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Registro de marca no INPI ndo garante dominio nainternet, decide T J-
RJ

O registro de uma marca ndo € garantia de que o0 seu dono terd o uso do endereco corresponde aelana
internet, a ndo ser que a marca sgja de renome ou tenha muita notoriedade. Com base nesse
entendimento, a 5* Camara Civel do Tribunal de Justica do Rio de Janeiro reformou sentenca que havia
garantido o nome do dominio nainternet a uma empresa que ja tinha a marca registrada no Instituto
Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).

Na decisdo, a desembargadora Teresa Castro Neves, relatora, levou em conta a Resolucéo 1/98 do
Comité Gestor da Internet do Brasil. Segundo a resolucéo, pararegistrar 0 nome de um dominio na
internet, aregraé do first to file, ou sgja, 0 primeiro que registrar. As excegdes ficam para nomes que
contenham palavras de baixo cal&o ou marcas conhecidas nacional ou mundia mente.

A desembargadora também aplicou ao caso as regras da propriedade intel ectual fora dainternet, ja que,
observou, alegislacdo sobre o mundo virtual ainda é muito escassa. Elalembrou que, de acordo com o
principio da especialidade, € possivel a coincidéncia de marcas para produtos ou servicos que ndo se
confundem. “O ponto primordial € o fato de as partes ndo atuarem na mesma area de mercado, néo
exercerem 0 mesmo tipo de atividade”, constatou.

Como nainternet ndo da parater os mesmos nomes de dominio, aregra é que o dominio fique para
guem registrou primeiro. A desembargadora lembrou que marcas reconhecidas s6 podem ser registradas
como dominios de internet pelos proprios titulares ou por terceiros autorizados, exatamente para evitar o
chamado cyber squatting, em que 0 nome é registrado e depois 0 dono do dominio tenta vender o
endereco parao titular da marca.

Como néo foi constatada essa hipotese, a Camara entendeu que a Partner Consultores Associados, que
detém o dominio www.sabe.com.br, pode continuar com o endereco na internet, registrado conforme
exigéncias do 6rgéo gestor.

“Se 0 apelado, titular da marca, ndo tomou as devidas cautelas em registrar 0 dominio no momento
oportuno, ndo pode querer agora prejudicar a atividade empresarial do apelante, por conta da semelhanca
de nomes. Como é sabido, o direito ndo socorre aos que dormem, valendo, assim, o dominio de
titularidade do apelante’, entendeu.

A Sociedade Andnima Brasileira de Empreendimentos (Sabe) havia entrado com agdo contra a Partner
por conta do registro do nome nainternet. A sociedade presta servicos editoriais e a Partner, servicos de
consultoriaempresarial. A Sabe afirmou que desde 1970 amarcafoi registradano INPI.

Em primeirainstancia, o pedido da Sabe foi julgado procedente pelo juiz Rodrigo Meano Brito, da 62
Vara Empresarial do Rio. Para o juiz, a Partner registrou 0 dominio nainternet com a marca Sabe,
pertencente a sociedade. “Quando a Resolucéo 1/98 do Comité Gestor da Internet dispde que o direito ao
nome de dominio sera conferido ao primeiro requerente que satisfizer as exigéncias para o registro, deve-

Page 1
2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados. 23/01/2010


https://www.conjur.com.br/wp-content/uploads/2023/09/decisao-tj-rio-dominio-internet.pdf

@ CONSULTOR JURIDICO
WwWw.conjur.com.br

se levar em considerac&o o conceito de novidade, sem a qual ndo sera possivel falar-se em principio da
primazia do registro. Esse conceito de novidade ndo pode ser verificado exclusivamente no ambito do
mundo virtual, justamente porque ha casos em que o dominio contém marcas ja devidamente registradas
no INPI. Nestes casos, € indubitavel a necessidade de compatibilizar o registro do dominio dainternet e
0 registro damarca’, entendeu o juiz.

Ao recorrer ao TJ fluminense, a Partner sustentou que obteve o registro do dominio nainternet em 1997
e que, paraela, Sabe é asigla para Servico de Andlise e Balanco de Empresas. Em reconvencao, ainda
pediu indenizac&o por danos morais pela acdo movida pela Sabe.

O pedido de indenizacdo foi julgado improcedente. “ O fato de existir demanda em curso na qual esta
envolvido o seu nome ndo € capaz de macular a honra objetiva da pessoa juridica, unica hipotese na qual
se admite o dano moral por elas sofrido”, afirmou a desembargadora. Elalembrou que, “na atividade
empresarial, o que mais ha séo demandas judiciais envolvendo pessoas juridicas, sgja para que fim for,
acoes de cobranca, acbes failmentares, acOes de obrigacdo de fazer, execucdes fiscais, enfim, diversas
s80 as agOes judiciais das quais pode fazer parte, sem que com isso sofra qualquer tipo de dano moral”.

Clique aqui para ler a deciséo
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