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/ Alexandre Chwartzmann
/ Rafaela Marcondes

O desenvolvimento tecnoldgico e o surgimento da internet multiplicaram
as possibilidades de comunicacao, causando repercussdes em (quase)
todas as esferas da sociedade e, junto dela, do direito. A internet, que
surgiu com o objetivo de ser uma ferramenta de pesquisa e comunicacao
entre universidades americanas, se tornou um meio dindmico e de
proporgdes globais para a disseminacao de informacdes, transformando a
nossa sociedade na chamada “sociedade da informacao”.

Neste cenario, como ndo poderia ser diferente, a propriedade intelectual
ganhou ainda mais notoriedade. Com o desenvolvimento da internet, as
marcas, que até entao existiam apenas no meio offline, assumiram novas
formas e alcancaram proporgcdes jamais vistas. Enquanto a Lei de
Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) n&o foi capaz de acompanhar as novas
expressdes da marca, o direito, ainda que de forma geral atrasado, tentou
alcangar essas diferentes formas de expressdao por meio da criagdo de
normas infralegais e outros institutos (como a repressao a concorréncia
desleal) para garantir a protecao das marcas.

Isso se explica, em parte, porque a Lei de Propriedade Industrial € de 1996 e
reflete os anseios de uma sociedade em que a internet ainda era muito
incipiente. E como desde entdo a lei nao sofreu qualquer alteracao, cabe
aos estudiosos e operadores do direito interpretarem a protecao que recai
sobre as marcas, de forma a preencher as lacunas decorrentes da ndo
adequacao destas normas ao mundo digital.

Nesse sentido, tendo em vista as novas formas assumidas pelas marcas na
era digital, a sua protecao deve ser ampliada. Neste artigo, trataremos de
duas importantes figuras que constituem verdadeiras extensdes da marca
na internet. Sao elas: nomes de dominio e hashtags.

Antes de analisarmos estas novas expressdes da marca, € necessario,
primeiro, conceituar claramente o que € a marca.
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O que é marca?

O conceito de marca do ponto de vista do direito remonta ao ano de 1994,
guando o Brasil assinou o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comeércio, que definiu marca da
seguinte forma: “qualquer sinal, ou combinacao de sinais, capaz de
distinguir bens e servicos de um empreendimento daqueles de outro
empreendimento”.

Ainda, o Acordo dispds que, quando os sinais nao forem capazes de
distinguir os bens e servicos pertinentes, os paises signatarios poderao
condicionar a possibilidade do registro ao carater distintivo que a marca
tenha adquirido pelo seu uso, assim, 0s paises poderao exigir, como
condicdo para registro, que os sinais sejam visualmente perceptiveis.

Tal conceito foi posteriormente incorporado pela legislacdo brasileira, que
definiu como marca passivel de registro “os sinais distintivos visualmente
perceptiveis, nao compreendidos nas proibicdes legais”. Ainda, a Lei
considera marca de produto ou servico “aquela usada para distinguir
produto ou servico de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem
diversa™.

O que isso significa? Significa que uma marca registravel € um sinal - que
pode ser composto por elementos nominativos (nomes, palavras, letras,
numerais), elementos graficos (figuras, grafias especificas) ou pela
combinacado entre os elementos - usado para identificar um produto ou
servico e diferencia-lo de outros do mesmo segmento.

Nesse sentido, apontamos os principios fundamentais que regem o direito
de marcas: territorialidade, especialidade e sistema atributivo. Vejamos.

O registro da marca garante a seu titular o
direito de usa-la com exclusividade, em todo o territério nacional, para
identificar determinado produto ou servi¢co. Assim, a menos que a marca
também seja registrada em outros paises, o titular nao tera a protecao
sobre tal marca no exterior, o que significa que podera existir, em outros
paises, marca igual ou semelhante no mesmo segmento de atividade,
identificando um mesmo produto ou servico. Dessa forma, é importante
gue uma empresa registre a sua marca em todos os paises em que
desenvolva ou pretenda desenvolver suas atividades.

T Artigo 122 da Lei da Propriedade Industrial.
2 Artigo 123, inciso | da Lei de Propriedade Industrial.
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Em 1 de outubro de 2019, por meio do Decreto n. 10.033, foi promulgada a
adesdao do Brasil ao Protocolo de Madri, um tratado internacional
administrado pela Organizacdo Mundial da Propriedade Industrial (OMPI),
gue permite o depdsito de pedidos de registro de marcas nos 120 paises
signatarios por meio de um sistema unico integrado. Desta forma, com a
adesao do Brasil, é possivel depositar um pedido de registro de marca no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ndo apenas para o Brasil
como também para quaisquer dos paises signatarios do Protocolo de
Madri.

Principio da especialidade. o registro assegura a protecdo da marca
para determinado segmento de mercado. Assim, é possivel a coexisténcia
de marcas iguais ou semelhantes de titulares diferentes, desde que estas
assinalem produtos ou servicos de segmentos distintos e nao afins, ou seja,
0 amparo é restrito ao ramo de atividade desenvolvida pelo titular da
marca.

A coexisténcia de marcas semelhantes identificando produtos ou servicos
distintos é permitida porque, neste caso, o consumidor dificilmente faria
confusdao entre elas, o que representa um risco infimo de desvio de
clientela.

Sistema atributivo de direitos. o Brasil adota o sistema atributivo de
direitos para o registro da marca. Isso significa que a titularidade da marca,
e o consequente direito do titular de utiliza-la com exclusividade no Brasil
para identificar determinado produto ou servico, sO se da por meio do
efetivo registro no INPI. Os pedidos de registro de marcas sdo examinados
e concedidos pelo INPI se observarem os requisitos de registrabilidade.
Como regra geral, o primeiro que fizer o pedido de registro de
determinada marca tera prioridade ao registro.

Esses trés principios regem o modelo tradicional de prote¢ao das marcas.
Tendo entendido no que consiste uma marca e as principais caracteristicas
de sua protecao, abordaremos outras formas de protecao que podem ser
entendidas como verdadeira extensao da sua protecao.

Nomes de dominio

Nome de dominio significa o nome que identifica um website ou grupo de
sites na internet. Para o direito digital, por sua vez, o dominio na internet
nao € apenas um endereco eletrénico, mas a uniao entre a localizacao de
uma empresa na internet e o valor de sua marca. Este ultimo inclui, em
grande parte, o awareness, termo muito usado no marketing digital para
identificar a consciéncia de marca do seu publico-alvo.
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Nesse sentido, deter o nome de sua marca na internet é deter valor e
capacidade de ser alcangado por seu publico-alvo. Por isso, os nomes de
dominio sao tao relevantes e podem ser considerados importantes
extensdes das marcas.

Ao contrario do que ocorre com marcas, quanto aos nomes de dominio
nao ha que se falar em divisao por segmento de atividade, uma vez que
um endereco eletrénico é Unico. Da mesma forma, nao ha que se falar em
limitacdes territoriais, visto que a internet nao possui fronteiras. Isso faz
com que haja muitas discussdes juridicas envolvendo os nomes de
dominios e que a disputa por eles seja ainda mais acirrada.

Nao ha regulamentacao para os nomes de dominio na Lei da Propriedade
Industrial, que, como ja dissemos, € anterior ao desenvolvimento da
internet. No entanto, pode-se dizer que eles tém protecao constitucional,
uma vez que se trata de um sinal dotado de capacidade distintiva e a
Constituicao Federal do Brasil assegura, em seu art. 5°, XXIX, a protecao,
dentre outros, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a
outros signos distintivos. Assim, por serem protegidos
constitucionalmente, ganham ainda mais relevancia.

No Brasil, os nomes de dominio com extensao “br", como “.com.br’,
“gov.br’ e “netbr’” sdao administrados e mantidos pelo Registro.br,
departamento do Nucleo de Informacao e Coordenagao do Ponto BR
(NIC.br), que, por sua vez, esta vinculado ao Comité Gestor da Internet do
Brasil (CGl.br). Os pedidos de registro sdao analisados com base na ordem
do pedido, em sistema semelhante ao das marcas.

Vale destacar que a duracao do registro de nome de dominio € de apenas 1
ano, enquanto do registro de marca é de 10 anos, podendo ser renovado
mediante pagamento de taxa especifica. Isso se deve ao fato de que o
Registro.br nao é considerado um instituto similar ao INPI.

Os nomes de dominio surgiram para tornar mais simples encontrar os
enderecos localizados na internet (se nao fossem eles, os enderecos seriam
compostos por uma grande sequéncia de numeros), mas ganharam a
posicao de sinais identificadores de empresas, servicos e produtos no
ambiente da internet, assumindo, portanto, uma dupla funcao:
instrumentos de localizacao e de identificacao de conteudo na internet.

Este cenario, em que os nomes de dominio alcancaram um posto de suma
importancia, atraiu muitos aproveitadores e oportunistas, que passaram a
registrar como dominios nomes de marcas conhecidas, com o objetivo de
negociar futuramente tais dominios com os legitimos titulares das marcas
e interessados em protegé-las também no ambiente virtual. Ainda, ha
guem registre dominio com o nome da marca famosa, porém,
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propositalmente, com pequenos erros de digitacao. Ambas as formas sao
ilegais, por constituirem praticas extorsivas.

O mau uso desses registros passou a ser solucionado a luz da Lei de
Propriedade Industrial, de forma que, em caso de conflitos, e em

observancia ao principio do sistema atributivo de direitos, o registro é
concedido de forma prioritaria ao titular da marca correspondente

registrada no INPI. O Registro.br conta com uma plataforma proépria para
solucionar disputas envolvendo titulares de nomes de dominio (registrados
sob a terminacao “.br") e eventuais terceiros que contestem a legitimidade
desses registros. Isso € inclusive uma forma de preencher as lacunas
existentes na legislacao, pois, como visto, ela € anterior ao desenvolvimento
da internet.

Isso significa que o registro de marca pode garantir prioridade no registro
de nome de dominio, porém o inverso nao se aplica, isto é, o registro de um
nome de dominio nao garante direito de precedéncia no registro de
marca, o que ressalta o principio do sistema atributivo de direitos e ainda
mais a diferenca da importancia entre o instituto legal (INPI) e o infralegal
(Registro.br).

Por fim, também ressaltando a importancia dos nomes de dominio para a
potencializacdo do valor de marca de uma empresa, vale destacar que
recentemente a Corporagao da Internet para Atribuicdo de Nomes e
Numeros (ICANN) possibilitou a criagao de novas terminag¢des para nomes
de dominios (generic top-level domains names), a serem geridas
diretamente por grandes empresas, atribuindo como terminacgao as suas

nou nou

proprias marcas. Podemos citar, por exemplo, “.polo”. “.apple”, “.google”.

Além disso, a ICANN também autorizou a criacao de novas terminacdes
para nomes de dominio para identificar segmentos de mercado, como
produto e servico. Podemos citar, por exemplo, “car”, “booking”,
“shopping”.

Hashtags

Uma hashtag consiste em uma palavra, expressao ou frase precedida pelo
sinal “#”", usada em websites e em redes sociais para identificar publicacdes
sobre um assunto especifico. As hashtags podem ser incluidas antes, apos
ou no meio da mensagem a ser publicada, além de poderem ser, inclusive,
a propria mensagem.

A hashtag se torna um hiperlink que, ao ser clicado, direciona o navegador
para uma pagina contendo todas as publicagcbes com aquela mesma
hashtag. Assim, o usuario consegue indexar sua publicacao e também
encontrar publicacdes que possuam a mesma hashtag.

Ddplisid LUZ AUVLYdUULS * JUTITNIV UE Z2UZVU v
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O uso de hashtags é uma poderosa estratégia de marketing das empresas,
uma vez que utilizam, muitas vezes, para promover campanhas e criar
engajamento por meio de uma mensagem atrativa aos consumidores. Isso
pode gerar milhares de compartilhamentos pelos usuarios das redes
sociais, consequentemente aumentando a visibilidade e consciéncia sobre
determinada marca.

H3a, por outro lado, hashtags que podem produzir efeitos diversos daquele
pretendido, pois eventualmente podem ser utilizadas pelos usuarios na
divulgacao de experiéncias negativas vivenciadas por eles com relagcao
aquela marca.

Nao ha, até o momento, qualquer instituto que regule as hashtags, nao
sendo possivel tornar-se titular de determinada hashtag, muito menos
possuir qualquer direito de exclusividade em utiliza-la.

O que h3, por outro lado, é a tentativa de algumas empresas em declarar
gue possuem o direito de exclusividade sobre a hashtag, por possuirem o
registro de marca correspondente no INPIl. Nesses casos € necessario
avaliar se as hashtags estao sendo empregadas efetivamente como marca
ou se estariam mais proximas dos slogans, isto &, das expressdes de
propaganda. As expressdes de propaganda, por sua vez, também nao
podem ser registradas como marca no Brasil. Assim, no caso de uma
eventual regulacao sobre as hashtags, essa analise seria necessaria para
evitar um conflito com a legislacao em vigor no que se refere a protecao
sobre as marcas.

E possivel resolver eventuais conflitos dessa natureza (hashtags utilizando
sinais de propaganda de uma empresa) pelo instituto da repressao a
concorréncia desleal, de tal forma que, ainda que a hashtag seja uma
expressao de propaganda, sera possivel reprimir seu uso se for
comprovado que representa um potencial desvio de clientela.

No caso do uso de hashtag composta por uma marca registrada, a
empresa titular da marca poderia exigir do terceiro a retirada da hashtag
mais facilmente do que no caso anterior.

De qualquer forma, tendo em vista que as hashtags sao utilizadas em
grande parte para promover campanhas € o seu objetivo é alcancar o
maior numero de usuarios possivel, eventual regulacdo sobre as hashtags
poderia desencorajar o compartilhamento pelos usuarios, causando
justamente o efeito inverso do desejado pelas empresas.
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Conclusao

A partir destas consideracoes, percebe-se 0 quanto a marca € importante
para uma empresa, sobretudo na era digital, em que a sua visibilidade é
exponencialmente potencializada. Assim, € essencial que as empresas (i)
garantam o devido registro de sua marca no INPI; (ii) se certifiquem de que
seu nome de dominio esteja devidamente registrado e protegido no

ambiente digital; e (iiij monitorem o ambiente virtual para verificar
eventuais violacdes de sua marca ou de seus sinais de propaganda por
terceiros.
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