& CONSULTOR JURIDICO
WwWw.conjur.com.br

Continuacao

No Brasil, mesmo ainda sem regras avancadas no que se refere as condigdes para a concessao do nome
de dominio, é de se acreditar que, no caso de um eventual conflito envolvendo o direito de uso de
marcas, a legislacdo especifica sobre este assunto poderia ser aplicada para dirimir o litigio. O uso ndo
autorizado de um nome, de acordo com o tipo de atividade exercida pela empresa ou usuario que dele se
“apoderou”, poderia configurar em uso indevido de marca ou mesmo concorréncia desleal.

Para evitar que tal tipo de problema ocorra, nos Estados Unidos o Comité da Internet encarregado de
fornecer os nomes de dominio aos usuarios, tem adotado um procedimento que envolve a declaragéo,
por parte do interessado em adquirir seu endereco na Internet, de que tem o direito de utilizar o nome
escolhido, sem que isso implique em ofensa aos direitos de propriedade intelectual de outra pessoa.

Tendo em vista os problemas de “ disputa” por um dominio, no inicio do més de fevereiro de 1997,
houve a convocacéo de um comité internacional para discutir 0 assunto, composto por criadores da
Internet e advogados. O Comité recomendou a criagao de novas categorias de registro de nomes de
dominio, além das cinco categorias existentes. Além dos antigos “.com” (para empresas comerciais),
“.edu” (universidades e institui¢cBes de pesquisa), “.net” (atividades relacionadas arede e a Internet),
“.gov” (6rgdos do governo) e “.org” (organizages ndo governamentais), seriam criados 0s novos sites
“.firm” (paraempresas), “.store” (para empresas vendedoras de mercadorias narede), “.web” (para
atividades relacionadas a WWW), “.arts” (artes e cultura), “.rec” (atividades recreativas), “.info”
(servicos deinformacao) e “.nom” (paginas individuais).

Com as novas categorias de registro, sera possivel, por exemplo, que aempresa McDonald’s e um
individuo com o sobrenome McDonald’ s utilizem sua marca e seu nome, respectivamente, como nome
de dominio. A empresa McDonald' s possuiria 0 dominio “mcdonads.com”, enquanto o Sr./Sra.
McDonald’ s possuiria o dominio “mcdonalds.nom”.

A criac8o de novas categorias de nome de dominio certamente ndo resolvera todos os problemas de
disputa pelos registros, pois as marcas registradas das empresas, assim como 0S NOMeS Proprios, N&o sao
Unicos, enquanto que os nomes de dominio devem ser exclusivos, para o funcionamento da Internet.

Estas novas regras também dever&o ser adotadas no Brasil, que recentemente efetuou mudancas nas
normas para registro de dominio na Internet. Em 1995 foi criado pelo Ministério das Comunicacdes e
Ministério da Ciéncia e Tecnologia o Comité Gestor da Internet no Brasil (“Comité Gestor”),
encarregado da coordenacéo do registro de nomes de dominio no Brasil. O Comité Gestor, por suavez,
delegou os poderes de coordenacéo de registro dos dominios a Fundacéo de Amparo a Pesquisa do
Estado de S&o Paulo (FAPESP).

Anteriormente, qual quer pessoa ou empresa poderia requisitar o registro de qualquer nome, desde que
este ndo houvesse sido registrado por outrem anteriormente. O pedido deveria ser encaminhado a
FAPESP, que concedia o registro ao primeiro requerente.

A FAPESP passou entdo ater a possibilidade de cancelar o registro, quando constatava a existéncia de
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umainfracdo de marca pelo uso indevido de um nome de dominio. No entanto, a FAPESP, ou qual quer
outro orgao com poder para registrar os dominios, ndo tem poder juridico para decidir quem é o dono
legitimo do dominio. Além disso, nem sempre guem pede o registro de um nome de dominio,

semel hante a marca de outra empresa, o faz de mafé. Muitas vezes o usuario quer simplesmente
registrar seu nome proprio, que coincide com o nome de produto ou marca de outra pessoa ou empresa.

O Comité Gestor, seguindo a orientac&o internacional arespeito deste assunto, adotou novas regras para
a concessao do registro do nome pela FAPESP. Com as novas regras, cada empresa podera registrar até
dez nomes de dominio, devendo apresentar justificativa por escrito a FAPESP, caso queiraregistrar um
mais de dez dominios. Sera cobrada uma taxa por cada registro, que até o momento, € gratuito, ea
FAPESP fiscalizara a utilizagéo pelas empresas dos nomes registrados, ou sgja, a pessoa ou empresa
titular de dois ou mais registros, devera montar na Internet 0 nimero de paginas a el es correspondentes.

A necessidade da criag@o de paginas na Internet para cada dominio registrado, estabel ecida pelas novas
regras do Comité Gestor, vem aproximar o registro de dominio ao registro de marcas e patentes, pois o
uso efetivo, em ambos 0s casos, € requisito essencial para o reconhecimento e preservacao dos direitos
do titular do registro no Brasil.

As novas normas atenuam os problemas de confusdo de nome de dominio e de marcas, e também
dificultam o registro desnecessério de nomes de dominio, exigindo que 0 usuario crie uma pagina na
Internet correspondente a cada nome registrado. No entanto, a orientagdo dada pela maioria dos
advogados e especialistas em protecdo a propriedade industrial, para evitar conflitos referentes ao
registro de dominios, principamente no &mbito das relacfes internacionais, continua sendo no sentido de
gue as empresas registrem, o mais cedo possivel, sua marca ou produto como nome de dominio, ndo so
em seu proprio pais, como também nos paises-alvo de sua atividade empresarial. Faz-se, inclusive, a
recomendacdo explicita de que o nome de dominio sgjaregistrado em nome da prépria empresa, € ndo

do provedor de acesso, responsavel pela colocagdo da pagina narede.

Esta questdo é de extrema complexidade, pois normalmente o registro de marcas de comércio é vaido
apenas no territorio onde foi requerido, assim como a exclusividade do nome de dominio em um pais
ndo confere ao usuario a mesma prerrogativa em outro. Desta forma, é possivel gue uma mesma marca
sgja utilizada como nome de dominio por duas ou mais companhias em paises diferentes, e que, ao
veicular internacional mente, via Internet, propaganda dos produtos e servicos por elas oferecidos, uma
estgainfringindo os direitos de propriedade industrial da outra.

Como jafoi dito, as recomendactes dos especialistas para prevenir ou atenuar as situagdes acima
descritas séo, em primeiro lugar, providenciar o registro, tanto da marca quanto do nome de dominio nos
paises que representarem 0 mercado mais expressivo, em termos de investimentos do comerciante. Nos
paises membros da Unido Européia, entrou em vigor, em 1° de Abril de 1996, um novo regime de
unificacéo de registro de marcas, pelo qual € possivel obter exclusividade de uso de marca registrada em
todos os paises da Comunidade Européia.

Caso segja constatada a confuséo ou conflito entre marcas e nomes de dominios, ou entre marcas com o
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mesmo nome representando empresas diferentes, em decorréncia de servigos ou produtos oferecidos ao
consumidor através da Internet, é possivel ao comerciante alegar que seus servigos ndo estéo disponivels
aos consumidores daquele pais, 0 que afastaria 0 uso ndo autorizado da marca, umavez que esta ndo
estaria sendo utilizada para fins comerciais.

Uma outra alternativa seria estabel ecer um acordo de co-existéncia entre os proprietarios de marca ou
nome de dominio iguais ou semelhantes, caso a atividade de um deles, no mesmo territério do outro, ndo
cause prejuizos ou confusdes que possam prejudicar o mercado.

No Brasil, amaior parte dos conflitos surgidos neste sentido tem sido resolvida por meio de acordos. Até
0 momento, ndo houve recursos por esses motivos ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial

(INPI), 6rgéo encarregado de registrar marcas e patentes no Brasil. O INPI e o Ministério da Ciénciae
Tecnologia estéo atualmente estudando meios conjuntos para evitar conflitos entre as marcas e dominios.

1.3. A Protecao do Software

Um aspecto muito interessante a respeito da protecdo dos direitos autorais nas relacdes ocorridas em
rede € a protecdo aos programas de computador, os chamados softwares. A facilidade de transmissao e
copia desses materiais através da rede €, mais umavez, arazdo tanto para o crescimento de sua
utilizacdo, quanto para o surgimento de problemas tais como as copias ndo autorizadas, sabotagem,
concorréncia desleal, dentre outras. Sendo o software umaforma de criagcdo intelectual, fruto do trabalho
e imaginacdo do homem, deve ser protegido pel os mecanismos de propriedade intelectual. Em todo o
mundo, a protecdo intelectual dos programas de computador € feita através das leis nacionais de direitos
autorais, seguindo estas as diretrizes das Convencoes I nternacionais referentes a este assunto.

A protecao do software ndo possui mencgao expressa nos principais tratados internacionais para a
protecéo aos direitos autorais, a Convencéo de Genebra e a Convencao de Berna, mas aos poucos as
diversas legislacOes nacionais foram admitindo serem passiveis de protecdo pelos direitos autorais 0s
programas de computador.

O Brasil tornou-se signatario das Convencdes de Berna e de Genebra pelos Decretos n° 34.954, de 10 de
janeiro de 1954, e n® 76.905, de 24 de dezembro de 1975, respectivamente, mas, como a maioria dos
ordenamentos juridicos dos demais paises signatarios, nossa legislacdo ndo fazia qualquer mencéo a
protecdo dos softwares, até por volta da década de 80, quando houve a entrada e maior divulgacdo da
microeletrénica no pais. A partir de entdo passaram a ser desenvolvidos mecanismos administrativos e
juridicos hébeis para a protecdo dos direitos autorais. Até esta época, entretanto, os programas de
computador foram basicamente protegidos pela Lei n° 5.988, de 14 de dezembro de 1973 (Lei n°
5.988/73), que regula os direitos autorais no Brasil.

O fato de ser signatério da Convencéo de Berna, de umaforma, facilitatal protegdo, umavez que, tanto
areferida Convencdo, como ale brasileiraque regulaamatéria, aLe n°5.988/73, possuem em seu
texto um rol exemplificativo, e ndo taxativo, das obras que podem ser protegidas. A lel brasileiraé
inclusive mais abrangente do que tal Convencao, pois protege as obras intelectuais em geral, e néo
especificamente as obras literarias, como faz a Convencéo de Berna. Consequentemente, com o
desenvolvimento dainformatica no pais, o legislador brasileiro optou por criar um modelo de legislacéo
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para a protecéo dos softwares que tem como ponto de apoio a proprialei de direitos autorais, criando-se
umale especificaparaamatéria Com ale n®7.646 de 18 de dezembro de 1987 (Lei n° 7.646/87) ,
regulamentou-se a protecdo juridica do software no Brasil. Os direitos de protecdo do titular sdo os
mesmos previstos nalel de protecéo aos direitos autorais, poisapréprialLei n° 7.646/87, como jafoi
dito, tem como ponto de apoio a Lei n° 5.988/73, portanto, todos os problemas referentes a copia,
reproducao, venda, e utilizacdo ndo autorizada de software séo por ela disciplinados.

2. A Publicidade e a divulgacdo de Informacdes na I nter net
2.1. A Publicidade

Apesar da descentralizacéo caracteristica da Internet, a érea de publicidade € muito bem regulada em
Varios paises, pois o tratamento juridico dispensado as questdes decorrentes da publicidade via Internet €
mais ou menos uniforme, umavez que a realizacdo da publicidade a nivel mundial, através dos meios
“tradicionais’, possibilitou a harmonizacéo dos ordenamentos juridicos nacionais atraves dos diversos
tratados internacionais sobre este assunto.

Esta regulacéo, no entanto, ndo se refere ao controle do que é transmitido via Internet, mas sim a solucéo
de controvérsias decorrentes da exibicdo de matérias consideradas of ensivas, abusivas ou contra o
decoro publico, como é o caso da divulgacéo de pornografia pelas paginas da WWW.

Como jafoi dito, ndo existe, até 0 momento, um 6érgdo responsavel pela“filtragem” do material
veiculado na Internet, sendo esta autonomia de comunicacdo, divulgacdo de materiais e troca de
informacdo entre as pessoas uma das caracteristica mais marcantes da rede.

A maior dificuldade enfrentada para a solugdo de conflitos surgidos da divulgagao de materiais narede,
tais como a difamacao, a publicidade enganosa, dentre outros, €, mais umavez, a determinacéo do foro
competente paradirimir as questdes, uma vez que arede tem alcance internacional, e o material
considerado ofensivo pode ter sido publicado num pais muito distante do ofendido.

Um eventual problemaa ser enfrentado € o caso de divulgacéo de textos, imagens ou produtos,
considerados “normais’ ou toleraveis nos paises ocidentais, tais como propagandas de fumo e bebida, ou
mesmo programas de “sexo virtual”, mas que sdo considerados crimes (graves) em outras nagoes,
principalmente nos paises onde ndo ha separacéo entre o Estado e religido.

E aconselhavel, portanto, que os publicitarios verifiquem se seus materiais estdo de acordo n&o sé com
as leis do seu pais de origem, mas também com alegislacdo dos paises que serdo seus principais alvos
comerciais. Uma outra forma de evitar responsabilidade pela divulgacéo de produtos considerados
“proibidos’ em certos paises, ou mesmo em paises que ndo estejam no alcance comercial do divulgador,
€ mencionar expressamente quais sao 0s paises avo de tais propagandas, ou sgja, onde os produtos e
servicos of erecidos estardo disponiveis. Por exemplo: “ Esta oferta esta disponivel somente para
residentes dos paises integrantes do Mercosul”.
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Um exemplo de como as leis internas de um pais podem ser aplicadas para resolver questdes derivadas
de publicidade enganosa € o caso ocorrido em 1995, quando uma companhia de aviagéo, Virgin Atlantic
Airways, foi processada nos Estados Unidos, por ter anunciado nas paginas da WWW uma of erta de
viagem transatl antica, oferecida aos passageiros que fizessem reserva com 21 dias de antecedéncia, na
viagem Newark-Londres. A oferta era valida apenas para os meses de baixa temporada, mas, por ndo
estar tal fato expresso na mensagem veiculada na WWW, o0s passageiros que procuraram obter o
desconto processaram a Companhia. Apesar de ter sido condenada a pagar uma multa, o ato da empresa
ndo foi considerado pelas autoridades americanas como ato doloso, com intencéo de realizar propaganda
enganosa. A conclusdo € que todas as informagdes e propagandas veiculadas pela WWW devem ser
constantemente revistas e atualizadas pel os of ertantes de produtos e servicos.

2.2. A Divulgacao de Informagoes

Alguns paises estudaram a possibilidade de regular o teor dos materiais veiculados pelarede. Tais
tentativas, no entanto, n&o obtiveram sucesso, umavez que se considerou essencial a preservacao da
autonomia e liberdade dos individuos que utilizam arede, ao veicular materiais de seu interesse.

Foi o que ocorreu recentemente nos Estados Unidos, quando a Suprema Corte Americana derrubou alei
gue tornava crime exibir material considerado impréprio para criangas (de natureza sexual ou outro tipo
de assunto direcionado para adultos) via Internet, aLei de Decéncia das Comunicagdes de 1996.

Os ministros da Suprema Corte Americana consideraram que a liberdade de expressao dos usuarios da
rede deveria prevalecer a protegdo das criancas, no que se refere ao acesso a produtos improprios para
elas. Apesar de que, em relacéo atelecomunicagdo convencional (radio, revistas e televisio) existe este
tipo de censura, a Suprema Corte considerou, com razdo, que no caso da Internet, a comunicacdo é feita
de forma auténoma, o usuério € quem lanca e busca este ou aquel e tipo de informacéo narede, ndo
podendo tais relacdes serem objeto de censura, assim como nédo o s80 os livros, conversas telefénicas e
afins, que possuem amais estrita protecéo constitucional. Além disso, a Internet € um veiculo de alcance
mundial, ndo podendo ser censurada pelas leis de um sO pais. Aliés, esta censura poderia ndo ser eficaz
fora dos Estados Unidos.
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