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RESUMO
Este artigo é parte de um projeto mais amplo: a influéncia da Internet na legislagao brasileira. O rapido desenvolvimento da
Internet, que abrange a troca de mercadorias e servigos, pode ser comparado a Revolugao Industrial. A auséncia total de
fronteiras gera admiracdo e receio. A Internet € “independente”. Entretanto, ela ndo pode susbsitir sem a influéncia de um
sistema juridico. Leis internas de varios paises podem ser aplicadas, pois a Internet ndo tem uma legislacdo especifica. Tais
leis, porém, ndo podem ser aplicadas imediatamente. E fundamental uma certa adaptagéo aos novos padrdes legais
utilizados na Internet. Neste estudo, atengdo especial é dada ao registro de marcas e de nome de dominio.

ABSTRACT
This article is part of a larger project: the study of the influence of the Internet on Brazilian law. The quick
development of the Internet, including the exchange of goods and services, can be compared to the Industrial
Revolution. The total absence of frontiers in the Internet is both admirable and fearful. The Internet is
“‘independent”; however, it cannot subsist without the influence of a legal system. The national laws of any country
are suited for application to the Internet because there is no single regulation. Nevertheless, such laws may not
be applied directly because they would have to be adapted to the new legal patterns used in the Internet. This
article pays special attention to trademarks and domain names piracy in the Internet.
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INTRODUCAO

A Internet!, um dos fendmenos mais importantes
do fim do século passado, foi concebida nos idos de
1960. Suas origens militares e universitarias reinem,
num amalgama singular, aspectos econémicos e tec-
nolégicos dos mais relevantes. Para alguns, trata-se
de uma revolucao técnica. Para outros, ¢ uma revolu-
cdo semelhante ao surgimento do alfabeto. H4 quem
considere sua apari¢gdo como comparavel a invengao
da imprensa. Seja como for, tanto uns quanto outros
sdo unanimes em afirmar que o fendmeno da Internet
suscita, ao mesmo tempo, receio ¢ admirac¢do
(Bensoussan, 1996). O receio decorre do fato de es-
capar, a primeira vista, de qualquer controle regula-
dor estatal. A admiracdo resulta da inexisténcia de
fronteiras fisicas.

A INTERNET NAO TEM UM
“COMANDO” JURIDICO
UNIFORMIZADO E HARMONIZADO.
ELA E “INDEPENDENTE”. ASSIM,
SOB O PRISMA DA LIBERDADE, A
INTERNET VEM DERRUBANDO
CONCEITOS JURIDICOS
TRADICIONALS.

A Internet ndo tem um “comando” juridico uni-
formizado e harmonizado. Ela é “independente”.
Assim, sob o prisma da liberdade, a Internet vem der-
rubando conceitos juridicos tradicionais. Entretanto,
ela ndo pode subsistir sem a influéncia de um siste-
ma legal. E quase desnecessario dizer que o rapido
desenvolvimento da Internet ndo estd permitindo que
o Direito fique estatico diante dessa transformacao.
De fato, “o Direito apoiava-se na concepcao de que o
mundo era feito de &tomos e, por isso, as regras dis-
ciplinando as condutas humanas assumiam como re-
ferencial da disciplina certos conceitos ou figuras cujo
substrato ¢ formado por atomos” (Greco, 2000). Essa,
porém, ndo ¢ mais a realidade atual, pois o real tor-
nou-se virtual. De qualquer maneira, as leis nacio-

nais de um determinado pais estdo tendo aplicagao
na Internet, dada a inexisténcia de uma regulamenta-
¢do especifica. Essa aplicagdo, contudo, ndo se faz
de forma imediata e, em alguns casos, nem mesmo
de modo eficaz e eficiente. E certo que adaptagdes
nos conceitos juridicos tradicionais serdo necessari-
as para atender aos novos modelos juridicos utiliza-
dos na Internet. De fato, a historia juridica da Internet
¢ ainda recente, pois a maior parte pertence, na reali-
dade, ao futuro.

INTERNET

“A Internet nada mais é do que uma rede mundial
de computadores que podem ndo s6 se comunicar ¢
trocar mensagens, mas também trocar arquivos de da-
dos e imagens entre si, tudo isso em tempo real” (Hey,
1995). O servigo de conexao a Internet é prestado pe-
los provedores de acesso. No Direito brasileiro, esse
servigo ¢ considerado como um servigo de valor adi-
cionado. E nesse sentido que dispde o art. 61 da Lei
Geral de Telecomunicagdes (Lei n® 9.472, de 16 de
julho de 1997)% Dessa forma, entende-se como ser-
vigo de valor adicionado todo servico que se agrega
a uma rede preexistente de servigos de telecomuni-
cacdes, pela criacdo de utilidades especificas ou ati-
vidades produtivas novas, relacionadas com o aces-
so, 0 armazenamento, a movimentagio e a recupera-
¢do de informacdo. Logo, os servicos de conexdo a
Internet oferecidos pelos provedores ndo sdo consi-
derados servicos de telecomunicacdes’. Alias, dois ti-
pos de servigo sdo distintos e ndo devem ser confun-
didos. Isso porque o prestador de servigo de teleco-
municagdes “é aquele que mantém em funcionamen-
to os canais de transmissdo de som ou sinais, € 0 seu
cliente aquele que se utiliza de tal sistema para fazer
chegar a outrem o som ou o sinal que ele tem a facul-
dade de emitir” (Brigagdo, 1997). Dai decorre que a
utilizagdo dos servigos de valor adicionado ndo de-
pende da obtengdo de qualquer autorizacdo da Agén-
cia Nacional de Telecomunicagdes (Anatel), pelo
menos em principio.

Embora a exploracdo dos servigos de conexdo a
Internet fornecidos pelos provedores independa de
autorizacdo da Anatel, é necessario, para isso, a uti-
lizagdo das redes de servigos de telecomunicagdes.
Como essas redes dependem da autorizagdo da
Anatel para o seu funcionamento, coube a esta re-
gulamentar o condicionamento do uso das redes de
servigos de telecomunicag¢des, bem como o relacio-
namento entre os provedores de servigos de cone-
x30 a Internet e as prestadoras de servigos de tele-
comunicacoes.

46 ©2001, RAE - Revista de Administracdo de Empresas / EAESP / FGV, S&o Paulo, Brasil.



Redes publicas de telecomunicacdes

As redes publicas de telecomunicagdes devem dar
condicdes a todos os interessados em explorar ser-
vicos de conexdo a Internet, desde que observadas
certas condigdes técnicas e operacionais. Os prove-
dores de Internet podem escolher, livremente, quais-
quer servigos de telecomunicagdes oferecidos pelas
exploradoras para a utiliza¢do de seus servigos*. Aos
interessados nesse tipo de servigo, basta solicitar di-
retamente as prestadoras de servicos de telecomu-
nicagdes o uso das redes de telecomunicagoes. Tal
solicitagdo devera ser feita por escrito e devera con-
ter as informacdes técnicas necessarias a obtengdo
do direito ao uso das redes de telecomunicagdes. As
prestadoras de servigos de telecomunicagdes deve-
rdo responder a esses pedidos dentro de 30 dias.
Note-se que sera obedecida a ordem cronoldgica de
recebimento de solicitagdes para o uso das redes de
telecomunicacdes. Em principio, a solicitagdo para
o uso da rede ndo poderé ser negada, salvo por mo-
tivo de limitagdo da capacidade do sistema ou de
condig¢des determinadas no contrato de concessdo ou
no termo de autorizacdo. As condi¢des desse servi-
¢o serdo diretamente negociadas entre os explora-
dores de servigos de conexdo a Internet e as presta-
doras de servigos de telecomunicagdes>.

Qualquer pessoa juridica podera explorar a ati-
vidade de provedor de conexdo a Internet, desde que
possua o equipamento técnico necessario ¢ obtenha
autorizagdo para o uso das redes de telecomunica-
¢des. E também possivel as prestadoras de servigos
de telecomunicagdes fornecerem servigos de cone-
xd0 a Internet. Para tanto, elas deverdo constituir
uma empresa especificamente para esse fim. A em-
presa prestadora de servigos de conexdo a Internet
devera pagar uma taxa a prestadora de servigos de
telecomunicagdes pelo uso da rede. Essa taxa ¢é fi-
xada pela propria prestadora de servicos de teleco-
municagdes.

REGISTRO DE NOME DE DOMINIO

E quase desnecessario dizer que uma das con-
seqliiéncias da inexisténcia de fronteiras na
Internet é a auséncia de um controle centralizado
ou de um o6rgdo regulador Gnico. De qualquer
modo, para viabilizar o fluxo de dados via
Internet, era preciso determinar um enderego para
a emissdo e a recep¢do de dados e informacgdes de
cada computador a ela conectado. Esse enderego
denomina-se Internet Protocol (IP). Ele é repre-
sentado por um conjunto de quatro ntimeros, se-
parados por pontos. Entretanto, a memorizacao de
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um conjunto de nimeros seria muito dificil, para
ndo dizer quase impossivel.

Por essa razdo, foi criado, além dos nameros, um
sistema de nomes, o Domain Name System (DNS) —
Sistema de Nome de Dominio. Dentro da estrutura do

/

E CERTO QUE ADAPTACOES NOS
CONCEITOS JURIDICOS
TRADICIONAIS SERAO

NECESSARIAS PARA ATENDER AOS

NOVOS MODELOS JURIDICOS
UTILIZADOS NA INTERNET. DE
FATO, A HISTORIA JURIDICA DA

INTERNET E AINDA RECENTE, POIS
A MAIOR PARTE PERTENCE, NA
REALIDADE, AO FUTURO.

DNS, nasceram os chamados World Wide Web (“www”,
ou “web”, ou “w3”), isto ¢, a “teia de alcance mundi-
al”®, a marca nominativa que identifica o usuario, os
Dominios de Primeiro Nivel (DPNs) — top-level domain
names (tld) —, que compreendem os DPNs genéricos

L INNT3 LR INT3 t” 33

(“.gov”, “.org”, “.net”, “.edu”, entre outros’) e os two
letters country codes (“.br”, “.uk”, “.fr”, “.it”, “.pt”,
etc.). Ainda nessa estrutura, ficou determinado que
cada pais constituiria um administrador responsavel
pela prestagcdo de servigo publico de interesse da co-
munidade “internética”, incluindo, nessa prestacao, a
coordenac¢do do registro de nome de dominio na
Internet, sob o cédigo do respectivo pais.

Nessa perspectiva, foi criado o “Comité Gestor
Internet do Brasil (CG)”, pela Portaria Interminis-
terial do Ministério das Comunicagdes e da Cién-
cia e Tecnologia n® 147, de 31 de maio de 1995. A
esse O0rgdo compete “coordenar a atribuigdo de en-
derecos IP ¢ o registro de nomes de dominio”®. O
Comité Gestor delegou’ a Fundagdo de Amparo a
Pesquisa do Estado de Sdo Paulo (Fapesp) as ativi-
dades de registro de nomes de dominio, a distribui-
¢do de enderecos IP e sua adequada manutenc¢do na
Internet.
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Registro de nome de dominio no Brasil

A ordem cronoldgica dos pedidos!® € o critério
adotado para o registro de nome de dominio no Bra-
sil. Isso quer dizer que ¢ conferido ao primeiro re-
querente do registro de inscrigdo o direito ao nome
de dominio (first come, first served). Apesar de se-
rem recentes as recomendagdes do Comité Gestor,
elas ja foram alteradas. E o dinamismo da Internet
ja influenciando suas poucas regras. De fato, aten-
cdo especial foi dada em relagdo ao registro de nome
de dominio. Dentre as alteragdes, citam-se: a possi-
bilidade de registro de nome de dominio por pesso-
as fisicas, assim como a concessdo de mais de um
registro de nome de dominio por pessoa juridica, isso
porque inicialmente apenas as pessoas juridicas po-
deriam ser titulares de um nome de dominio na
Internet, sendo possivel, para cada pessoa juridica,
apenas um registro'’.

/

E QUASE DESNECESSARIO DIZER
QUE UMA DAS CONSEQUENCIAS
DA INEXISTENCIA DE
FRONTEIRAS NA INTERNET E A
AUSENCIA DE UM CONTROLE
CENTRALIZADO OU DE UM
ORGAO REGULADOR UNICO.

Assim, qualquer pessoa fisica ou juridica pode soli-
citar o registro de nome de dominio no Brasil, desde
que tenha um contato no territorio nacional'?. O nome
de dominio registrado na Fapesp podera ser cancelado
nas seguintes hipoteses: a) pela rentncia expressa do
respectivo titular, por meio de documento habil; b) pelo
ndo-pagamento nos prazos estipulados da retribui¢ao do
registro e/ou sua manutencdo; c¢) pelo ndo-uso regular
do nome de dominio, por um periodo continuo de 180
(cento ¢ oitenta) dias; ou d) por ordem judicial®®.

Nome de dominio ja registrado por terceiro

Na hipétese de o registro do nome de dominio ja
ter sido feito por um terceiro, o interessado devera
entrar em contato com o titular do registro para um
eventual acordo visando a liberagdo do nome de do-
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minio. Para que isso ocorra, ¢ necessario que o titular
do nome de dominio o cancele na Fapesp. A partir do
cancelamento, o nome de dominio fica liberado para
um novo registro. Caso nao haja acordo entre as par-
tes, somente com a intervencao do poder judiciario, a
questdo podera ser resolvida'.

Registro de marca

Embora Carvalho de Mendonga (1963) ndo defina
marca especificamente, ele escreve em sua obra clés-
sica que “a marca de comércio ndo ¢, propriamente
falando, marca distintiva da mercadoria quanto a ori-
gem; ¢ uma marca representativa da atividade media-
dora do comerciante e, como a de industria ou de co-
mércio, também reveladora do trabalho, da capacida-
de e da probidade de seu titular”. Ainda, uma marca
pode ser definida como “todo nome ou sinal habil para
ser aposto a uma mercadoria ou produto ou a indicar
determinada prestacdo de servigos e estabelecer entre
o consumidor ou usudrio e a mercadoria, produto ou
servico uma identificagcdo” (Silveira, 1996). Além dis-
so, marca pode ser “qualquer sinal, marca, simbolo,
palavra, ou palavras que indiquem a origem ou a pro-
priedade de um artigo para distingui-lo de suas quali-
dades, e do qual outros nao tenham o mesmo direito
de emprego para o mesmo propésito”!’. Também se
pode definir marca, de forma mais simples, como sen-
do “o sinal pelo qual o produto ¢ conhecido e distin-
guido no mercado consumidor” (Soares, 1962).

Dada a ratificacdo da Ata Final da Rodada Uru-
guai pelo Brasil, ndo era possivel ignorar a existén-
cia do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Pro-
priedade Intelectual Relacionados ao Comércio
(TRIPS'). O Acordo TRIPS! define marca da seguin-
te maneira: “qualquer sinal, ou combinagdo de sinais,
capaz de distinguir bens e servigos de um empreen-
dimento daqueles de outro empreendimento podera
constituir uma marca. Esses sinais, em particular pa-
lavras, inclusive nomes proprios, letras, numerais,
elementos figurativos e combina¢do de cores, bem
como qualquer combinacdo desses sinais, serdo
registraveis como marcas. Quando os sinais nédo fo-
rem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e
servicos pertinentes, os Membros poderdo condicionar
a possibilidade do registro ao carater distintivo que
tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderao
exigir, como condi¢do para o registro, que os sinais
sejam visualmente perceptiveis.” ¥ Com a entrada em
vigor do acordo da OMC e, no caso, do Acordo
TRIPS, foi entdo promulgada a Lein®9.279, de 14 de
maio de 1996, que regula direitos e obrigacdes rela-
tivos a propriedade industrial. Seu art. 122 diz que
“sdo suscetiveis de registro como marca os sinais dis-
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tintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendi-
dos nas proibigoes legais”!’. Na verdade, a definig¢ao
de marca ¢é feita de forma negativa. Isso porque to-
dos os sinais distintivos visualmente podem ser re-
gistrados, salvo se expressamente proibidos por lei.
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) tem por fun¢do executar, no ambito nacional,
as normas que regulam a propriedade industrial. Den-
tre essas fung¢des, cita-se o registro de marcas. No
Direito Marcario, o titular do registro de uma marca
tem o poder de vedar que terceiros fagam uso de sua
marca registrada. Assim, o titular do registro exclui
terceiros de seu campo de atuacdo. Ele os mantém
excluidos de um campo, no qual somente ele pode
movimentar-se*. A importancia do registro ¢ paten-
te. A ordem cronologica dos pedidos ¢ o critério ado-
tado no Brasil para o registro de marca, assim como
o0 ¢ para o registro de nome de dominio na Internet.
Uma das excecdes ao principio basico do primei-
ro registro ¢ o uso comercial e de boa-fé de marca
ainda nao registrada. “Toda pessoa que, de boa f¢, na
data da prioridade ou depdsito, usava no pais, ha pelo
menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou semelhante,
para distinguir ou certificar produto ou servigo idén-
tico, semelhante ou afim, tera direito de precedéncia
ao registro.””! Logo, ¢ possivel a impugnagao do re-
gistro de marca, se for provado o uso anterior de mar-
ca idéntica ou semelhante para produto ou servico
idéntico ou semelhante, cujo registro foi solicitado
posteriormente a esse uso comprovado.

Conflito entre registros de
nomes de dominio e de marcas

Diversas atividades na Internet envolvem o uso de
nomes de dominio e de marcas. Isso vem gerando uma
série de conflitos, tanto do ponto de vista interno
quanto internacional. Assim, citando Correa (1995),
“os nomes de dominio viajam pelo mundo sem con-
sideracdo de fronteiras fisicas e, com freqiiéncia, pas-
seiam, soltos, pelos diversos segmentos de mercado,
indiferentes a especificidade dos produtos ou servi-
¢os”. Dada a inexisténcia de fronteiras na Internet, a
titularidade de um nome de dominio vai além das fron-
teiras juridicas de um unico pais. Além disso, os
internautas quase sempre ligam um nome de dominio
a uma marca registrada. Nesse sentido, citam-se duas
decisdes norte-americanas recentes. No caso “SNA,
Inc. versus Array”, a Corte do estado da Pensilvania
afirmou que “os usuarios da Internet esperam que um
site com um nome de dominio que ¢ também uma
marca registrada esteja de alguma forma relacionado
com o titular da marca registrada”*. No mesmo sen-
tido, a Corte do 9° Circuito, no caso “Brookfield

RAE * v.41 + n.1 « Jan./Mar. 2001

Comm. Inc. versus West Coast Entertainment Corp.”,
declarou que “usuarios da Web sempre assumem,
como regra de manuseio, que o nome de dominio de
uma certa empresa sera o nome da empresa seguido
de ‘.com’?*”. De fato, “o desenvolvimento do comér-
cio eletronico fez surgir um mercado promissor de
consumidores via Internet, fazendo com que o valor

DIVERSAS ATIVIDADES NA
INTERNET ENVOLVEM O USO
DE NOMES DE DOMINIO E DE
MARCAS. ISSO VEM GERANDO

UMA SERIE DE CONFLITOS,
TANTO DO PONTO DE VISTA

INTERNO QUANTO
INTERNACIONAL.,

da marca de uma grande empresa no ambiente
internauta se tornasse algo incalculavel, especialmen-
te no campo dos nomes de dominio” (Santa Rosa,
1999). A aparicado de “piratas” na Internet nao tardou
a acontecer. Seu principal alvo € o registro de nomes
de dominio das marcas de terceiros.

Os conflitos resultantes do uso de nomes de do-
minio e de marcas registradas estdo longe de serem
solucionados definitivamente. Por essa razao, torna-
ram-se mais e mais freqiientes os casos de empresas
que tiveram que “comprar” suas marcas na Internet,
utilizadas por terceiros como de nomes de dominio?.

Direito internacional privado na Internet

Duas teorias se opdem, frontalmente, na determi-
nagdo da lei aplicavel a um conflito na Internet, até
mesmo nos casos de nome de dominio e de violagdo
do Direito Marcario. A primeira delas é a chamada
teoria da recepgao. Nessa concepcao, deve-se aplicar
a lei do local onde foi cometida a infragdo. Dessa
forma, um ato poderé ser considerado licito ou ili-
cito dependendo de cada sistema juridico. Ja a se-
gunda teoria considera que a lei aplicavel ao confli-
to ¢ a da emissdo. Assim, a licitude ou ilicitude do
ato via Internet deve ser apreciada de acordo com a
lei do prestador do servigo. Ambas as teorias sdo,
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ao mesmo tempo, objeto de criticas e de aplausos.
O fato ¢ que a jurisprudéncia internacional tem apli-
cado ambas as teorias, conforme o caso concreto.
Isso porque o elemento “novo” da Internet ndo se
encaixa adequadamente aos esquemas classicos e
rigidos do Direito.

PARA TENTAR EVITAR QUE
“PIRATAS” REGISTREM MARCAS
REGISTRADAS COMO NOMES DE
DOMINIO, A TITULARIDADE DO

NOME DE DOMINIO ESTA
CONDICIONADA AO FATO DE
UM TERCEIRO PROVAR A
ANTERIORIDADE DO REGISTRO
DA MARCA PERANTE O INPI.

Em funcao disso, foi adotada a Diretriz Unifor-
me para Resolugdo de Disputas® pela Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN). Também ¢ fato que tal diretriz se baseia
nas recomendacdes da Organizagdo Mundial da Pro-
priedade Intelectual (OMPI). Entretanto, um longo
caminho ainda deverd ser percorrido antes que as de-
cisOes assim proferidas sejam efetivamente reconhe-
cidas e acatadas pelos 6rgaos responsaveis pela pres-
tacdo dos servigos de Internet nos respectivos paises,
assim como pelo correspondente sistema judiciario®s.

Direito Marcario na Internet

Diante disso, ndo resta outra alternativa a ndo ser
fazer a aplicacdo das regras existentes em determi-
nado sistema juridico. O registro de uma marca pe-
rante o INPI, no caso especifico do Brasil, ndo gera
direitos diretos que impegam um terceiro de utilizar
uma marca registrada por outro como nome de do-
minio na Internet. Dai decorre o conflito entre os
nomes de dominio usados para identificar os sites
na rede de telecomunicagdes sob a designagao “.br”
e as marcas ja existentes e devidamente registradas
no INPI. Isso porque a titularidade de uma marca
registrada ndo garante integralmente a titularidade
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de um nome de dominio. Além disso, uma marca
idéntica ou semelhante a uma outra pode ser objeto
de registro no INPI se for utilizada para produtos ou
servicos distintos desta. Logo, se a marca registra-
da no INPI for para uma determinada categoria ¢ o
nome de dominio for para um DPN distinto da cate-
goria do registro da marca, indaga-se se o Direito
Marcéario podera ou ndo, por analogia, dar alguma
protegdo ao titular da marca registrada.

Uma outra questdo pode ser ressaltada. Se uma
marca ndo registrada no INPI for utilizada comerci-
almente e de boa-fé por mais de seis meses, podera
o seu titular solicitar a impugnagdo do registro de
um terceiro de nome de dominio semelhante ou idén-
tico a essa marca? Até que ponto o Direito Marcario,
por analogia, poderd ser utilizado para responder a
essas indagag¢des? Outras hipoteses ainda poderiam
ser levantadas sem que pudesse vir a ser adotada uma
posicao definitiva.

Diante dessas premissas e em virtude da série de
conflitos que passaram a existir, algumas regras ba-
sicas foram estabelecidas. Assim, a politica adota-
da hoje?” ¢ a de permitir o registro de nomes de do-
minio, desde que ndo haja infracdo patente ao regis-
tro de marcas assegurado pelo Direito Marcario. E
nesse sentido que dispde o artigo 2°, letra “b” do
Anexo I da Resolug¢do n® 001/98 do Comité Gestor,
ao determinar que sdo considerados nomes de do-
minio ndo registravel, “entre outros, palavras de
baixo caldo, ou que pertengam a nomes reservados
mantidos pelo CG e pela Fapesp com essa condigao,
por representarem conceitos predefinidos na rede
Internet, como ¢ o caso do nome ‘Internet’ em si, ou
que possam induzir terceiros a erro, como no caso
de nomes que representam marcas de alto renome
ou notoriamente conhecidas, quando ndo requeridos
pelo respectivo titular”. Dai resulta que as marcas
notorias e/ou de alto renome?® tém sua protegdo ga-
rantida na Internet.

Esse conceito resulta da influéncia do Direito
Marcario na Internet. Isso porque o art. 125 da Lei
n® 9.279/96 diz que “A marca registrada no Brasil
considerada de alto renome sera assegurada prote-
¢do especial em todos os ramos de atividade”?. Nes-
se mesmo sentido, dispde o art. 126 da referida lei,
em relagdo a marca notoriamente conhecida®.

Entretanto, a partir do momento em que uma in-
dagacdo ¢ respondida, outras surgem quase que con-
comitantemente. Se a questdo ¢ clara para as mar-
cas notorias e/ou de alto renome, 0 mesmo nao pode
ser dito em relagdo as marcas registradas no INPI,
mas que ndo sao consideradas notdrias e/ou de alto
renome. Seria preciso, entdo, remediar essa carén-
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cia. Dessa forma, para tentar evitar que “piratas” re-
gistrem marcas registradas como nomes de dominio,
a titularidade do nome de dominio esta condiciona-
da ao fato de um terceiro provar a anterioridade do
registro da marca perante o INPI. Esse principio é
hoje aplicado ndo apenas no Brasil mas na maior
parte dos paises. Assim, caso uma pessoa fisica ou
juridica que ja seja titular de uma marca registrada
seja prejudicada pela utilizagdo dessa marca como
nome de dominio na Internet, ela devera recorrer ao
judiciario, com grandes chances de obter, judicial-
mente, a altera¢do do titular do nome de dominio.

Note-se, por fim, que o Comité Gestor no Bra-
sil’! ndo se responsabiliza, de forma expressa, pelo
registro indevido de nomes de dominio nem por
quaisquer agdes judiciais ou extrajudiciais que re-
sultem em viola¢do de direitos de terceiros. Nesse
sentido, a Resolu¢dao n®001/98 do Comité Gestor ndo
apenas ¢ clara mas também ¢é expressa: “a escolha
do nome de dominio requerido ¢ a sua adequada uti-
lizacdo sdo da inteira responsabilidade do requeren-
te, o qual, ao formular o requerimento do registro
exime o CG e o executor do registro, se outro, de
toda e qualquer responsabilidade por quaisquer da-
nos decorrentes de seu uso indevido, passando a res-
ponder por quaisquer ac¢des judiciais ou
extrajudiciais que resultem de violagdo de direitos
ou de prejuizos causados a outrem.” 3

CONCLUSAO

A funcéo basica do nome de dominio, bem como
de uma marca, ¢ identificar um produto, servigo ou

atividade, distinguindo-o de seus concorrentes. Des-
sa forma, um nome de dominio ou uma marca nao
devem ser escolhidos para gerar confusfo. Seria
uma violacdo cristalina a sua func¢dao basica: a
distintividade. Como ja muito bem escreveu Ferreira
(1962), “destinando-se a distinguir produtos indus-
triais ou mercadorias comerciaveis, a marca deve ter
sua qualidade predominante: a distintiva. Essa quali-
dade € essencial de seu carater, e decorre de sua defi-
ni¢do. Ela hd de ser distinta de outra, ja usada para
produto ou artigo da mesma qualidade, ou ja regis-
trada, de molde a evitar engano, confusdo ou erro.
Ha de ser inconfundivel. Ademais especial”. As con-
seqiiéncias de uma violagdo a essa regra via Internet
ndo so tardardo a aparecer como poderdo ser desas-
trosas.

E por essa razdo que, “para regular o uso da
Internet, onde, em principio, ¢é proibido proibir, mui-
tos documentos de cunho legal, social e politico se-
rdo emitidos, com os quais a comunidade internaci-
onal terd que se defrontar, cada pais de olho em seu
ordenamento juridico interno, pois quase todos aque-
les documentos certamente provocardo mudancas
fundamentais, sobretudo nas leis domésticas acerca
das comunicag¢des e da propriedade intelectual”
(Barroso, 1996). O mosaico de leis que pode envol-
ver a Internet implica uma concepc¢ao juridica nova
a ser delineada para acompanhar as novas regras do
jogo. Até que isso acontega, porém, continuardo a
ser aplicados os conceitos e modelos tradicionais do
Direito. De fato, o que nao se pode admitir ¢ que
“no vento da inovac¢do ndo se comande” (D’Elia,
1996). O
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NOTAS

Este artigo baseia-se em pesquisa financiada pelo NPP -
Ncleo de Pesquisas e Publicagdes da FGV/EAESP intitulada
“Internet: lacuna juridica ou inferno legal”.

Agradeco pela pesquisa complementar na preparagao deste
artigo @ minha ex-aluna no curso de Graduagdo da FGV/
EAESP, Isabel Garcia Calich.

1. Intercommunication Network.

2. Artigo 61 da Lei n¢9.472, de 16 de julho de 1997: “Art. 61.
Servigo de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a
um servigo de telecomunicagdes que lhe dd suporte e com o
qual ndo se confunde, novas utilidades relacionadas ao
acesso, armazenamento, apresentagdo, movimentagao ou
recuperagdo de informag@es. § 12 Servigo de valor adicionado
nao constitui servigo de telecomunicagdes, classificando-se
seu provedor como usudrio do servigo de telecomunicacdes
que lhe dé suporte, com os direitos e deveres inerentes a
essa condicdo. § 2¢ E assegurado aos interessados 0 uso
das redes de servigos de telecomunicagdes para a prestacdo
de servigos de valor adicionado, cabendo a Agéncia, para
assegurar esse direito, regular os condicionamentos, assim
como o relacionamento entre aqueles e as prestadoras de
servico de telecomunicagoes.”

3. Artigo 60 da Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997: o
servigo de valor adicionado “ndo constitui servigo de
telecomunicagdes, classificando-se seu provedor como
usudrio do servigo de telecomunicagdes que lhe da suporte,
com os direitos e deveres inerentes a essa condi¢ao”. Ver,
a esse respeito, CELLI JR., U. A nova organizagao dos
servicos na Lei Geral de Telecomunicagdes. In: SEMINARIO
INTERNACIONAL DE DIREITO DE INFORMATICA E
TELECOMUNICAGOES, 11., 1997, Sdo Paulo.

4. E nesse sentido que dispde a Norma 004/95, que
regulamenta o uso de meios da Rede Pulblica de
Telecomunicagdes para provimento e utilizacdo de servico
de conexdo a Internet.

5. Resolugdo n° 190/99.

6. C. F. Campos, em Dicionério interativo de informatica,
http://www.dicionario.com.br, define “teia de alcance mundial”
como sendo a tecnologia usada para ter acesso a rede de
Internet, fazendo tal tecnologia com que a Internet se
transforme numa verdadeira teia mundial de informagdes. Isso
é possivel por meio de um conjunto de ferramentas, cujo
objetivo é facilitar o acesso aos varios bancos de dados para
o0s softwares de interfaces gréficas que navegam pela rede.
A base dessa tecnologia sdo hipertextos que combinam

linguagens como “html” e “java”, 0 que permite aos usuarios
buscar informacdes ndo apenas na forma de textos, como
também imagens, videos e sons.

7. Dispde o Anexo Il da Resolugao n® 001/98 do Comité
Gestor que sao considerados dominios de primeiro nivel
no Brasil:

“Artigo tnico (...)

§ 12Constituem Dominios de Primeiro Nivel (DPNs) sob
o dominio .br:

|- Grupo Pessoa Juridica:

a) .br, destinado as instituicoes de ensino superior e as
de pesquisa, que se inscrevem diretamente sob este
dominio; este DPN ‘implicito’ é equivalente ao ‘.edu’
norte-americano. Exigem-se a apresentacdo do
comprovante de inscrigdo no Cadastro Geral de
Contribuintes do Ministério da Fazenda (CGC/MF) e a
comprovagdo da atividade especifica;

b) .com, destinado a instituicdes comerciais. Exige-se o
CGC;

c) .org, destinado a organizagdes ndo-governamentais e
sem fins lucrativos. Exigem-se documentagdes que
comprovem a natureza da instituicao e o CGC. Em casos
especiais, a exigéncia do CGC para esse DPN podera
ser dispensada;

d) .g12, destinado a instituicdes educacionais de primeiro
e segundo grau. Exige-se 0 CGC;

e) .net, destinado exclusivamente a provedores de meios
fisicos de comunicacdo, habilitados legalmente a
prestagdo de servigos publicos de telecomunicagdes.
Exigem-se a comprovacdo desta atividade por
documento especifico e 0 CGC;

f) .mil, destinado aos 6rgdos militares;

g) .gov, destinado ao Governo Brasileiro, isto €, aos Trés
Poderes da Republica (Executivo, Legislativo e
Judiciério), ao Ministério Publico Federal, aos Estados
e ao Distrito Federal. Excetuados os 6rgaos da esfera
federal, os demais deverdo ser alojados sob a sigla do
Estado correspondente (ex. al.gov.br, am.gov.br, etc.).
Exige-se o CGC. Poderd haver dispensa do CGC, se
justificada;

h) .art, destinado a instituigdes dedicadas as artes,
artesanatos e afins. Exige-se o CGC. Poderd haver
dispensa do CGC, se justificada;

i) .esp, destinado aos prestadores especiais. Exige-se o
CGC;

j) .ind, destinado a instituicOes voltadas a atividade
industrial. Exige-se 0 CGC;

1) .inf, destinado aos fornecedores de informacao. Exige-
se 0 CGC;

m) .psi, destinado a provedores de servi¢os Internet em
geral. Exige-se o CGC;

n) .rec, destinado a instituigOes voltadas as atividades de
recreacdo e jogos, em geral. Exige-se o CGC;

o) .tmp, destinado a eventos tempordarios, de curta
duragdo, como feiras, semindrios, etc. Ha dispensa do
CGC para esta categoria;

p) .etc, destinado a instituicdes que ndo se enquadrem
nas categorias anteriores. Exige-se o CGC.

11 - Grupo Profissionais Liberais, para o qual se exige a
comprovacao de inscrigao no Cadastro de Pessoas
Fisicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF):

a) .adv, destinado a advogados;
b) .arg, destinado a arquitetos;
c) .eng, destinado a engenheiros;

d) .eti, destinado a especialistas em tecnologia de
informacao;

e) .jor, destinado a jornalistas;

f)  .lel, destinado a leiloeiros;

g) .med, destinado a médicos;

h) .odo, destinado a odontélogos;
i) .psc, destinado a psicélogos;

j) .vet, destinado a veterindrios.

Il -Grupo Pessoas Fisicas, cujo registro sera efetuado
sob o DPN.nom, exigindo-se para tanto a
comprovacao de inscricao no Cadastro de Pessoas
Fisicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) do titular
ou do seu responsével.”
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8. Art. 12 da Portaria Interministerial n 147/95, de 31 de
maio de 1995, do MC/MCT. “S@o atribui¢Bes do Comité
Gestor: I. acompanhar o provimento de servigos Internet
no Pais; Il. estabelecer recomendacdes relativas a
estratégia da implantacdo e interconexdo de redes,
andlise e selecdo de opgdes tecnoldgicas, e papéis
funcionais de empresas, instituices de educacéo,
pesquisa e desenvolvimento (IEPD); Ill. emitir parecer
sobre a aplicabilidade de tarifa especial de
telecomunicacgdes nos circuitos por linha dedicada,
solicitados por IEPDs; IV. recomendar padroes,
procedimentos técnicos e operacionais e codigo de ética,
para todos os servigos Internet no Brasil; V. coordenar a
atribuicdo de enderecos IP (Internet Protocol) e o registro
de nomes de dominio; VI. recomendar procedimentos
operacionais de geréncia de redes; VII. coletar, organizar
e disseminar informagdes sobre o servigo Internet no
Brasil; e VIII. deliberar sobre quaisquer questdes a ele
encaminhadas.”

9. Resolugdo ne 02, de 15 de abril de 1998, do Comité
Gestor.

10. Art. 12 da Resolucdo n° 001/98, de 15 de abril de
1998, do Comité Gestor.

11. Ver art. 12 do Anexo | da Resolugdo ne 001/98 do
Comité Gestor.

12. Art. 2¢ da Resolugdo ne 001/98 do Comité Gestor: “E
permitido o registro de nome de dominio tdo-somente
para entidades que funcionem legalmente no Pais,
profissionais liberais e pessoas fisicas, conforme
disposto no Anexo Il desta Resolugdo.”

13. Artigo 7° da Resolugdo n® 001/98 do Comité Gestor:
“Extingue-se o direito de uso de um nome de dominio
registrado na Internet sob o dominio .br, ensejando o
seu cancelamento, nos seguintes casos: | —pela rentincia
expressa do respectivo titular, por meio de documentagdo
habil; 1l - pelo ndo pagamento nos prazos estipulados
da retribuicdo pelo registro e/ou sua manutencao; Il -
pelo ndo uso regular do nome de dominio, por um
periodo continuo de 180 (cento e oitenta) dias; IV - pela
inobservancia das regras estabelecidas nesta Resolugéo
e seus Anexos; V — por ordem judicial.”

14. Artigo 74 inc. V da Resolugéo ne 001/98 do Comité
Gestor.

15. Ver WRIGHT, M. /Inventions, patents and
trademarks. New York/London : McGraw-Hill, 1933, p.
29: “any sign, mark, symbol, word, or words which
indicate the origin or ownership of an article as
distinguished from its quality, and which others have not
the equal right to employ for same purpose.”

16. E verdade, porém, que o Brasil tinha um prazo de
dez anos para implementar as disposicdes do Acordo
TRIPS, a contar da entrada em vigor da OMC.

17. Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights.

18. Art. 15.1 do TRIPS. Sobre o TRIPS e a OMC, ver
COSTA, L. M. OMC: manual prético da Rodada Uruguai.
Sdo Paulo : Saraiva, 1996; LEONARDOS, G. S. A data de
aplicacdo no Brasil do acordo sobre direitos de
propriedade intelectual relacionados ao comércio: TRIPS.
Revista da ABPI, n. 17, p. 6-12, jul./ago. 1995;
CARMINATTI, A. A aplicagdo do TRIPS na ordem juridica
interna. Revista da ABPI,n.17,p. 13-17, jul./ago. 1995;
BASSO, M. O Direito Internacional da propriedade
intelectual. Porto Alegre : Livraria do Advogado, 2000.

19. 0 art. 124 da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996,
determina 23 incisos de sinais ndo registraveis.

20. Ver FARIA CORREA, J. A. B. L. Eficacia dos registros
de marca. Revista da ABPI, n. 23, p. 48, jul./ago. 1996.

21.Art. 129, § 12da Lei n®9.279, de 14 de maio de 1996.
Ver, a esse respeito, PIMENTA, L. E. Montaury. Uso
anterior como fundamento para impugnacao a pedido de
registro de marca. Revista da ABPI, n. 24, p. 31, set./
out. 1996: “apesar de o sistema atributivo continuar
prevalecendo, o legislador conclui pela necessidade de
se abrir uma (entre outras) excegdes (sic) a essa regra.”

22. 199 WL 359786: “Internet users expect that a site
with a domain name that is a trade mark is somehow
related to the owner of the trademark.”

23.174 F3d 1036, 1045 (9" Cir. 1999): “Web users often
assume, as a rule of thumb, that the domain name of a
particular company will be the company name followed

by ‘.com’.

24. Por exemplo, Taco Bell, MTV, Kentuck Fried Chicken,
McDonald’s, Avon, Kaplan, entre outras. Cita-se, ainda,
asociedade W3 Systems Inc., que registrou mais de 300
nomes de dominio correspondentes a marcas
registradas, sendo inclusive algumas delas notérias e/
ou de alto renome. Sdo elas: La Perla, Tartine et Chocolat,
Agnes B, Euro-Tunnel, Pastis 51, TF 1, Alain Manoukian,
Black-Decker, Galerie Lafayette, dentre outras. Ver, a esse
respeito, MONTEIRO, J. Contrefagon et autres atteintes
aux marques sur Internet. Revista da ABPI,n.27,p. 19-
30, mar./abr. 1997.

25. Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP).

26. A esse respeito, ver estudo de BASSO, M. A
arbitragem como método de solugdo de controvérsias
na Internet: atualidade do sistema de nome de dominio.
In: CONGRESSO DA UIBA, 14., 2000, Fortaleza.
Fortaleza : OAB, 2000.

27. Essa tendéncia ndo € exclusiva do Direito brasileiro.
A maior parte dos paises também a adotou.

28. Ver estudos que tratam da diferenciacao entre marca
de alto renome e marca notoriamente conhecida,
SOARES, J. C. Tinoco. Marca de alto renome e marca
notoriamente conhecida. Revista da ABPI, n. 24, p. 11-
17, set./out. 1996; SOARES, J. C. Tinoco. O tratamento
das marcas de alto renome e das marcas notoriamente
conhecidas na Lei 9.279/96. Revista da ABPI, n. 28,
maio/jun. 1997. Apesar de ndo se tratar de trabalho
recente, ver importante estudo de SOARES, J. C. Tinoco.
Direito de marcas. 1. ed. Sdo Paulo : Atlas, 1962. p. 107
e seguintes. Nesse trabalho, o autor cita o entendimento
do Direito e da jurisprudéncia na Franca, na Inglaterra,
nos Estados Unidos, na Alemanha e no Brasil a respeito
de marcas notorias. No Brasil, segundo o autor, sdo
consideradas como notdrias as marcas — sendo muitas
delas ainda atuais e outras ja nem tanto — como Chiclets,
para goma de mascar; Crush, para refrigerantes; Cinzano,
para bebidas alcéolicas; Keds, para botas e sapatos de
borracha; Pyrex, para vidros e artefatos de vidro; Alka-
Seltzer, para produtos farmacéuticos; Lambretta, para
veiculos; Zippo, para isqueiros, entre outras.

29. Art. 125 da Lei n2 9.279, de 14 de maio de 1996.

30. Art. 126 da Lei ne 9.279, de 14 de maio de 1996:
“Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo
de atividade nos termos do art. 6°-bis (I) da Convengédo
da Unido de Paris para Protec@o da Propriedade Industrial
goza de protecdo especial, independentemente de estar
previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1¢ A
protecdo de que trata este artigo aplica-se também as
marcas de servigo. § 2¢ 0 INPI poderd indeferir de oficio
pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no
todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.”

31. Essa decisdo ndo é exclusiva do Comité Gestor
brasileiro. Os outros 6rgdos equiparados nos demais
paises também tomaram essa mesma atitude.

32. Art. 19, § 32 da Resolugdo n2001/98 do Comité Gestor.
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