, para exploracao do objeto da patente, durante determinado
periodo de tempo, conferindo ao titular a possibilidade de, temporariamente, ex-
cluir o direito de terceiros de fabricar, vender ou utilizar comercialmente a invencao
patenteada, a nao ser que haja o consentimento do detentor do privilégio.

Ou seja, a patente € um direito ou um “privilégio” concedido a uma pessoa,
que lhe confere exclusividade na exploragao, por certo tempo, do objeto de uma
invencao ou de um modelo de utilidade dentro do territério nacional, enquanto o
registro outorga o direito de propriedade em relagao a marca ou ao desenho indus-
trial, assegurando o seu uso exclusivo dentro do territorio brasileiro.

Os tipos de patente sao catalogados em: a) patente de invengao, que se refe-
re a produtos ou processos que atendam aos requisitos de atividade inventiva, no-
vidade e aplicacao industrial, com validade de 20 anos a partir da data do depdsito;
b) patente de modelo de utilidade, que trata de um objeto de uso pratico, ou parte
deste, suscetivel de aplicacao industrial, que apresente nova forma ou disposicao,
envolvendo ato inventivo, do qual resulte em melhoria funcional no seu uso ou em
sua fabricacao, com validade de 15 anos a partir da data do depdsito; e, ainda, c)
certificado de adicao de invencao, que se reporta ao aperfeicoamento ou desen-
volvimento introduzido no objeto da invengao, mesmo que destituido de atividade
inventiva, porém ainda dentro do mesmo conceito inventivo, ressaltando-se que o
certificado sera acessorio a patente e com mesma data final de vigéncia desta.®

0 desenho industrial difere da patente, caracterizando-se como a forma plas-
tica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que
possa ser concebida como tipo de fabricacao industrial e aplicado a um produto,
resultando num visual novo e original na sua configuragdo externa.® J4 a marca
pode ser considerada o meio através do qual o seu titular pode diferenciar seus
produtos ou servicos dos competidores perante o plblico consumidor, ou seja, um
sinal com que o fabricante ou comerciante diferencia seus produtos dos demais
concorrentes®® e, de um modo mais abrangente, existem basicamente duas cate-
gorias de marcas, a marca de produto € a marca de servigo.

8 BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Patentes. Disponivel em:
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/perguntas-frequentes/patentes#:~:text=Patente%20%C3%A9
%20um%20t%C3%ADtulo%20de,de%20direitos%20so0bre%20a%20cria%C3%A7%C3%A30. Acesso em: 1°
mar. 2021.

® PAES, P. R. Tavares. Nova lei de propriedade industrial. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p. 79.

10 STRENGER, Irineu. Marcas e patentes: analise sucinta da Lei n¢ 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de
Janeiro: Forense Universitaria, 1996. p. 6-7.
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A marca de produto caracteriza-se pela utilizagdo mais 6bvia consistente em
colocar a marca no produto ou na embalagem deste e na subsequente colocagao
no mercado do produto que ostenta o sinal, enquanto as marcas de servico nao
tém o suporte de um produto ou pacote, e seu uso sera, portanto, essencialmente
um uso em publicidade, ou nas roupas das pessoas que executam o servigo, ou
nas ferramentas usadas para empresta-lo, ou em coisas que constituem (como no
caso dos servicos de aluguel) o objeto do servigo, ou 0 elaborado em que ele se
manifesta (como nos servigos de publicidade ou de programas de radiotelevisao).'*

A Lei n® 9.279, de 14.5.1996,*2 além de estabelecer que sdo suscetiveis de
registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, nao compreen-
didos nas proibigoes legais (art. 122), em seu art. 123 faz a seguinte distin¢ao: a)
marca de produto ou servigo: aquela usada para distinguir produto ou servigco de
outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa; b) marca de certificagao:
aguela usada para atestar a conformidade de um produto ou servico com determina-
das normas ou especificagoes técnicas, notadamente quanto a qualidade, natureza,
material utilizado e metodologia empregada; e ¢) marca coletiva: aquela usada para
identificar produtos ou servicos provindos de membros de determinada entidade.

Marca, portanto, € um sinal distintivo visualmente perceptivel que diferencia
um produto ou servico daquele que é fornecido ou prestado pelo concorrente,
desde que esse sinal nao esteja proibido por lei, bem como nao afronte os bons
costumes, a moral, a honra e a imagem das pessoas, nao podendo, ainda, aten-
tar contra liberdade de consciéncia, crenga, culto religioso ou ideia e sentimento
dignos de respeito e veneragao. Impende também ressaltar que nao se caracteri-
zam como marcas, no direito brasileiro, 0s sons, assim como a cor do produto, o
cheiro, o paladar e o tato.

Alguns requisitos sao importantes para a caracterizagao da marca enquanto
tal, entre eles a novidade relativa, pois dentro de determinado segmento pode
haver exclusividade da marca, mas isso nao implica que noutro segmento nao se

11 VANZETTI, Adriano; DI CATALDO, Vicenzo. Manuale di diritto industriale. Milano: Giuffre, 1993. p. 177-178.
Tradugao livre de: “Come sappiamo, la legge speciale menziona due categorie di marchi, e precisamente i
marchi di prodotto, da un lato, e i marchi di servizio dall’altro. [...]. Per i marchi di prodotto, I'uso piti owio
consiste nella apposizione del marchio appunto sul prodotto o sulla confezione di esso, e nella successiva
immissione sul mercato del prodotto medesimo recante il segno. [...] i marchi di servizio, dicevamo, non
hanno il supporto di un prodotto o di una confezione, ed il loro uso pertanto sara essenzialmente un uso
nella publicita, o sugli abiti delle persone che svolgono il servizio, o sugli strumenti adoperati per prestarlo,
o sulle cose che costituiscono (come nel caso di servizi di noleggio) I'oggetto del servizio, o I'elaborato in
cui si manifesta (come nei servizi di pubblicita o di spettacolo radio-televisivo)”.

12 BRASIL. Presidéncia da RepuUblica Federativa do Brasil. Lei n? 9.279, de 14 de maio de 1996: Regula
direitos e obrigagdes relativos a propriedade industrial. Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/
CCivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em: 21 out. 2018.
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possa utiliza-la (v.g., a palavra ou a marca “estrela”, que pode designar tanto uma
marca de brinquedo para criangas, como também uma designacao de biscoitos).

Além disso, a marca nédo pode conflitar com marca notoria, pois a marca noto-
riamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do art. 62 da Convencao
da Uniao de Paris para Prote¢ao da Propriedade Industrial, goza de protecao espe-
cial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil
(art. 126, da Lei n® 9.279/1996).** Como o Brasil € signatéario da Convencao da
Uniao de Paris, mesmo que a marca nao esteja registrada aqui, essa marca noto-
riamente conhecida devera ser protegida, desde que seja na sua area de atividade,
podendo o Inpi indeferir, de oficio, pedido de registro de marca que reproduza ou
imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Tal marca notoriamente reconhecida, segundo Arita e Braga,'* deve revestir-
-se de preeminente notoriedade, de modo que nao seja familiar apenas aos pro-
fissionais do ramo da atividade da marca, devendo ainda ocupar uma posicao
de singularidade — nao pode a marca ter sido usada para identificar produtos ou
servicos de terceiros —, além de preencher as condicoes de originalidade, repu-
tagao internacional, qualidade excepcional, antiguidade e, ainda, destacar-se a
importancia do seu uso.

A marca notoriamente conhecida nao se confunde com a marca de alto reno-
me, pois esta Ultima depende de registro para ser protegida e tem o objetivo de
impedir 0 uso da marca em qualquer segmento do mercado, ao passo que aquela
é protegida em razao exatamente de nao ser registrada no pais.'® Ja as marcas
de alto renome sao aquelas que tém o seu conhecimento, boa fama, qualidade
do produto ou servigo que as distinguem pela reconhecida e manifesta aceitacao
pUblica, isto €, de qualquer um do povo, havendo quem as qualifique como uma
“marca absoluta”,® entre as quais poder-se-iam arrolar os nomes de “Coca-Cola”,
“Ferrari”, “Pirelli”, “Rolex”, “Samsung”, “Carrefour”, “Nestlé”, “Nike” etc.

O (ltimo requisito que poderia ser ressaltado — aqui & importante pontuar
que cada jurista pode ampliar esse rol de requisitos, de modo que ha uma dose
de subjetividade na apresentacao desses elementos — seria a auséncia de im-
pedimento legal, ou seja, a marca nao pode violar ou contrariar certas regras e

13 BRASIL. Presidéncia da Republica Federativa do Brasil. Lei n? 9.279, de 14 de maio de 1996: Regula direi-
tos e obrigacOes relativos a propriedade industrial. Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/
Leis/L9279.htm. Acesso em: 21 out. 2018.

14 ARITA, Hissao; BRAGA, Helson C. A protecdo das marcas notorias no Brasil. Revista de Administracdo de
Empresas, v. 24, n. 3, p. 47-53, 1984.

15 FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentarios a nova legisla-
¢ao sobre marcas e patentes Lei n2 9.279, de 14 de maio de 1996. Brasilia: Brasilia Juridica, 1996. p. 132.

16 MALLMANN, Querino. O poder das marcas: marcas registraveis e nao registraveis. Revista PIDCC, Aracaju,
ano lll, n. 5, p. 29-35, 2015.
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principios encampados pela legislagao de regéncia, em especial o art. 124 da Lei
n? 9.279, de 14.5.1996.

Entre essas vedacgoes, a titulo apenas exemplificativo, destacam-se brasao,
armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, publicos,
nacionais, estrangeiros ou internacionais; indicacao geografica, sua imitagao
suscetivel de causar confusao ou sinal que possa falsamente induzir indicagao
geografica; sinal que induza a falsa indicagao quanto a origem, procedéncia, natu-
reza, qualidade ou utilidade do produto ou servico a que a marca se destina etc.
(Lei n2 9.279, 1996).%"

Pontuados os principais aspectos do tradicional direito de propriedade indus-
trial e, da mesma forma, apresentados 0s mais relevantes aspectos concernentes
as marcas no ordenamento juridico brasileiro, passar-se-a, doravante, a uma in-
vestigacado acerca do surgimento de um importante aspecto do direito marcario no
Brasil, o qual se relaciona com o direito ao registro do nome do dominio na rede
mundial de computadores.

Buscar-se-ao, a partir desse momento, analisar os pontos de tensao entre
as tradicionais disposicoes do direito de propriedade industrial, sobretudo no que
se refere as marcas, com a propria transformacao das relagdes econdémicas e so-
ciais, que foi influenciada, de modo irreversivel, pela emergéncia da rede mundial
de computadores, especialmente no que concerne aos homes de dominio e seu
impacto nas relagdes de consumo.

2 0 registro do nome do dominio

A virtualizagao do mundo, reflete Paul Levy, reinventa uma cultura ndmade,
nao mediante o retorno ao paleolitico, tampouco as antigas civilizacdes de pasto-
res, mas sim criando um entorno de interagdes sociais que se reconfiguram, isto
€, quando uma pessoa, uma coletividade, um ato se colocam “fora do ai”, acabam
por se desterritorializar, numa espécie de desconexao que 0s separa do espaco
fisico ou ordinario e da temporalidade do reldgio e do calendario.*®

17 BRASIL. Presidéncia da RepuUblica Federativa do Brasil. Lei n? 9.279, de 14 de maio de 1996: Regula
direitos e obrigagOes relativos a propriedade industrial. Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/
CCivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em: 21 out. 2018.

18 LEVY, Paul. ¢Qué es lo virtual? Traduccion de Diego Levis. Barcelona: Paidds, 1999. p. 14. Tradugao livre
de: “La virtualizacion reinventa una cultura némada, no mediante un retorno al paleolitico ni a las antiguas
civilizaciones de pastores, sino creando un entorno de interacciones sociales donde las relaciones se
reconfiguran con un minimo de inercia. Cuando una persona, una colectividad, un acto, una informacion
se virtualizan, se colocan «fuera de ahi», se desterritorializan. Una especie de desconexion los separa del
espacio fisico o geogréafico ordinario y de la temporalidad del reloj y del calendario”.
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No campo das telecomunicagoes e da informatica, a revolugado tecnoldgica
permitiu uma aceleragao da produgao industrial e do comércio interno e interna-
cional, jamais imaginada nos meados do século XIX, passando de uma escala
aritmética para outra geométrica, exigindo do individuo uma formagao continua e
um poder de tomar decisoes rapidas, que nem sempre se impunham em tempos
passados, uma era nao somente da “incerteza”, a qual se referida Galbraith, ou
da “descontinuidade”, como a caracterizava Peter Dricker, mas a da extrema
velocidade e do desaparecimento das distancias.*®

O TCP/IP passou a ser o padrao mais comum de protocolos de comunicagao
entre computadores, que estavam, assim, capacitados para decodificar entre si
0s pacotes de dados que trafegavam em alta velocidade na internet e, com a cria-
¢ao do sistema operacional UNIX (1969), projeto que foi financiado com dinheiro
pUblico, tornou-se possivel 0 acesso de um computador a outro, ja que o valor para
adquiri-lo foi fixado apenas com base no prego de distribuicao, facilitando a dis-
seminacao da rede onde houvesse linhas telefonicas e computadores equipados
com modems a prego bastante baixo.?°

0 crescimento do mercado de computadores pessoais a partir da década de
1980 e também a explosdo do acesso a internet nos anos 90 do século passado
criaram as condigdes para o surgimento das grandes companhias de tecnologia,
principalmente no mundo ocidental, entre as quais se notabiliza, sem sombra de
davida, a Microsoft Corporation, de propriedade do bilionario norte-americano Bill
Gates, conhecida por desenvolver, fabricar, licenciar e vender softwares de com-
putador, produtos eletronicos, computadores e servicos pessoais, destacando-se
0 mais vendido sistema operacional, o Windows.

Esse crescimento vertiginoso do acesso a internet desde a década de 1990
transformou dramaticamente o capitalismo, que progressivamente esta migrando
a passos largos de uma base econdmica tradicional e analdgica para um modelo
de negocios ambientado nas redes virtuais, um /locus em que sao efetivadas tran-
sag0es comerciais e operacdes financeiras em plataformas e mercados digitais,
realidade que aumenta a relevancia dos negocios juridicos celebrados na rede
mundial de computadores.

Além disso, triunfa na atualidade a era da Revolucao Industrial 4.0, em que,
como relata Klaus Schwab,?* sera exigido dos atuais modelos politicos, econdmicos

19 WALD, Arnold. Um novo direito para a nova economia: os contratos eletronicos e o Codigo Civil. In:
GRECO, Marco Aurélio; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Direito e internet: relagdes juridicas na sociedade
informatizada. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

20 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 17. ed. rev. e atual. Tradugdo de Roneide Venancio Majer.
Prefacio de Fernando Henrique Cardoso. Sao Paulo: Paz & Terra, 2016. p. 103.

21 SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolugdo Industrial. Tradugao de Daniel Moreira Miranda. Sao Paulo: Edipro,
2016. p. 35-41.
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e sociais que o0s atores capacitados reconhegcam que eles sao parte de um sis-
tema de poderes distribuidos que requer formas mais colaborativas de interagao
para que possa haver progresso, contexto em que a produtividade é o determinan-
te mais importante para o crescimento de longo prazo e padroes de vida crescen-
tes e, para se manterem competitivos, as empresas e 0s paises devem estar na
fronteira da inovacao em todas as suas formas.

Alasdair Gilchrist?? ressalta que o potencial de desenvolvimento da indUstria
on-line € sem precedentes, pois nos UGltimos 15 anos o setor de negdcios para
consumo (B2C — business to consumer) via internet, negociando no varejo, midia
e servigos financeiros, testemunhou um crescimento astrondmico, e o sucesso
do B2C é evidente pelo dominio de gigantes que nasceram na internet, como
Amazon, Netflix, eBay e PayPal.

De modo crescente, o comércio interno e externo tem sido cada vez mais
efetivado por meio de websites, deslocando para o mundo virtual as relagoes de
trocas de produtos e servicos outrora efetivadas na economia tradicional. Pessoas
fisicas e juridicas realizam, cada vez mais, transagdes por meio da rede mundial
de computadores, sem que seja necessario o contato presencial, olho no olho,
para celebrar um negocio juridico, ou, ainda, sem que tenham feito qualquer con-
tato visual ou mesmo por meio de didlogos através do telefone, nos moldes do
que tradicionalmente se fazia desde a invencao atribuida a Alexander Graham Bell.

E nesse contexto que ganha relevo 0 nome de dominio, que é a porta de en-
trada da internet, a conexao-chave entre o usuario e qualquer conteldo virtual, que
normalmente se da através de um navegador (browser). O nome de dominio pode
ser compreendido como um endereco na web, um nome Unico utilizado para iden-
tificar um website ou portal especifico, uma pagina pessoal (homepage) ou um
endereco eletronico (e-mail), que serve como referéncia alfanumérica e geografica
para a localizacao virtual, e que é também o “local” onde pode ser apresentado
um produto ou prestado um servigo.?®

Como requisito essencial a infraestrutura da internet, € necessaria a uti-
lizacao de “protocolos”, registrando-se que o protocolo alicerce da internet é o
Internet Protocol (IP), o qual tem como objetivo identificar de modo Unico na rede
cada maquina a ela conectada, identificagao essa que se chama “endereco IP”

22 GILCHRIST, Alasdair. Industry 4.0: The Industrial Internet of Things. New York: Springer Science and
Business, 2016. p. 2-3. No original: “The potential development of the industrial internet is not without
precedence, as over the last 15 years the business-to-consumer sector via the internet trading in retail,
media, and financial services has witnessed stellar growth. The success of B2C is evident by the dominance
of web-scale giants born on the Internet, such as Amazon, Netflix, eBay, and PayPal”.

28 KAMINSKI, Omar. Animus dominii: os dominios da internet. /n: REINALDO FILHO, Demdcrito. Direito da
informatica: temas polémicos. Bauru: Edipro, 2002.
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(Internet Protocol Address), que funciona como a carteira de identidade do com-
putador na rede.?*

A memorizagao dessa sequéncia de nimeros, entretanto, nao é tao simples
assim, razao pela qual foi criado, em 1984, um sistema que vincula cada sequén-
cia de nimeros a um nome de dominio, que também deve ser Unico na internet,
sistema ao qual foi dado 0 nome, em inglés, de Domain Name System (DNS), que
serve para traduzir numa representacao nominal a designacao numérica dos ende-
recos IP, sendo possivel uma segregacao desse nome de dominio por pais e, em
certa medida, por tipo de servigo ou area de atuacao da respectiva organizagao.

Desde as primeiras abordagens ao desenvolvimento do Sistema de Nomes
de Dominio (DNS), em 1982, para documentar a RFC 1591, o eixo central do
Sistema, proposto por J. Postel, e também para mudar para ICP-1 (ICANN), as
maquinas conectadas aumentaram e exigiram que 0S mecanismos necessarios
fossem identificados de uma maneira melhor, isto &€, uma solugao que, como
Javier Maestre levanta em seu livro sobre nomes de dominio, € dada pela propria
natureza do nome, porquanto precisamos “nomear” as coisas, apreendé-las.?®

0 nome de dominio € um elemento necessario para qualquer pessoa ou insti-
tuicdo que queira ter uma presenca ativa na rede por meio de uma pagina ou site,
desde que qualquer usuario conectado a rede possa identifica-lo; geralmente, o
nome de dominio da pagina ou site corresponde ao nome real do individuo ou ao
nome ou marca da empresa e, a0 mesmo tempo, esse nome de dominio deve ser
Unico e nao pode ser repetido.?”

Os principais Dominios de Primeiro Nivel genéricos (ou generic Top-Level
Domains — gTLD) sao hoje: .com (dot-com), .net, .org, .edu, .int, .mil e .gov, sendo
0s trés primeiros operacionalizados com base em principios comerciais, enquanto
0s quatro Ultimos possuem condicoes restritivas (respectivamente, destinados
a instituicoes de ensino norte-americanas, organizagoes instituidas através de
tratados internacionais, de uso militar e de utilizagao exclusiva do governo federal
norte-americano), acrescendo-se que ha, para cada pais, dominios de primeiro
nivel compostos de duas letras (ccTLD), e cada pais possui regras proprias para
o registro.?®

24 PAPA, Uriel Aimeida de. A regulacao brasileira do registro de nomes de dominios em perspectiva compa-
rada. Brasilia: Tribunal de Contas da Unido, 2011.

25 PAPA, Uriel Aimeida de. A regulacao brasileira do registro de nomes de dominios em perspectiva compa-
rada. Brasilia: Tribunal de Contas da Unido, 2011.

26 AHON, Erick Iriarte. Nombres de dominio en el internet. /n: WACHOWICZ, Marcos (Coord.). Propriedade
intelectual & Internet. Curitiba: Jurua, 2002.

27 FENANDEZ DELPECH, Horacio. Internet: su problematica juridica. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, [s.d.].

28 KAMINSKI, Omar. Animus dominii: os dominios da internet. /n: REINALDO FILHO, Demdcrito. Direito da
informatica: temas polémicos. Bauru: Edipro, 2002.
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Os TLDs sao divididos em duas categorias, em que a primeira, Country Code
Top Level Domain (ccTLD), ou Codigo do Pais para o Dominio de Primeiro Nivel,
€ designado para paises ou regioes e representada por um codigo composto por
duas letras, geralmente baseado no padrao ISO 3166-1 (por exemplo, “.br” para
Brasil, “.au” para Australia e “.jp” para Japao) e a segunda categoria, TLD gené-
rico (gTLD), nao é relacionada a aspectos geograficos e tem uma forma genérica
de utilizacao (por exemplo, “.com” para uso comercial e “.int” para organizagoes
internacionais).?®

0 “dominio”, portanto, € um instrumento que foi se desenvolvendo com um
propodsito de identificacao técnica. Apenas posteriormente Ihe foram dadas outras
finalidades no plano comercial e registral. Nesse “nome do dominio” se distin-
guem: a) o top level domain (TLD) que informa sobre o carater da atividade, sobre
a nacionalidade, ou sobre o territorio para onde esta dirigida, principalmente, a
atividade do titular; e b) second level domain (SLD), que identifica a pessoa ou
entidade localizada em determinado computador hospedeiro, ou a informacao ou
prestacao por elas oferecida, devendo ser sublinhado que esse SLD é escolhido
liviemente pelo sujeito que solicita o registro, e podera coincidir com outros signos
distintivos, causando os conflitos.*

E aqui se situam os maiores problemas envolvendo o tradicional sistema
de protecdo a propriedade industrial, forjado no contexto da Lei n® 9.279, de
14.5.1996, e os eventuais direitos que defluem da exclusividade do uso do nome
de dominio no contexto da revolugcao da internet, em que os negdcios sao, de
modo progressivo, cada vez mais realizados em bases virtuais, 0 que suscita pro-
blemas como, por exemplo, a vinculagao de uma marca de um produto ou servigco
a determinado nome de dominio.

Na seara do nome de dominio, podem emergir problemas como a usurpagao
de marcas — também conhecida como cybersquatting —, além de outras situagoes
conflitantes, como a existéncia de marcas idénticas ou similares que venham a re-
querer o mesmo nome de dominio, a confusao de marcas, conflitos entre dominios
globais e regionais, registrando-se ainda a existéncia de websites adulterados, 0s
quais causam grandes prejuizos a instituigcoes financeiras e a empresas em geral.

Na sequéncia deste estudo, investigar-se-ao, primeiramente, a atribuicao para
o registro dos nomes de dominio e o regime juridico a ele aplicado, bem como em
que consistem esses problemas entre marca, tal como tradicionalmente compre-
endida no sistema de protecao de propriedade industrial, € 0 nome de dominio na

29 PAPA, Uriel Almeida de. A regulagao brasileira do registro de nomes de dominios em perspectiva compa-
rada. Brasilia: Tribunal de Contas da Unido, 2011.

%0 | ORENZETTI, Ricardo. Comércio eletrénico. Tradugao de Fabiano Menke. Notas de Claudia Lima Marques.
Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 214-215.
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rede mundial de computadores, especialmente enfatizando-se como tais conflitos
chegaram ao Superior Tribunal de Justica e também a orientacao juridica que foi
perfilhada por aguela Corte de Justica.

3 Inter-relacoes entre o nome de dominio e as marcas no
direito brasileiro

3.1 A atribuicao para estabelecer diretrizes e a execucao
do registro dos nomes de dominio: os conflitos no uso
do DNS

O Decreto n? 4.829, de 3.9.2003,3 criou o Comité Gestor da Internet no
Brasil — CGl.br, dentro do modelo de governanga da internet no Brasil, o qual
possui a atribuicao de estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e
desenvolvimento da internet no Brasil e, também, estabelecer diretrizes para a
organizagao das relagoes entre o governo e a sociedade, na execugao do registro
de nomes de dominio, na alocacao de endereco IP (Internet Protocol) e na admi-
nistracao pertinente ao dominio de primeiro nivel (ccTLD — country code Top Level
Domain), “.br”, no interesse do desenvolvimento da internet no pais.

O registro de um dominio segue o principio do first server, first come, ou
seja, a protecao e consequente titularidade sera conferida aquele que primeiro
requerer o registro no orgao competente, privilegiando o ineditismo, ou seja, as
marcas e 0s nomes de dominio sao institutos distintos, porquanto as marcas sao
registradas junto ao Inpi, enquanto que o nome de dominio é registrado no Comité
Gestor da Internet no Brasil — CGl.br ou Internet Corporation for Assigned Names
and Number — ICANN, a depender da estrutura a ser utilizada.%?

AlLein29.279, de 14.5.1996, por sua vez, prevé o denominado direito de pre-
cedéncia, segundo o qual o utente de boa-fé, sob determinadas condicoes, pode
fazer prevalecer 0 uso anterior sobre pedido de registro depositado, impugnando-o
com base no uso anterior, podendo ainda reclamar o direito de precedéncia com
base no uso anterior, desde que o interessado demonstre que ja utilizava, de boa-
fé, marca idéntica ou semelhante ha, pelo menos, seis meses da data do pedido

31 BRASIL. Poder Legislativo. Camara dos Deputados. Decreto n? 4.829, de 3 de setembro de 2003: Dispoe
sobre a criacdo do Comité Gestor da Internet no Brasil — CGlbr, sobre o modelo de governanga da Internet
no Brasil, e da outras providéncias. Disponivel em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2003/
decreto-4829-3-setembro-2003-473482-norma-pe.html. Acesso em: 23 out. 2018.

32 ALMEIDA, Daniel Evangelista Vasconcelos; ALMEIDA, Juliana Evangelista de. Conflito entre nomes de
dominio e marca. Revista Juridica Cesumar-Mestrado, v. 17, n. 3, p. 589-607, 2017.
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de registro no Brasil, condicao que, se preenchida, autoriza o utente da marca a
invocar o uso anterior da marca em face de pedido de registro perante o Inpi.*®

0 principio do first served, first come sujeita-se a certas limitacoes, a medida
gue nem todos os vocabulos sao registraveis, uma vez que as palavras de baixo
calao ou abusivas, por exemplo, nao sao registraveis, além de existir diversas
opgoes de dominio de primeiro nivel, exigindo-se para uma designagao “adv”, por
exemplo, que o usuario comprove a legitimagao para tal, ou seja, comprove que
seja advogado, o0 mesmo se referindo para todos os demais dominios de primeiro
nivel, exceto os que utilizem “com” ou “net”.3

A natureza juridica dos nomes de dominio ainda nao é pacifica, porquanto
alguns afirmam tratar-se de bens incorporeos e ja se verifica na préatica a viabili-
dade da penhora judicial de dominios como garantia de divida trabalhista, o que
eventualmente revelaria alguns aspectos da sua natureza, havendo até quem o0s
compreenda como direitos reais absolutos, submetendo-se 0os nomes de dominio a
um regime juridico semelhante ao da propriedade, podendo ainda aproximarem-se
aos nomes comerciais (marca de fato, anterioridade no registro), aos nomes pro-
prios ou patronimicos (dissociacao da finalidade comercial, admissao da pessoa
fisica); ou, por fim, interpretados como meros enderecos eletronicos (comerciais
ou pessoais) na internet.%®

0 que interessa efetivamente a esse estudo é a perspectiva em que 0s no-
mes de dominio se aproximam dos institutos das “marcas”, sobretudo em razao
dos conflitos que podem surgir em razao da usurpagao de uma marca ou sinal,
além da possibilidade de colisdo de marcas, ou mesmo da identidade ou seme-
Ihanga entre marcas, sem contar os conflitos entre dominios em sede global e
também regional.

O primeiro desses problemas é o cybersquatting. O cybersquatting € um
fendmeno que emergiu simultaneamente a propria World Wide Web, por meio
do qual os cybersquatters tentam lucrar na rede mundial de computadores, re-
servando ou licenciando nomes de dominio para as empresas que, de boafé,
gastaram milhoes de doblares ao desenvolver a marca, ou seja, o cybersquatting
ocorre quando um individuo ou uma corporagao registra um nome de dominio que
foneticamente € escrito da mesma forma que uma marca comercial preexistente

3% BIGLER, Dannemann Siemsen; MOREIRA, Ipanema. Comentarios a Lei de Propriedade Industrial. Rio de
Janeiro: Renovar, 2001. p. 274.

34 ALMEIDA, Daniel Evangelista Vasconcelos; ALMEIDA, Juliana Evangelista de. Conflito entre nomes de
dominio e marca. Revista Juridica Cesumar-Mestrado, v. 17, n. 3, p. 589-607, 2017.

35 KAMINSKI, Omar. Animus dominii: os dominios da internet. /n: REINALDO FILHO, Demdcrito. Direito da
informatica: temas polémicos. Bauru: Edipro, 2002.
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e exige dinheiro do proprietario da marca registrada para que o registrante libere
o nome do dominio.%®

Um caso emblematico de cybersquatting foi o do Citibank Group, em que
existia o dominio “Citybank.org”, em vez de “Citibank.org”, para realizar atividades
bancéarias on-line, situagdo em que o consumidor se depararia com um Site com
andncios enganosos do Citibank que o redirecionariam para os sites dos concor-
rentes, ndo se constituindo tal fato em mero acidente, isto €, consiste em fraudes
destinadas a levar os usuarios da internet aos sites dos concorrentes, visando a
que os proprietarios de nomes de dominio lucrem com o erro do usuéario da rede.*’

No que se refere ao problema das marcas idénticas ou similares que requei-
ram um nome de dominio, & comum existir, na economia real, duas marcas idénti-
cas ou similares, relativas a produtos iguais, mas situados em paises diferentes,
fato que, apesar de nao trazer problemas ao direito marcéario — esse direito, por
ser territorial, ndo se preocupa com a presenga de marcas iguais em paises dife-
rentes —, gera problemas na esfera da internet.

Devido a sua abrangéncia global, ha casos na rede mundial de computado-
res que sao complicados, porquanto € possivel que duas marcas possam estar
registradas para titulares de produtos ou servicos que nao se confundem, e tais
marcas coexistem pacificamente no mundo real, mas na internet isto nao se torna-
ria possivel porque o nome de dominio & exclusivo,3 o que notoriamente resultaria
num conflito entre proprietarios de marcas distintas.

Ja em relagdo a confusao de marcas, é possivel invocar os diversos casos
ocorridos nos Estados Unidos da América. Com efeito, no caso dos EUA, o nome
de dominio pode ser confundido com a marca, e até mesmo registrado como
marca, existindo varias situagoes de confusao entre nome de dominio e marca na
experiéncia da América do Norte, como MTV Networks v. Curry (pessoa fisica que
usou o nhome de dominio “mtv.com”), Kaplan v. Princeton Review (uso do nome
de dominio “kaplan.com” por Princeton) e McDonald’s v. Quittner (Joshua Quittner
figurava como usuario do nome de dominio “ronald@mcdonalds.com”).%

Existe também a questao da colisdo entre dominios globais e dominios re-
gionais. O carater internacional da internet faz emergir alguns problemas, porque
numa regido poderdo coexistir um dominio que esta registrado em determinado

% MERCER, John D. Cybersquatting: Blackmail on the Information Superhighway. BUJ Sci. & Tech. L., v. 6, p. 290,
2000.

37 CURTIN, Thomas J. The name game: Cybersquatting and trademark infringement on social media websites.
JL & Pol’y, v. 19, p. 353, 2010.

38 | ORENZETTI, Ricardo. Comércio eletrénico. Tradugao de Fabiano Menke. Notas de Claudia Lima Marques.
Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 229.

%9 |LORENZETTI, Ricardo. Comércio eletrénico. Tradugao de Fabiano Menke. Notas de Claudia Lima Marques.
Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 229.
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pais (por exemplo, “ar”), outro num pais vizinho (“br”) e outro num terceiro pais, o
gue sugere que o0 usuario podera acessar qualquer um deles sem qualquer dificul-
dade, isto é, ha apenas uma aparéncia de regionalidade (em verdade, a escala é
global), uma vez que o alcance real é igual tanto para o “.com” como para o “.ar”
ou “.br”.%0

3.2 As inter-relacoes do registro do nome de dominio e das
marcas no direito brasileiro: os precedentes do Superior
Tribunal de Justica

O primeiro caso na jurisprudéncia do STJ diz respeito ao REsp n? 658.789,4*
publicado no DJe de 12.9.2013, em que a referida Corte de Justica fixou que a
anterioridade do registro no nome empresarial ou da marca nos 6rgaos compe-
tentes nao assegura, por si sO, ao seu titular o direito de exigir a abstencao de
uso do nome de dominio na rede mundial de computadores (internet) registrado
por estabelecimento empresarial que também ostenta direitos acerca do mesmo
signo distintivo.

De acordo com o STJ, no Brasil, o registro de nomes de dominio é regido
pelo principio first come, first served, segundo o qual € concedido o dominio ao
primeiro requerente que satisfizer as exigéncias para o registro, embora a legiti-
midade do registro do nome do dominio obtido pelo primeiro requerente possa
ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idéntico anteriormente
registrado — seja nome empresarial, seja marca. A mesma diretriz foi adotada no
julgamento do REsp n? 594.404.42

No REsp n¢ 1.238.041*® (DJe de 17.4.2015), o STJ fixou que o direito de
precedéncia, assegurado no art. 129, §12, da Lei n? 9.729/96, confere ao utente

40 | ORENZETTI, Ricardo. Comércio eletrénico. Tradugao de Fabiano Menke. Notas de Claudia Lima Marques.
Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 231-232.

41 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA. 32 T. REsp 658.789/RS. Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j.
05.09.2013. Disponivel em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPes
quisaNumeroRegistro&termo=20040061527 8&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea.
Acesso em: 26 jan. 2021.

42 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA. 32 T. REsp 594.404/DF. Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j.
05.09.2013. Disponivel em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPes
quisaNumeroRegistro&termo=20030168857 8&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea.
Acesso em: 12 mar. 2021.

4% SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA. 32 T. REsp 1.238.041/SC. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
07.04.2015. Disponivel em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPes
quisaNumeroRegistro&termo=201100354841&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea.
Acesso em: 26 jan. 2021.
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de marca, de boa-fé, o direito de reivindicar para si marca similar apresentada a
registro por terceiro, de modo que o direito de exclusividade, conferido ao titular
de marca registrada, sofreria limitagoes, impondo-se a harmonizagao do principio
da anterioridade, da especialidade e da territorialidade.

O Tribunal reiterou o entendimento segundo o qual, no Brasil, o registro de
nomes de dominio na internet € regido pelo principio first come, first served, em
que se concede o dominio ao primeiro requerente que satisfizer as exigéncias
para o registro, apesar de a legitimidade do registro do nome do dominio poder
ser contestada ante a utilizagao indevida de elementos caracteristicos de nome
empresarial ou marca devidamente registrados.

Ja o REsp n? 1.466.212%* tratou a matéria de um modo mais singular e
particularizado em relagao aos outros julgados, ao resolver o conflito entre nome
de dominio na internet e marca registrada em classe especifica. No aresto, o STJ
estabeleceu que 0 nome de dominio (domain name) é o sinal designativo utilizado
para identificar e localizar o endereco eletronico ou a home page de agentes que,
de algum modo, exergam atividade (econdmica ou nao) na internet.

E de se ressaltar que o STJ entendeu que, a despeito da divergéncia dou-
trinaria sobre sua natureza juridica (direito autbnomo de propriedade ou direito
derivado de outro incidente sobre bem imaterial), € certo que a Constituicdo da
Replblica de 1998 reconhece nao sb protecao as criagoes industriais, a proprie-
dade das marcas, aos nomes de empresas, mas também a quaisquer outros
signos distintivos (inc. XXIX do art. 529), expressao que abrange, por 6bvio, 0 nome
de dominio.

Ainda no mesmo julgamento, a Corte sinalizou que nem todo registro de
nome de dominio composto por signo distintivo equivalente a marca comercial de
outrem configura violagao do direito de propriedade industrial, mas apenas aquele
capaz de gerar perplexidade ou confus@o nos consumidores, desvio de clientela,
aproveitamento parasitario, diluicdo de marca ou que revele o intuito oportunista
de pirataria de dominio. O Tribunal ainda assentou que marca evocativa (também
chamada de sugestiva ou fraca), sinal distintivo que mantém relagao mediata ou
indireta com o produto comercializado, comportando limitado campo de protecao
(no caso concreto, tratava-se da marca “Paixao”), acarretaria a seus titulares o
dever de suportar o 6nus da convivéncia com outras semelhantes, exegese a ser
transportada para os nomes de dominio.

4 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA. 42 T. REsp 1.466.212/SP. Rel. Min. Luis Felipe Salomao, j. 06.12.2016.
Disponivel em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/ ?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro
&termo=201303368404&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea. Acesso em: 26 jan. 2021.
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0 julgamento do REsp n? 1.571.241/MT*® envolveu agao de abstengao de uso
de nome empresarial e nome de dominio na internet, em que se reconheceu que o
registro feito em pais estrangeiro nao afastaria a competéncia da justica brasileira,
confirmando também a aplicagdo do principio da primeira posse - first come, first
served. Nesse julgado, a Corte firmou entendimento de que o mero fato de o érgao
registrador do nome de dominio estar localizado em jurisdicao estrangeira nao afas-
ta, necessariamente, a competéncia dos Tribunais brasileiros e, segundo a jurispru-
déncia do STJ, cabe tanto ao juizo do foro do domicilio do autor quanto ao do foro
do local onde ocorreu o fato a competéncia para o conhecimento e o julgamento da
acao de abstencao de uso de marca cumulada com pedido de indenizacao.

Em outro recurso especial, 0 REsp n? 1.695.778/RJ,* suscitou-se a contro-
vérsia em torno da responsabilidade solidaria pelos danos causados a honra e a
imagem, decorrentes do uso indevido de servigos de registro de nome de dominio
na internet, tratando o caso de efetivagao de registro de nome de dominio idéntico
ao nome artistico da recorrida, solicitado por pessoa juridica sem a devida autori-
zagao, veiculando-se em endereco eletronico de conteldo pornografico.

O STJ orientou-se no julgado supracitado também pela adogao do sistema
de precedéncia first come, first served, segundo o qual a titularidade e o uso do
nome de dominio sdo concedidos ao primeiro usuario que realizar o requerimento
de registro e preencher os requisitos previstos na Resolugao n2 8/2008 do CGl.br,
além de pontuar que o sistema de concessao de dominios é potencialmente apto
a gerar danos a elevado nimero de pessoas, pois possibilita constantes violagoes
ao direito marcario, empresarial, autoral e a honra e a imagem de terceiros, ante a
falta de um exame adequado sobre a registrabilidade do nome requerido.

O Tribunal, entretanto, desproveu 0 Recurso Especial n? 1.695.778, sob o
argumento de que o recorrente possuia condigoes de mitigar os riscos de danos
advindos da sua atividade de forma eficiente, providenciando filtragem em seu
sistema com aptidao para controlar as vedagoes a escolha de nomes de dominio
estabelecidas pelo proprio CGl.br, a fim de garantir padroes minimos de idoneida-
de e autenticidade.

45 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA. 32 T. REsp 1.571.241/MT. Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.06.2018.
Disponivel em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegis
tro&termo=201502904117&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea. Acesso em: 26 jan.
2021.

46 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA. 32 T. REsp 1.695.778/RJ. Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.08.2018.
Disponivel em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegis
tro&termo=2015027 15877 &totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea. Acesso em: 26 jan.
2021.

Revista Brasileira de Direito Civil — RBDCivil | Belo Horizonte, v. 31, n. 2, p. 123-147, abr./jun. 2022 141



CAMILA SALGUEIRO DA PURIFICACAO MARQUES, PARCELLI DIONIZIO MOREIRA

O principio do first come, first served foi novamente reafirmado no julgamen-
to do REsp n? 1.804.035,% recurso que visava apurar as seguintes situagoes:
(i) se o reconhecimento da pratica de atos de violacdo marcaria autorizaria, in-
dependentemente de comprovagao dos danos, a condenagao ao pagamento de
danos materiais e morais ao titular do direito violado; e (ii) se havia a viabilidade
do pedido de cancelamento do nome de dominio da empresa recorrida. O STJ
corroborou que é pacifico o entendimento de que vigora, quanto aos nomes de
dominio, o principio first come, first served, segundo o qual o registro deve ser
atribuido aquele que primeiro requerer e preencher os requisitos especificos ela-
borados pelo Comité Gestor da Internet (CGl.br), independentemente de apuracao
guanto a eventual colidéncia com marcas ou nomes empresarias previamente
concedidos a terceiros. O Tribunal, porém, ressaltou que é possivel que eventual
prejudicado, detentor de registro de sinal distintivo idéntico ou semelhante, possa
vir a contestar o nome de dominio conflitante, desde que reste caracterizada a
ma-fé, elemento que precisa ser verificado em concreto, caso a caso.

No REsp n? 1.745.657,8 discutiu-se a competéncia do Poder Judiciario bra-
sileiro para a determinagao do fornecimento de registros de acesso de enderego
de e-mail, localizado em nome de dominio genérico “.com”, ressaltando o STJ que,
em conflitos transfronteiricos na internet, a autoridade responsavel deve atuar de
forma prudente, cautelosa e autorrestritiva, reconhecendo que a territorialidade
da jurisdicao permanece sendo a regra, cuja excegao somente pode ser admitida
quando atendidos, cumulativamente, os seguintes critérios: (i) fortes razoes juri-
dicas de mérito, baseadas no direito local e internacional; (ii) proporcionalidade
entre a medida e o fim almejado; e (iii) observancia dos procedimentos previstos
nas leis locais e internacionais. O Tribunal acabou por concluir que, quando a ale-
gada atividade ilicita tiver sido praticada pela internet, independentemente de foro
previsto no contrato de prestacao de servigo, € competente a autoridade judiciaria
brasileira caso acionada para dirimir o conflito, pois aqui tem domicilio a autora e
€ o local onde houve acesso ao sitio eletronico onde a informacgéao foi veiculada,
interpretando-se como ato praticado no Brasil.

O STJ, portanto, tem enfatizado que a legitimidade do registro do nome do
dominio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo

47 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA. 32 T. REsp 1.804.035/DF. Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.06.2019.
Disponivel em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegis
tro&termo=201900757 358&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea. Acesso em: 26 jan.
2021.

48 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA. 32 T. REsp 1.745.657/SP. Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.11.2020.
Disponivel em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegis
tro&termo=201800625045&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea. Acesso em: 26 jan.
2021.
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distintivo similar ou idéntico anteriormente registrado — seja nome empresarial,
seja marca — reiterando, assim, a posi¢cao adotada em julgamentos anteriores
nesse ponto.

Além disso, o Tribunal determina a aplicacao da lei brasileira sempre que
qualquer operagao de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros,
de dados pessoais ou de comunicagoes por provedores de conexao e de aplica-
¢oes de internet ocorra em territdrio nacional, mesmo que apenas um dos dispo-
sitivos da comunicacao esteja no Brasil e mesmo que as atividades sejam feitas
por empresa com sede no estrangeiro, na esteira da norma prevista no art. 11 do
Marco Civil da Internet (Lei n® 12.965, de 23.4.2014).

Nesse contexto, a jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica identificou
importantes marcos juridicos em torno dos quais os conflitos entre nome de domi-
nio e marca devem ser resolvidos, destacando-se entre eles a ratificacao da apli-
cacao do principio first come, first served, segundo o qual é concedido o dominio
ao primeiro requerente que satisfizer as exigéncias para o registro. Outro ponto a
ser ressaltado € a competéncia da autoridade jurisdicional brasileira em conflitos
transfronteiricos que envolvam o uso de dominio da internet.

A despeito da divergéncia doutrinaria sobre sua natureza juridica (direito au-
tonomo de propriedade ou direito derivado de outro incidente sobre bem imaterial),
firmou-se o entendimento de que a Constituicdo da Republica de 1998 reconhece
nao sb protecao as criagoes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes
de empresas, mas também a quaisquer outros signos distintivos (inc. XXIX do art.
59), expressao que abrange o nome de dominio.

Dessa maneira, em que pese a doutrina venha tratando diferentemente o
nome do dominio e as marcas, fato € que a jurisprudéncia do STJ promoveu uma
aproximagao do regime juridico destas com aquele, tomando como base princi-
palmente o disposto no art. 52, XXIX, da Constituicdo da RepUblica Federativa do
Brasil de 1988, por meio da prote¢ao dos nomes de dominio em moldes similares
aos das marcas.

Consideracoes finais

A doutrina apresenta uma diferenca conceitual entre o instituto das marcas,
atrelado ao direito industrial, e o registro do nome de dominio (domain name
system — DNS), este Gltimo podendo ser enquadrado como um mero endereco no
espagco virtual da rede mundial de computadores ou, também, como um direito
similar ao das marcas, merecendo igual protecao.

Em virtude da ampla difusdo da internet, varios nomes de dominio passa-
ram a ser criados e, em muitas situagoes, emergiram conflitos com detentores
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de marcas conhecidas ou mesmo situagdes novas que estimularam a préatica de
fraudes ou embarago ao uso de nomes de dominio por entidades empresariais ou
pessoas fisicas no exercicio de atividades econdmicas.

Essa nova realidade nao demorou a surgir no Brasil, de modo que esses
conflitos comegaram a despontar na préatica cotidiana das atividades comerciais.
Os primeiros casos foram levados a apreciagao do Poder Judiciario, que se viu in-
cumbido de oferecer uma resposta as demandas, a0 mesmo tempo que precisou
estabelecer diretrizes, ainda que apenas no ambito da jurisprudéncia, para dirimir
as controvérsias judicializadas.

Tal empreendimento foi sobretudo levado a cabo pelo Superior Tribunal de
Justica, que, a partir de precedentes ao longo dos Ultimos quinze anos, optou
por aplicar um regime juridico inspirado naquele previsto na Lei n? 9.279, de
14.5.1996, afirmando, assim, a aplicacao do direito industrial, especialmente no
gue concerne as marcas, ao novel instituto do registro de nome de dominio (DNS).

Basicamente, o STJ construiu diretrizes minimas que regem os conflitos em
matéria de nome de dominio, fixando a prevaléncia da aplicagdo do principio first
come, first served, além de reconhecer a competéncia da autoridade brasileira no
caso de violagoes transfronteiricas do uso do nome de dominio na internet, além
da aplicacao da lei brasileira na operagao de coleta, armazenamento, guarda e
tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicagoes por provedores
de conexao e de aplicagoes de internet que ocorra em territorio nacional, ainda
que uma das partes tenha sede no exterior.

A partir dessas orientagoes da jurisprudéncia do STJ, constata-se uma in-
terdependéncia entre o regime juridico das marcas e o do registro de nome de
dominio, reforcando-se a ideia de seguranca juridica, especialmente com a finali-
dade de coibir atos fraudulentos praticados por terceiros para fins de protecao do
domain name system — DNS, a semelhanga do que ocorre com o regime marcario
no direito brasileiro.
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