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RESUMO

A aplicacao de ferramentas computacionais a pesquisa juridica muito pode
enriguecer o estudo e a pratica do Direito. Neste artigo, propde-se evidenciar como
a abordagem denominada Knowledge Discovery in Databases (KDD), de Fayyad,
Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996), pode ser utilizada para se identificar diversos
elementos relacionados a uma questao juridica. O tema tratado sao os potenciais
conflitos entre nomes empresariais, marcas e dominios virtuais, institutos que
compode os elementos intangiveis de identidade comercial e que, com o avanco da
internet tenderiam a colidir, como hipodtese inicial do trabalho. Ao se aplicar o
meétodo, busca-se explorar indicadores do caso (quantidade de casos, principios
citados, predominancia de relatoria etc), assim como apontar como a
jurisprudéncia responde a esse eventual conflito. A coleta de casos se concentrou
nos Recursos Especiais julgados no Superior Tribunal de Justica, entre 2001 e julho
de 2021. Os resultados indicam, entre outros, que 0 numero de casos que
efetivamente versam sobre a matéria ndo sao tantos quanto se supunha imaginar;
grande parte das discussdes se concentram na Lei de Propriedade Industrial; dois
ministros concentram quase 50% da relatoria dos casos e houve a predominancia
dos proprietarios de nomes de dominio, nomes empresariais e marcas, nessa
ordem, como parte vencedora.
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ABSTRACT

The application of computational tools to legal research can greatly enrich the
study and practice of Law. In this article, we show how the approach known as
Knowledge Discovery in Databases (KDD), by Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth
(1996), can be used to pinpoint various elements related to a legal issue. The subject
dealt with is the potential conflicts between company’'s names, brands and virtual
domains, institutes that make up the intangible elements of commercial identity
and which, with the advancement of the internet, would tend to collide, as the
initial hypothesis of the work. While applying the method, we seek to explore case
indicators (number of cases, cited principles, case reporting predominance, etc.), as
well as pointing out how case law responds to this possible conflict. The collection
of cases was concentrated in the Special Appeals judged by the Brazilian Superior
Tribunal of Justice, between 2001 and July 2021. The results indicate, among others,
that the number of cases that actually deal with the matter are not as many as it
was supposed to be; most of the discussions focus on the Industrial Property Law;
two ministers concentrate almost 50% of the reporting of cases and there was a
predominance of domain name, business name and trademark owners, in this
order, in the winning party side.

KEYWORDS: Knowledge Discovery in Databases; registration conflict; company

names; trademarks; internet domains.
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1. INTRODUGCAO

Em cada Revolucao Industrial nao € somente a “industria” que sofre uma
reviravolta. A economia como um todo € conduzida a uma reorganizagao
estrutural. Nessas mudancgas paradigmaticas, produtos e servicos se tornam
obsoletos, sofrem adaptacdes, ou sao alavancados pelo mercado. Mas uma fracao
desses produtos e servicos vinha fugindo a regra e é nesse contexto que se reflete,

neste artigo, sobre a pratica juridica.

Sabe-se que a pratica juridica se manteve a margem das ultimas Revolucdes
Industriais. Pouco ou quase nada do modo como o servico era prestado foi
renovado em virtude de novas tecnologias. Foi somente com a aceleracao da
Terceira Revolucao Industrial que os primeiros sinais de que, apesar de pautada
pelo conservadorismo, o modus operandi da atividade juridica seria colocado em
xeque. Nao por menos. A pratica relacionada ao Direito produz uma quantidade
volumosa de informacdes — sobre as partes, os fatos do caso, o andar do processo e

a forma como a norma € (ou ndo) aplicada pelos tribunais®.

Certamente, avancos ocorreram. Em um modelo que progride
aceleradamente, a adogdo de editores de texto substituiu a maquina de escrever?,
o processo judicial ganhou a forma eletrénica e algoritmos e inteligéncia artificial
facilitam as decisdes nos julgamentos. A atividade adjudicante se sofisticou ao
ponto de contar com robds e inteligéncia artificial para classificar, separar temas ou

mesmo identificar padrdes de argumentos em determinados tipos de acdes.

Este artigo se propde, justamente, a ilustrar como a uniao ente o Direito e a

Tecnologia pode produzir uma pratica juridica baseada em evidéncias empiricas,

[

por meio da “inteligéncia juridica”. Em especifico, propde-se evidenciar como a

3 Alguns desses dados se encontram estruturados e outros ndo. De fato, sobre esses ultimos, os
operadores juridicos podem se deparar com um conjunto fabulosos de informacdes tais quais
documentos, transcricbes e gravagdes de audio produzidos em um processo. Pela formacgao
humanistica, entretanto, poucos operadores sdo capazes de trabalhar ou processar essas
informagdes.

4O surgimento do computador foi particularmente importante para o Direito no que diz respeito a
producdo documental e pesquisa — apesar disso, ainda sdo utilizadas as mesmas ferramentas e
técnicas de 20 anos atras, basicamente um editor de texto e um navegador web, embora se deva
reconhecer indmeros avangos com o Processo Judicial Eletrénico (PJE).

5 Importante iniciativas estdo em curso nos tribunais superiores, como o “Victor” (STF) e o “Sécrates”
(ST3J), além de outros tribunais que vem buscando solugdes para auxiliar a atividade adjudicante e a
redugdo de acumulos de processos. Os detalhes de cada uma delas podem ser conferidos nos
proprios websites dos tribunais.
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abordagem denominada “aquisicao de conhecimento de banco de dados”, ou
Knowledge Discovery in Databases (KDD), de Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth
(1996), pode ser utilizada para se evidenciar diversos elementos relacionados a uma

questdo juridica®.

Essa questdo se refere aos potenciais conflitos entre nomes empresariais,
marcas e dominios virtuais, institutos do Direito Empresarial, Propriedade
Intelectual e Digital que, agrupados, formam a instigante combinacao

“LTDA.COM®", compondo os elementos intangiveis de identidade comercial.

Apesar do ordenamento normativo brasileiro ter tratado, em algumas
situacdes, como se vera, de impedir (mitigar) a colidéncia desses registros, uma vez
que pertencem a esferas distintas de protecao, tem-se como objetivo avaliar, ao se
aplicar o método, o que compde essa amostra de casos e como a jurisprudéncia
responde a esse eventual conflito. SGo muitos casos? Entre quais institutos? Quais
sa0 0s principios discutidos nas decisdes? Existe alguma primazia entre os registros

de marca, nome empresarial e de dominio na internet?

O artigo se desenvolve da seguinte maneira. Na secao seguinte, sao
introduzidos os conceitos operativos dos ramos de direito utilizados no artigo.
Trata-se de uma sec¢ao dedicada aos leitores menos familiarizados com os
conceitos dos elementos intangiveis de identidade comercial. Aos ja proficientes

no assunto, recomenda-se a leitura direta a partir da secao 3 deste artigo.

Na secao 3, demonstra-se a utilizacao do KDD a partir da delimitacao feita
nos julgamentos do Superior Tribunal de Justica (STJ). A abordagem é indutiva,
inspirando-se na teoria fundamentada nos dados (TFD) (Glaser & Strauss, 2011, p. 22-
23 apud Peixoto Azeredo e Franco Xavier, 2019; Charmaz, 2009). Na TFD, nao se
oferecem hipdétese contundentes antes da andlise dos documentos, no caso, a
jurisprudéncia do STJ, mas formulam-se proposicdes a partir dos dados estudados

na pesquisa.

& Convenciona-se chamar esta abordagem de inteligéncia juridica, ou legal intelligence. Este Ultimo
pode ser compreendido como uma variagao do market ou business intelligence, adaptado e aplicado
ao Direito. Por ele, busca-se trazer a tona informagdes que dificilmente seriam evidenciadas ou
respondidas sem um prévio e massivo tratamento de dados. O método tem como premissa o limite
humano para coletar e processar dados e como beneficio a expressiva reducao do tempo e carga de
trabalho do jurista/pesquisador. Para referéncia em market intelligence, veja-se Hedin, Hirvensalo e
Vaarnas (2011).
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Entende-se que o relato de pesquisa interseciona ramos do direito
empresarial, de forma nao habitual e pouco encontrado na literatura juridica, no
qual predominam pesquisas de natureza dogmatica e tedrica. Apenas mais
recentemente, pesquisas com metodologia empirica e uso de dados vem
ganhando maior espaco na academia brasileira. No Direito Empresarial, em
especifico, podem-se destacar, entre outros, as pesquisas de Yeung e Azevedo
(2015), que, por meio de analise empirica de decisdes do STJ, buscaram verificar a
evidéncia da existéncia (ou nao) de viés pro-devedor na jurisprudéncia brasileira.
Mais recentemente, de natureza empirica sao as analises de Lima Junior et al.
(2021), com foco na analise quantitativa de direito societario, e Nunes e Hartmann
(2022), cuja proposta se concentra em uma abordagem quantitativa para o
rangueamento da influéncia de precedentes do STJ. Estas analises, entretanto,
apesar de compartilharem metodologias empiricas, nao foram direcionadas para a
problematica da eventual colisdo entre nomes empresariais, marcas e dominios

virtuais, objeto deste artigo.

Ressalva-se que a pesquisa ora apresentada se deu em dois momentos
distintos. O primeiro em 2018, seguido pelo redesenho e aplicacdao do método em
2021, trazendo-se, assim, uma exposi¢cao do desenvolvimento técnico e conceitual

adquirido entre uma data e outra.

2. CONTEXTUALIZAGCAO DOS INSTITUTOS PERTINENTES

Antes mesmo do surgimento e da pratica da atividade comercial em meio
eletrénico, Ascarelli (1949) defendia a integracao entre elementos que
identificavam o estabelecimento comercial como um todo. O autor ressaltava,
inclusive, a necessidade de um direito absoluto sobre os meios de captacao e
conservacao de clientes, tratando dos signos distintivos (marcas) e os nomes
comerciais, posto que seriam de extrema importancia para a atividade empresarial,

constituindo parte dos bens imateriais do estabelecimento comercial.

Contemporaneamente, Coelho (2014) explica que a marca, o nome
empresarial e o dominio recebem do Direito “tratamentos especificos, préprios,

decorrentes de sua natureza” (p. 99). Do ponto de vista juridico, Coelho (2014) expde
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que as diferencas normativas de cada tipo de registro (marca, nome empresarial e

dominio na internet), com exceg¢ao a alguns casos, Nnao se comunicam.

Considerando que a marca, o nome empresarial e o dominio na internet sao
elementos intangiveis intrinsecos as relagcdes comerciais e, mesmo estando em
esferas de protecao distintas, conflitos sdo encontrados, encontra-se, a partir deste

ponto, a apresentacao desses institutos e as normas que os circundam.

MARCAS

Pode-se dizer que o conceito de marca, em termos de definicdao técnica, é
convencionado, tanto normativamente, pela Lei de Propriedade Industrial (LPI) (Lei
n. 9.279, 1996), quanto doutrinariamente. E unissona a definicdo exposta pelos
autores consultados durante a producao presente pesquisa: Vampré (1921-1922),
Ascarelli (1949), Bertoldi e Ribeiro (2008); Tomazette (2011); Negrao (2014); e Coelho
(2014).

Para o propdsito de contextualizagdo deste artigo, as marcas sao definidas
como um conjunto de caracteres, sinal ou signo suscetivel de representacao
grafica, resultado de atividade intelectual e apto a distinguir produtos de uma
pessoa fisica ou juridica e/ou os servicos por ela prestados, sendo seu registro
validamente expedido por instituicao competente. A LPI determina, por meio dos
artigos 122 e inciso | do artigo 123, gque as marcas sao sinais visualmente perceptiveis,
utilizados para distinguir produto ou servico de outro idéntico, semelhante ou afim,

de origem diversa.

Sao proeminentes no Direito Marcdrio quatro principios: territorialidade,
sistema atributivo, especialidade e exclusividade. As marcas registradas é
assegurada a protecao em todo o territdério nacional pelo principio da
territorialidade, exteriorizado em lei por intermédio do art. 129 da LPI. Esse diz
respeito ao carater espacial (localidade de depdsito), garantindo a protecao nos

paises em que foram registradas’. Quanto ao principio do sistema atributivo, diz-

7 Embora existam mecanismos que hoje facilitem o registro da marca de jurisdigdes estrangeiras
(Protocolo de Madri), inclusive tendo o Brasil aderido, recentemente, ao regime, nao € objeto desse
estudo o conflito no nivel internacional.
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se que a propriedade e seu uso exclusivo somente sdo adquiridos apods o registro®.
De maneira geral, aguele que primeiro depositar um pedido de registro sera o
detentor de direito (se o pedido estiver em concordancia com a LPI e for
concedido). As excecdes ao principio do sistema atributivo sdo amparadas pela
identificacao de concorréncia desleal. Nesse caso, o sistema juridico brasileiro
busca reprimir a pratica e trabalhar de forma a proteger a boa-fé, como se vera
adiante. Os principios da especialidade e exclusividade podem ser trabalhados de
forma paralela. O primeiro diz respeito ao tratamento dado por ramos de atividade
ou “nichos” de mercado. A titulo exemplificativo, uma mesma marca poderia ser
registrada para o ramo de atividade “A” (calcados) e para o ramo de atividade “B”
(eletrodomésticos), por pessoas ou entidades diferentes, sem qgue houvesse
conflito, devido ao principio da especialidade. Ja a exclusividade assegura ao titular
o uso exclusivo em todo o territério nacional, avocando-se novamente, com

excecodes delineadas no art. 132 do mesmo diploma legal.

Para questdes de registro, no Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI) € o érgao por verificar o pedido depositado pelo solicitante

analisando os requisitos de registrabilidade.

NOME EMPRESARIAL

O nome empresarial, diferentemente da marca, corresponde ao “nome”
adotado pelo empresario que adentra o mundo juridico para efeito de constituicao,
registro e outros atos formais praticados na atividade empresarial. Segundo Negrao
(2014), o registro do nome empresarial € o meio de garantir, dar publicidade e

autenticar os atos juridicos das empresas mercantis.

Regulado pelo arts. 1.155-1.168 do Codigo Civil Brasileiro (CCB) (Lei n. 10.406,
2002), o nome empresarial possui duas espécies: “firma” e “denominacao™.

Importante perceber que o registro do nome empresarial enseja a protec¢ao juridica

8 Este principio, assim como o anterior, aparece no art. 129 da LPI.

2 Para que se exemplifique, a sociedade limitada poder adotar uma das duas espécies. Sob a espécie
firma, constara um nome de um ou mais sdécios no nome empresarial. J&4 sob a forma de
“denominacao”, deve-se designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um
ou mais sécios (CCB, art. 1.158).
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na esfera estadual, podendo ser requerida a protecao estendida em carater

nacional (CCB, art. 1.166).

Negrao (2014) indica que o nome empresarial ndao integra o complexo de
bens corpdéreos ou incorpdreos do estabelecimento empresarial. Contudo, além do
carater identificativo, conecta-se a uma percepgao patrimonial. Por isso ha
dificuldade na formulagcao e compreensao da natureza juridica do nome

empresarial',

Para os propdsitos deste artigo, ao tomarmos os dois institutos inicialmente
apresentados (marcas € nomes empresariais), as principais diferencas residem no
conceito, 6rgaos de registro, escopos territoriais e materiais de protecao e prazo de

duracgao das protec¢des concedidas.

Basta se observar que, enquanto o nome empresarial é registrado na Junta
Comercial de cada Estado da Federag¢ao, a marca é registrada no INPI. O home
empresarial tem escopo territorial de protecao apenas no respectivo Estado de
inscricdo. A marca registrada tem, automaticamente, protecao nacional. A
protecao do nome empresarial independe do ramo de atividade. As marcas, de
forma geral, sao protegidas por classes de produtos e servicos, seguindo uma
classificacao internacional que contém 45 classes (Acordo de Nice). Por fim, o prazo
de protecao do nome empresarial € indeterminado. Ja o registro da marca confere
protecao pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessao do registro,

prorrogavel por periodos iguais e sucessivos (LPI, art. 133).

NOMES DE DOMINIO NA INTERNET

0 Decerto, acerca dos nomes empresariais, sua natureza juridica € alvo de debate. Vampré (1921-1922)
defende que o nome empresarial deveria ser tratado como propriedade intelectual e alega que a
lesdo decorrente de usurpagado ou difamagao nao recai sobre a personalidade juridica, mas sim sobre
o estabelecimento. Em outras palavras, se a afronta aos direitos de personalidade afeta o
estabelecimento e este pode ser negociado, a parte intangivel do estabelecimento — no caso, 0 nome
empresarial —seria um direito passivel de transferéncia. Tomazette defende que “alterando-se o nome
empresarial se dilui a clientela, de modo que ndo se pode negar que o nome tenha um valor
econdmico” (Tomazette, 2011, p. 129). Nesse sentido, entende-se que nome empresarial ndo trata de
direito de propriedade, pois “a utilizagao por mais de uma pessoa retira a exclusividade que seria
inerente ao direito de propriedade” (Tomazette, 2011, p. 130). Tampouco de personalidade, mas sim de
um direito pessoal.
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Diferentemente das marcas e dos nomes empresariais, a utilizacao de
nomes de dominio € mais recente e se da a partir do desenvolvimento da internet.
Expande-se, principalmente, a partir de meados dos 1990s, com a progressiva
utilizacao da rede para uso comercial, passando a ser elemento fundamental de
visibilidade e comunicacao da atividade empresarial ao mercado. De fato, os nomes
de dominio sdao, normalmente, a forma como consumidores procuram empresas,

entre outros organizagées, na internet.

Os nomes dominios sao compostos em conformidade com protocolos sob
0s quais a internet funciona. Sdo, assim, precedidos pelas letras “www.” e
compostos, na sequéncia, por “dominios de nivel de topo” (TLD, no acrébnimo em

inglés).

Em uma perspectiva mais ampla, os nomes de dominio sdo essenciais para
o “sistema de nome de dominio” — este Ultimo referenciado pela sigla DNS (Domain
Name System). Como descrevem Pope et al. (2012), 0 DNS € um componente critico
da infraestrutura da internet, que transforma um nome de dominio de um servidor
em uma série unica de numeros que constituem o endereco IP para cada nome de
dominio especifico. Explicam os autores que este endereco Unico de IP é utilizado

para rotear pacotes e coordenar sinais na rede'.

A regulacao sobre os nomes de dominio € dotada de certa complexidade.
Para os propositos deste artigo, deve-se considerar dois pontos. O primeiro se refere
ao O0rgao responsavel pelo registro de nomes de dominios ccTLD com final “.br":. o
Nucleo de Informacao e Coordenacdo do Ponto BR (NIC.br)? Em segundo lugar,
deve-se ter em mente que o registro de nomes de dominios na internet tem como

principio fundamental o “first come first served”, expressao usada para denotar que

" No caso do Brasil, para que se contextualize, o desenvolvimento da sistematica de registros de
nomes de dominios estd relacionado a criagdo do Comité Gestor da Internet, CGlbr (1995). Conforme
relata Getschko (2006, p. 21-22), “ainda em 1995 o CGlbr decidiu que a atividade de registro sob o .br
deveria tornar-se autossustentavel, o que implicava no fim da gratuidade do registro de dominios,
gue de fato veio a ocorrer em 1997". Além disso, naguele momento houve “o desenvolvimento de um
sistema automatico de registro e publicagdo de DNS (...) [e] o CGl.br restringiu o registro de dominios
sob o .br a apenas um por CNPJ [Cadastro Nacional da Pessoa Juridica] (...) que contribuiu em muito
para que se evitasse a usurpagao de nomes e se protegessem direitos de muitos, que ainda nao
haviam acordado para as novas realidades da rede” (Getschko, 2006, p. 22). Vale lembrar que a
limitagdo de um dominio .br por CNPJ ndo € mais hoje aplicada.

2 VVeja-se a atribui¢cdo dado ao CGlbr pelo inciso Il do art. 1 do Decreto n. 4.829 de 2003. Com isso, o
NIC.br foi criado para implementar as decisdes e os projetos do CGlbr, em 2005. No caso de registros
gTLD, o procedimento se da pela rede de associados a Corporagdo da Internet para Atribuicao de
Nomes e Numeros (ICANN, no acrénimo em Inglés), cuja sede se encontra dos Estados Unidos da
América, mas que nao é objeto deste artigo.
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as pessoas receberao algo, nesse caso o registro e a protecao a ele dada, com base

na ordem em que sao requeridos.

POTENCIAIS CONFLITOS

Sob pelo menos duas perspectivas, que se relacionam, pode-se imaginar que
haja interpolacao e eventual conflito entre marcas, nomes empresariais e nomes
de dominio. A primeira se refere as situacdes nas quais registros de nomes de
dominios, ou mesmo de marcas ou nomes empresariais, sao feitos de forma
preemptivas, de boa ou ma fé, com potenciais colisdes com outras ja registradas. O
racional da corrida pelo registro & explicado pela l6gica similar entre os trés
institutos: aquele que primeiro chega (pedindo, solicitando, registrando etc.),

atendidos os requisitos aplicaveis, tornar-se-a o “dono”.

Uma segunda perspectiva esta relacionada a propria valorizagdao da
propriedade intelectual e seu crescimento organico no século 21. No que toca
marcas, por exemplo, a ascensao da cultura orientada por marcas e a valorizagao
de intangiveis passou a encorajar a ampliacao empresarial embasada em produtos
intelectuais, que por sua vez, resultaram no aumento do numero de pedidos de
registro de marcas a nivel mundial (Cendali, 2018). Este eventual conflito ocorreria,
mesmo, dentro do préprio instituto. O The Trademark Ecosystem de Clarivate
Analytics (2018) reportou aumento significativo na alegacao de violacdes de marcas
registradas. Segundo seu parecer, aproximadamente 75% das marcas relataram
transgressdes por parte de terceiros. Ademais, constata-se expressivo niumero de
novos pedidos de marcas United States Patent and Trademark Office (USPTO),

com mais de 425 mil solicitagdes no ano fiscal de 2017 (Cendali, 2018).

Por outro lado, existem disposicdes que buscam mitigar eventuais conflitos

entre registros da mesma espécie e aqueles entre os institutos objetos deste artigo.

No caso do Brasil e das marcas, por exemplo, o artigo 125 da LPI assegura
protecao especial, como uma exce¢ao ao principio da especialidade, “em todos os

ramos de atividade”, uma vez reconhecido o alto renome da marca (exemplo:
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Fusca, Barbie, PlayStation etc.)”. Ainda, segundo o art. 126 da LPI, “a marca
notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do art. 6° bis (I), da
Convencgao da Uniao de Paris para Protecao da Propriedade Industrial, goza de
protecao especial, independentemente de estar previamente depositada ou
registrada no Brasil”. Ou seja, uma vez notoriamente conhecida, e como excecao a
territorialidade, tem-se a recusa ou a invalidacdao do registro de marca

regularmente protegida em outra jurisdicao de pais membro da Convencgao.

Por sua vez, quando se pensa no nome empresarial, “deve distinguir-se de
qualquer outro ja inscrito no mesmo registro” e, havendo nome idéntico ao de
outros ja inscritos, “devera acrescentar designacao que o distinga” (CCB, art. 1.163),

evitando-se conflitos.

E, por fim, para o registro de dominios, existem regras especificas que evitam
colisbes nao se permitindo registros quando ha dominio equivalentes, ja
consideradas as variacdes de caracteres como acentos e cedilhas. Criou-se, ainda,
no ambito do registro.br., desde 2010, um sistema administrativo de conflitos de
internet relativos a nomes de dominio sob “.br", denominado SACI-Adm. O objetivo
desse sistema € a solucao de disputas, no caso de criacao de confusao entre nomes
de dominio e marcas, nome empresarial, e até mesmo nome de familia,

pseuddnimo ou apelido notoriamente conhecidos, atendidos certos requisitos'.

Porém, ainda que existam normas anticolisdo nos respectivos registros, o
empreendedor, do ponto de vista mercadolégico e de sua relacdo com o

consumidor, pode entender que qualquer similaridade (em qualquer dos

> Para a lista completa das marcas que tiveram seu alto renome reconhecido”, a partir de 2013, veja-
se Instituto Nacional de Propriedade Industrial (2021).

“ O Regulamento do SACI-Adm foi atualizado em 01 de agosto de 2022, depreendendo-se de seu
artigo 7 que: “[o] Reclamante, no Requerimento de abertura de procedimento do SACI-Adm, deverd
expor as razdes pelas quais o nome de dominio foi registrado ou estad sendo usado de ma-fé, de modo
a causar prejuizos ao Reclamante, cumulado com a comprovagao de existéncia de pelo menos um
dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relagcao ao nome de dominio
objeto do conflito: a) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com
uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de dominio ou ja
registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou b) o nome de dominio é
idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com uma marca de titularidade do Reclamante,
que ainda nao tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca
notoriamente conhecida no Brasil em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei n° 9.279/96
(Lei da Propriedade Industrial); ou c) o nome de dominio € idéntico ou similar o suficiente para criar
confusdo com um titulo de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de familia ou
patronimico, pseuddnimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artistico singular ou coletivo, ou
mesmo outro nome de dominio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade.” (SACI-Adm, 2022).
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institutos) envolve uma ameaca a distintividade entre seu empreendimento e os

de terceiros.

Este foi um fator determinante para que estes autores optassem por tratar
potenciais conflitos entre os trés institutos. Necessariamente, os Acérdaos
pesquisados deveriam fazer mencao aos trés institutos, embora, materialmente, o
caso pudesse se concentrar na colisao entre qualquer combinagao de dois deles
(por exemplo, marcas versus (vs.) nome empresarial; marca vs. dominios; ou nome
empresarial vs. dominio) ou mesmo conflitos “intra institutos” (marca vs. marca;

dominio vs. dominio; e nome vs. nome).

A partir do potencial de colisao entre os trés institutos, casos sao
judicializados, abrindo-se a possibilidade da utilizacdo de alguma abordagem

empirica que, neste caso, foi feita por meio do KDD.

3. APLICAGCAO DO METODO KDD A JURISPRUDENCIA RELACIONADA

Conforme sugerido por Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996, p. 82), seja
no campo das ciéncias, dos negdcios ou mesmo da sociedade como um todo, em
um ritmo acelerado, dados sao gerados, acumulados e porventura, coletados e
analisados. Surgia, entao, a necessidade de teorias e ferramentas computacionais
que possam auxiliar os humanos na extracao de informacgdes Uteis do crescente

volume de dados digitais.

Essas teorias e ferramentas fazem parte do campo que emergia Nos anos

1990s e que aqueles autores denominavam KDD.

Como sugeriam Piatetsky-Shapiro e Frawley, ja a época:

O rapido crescimento em ndmero e tamanho dos bancos de dados cria a
necessidade de ferramentas e técnicas para compreensao inteligente de
dados. Relacionamentos e padrbées nos dados podem permitir que um
fabricante descubra a causa de uma falha de disco persistente ou o0 motivo
das reclamacdes do consumidor. Contudo, os bancos de dados de hoje
escondem seus segredos sob uma capa de detalhes esmagadores. A tarefa

de descobrir esses segredos é chamada de "descoberta em bancos de
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dados". Este subcampo vagamente definido do aprendizado de maquina
esta preocupado com a descoberta de grandes quantidades de possiveis

dados incertos. (Piatetsky-Shapiro & Frawley, 1991, [Sumario])

O método aplicado na presente pesquisa encontra embasamento,
justamente, no procedimento de KDD. O procedimento é abrangente tanto nas
etapas que compdem o procedimento em si, quanto na finalidade com o qual é

adotado.

A visdao geral de KDD é didaticamente explicitada por Silva (2004) nas
seguintes fases: escolha de um conjunto de dados alvo (selection); limpeza de
dados e pré-processamento (preprocessing); reducao de dados e projecao
(transformation); mineracao de dados (data mining - DM); e interpretacao dos

padrdes minerados (interpretation/evaluation).

Dentre praticas/métodos que se interligam com o KDD, destacam-se
exemplificativamente, a aprendizagem indutiva, estatistica bayesiana, otimizacao
de consulta semantica, aquisi¢cao de conhecimento para sistemas especialistas,

teoria da informacao e conjuntos fuzzy (Piatetsky-Shapiro & Frawley, 1991).

Ainda, parte da implementacao do KDD tem similaridade com a
bibliometria, sobretudo pela coleta documental em larga escala. Outra parte se
apodera dos conhecimentos trazidos pela mineracao de dados (DM). O KDD se

utiliza, ainda, de conhecimentos da estatistica para a analise de padrdes e graficos.

Como apontam Azevedo e Santos (2008), ha mesmo certa confusdo entre os
termos DM e KDD, sendo eles utilizados de forma permutavel, embora, para

Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth, a DM seja apenas uma das fases do KDD.

Para o propdsito buscado por este artigo foi necessario: (i) formular e testar
argumentos de pesquisa por meio de filtros e truncamentos booleanos para
encontrar documentos que elucidassem o tipo de conflito buscado - etapa
relacionada a fase de coleta; (ii) extrair a documentacao para analise e agregar os
dados de forma a possibilitar variadas analises — ligados a fase de pré-
processamento e reducao; e (iii) descrever as informacdes obtida a partir das

analises feitas — intepretacao.
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Considerando-se gque a pesquisa foi realizada em 2018 e, em 2021, replicada,

optou-se por expor os resultados de ambas as implementacodes.

As analises apresentadas compdem uma mescla de diagnodsticos
quantitativos e qualitativos. Buscou-se, como ponderado por Shermer (2007, 1 de
outubro), o ideal de, na ciéncia, possuir-se uma mistura de dados, teoria e narrativa

para que seja de boa serventia tanto para a academia quanto para a sociedade.

SELECAO

No periodo da primeira implementacao, de 16 a 23 de maio de 2018, foram
coletados os julgamentos (acérdaos) de Recursos Especiais (REsp) publicados entre
2001 e 2017 e disponiveis no sistema de consulta online do STJ

(https://scon.stj.jus.br/SCON/) a partir de duas variacdes iniciais: i) Marca e ("nome

empresarial" ou internet); ii) Conflito com marca.

Dentre o total de 79 documentos extraidos, considerou-se que 24
julgamentos tratavam do tema proposto na presente pesquisa. Observando a
potencial fragilidade dos argumentos booleanos utilizados, uma terceira
combinacao de argumentos foi empreendida em 23 de maio de 2018. Na nova

tentativa, utilizou-se o seguinte argumento de pesquisa:

i) (("nome de empresa" ou "nome empresarial" ou "razao social" ou "nome
fantasia" ou firma ou '"registro mercantil') e ((conflito prox7 registro) ou
(marca ou marcario ou inpi ou "sinal distin$") ou (internet ou "registro.br" ou
CGl ou ".com" ou "www"))) ou ((marca ou marcario ou inpi ou "sinal distin$")
e ((conflito prox7 registro) ou (internet ou "registro.br" ou CGl ou ".com" ou
"www"))) ou ((internet ou "registro.br" ou CGl ou ".com" ou "www") e (conflito

prox7 registro))

O terceiro argumento de busca, com distintas variagdes, foi o0 que trouxe
resultados mais proveitosos, abrangendo a maior qguantidade de casos

relacionados ao tema da pesquisa (68, ao final).

Na segunda aplicacao, realizada em 5 de julho 2021, foi utilizado o mesmo

argumento de busca (terceira variacao), mas com intervalo temporal estendido (de
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2001 até 5 de julho de 2021). Curiosamente, em 2021, a amostra final do numero de

acordaos retornados foi de 55, inferior ao obtido em 2018.

As hipoteses para tal divergéncia de resultados nao cabem as proposicoes
do presente artigo, podendo-se especular sobre alteracdes do mecanismo de
busca ou indexagao dos acérdaos, o que necessitaria analise suplementar, nao

realizada para efeitos deste artigo.

PRE-PROCESSAMENTO E TRANSFORMAGCAO

Dentre os documentos coletados em 2018, considerou-se, pela avaliacao
subjetiva humana, apenas 18 dos casos como passiveis de analise para efetiva
distincao de preponderancia entre conflitos envolvendo marca, nome empresarial

e nome de dominio na internet.

A remocao do excedente documental ocorreu quando da identificacao de
gue a decisdo havia se dado por motivos ligados a matéria processual e nao
especificamente ao direito material envolvido. Optou-se, ademais, por se remover
litisconsorcios processuais, No gquais haveria maior complexidade na lide e sua
analise. Também foram excluidos, de forma ad hoc, agqueles casos em que a época
nao foi possivel distinguir objetivamente se havia preponderancia de um registro

em relacao ao outro, no julgamento.

Em 2021, apesar de se utilizar o mesmo argumento de pesquisa para selecao
dos documentos alvo, houve modificagcdes no pré-processamento. Isso ocorreu
devido as habilidades adquiridas no tratamento, e por considerar que a pesquisa
de 2018 havia restringido demasiadamente o escopo dos casos finais. Analisando-
se os erros, acertos e dificuldades da pesquisa de 2018, buscou-se dar menos espaco
a selecao subjetiva embasada em compreensao textual humana, ou seja, adotar

um procedimento mais metddico na aplicacao da filtragem de documentos.

Assim, apesar das semelhancas entre a primeira e a segunda aplicagao da
pesquisa em termos de objetivos, considera-se que pode se atribuir maior precisao
aos resultados obtidos em 2021, em razao do método aplicado. Enquanto em 2018,

majoritariamente, esta fase foi empreendida a partir de filtros da ferramenta
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Microsoft Excel e de avaliacdes subjetivas, em 2021, foi utilizado Neural Processor

Language (NPL), sendo este um método computacional de analise de textos.

Em especifico, as tecnologias de NPL"™ buscam solucionar o desafio de tornar
a interlocu¢ao humana, seus contextos e nuances compreensivel as maquinas.
Além da NPL foram utilizadas a linguagens Powershell Script € uma variagao da
linguagem EXtensible HyperText Markup Language (XHTML) desenvolvida pelos

autores para que comportasse a marcacao de contextos juridicos.

Neste caso, a linguagem juridica comumente se faz ininteligivel, seja para o
publico geral ou mesmo para os proprios advogados. Em funcao disto, impde-se
razoavel desafio “traduzi-la” para sistemas computacionais — como explicitado nos

proximos itens.

MINERAGCAO E INTERPRETAGCAO

Nas fases seguintes do método (mineracao e interpretacao), buscou-se

avaliar pelo menos trés tipos de informacao relacionada ao objeto de pesquisa.

Em 2018, destacam-se, preliminarmente, a identificacao: (i) de entrada,
acumulo e julgamento de processos; (ii) das normas e referéncias doutrinarias
utilizadas para embasamento das decisdes; e (iii) da parte vencedora nas

demandas dos detentores de dominio.

Grafico 1

Entrada, Acumulo e Tendéncia dos processos no STJ (2001 a 2017)

> Em termos de localizagdo epistemoldégica, o processamento de linguagem natural € uma éarea de
estudos que compde tanto a Ciéncia da Computagdo quanto Linguagens, permeando a
Comunicagdo Social e outras ciéncias sociais. No campo computacional € utilizada para pesquisas e
resolugdo de problemas que envolvem tanto a compreensao quando formulagdo de textos a partir do
modo de comunicagao humana.
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Fonte: elaborado pelos autores com dados da pesquisa de 2018.

Além das informacdes de entrada e quantidade processos acumulados
(pendentes de decisao), obteve-se a partir da analise dos dados, que a média de
anos entre a entrada do processo e a data de julgamento era de aproximadamente
3 anos. O tempo Mmaximo esperado para solucao de uma lide em tramitagao no

tribunal foi de 10 anos, ja o tempo minimo inferior a1ano.

Ao se realizar a extracao de texto para verificagdo de legislagao aplicada,
mencdes a principios, doutrinas e normativos infralegais, constatou-se,
quantitativamente, por mencao expressa, a prevaléncia da LPI, do principio da

especialidade e territorialidade, conforme demonstrado abaixo.

Grafico 2

Manifestac¢bes de leis, decretos, principios e outras normas
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Fonte: elaborado pelos autores com dados da pesquisa de 2018.

Dentre as referéncias bibliograficas utilizadas nas decisdes, os autores de
maior recorréncia foram Denis Borges Barbosa, seguido de Rubens Requiao, José

Carlos Tinoco Soares e Fabio Ulhoa Coelho.

Parte-se, entao, para os resultados obtidos na segunda fase da pesquisa —

realizada em 2021, cuja amostra final era de 55 Acdérdaos.

Com relagao ao numero de ocorréncias de leis, decretos, principios e outras
normas, curiosamente, na pesquisa de 2021, embora haja a predominancia da LPI
como fonte normativa, o CPC de 1973 é bastante referenciado, podendo estar

relacionado ha algum caso antigo no qual houve discussao processual.

Grafico 3

Manifestacbes de leis, decretos, principios e outras normas
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Fonte: elaborado pelos autores com dados da pesquisa de 2021.

Tendo em vista a dUvida dos pesquisadores acerca da preponderancia entre
principios, um dos indicadores que pode ser utilizado, como mera presun¢ao ou
ponto de partida para posterior analise qualitativa, pode ser a quantidade de vezes
gque ¢é mencionado. Conforme abaixo, os principios da especialidade e

territorialidade foram os mais citados.

Grafico 4
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Fonte: laborado pelos autores com dados da pesquisa de 2021.

Ao se comparar os dois periodos de pesquisa, observou-se, na pesquisa
realizada em 2018 que 2 ministros detiveram de forma predominante a relatoria
dos casos julgados: Ministra Nancy Andrighi (22%) e Ministro Luis Felipe Salomao
(17%). Na reaplicacao da pesquisa em 2021, a lideranca nas relatorias se confirma,
com aumento da concentracao de casos nos relatores (para 28.6% e 24.5%,

respectivamente):

Grafico 5
Relatoria dos casos julgados
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Fonte: elaborado pelos autores com dados da pesquisa de 2021.

Descobriu-se que apesar dos julgamentos utilizarem para a fundamentacao
da decisao, principalmente a LPI e principios do Direito Marcario, somente em 33%
dos casos os detentores de marca figuravam no polo vencedor. Por outro lado, a
taxa de éxito de detentores de nomes empresariais e dominio foram de 57% e 75%
respectivamente. No calculo foram considerados os casos de duplo registro, ou seja,
situagdes em que havia detentores de marcas registradas, nome comercial ou de
dominio, concomitantemente.
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Realizando a analise dos casos, depreendeu-se um padrdo relacionado a
distintividade das marcas. O conceito de grau de distintividade de uma marca
utiliza a percepgcao humana como julgamento, portanto, € subjetivo. O Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (2019) classifica o grau de distintividade em
quatro classificacdes: ndo distintivo, evocativo/sugestivo, arbitrario e fantasioso. O
INPI obsta o registro de sinais que identifica como nao distintivos, sendo registravel
somente as trés outras espécies. Apds a analise dos julgamentos, compreende-se
gue as marcas enguadradas como evocativa/sugestivas se encontravam em uma
zona arriscada quanto a protecao. Apesar de passiveis de registro, compde a
maioria dos conflitos judiciais estudados. Preponderantes no polo ativo, os
detentores de marcas registradas desconsideram a distintividade e o grau de
protecao juridica atribuido a marcas que nao sao suficientemente distintivas,
causando com isso, maior probabilidade de insucesso na defesa de uma pretensao

judicial.

4. CONSIDERAGOES FINAIS

Em uma sociedade informacional, as criagbes da mente e os ativos
intangiveis adquirem cada vez mais importancia. Quando exteriorizados em algum
meio (marca, nome empresarial ou nome de dominio) passam a receber,

potencialmente, a protecao de seus respectivos institutos.

Esse artigo partiu da premissa que ha progressivo aumento do valor dos
elementos intangiveis da identidade comercial, assim como ha profusao de
protecdes, por meio de seus respectivos registros. A triade epitomizada por
“LTDA.COM®" cumpre, para o Direito, uma finalidade juridica — a marca identifica
um produto ou servico, 0 nome empresarial identifica a pessoa-juridica e o nome
de dominio identifica o endereco virtual. A pratica empresarial, contudo, leva a

potenciais conflitos.

Nesse artigo, realizou-se, justamente, uma investigacao preliminar, com fins
descritivos, sobre os conflitos dessa triade por meio de analise de casos do STJ, nas

delimitagcdes temporais e materiais descritas.

Com isso, identificou-se: a média de anos entre a entrada do processo e a

data de julgamento (aproximadamente 3 anos); a prevaléncia da LPI, do principio
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da especialidade e territorialidade como fundamentos juridicos das decisdes
selecionadas; as principais referéncias bibliograficas citadas; a concentracao de
relatoria de casos em, principalmente, dois Ministros; entre outros. Nao sem seus

préprios limites quanto aos métodos e etapas adotados!

O tamanho da amostra coletada e analisada (68 e 55 acérdaos, em 2018 e
2021, respectivamente) remete a uma avaliagcao de natureza mais qualitativa que
quantitativa. Assim, na pesquisa, todas as indicacdes quantitativas (prazo, acumulo,
predominancia de fontes, doutrinadores, relatores etc.) devem ser relativizadas, e

Nnao sob a otica de se gerarem resultados estatisticamente significantes.

Nao obstante, evidenciou-se como as etapas do KDD (selecao; limpeza de
dados e pré-processamento; transformacao; mineracao e interpretacao dos
padroes) podem ser utilizadas, como método, para se identificar diversos
elementos relacionados a uma questao juridica, abrindo-se caminho para

pesquisas futuras.
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