O CONFLITO MARCA X NOME DE DOMINIO:
O CASO AYRTON SENNA

Lucas de Souza Valenca Oliveira!

Helder Leonardo de Souza Gdes?

Direito

cadernos de
graduacao

ciéncias humanas e sociais

ISSN IMPRESSO 1980-1785
ISSN ELETRONICO 2316-3143

RESUMO

O presente estudo tem por objetivo analisar a sistematica do conflito existente entre a
marca registrada de um produto ou servico e o nome de dominio registrado na inter-
net utilizando a tal espécie de propriedade industrial, analisando os meios utilizados
para se chegar a solucdo desse tipo de conflito. Assim, busca entender melhor sobre
O registro de tais institutos, sua utilizacéo e consequente protecdo. A metodologia
de pesquisa a ser utilizada sera a de estudo de caso, pois tem como objetivo aplicar
0 conhecimento adquirido pelo estudo de um caso pratico especifico, no qual se
encontra uma das situacdes apontadas como precedente de conflito entre marca e
dominio no Brasil, qual seja, o caso do nome de dominio <http://www.ayrtonsenna.
com.br>; no que se refere a abordagem, sera utilizada a qualitativa, pois ndo havera
aplicacao de procedimentos estatisticos na pesquisa; quanto aos fins, sera explorato-
ria, pois busca informacdes sobre determinado assunto; a pesquisa sera bibliografica,
pois sera pautada com base em livros e artigos cientificos e na legislacao patria.
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ABSTRACT

This study aims to analyze the existing systematic conflict between the trademark of
a product or service and the registered domain name on the internet using such kind
of industrial property, analyzing the means used to achieve the solution of this type of
conflict. So, seeking to better understand about the record of such institutes, their use
and consequent protection. The research methodology used is the case study, becau-
se it aims to apply the knowledge acquired through the study of a specific case, which
is one of the situations cited as precedent for conflict between trademark and domain
in Brazil, which is the case of the domain name <http://www.ayrtonsenna.com.br>;
regarding to the qualitative approach that will be used, because there will be no ap-
plication of statistical procedures in research; as for purposes, it will be exploratory,
because seeking information about a particular subject; the bibliographical research,
it will be based on books and scientific articles and legislation country.
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1 INTRODUCAO

A relevancia do estudo do registro de uma marca como nome de dominio se
demonstra necessario ao entendimento das estruturas de tais institutos e seus meios
de utilizacdo e seus efeitos na sociedade. Relevante também analisar se a protecdo da
marca registrada se estende ao registro de um nome de dominio.

A situacédo conflituosa que sera analisada no presente trabalho, por meio de
estudo do caso do registro do nome de dominio contendo a marca "Ayrton Senna’, se
mostra perfeitamente relevante, tendo em vista a crescente expansao dos meios de
comunicacao ao redor do planeta. Meios de comunicacdo como, por exemplo, a rede
mundial de computadores, ou simplesmente, Internet.

Diante de tamanho crescimento das comunicacdes, facilitando novos meios de
comercio ou de propagacéo de ideias, mostra-se de real importancia a discussao tra-
vada acerca da protecdo de uma marca registrada em sua utilizacdo no meio virtual,
pois, como se sabe, € notdria a influéncia de uma marca de produto ou servico sobre
o0 mercado consumidor, portanto, a sua livre utilizacdo sem qualquer regulagcdo ou
permisséo do seu possuidor configura uma exploracao irregular de tal propriedade.

O estudo dessa situacao de conflito pauta-se, principalmente, na analise da pro-
tecdo a um bem tutelado constitucionalmente e em legislacado especifica sob a otica
de um dos casos, envolvendo marca e nome de dominio mais notorios do pais, e que
figurou como um dos precedentes mais importantes no que se refere ao aspecto da
protecdo de uma marca devidamente registrada.

O desenvolvimento da pesquisa sera viavel por meio do brilhante trabalho de
doutrinadores como Fabio Ulhoa Coelho, André Luiz Santa Cruz Ramos, da analise
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e estudo de artigos cientificos e da aplicacéo da legislacéo e jurisprudéncia patrias a
respeito do tema, que dardo base as dissertacdes acerca do assunto.

A metodologia de pesquisa a ser utilizada sera a de analise de caso, objetivando
entender por meio do caso do conflito entre os possuidores da marca "Ayrton Senna”
e uma escola do Parana que a utilizou para registrar um dominio na internet sem a
devida autorizacéo, trazendo uma abordagem qualitativa, pois ndo havera aplicacdo
de procedimentos estatisticos na pesquisa; quanto aos fins, sera exploratoria, pois
busca informacdes sobre determinado assunto, sendo uma pesquisa essencialmente
bibliografica, pois sera desenvolvida por meio de livros e artigos cientificos.

2 MARCA

O presente projeto €, em sua esséncia, pautado no direito empresarial, mais preci-
samente no Direito de Propriedade Industrial, no que se refere a propriedade sobre uma
marca e sua protecado. Este ramo do direito visa ao estabelecimento de parametros sobre
a utilizacéo de uma marca no mercado, tendo como base o registro de sua propriedade.

2.1 CONCEITO DE MARCA

Antes de tudo, faz-se extremamente necessario trazer a discussdo o que o direi-
to empresarial considera como “Marca’, propriedade esta que encontra seu conceito
previsto no artigo 122 da Lei 9.279/96, conhecida como Lei da Propriedade Industrial
(LPI): "Art. 122. Sdo suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmen-
te perceptiveis, ndo compreendidos nas proibicdes legais (BRASIL, 1996, on-line).

No Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), em sua Resolugcdo n2
51/1997, encontramos a seguinte defini¢cédo:

Marca, seqgundo a let brasileira, € todo sinal distintivo,
visualmente perceptivel, que identifica e distingue produtos
e servigcos de outros andlogos, de procedéncia diversa, bem
como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas
normas ou especificagdes técnicas. (BRASIL, 1997, on-line).

No que diz respeito a uma marca e a sua finalidade, entende-se que esta deve
desempenhar o seu papel de distinguir os produtos e servicos dos demais de modo
eficiente, devendo ser registrada junto ao INPI, tendo que respeitar uma série de re-
quisitos elencados na Lei de Propriedade Industrial — Lei 9.279/96.

E mister esclarecer que a marca ndo se confunde com o produto. Para Tavares
(1998, p. 17):

A marca ¢ diferente do produto [..] A marca estabelece um
relacionamento e uma troca de intangiveis entre pessoas
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e produtos. O produto é o que a empresa fabrica, o que o
consumidor compra é a marca. Os produtos ndo podem falar
por si: as marcas € que déo significado e falam por eles.

No ambito internacional da Protecéo a Propriedade Industrial, o Brasil € conhe-
cido como um pais Unionista, por ser um pais signatario da Convencao da Unido de
Paris, tendo participado e ratificado, por meio do Decreto 75.572/75, este importante
instrumento de cooperacéo internacional no que diz respeito a protecédo da proprieda-
de industrial. Além disso, a nossa legislacdo patria preocupou-se em trazer um rol de
situacdes, previsto no art. 124 da LPI, que aponta as diversas proibicdes de se registrar
uma marca, tais como brasdes, armas, medalhas, bandeiras, letras, datas, entre outros.

Além disso, Ramos (2014. p. 183) destaca:

Nao se admite o registro como marca de expressdes
comuns, genéricas, que ndo sirvam para distinguir um
produto ou servico de outros. A marca deve ser, portanto,
individualizadora do produto ou servico que identifica, para
que possa distingui-lo dos demais.

Por fim, é necessario esclarecer que existe uma confusdo entre dois institutos:
Marca e Nome Empresarial. O primeiro, ja definido anteriormente, diz respeito a iden-
tidade de um produto ou servico e o segundo, trata-se de uma nomenclatura que de-
terminada empresa vai utilizar para se identificar no mercado, promovendo o registro
desse nome em uma junta comercial no estado da federacdo em que possua sede.

2.2 ESPECIES DE MARCAS

Ante o exposto até aqui, vé-se que uma marca € responsavel pela distincdo
entre produtos no seu nicho de mercado, € responsavel pela distincdo de servicos,
dentre outros, ou seja, serve para apresentar determinado produto ou servico ao mer-
cado consumidor de maneira clara e inequivoca, diferenciando-os, mas, além disso,
a marca tem subdivisdes, sendo vejamos a classificacdo das espécies de marcas se-
gundo a Lei 9.279/96:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

[ - marca de produto ou servi¢o: aquela usada para distinguir
produto ou servico de outro idéntico, semelhante ou afim, de
origem diversa;

II - marca de certificagdo: aquela usada para atestar a
conformidade de um produto ou servigo com determinadas
normas ou especificagdes técnicas, notadamente quanto
a qualidade, natureza, material utilizado e metodologia
empregada; e
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IIl - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou
servicos provindos de membros de uma determinada entidade.
(BRASIL, 1996, on-line).

Além do texto previsto em lei, concluimos que a marca de produto ou servico,
prevista no inciso I do artigo supracitado, traz o conceito geral de marca, aquele que
€ mais comum aos ouvidos do consumidor, ja a marca de certificacdo, elencada no
inciso 1I, diz respeito & nomenclatura utilizada para atestar a qualidade de determina-
do produto ou servico de acordo com normas técnicas estabelecidas por instituicdes
especializadas, como por exemplo, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (INMETRO); é uma espécie de selo de qualidade, como por exemplo, a
Organizacao Internacional de Normalizacéo (ISO).

Ja no inciso III, visualizamos a marca coletiva, que representa uma marca de
produto ou servico proveniente de determinada associacéo, em que esta associacdo
dita as regras de utilizacdo da marca, sendo que s6 0s seus membros que estejam de
acordo com as especificacdes técnicas estabelecidas previamente em seus regula-
mentos podem fazer uso dessa marca.

Cabe salientar ainda que, existem definicdes doutrinarias a respeito da marca e
de suas espécies que nado serdo abordadas neste trabalho, pois ndo se mostram ne-
cessarias ao deslinde da presente questio.

2.3 REGISTRO DE MARCA

O procedimento de registro dessa espécie de propriedade industrial encontra
previsdo legal na Legislacao patria, mais precisamente na Lei de Propriedade Indus-
trial (Lei 9.279/96), devendo obedecer a uma série de requisitos para que possa ser re-
gistrada, entdo, no Instituo Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Vejamos, entéao,
o que diz o artigo 129 da LPI a respeito da aquisicdo da propriedade de uma marca:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro
validamente expedido, conforme as disposicdes desta Lei, sendo
assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territorio
nacional, observado quanto as marcas coletivas e de certificacdo
o disposto nos arts. 147 e 148. (BRASIL, 1996, on-line).

Tem legitimidade para requerer o registro de uma marca, qualquer pessoa fisica
ou juridica, porém existem peculiaridades sobre cada tipo de registro de marca que
os legitimados devem observar, previstas no art. 128 da LPI, como por exemplo a le-
gitimidade para o registro de marca coletiva, que “sé podera ser requerido por pessoa
juridica representativa de coletividade, a qual podera exercer atividade distinta da de
seus membros” (art. 128, §22, da LPI).

Outro aspecto importante que deve ser considerado no momento do pedido de
registro € a ndo com colisdo da marca que se deseja registrar com uma Marca de alto
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renome (art. 125, LPI), que é registrada no Brasil e goza de protecéo especial em todos
0s ramos de atividade, como por exemplo, a marca “Ford”. A nova marca pretensa a
registro também néo pode colidir com qualquer Marca notoriamente conhecida (art.
126, LPI), porém esta goza de protecdo especial apenas no seu ramo de mercado, in-
dependentemente de depositada ou registrada no Brasil.

No mais, no que tange a protecdo de uma marca, veja o que disciplina Fabio
Ulhoa a respeito do Principio da Especificidade:

Pelo “principio da especificidade’, a protecdo da marca
registrada € limitada aos produtos e servicos a respeito dos
quais podem os consumidores se confundir, salvo quando
o INPI reconhece sua natureza de "marca de alto renome".
Nessa hipotese, € ampliada para todos os ramos da atividade
econdmica’ (COELHO, 2013, p. 229).

Por fim, importante destacar que a titulo de prazo de vigéncia de registro. O re-
gistro de uma marca tem validade por 10 anos, contados da concessao da protecéo,
podendo ser renovado reiteradamente. Ja a marca de alto renome goza de protecdo
durante o periodo de 5 anos, também sendo possivel a sua prorrogacédo, desde que
requerida a renovacao e comprovada a sua condicdo de alto renome.

3 A INTERNET E O NOME DE DOMINIO

3.1 INTERNET

A rede mundial de computadores, como € conhecida, teve seu inicio no final da
década de 1960, no momento em que o mundo vivia a Guerra Fria, quando os Estados
Unidos duelavam com a extinta Unidao Soviética, mas ndo com armas propriamente
ditas, o duelo era muito mais no campo do dominio econdmico, na tentativa de im-
por os seus costumes e de dominio no mercado internacional.

O projeto denominado ARPAnet, desenvolvido no ano de 1969, resultante de
pesquisas realizadas pela Advanced Research Project Agency (ARPA), érgao ligado ao
departamento de defesa americano € considerado o marco inicial da internet. Hoje, a
rede mundial de computadores esta difundida e € acessada ao redor de todo o globo,
proporcionando avangos significativos na comunicacao de um modo geral e no en-
curtamento de distancias (DANTAS, 2009, p. 14).

Além disso, essa rede chamada internet permite que qualquer rede ou usuario
que possua um Internet Protocol (IP) se comuniquem entre si no mundo todo. Ela
possibilita, por exemplo, um fluxo diario de movimentacdo comercial estimado em
bilndes de dodlares, gracas a utilizacdo de mecanismos como a World Wide Web, ou
simplesmente “"WWW",

Assim, percebe-se que a rede tem o intuito de se tornar cada vez mais difundi-
da, dindmica e livre. E um meio produtivo e, acima de tudo, pratico e eficiente, porém,
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a0 passo que crescem o numero de utilizadores de boa fé, encontramos também
milhares daqueles que se utilizam da rede para a pratica de crimes, por exemplo.

3.2 NOME DE DOMINIO

O nome de dominio significa, basicamente, o endereco em que se pode encon-
trar uma pagina na internet, € o seu meio de localizagéo.

Para Clarice Marinho Martins de Castro (1997, p. 1), o nome de dominio ¢é defini-
do da seguinte maneira:

Tem-se como nome de dominio uma combinacdo unica de
letras ou nomes perceptiveis a linguagem humana, numeros
ou travessdes e codigos que encaminham informacgdes entre
usuarios do sistema. Compde-se tanto de um nome escolhido
pelo interessado, quanto por um sufixo, exigido pelo 6rgdo
técnico de registro do nome de dominio, destinando-se a
permitir o encaminhamento adequado da comunicacdo na
rede eletrénica.

Quanto a composicdo do nome, podemos dizer que ele esta dentro de uma es-
trutura maior, chamada de Uniform Resourece Locator (URL), que nada mais é sendo
uma sequéncia de caracteres baseados num formato padrao, que serve para identifi-
car arquivos, documento e sites na internet.

Como exemplo de URL, temos: "http://www.saraiva.com.br/cds’, que permite
acessar a pagina na web da livraria Saraiva. Essa sequéncia indica trés pontos prin-
cipais, que sdo: o protocolo “http” — Hyper Text Transfer Protocol que é utilizado na
comunicacdo em paginas web, a Autoridade, que traz o nome de dominio ou um
endereco IP. e também a Rota, que indica, dentro daquele endereco, uma localizacéo
especifica, seja de um arquivo, de uma pasta ou de um diretdrio especificos.

Clovis Silveira (1997, p.43-44) afirma que:

Na estrutura de enderecos da Internet, uma pagina hipertexto
€ localizada num endereco de protocolo http num formato
como o seguinte: www.[nome do dominio].[classe].[pais]/
pagina [..] Esse formato de endereco permite a um programa
tipo browser (folheador’ de paginas de hipertexto) como o
navigator ou o Explorer, ou o Mosaic, ou outro, localizar, em
segundos, qualquer pagina existente disponivel em qualquer
computador ligado a rede. [...] Cada computador, para ser
identificado na rede, tem a ele associado um numero, um
endereco numérico (do mesmo modo que um terminal
telefénico é identificado por numero telefénico). [...].
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A composi¢cdo do nome de dominio se da seguindo os critérios do sistema
Domain Name System (DNS), que estabelece a formacdo do dominio em Top Level
Domain (TLD) e o Secondary Level Domain (SLD), que sdo nada mais sendo as par-
tes primaria e secundaria de um dominio. Num exemplo simples, a URL do gover-
no brasileiro “http://www.brasil.gov.br” encontramos como TLD, o “br" e como SLD,
“brasil’, percebendo ainda a palavra “‘gov’ como uma subespécie dentro do dominio
superior “br” (DANTAS. 2009, p. 20).

Desse modo, apos breve exposicdo a respeito do nome de dominio e a sua
COmMpOSICao, € que se passa a um novo estagio desta discusséo apresentada no pre-
sente artigo cientifico, que diz respeito ao conflito que existe entre aqueles possuido-
res de uma marca de produto ou servico e os registros de nome de dominio que nao
respeitam tal propriedade.

4 O CONFLITO ENTRE MARCA E NOME DE DOMINIO

A questdo trazida neste ponto do presente artigo versa sobre um dos direitos
mais recentes e, seguramente, um dos que mais vém ocasionando conflitos em
nossa sociedade e também no sistema juridico. E o conflito entre aquele que re-
gistra um nome de dominio na internet e o possuidor de uma marca, em que este
ultimo se depara com sua propriedade sendo usada por outrem, indevidamente,
utilizando-a na internet sem qualquer autorizacéo prévia.

Entende-se que nao é razoavel que um possuidor de determinada marca con-
solidada no mercado, devidamente registrada como manda a Lei, notoriamente co-
nhecida, por exemplo, tenha seu nome utilizado por um terceiro qualquer na criacao
de um site na internet. Isto configuraria total desrespeito ao direito sobre a proprieda-
de de marca, estabelecido na Lei de Propriedade Industrial e na Constituicdo Federal.

N&o seria, portanto, justo que alguém auferisse lucros ou se beneficiasse de
qualquer maneira com a utilizacdo indevida de uma propriedade que nao lhe per-
tence, de maneira que o direito real e legitimo do detentor desta seja diminuido
ou até mesmo sacrificado.

Para Victor Pellegrino da Silva Dornaus (2014, on-line):

Dessa forma, pode ocorrer do nome de dominio registrado
colidir com marca registrada de outrem. Como visto, cabe
ao titular da marca registrada o seu uso exclusivo, podendo
impedir terceiros de fazerem uso desta, especialmente quando
houver possibilidade de confusdo por parte do publico
consumidor. Se se sentir prejudicado, cabe ao titular da marca
registrada recorrer ao Judiciario para dirimir a questao, onde se
discutirdo as variaveis de cada caso, tais como a possibilidade
de confusdo para o publico em geral, ma-fé daquele que
requereu o registro do nome de dominio, pratica de atos de
concorréncia desleal, anterioridade do registro, etc.
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Exemplos ndo faltam de conflitos ocasionados entre aqueles que possuem uma
marca registrada e aqueles que registram tal marca como nome de dominio, den-

tre estes, podendo citar os dominios “www.jornalnacional.com.br”’, “www.aol.com.br”,
“www.globoesporte.com.br”.

4.1 0 CASO AYRTON SENNA

Dentre os inumeros casos de conflitos gerados em relacdo a um nome de
dominio de internet que violasse uma marca, temos o caso do ex-piloto e idolo
brasileiro, Ayrton Senna da Silva.

Essa questdo, problema principal do presente artigo cientifico, surgiu no final dos
anos 1990, quando o Laboratorio de Aprendizagem Meu Cantinho S.C. LTDA, escola de
Curitiba/PR, resolveu registrar o dominio “www.ayrtonsenna.com.br” na rede mundial de
computadores. No entanto, o fez sem consultar a Ayrton Senna Promocdes e Empreen-
dimentos LTDA. (ASPE), possuidora do registro da marca "Ayrton Senna” junto ao INPL

A Aspe, no intuito de ver preservada a marca do piloto, que por sua vez, € notoria-
mente reconhecida no Brasil e no mundo, ingressou com uma acao judicial para reque-
rer a titularidade do dominio “www.ayrtonsenna.com.br’, pois, segundo a instituicao, tal
registro a revelia do possuidor da marca configurava um desrespeito a ela, tendo como
base a legislacédo patria vigente a época, dentre ela o artigo 52, inciso XXIX da CF/88.

A escola curitibana, em sua defesa, alegou que a criacdo do site serviria tédo
somente para a criacéo do fa-clube do piloto na internet, que teria direito sobre o
dominio, visto que o teria registrado primeiro, que estava amparada em resolucdes
do Comité Gestor da Internet no Brasil (CGI), porém, o direito sobre o dominio foi
deferido & Aspe em sentenga de primeiro grau.

Houve entdo a interposicéo de recurso por parte da escola Meu Cantinho, plei-
teando a reforma da sentenca. Foi entdo proferida nova decisédo, desta vez pelo Tribu-
nal de Justica do Estado do Parana, confirmando o direito sobre o dominio & Aspe, em
decisdo que se encontra anexa a este artigo. Observa-se na parte da fundamentacao
que traz o voto do Desembargador Relator do processo, Sidney Moura, do TJ/PR:

[..] Aprotecdo a propriedade de marcas e de nomes comerciais
se constitui em direito assegurado constitucionalmente, sendo
vejamos:

Art. 52 - Todos s&o iguais perante a lei, sem distincdo de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade,
a seguranca e a propriedade, nos termos seguintes:

[.]

XXIX - a leil assegurara .., bem como protecdo as criagdes
industriais, a propriedade de marcas, aos nomes das empresas
e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e
o desenvolvimento tecnologico e econdmico do pais.
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O art. 90 da Lei n? 5772/71 (Codigo da Propriedade Industrial),
por sua vez, dispde:

Art. 90 - O titular de marca de expressao ou sinal de
propaganda podera autorizar O seu uso por terceiros
devidamente estabelecidos, mediante contrato de exploracdo
que contera o numero do pedido ou do registro e as condi¢des
de remuneracdo, bem como a obrigacdo de o titular exercer
controle efetivo sobre as especificacdes, natureza e qualidade
dos respectivos artigos ou servicos.

Resulta dai que, sendo a autora, inequivocamente, a titular
da marca Ayrton Senna, ndo poderia o apelante dela utilizar-
se sem prévia autorizacao daquela, sob pena de violagdo a
expressos comandos legais. [..]. (Apelagao Civel n©86.382-
5. Tribunal de Justica do Estado do Parand, Relator: Sidney
Moura, julgado em 31/03/2000).

Este caso foi um dos precursores no Brasil a respeito do tema, pois, trouxe o en-
tendimento de que, mesmo que o dominio ndo fosse utilizado comercialmente, nao
fosse explorada a marca de maneira a propiciar a afericdo de lucros, a marca pertencia a
quem a registrou, devendo a sua utilizacdo por terceiros ser expressamente autorizada.

4.2 DO REGISTRO DE UM NOME DE DOMINIO NO BRASIL

Para entender melhor a sistematica dos nomes de dominio, faz-se necessa-
rio analisar como se da o seu registro, que nada mais € sendo o0 meio que se faz
necessario a garantir a exclusividade daquele dominio, € o meio eficaz para se
associar um endereco IP a um site, sendo, se ndo houvessem o nome de dominio,
seria necessario para se chegar a um site ter que decorar um numero grande, que
€ o seu [P ao qual esta associado.

Existem algumas entidades responsaveis pelo registro dos nomes de dominio, ten-
do como responsavel pelo registro dos dominios de interesse publico a Internet Corpora-
tion for Assigned Names and Numbers (ICANN), que é o orgao internacional responsavel
por regular os registros de internet. No entanto, ela ndo promove diretamente esses regis-
tros, que sao feitos por entidades por ela acreditadas ao redor do mundo.

No Brasil, o responsavel pelo registro de nomes de dominio ou simplesmen-
te pela atribuicdo de enderecos na internet, além de fomentar o desenvolvimento
da rede no pais € o CGI, que foi criado em 31 de maio de 1995 por meio da Portaria
Interministerial n2 14 e posteriormente modificado pelo Decreto Presidencial n®
4.829 de 3 de setembro de 2003.

Primeiramente, a regulamentacao dos registros de nomes de dominio de inter-
net no Brasil foi designada a Fundacdo de Amparo a Pesquisa do Estado de Sdo Paulo
(FAPESP), por meio das resolucdes 01 e 02 de 1998 do CGI, no entanto, posteriormen-
te, tal funcéo foi designada a uma subdivisao propria do CGL
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Nesse quesito, o CGI criou uma entidade civil sem fins lucrativos para desen-
volver essa atividade, denominada de Nucleo de Informacdo e Coordenacao sobre
o Ponto BR — NIC.br. O NIC.br executa, por meio do Registro.br as atividades de ad-
ministracdo e publicacdo do Nome de Dominio para o dominio “BR". Assim, o NIC.br,
funciona como um braco executivo do Comité Gestor, salientando que as regras para
o registro de um dominio no Brasil encontram-se regulamentadas na Resolucdo 008
do ano de 2008 do CGlbr.

Dentre as normas a serem respeitadas no momento do registro de um nome
de dominio, destacam-se, por exemplo, o tamanho minimo de 2 (dois) caracteres e
maximo de 26 (vinte e seis), as proibicdes de ndo conter somente numeros e de ndo
iniciar ou terminar o nome de dominio com um hifen, entre outras.

Qualquer pessoa fisica ou juridica, situada no Brasil, pode fazer o registro de um
dominio “br", assim também empresas estrangeiras que possuam procurador estabe-
lecido no Brasil. Atualmente, para registro de dominios no Brasil, se utiliza o critério
do First Come, First Served Basis, que estabelece a ordem de chegada para o registro
do dominio, desde que obedecidos os critérios estabelecidos pelo ¢rgao responsavel.
Nessa esteira, observa-se o que dispde o artigo 12 da Resolucdo 008 de 2008 do CGl.br:

Art. 12 - Um nome de dominio disponivel para registro sera
concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando
do requerimento, as exigéncias para o registro do mesmo,
conforme as condi¢des descritas nesta Resolucao.

Paragrafo unico - Constitui-se em obrigacéo e responsabilidade
exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do
dominio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-a
ciente de que ndo podera ser escolhido nome que desrespeite
a legislacdo em vigor, que induza terceiros a erro, que viole
direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos
na rede Internet, que represente palavras de baixo caldao ou
abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que
incida em outras vedacdes que porventura venham a ser
definidas pelo CGLbr. (BRASIL, 2008, on-line, grifo dos autores).

Ha de se destacar ainda, conforme se observa na resolucdo citada, que néo
basta apenas para o registro do nome de dominio que este represente uma novidade,
mas também, que aquele que chegou primeiro para registra-lo respeite a legislacdo
em vigor e os direitos de terceiros.

Assim, € possivel verificar uma recente aplicacdo do principio supracitado em
decisdo da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justica:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. COLIDENCIA

ENTRE MARCAS. DIREITO DE EXCLUSIVA. LIMITACOES.
EXISTENCIA DE DUPLO REGISTRO. IMPUGNAGAO. AUSENCIA.
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TITULO DE ESTABELECIMENTO. DIREITO DE PRECEDENCIA.
INAPLICABILIDADE. NOME DE DOMINIO NA INTERNET.
PRINCIPIO “FIRST COME, FIRST SERVED". INCIDENCIA.

1. Demanda em que se pretende, mediante oposi¢do de direito
de exclusiva, afastar a utilizacdo de termos constantes de
marca registrada do recorrente.

2. O direito de precedéncia, assegurado no art. 129, § 12, da Lei
n. 9.729/96, confere ao utente de marca, de boa-fé, o direito
de reivindicar para si marca similar apresentada a registro por
terceiro, situacdo que ndo se amolda a dos autos.

3. Odireito de exclusiva, conferido ao titular de marca registrada
sofre limita¢des, impondo-se a harmonizag¢do do principio da
anterioridade, da especialidade e da territorialidade.

4. "No Brasil, o registro de nomes de dominio na internet &
regido pelo principio <First Come, First Served, segundo o qual
é concedido o dominio ao primeiro requerente que satisfizer
as exigéncias para o registro”. Precedentes.

5. Apesar da legitimidade do registro do nome do dominio
poder ser contestada ante a utilizagéo indevida de elementos
caracteristicos de nome empresarial ou marca devidamente
registrados, na hipotese ambos os litigantes possuem registros
vigentes, aplicando-se integralmente o principio “First Come,
First Served "

6. Recurso especial desprovido. (Recurso Especial n21.238.041
- SC (2011/0035484-1), Superior Tribunal de Justica, Terceira
Turma, Relator: Marco Aurélio Bellizze, julgado em 07/04/2015).

Ora, sem embargo, o registro de nome de dominio ndo pode simplesmen-
te orientar-se pela maxima do ‘quem chegar primeiro, leva’ Ha de se observar e
respeitar, também, alguns principios e direitos presentes no ordenamento juridico,
dentre eles, o direito sobre a propriedade de marca, como o que foi concedido a
Aspe no caso da marca Ayrton Senna.

Dessa maneira, resta comprovada a necessidade de uma devida protecdo sobre
uma marca devidamente registrada junto ao 6érgdo competente, de modo a permitir
a sua plena utilizacéo e total usufruto ao seu devido possuidor, tendo em vista que a
sua indevida utilizacao por terceiros configura, inclusive, desrespeito a normas positi-
vadas na Constituicdo Federal Brasileira de 1988.

5 CONSIDERACOES FINAIS
Por meio dos aspectos explicitados na presente pesquisa € possivel concluir que
a utilizacdo de uma marca de produto ou servico, devidamente registrada junto ao

INPI, deve ser respeitada plenamente, conferindo ao seu legitimo possuidor, como
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medida de justica, a faculdade de utiliza-la como bem entender.

E imperioso ressaltar que, apesar de haver também a protecdo ao nome de
dominio de internet corretamente registrado, se mostra minimamente justo que
alguém venha a registrar um dominio na internet utilizando-se da propriedade de
outrem, sem a devida autorizacao.

Traduz-se, portanto, em medida de plena justica, conceder, como ocorreu no
caso da marca Ayrton Senna, o direito de usufruto do nome de dominio ao real
possuidor da marca, pois, como é sabido, a construcao e o estabelecimento de uma
marca no mercado nao € tarefa facil, assim, ndo seria justo que alguém que nao
participou sequer da consolidacéo de tal instituto perante o mercado de consumo,
utilize-a sem necessitar, pelo menos, de autorizacado do seu legitimo possuidor. Sa-
lientando, ainda, que nao existe uma hierarquia entre o INPI e o NIC.br. Cada um
exerce suas funcdes independentes.

N&o ha que se falar, nesse caso, da protecdo do nome de dominio aquele que
primeiro promoveu o seu registro. Tal disposicdo deve ser aplicada a outros nomes de
dominio, mas n&o aqueles que versem sobre uma marca registrada, mesmo que nao
se observe uma destinacdo econémica a sua utilizacdo, mas em respeito, principal-
mente, a previsdo constitucional de protecéo a propriedade.

Desse modo, mostra-se necessaria a utilizacdo dos critérios apresentados na
decisdo que concedeu o direito de utilizacdo do nome de dominio <www.ayrton-
senna.com.br> ao seu legitimo possuidor, no intuito de garantir e preservar principios
constitucionais, tais como o direito a propriedade, observando também o que esta-
belece a Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), exigindo que aquele que desejar
registrar um nome de dominio traduzido numa marca registrada de produto ou ser-
vico comprove a sua propriedade sobre esta.
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