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RECURSO ESPECIAL N° 1.548.849 - SP (2014/0281338-0)

RELATOR . MINISTRO MARCO BUZZI
RECORRENTE : MARIO ITO BOCCHINI
ADVOGADOS : LEOPOLDO EDUARDO LOUREIRO - SP127203
LUIS BORRELLI NETO E OUTRO(S) - SP116473
RECORRIDO : EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
ADVOGADO : MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO E OUTRO(S) -
SP165378
VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMAO:

1. Folha da Manha S.A. ajuizou ac¢do cominatoria em face de Mario Ito
Bocchini, pretendendo o cumprimento de obrigagdo de nao fazer, consistente na
abstencdo de utilizacdo, pelo réu, da marca, imagem de jornalistas, contetdo da autora e
do nome de dominio www.falhadesaopaulo.com.br ou qualquer outro que guarde
semelhanca com a marca Folha de S&o Paulo ou uso da marca Folha. Requereu, ainda, o
pagamento de indeniza¢do por danos morais (fl. 4). Alegou que o réu, "ao registrar nome
de dominio com grafia semelhante a de sua marca e, no respectivo website da internet,
utilizar tipo grafico e diagramacao similares aos da marca, além de reproduzir conteudo
do jornal, violou sua propriedade de marca, podendo, ainda, induzir o consumidor em
erro” (sentenca, fl. 696)

O juizo de piso julgou parcialmente procedente o pedido da autora, para
determinar a suspensdo definitva do nome de dominio falhadesaopaulo.com (fls.
1670-1699). Considerou, pelo nome registrado pelo réu e o conteudo critico do website
correspondente, ndo haver violacdo aos direitos de marca (fl. 704). Rejeitou, da mesma
forma, o pedido de dano moral formulado, reconhecendo como parédia o conteudo critico
do website do autor, “a qual, sendo exercicio da liberdade de manifestacéo
constitucionalmente garantida, ndo caracteriza ato ilicito” (fl. 705). No entanto, tendo em
vista 0 reconhecimento de conteddo com conotacdo comercial, determinou o
congelamento do site (suspenséo definitiva).

Em face da deciséo referida, as partes interpuseram apelacgéo (fls. 730-758 e

789-804). Julgados os recursos, o Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo negou
provimento a ambos, nos termos da ementa reproduzida abaixo (fl. 1019):

DOMINIO DE MARCA VIRTUAL - Falhadespaulo.com.br - Possibilidade de
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confusdo com o Folhadespaulo.com.br e folha.com, da Empresa Folha da
Manh& S/A - Registro na Internet que ndo pode se sobrepor aguele anterior
c.c. Perdas e danos corretamente julgada parcialmente procedente -
Prejudicial afastada - Recursos desprovidos.

Foram opostos embargos de declaragéo pelo réu (fls. 1030-1034), que foram
rejeitados. Confira-se a ementa:

EMBARGOS DE DECLARACAO - Alegacdo de omissdo e contradicdo -
Inocorréncia - Acérdao que ratifica o teor da sentenca, com fundamento no
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal - Enfrentamento de todas as
guestdes suscitadas no recurso - Carater infringente, estranho a funcgéo
integrativa dos embargos - Prequestionamento - Desnecessidade de
mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado - Julgador que ndo esta
adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados - Embargos rejeitados.

Inconformado, o réu interpde recurso especial com fundamento na alinea "a"
do permissivo constitucional e alegacdo de violacdo ao art. 535, | e Il, do CPC, assim
como do art. 47 da Lei n. 9.610/98.

Alega o recorrente que o acorddo paulista, apesar de confirmar a sentenca
de piso por seus préprios fundamentos, com ela ndo se harmoniza. Enquanto o juizo
singular afirma n&o haver violagdo dos direitos de marca da autora, por tratar-se de
parddia, o colegiado paulista reconhece tal violacao.

Assevera que a discussao dos autos consiste em definir se o dominio
fAlhadesaopaulo.com.br, uma parddia em si mesmo, se submete as restricbes do direito
gue cuida das Marcas, Lei n. 9.279/1996 ou a prevista no art. 47 da Lei n. 9.610/1996.

Aduz que o que torna singular o caso dos autos € o fato de que a parddia se
realiza pela internet, no proprio dominio do recorrente, "uma sacada inteligente de seu
criador; um dominio que brinca com o parodiado, assim como o faz um comediante, que
ndo se limita ao humor critico; que vai além, travestindo-se e imitando voz e trejeitos do
parodiado” (fl. 1063).

Afirma o recorrente que o site fAlhadesaopaulo.com ndo tem conotacgéo
comercial e que ndo tem o proposito de retirar os leitores da Folha de Sao Paulo, mesmo
porque estes ndo encontrariam em sua pagina informacdes e noticias que encontram na
Folha de Séao Paulo. Sua razéo, acrescenta, é tdo somente produzir critica bem humorada
de alguma matéria publicada pela Folha.

Contrarrazbes apresentadas as fls. 1104-1130.

O recurso especial recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem (fls.
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1161-1162), ascendendo a essa Corte por meio de provimento do agravo de instrumento
interposto (fls. 1225-1226). Na Sessdo de Julgamento ocorrida em 13.12.2016, o
eminente Ministro Relator, Marco Buzzi, proferiu voto negando provimento ao recurso
especial (fl. 1232). Entendeu que a parodia realizada pelo recorrente possuia, além de
tom critico e jocoso, conotacdo comercial, havendo, ademais, violacdo de protecdo da
marca, nos termos do que estabelece o art. 132, IV da Lei n. 9.279/96.

Este o relatdrio, em acréscimo ao ja apresentado. Pedi vista para melhor
exame da causa.

2. Acompanhando o eminente relator no ponto, observo que néo ha falar em
violagdo ao art. 535 do Cadigo de Processo Civil, pois o Tribunal a quo dirimiu as
guestdes pertinentes ao litigio, afigurando-se dispensavel que tivesse examinado uma a
uma as alegacdes e fundamentos expendidos pelas partes.

De fato, basta ao 6rgdo julgador que decline as razdes juridicas que
embasaram a decisdo, ndo sendo exigivel que se reporte de modo especifico a
determinados preceitos legais.

3. No mérito, a controvérsia estd em definir se 0o dominio de internet
fAlhadesaopaulo.com.br, por sua semelhanca com o dominio fOlhadesaopaulo.com.br,
consiste em violacdo a direito de marca e, ainda, se revela situacdo de concorréncia
desleal, capazes de levar ao congelamento (suspenséo definitiva) do primeiro dominio.

A matéria € nova na Corte, a acdo foi proposta pela empresa Folha da
Manha S.A., cujo objetivo era impedir que o blog Falha de Sao Paulo, disponibilizado em
site de dominio www.falhadesaopaulo.com.br, se mantivesse no ar, sob argumento de
gue o tipo grafico e diagramacéao utilizados pelo réu eram idénticos ao da autora, € 0
nome extremamente semelhante, com alteracado apenas de uma vogal, podendo confundir
seus consumidores, caracterizando-se tal conduta como violacdo de sua marca, assim
como concorréncia desleal.

A ré, Falha de S&o Paulo, por sua vez, defende-se afirmando a
impossibilidade de caracterizagdo de violacdo de marca. A uma, por serem as marcas,
identificadas pelos respectivos nomes, diferentes, apesar de semelhantes. A duas, por
serem as partes empresas prestadoras de servicos também absolutamente diferentes. A
ré, acusada de violar os direitos de marca ndo € e nao pretende ser jornal, ndo prové a
seus leitores 0 mesmo tipo de informagdo que a autora produz. A Falha, afirma a ré,
produz critica, por meio da satira e da parédia. A Folha € um jornal de contetdo no ambito

REsp 1548849 C54245255140708C05<4610:16  *"**" %%
9047380@ 50902@

2014/0281338-0 Documento Pagina 3de 17



Superior Tribunal de Justica

GMLFS07

de informacdes institucionais e de utilidade publica. Assevera, ademais, que a contenda
merece ser solucionada a partir das regras de Direitos Autorais.

4. Ao apreciar o REsp n. 1.466.212/SP, julgado recentemente abordando
tematica em certa medida assemelhada, esta egrégia Turma assentou que a marca,
como se sabe, € qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou
combinacdo de sinais, capaz de identificar bens ou servicos de um fornecedor,
distinguindo-os de outros idénticos, de origem diversa.

Cuida-se de bem imaterial, cuja protecdo consiste em garantir a seu titular o
privilégio de uso ou exploracdo, sendo regido, entre outros, pelos principios
constitucionais de defesa do consumidor e de repressao a concorréncia desleal.

Nos dias atuais, a marca ndo tem apenas a finalidade de assegurar direitos
ou interesses meramente individuais do seu titular, mas visa, acima de tudo, proteger os
adquirentes de produtos ou servi¢os, conferindo-lhes subsidios para aferir a origem e a
gualidade do produto ou servico. De outra banda, objetiva evitar o desvio ilegal de
clientela e a pratica do proveito econdmico parasitario.

Consoante reconhecido pela doutrina nacional e estrangeira, ha, pelo
menos, quatro fun¢des das marcas: (i) identificar o produto ou servico, distinguindo-o do
congénere existente no mercado; (ii) assinalar a origem e a procedéncia do produto ou
servico; (iii) indicar que o produto ou servico identificado possui 0 mesmo padrao de
gualidade; e (iv) funcionar como instrumento de publicidade, configurando importante
catalisador de vendas.

Outrossim, importante assinalar que a aquisicdo do direito de exclusividade
sobre a marca rege-se por trés sistemas juridicos: (i) atributivo (que exige a formalidade
do registro da marca para conferir a propriedade e a respectiva protecdo ao titular,
revelando-se insuficiente o mero uso do sinal no mercado); (ii) declarativo (no qual se
reconhece a protecao aquele que comprovar ter sido o primeiro a utilizar o sinal distintivo,
0 que é chamado de "ocupacdo” pela doutrina); e (iii) misto (a protecdo pode advir do
registro ou da ocupacao).

A Lei 5.772/1971, que instituiu o antigo Cddigo de Propriedade Industrial,
adotou explicitamente o sistema atributivo, ao garantir a propriedade da marca e seu uso
exclusivo no territério nacional somente aquele que obtivesse o registro junto ao Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI, autarquia federal vinculada ao Ministério da
IndUstria, Comércio Exterior e Servicos. A atual Lei da Propriedade Industrial (Lei
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9.279/96), por sua vez, fixou o sistema atributivo mitigado da propriedade marcaria,
estabelecendo a necessidade de registro como regra, mas atribuindo direito de
precedéncia ao utente de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129, verbis:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente
expedido, conforme as disposi¢cdes desta Lei, sendo assegurado ao titular
seu uso exclusivo em todo o territério nacional, observado quanto as marcas
coletivas e de certificacdo o disposto nos arts. 147 e 148.

8§ 1° Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depdsito,
usava no Pais, h4 pelo menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou
semelhante, para distinguir ou certificar produto ou servico idéntico,
semelhante ou afim, tera direito de precedéncia ao registro.

4.1. No entanto, como sabido, o direito de uso exclusivo da marca nao é
absoluto, havendo dois principios que limitam tal protecdo, quais sejam: o principio da
especialidade (ou especificidade) e o principio da territorialidade.

De acordo com o principio da especialidade, positivado no inciso XIX do
artigo 124 da Lei 9.279/96, a exclusividade do uso do sinal distintivo somente é oponivel a
produtos ou servi¢cos idénticos, semelhantes ou afins, dada a possibilidade de indugéo do
consumidor em erro ou de associagdo com marca alheia.

Desse modo, o principio da especialidade autoriza a coexisténcia de marcas
idénticas, desde que o0s respectivos produtos ou servicos pertencam a ramos de
atividades diversos.

Nesse passo, vejo no principio da especialidade o primeiro fundamento pelo
gual n&o se pode acolher o pleito exordial.

E que, com efeito, 0 servico por ela prestado em nada se assemelha ao da
recorrida, Folha de Sédo Paulo. A Falha de Sao Paulo produz parédia com base nas
matérias produzidas pela Folha, expressando-se, declaradamente, de modo contrario as
opinides expostas pelo jornal, por meio da séatira e humor. Nao havia e ndo pretendia
haver no site suspenso falhadesaopaulo.com.br informagdes sobre o tempo, cotacao de
moeda estrangeira, numeros de inflacdo, noticias politicas, de moda ou cultura, dentre
outras facilmente encontradas no dominio da recorrida.

O objeto explorado pela Falha, reconhecido inclusive pela recorrida (fl. 4), é
a critica aos posicionamentos politicos e ideolégicos da Folha, sem qualquer intencdo de
autopromocao de matérias concorrentes. E isso pelo simples fato de que ndo haveria em
seu sitio eletrdnico as mesmas reportagens procuradas pelos consumidores da Folha.

Nesse passo, penso que pela diferenca dos objetos explorados por uma e
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outra empresa, pela especificidade de seus servi¢cos, ja seria possivel afastar a alegacéo
de violacdo de direito de marca invocada pela ora recorrida.

4.2. De outra parte, hq, no meu entendimento, fundamento ainda mais
consistente apto a desconstituir a alegacéo de violagéo ao direito de marca.

E que a atividade exercida pela recorrente encontra regramento no direito de
autor, mais especifico, para o caso, que o direito de marcas, capaz de, por si SO,
resguarda-lo.

Destarte, sendo indiscutivel que a conduta da recorrente se enquadra como
parddia, 0 que se vé no caso sob exame é pratica perfeitamente admitida e de acordo
com o direito de liberdade de expressado, tais como garantidos pela Constituicdo da
Republica.

Com efeito, a parddia, forma de expresséo do pensamento e obra artistica, é
uma das limitacdes do direito de autor e sua previsdo na Lei na 9.610/1998 esta no art.
47, que tratou da permissao as parafrases e parddias. Confia-se:

Art. 47. Sao livres as parafrases e parodias que ndo forem verdadeiras
reproducdes da obra originaria nem lhe implicarem descrédito.

Quanto as limitacbes e excecdes aos direitos de autor, cumpre mencionar
importante documento denominado Direito ao Compartilhamento: Principios sobre a
Liberdade de Expresséo e Direitos Autorais na Era Digital - 2013, elaborado pela Artigo
19, Associacao Civil sem fins lucrativos criada em Londres, em 1986, com 0 objetivo
principal de proteger e promover o direito a liberdade de expressdo e o0 acesso a
informacdo previstos no artigo 19 da Declaracdo Universal dos Direitos Humanos.
(https://www.article19.org/data/files/medialibrary/3716/13-04-23-right-to-share-PO.pdf)

A titulo de conhecimento, confira-se o Principio n. 6 do Documento que diz:

Principio 6: Tratamento justo e trabalhos derivados

6.1. As limitacGes e excecdes aos direitos autorais, sobretudo o tratamento
justo, devem ser interpretadas de uma forma ampla para garantir uma maior
protecéo ao direito a liberdade de expresséo.

6.2. A utilizacdo criativa e transformadora de trabalhos originais sujeitos aos
direitos autorais deve se beneficiar de uma protecdo mais ampla de acordo
com a excecao do tratamento justo dos direitos autorais.

Nessa linha de ideias, € possivel afirmar que a parddia é imitagdo comica de
uma composicao literaria, filme, muasica, uma obra qualquer. Quase sempre dotada de
comicidade, utilizando-se do deboche e da ironia para entreter. E fruto de interpretacéo
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nova, é adaptacdo de obra ja existente a um novo contexto, com versdo diferente,
debochada, satirica.

Na jurisprudéncia desta Casa, foram localizadas poucas decisdes
monocraticas e apenas um acérddo com o termo de pesquisa "parédia”. No acoérdao
referido, o eminente relator, Ministro Raul Araujo, define muito brevemente o instituto,
mas, no caso, a parddia teria sido descaracterizada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. OBRA MUSICAL. LETRA
ALTERADA.

UTILIZACAO EM PROPAGANDA VEICULADA NA TELEVISAO. PARODIA
OU PARAFRASE. INEXISTENCIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS.
ALTERACAO DO CONTEUDO DA OBRA. DANOS MORAIS. OCORRENCIA.
1. O autor da obra detém direitos de natureza pessoal e patrimonial. Os
primeiros séo direitos personalissimos, por isso inalienaveis e irrenunciaveis,
além de imprescritiveis, estando previstos no art. 24 da Lei 9.610/98. Os
segundos, regulados pelo art. 28 da referida Lei, sdo passiveis de alienacao.
2. Nesse contexto, nada ha a reparar na decisao guerreada quando afirma ser
0 segundo recorrido ainda titular de direitos morais que podem ser vindicados
em juizo, tendo direito & reparacdo por danos morais em face das
modificacBes perpetradas em sua obra sem autorizagéo, pois apenas alienou
seus direitos autorais de ordem patrimonial.

3. Na hipotese dos autos, a letra original da cancéo foi alterada de modo
a atrair consumidores ao estabelecimento da sociedade empreséria ré,
nao havendo falar em paréfrase, pois a cancdo original ndo foi usada
como mote para desenvolvimento de outro pensamento, ou mesmo em
parddia, isto é, em imitacdo cébmica, ou em tratamento antitético do
tema. Foi deturpada para melhor atender aos interesses comerciais do
promovido na propaganda.

4. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp 1131498/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAUJO, QUARTA TURMA, julgado
em 17/05/2011, DJe 08/06/2011)

Importante mencionar que o fato de a parddia estar disposta entre as
excecdes aos limites ao direito autoral significa que aquele que realiza a parodia esta
dispensado de obter a autorizag&o do autor da obra parodiada.

De fato, o artigo 47 da Lei n. 9.610/1998 permite a utilizacdo da obra sem a
anuéncia do titular, para a composicédo de parddia, mas sob as seguintes condi¢des: que
a parddia ndo configure verdadeira reproducdo e que ndo cause descrédito a obra
originéria.

No que respeita a verdadeira reproducdo da obra parodiada, a doutrina
ensina que “o texto legal veda-lhe a ‘'verdadeira reproducao’, implicitamente admitindo

certa imitacdo, ou melhor, parcial imitacdo. N&o fosse assim, ndo haveria parodia, visto
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gue o legislador utilizou a expressao 'verdadeira reproducdo’ e ndo apenas o vocabulo
'reproducao’. Assim, a parodia sempre € imitagdo da obra originaria, porém, ndo em
demasia. O que é certo é que a parodia necessita de alguma imitacdo para que o
publico identifique a obra originaria, reconhecendo a nova versdo como imitacao
cOmica de obra anteriormente conhecida por este mesmo publico”. (PEREZ, Priscila
de Carvalho Ruiz. Parddia como violacéo de direito autoral. In: Revista da ABPI, n. 137, p. 32-43,
jul./ago. 2015).

Noutro ponto, ha ainda a condicdo que ndo cause descrédito a obra
originaria, de modo a que a parddia seja considerada licita e permitida. Referida condicéo
traz consigo, no entanto, consideravel carga subijetiva, dificultando demasiadamente a
analise de sua presenca, ndo havendo por parte da legislacdo a fixacdo de qualquer
parametro para determinar o que seja descrédito.

De fato, a ironia e a critica séo a esséncia da parodia e quando a lei prevé e
protege esse tipo de manifestacdo e expressdo esta protegendo a irreveréncia do
conteudo apresentado.

Interessante lembrar ainda que a protecao a parédia, além de uso e costume
do direito do entretenimento, é tradi¢cdo brasileira, cuja matéria fora prevista ja no Cédigo
Civil de 1916, antes mesmo da edicado da primeira lei especial sobre o direito do autor.
Confira-se:

Art. 665. E igualmente necessaria, e produz os mesmos efeitos da permisséo
de que trata o artigo antecedente, a licenca do autor da obra primitiva a outro,
para de um romance extrair peca teatral, reduzir a verso obra em prosa, e
vice-versa, ou dela desenvolver os episoédios, o assunto e o plano geral.
(Revogado pela Lei n® 9.610, de 1998)

Paragrafo unico. S&@o livres as parafrases, que ndo forem verdadeira
reproducéo da obra original. (Revogado pela Lei n® 9.610, de 1998)

No que respeita a casos emblematicos dessa forma de expressao, cumpre
mencionar que ja nos anos 1920, Aparicio Fernando de Brinkerhoff Torelly,
posteriormente auto intitulado Bardo de Itararé, mantinha, sob sua autoria, o suplemento
satirico denominado A Manha. O préprio nome do periddico, tal qual o caso dos autos,
parodiava um dos grandes Jornais da época, A Manha. Na verdade, aqui, trocou-se uma
letra — o por a, |4, retirou-se um til. “A Manha comecou a circular no dia 13 de maio de
1926 com o subtitulo “Orgéo de ataques... de riso”. Propunha-se abertamente a “morder o
calcanhar das autoridades”, especialmente a classe politica. Com estilo irreverente e
inovador, A Manha revelou-se em pouco tempo um sucesso de vendas, colocando-se a
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frente das publicagBes concorrentes. A Manha foi o primeiro jornal humoristico a fazer uso
de fotomontagens para ridicularizar as autoridades”.
(http://bndigital.bn.gov.br/artigos/a-manha-2). Nao ha noticias de que o nome do periddico
tenha sido um problema para o Baréo de Itararé.

Em linha semelhante de parddia, mais recentemente, na década de 1990, o
renomado escritor e cartunista Ziraldo, criou revista de tiragem mensal, pela editora
Pereré, com nome um tanto quanto inusitado, Bundas, utilizando-se da mesma
diagramacao da revista Caras, da editora Abril e, assim como a fonte de seu titulo, branca
em fundo vermelho (na capa), tornava claro o tom parddico e satirico pretendido. “As
comparacdes e mengles frequentemente apareciam em algum lugar da revista. Bom
exemplo esta no primeiro editorial da revista, quando Verissimo afirma que assim como
Caras, Bundas “mostrara brasileiros em situa¢des ridiculas, dizendo coisas desconexas,
em cores”. Em outro exemplo, na terceira edigdo, o autor visando ironizar e criticar as
privatizacdes ocorridas no governo FHC, afirma que assim como Caras possui uma ilha,
Bundas compraria um pais: O Brasil — que estaria sendo vendido “por uma ninharia”.
(LAPA, Bruna. Caras X bundas. VIII Encontro de Programas de Pés Graduacdo em
Comunicacgéo de Minas Gerais. www.ecomig2015.wordpress.com)

No caso de Ziraldo, houve o ajuizamento de acdo por danos morais, com
interposicdo de Recurso especial julgado pela egrégia Terceira Turma deste Tribunal. No
recurso proposto, todavia, ndo foram questionadas as semelhancas entre uma e outra
publicacdo, ndo havia reivindicacdo de marca por apropriacdo de diagramacéo, fonte,
cores, estilo da revista Caras, tampouco havia disputa de dominio na rede mundial de
computadores.

No julgamento proferido pela Terceira Turma, apenas a titulo de ilustracao,
interessante notar que a eminente Ministra relatora, Nancy Andrighi, em seu voto
condutor, destacou as caracteristicas da parodia, na linha que aqui se expde:

Nesse aspecto, nota-se que 0 meio de comunicacao é explicitamente satirico,
0 que se evidencia — se ndo por menos — pela proposta editorial calcada na
possibilidade de fazer rir a partir da comparacdo com outra revista de grande
circulacao, cujo 'mote' € publicizar a vida intima daquilo que se convencionou
chamar de ‘celebridades" pessoas que utilizam a midia — expondo
despudoradamente aspectos privados de sua personalidade — com o intuito
de obter projecéo pessoal.

(-..)

A revista '‘Bundas' tinha, claramente, nitido propoésito editorial de apontar os
excessos de um fendbmeno social novo, surgido em meados da Ultima década
do século passado, que se consubstanciou na exploséo do interesse publico a
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respeito da vida de pessoas abastadas ou célebres, nacionais e estrangeiras.
()

Afirma-se, portanto, que, no contexto de uma publicagdo humoristica
destinada a ridicularizar outra revista, esta exibindo pessoas que
mantém um estilo de vida fulcrado na ostentacdo, a expresséo “Bardo
da merda’, utilizada no humoristico, para além de representar um
trocadilho popular com a atividade empresarial do construtor do castelo,
atinge perfeitamente o objetivo do magazine ao associar um titulo
nobiliarquico — semelhante ao que muitos dos ‘colunaveis' daqueloutra
revista exibem — a um termo que se contradiz absolutamente com a
distincdo da nobre comenda, assim causando impacto cdmico pela
inesperada associacdo de idéias que as expressfes, uma vez
relacionadas, provocam.

Abaixo a ementa do acoérdao:

Civil. Acao de compensacao por danos morais. Revista humoristica.

Matéria satirica que teria maculado a honra de antepassado das recorrentes.
Critica social que transcende a memoéria do suposto ofendido para analisar,
por meio da comparacao jocosa, tendéncia cultural de grande repercussao no
pais.

- Dentro do que se entende por exercicio da atividade humoristica, a matéria
nao teve por objetivo a critica pessoal ao antepassado das recorrentes, mas a
satira de certos costumes modernos que ganharam relevancia e que sao
veiculados, hodiernamente, por mais de uma publicacdo nacional de grande
circulacao.

- O 'mote’ supostamente lesivo, ademais, foi atribuido ao dominio publico.

- A conduta praticada ndo carrega a necessaria potencialidade lesiva, seja
porque carecedora da menor seriedade a suposta ofensa praticada, seja
porque nada houve para além de uma critica genérica de tendéncias culturais,
esta usando a suposta injuria como mera alegoria.

- Ndo cabe aos Tribunais dizer se o humor praticado é 'popular’ ou
'inteligente’, porquanto a critica artistica ndo se destina o exercicio da
atividade jurisdicional.

Recurso especial ndo conhecido.

(REsp 736.015/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 16/06/2005, DJ 01/07/2005, p. 533)

No caso sob andlise, é mister sublinhar, a meu juizo, que a diferenca em
relacdo ao casos citados acima est4 apenas no meio utilizado para parodiar, a internet.
Nem mesmo o fato de a parddia ja se expressar no nome de dominio é novidade, como
se percebeu ter ocorrido com a parddia da magazine A Manha.

5. Ademais, examinando a questao por outro angulo, a recorrida alega que a
existéncia do site de pardédia, com o dominio falhadesaopaulo.com.br, causaria
concorréncia desleal em relagdo ao jornal Folha de Sao Paulo, por sua conotagéo
comercial.
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Quanto a conotacao comercial, o acérdao recorrido, reproduzindo os dizeres
da sentenca, se manifestou como a seguir:

Pelas reproducdes do website falhadespaulo.com.br trazidas aos autos pelo
préprio réu (fls. 135) percebe-se, na coluna a direita da pagina inicial, uma
secdo de links remetendo o usuéario para outros websites, sendo o primeiro
deles o da revista semanal Carta Capital. Ao final da pagina ha, ainda,
anuncio de sorteio de assinatura da revista Carta Capita entre os seguidores
da conta do réu no Twitter. Ao anunciar a promog¢do, 0 website do réu
reproduz integralmente a capa da edicdo 614, de setembro de 2010, da
revista Carta Capital. Ao contrario do que faz com as reproduc¢des do jornal da
autora, o réu, ao reproduzir a capa da revista Carta Capital, ndo promove
qualquer adulteracio ou comentario critico. E o que basta para caracterizar o
website do réu como tendo conotagédo comercial.

Ora, a meu ver, observada sempre a maxima vénia, a analise feita pelas
instancias de origem, acerca da conotacdo comercial, ndo pareceram corretas e
adequadas. E que a sentenca e o acorddo extrairam de uma situa¢do comum, permitida,
sancdo desassociada dos fatos, utilizando interpretacéo de legislacéo inadequada a reger
0 caso sob andlise.

Com efeito, a sentenga buscou arrimo no seguinte dispositivo da Lei de
Marca, Lei n. 9.279/1996:
Art. 132. O titular da marca néo podera:

IV - impedir a citacdo da marca em discurso, obra cientifica ou literaria ou
qualquer outra publicacdo, desde que sem conotacdo comercial e sem

prejuizo para seu carater distintivo.

No entanto, a legislacdo que disciplina a manifestacdo do pensamento pela
parddia ndo prevé como condi¢cédo para sua licitude e conformidade o fato de nédo possuir
conotacdo comercial. Conforme visto, este ndo é requisito de sua perfeicéo.

Ainda, importante ressaltar que a concorréncia desleal acusada pela
recorrida também nado se caracteriza nesse caso.

Em primeiro lugar, a meu juizo porque falha e folha ndo sédo concorrentes,
nao prestam servicos da mesma natureza. Em segundo lugar, porque a conduta da
recorrente nao tipifica concorréncia desleal, questdo, esta sim, definida no ambito da Lei
n° 9.279/96.

De fato, a Lei da Propriedade Industrial disciplina, em seu art. 2°, os modos
pelos quais a protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial se efetiva e, em seu
inciso V, faz constar a repressao a concorréncia desleal. E dispde, mais no art. 195:
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Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem:

| - publica, por qualquer meio, falsa afirmac¢éo, em detrimento de concorrente,
com o fim de obter vantagem;

Il - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informagéo, com o fim de
obter vantagem;

lll - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito proprio ou alheio,
clientela de outrem;

IV - usa expressédo ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a
criar confusdo entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, titulo de estabelecimento ou insignia
alheios ou vende, expde ou oferece a venda ou tem em estoque produto com
essas referéncias;

VI - substitui, pelo seu préprio nome ou razédo social, em produto de outrem, o
nome ou razao social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distingdo que nédo
obteve;

VIl - vende ou expbe ou oferece a venda, em recipiente ou invllucro de
outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com
produto da mesma espécie, embora ndo adulterado ou falsificado, se o fato
nao constitui crime mais grave;

IX - d& ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente,
para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione
vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou
recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a
concorrente do empregador;

Xl - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagdo, de conhecimentos,
informacBes ou dados confidenciais, utilizaveis na indastria, comércio ou
prestacdo de servicos, excluidos aqueles que sejam de conhecimento publico
ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso
mediante relacdo contratual ou empregaticia, mesmo apdés o término do
contrato;

XIl - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagdo, de conhecimentos ou
informacgdes a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilicitos ou a
gque teve acesso mediante fraude; ou

XIll - vende, expbe ou oferece a venda produto, declarando ser objeto de
patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que
nNAo 0 seja, ou menciona-o, em anuncio ou papel comercial, como depositado
ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagéo, de resultados de testes
ou outros dados nao divulgados, cuja elaboracdo envolva esforgo
consideravel e que tenham sido apresentados a entidades governamentais
como condig&o para aprovar a comercializagao de produtos.

Pena - detengéo, de 3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa.

6. Por fim, no que respeita a alegacdo de confusdo que o dominio
falhadesaopaulo.com.br possa causar aos leitores da Folha de S&o Paulo, da mesma
forma, penso que ndo prospera a argumentacao.
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Confiram-se, abaixo, por sua adequacéo, as palavras proferidas na decisao
de piso, confirmadas integralmente pelo acérdao (fls.):

No presente caso, a possibilidade de confusdo ndo existe, pois a parddia é
revelada, inteiramente, ja pelo nome de dominio. O trocadilho anuncia, ao
mesmo tempo, que se trata de uma satira, e que é objeto dela. Nem mesmo
um “tolo apressado” seria levado a crer tratar-se de pagina de qualquer forma
vinculada oficialmente ao jornal da autora, pois a parddia anunciada pelo
nome de dominio, é reiterada pelo contetudo do website. Além disso, dadas as
posicdes das letras “A” e “O” no teclado QWERTY, tradicionalmente utilizado
nos computadores pessoais e demais eletrdnicos por meio dos quais a
internet € acessada, fica afastada qualquer possibilidade de typosquatting,
modalidade de cybersquatting em que o usuario, por simples erro de
digitacdo, acaba por acessar website diverso do pretendido.

Nesse ponto, vale ressaltar que um dos elementos distintivos da inexisténcia
de confusdo entre as marcas refere-se ao grau de especializacdo dos adquirentes dos
servicos prestados por aquelas empresas, segundo o qual seria capaz de afastar a
possibilidade de confuséo ou associacdo entre as marcas.

Dessarte, a questdo, em regra, deve ser analisada sob a perspectiva do
homem médio (homus medius), ou seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do

ser humano dotado de inteligéncia e perspicacia inerente a maioria das pessoas
integrantes da sociedade.

Nessa linha de intelec¢céo, confira-se o entendimento doutrinario:

Por fim, a apreciacdo deve ser procedida segundo a otica do consumidor
comum, desatento e despreparado por natureza [...]. Jamais deve ser a
impressdo causada ao julgador em litigio, normalmente mais preparado e
instruido. Nesse caso, o julgador deve afastar-se da postura de arbitro do
litigio e postar-se como se fosse um cidaddo, um consumidor, auferindo se,
nesta situacdo tranquila, faria a associacdo ou confundiria as marcas.
(SCUDELER, Marcelo Augusto. Do direito das marcas e da propriedade
industrial. Campinas: Servanda, 2013, p. 115-116).

Todavia, ndo se olvide que determinados produtos ou servicos sao
colocados no mercado para consumidores bem especificos. Entre outras caracteristicas,
leva-se em consideracao o nivel social, o conhecimento intelectual, o grau de formacéo e
outras condicBes especiais dos eventuais adquirentes. Em outros casos, a atividade de
comércio tem como clientes apenas pessoas juridicas de pequeno, médio ou grande
porte. Portanto, essa € a tbnica do mercado cada vez mais globalizado e setorizado.

Nessa linha de entendimento, ndo é dificil concluir pelo elevado grau de
discernimento e de intelec¢édo que um leitor de jornal possui, mormente da Folha de S&o
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Paulo. E dificil imaginar que um leitor integrante de grupo t&o restrito ndo seja capaz de
reconhecer os donos dos textos que €, se ndo imediatamente, em poucos minutos. Isso,
porque presume-se a capacidade intelectual avancada desse grupo, caracterizada, ao
menos, pelo maior interesse pela leitura e informacéao.

7. Interessante destacar, ademais, que o nome de dominio (domain name) é
o sinal designativo utilizado para identificar e localizar o endereco eletrénico ou a home
page de agentes que, de algum modo, exercam atividade (econémica ou ndo) na internet.

Como bem elucida a doutrina:

(...) do ponto de vista estritamente técnico, o0 nome de dominio nada mais é
do que uma sequéncia alfanumérica (ndo podendo ser exclusivamente
numeérica) que representa um determinado host, e por meio da qual se acessa
esse host.

Os enderecos dos hosts séo, na verdade, representados por uma sequéncia
de numeros, que sdo os enderecos IP. Como a memorizacdo desses
ndameros seria pouco conveniente para as pessoas, desenvolveu-se um
sistema descentralizado de dados em que letras que formam o nome de
dominio sdo convertidas e associadas aos numeros dos enderecos IP,
facilitando a forma de operar na internet para as pessoas (que preferem as
letras, pois estas sdo passiveis de associacao), e para os computadores (que
utilizam com mais eficiéncia os numeros, pois trabalham no sistema binario).
Portanto, o nome de dominio é o reflexo, numa forma amigavel e mneménica,
do endereco IP de um host. (FONTES, Marcos Rolim Fernandes. Nomes
de dominio no Brasil. Sdo Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 93)

O Sistema de Nomes de Dominio (ou Domain Name System - DNS) é uma
estrutura de identificacdo hierarquica, que foi designada para garantir
que cada nome seja globalmente Unico e que corresponda a um valor
numérico distinto. Ele resolve um nome de dominio, como "stf.gov.br",
em um endereco IP Gnico, um nome numérico que contém quatro blocos
de até trés digitos cada, como 32.104.87.2, que ira apontar para apenas
um lugar na Internet. O DNS foi designado, primariamente, como um
mecanismo mneménico que faz com que as pessoas se lembrem do
"endereco" das paginas Web mais facilmente.

A hierarquia DNS é estruturada em dominios separados, em que uma
entidade administrativa mantém controle de cada nivel. Quando uma pessoa
digita um dominio, o pedido é direcionado primeiro ao servidor DNS,
geralmente operado por um provedor de servigos Internet (Internet Service
Provider - ISP), que entéo localiza as bases de dados para cada subdominio,
da direita para a esquerda. O servidor DNS, a principio, localiza um
host/servidor, e no final, localiza a pagina correspondente e manda a
mensagem de volta ao computador originario. (KAMINSKI, Omar. Conflitos
sobre nomes de dominio: e outras questdes juridicas da internet.
Ronaldo Lemos e Ivo Waisberg (org.). Sdo Paulo: Revista dos
Tribunais/Fundacao Getulio Vargas. 2003, pp. 244/245)
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Assim, "sendo 0 nome de dominio um sinal distintivo passivel de apropriacdo
mediante o registro no érgdo proprio; podendo seu titular usa-lo, goza-lo e disp6-lo; e,
somando-se a isso, o fato de ter valor econdmico, sendo objeto de milhares de
transacgdes, ndo haveria maior dificuldade em considera-lo como um bem imaterial, sobre
o qual o seu dono (quem o registrou) tem um direito de propriedade, numa tipica relagéo
de direito real" (FONTES, Marcos Rolim Fernandes. Op. Cit., p. 113).

A despeito da divergéncia doutrindria, € certo que a Constituicdo da
Republica de 1998, consoante afirmado alhures, reconhece ndo sé protecdo as criacdes
industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas, mas também a
quaisquer outros signos distintivos (inciso XXIX do artigo 5°), expressao que abrange,
por 6ébvio, o nome de dominio.

A Portaria Interministerial 147/95 (editada em conjunto pelos Ministros das
Comunicacdes e da Ciéncia e Tecnologia) criou o Comité Gestor da Internet no Brasil
(CGl.br), com as atribuicbes, dentre outras, de coordenar o0s registros de nomes de
dominios no pais (inciso V do artigo 1°).

De inicio, as fungbes atinentes ao registro de nomes de dominio foram
delegadas a Fundacdo de Amparo a Pesquisa do Estado de Sdo Paulo (FAPESP). Em
2005, contudo, foi criado o Nucleo de Informagédo e Coordenacdo do Ponto BR (NIC.br)
gue passou a ser responsavel pela atividade de registro de dominios ".br".

Em 1998, o Comité Gestor promulgou resolucdo fixando as regras de
funcionamento do registro dos nomes de dominio no Brasil (Resolucédo CGl.br 1/98).

O artigo 1° do citado normativo - vigente a época dos fatos narrados na
inicial - erigiu principio fundamental denominado "First Come, First Served" (adotado até
os dias atuais), segundo o qual o direito ao nome de dominio sera conferido ao primeiro
requerente que satisfizer, quando do pedido, as exigéncias para o0 registro. Nesse
contexto, a concessao do registro ndo dependia de prévia apuracdo de eventual conflito
com marcas ou nomes comerciais registrados em outros 0Orgaos, atribuindo-se ao
requerente a integral responsabilidade pela escolha do nome de dominio.

Nesse ponto, o artigo 2° do Anexo | da referida resolucdo preceituava que o
nome escolhido pelo requerente para registro nao poderia tipificar nome néo registravel,
o0 qual compreendia, entre outros, signos que pudessem induzir terceiros em erro, "como
no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas,
guando nao requeridos pelo respectivo titular".
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Consequentemente, nem todo registro de nhome de dominio, composto por
signo distintivo equivalente a marca comercial de outrem, configura violacdo do direito de
propriedade industrial, mas apenas aquele capaz de gerar perplexidade ou confusdo dos
consumidores, desvio de clientela, aproveitamento parasitario, diluicdo de marca ou que
revele o intuito oportunista de pirataria de dominio.

Atualmente, encontra-se em vigor a Resolucdo CGl.br 8/2008, que continua
a responsabilizar o requerente pela escolha de nome de dominio que induza terceiros em
erro ou que viole direitos de outrem (artigo 1°).

Diante desse quadro, também por essas razdes, penso que ndo ha qualquer
prejuizo as titulares da marca ou aos consumidores com a utilizacdo do sitio na internet.

Isso porque o nome de dominio escolhido pelo blog Falha de S&o Paulo,
falhadesaopaulo.com.br, ndo se revela capaz de causar confusdo entre 0 servico
jornalistico virtual prestado pela Folha de Sdo Paulo e o prestado pela Falha, destinado a
oferecer critica por meio de parddia as matérias jornalisticas da recorrida.

Em recente julgamento realizado em dezembro de 2016 (ainda néo
publicado), Resp n. 1.466.212/SP, esta egrégia Quarta Turma apreciou recurso, cuja
controvérsia era definir se a anterioridade de registro de marca, em uma classe
especifica, conferia ao titular o direito a utilizacdo exclusiva de nome de dominio
equivalente no ambito da rede mundial de computadores (internet).

Naquela oportunidade, diferente do caso sob analise, mas com ele
semelhante em certa medida, tratou-se de marcas, aqui prepondera o direito de autor,
este colegiado negou provimento ao apelo, reconhecendo a possibilidade de coexisténcia
de nomes semelhantes de marcas, sem que issoO representasse violacdo ao direito de
qualquer espécie. Do voto condutor, destaca-se trecho que resume a deliberacéo,
confira-se:

Isso porque o nome de dominio escolhido pela sociedade empresaria ré
("paixao.com.br") ndo se revela capaz de causar confusdo entre os
produtos comercializados pelas autoras (cosméticos Paixao) e o servico
virtual a ser disponibilizado no site, destinado a aproximar pessoas para
relacionamentos amorosos.

Ndo se evidencia, portanto, qualquer circunstancia que implique
aproveitamento parasitario, desvio de clientela ou diluicdo da marca,
com a inducdo dos consumidores em erro. Ou seja, sequer em tese a
conduta descrita nos autos configura o crime de concorréncia desleal alegado
pelas demandantes.

(..)

A incidéncia, no caso, mutatis mutandis, do principio da especialidade no
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registro da marca demonstra a possibilidade de coexisténcia de nomes de
dominio compostos pelo mesmo signo distintivo acrescido do ramo de
atividade do titular.

Assim, ndo h4 que se falar em violagdo do direito das autoras, que ainda
podem proceder a registro de nome de dominio representativo da sua marca,
a exemplo de "cosmeticospaixao.com.br" ou "paixaocosmeticos.com.br".

Uma vez mais anoto que, assim como no julgado citado acima, as partes
demandantes oferecem servicos absolutamente diversos, sendo este um dos
fundamentos aqui explicitados, assim como o foi no Resp n. 1.466.212/SP.

8. Nao se evidencia, portanto, qualquer circunstancia que implique
aproveitamento parasitario, desvio de clientela ou diluicdo da marca, com a indugédo dos
consumidores em erro. Ademais, sequer em tese a conduta descrita nos autos configura o
crime de concorréncia desleal alegado pela autora, aqui recorrida.

A incidéncia, no caso, mutatis mutandis, do principio da especialidade no
registro da marca, demonstra a possibilidade de coexisténcia de nomes de dominio
compostos até pelo mesmo signo distintivo acrescido do ramo de atividade do titular, o
gue ndo é o caso dos autos, em que os dominios, apesar de semelhantes, séo diferentes.

9. Ante o0 exposto, peco licenca para divergir do voto proferido pelo
eminente e culto relator, e dar parcial provimento ao recurso especial para reconhecer a
inexisténcia de violacdo de direito de marca da recorrida e liberar o uso do dominio
falhadesaopaulo.com.br. Honorarios advocaticios em favor da recorrente, que fixo em
R$10.000,00 (dez mil reais).

Saliente-se, por fim, quanto ao dano moral negado na origem, ndo ha
gualquer discusséo acerca da questdo em sede de recurso especial, tendo a matéria
transitado em julgado apods a sentenca (fl. 705).

E como voto.
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