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A PROPRIEDADE INTELECTUAL NA INTERNET
E A QUESTAO DOS NOMES DE DOMINIO

NEWTON SILVEIRA

Noticia—se que a taxa de inclusdo
na Internet deve crescer 24% ao
ano, dobrando de tamanho a cada trés anos.
A Internet é um instrumento de democrati-
zacdo.

Talvez, finalmente, esteja se concreti-
zando um dos direitos fundamentais do
homem, expresso no art. XXVII da Decla-
ragdo Universal dos Direitos Humanos
(aprovada pela ONU, em 10.12.1948):
“Todo homem tem o direito de participar
livremente da vida cultural da comunida-
de, de fruir as artes e de participar do pro-
gresso cientifico e de seus beneficios”.

A questiio que se coloca € a 2° alinea
do mencionado art. XXVIIL: “Todo homem
tem o direito a protecdo dos interesses mo-
rais e materiais decorrentes de qualquer
produgio cientifica, literdria ou artisticada
qual seja autor”,

J4 vai longe o tempo daLei Le Chape-
lier (1791), ocasido em que se declarava
que a criagao (artistica ou industrial) repre-
sentava a mais sagrada das propriedades.
Hoje, via de regra, esses direitos estao nas
mios das grandes empresas transnacionais
e ndo constituem mais uma questao de sa-
cralidade, mas de politica econdmica inter-
nacional...

Na rede mundial de computadores cir-
culam bens, objeto tanto de direitos auto-
rais como de propriedade industrial (paten-
tes, marcas e desenhos industriais). Para
tentar evitar a pirataria, a tecnologia inven-
ta métodos de codificacio e encriptagao.

Isso porque a chamada “pirataria” de
miisicas por intermédio do software MP3
permite o acesso gratuito a obras musicais.
Um verdadeiro acesso democratico ao mer-
cado de discos. O chamado Projeto Madi-
son, patrocinado pela IBM e os cinco maio-
res selos da industria fonogréifica (BMG,
EMI, Sony Music, Universal Music e War-
ner Music), tenta criar um standard que
permita aos consumidores pagar pelas mi-
sicas que recebam via Internet.

No entanto, ha que diferenciar aque-
les que promovem uma comunicagdo pu-
blica dos usudrios do sistema. Estes, ao
reproduzirem uma gravagao para uso pro-
prio, praticam algum ilicito?

Coloca-se, aqui, de novo, a questdo do
art. XXVII da Declaragao Universal dos
Direitos Humanos e seu conflito imanente:
os direitos do usudrio e os do autor acham-
se em contraposi¢do? Ou essa remunera-
¢do compete aos que divulgam a obra e
dessa divulgacio obtém renda? Onde fica
a democratizagao das informagoes?

Silvia Gandelman, escrevendo sobre o
tema em “A propriedade intelectual na era
digital — A dificil relagdo entre a Internet e
alei” { (http://www.gilbertogil.com.br)} es-
creve: “As sangdes que se prevéem até o
presente momento dificilmente atingem o
usudrio final que, em tltima anlise, serd o
pirata”.

E, mais adiante, escreve a ilustre au-
tora: “No entanto, com a utilizagdo da gi-
gantesca copiadora que ¢ a Internet, qual-
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quer individuo pode gravar em seu compu-
tador a copia perfeita de um banco de da-
dos completo ou de clip de video inteiro.
Serd isto ainda fair use?”.

Termina a autora seu texto com a in-
dagacgdo: “Quando pensamos em regula-
mentar o uso de informagio e particular-
mente na protecdo de direitos, onde tragar
a linha entre os interesses dos detentores
de direitos e os dos usudrios?”.

A respeito desse tema, a prépria justi-
¢a norte-americana titubeia. Uma juiza nor-
te-americana havia concedido liminar de-
terminando que a Napster Inc. cessasse a
distribui¢o de musica via Internet a partir
da meia-noite do dia 26 de julho. Essa de-
cisdo foi revogada pelo tribunal local, em
virtude de recurso da Napster alegando que
ndo havia meios para controlar o compar-
tilhamento de arquivos para o pagamento
de direitos autorais.

Em minha opinido, hd que separar o
que € piiblico e o que € privado, sob pena
de sacrificar-se o préprio principio do hu-
manismo, expresso na Convengdo Univer-
sal dos Direitos Humanos.

H4, também, que distinguir o que €
empresarial, do que € do cidadao, como
decorréncia necessdria.

Quando a nova Lei de Direitos Auto-
rais brasileira, n. 9.610, de 1998, alterou o
texto relativo a cépia privada, realizou uma
verdadeira invasdo do ambiente privado.
Assim € que o art. 46, I, da referida Lei,
estabelece que: “Nao constitui ofensa aos
direitos autorais: I — a reprodugfo, em um
s6 exemplar de pequenos trechos, para uso
privado do copista desde que feita por este,
sem intuito de lucro;”.

Se tomarmos o texto legal ao pé da
letra, as ansiedades de Silvia Gandelman
estardo atendidas: ndo posso copiar, via
Internet, bases de dados, livros, misicas ou
filmes por inteiro, para meu préprio uso.

Estarei, entdo, praticando uma infra-
¢do de direitos autorais, sujeito a uma bus-
ca e apreensio no recesso de meu lar!

No entanto, numa interpretagio siste-
madtica, ndo devemos desconsiderar o texto
do art. 68 da mesma Lei, que estabelece
que depende de prévia e expressa autoriza-
¢d0o do autor a utiliza¢io de obras teatrais,
composiges musicais ou litero-musicais e
fonogramas em representacies e execugies
piiblicas.

Assim, posso representar ou executar
em ambiente privado, mas ndo posso co-
piar...

A copia privada, mesmo que por in-
teiro, equivale 2 representagio e execugio
privadas.

Outra coisa € a divulgacdo (publica-
¢do ou distribuigdo) e o uso com intuito de
lucro, empresarial, portanto.

Em face dessa nova realidade que é a
Internet, devemos desagravar e democratizar
o uso privado, e agravar, em contrapartida,
o uso piiblico e empresarial, privilegiando,
assim, tanto o usudrio quanto o autor e o em-
preendedor, os quais devem ser estimulados.

Nio € chamando o usudrio de pirata,
que vamos resolver a questdo.

Em judicioso artigo publicado nos
Annales de L’Université des Sciences So-
ciales, Ed. 1998, Jacques Larrieu discorre
acerca do tema sob o titulo “Idée et pro-
priété”.

Inicia seu texto fazendo remissio ao
art. XXVII da j4 mencionada Declaragdo
Universal dos Direitos do Homem, afirman-
do que “nesse texto curioso, dois interes-
ses antagdnicos, o direito a participar da
informagao e o direito de autor, sdo igual-
mente celebrados como um direito do Ho-

1]

mem .

Em seu texto, destaca a contraposigio
entre o dominio piblico das informagdes e
os direitos excepcionais do criador.

Segundo esse autor, se, de um lado, a
regra ¢ da ndo-apropriagdo das idéias, a
evolug@o do mundo impde novos modos de
pensar: “Numa sociedade qualificada de
p6s-industrial, a importincia financeira dos
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bens imateriais deve ser tomada em consi-
deragio pelos juristas: as idéias em si pos-
suem um valor econdmico quando as indus-
trias da ‘matéria cinzenta’ (publicidade, con-
sultoria, engenharia, advogados, arquite-
tos...) promovem a compelitividade e a ri-
queza das nagdes”. “Uma parte importante
da doutrina moderna se pronuncia a favor
de uma protegdo das idéias e da informa-
¢do”. “Além dos criadores, sdo os usudrios
que reclamam o reconhecimento de seus
direitos”.

A propésito do tema, refere o autor que
“com a Diretiva Européia de 11 de marco
de 1996 e a Lei francesa de 1 de julho de
1998, aparece o primeiro reconhecimento
legislativo sobre uma protegao juridica de
certas idéias, as quais se espelham em uma
base de dados”. “Um novo estado de espi-
rito, nascido da cibercultura, vem p&r em
divida a oportunidade dessas solugdes”.

Conclui o autor, dizendo que “com a
Internet, uma nova cultura se desenvolveu,
a qual vem contestar os direitos tradicio-
nais dos autores”. “Os direitos dos usudrios
nio devem ser entravados pelos paralisantes
direitos dos autores, caso contrdrio serd
todo o espirito da WEB que serd posto em
perigo. Mais que tudo, a liberdade ¢ a gra-
tuidade devem ser a regra”.

Isso, do ponto de vista do usudrio.

Mas, o mesmo autor adverte: “Sem
criador, sem fornecedor de conteiido, o
universo dos internautas seria bem fraco”.
“E necessdrio, assim, preservar as conquis-
tas da propriedade intelectual”.

Do ponto de vista dos titulares de di-
reitos autorais, aparentemente o arsenal
legislativo € bastante amplo:

 a Convencdo de Berna para a prote-
¢do das obras literdrias e artisticas;

* a Convengao de Roma para a prote-
¢do dos artistas, intérpretes e executantes,
os produtores de fonogramas e os organis-
mos de radiodifuséo;

0 Acordo de Madri para o registro
internacional de marcas;

*» 0 Acordo de Lisboa para a protegao
das denominagdes de origem;

= 0 Convénio para a protegao dos pro-
dutores de fonogramas;

= 0 Convénio de programas transmiti-
dos por satélites;

« 0 Tratado da OMPI sobre direitos de
autor;

« 0 Tratado da OMPI sobre interpreta-
¢ao ou execugio de fonogramas.

Embora o Brasil ndo seja signatdrio de
todos os tratados acima enumerados € par-
ticipe da Convengao de Paris para a prote-
¢do da propriedade industrial, das Conven-
¢oes de Berna, Roma e Lisboa (acima enu-
meradas) e do acordo TRIPS (anexo ao
acordo que criou a Organizagdo Mundial
do Comércio — OMC).

Por outro lado, a Lei de Direitos Au-
torais brasileira de 1998 € compativel com
os tratados da OMPI (os quais tiveram em
vista as inovagdes tecnoldgicas da Internet),
especialmente quanto a protecéo ao softwa-
re, is bases de dados e a defraudagio de
codigos de acesso ou de identificacdo de
obras autorais.

Novas questdes, no ambito empresa-
rial, desafiam os legisladores e julgadores.

Assim é que os tribunais norte-ameri-
canos jd se defrontaram com questdes de
conexdes de um site a outro na Internet. Se,
nessas hip6teses, haveria violagao de copy-
right, de marca, ou concorréncia desleal.

O linking (ou hyperlinking) de um site
a outro ja foi objeto de manifestacéo judi-
cial nos Estados Unidos, que concluiu ndo
haver uma infragio de copyright tendo em
vista o interesse manifestado na Primeira
Emenda pela manuteng@o do livre fluxo de
idéias e informagdes na Internet.

J4 quanto ao framing, onde o contel-
do de outro site é exposto em janela do site
acessado, pode ser considerado um uso
indevido de marca, ja que o outro site pa-
rece estar reembalado no site originalmen-
te acessado.
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Outro desafio que surgiu recentemen-
te € a questdo da patenteabilidade dos mé-
todos de fazer negécios via Internet. Apa-
rentemente, essa matéria estd excluida da
patenteabilidade nos termos da Lei de Pro-
priedade Industrial brasileira 9.279, de
1996.

Nos EUA, que j4 foram precursores
nas patentes de biotecnologia e de softwa-
res, os métodos de fazer negdcios, desde
que preencham os requisitos de atividade
inventiva, novidade e aplicagdo industrial
(em sentido amplo), passaram a ser objeto
de patentes.

Uma decisdo judicial norte-america-
na de 23.7.1998 declarou que um sistema
de negdcios baseado num sistema informa-
tico € patentedvel e que os métodos comer-
ciais ndo devem ser diferenciados de ou-
tros métodos hdbeis a serem patenteados.

Os casos mais famosos nos EUA sdo
a Patente 5.897.620, de 1999, concedida a
Priceline Com. Inc., relativa a “método e
equipamento para a venda de bilhetes aé-
reos” e a Patente 5.960.411, também de
1999, concedida 2 Amazon. Com. Inc., re-
lativa a “método e sistema para promover
uma venda via comunicagdo por rede’.

Embora a lei brasileira estabelega no
art. 10, 111, que “ndo se considera invengao
nem modelo de utilidade: (...) esquemas,
planos, principios ou métodos comerciais,
contibeis, financeiros, educativos, publici-
tarios, de sorteio ou fiscalizagio”, é muito
provivel que tais sistemas venham a ser,
na prética, objeto de patentes no Brasil, num
exame caso a caso, visto que o Acordo
TRIPS, subscrito pelo Brasil, obriga os pai-
ses signatdrios a conceder patentes em to-
das as dreas de tecnologia, exceto aquelas
por ele expressamente excluidas.

Finalmente, o tema mais popular e jor-
nalistico dos nomes de dominio.

Aparentemente um inécuo enderego
digital, passou a ser objeto de disputas
empresariais através de todo o mundo.

A liberdade democritica da informa-
¢do, sem qualquer peia, veio a permitir que

qualquer particular ou empresdrio adotas-
se como endereco na Internet seja 0 nome
de uma estrela famosa (ex. Julia Roberts),
uma marca de alto renome ou um nome co-
mercial.

A tradicional desconfianga no Judicid-
rio ndo se justificou, pois as primeiras de-
cisdes nos casos Luk. Com. Br. e Ayrton
Senna vieram a demonstrar o empenho do
Judicidrio em resolver os novos problemas.
A FAPESP, 6rgio que, por delegagao, pro-
cede ao registro de nomes de dominio no
Brasil, ndo quer saber de questdes legais,
até pela formagdo de seus integrantes, es-
sencialmente engenheiros.

Desde que a conexio se efetue tecni-
camente, ndo € problema da instituigao as
questdes que acarretam (até que venha a ter
de pagar uma polpuda indenizagio, momen-
to em que terd de contratar um terrivel ad-
vogado).

A questdo ndo é simples, pois envolve
a limitada protegdo das marcas registradas
por ramo de atividade, o eventual reconhe-
cimento das marcas notérias e de alto re-
nome, o direito ao nome comercial, os di-
reitos personalissimos ao nome civil e ao
patronimico, os pseud6nimos notérios, os
nomes e siglas de institui¢des oficiais, a
apropriagio de designages genéricas ou de
uso comum e, até, os conflitos propriamente
entre dois nomes de dominio similares, ca-
pazes de desvio de clientela.

As marcas consistem numa nova no-
menclatura, criada para o mundo empresa-
rial.

Foram precedidas pelo nome do co-
merciante, inscrito nos Tribunais do Comér-
cio, complementado pela firma ou razdo
social, com o advento das sociedades co-
merciais, e a denominagéo social, caracte-
ristica das sociedades anOnimas.

Todos esses nomes sao relativos a pes-
soas: o comerciante individual ou a pes-
soa juridica.

A seguir, ainda dentro do mundo es-
tritamente comercial, vieram o titulo de es-
tabelecimento e a insfgnia, designativos do
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estabelecimento comercial, objeto de direi-
to e néo sujeito de direito.

J4 no campo da propriedade industrial,
ramo especializado do direito comercial,
surgiu a tutela & marca registrada, que se
inseriu no conceito de propriedade sobre
bens imateriais, de inicio reservada as cria-
¢des intelectuais.

O novo conceito de propriedade indus-
trial veio a albergar as marcas, titulos de
estabelecimentos e insignias € o nome co-
mercial ou de empresa, todos sob a desig-
nagdo de sinais distintivos utilizados pela
empresa sob garantia constitucional. Aque-
les sinais ndo tutelados diretamente, como
os sinais e expressdes de propaganda en-
contram abrigo nas normas de repressdo a
concorréncia desleal, que coibem os atos
confusorios.

Com o advento do Cddigo Civil de
1916, que institucionalizou a personalida-
de juridica, as sociedades civis, associa-
¢Oes, fundagdes e cooperativas tiveram as-
segurado o direito as suas denominagdes,
como conseqiiéncia do préprio fato de se-
rem pessoas perante o universo juridico.

As leis de direitos autorais, por sua
vez, consagraram o direito ao nome e pseu-
donimo do autor e ao titulo de obra artistica.

Os nomes de pessoas e de familias vi-
ram reconhecida sua tutela na Lei de Pro-
priedade Industrial e através da jurisprudén-
cia, como um reflexo do direito a imagem,
hoje garantido constitucionalmente.

Outros sinais surgem, como a desig-
nagdo de cultivar, objeto de lei especifica.

Podemos referir, ainda, as marcas de
gado e os nomes de embarcagdes, registra-
dos perante os Ministérios da Agricultura
e da Marinha.

Dentro desse universo de sinais, po-
demos distinguir os que designam pessoas
e os que designam coisas, objetos de direito.

Os nomes de pessoas naturais ou juri-
dicas encontram uma tutela ampla. As pes-
soas juridicas de direito piblico, nacionais
ou internacionais, encontram seus designa-

tivos protegidos por convengdes internacio-
nais e através das leis internas de proprie-
dade industrial. O simbolo olimpico € ob-
jeto de um tratado internacional especifi-
co. Os nomes comerciais ou de empresa
sdo tutelados através da Convencio de Pa-
ris, independentemente de registro e das
leis comerciais que regulam o registro de
firmas ou a constitui¢io de sociedades de
capitais.

A jurisprudéncia veio consolidar esse
direito, abrangendo as sociedades civis (que
também sdo empresariais) e, por extensio,
as sociedades sem fins lucrativos.

Esse direito € reconhecido de forma
ampla, independentemente de drea geogra-
fica e de ramo de atividade, j4 que as pes-
soas juridicas sdo também pessoas e tém
direito a sua identidade.

E importante salientar que, em termos
de direito positivo, foram as normas de pro-
priedade industrial que tomaram a diantei-
ra na tutela aos nomes, imagens e sinais que
indicam pessoas (naturais ou juridicas, em-
presariais ou ndo), proibindo seu registro
como marca sem autorizagio do titular.

Foram também as normas de proprie-
dade industrial que vieram a regulamentar
a aquisic@o de direitos exclusivos sobre os
nomes de coisas, produtos ou mercadorias.

A aquisigio de direitos exclusivos so-
bre nomes e sinais que designam coisas pos-
tas no comércio nio foi simples. Ja nao foi
facil os juristas e legisladores estabelecer
o conceito de bens imateriais consistentes
em obras do engenho humano, no campo
das artes e da indiistria, objetos do novo
direito de propriedade sobre bens imate-
riais. Em ateng@o as necessidades do co-
mércio, o conceito foi estendido as marcas
e aos desenhos industriais.

Mas, a0 menos, esses sinais — agora
considerados bens imateriais sujeitos ao
direito de propriedade — designavam coi-
sas materiais (produtos ou mercadorias),
postas em circulagio no comércio.

Um novo avango foi dado quando as
leis de propriedade industrial e as conven-
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¢Oes internacionais passaram a admitir as
marcas de servigo.

Passamos a ter bens imateriais (mar-
cas) que designam uma prestagdo de ser-
vigos, também incorpérea ou imaterial, ao
lado dos titulos de obras tutelados pelo di-
reito autoral, que também compreende bens
imateriais (obras) ou prestagdes dos artistas.

De inicio essas obras eram materiali-
zadas em livros, discos ou outro suporte
material. Depois veio o rddio, a televisao,
os programas de computador e, agora, a
Internet.

Nio importa, porém, qual o meio de
comunicagao, seja material (através de pro-
dutos ou out-doors) ou virtual, para que a
violag#o de direitos sobre sinais distintivos
se concretize, na conformidade das regras
especificas que tutelam cada tipo de sinal
apropridvel.

Assim, 0 uso no interior de um site de
nome ou imagem de pessoa natural, de
nome de empresa ou de qualquer outra pes-
soa juridica, que venha a atingir sua identi-
dade, fere seu direito de diferenciar-se de
outros sujeitos de direito, esteja ou ndo em
uma situagio de concorréncia.

Ja quando se trata de designagdes de
bens e ndo de pessoas € preciso verificar se
tais sinais encontram ou ndo uma tutela le-
gislativa especifica, como é o caso das mar-
cas registradas. De qualquer forma, tratan-
do-se o sinal ou designagdo de uma espé-
cie de informagdo divulgada para o piibli-
co, deve-se levar em conta o direito do con-
sumidor de ser corretamente informado e
de ndo ser enganado por uma falsa identifi-
cagdo.

Isso tudo tomando-se em considera-
¢do que estamos tratando de uma informa-
¢do dentro do site.

Para adentrar o site, porém, é preciso
acessar o seu enderego, conhecido como
nome de dominio. Pelos mesmos motivos
acima expostos, o nome de dominio ndo
pode consistir em nome de pessoa, natural
ou juridica, ou nome de coisa que seja tute-
lado pelo direito segundo suas regras espe-

cificas de exclusividade, salvo pelo préprio
titular ou com sua autorizagio.

Face a especial protegao conferida as
marcas pelo direito, ndo € de estranhar que,
de inicio, se tenha pensado em excluir da
disponibilidade de nomes de dominio as
marcas registradas de terceiros. Na FA-
PESP, optou-se por excluir da disponibili-
dade eletrdnica certas designagdes oficiais
(que indicam pessoas juridicas de direito
piblico) e cerca de duzentas marcas que
foram chanceladas pelo INPI, na vigéncia
da Lei de 1971, como marcas notérias. As
normas norte-americanas, ora aplicadas
pela arbitragem da OMPI, consideram téo-
somente as marcas registradas, entenden-
do-se os nomes de pessoas como marcas,
como foi o caso de Julia Roberts.

A jurisprudéncia brasileira vem aco-
lhendo o conflito entre nomes de dominios
€ nomes comerciais ou marcas, um pouco
no sentido do direito norte-americano, ao
considerar que Ayrton Senna era marca, sem
levar em conta ser nome de pessoa (Tribu-
nal de Justiga do Parand). J4 é alguma coi-
sa, mas € pouco.

O universo de nomes néo apropridveis
¢ muito mais amplo, e a FAPESP jamais
conseguira catalogi-los, por mais sofisti-
cado que seja seu software e sua base de
dados.

Mesmo que a FAPESP estabelegca uma
conexdo com a base de dados do INPI (que
é acessivel a qualquer cidadéo), estardo fora
os nomes de empresas (que deveriam cons-
tar da base de dados do DNRC), as deno-
minagdes das sociedades e associagfes ci-
vis (registradas, por comarca, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas), os nomes e
pseuddnimos de pessoas naturais (simples
cidad@os, artistas ou esportistas), os titulos
de obras artisticas (que independem de re-
gistro), os nomes ou siglas de entes pibli-
cos nacionais, estrangeiros ou internacio-
nais, as marcas estrangeiras néio registradas
no Brasil (tuteladas pelo art. 6-bis da Con-
vengdo de Paris), os nomes das cultivares e
etc., aqui incluindo-se os nomes indigenas,
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ja protegidos nos EUA e objeto de projeto
de lei no Brasil.

Teriamos de pensar, também, no fato
de que nomes de uso comum ndo podem
ser apropriados como marcas, mas podem
ser apropriados como nomes de dominio.
No entanto, é tarde para pensar nisso, por-
que ndo hd como desfazer o que jé estd fei-
to, ferindo direitos adquiridos.

Tudo isso nos leva a concluir que, em-
bora o nome de dominio ndo seja nome de
pessoa, mas nome de coisa ou enderego
virtual (que j4 foi considerado titulo de es-
tabelecimento virtual), as regras mais apro-
priadas para serem aplicadas aos nomes de
dominio deveriam ser as relativas aos no-
mes comerciais, € nio as normas relativas
as marcas.

Isso por vdrios motivos. Primeiro, por-
que 0s nomes comerciais ndo encontram
restrigio territorial (o que também aconte-
ce, de fato, com a Internet), nem se restrin-
gem ao principio da especialidade das mar-
cas. Segundo, porque admitem-se nomes
empresariais constituidos por designagdes
de uso comum, embora sua exclusividade
seja limitada a nomes idénticos, e ndo se-
melhantes (alids essa era, também, a regra,
quando a Lei de Propriedade Industrial pre-
via o registro de titulos de estabelecimen-
to). Terceiro, porque o correto caminho
processual parece ser o0 mesmo aplicdvel
208 nomes comerciais.

Muito embora a agdo de nulidade de
registro de marca se processe perante a jus-
tica federal, j4 que a lei prevé a participa-
¢do do INPI na agio que pretende descons-
tituir um titulo atributivo de direitos, € cer-
to que o registro de nome de dominio pe-
rante a FAPESP nio se assemelha a um re-
gistro de marca. E a jurisprudéncia brasi-
leira € constante ao entender que a agdo que
objetiva a alterag@o de nome comercial se
processa contra o titular de nome comer-
cial supostamente contrafeito, sem a parti-
cipagdo da Junta Comercial no feito.

A agio é a impropriamente chamada
de cominatdria (ou designada por Gama

Cerqueira de proibitéria), na verdade uma
acdo ordindria de cumprimento de obriga-
¢ao de fazer (alterar ou transferir o0 nome
de dominio) e de ndo fazer (cessar o uso de
nome conflitante), sob pena de multa dié-
ria pecunidria.

O juiz pode conceder a antecipagio de
tutela (de forma que a multa passe a incidir
desde logo) e pode prover a execugéo es-
pecifica da obrigag@o, caso o devedor ndo
a cumpra (conforme a nova redagdo dos
arts. 461/462 do CPC).

Esse efeito pode ser concedido mes-
mo em antecipagio de tutela, j4 que ndo é
irreversivel, porque o nome de dominio,
transferido ao autor por determinagdo ju-
dicial, podera ser revertido ao réu também
por determinagdo judicial...

Nio obstante, os agentes de proprie-
dade industrial, afeitos aos tribunais admi-
nistrativos, pleiteiam um érgéo julgador
intermedidrio, seja estatal administrativo,
seja arbitral (que, na verdade, nio € tipica-
mente arbitral, pois seria imposto as par-
tes).

Nada obsta, j4 que a FAPESP repug-
na imiscuir-se nos meandros juridicos com
todas as facetas acima descritas, o que é
razoavel.

Tal decisiio de 6rgdo intermedidrio
seria, sempre, sujeita ao crivo do Judicid-
rio, face ao principio constitucional de que
nenhuma leso a direito individual poderd
ser exclufda da apreciagdo do Poder Judi-
cidrio.

De minha parte, acredito pouco na
suficiéncia desses tribunais administrativos,
tais como o INPI ou as Juntas Comerciais,
embora seja certo que o perdedor que sai-
ba ndo ter razdio pensard duas vezes antes
de levar a juizo causa em que nio cré.

Para que esse 6rgio julgador interme-
didrio possa funcionar, precisard dispor de
regras relativamente simples. Assimilar o
nome de dominio a uma marca ndo resol-
verd a questio, face ao principio de especia-
lidade das marcas, que enscja a coexistén-
cia de marcas iguais desde que se apliquem
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a produtos ou servigos diversos. Essaregra
¢ incompativel com o sistema de nomes de
dominio, ja que o registro do primeiro veda
automaticamente a inscri¢@o subseqiiente.

Portanto, o nome de dominio goza de
uma prote¢do (técnica) ampla, como os
nomes empresariais, ou, até, mais ampla,
por ndo se achar em correlagdo a um obje-
to social.

Por nao estar limitado a um certo ramo
de atividade, abrange todos e, em conse-
giiéncia, conflitard com marca de terceiro
anteriormente registrada. Em caso de dis-
puta entre dois titulares de marca registra-
da, terd o direito ao nome de dominio aquele
que primeiro o inscreveu, aplicando-se aos
subseqiientes a regra das firmas homdoni-
mas, devendo aquele que chegou depois
aditar designativo que o distinga (confor-
me o Decreto 916, de 1890).

Haverd, também, conflitos entre no-
mes de dominio semelhantes, que néo cor-

respondam a marca ou nome comercial de
ninguém.

Mais uma vez, as regras que regulam
os nomes comerciais sdo aplicdveis vanta-
josamente, pois o conflito independe dos
ramos de atividades de cada qual.

Se os ramos de atividade dos titulares
de cada nome de dominio forem iguais ou
afins, ensejando a concorréncia desleal,
esse fato agrava o conflito, mas néo € re-
quisito essencial para caracterizar a contra-
fagdo (v. Banco Safravs. Safra-Disco, Ban-
co Lavra vs. Lavra Engenharia, Bunge &
Born vs. Burg & Borg Posters e Cartdes e
muitos outros precedentes jurispruden-
ciais).

Em suma, aplicar ao nome de domi-
nio a normativa dos nomes comerciais, ou
seja, inclui-lo no conceito de nome comer-
cial objetivo, parece-me ser o melhor ca-
minho para resolver as questdes relativas
ao nome de dominio.



