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CONFLITOS ENTRE MARCAS E NOME DE DOMINIO

CONFLICTS BETWEEN TRADEMARKS AND DOMAIN NAME

! Heloisa Augusta Vieira Molitor

RESUMO

Discute-se no presente artigo, os inumeros conflitos entre marcas e nome de dominio. Desta
feita a marca € um signo aplicado aos produtos ou servi¢os de uma pessoa, servindo distingui-
los de seus concorrentes. Entretanto o nome de dominio é como um endere¢o na internet, ele
indica uma fonte. O nome de dominio ou domais name, € representado por uma série de
palavras, para uma maior memorizagdo”. Neste sentido o presente trabalho analisa e conclui
que a reproducdo de uma marca em nome de dominio deve ser coibida, desde que acarrete
risco de confuséo aos olhos do consumidor.

Palavras—chave: nome de dominio, internet, marca, conflitos.

ABSTRACT

It is discussed in this article, the numerous conflicts between trademarks and domain name.
This time the mark is a sign applied to products or services of one person, serving to
distinguish them from their competitors. However, the domain name is like an Internet
address, it indicates a source .. The domain name or domal name, is represented by a series of
words, for greater storage. " In this sense, this paper analyzes and concludes that the
reproduction of a trademark in the domain name must be curbed, since it entails a risk of
confusion in the consumer's eyes.

Keywords: domain name, internet, brand, conflicts.
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INTRODUCAO

Atualmente com o avango da tecnologia, a globalizagdo e a disseminacgdo do uso da
Internet no mundo, faz com que milhdes de pessoas de varias partes do mundo estejam
conectadas a rede virtual internet. Consequentemente as empresas estdo cada vez mais
desenvolvendo novo modelo de negdcio, com inovagbes, pesquisas e desenvolvimentos
tecnoldgicos. Tais atividades constituem um alto valor agregado na oferta de seus produtos e
servigos. A presenca das tecnologias traz novas ferramentas de trabalho principalmente no
ambiente virtual, transformando a forma de interacdo entre pessoas, empresas e
consumidores.

A identificacdo das empresas e seus negécios, pode ser realizada através da oferta de
produtos e servigos pela Internet e sdo disponibilizadas em websites através de nomes de
dominios, em sua maioria, por marcas e nomes empresariais.

As novas formas de interacdo entre modelos de negdcios e consumidores, em uma
rede de computadores, se interpenetram com questdes juridicas, relacionadas por conflitos de
leis entre os paises, questdes fiscais e tributérias, a defesa do consumidor no ambito do
comeércio eletrbnico, crimes eletrdnicos e, em especial, a protecdo legal de ativos intangiveis
de propriedade intelectual, que abrange o universo dos direitos autorais e de propriedade
industrial, como marcas, patentes, softwares, musicas, imagens, videos, bancos de dados,
entre outros.

Quanto a metodologia utiliza-se a pesquisa qualitativa, utilizando-se do método de
anélise de conteudo.

Essas questdes se apresentam diariamente em um mundo virtual globalizado, as
consideracOes expostas neste estudo visam expor alguns aspectos relacionados com os
conflitos entre marcas e nomes de dominios, as formas de solucBes de conflitos e

posicionamento jurisprudencial brasileiro.
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1. CONCEITO

1.1 INTERNET

A Internet foi criada nos Estado Unidos da América em 1970, na época era chamada
de ARPANET (Advanced Research Projects Agency), utilizada para pesquisa, pois em janeiro

de 1970 quatro universidades seriam conectadas a rede?.

Em 1989 surge em Genebra a www (world wide web) criada pelo cientista britanico
TIM Bernes-Lee, ("Tim" Berners-Lee ou Timothy John Berners-Lee) sendo uma rede
mundial, que permite acesso a milhdes de informagdes no mundo inteiro, ela foi
disponibilizada ao pablico pela primeira vez em 1991, quando ele criou um servidor € um

browser 2.

O Cddigo de Autorregulamentacdo dos servicos de internet dispde que esta € uma
rede mundial em que todos os conteldos e 0s servidores sdo acessiveis por quaisquer

usuarios, onde quer que ele se encontre e sem nenhum vinculo de natureza geografica®.

Gustavo Testa Corréa cita um conceito diferente sobre internet sustentado por Eric
Schmidt onde este diz que internet é a primeira coisa que a humanidade criou e ndo entende, a

maior experiéncia de anarquia que jamais tivemos®.

Denis Borges Barbosa dispe que internet ndo é um local fisico: como uma rede
gigante que conecta grupos inumeraveis de computadores interligados, € uma rede de redes,

constituindo um lugar virtual sem fronteiras fisicas nem correlagio com o espaco geogréafico.®

Segundo Cldvis Silveira, internet € uma interconexao de redes de computadores, que
permite a qualquer um deles entrar em comunicacdo com qualquer outro a ela conectado, 0
que € possivel gracas a um protocolo de comunicagdes projetado para esse fim, conhecido por

TCP/IP (sigla de Transmission Control Protocol/Internet Protocolo). Esse protocolo, Unico,

2 Disponivel in < http://www.ime.usp.br/~is/abc/abc/node20.html>, Acesso em 16 mai. 2016.

3Disponivel in < http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/TimBeLee.html>, Acesso em: 16 mai. 2016.

4 Comité Gestor da Internet no Brasil, disponivel in <http://www.cgi.br/publicacoes/documentacao/cod-autoreg-email-
marketing.htm>, Acesso em: 16 mai. 2016.

5 CORREA, Gustavo Testa. Aspectos juridicos da internet. 3.ed. Sdo Paulo: saraiva, 2007, p.07.

® BARBOSA, Denis Borges. Uma introducéo a propriedade intelectual. 2 ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010, p.
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permite que qualquer computador, seja um PC, um Mclintosh, ou um Unix, por exemplo,

possa comunicar-se com qualquer outro.’

1.2 HTTP

O HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é um protocolo em nivel de aplicacdo
responsavel para utilizacao de sistemas de informacéo do tipo hipermidia de forma distribuida
e colaborativa. Ela representa uma das bases iniciais da World Wide Web (www ou www3),
junto com outras especificacoes de padrées coordenados pelo W3C e pelo IETF. A World
Wide Web Consortium (W3C) é uma comunidade internacional responsavel pelo
desenvolvimento das especificagdes e de padrdes Web formado por colaboradores e
membros. O W3C atualmente é liderado por Tim Berners-Lee e Dr. Jeffrey Jaffe como CEO.
Tim foi criador do World Wide Web e também um dos responsaveis pela fundacdo do W3C
junto com outros representantes de outras empresas®.

De acordo com a RFC 2616, o HTTP é um protocolo de requisicédo e resposta. Neste
caso, um cliente envia uma requisicao para o servidor na forma de método de requisicdo, URI
(Uniform Resource Identifiers) a versdo do protocolo, seguido com a mensagem do tipo
MIME que contém modificadores de requisicdes, informacdo do cliente e a conexdo com o
servidor. De volta, o servidor responde com um status, retornando a versdo do protocolo com
o0 resultado de informacgdo enviada com sucesso ou caso retorne com erro, através de um
coédigo de erro, seguido com a mensagem tipo MIME com a informacdo recebida pelo

servidor®.

Conforme descrito na RFC 2396 (1998), um Identificador Uniforme de Recursos
(URI) consiste em oferecer meios simples ou extensivos de identificar um recurso, permitindo
a interacdo com representacdes de recursos utilizadas na rede, normalmente através da
Internet, através de protocolos especificos. Assim, ela pode ter algumas definicGes
semelhantes como localizador (Uniform Resource Locator - URL), como um nome (URN

Uniform Resource Name - URN) ou ambas®.

TSILVEIRA, Clévis. Internet e propriedade intelectual, nomes de dominio — conflitos com marcas — a experiéncia
internacional. Revista da ABPI, n. 26, jan/fev 1997. P. 42-48.

8 W3C.ORG. Facts About W3C. W3C Consortium. 2012. Disponivel em: <http://www.w3.org/Consortium/facts>.
Acesso em: 15 ago 2016.

° FIELDING. R. et al. “RFC2616 - Hypertext Transfer Protocol - HTTP/1.1”. IETF Tools. Junho 99. Disponivel em:
<http://tools.ietf.org/html/rfc2616#page-7>. Acesso em: 15 ago 2016.

10 BENNERS-LEE. Tim et. al. “RFC 2396 - Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax”. IETF Tools.
Agosto 1998. Disponivel em: <http://tools.ietf.org/html/rfc2396>. Acesso em: 18 ago 2016.
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Um Localizador Padrdo de Recursos (URL) é usado para localizar os recursos
através de um resumo de uma localizagdo de um recurso. Uma vez localizado, o sistema pode
desempenhar vérias operacdes utilizando comandos de acesso. As URLS sdo sequéncias de
caracteres representadas por diferentes formas de codificacdo e é interpretado apenas para
identificar quais s@o os caracteres que sdo utilizados nos esquemas usando sequéncias de

octetos utilizados na Internet através de protocolos.!

Um Nome Uniforme de Recurso (URN) é responsavel para identificacdo de forma
persistente, independente da localizacdo, os recursos identificados e que sdo designados para

efetuar o mapeamento de outros namespaces dentro de uma URN.

Basicamente, as URNs permitem a separacdo estrita entre a identificacdo (nome
exclusivo) e a localizacdo, que neste caso sdo os enderecos de URL que podem oferecer o

recurso identificado.?

1.3 DNS

O Sistema de Nomes de Dominio (Domain Name System) é um sistema hierarquico
de gerenciamento de resolucdo de nomes de dominio e de enderegos IP.

Os objetivos dos nomes de dominio € proporcionar um mecanismo para nomear
recursos de tal forma que os nomes sdo utilizaveis em diferentes hosts, redes, familia de
protocolos e outras organizagdes administrativas. Os nomes de dominio possuem dois tipos

diferentes de cenarios: uma do ponto de vista de usuério e do ponto de vista de resolver.

Do ponto de vista de usuario, 0s nomes de dominio sdo Uteis como argumentos para
utilizacdo de um agente local, chamado resolver (resolvedor). Assim, um usuario pode pedir 0
endereco do host ou informacdes de e-mail associados a um nome de dominio particular. Para
que o usuario efetue a solicitacdo, é efetuado uma consulta para resolver com o nome de
dominio. Neste caso, a arvore de dominio é um espaco Unico da informacéo onde o resolver é

o0 responsavel por esconder a distribuicdo de dados entre servidores de nomes deste usuario.

11 BENNERS-LEE. Tim et. al. “RFC 1738 - Uniform Resource Locators (URL)” IETF Tools. Dez. 1994. Disponivel
em: <http://tools.ietf.org/html/rfc1738>. Acesso em: 17 ago 2016.

2 MOATS. Ryan. “RFC 2141 - URN Syntax”. IETF. Maio 1997. Disponivel em:
<http://lwww.ietf.org/rfc/rfc2141.txt>. Acesso em: 16 ago 2016.

¥ MOCKAPETRIS. P. “RFC 1034 - DOMAIN NAMES - CONCEPTS AND FACILITIES”. IETF Tools. Novembro
1987. Disponivel em: <http://tools.ietf.org/html/rfc1034 >. Acesso em: 23 ago 2016.
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Do ponto de vista do resolver, o banco de dados que compde o dominio é distribuido
em varios servidores de nomes. Quando o resolver efetua uma consulta de usuario, ele solicita
um servidor de nomes que possui essa informacdo, em resposta, 0 resolver recebe a
informacdo ou uma parte dela em outros servidores de nomes, utilizando referéncias podem

aprender as identidades e o contetido de outros servidores de nomes**.

1.4 NAMESERVERS

Servidores de nomes (nameservers) sao repositorios onde ficam concentrado o banco
de dados de dominios. O banco de dados é dividido por se¢cdes conhecidos como Zonas
(zone), distribuidos entre os servidores de nome. Uma determinada zona fica disponivel a
partir de varios servidores de nome para garantir sua disponibilidade garantido a redundancia
entre uma zona e outra caso aconteca uma falha. Um servidor de nomes suporta uma ou mais
zonas, concentradas dentro de uma arvore de diretério que inicia como root (diretorio raiz),

abaixo dela ficam as zonas autorizadas e ndo autorizadas.*®

A partir do servidor raiz, sdo recebidas as requisi¢des das consultas efetuadas pelos
clientes, onde é efetuada a traducdo do resolvedor dos nomes de dominio para os enderecos
IP. Os dominios sdo divididos atraves de pontos, abaixo do dominio raiz, ficam os dominios

com finais .org, .com, .net. .edu, e outros.*®

Outra funcdo do resolver do DNS € a traducdo do numero IP para o dominio,
conhecido como DNS Reverso (DNS Reverse). Neste caso, quando é dado um endereco IP
sdo invertidos, na consulta é respondida com uma sequencia de caracteres. Os octetos do
endereco IP sdo invertidos, utilizados como componentes de nome e, seguido com o “IN-
ADDR.ARPA”. Esse tipo de consulta de PTR (pointer) é usado para obter o RR (resource
record) com o nome principal do host. Um exemplo disso é a consulta de um host com o
endereco I[P 1.2.3.4 procura o PTR RSS para o nome de dominio “4.3.2.1.IN-
ADDR.ARPA™Y.

14 MOCKAPETRIS. P. “RFC 1034 - DOMAIN NAMES - CONCEPTS AND FACILITIES”. IETF Tools. Novembro
1987. Disponivel em: <http://tools.ietf.org/html/rfc1034 >. Acesso em: 23 ago 2016.

15 MOCKAPETRIS. P. “RFC 1034 - DOMAIN NAMES - CONCEPTS AND FACILITIES”. IETF Tools. Novembro
1987. Disponivel em: <http://tools.ietf.org/html/rfc1034 >. Acesso em: 23 ago 2016.

6 MOCKAPETRIS. P. “RFC 1035 - DOMAIN NAMES - IMPLEMENTATION AND SPECIFICATION”. IETF
Tools. Novembro 1987. Disponivel em: <http://tools.ietf.org/html/rfc1035>. Acesso em: 23 ago 2016.

" MOCKAPETRIS. P. “RFC 1034 - DOMAIN NAMES - CONCEPTS AND FACILITIES”. IETF Tools. Novembro
1987. Disponivel em: <http://tools.ietf.org/html/rfc1034 >. Acesso em: 23 ago 2016.
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O nome de dominio (DNS — Domain Name System) permite que os enderecos IP
(sequéncia numérica que identifica cada um dos computadores ligados em rede) sejam

representados por uma sequencia de letras e niumeros*é.

O sistema de nome de dominio foi criado para admitir apenas um Unico nome de
dominio para aquela especifica sequencia de letras ou combinagdes de letras e nimeros, ou

seja, ndo podem existir dois nomes de dominios exatamente iguais®®.

Liliana Minardi Paesani conceitua nome de dominio como um sinal distintivo que
identifica um produto, um servico ou uma empresa por meio digital. S80 os enderecos
eletrénicos de computadores na internet que ligam o usuério da internet a pégina que ele

busca.?°

O Comité Gestor Internet do Brasil (CGI-Brasil) no inicio delegou a administracdo
do registro.br, alocacdo de enderecos IP e execucdo dos nomes de dominio a FAPESP
(Fundacdo de Amparo a Pesquisa do Estado de S&o Paulo). Diante criticas e da pressdo da
FAPESP foi criado o Decreto n. 4.826, de 3/9/2003, que institui o Comité Gestor da Internet

no Brasil — CGl.br, e entdo este passa a ser o responsavel pela internet no Brasil

O principio béasico para que alguém possa registrar um nome de dominio é
denominado no exterior como “first to file”, assim, o Registro de Nome de Dominio adotara
como critério o principio de que o direito a0 nome de dominio serd conferido ao primeiro
requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigéncias para o registro do nome de
acordo com o artigo 1° da Resolugdo n° 01/98 do CGI?*, responsavel pela regulamentacéo as

questdes ligadas & Internet no Brasil?.

O espaco utilizado para atribuir nomes de dominio e enderecos IP sdo coordenados
por uma entidade conhecida como ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers), fundada em 1998 e sediada nos Estados Unidos ela é responsavel por coordenar as

funcGes do IANA (Internet Assigned Numbers Authority), que sdo servigcos criticos para

18 JABUR, Wilson Pinho. Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa. Sdo Paulo, saraiva, 2007, p. 270

¥ SILVEIRA, Clovis. Internet e Propriedade Intelectual. Revista da ABPI, n. 26, p. 44

20 PAESANI, Liliana Minardi. Manual de propriedade intelectual: direito de autor, direito da propriedade industrial,
direitos intelectuais sui generis. S&o Paulo, Atlas, 2012, p. 66.

21 Artigo 1. Da resolucio 01/98 do CGI - O Registro de Nome de Dominio adotara como critério o principio de que o
direito a0 nome do dominio sera conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as
exigéncias para o registro do nome, conforme as condicOes descritas nesta Resolugdo e seus anexos.

22 LABRUNIE, Jacques. Conflitos entre nomes de dominio e outros sinais distintivos. In DE LUCCA, Newton;
SIMAO FILHO, Adalberto (coord.). Direito e internet aspectos juridicos e relevantes, 2. Ed., Sdo Paulo, Quartier
Latin, 2005, p. 271.
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alocacdo do espaco de enderecos dos protocolos IP (IPv4 e IPv6) e também pelo
gerenciamento de reservar os espacos pelos nomes de dominio. Entre outras funcbes o
ICANN € responsavel pela atribuicdo de parametros técnicos de protocolos, gestdo do
enderecamento e roteamento do dominio superior ARPA, administracdo de responsabilidades
associadas ao DNS com as demais zonas. Todas as funcOes realizadas da IANA sdo
controladas de acordo com o contrato do governo dos EUA.2

O dominio de segundo nivel ou second-level Domain Name, consiste no sinal

identificador do titular, conforme supracitado, identifica a pessoa.

O dominio de primeiro nivel (DPN) ou generic top level domain (gTLDs), identifica
a atividade exercida pelo titular do nome de dominio, podendo existir DNS especificos para

pessoas fisicas e juridicas, conforme ja dito, identifica a destinacéo da entidade.

Qualquer pessoa fisica ou juridica (legalmente estabelecida no Brasil, e que possua
um contato em territorio nacional) tem o direito de registrar um dominio. Lembrando que uma

instituicdo podera registrar no maximo dez nomes de dominio, utilizando um tinico CNPJ?,

A Associacdo Brasileira de Propriedade Intelectual em sua resolucdo n. 9 traz
recomendacdes ao uso de nome de dominio “.br” para pessoas juridicas estrangeiras nao
constituidas no pais, afirmando ser louvavel a atitude do CGIl e FAPESP de possibilitar esse
registro para estrangeiros.

Entre os diversos estudos a ABPI em sua resolugao conclui que:

“(i) o direito de registro de nomes de dominio por pessoas juridicas estrangeiras ndo
constituidas no Brasil ndo deveria ser condicionado a qualquer compromisso de
estabelecimento comercial, visto que importaria em flagrante violagdo ao disposto
do artigo 5., caput e Il da Constituicdo Federal e artigo 3 do antigo codigo Civil;

(i) a exigéncia de legalizacdo consular de documentos é excessiva, pois tal
previdéncia ndo é mais exigida sequer no ambito de registro de marcas e patentes
junto ao INPI. Além disso, ndo ha razdo para que seja mantida a exigéncia de
traducdo juramentada dos documentos requeridos, principalmente das procuracdes,
caso estas ja sejam originariamente providenciadas na lingua patria;

(iii) O compromisso de uso efetivo do nome de dominio deve ser a principal
condicionante do registro, ndo se justificando a atividade do DNS como prova de tal
uso”. %

28 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. ICCANN. About ICCAN. Disponivel em:
<http://www.icann.org/en/about >. Acesso em: 25 ago 2016.

2* FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Conflitos entre nomes de dominio e entre nomes de dominios e marcas.
Revista da ABPI, n. 46, p. 14

% Registro de nome de dominio por empresa estrangeira. Resolugdo da ABPI n. 9. Revista da ABPI n. 52 mai/jun
2001, p. 52
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A resolucdo do CGl.br, Res. 2008/008/P, em seu artigo primeiro traz algumas
restricbes para o registro de nomes de dominio, como palavras de baixo caldo, palavras
reservadas pelo CGI, como Internet, e marcas de alto renome ou notoriamente reconhecidas,

sendo que estas s6 poderdo ser registradas por seus efetivos titulares.

1.5 MARCAS

Newton Silveira conceitua marca como todo nome ou sinal habil para ser posto a
uma mercadoria ou um produto, ou para indicar determinada prestacdo de servico e
estabelecer a identificacdo entre o consumidor ou usuério e a mercadoria, produto ou

servico.?

Uma das principais funcdes da marca é distinguir os produtos ou servicos de uma

empresa dos seus concorrentes.?’

Jodo da Gama Cerqueira traz a seguinte definicdo para marca: "Essas marcas
consistem em sinais graficos e figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma
empresa industrial ou as mercadorias postas a venda em uma casa de negdcio, dando a
conhecer sua origem ou procedéncia, e atestando a atividade e o trabalho de que sdo os

resultados”.?®

A Constituicdo Federal de 1988 em seu artigo 5°, XXIX, assegura a protecdo a

propriedade das marcas.?®

A Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) no artigo 123, incisos, estabelece os

tipos de marcas que sio regidas por esta legislacio.*

% SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome
empresarial. 4. Ed. rev., Barueri, Manole, 2011, p. 15

27 FROES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: conceito, importancia e funcéo. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos
(coord.). JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. Volume Il, Sdo Paulo,
Saraiva. 2007.

2 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado de Propriedade Industrial. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges
Barbosa. 3. Ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010, Volume I, p.254

2929 Artigo 5., XXIX — a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para susa utilizagéo,
bem como protegdo &s criagbes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e 0 desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais.

% Lei artigo 123 — Para os efeitos desta Lei, considera-se; | — Marca de produto ou servico: aquela usada para
distinguir produto ou servigo de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa; Il — marca de certificagdo:
aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou servico com determinadas normas ou especificaces
técnicas, notadamente quanto a qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada, e Il — marca
coletiva: aquela usada para identificar produtos ou servicos provindos de membros de uma determinada entidade.
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Em sentido mais abrangente, para o Comité de Definicbes da American Marketing
Association (AMA): “marca ¢ um nome, termo, simbolo, desenho ou uma combinagio desses
elementos que deve identificar os bens ou servicos de um fornecedor ou grupo de

fornecedores e diferencia-los dos da concorréncia”!,

Autores de outras areas que ndo juridicas entendem que as marcas estdo sempre
ligadas a funcdo distintiva de produtos e servi¢cos. Domingues, citado por J.B.Pinho, anotou
em seu trabalho que a marca tem as seguintes funcgdes: concorrencial, identificadora,
publicitaria, individualizadora, de descobrimento ou revelacdo, de diferenciacdo e de

diferenciacéo interna.

A marca notoriamente conhecida é amparada pelo artigo 6 bis da Convencdo de

Paris®%e do artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial.®

A marca registrada no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) garante ao
seu titular a propriedade e o uso exclusivo em todo o territério nacional, por dez anos
(prorrogaveis por igual periodo), estando protegida somente na classe em que estiver
registrada (excecdo feita a chamada Marca de Alto Renome, que tem protecdo assegurada em
todas as classes).

Também ha a mesma protecdo quando o uso da indicacdo geografica € restrito aos
produtores e prestadores de servigo estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relacdo as

denominacdes de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.

Da mesma forma, a lei determina que ao titular da marca ou ao depositante é ainda
assegurado o direito de zelar pela sua integridade material ou reputacéo, de modo a evitar que

terceiros utilizem-na de forma indevida ou sem autorizacao.

31 PINHO, J.B. O poder das Marcas. S3o Paulo: Summus Editorial, 32. ed., 1993, p. 14. In:
https://books.google.com.br/books?id=xg5xXtXBrBsC&pg=PA14&hl=pt-
BR&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false. Acesso em 21-09-2016.

32 Convencao de Paris para a protecdo da propriedade industrial de 20 de margo de 1883. Artigo 6 bis Os paises da
Uniflo comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do pais o permitir, quer a
pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fabrica u de comércio que constitua reproducdo, imitagcdo ou
tradugdo, suscetiveis de estabelecer confusdo, de uma marca que a autoridade competente do pais do registro ou do uso
considere que nele é notoriamente conhecida como sendo ja marca de uma pessoa amparada pela presente Convencéao,
e utilizada para produtos idénticos ou similares. O mesmo sucederd quando a parte essencial da marca constitui
reproducédo de marca notoriamente conhecida ou imitacdo suscetivel de estabelecer confusdo com esta.

% | ei 9.279/1996 — artigo 126 A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do artigo 6 bis,
da Convengdo da Unido de Paris para Protecdo da Propriedade Industrial, goza de protecdo especial,
independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.
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Vale frisar que a marca € aplicado o “Principio da Especialidade ou da especificidade
das marcas”, onde as marcas sdo protegidas no ramo de atividade para qual forem adotadas.
Por decorréncia, nada impede, a luz das proibi¢6es contidas no artigo 124, inciso XIX, da Lei
n. 9.279/96%, que a mesma marca seja registrada em nome de titulares diferentes desde que

para produtos ou servigos que ndo guardem identidade ou afinidade.®

Urge ressaltar que a marca tem status de bem imaterial exclusivo, que decorre do

registro criado por lei.*

2. TITULARIDADE DA MARCA E PROPRIEDADE DO SINAL

Conforme estabelece o artigo 5°, inciso XXIX da constitui¢cdo Federal da Republica,

a marca tem protegéo constitucional.

Vale salientar que no Brasil o registro de uma marca € feito no INPI de acordo com o
artigo 129 da Lei n. 9.279/96, onde ao titular da marca é assegurado o uso exclusivo em todo
territério nacional, a mesma somente pode ser registrada por aquele que exerce a atividade de

maneira licita ou pela empresa que € controlada por este titular de maneira direta ou indireta.

Assim, quando o INPI expede o registro da marca ao titular, atribui a este a
propriedade do signo distintivo, conferindo entdo o registro de uso exclusivo, desta feita, o

titular passa a exigir respeito a sua marca em carater erga omnes.

Nesse diapasdo verifica-se que o uso exclusivo da marca pode ser extensivo a
internet, ou seja, um sinal distintivo utilizado em ambiente virtual para comercializar seus

produtos e servigos.

Newton Silveira conceitua o termo titularidade como:

Destina-se a indicar uma pertinéncia mais ampla que a da propriedade,
visto que esta sd pode referir-se, a rigor, a0 nome empresarial e a marca registrada,
ndo se ajustando as marcas nao registradas, ao titulo de estabelecimento e a insignia

% Lei 9.9279/96 — artigo 124 — Ndo sdo registraveis como marcas: XIX — reproducio ou imitagdo, no todo ou em parte,
ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servico idéntico,
semelhante ou afim, suscetivel de causar confuséo ou associagdo com marca alheia.

% FIGUEIREDO, Paulo Roberto. Conflitos entre nomes de dominio e entre nomes de dominio e marcas. Revista da
ABPI, n. 46 — maio/jun 2000, p. 15

% SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome
empresarial. 4. Ed. rev., Barueri, Manole, 2011, p. 24.
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— nao registraveis pela lei atual -, nem aos sinais e expressdes de propaganda nao
registrados, sujeitos ao tratamento dos sinais distintivos néo registrados.®’

Liliana M. Paesani faz algumas observaces referente a marca, enfatiza-se aqui o que
se relaciona a titularidade: relacdo entre o titular da marca e o consumidor, para o titular da
marca, representa o meio eficaz para a constituicdo de uma clientela e para o consumidor,
representa a orientagdo para a compra de um bem; a marca registrada garante ao titular o

direito exclusivo e absoluto em relagéo ao produto, servico ou atividade.®

Clovis Silveira afirma que o titular da marca ndo é proprietéario do sinal, em si, mas

sim da aplicagdo do sinal a um determinado produto, mercadoria ou servigo.®

Wilson Pinheiro Jabur equipara nome de dominio a um verdadeiro sinal distintivo, ao

ligar o consumidor de produtos ou servigos ao empresario, via internet.*

No que tange aos sinais distintivos do nome de dominio, ha duas correntes, uma que
defende os sinais distintivos atipicos e outra 0s sinais distintivos sui generis. Sinais distintivos
atipicos é aquele dominio que pode ser construido por termos descritivos ou genéricos que
fazem referéncia direta e certos tipos de atividades e ignoram o principio da especialidade *
Sinais distintivos sui generis, ndo seria possivel considerar o nome de dominio como sinal
distintivo atipico porque nem todo nome de dominio, por si sO, seria capaz de distinguir 0s
conteddos, produtos ou servigos atraves do site correspondente na internet, nem distinguir a

atividade do titular.*?

Sendo assim, conclui-se que a exclusividade do uso da marca pode ser extensiva a
internet, enquanto o nome de dominio configura-se um sinal distintivo usado em um ambiente

virtual para divulgar os produtos e servicos.

87 SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome
empresarial. 4. Ed. rev., Barueri, Manole, 2011, p. 23

% PAESANI, Liliana Minardi. Manual de propriedade intelectual: direito de autor, direito da propriedade industrial,
direitos intelectuais sui generis. S&o Paulo, Atlas, 2012, p. 57.

% SILVEIRA, Clovis. Internet e propriedade intelectual; nomes de dominios, conflitos com marcas, a experiéncia
internacional. Revista ABPI, n. 26 jan/fev 1997, p. 44

40 JABUR, Wilson Pinheiro. Introducdo a internet e os nomes de dominio. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos
(coord.). JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. Volume 11, S&o Paulo,
Saraiva. 2007, p. 292.

4 JABUR, Wilson Pinheiro. Introducéo a internet e os nomes de dominio. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos
(coord.). JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. Volume 11, Sdo Paulo,
Saraiva. 2007, p. 294.

42 JABUR, Wilson Pinheiro. Introducéo a internet e os nomes de dominio. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos
(coord.). JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. Volume 11, Sdo Paulo,
Saraiva. 2007, p. 294.
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3. DOS CONFLITOS ENTRE MARCAS E NOMES DE DOMINIOS

Conforme ja tratado neste artigo, para registrar nome de dominio, ndo € necessario
fazer qualquer prova quanto a titularidade da expressdo que se deseja empregar, uma vez que
é adotado o sistema first come, first served. Este fato tem gerado inUmeros conflitos entre o
nome de dominio e a marca registrada, na medida em que individuos (com ou sem ma-fé)

registram dominios com o mesmo nome de marcas detidas por terceiros.

Isto ndo ocorre somente quanto a marca, mas também com relacdo ao nome
empresarial, nome civil, titulos e personagens de obras, e muitos outros, que séo registrados
como dominios por terceiros nado titulares de quaisquer direitos sobre os nomes que utilizam.

Os problemas mais comuns, entretanto, surgem realmente no campo marca x dominio.

A questdo em tela ainda ndo se encontra totalmente examinada e resolvida no Brasil,
sendo assim, é aconselhdvel que se proceda sempre ao registro da marca e do nome de

dominio em todos 0s casos.

Parece-nos, assim, que o registro de nome de dominio idéntico ou bastante similar ao
de marca registrada e ja divulgada no mercado constitui violacdo ao direito de propriedade da
marca, podendo-se inclusive cogitar de crime de reproducdo ndo autorizada, tudo conforme os
artigos 129*3 e 189** da Lei de Propriedade Industrial.

Nesses casos, entende-se que deva prevalecer o direito do titular da marca atingida
em detrimento do registro de dominio efetivado. Da mesma forma, goza de exclusividade
(constitucionalmente garantida) o nome empresarial, devendo receber protecdo. Vale lembrar
também que a Constituicdo Federal protege o nome civil das pessoas e pseudénimo (direitos
da personalidade), bem como os titulos e personagens de obras (direitos autorais), em seu
artigo 5°, incisos X* e XXVI1,

3 Artigo 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposicoes desta
Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territdrio nacional, observado quanto as marcas coletivas
e de certificacdo o disposto nos arts. 147 e 148.

44 Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem: | - reproduz, sem autorizacao do titular, no todo ou em parte,
marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusdo; ou Il - altera marca registrada de outrem ja aposta
em produto colocado no mercado. Pena - detencéo, de 3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa.

4 Artigo 5° - Todos sdo iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a
propriedade, nos termos seguintes: X - sdo inviolaveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenizagéo pelo dano material ou moral decorrente de sua violagéo;

4 Artigo 5° , XX VII - sdo assegurados, nos termos da lei: a) a protecio as participac@es individuais em obras coletivas
e a reproducdo da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de fiscalizacdo do
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Em todos esses casos, considera legalmente correto que somente os titulares dos

direitos mencionados possam registrar o nome de dominio respectivo.

Os conflitos comecaram a surgir no final da década de 90, onde pessoas néo titulares
de marcas famosas faziam o registro do nome de dominio em nomes dessas idénticas ou

semelhantes, acreditando que o mundo virtual era livre, sem leis para serem respeitadas.

Assim surgiu o typosquatting, ou seja, utilizacdo de um nome de dominio que
contém erros ortograficos ou erros de digitacdo, de um sinal distintivo de titularidade de

terceiros.*’

Nessa seara de conflitos ha a concorréncia desleal, onde um registro de nome de
dominio é reproducéo total ou parcial de uma marca registrada por terceiros, nesse caso a Lei

de Propriedade Industrial elenca no artigo 195 as hipGteses de concorréncia desleal.

Vale lembrar que a concorréncia desleal também pode ser praticada mediante

websites que utilizam nomes de dominio de marca registrada, possuindo a mesma atividade da

aproveitamento econdmico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e as respectivas
representacgdes sindicais e associativas

4T CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. Analise comparativa de resolugio de conflitos de nomes de dominio; sistema
brasileiro e UDRP. Revista da ABPI n. 123 — mar/abr 2013, p. 6

4 Artigo 195 Comete crime de concorréncia desleal quem: | - publica, por qualquer meio, falsa afirmacéo, em
detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; Il - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa
informagdo, com o fim de obter vantagem; Il - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito préprio ou

alheio, clientela de outrem; IV - usa expressao ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusdo
entre 0s produtos ou estabelecimentos; V - usa, indevidamente, nome comercial, titulo de estabelecimento ou insignia
alheios ou vende, expde ou oferece a venda ou tem em estoque produto com essas referéncias; VI - substitui, pelo seu
préprio nome ou razdo social, em produto de outrem, 0 nome ou razdo social deste, sem 0 seu consentimento; VII
- atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distin¢do que ndo obteve; VIII - vende ou expbe ou oferece a
venda, em recipiente ou involucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com
produto da mesma espécie, embora ndo adulterado ou falsificado, se o fato ndo constitui crime mais grave; IX - da ou
promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do
emprego, lIhe proporcione vantagem; X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou
recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; XI - divulga,
explora ou utiliza-se, sem autorizac8o, de conhecimentos, informagdes ou dados confidenciais, utilizaveis na inddstria,
comeércio ou prestacdo de servigos, excluidos aqueles que sejam de conhecimento publico ou que sejam evidentes para
um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relagdo contratual ou empregaticia, mesmo ap6s o término do
contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagdo, de conhecimentos ou informagdes a que se refere o
inciso anterior, obtidos por meios ilicitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou XIlI - vende, expde ou oferece a
venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que ndo
0 seja, ou menciona-o, em anuncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; XIV
- divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagdo, de resultados de testes ou outros dados ndo divulgados, cuja
elaboragdo envolva esforgo consideravel e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condicéo
para aprovar a comercializagdo de produtos. Pena - detencdo, de 3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa. § 1° Inclui-se
nas hipéteses a que se referem os incisos X1 e XII o empregador, s6cio ou administrador da empresa, que incorrer nas
tipificagbes estabelecidas nos mencionados dispositivos. § 2° O disposto no inciso XIV ndo se aplica quanto a
divulgacédo por 6rgdo governamental competente para autorizar a comercializagdo de produto, quando necessario para
proteger o publico
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marca, ou, mediante a utilizacdo de link remete ao usuario da internet a outra pagina de

empresas que concorrem ao titular da marca.

Sendo assim, esse “fendmeno negocial” que derivou muitos conflitos relacionados
aos registros de nomes de dominio néo é caracteristico de nosso Pais, caso contrario, parte de
um retrato mundial e que direcionados ao Poder Judiciario ndo apresentava resultados
satisfatorios, em funcdo do contraste existente entre a celeridade e especializacdo que a

matéria requer para a obtencéo de solucéo eficaz.*®

José Antonio B. L. Faria Correa defende que o emprego do nome de dominio
idéntico ou passivel de confusdo com determinada marca de industria, comércio ou servigo,
para a designacdo de produtos ou servigos idénticos, semelhantes ou afins com aqueles
identificados por marca pré registrada, invade o espaco juridico do titular do registro efetuado
perante o INPI, nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei de Propriedade Industrial, dando
lugar a pretensdes de abstencdo e ressarcimento do dano causado. Se 0 home de dominio
controvertido € idéntico ou confundivel com marca de alto renome ou marca notoriamente

conhecida, incidem as regras dos artigos 125 e 126! da referida lei.>

O referido autor ao dispor sobre o tema relata que o ponto crucial esta entre a
assimetria entre as regras relativas ao uso de sinais distintivos no comércio e a realidade dos

nomes de dominio, apontando assim as seguintes disfungdes:

a) Apesar de ser arrogarem funcdes distintivas andlogas as que sdo exercidas pelas
marcas, 0s nomes de dominio retém o seu papel de endere¢o e sdo univocos. Assim,
ao contrario do que se passa com as marcas, que podem coexistir, mesmo idénticas
ou semelhantes, em nome de diversos titulares, desde que destinadas a setores
dispares, excetuadas as marcas notérias, os nomes de dominio se reservam a um
Unico titular que, assim, monopoliza o sinal independentemente do segmento em que
opera.

b) As marcas sujeitam-se, tipicamente, a disciplinamento territorial, salvo, em certa
medida, aquelas que se registram sob a égide de um sistema de registro central, a
exemplo do Acordo de Madri. Os nomes de dominio, ao revés, tem vocacdo

““MENDES, Karen Cristina Moron Betti e NEVES, Kelli Angelini. Solugio de conflitos de internet para dominios no
“BR”. Revista da ABPI, n. 123 — mar/abr 2013, p. 64.

% Artigo 125 A marca registrada no Brasil considerada de alto renome sera assegurada protecio especial, em todos os
ramos de atividade.

51 Artigo 126 A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6° bis (1), da Convengéo
da Unido de Paris para Protecdo 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
servico. 8§ 2° O INPI podera indeferir de oficio pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em
parte, marca notoriamente conhecida.

52 CORREA, José Antonio B. L. Faria. Nome de dominio: consideragBes sobre um intruso no dominio das marcas.
Revista da ABPI n. 47 — jul/ago 2000, p. 26
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eminentemente internacional, sendo rebeldes a restri¢fes territoriais quanto ao seu
uso0.3

Fazendo uma andlise dos conflitos aqui tratados, fica evidente que tais direitos
extrapolam os limites da boa fé e dos bons costumes conforme estabelece o artigo 187°* do
Cadigo Civil.

Nesse sentido Rubens Limongi Franga define: “O abuso de direito consiste em um
ato juridico de objeto licito, mas cujo exercicio, levado a efeito sem a devida regularidade,

acarreta um resultado que se considera ilicito”.>®

A prética de terceiros de ma fé em colocar a venda 0 nome de dominio, impedindo o
legitimo interessado de registrar e utilizar o mesmo caracteriza o abuso de direito estabelecido
no artigo 187 do Cadigo Civil.

Nesse diapasdo, Natalia de Campos Aranovich afirma:

O uso do “nome de dominio na internet” por aqueles que ndo detém o direito sobre a
marca viola a Lei de Propriedade Industrial, porque infringe as duas fungdes basicas
do direito de marca. A primeira, porque deixara que o terceiro ndo detentor do
direito de marca confunda o consumidor, trazendo prejuizos econdémicos ao titular
do direito da marca, e, a segunda é a relacionada com o consumidor em si, que ira
ser iludido, pois ird entender que esta comprando a marca que ele conhece, quando
na verdade néo é%.

Entretanto podem acontecer casos em que a marca e 0 nome de dominio idéntico a
marca seja de titularidade diferente, porém, s6 é admitida esta possibilidade sendo ocorrer
precedéncia do pedido de registro, possibilidade de confusdo ao consumidor, aproveitamento
parasitario, concorréncia desleal, ma-fé, identidade no ramo de atuagéo entre outros.>’

O artigo 10, incisos I, I, IV e V da resolucdo RES/2008/008°8 do CGl.br, dispde
casos em gque o nome de dominio é cancelado e através do processo de liberacdo possibilita a

candidatura de interessados.

5 CORREA, José Antonio B. L. Faria. Nome de dominio: consideragGes sobre um intruso no dominio das marcas.
Revista da ABPI n. 47 — jul/ago 2000, p. 30

5 Artigo 187 do C.C, Também comete ato ilicito o titular de um direito que, ao exercé-lo, excede manifestamente os
limites impostos pelo seu fim econémico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

% FRANCA, Rubens Limongi. Instituicdes de direito civil. 22 Ed. Sdo Paulo, Saraiva, 1991, p. 889.

% ARANOVICH, Natalia de Campos. Registro de dominios no Brasil e protecdo das marcas no &mbito da internet. In
NERY, Nelson Jr. e NERY, Rosa Maria de Andrade (coord). Revista de Direito Privado, VVol. IV, n° 4/140, 2000.

5" RAEFFRAY, Ana Paula Oriola de. Marc VS. Nome de dominio: um conflito cada vez mais comum no Brasil.
Disponivel in: < www.nic.br/imprensa/clipping/2013/midia048.htm> acessado em 11/06/2013.

% Res 2008/008. Artigo 10 Os dominios cancelados nos termos dos incisos I, 11, IV e V poderdo ser disponibilizados
para novo registro através de processo de liberacdo, que possibilita a candidatura de interessados ao respectivo
dominio, conforme os seguintes termos: | — O NIC.br anunciard em seu sitio na Internet a data de inicio dos trés
processos de liberagdo de dominios cancelados realizados a cada ano; 1l — As candidaturas ao nome de dominio serdo
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Importante citar aqui o regulamento do sistema administrativo de conflitos de
internet relativos a nomes de dominios sob “.br”, denominado SACI-Adm que, em seu artigo
3°., elenca os requisitos para a propositura de uma reclamacao, entre os requisitos deve estar

presente no caso a ser analisado pelo menos um destes.>®

CONCLUSAO

Ao fazer uma breve analise sobre marcas e nome de dominio pode-se perceber que
h& indmeros conflitos envolvendo estes, pois para registrar um nome de dominio ndo é
necessario fazer qualquer prova quanto a titularidade da expressdo que se deseja empregar e
desta feita individuos acabam registrando dominios com o mesmo nome de marcas detidas

por terceiros.

Urge salientar que a marca é protegida pela Carta Magna em seu artigo 5°, inciso
XXIX e pela Lei de Propriedade Industrial 9.279/96, no artigo 129. Entretanto deveria
registrar o nome de dominio apenas aquele que é titular da marca, porém ndo é o que ocorre,
pois, muitos individuos registram nome de dominio com a mesma combinacdo de letras da

marca de titularidade de outrem, no entanto, o artigo 10 da resolucdo Res/2008/008 do CGl,

realizadas no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do inicio do processo de liberagéo estabelecido pelo NIC.br; IV — No
ato da inscri¢cdo a um dominio o candidato podera informar que possui algum diferencial para requerer o registro do
dominio que se encontra em processo de liberacéo; V — E permitido a candidatura a 20 (vinte) dominios diferentes por
entidade, em cada processo de liberag&o.

% Regulamento SACI-Adm — artigo 3° O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, devera expor as
razGes pelas quais o nome de dominio foi registrado ou estd sendo usado de ma-fé, de modo a causar prejuizos ao
Reclamante, cumulado com a comprovagdo de existéncia de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos
nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relacdo ao nome de dominio objeto do conflito: a) 0 nome de dominio é idéntico
ou similar o suficiente para criar confusdo com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do
registro do nome de dominio ou ja registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou b) o
nome de dominio € idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com uma marca de titularidade do
Reclamante, que ainda ndo tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca
notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei n® 9.279/96 (Lei da Propriedade
Industrial); ou ¢) 0 nome de dominio ¢é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com um titulo de
estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de familia ou patronimico, pseudénimo ou apelido
notoriamente conhecido, nome artistico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de dominio sobre o qual o
Reclamante tenha anterioridade; ou Paragrafo Unico: Para os fins de comprovacdo do disposto no Caput deste
Artigo, as circunstancias a seguir transcritas, dentre outras que poderdo existir, constituem indicios de ma-fé na
utilizacdo do nome de dominio objeto do procedimento do SACI-Adm: a) ter o Titular registrado o nome de
dominio com o objetivo de vendé-lo, alugd-lo ou transferi-lo para 0 Reclamante ou para terceiros; ou b) ter o
Titular registrado o nome de dominio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do dominio
correspondente; ou ¢) ter o Titular registrado o nome de dominio com o objetivo de prejudicar a atividade
comercial do Reclamante; ou d) ao usar o nome de dominio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de
lucro, usudrios da Internet para 0 seu sitio da rede eletrbnica ou para qualquer outro endereco eletrénico, criando
uma situacédo de provavel confusdo com o sinal distintivo do Reclamante.
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traz uma ressalva, pois nos casos de dominios cancelados conforme dispde os incisos I, 11, IV

e V, estes poderdo ser disponibilizados para novo registro através de processo de liberacao.

Sendo assim, a resolugdo do CGI estabelece no seu inciso IV, alinea “a” ¢ “b”, do
artigo 10, as condi¢cdes que devem ser respeitadas para que o interessado possa utilizar um

nome de dominio que se encontra em processo de liberacéo.

Vale frisar que essas condi¢cbes devem ser devidamente comprovadas com
responsabilidade, pois caso seja comprovado o abuso ou falsa declaracdo, o interessado sera
responsabilizado. Desta feita aquele prejudicado pela criacdo de um nome de dominio igual

ou semelhante a sua marca deve buscar a Justica para fazer valer seu direito e evitar prejuizos.

Uma vez que os nomes de dominio tendem a ganhar cada dia maior relevancia
econbmica, com a propagacdo dos negocios por meio da rede global de comunicacdo, é
desejavel que, realmente, se dote o Pais de um mecanismo agil de solucdo de conflitos
diminuindo a necessidade de se deduzir pretensdo em juizo e preservando-se as regras do

ordenamento juridico.

No entanto, observa-se que ainda faltam mecanismos para impedir tais conflitos

entre marcas e nome de dominio.
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