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RESUMO
BESER, Fernanda Varella. Nomes de dominio: conflitos e métodos alternativos de
solucéo de disputas. 2008 69 f. Monografia (Graduacdo em Direito) — Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

Para melhor compreensdo do tema, no primeiro capitulo é apresentado a origem da
Internet, desde sua criagdo militar até seu avango comercial. E apresentado o surgimento
do sistema de nomes de dominio , sua estrutura organizacional. E feita uma anélise da
regulamentacéo internacional e nacional dos nomes de dominios. Por fim, é analisada a
natureza juridica do nome de dominio. O segundo capitulo se dedica a analise dos
conflitos mais comuns que envolvem os nomes de dominio e os demais sinais
distintivos. S&o abordados os fenbmenos do cybersquatting, do typosquatting e dos sites
de 6dio ou de denegrimento. Na terceira parte sdo analisados os métodos alternativos de
solucéo de conflitos, a Uniform Dispute Resolution Police (UDRP), e a inexisténcia de

método semelhante no Brasil.

Palavras-Chave: Propriedade Intelectual; Nomes de dominio; Internet; Cybersquatting;

Métodos alternativos de solucdo de conflitos.



ABSTRACT

BESER, Fernanda Varella. Nomes de dominio: conflitos e métodos alternativos de
solucéo de disputas. 2008 69 f. Monografia (Graduacdo em Direito) — Universidade

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

For the best comprehension of the theme, the first chapter presents the origin of the
internet, since its military origin up to its commercial development. It is presented the
beginning of the domain name system and its organizational structure. It is made an
analysis of the international and national regulation of the domain name system. At last,
it is analyzed the legal nature of the domain name. The second chapter is dedicated to
the analysis of the most common conflicts involving domain names and other
distinctive signs. The phenomenons of cybersquatting and typosquatting are studied, as
well as hatesites and sucksites. In the third party of this study, it is presented alternative
methods for domain name dispute resolution, the Uniform Dispute Resolution Police,

and the inexistence of any alternative method in Brazil.

Key Words: Intellectual Property; Domain Names; Internet; Cybersquatting; Alternative

methods for dispute resolution.
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INTRODUCAO

Inicialmente concebida como uma arma militar, a internet passou a ser utilizada por
centros de pesquisa e universidades norte-americanas e, posteriormente, teve seu uso difundido
comercialmente.

De importancia inquestionavel na sociedade atual, a internet tem seu uso cada vez mais
difundido e alcanca enorme significancia econdmica e cultural. A partir das diversas inovacoes
tecnoldgicas e culturais incorporadas pela sociedade com o uso da internet, surgem inimeros
institutos que repercutem em ambito econémico, juridico e social.

Dentre estes novos institutos, destaca-se 0 nome de dominio, objeto de analise do presente
estudo.

O acesso a internet s6 é possivel através da identificacdo de cada computador ou servidor,
0 que é feito através de um conjunto de nimeros denominado Internet Protocol (IP). Entretanto,
com 0 aumento do numero de usuarios da rede, a memorizacdo desse conjunto de numeros
mostrou-se dificil e a manutencdo de uma lista ou catdlogo com todos o0s usuarios e seus
respectivos enderecos IP era extremamente trabalhosa.

Assim, para superar o problema da memorizacdo dos enderecos IP, foi criado um sistema
que transforma esse conjunto numérico em caracteres alfanuméricos, o sistema de nomes de
dominio. Desta maneira, 0 website que seria acessado atraves do IP 123.456.789 (ficticio), teve
este conjunto numérico substituido por “www.ufrj.br”.

Os nomes de dominio foram criados apenas para facilitar 0 acesso dos usuarios aos sites
na internet. Entretanto, com o desenvolvimento da “grande rede”, a sua fun¢do técnica foi se
somando uma funcdo de sinal distintivo. Os nomes de dominio alcancaram grande importancia
para o desenvolvimento e fixacdo das marcas e demais sinais distintivos na internet, pois
identificam produtos e servigos na rede e os distinguem de outros.

Pelo carater dinamico da internet e pela auséncia de regulamentacéo especifica dos nomes
de dominio quando de sua criacéo, o principio adotado para efetivar os registros sempre foi 0 do
first come, first served, isto ¢, 0 nome de dominio sera designado ao primeiro requerente que

satisfaca as condigdes de registro, sem qualquer prévia analise meritoria.
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Se por um lado este principio permitiu que a internet se desenvolvesse rapidamente, sem
qualquer barreira burocratica, por outro lado ele deu margem a inimeros conflitos envolvendo os
nomes de dominio e outros sinais distintivos.

Fora os conflitos entre detentores de sinais distintivos diversos, o principio do first come,
first served deu margem ao surgimento dos cybersquatters, pessoas e entidades que se dedicam
ao registro de diversos nomes de dominio iguais ou semelhantes a marcas famosas e outros sinais
distintivos de relevante valor econémico, para revendé-los para seus legitimos titulares ou para
atrair trafego de internet.

Além da atuacdo perniciosa dos cybersquatters, surgiram ainda entidades que, agindo
com inteira ma-fé, registram nomes de dominio que refletem marcas ou outros sinais distintivos
de concorrentes, impedindo que estes alcancem seu publico na internet de modo eficaz.

Surgiram ainda os hatesites e sucksites, sites de o0dio e sites denegritérios, que visam
apenas manchar a reputacdo da marca , empresa ou pessoa envolvida, usando nomes de dominio
como “euodeiofulano.com.br”, “amarcaéumaporcaria.com.br” e etc.

Com o crescimento do nimero de conflitos, surge a necessidade de um método agil e
eficiente para dirimi-los, vez que o Judiciario mostrava-se moroso, caro e pouco especializado
para lidar com tais conflitos.

O presente trabalho procura analisar os diversos tipos de conflitos existentes entre 0s
nomes de dominio e outros sinais distintivos e os méetodos alternativos existentes para dirimi-los.

Justifica-se a relevancia deste estudo diante da hodierna essencialidade da utilizagdo da
internet para a fixacdo e valorizacdo das marcas e demais sinais distintivos e a conseqiiente
necessidade de proteger sua integridade no universo virtual, como forma de garantir os direitos de
seus titulares e de impedir confusdo junto ao publico consumidor. Ao mesmo tempo em que a
presenca da marca na internet é vital para a sua sobrevivéncia, ela traz consigo diversos perigos e
conflitos que merecem atencao e respaldo juridico.

A utilizacdo da internet pelos brasileiros esta em crescente projecdo, conforme indicado
pelas estatisticas disponibilizadas pelo Comité Gestor da Internet no Brasil (CGl.br)', que
apontam que 25% dos lares brasileiros contam com um computador (incluindo-se o 1% de lares

possuidores de computador portatil).

! Disponivel em http://www.cetic.br/usuarios/tic/2007/rel-geral-00.htm. Acesso em 30 de outubro de 2008.
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Mesmo 0s usuarios que ndo possuem computador em casa, conseguem acessar a internet
em seu local de trabalho ou estudo, centros plblicos de acesso pago ou gratuito?, o que eleva a
proporcao de internautas® para 41% da populacéo brasileira.

E uma fatia consideravel do mercado consumidor, nio apenas de bens e servicos, mas
principalmente de cultura e informag#o. E inegavel que a internet contribui imensamente para a
disseminacdo de informacdes e para facilitar o acesso a cultura.

Além disso, cada vez mais € imprescindivel para o sucesso de um empreendimento (seja
ele empresarial ou ndo) a sua presenca na internet, alcangada e concretizada através do nome de
dominio.

Existem hoje 1.516.303 nomes de dominio registrados no Brasil*, e uma busca breve e
superficial ja revela que inimeros deles conflitam com marcas registradas e outros sinais
distintivos.

Este € apenas um dos inimeros reflexos da popularizacdo da internet. H4 diversos outros
de incontroversa relevancia, como, por exemplo, a proliferagdo do comércio eletrénico e os
contratos eletrénicos, o teletrabalho, o processo eletronico e a responsabilidade civil de
provedores de servigo e de provedores de informagé&o.

O objetivo da monografia a ser desenvolvida &, inicialmente, conceituar e contextualizar
os nomes de dominio no panorama brasileiro e, a partir da anélise de experiéncias internacionais
bem sucedidas, analisar a importancia da adogdo de métodos céleres e eficientes para a solugédo
de conflitos envolvendo nomes de dominio no Brasil.

Para embasar tal estudo, foi feita anélise dos precedentes da internet e dos nomes de
dominio, seguido da analise de sua regulamentacéo internacional e brasileira.

Apos
esta recapitulacdo do passado da Internet, serd analisada a natureza juridica do nome de dominio
e sua crescente importancia no Brasil e no mundo, como forma de fixacdo, valorizacdo e
expansao das marcas no ambiente virtual.

Em

um terceiro momento, serdo analisados os conflitos juridicos que surgem a partir do registro e/ou

% Nota da autora: Internet cafés, lan houses, bibliotecas, centros comunitérios, etc.

® Nota da autora: o neologismo internauta é comumente utilizado para designar os usuarios de internet. No presente
trabalho serdo utilizadas ambas as denominagdes.

* Disponivel em http://registro.br/estatisticas.html. Acesso em 16 de novembro de 2008.
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da utilizacdo indevida dos nomes de dominio: conflitos entre nomes de dominio e outros sinais
distintivos; as diversas praticas associadas ao cybersquatting; typosquatting; “hate sites” ou “sites
de édio” que visam denegrir a marca reproduzida no nome de dominio.

Em uma quarta etapa, serd analisado o método de resolucdo de conflitos adotado
atualmente pela Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Serd ainda
abordada a inexisténcia e a necessidade de adocdo pelo Brasil de um método alternativo de

resolucdo de disputas envolvendo nomes de dominio.
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1 A INTERNET E OS NOMES DE DOMINIO

1.1 Breve histérico da Internet

1.1.1 A origem militar - a ARPAnet

A internet foi desenvolvida a partir da década de 1950, pelos érgdos de defesa dos Estados
Unidos da América, como um sistema descentralizado e interligado de computadores que fosse
capaz de resistir a ataques inimigos ou a catastrofes naturais. Naquela época, em plena Guerra
Fria, era uma grande preocupacdo dos norte-americanos o desenvolvimento de uma rede de
informac6es que pudesse resistir a um ataque nuclear dos soviéticos.

Como esclarece Clovis Silveira®:

A idéia era construir uma rede de computadores que pudesse continuar a se
comunicar, mesmo que houvesse uma perda parcial da rede (devido a um
bombardeio, por exemplo), e que também evitasse a interceptagdo de
mensagens.

Assim, em 1958, foi criada a Advanced Research Projects Agency (ARPA), Agéncia de
Pesquisas em Projetos Avancados. Apds diversas pesquisas foi desenvolvida, em 1969, a
ARPAnRet, o embrido do que hoje ¢ a internet.

A ARPAnet foi desenvolvida a partir de pesquisas envolvendo comunicacdo de dados
atraves de “pacotes” de informacéo enviados por redes distribuidas. Este padrdo de comunicagdo
era denominado Network Control Protocol (NCP). A idéia central era “quebrar” os dados em
pacotes de informagdo menores e envié-los atraves de uma rede com diversos pontos interligados,

onde ndo haveria apenas um ou alguns centros de distribuigdo de informacao.

® SILVEIRA, Clovis. Internet e propriedade intelectual: nomes de dominio — conflito com marcas — a experiéncia
internacional. Revista da ABPI. n. 26, jan./fev. 1997.
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Desta forma, acreditava-se que a interceptacdo de dados por inimigos seria dificultada.
Além disso, a distribuicdo dos pontos da rede garantiria a sua sobrevivéncia, mesmo que um ou
mais pontos fossem atacados ou destruidos.

No ano de sua criacdo, a ARPAnet interligava quatro centros de pesquisa, que estavam
desenvolvendo projetos relacionados a ela: a Universidade da California, o Stanford Research
Institute, a Universidade da Califérnia em Santa Barbara e a Universidade de Utah.

A ARPAnet contribui significativamente para a proliferacdo e aprimoramento do sistema

de e-mails®, que é hoje provavelmente o servico mais utilizado através da internet.

1.1.2 O surgimento da rede mundial

Na mesma época do desenvolvimento da ARPAnet, diversas outras redes foram sendo
criadas, como as Local Area Networks (LANSs) nos Estados Unidos da América e a Ethernet,
desenvolvida pela empresa norte-americana 3com’.

A partir da conexdo da ARPAnet com as demais redes e com outras existentes na Europa
foi tomando corpo uma rede mundial de computadores. la surgindo a internet como é conhecida
hoje.

O eminente professor Denis Borges Barbosa® assim conceitua a internet:

A Internet ndo é um local fisico: como uma rede gigante que conecta grupos
inumeraveis de computadores interligados, é uma rede de redes, constituindo um
lugar virtual sem fronteiras fisicas nem correlagdo com o espacgo geografico. Seu
tamanho varia a cada momento, e enquanto em 1980 ele compunha-se de 300
computadores, nove anos depois tinha 90.000, em 1993 um milhdo, em 1996
9.400.000, em 1999 estima-se que duzentos milhdes de pessoas venham a ter
acesso a rede.

® Nota da Autora: o sistema de trocas de mensagens entre computadores é anterior & internet, tendo sido criado em
1965.

" FONTES, Marcos Rolim Fernandes, Nomes de dominio no Brasil, Sdo Paulo, Quartier Latin, 20086.

§ BARBOSA, Denis Borges. Uma introducdo a propriedade intelectual, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2. ed., 2003. p.
951.
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Assim, apds o fim da Guerra Fria, o projeto que nascera como arma militar foi adotado
por diversos centros de pesquisa e universidades norte-americanas e européias’ e acabou se
proliferando pelo mundo.

Na mesma época 0s computadores pessoais™ comegavam a se tornar populares e mais
acessiveis™!, o que contribuiu muito para a expansao da rede.

Diversos outros fatores contribuiram para a evolucao e popularizacéo da internet, como a
criacdo da World Wide Web (WWW)*, que permitiu a exibicdo de documentos no formato
“hipertexto”, através do qual é possivel realizar a vinculacdo de informacGes em diferentes bases
de dados (o hoje tdo comum “link”).

Além desta, pode ser citada a criacdo da linguagem hypertext markup language (HTML) e

a criacdo do protocolo hipertext transfer protocol (HTTP).

1.1.3 O protocolo TCP/IP

A partir dos anos 1980 o Network Control Protocol (NCP) tornou-se insuficiente diante
do crescimento da rede e deu lugar ao atual Transmission Control Protocol/Internet Protocol
(TCP/IP)™-.

No padrdo TCP/IP, cada computador, a cada conexdo a rede, recebe uma Unica e distinta
identificagdo numérica separada por pontos. O endereco IP permite a localizacdo precisa de um
computador ligado a internet, possibilitando o direcionamento do trafego de informacdes e o

estabelecimento de conexdes entre os diversos computadores.

° ESTEVES, Luciana Batista, A ICANN e a regulamentacdo dos nomes de dominio, Revista da ABPI, n. 79, nov/dez
de 2005.

10 Nota da Autora: também conhecidos como PCs, sigla em inglés para personal computer e também a marca do
primeiro modelo da IBM, o IBM-PC.

1 Nota da Autora: antes do surgimento dos computadores pessoais, reinavam absolutos os mainframes,
computadores enormes, extremamente caros e acessiveis apenas a grandes empresas e centros de pesquisa.

'2 Em tradugéo livre: rede de alcance mundial.

3 Nota da autora: até 2001, grande parte dos enderecos IP era ainda baseado na verséo 4 do protocolo IP (Ipv4),
cujos enderegos sdo numeros formados por doze algarismos divididos em grupos de nimeros. Sob esse sistema,
podem ser criados aproximadamente 4 bilhdes de enderecos IP. Todavia, um novo modelo de IP j4 foi criado e esta
sendo implementado, chamado de IPv6. Esse modelo permite a criacdo de um ndmero infinitamente maior de
enderecos suportando por muitos anos o acréscimo de novos equipamentos a redes que utilizem o enderego IP, tais
como plataformas maéveis.
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Como ensina Patricia Peck Pinheiro*:

Tecnicamente, a internet consiste na interligacdo de milhares de dispositivos do
mundo inteiro, mediante protocolos (IP, abreviatura de Internet Protocol). Ou
seja, essa interligacdo é possivel porque utiliza 0 mesmo padrao de transmissdo
de dados. A ligacédo é feita por meio de linhas telefénicas, fibra dptica, satélite,
ondas de radio ou infravermelho, ou através de outro computador, conhecido
como servidor.

Apobs a implantagdo do padrdo TCP/IP percebeu-se que, embora bastante eficiente, o

sistema ndo era de facil manuseio pelos usuarios. A memorizacdo de extensas identificacdes

numéricas era dificil e pouco amigéavel. Os usuérios precisavam manter um catadlogo com 0s

nomes e enderecos IPs dos demais usuarios, assemelhado a uma lista telefénica.

Esse sistema foi se tornando cada vez mais dificil de ser utilizado conforme ia crescendo

0 nimero de usuarios, como bem informa Marcos Rolim Fernandes Fontes®:

Com esse crescimento vertiginoso de numero de hosts, o sistema de designagéo
de enderecos comegou a saturar. Cada host possuia um nome e um endereco
numérico associado ao nome — endereco IP, que era utilizado pela rede para
identifica-lo. Isso obrigava que cada host tivesse uma tabela com todos 0s nomes
e nimeros dos demais hosts, que deveria estar sempre atualizada para indicar os
novos hosts da rede, a qual os usuarios pudessem consultar para descobrir o
endereco de quem pretendiam contatar. (...) O sistema era pouco pratico e ndo
tinha condicBes de absorver o crescimento do nimero de hosts que, a época, ja
era representativo.

Como resposta a estas dificuldades, foi criado o sistema de nomes de dominio (Domain

Name System - DNS).

1.2 O Sistema de nomes de dominio

1.2.1 Funcionamento do sistema de nomes de dominio

“ PECK PINHEIRO, Patricia; Direito Digital, S&o Paulo, Ed. Saraiva, 2002. p. 99.
S FONTES, Marcos Rolim Fernandes, Nomes de dominio no Brasil, Sdo Paulo, Quartier Latin, 2006.
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O DNS ajuda os usuéarios a encontrar o0 que buscam na internet, ao substituir o endereco
IP por uma seqiiéncia amigavel de letras ou de letras e nimeros®®. O sistema faz a conversio
automatica de um nome de dominio para um endereco IP, permitindo que os usuérios localizem
uns aos outros.

A Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual conceitua o nome de dominio como
“uma forma amigavel de um endereco de Internet que é facil de ser identificado e lembrado,
como <wipo.int> ou <yahoo.com>"",

Para Wilson Pinheiro Jabur’® “ao converter o nome digitado no endereco IP
correspondente, (0 DNS) torna mais fécil e intuitiva a localizacdo dos documentos ou péginas de
hipertexto na rede de computadores”.

Para Patricia Peck™ “a utilizacdo de nomes de dominio no lugar de niimeros se justifica
devido a facilidade que a maioria dos usuarios tem em memorizar nomes em vez de séries
numerais”.

Para que o sistema funcione adequadamente € necessario que cada nome de dominio seja
Unico. Desta forma, ndo existem dois nomes de dominio iguais.

Para Luciana Batista Esteves®®, o nome de dominio possui como caracteristicas essenciais

a globalidade e a singularidade:

Por ser global, um nome de dominio, ainda que registrado sob um dominio de
topo nacional, pode ser acessado por qualquer outro computador conectado a
rede, em qualquer outro pais.

Outra caracteristica essencial dos nomes de dominio, decorrente de sua propria
estrutura, é que um nome de dominio é Gnico. Ndo pode existir, dentro de um
mesmo topo, dois nomes idénticos.

18 Disponivel em <http://www.icann.org/en/general/glossary.htm#1>. Acesso em 28/10/2008.

' No original: “A domain name is a human-friendly form of an Internet address that is both easy to identify and to
remember, such as <wipo.int> or <yahoo.com>". Disponivel em http://arbiter.wipo.int.

18 JABUR, Wilson Pinheiro. Nome de dominio: novo sinal distintivo? In JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS,
Manoel J. Pereira dos (coordenadores) Propriedade Intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa
(Série GVLaw), Sao Paulo, Saraiva, 2007.

9 PECK PINHEIRO, Patricia; Direito Digital, S&o Paulo, Ed. Saraiva, 2002. p. 99.

% ESTEVES, Luciana Batista. A ICANN e a regulamentacio dos nomes de dominio. Revista da Associacao
Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 79, Nov/Dez de 2005, p. 36.
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José Antonio B.L. Faria Correa®, em posicionamento semelhante, aponta como

caracteristicas essenciais dos nomes de dominio a sua univocidade e extraterritorialidade:

Apesar de se arrogarem fung@es distintivas analogas as que sdo exercidas pelas
marcas, os nomes de dominio rettm o seu papel de endereco e sdo univocos.
Assim, ao contrario do que se passa com as marcas, que podem coexistir, mesmo
idénticas ou semelhantes, em nome de diversos titulares, desde que destinadas a
setores dispares, excetuadas as marcas notdrias, os nomes de dominio se
reservam a um Unico titular que, assim, monopoliza o sinal independentemente
do segmento em que opera.

As marcas sujeitam-se, tipicamente, a disciplinamento territorial, salvo, em certa
medida, a exemplo do Acordo de Madrid. Os nomes de dominio, ao revés, tém
vocacdo eminentemente internacional, sendo rebeldes a restrigdes territoriais
guanto ao seu uso.

1.2.2 Estrutura do nome de dominio

O sistema de nomes de dominio é baseado em um sistema de hierarquia de nomes.

O nome de dominio foi estruturado no seguinte formato: [dominio de segundo
nivel].[dominio de primeiro nivel genérico].[dominio de primeiro nivel com cédigo de pais].

Os dominios de primeiro nivel (DPNs) genéricos e com cddigo de pais sdo referenciados,
de forma conjunta, simplesmente como Top Level Domains (TLDs).

Importante notar que os nomes de dominio podem ter apenas o gTLD (ex: google.com),
apenas o ccTLD (ex: ufrj.br)®* ou ambos (ex: google.com.br). E possivel, ainda, que haja um
desdobramento no dominio de segundo nivel para indicar filiacdo entre dominios (ex:

direito.ufrj.br).

! CORREA, José Antonio B.L. Faria. Nome de dominio: consideracdes sobre um intruso no dominio das marcas.
Revista da Associacdo Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 47, Jul./Ago. de 2000, p. 24.

22 Nota da Autora: a partir da Resolugdo CGI.br n°. 002/2005 foi extinto no Brasil o registro de dominios apenas sob
0 ccTLD .br, inicialmente destinado a instituicdes de ensino superior e de pesquisas. Os nomes de dominio que ja
haviam sido registrados nessas condi¢des encontram-se em fase de transi¢do, podendo ser migrados para outras
categorias.
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1.2.2.1 O dominio de segundo nivel

O dominio de segundo nivel é o elemento distintivo, a por¢do escolhida pelo registrante,
que determina qual seré a seqiiéncia de letras ou de letras e nimeros que seré usada.

Para Jacques Labrunie?®, "o dominio de 2° nivel é o que se presta ao debate e ao conflito
com outros sinais distintivos e/ou nomes".

E o elemento que ir4 ajudar os internautas a alcancar exatamente o site que desejam ver.
Para que esta identificagcdo ocorra de forma mais rapida e eficiente, é necessario que o dominio de
segundo nivel reproduza ou se assemelhe a marca ou ao sinal distintivo utilizado para identificar

0 servico junto ao publico consumidor.

1.2.2.1 O dominio de primeiro nivel genérico - gTLD

O dominio de primeiro nivel genérico tem a funcdo de indicar a atividade que o
registrante pretende desenvolver através do site que operara sob o nome de dominio escolhido.
Ele é mais comumente designado Generic Top-Level Domain (gTLD).

Atualmente existem os seguintes gTLDs?*:

.aero - destina-se a empresas, organizagGes e individuos que sejam membros da
comunidade da aviag&o;

.asia - patrocinado pela comunidade Pan-asiatica e Pacifico-asiatica;

.biz - abreviagéo da palavra inglesa “business”, destina-se ao uso comercial;

.cat - destinado a comunidade cultural e linguistica catald;

.com - indicativo de atividades comerciais;

.CoOp - para uso de cooperativas, organizacdes de servi¢os cooperativados;

.edu - reservado para instituicdes de ensino localizada nos Estados Unidos da América;

.gov - reservado para 0 governo norte-americano;

.info - TLD sem restri¢cBes (pode ser registrado por qualquer pessoa ou entidade);

2 LABRUNIE, Jacques. Conflitos entre nomes de dominio e outros sinais distintivos in LUCCA, Newton de;
FILHO, Adalberto Simdo (Organizadores) Direito e Internet, Sdo Paulo, EDIPRO, 2000.
24 Disponivel em <http://www.wipo.int/amc/en/domains/gtld/index.html>, acesso em 30/10/2008.
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.jobs - destinado a empresas que sejam membros da comunidade de geréncia de recursos
humanos;

.mil - reservado aos 6rgaos militares dos Estados Unidos da América;

.mobi - destinado ao uso da internet em plataformas moveis (celulares e outros
dispositivos portateis);

.museum - destinado a museus;

.name - destinado ao registro de nomes civis ou pseudénimos;

.net - TLD sem restri¢Oes (pode ser registrado por qualquer pessoa ou entidade);

.org - TLD sem restri¢des (pode ser registrado por qualquer pessoa ou entidade);

.pro - reservado aos profissionais das areas médica, legal e de contabilidade dos Estados
Unidos, devem ser precedidos obrigatoriamente por dominio de segundo nivel indicativo da
profissdo (.med, .law ou .cpa), sendo a parte distintiva utizada em terceiro nivel;

.travel - reservado aos profissionais e empresas de areas ligadas ao turismo e viagens;

.tel - destina-se a individuos e empresas, tem 0 proposito de armazenar todos os contatos
do registrante (endereco, telefones, e-mails, mensagens instantaneas, perfil em sites de
relacionamento, etc)®. Foi aprovado pela ICANN em 15 de maio de 2006, porém, o inicio dos
registros de nomes de dominio sob esse TLD somente sera iniciado em 03 de dezembro para
titulares de marcas e em 24 de marco de 2009 para o publico em geral,;

.arpa - Abreviacdo de “Address and Routing Parameter Area”, destina-se apenas para ser
usado em relacdo a infraestrutura da internet.

.int - destina-se a organizagdes criadas por tratados internacionais.

1.2.2.1 O dominio de primeiro nivel com cédigo de pais - ccTLD

O dominio de primeiro nivel com cddigo de pais seria indicativo do pais ou regido que o
registrante pretende atingir com o site que operar4 sob o nome de dominio escolhido. Ele é

também chamado de Country Code Top-Level Domain (ccTLD). Assim, o dominio de primeiro

% Disponivel em <http://www.telnic.net/index.html>, acesso em 30/10/2008.



23

nivel com codigo de pais “.br” € utilizado pelo Brasil, 0 “.us” pelos Estados Unidos da América,

0 “.es” pela Espanha e etc.

1.3 Regulamentagéo dos nomes de dominio

1.3.1 Regulamentacao Internacional

No ambito mundial, os nomes de dominio sdo atualmente regulamentados e administrados
pela Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

A ICANN é uma empresa sem fins lucrativos, fundada em 1998 e com participantes de
todo o mundo, dedicada a manter a Internet segura, estavel e operavel entre os diversos paises.
Ela € hoje responsavel pela implementacdo e geréncia dos enderecos IP e do sistema de nomes de
dominio em &mbito mundial®.

Luciana Batista Esteves®’ assim explica a atuacio deste 6rgéo

A ICANN ¢ uma empresa sem fins lucrativos constituida segundo a legislacdo
norte-americana, e é hoje responsavel, entre outras fungdes, pela implementacéo
e geréncia dos enderecos IP e do sistema de homes de dominio, inclusive no que
tange a delegacdo de funcdes aos Registros e Agentes de Registros, Providers,
adocdo de politicas de composicéao de litigios, registro e manutencdo dos nomes
de dominio.

Antes da existéncia da ICANN, suas fungdes eram exercidas pelo governo dos Estados
Unidos da América, através do 6rgdo denominado Internet Assigned Numbers Authority (IANA),
ligado ao Departamento de Comércio Norte-Americano.

A 1ANA até hoje exerce, sob a supervisdo da ICANN, funcGes ligadas ao sistema de

t29

nomes de dominio, como a geréncia dos gTLDs .arpa® e .int*° e a delegacéo de poderes para

geréncia de ccTLDs®.

%8 Disponivel em http://www.icann.org/en/about. Acesso em 30 de outubro de 2008.
2" ESTEVES, Luciana Batista. A ICANN e a regulamentacio dos nomes de dominio. Revista da Associacao
Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 79, Nov/Dez de 2005, p. 36.
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1.3.1.1 Os Registries

A ICANN e responsavel pela delegagdo de poderes de geréncia de TLDs a empresas ou

entidades®’. Tais entidades sdo denominadas de Oficiais de Registro (Registry em inglés®

) e sdo
autoridades responsaveis pela manutencdo e armazenagem da base de dados dos enderecos IP
correspondentes aos nomes de dominio sob seu respectivo TLD.

Como visto anteriormente, no caso dos ccTLDs o processo de delegacdo é conduzido pela
IANA, sob supervisdo da ICANN.

Os Registries s@o responsaveis por garantir o direcionamento do trdfego de dados na
Internet a partir de e para os nomes de dominio de seu TLD correspondente. Assim, por exemplo,
0 Registry que opera 0s gTLDs .com e .net, a empresa norte-americana Verisign Global Registry
Services € responsavel pelos enderecos IP correspondentes a todos os nomes de dominio .com e

.net.

1.3.1.2 Os Registrars

A ICANN ¢é tambem responsavel por certificar as entidades e empresas que poderao
efetuar a reserva, cancelamento e renovagdo de nomes de dominio junto aos Registries. Tais

entidades sdo denominadas Registrar.

*Nota da autora: é abreviagdo de “Address and Routing Parameter Area” e ¢ utilizado apenas para ser usado em
relacdo a infraestrutura da internet.

%% Nota da autora: é utilizado para designar organizacdes criadas por tratados internacionais.

% Disponivel em http://www.iana.org/domains/. Acesso em 30 de outubro de 2008.

%! Nota da autora: a lista das entidades que receberam delegacéo de poderes da ICANN esté disponivel em
http://www.icann.org/en/registrars/accredited-list.ntml

%2 Nota da autora: no presente trabalho seré adotada a denominacao em inglés, mais comumente utilizada.
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Luciana Batista Esteves®® denomina tais entidades de “Agentes de Registro”, embora 0
uso de tal denominagdo seja pouco comum no Brasil, preferindo-se a denominagéo original na
lingua inglesa.

Pode ocorrer da mesma entidade cumular as fungdes de Registry e de Registrar, como
ocorre no Brasil, por exemplo. Mas para registro de gTLDs, os usuarios, de modo geral, ndo
entram em contato com o proprio Registry para efetuar o registro de nomes de dominio, mas sim
realizam o registro através de um Registrar.

A primeira entidade privada a realizar registros de nomes de dominio e a cobrar por este
servico foi a empresa Norte-americana Network Solutions, Inc (NSI), que até 1998 exercia um
monopolio sobre esta atividade.

Hoje em dia, ha um grande nimero de Registrars que atuam no registro de nomes de
dominio, o que fez diminuir significativamente o preco de registro e renovacdo de nomes de

dominio, que gira em torno de dez dolares americanos para dominios “.com”, por exemplo.

1.3.2 Regulamentacdo no Brasil

1.3.2.1 O CGl.br

No Brasil, o sistema de nomes de dominio é regulamentado pelo Comité Gestor da
Internet no Brasil (CGl.br).

O CGl.br foi criado pela Portaria Interministerial n® 147, de 31 de maio de 1995, dos
Ministérios da Comunicacdo e da Ciéncia e Tecnologia, e alterada pelo Decreto Presidencial n°
4.829, de 3 de setembro de 2003, para coordenar e integrar todas as iniciativas de servigos
Internet no pais, sendo composto por membros do governo, do setor empresarial, do terceiro setor

e da comunidade académica®.

¥ ESTEVES, Luciana Batista. A ICANN e a regulamentacio dos nomes de dominio. Revista da Associagao
Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 79, Nov/Dez de 2005, p. 36.
% Disponivel em http://www.cgi.br/sobre-cg/definicao.htm. Acesso em 30 de outubro de 2008.
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1.3.2.2 O NIC.Br e 0 Registro.br

Através sua resolucdo n° 001/2005, o CGl.br atribuiu ao Ndcleo de Informacdo e
Coordenacdo do Ponto BR (NIC.br) a execucéo do registro de Nomes de Dominio, a alocagao de
enderecos IP e a administracdo relativa ao Dominio de Primeiro Nivel®.

O NIC.br é uma associacdo civil sem fins lucrativos e € braco operacional do CGl.br.
Dentre seus 6rgaos, destaca-se 0 Registro.br, que atua no registro e manutencdo dos nomes de

dominio .br e na distribui¢do de enderecos IP.

1.3.3 As normas para registro e manutencdo de nomes de dominio “.br”

As atuais normas para 0 registro e manutencdo de nomes de dominio “.br” foram
estabelecidas através da Resolugdo n°. 002/2005°® do CGl.br.

1.3.3.1 O principio first come, first served

Uma das principais regras desta resolugdo é a que consagra o principio chamado first
come, first served, segundo o qual o nome de dominio sera atribuido aquele que primeiro o
requerer e satisfizer as condigdes para registro.

Tal principio é adotado desde a criagcdo do sistema de nomes de dominio.

% Nota da autora: tais funcdes eram anteriormente desempenhadas pela FAPESP - Fundac&o de Amparo & Pesquisa
do Estado de S&o Paulo por delegacéo direta da IANA, antes da criagdo do CGl.br. Apds a criagdo do CGl.br, suas
Resolugdes n°. 001/98 e 002/98 ainda delegavam tal funcdo a FAPESP.

% Nota da autora: 0 documento é um resumo das regras atualmente adotadas pelo Registro.br para o registro de
dominios no pais, bem como as normas para a cobranga e pagamento das taxas. A primeira resolucdo do CGl.br a
estabelecer as regras para registro foi a Resolu¢do CGl.br n°. 001/98.
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Desta forma, ndo ha qualquer analise de mérito no registro e na renovacdo de nomes de

dominio e o registro de dominios obedece tdo-somente a ordem de requisicéo.

Em critica a tal sistema, expde Alysson Hautsch Oikawa®’ que:

A auséncia de uma andlise criteriosa quanto a legitimidade dos registros de nomes de
dominio ocasiona o conflito entre marcas, nomes empresariais € nomes de dominio.
Grande parte resulta das hipdteses em que dois ou mais titulares com interesse legitimo
sobre 0 mesmo termo desejam registra-lo como nome de dominio. Além disso, a
politica ‘é de quem chegar primeiro’ possibilita que terceiros procedam com o registro
valendo-se de ma-fé, sem que exista relacdo alguma com os termos utilizados no nome
de dominio.

1.3.3.2 Vedagdes de registro

Importante regra prevista no 81° do art. 1° de tal resolugdo estabelece as vedacbes de

registro. De acordo com tal dispositivo, no momento do registro, o registrante devera:

Declarar-se ciente de que ndo poderé ser escolhido nome que desrespeite a legislacdo
em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente
conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo caldo ou
abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, dentre outras vedagdes.

Importante ressaltar que, embora preveja proibicGes de registro, 0 Registro.Br ndo realiza

uma analise meritoria, conforme visto anteriormente. E realizado um cadastro prévio pelo 6rgo

das palavras consideradas ndo-registraveis e, no momento da solicitagdo de registro o solicitante

é informado que tal expressao ndo é registravel e qual o motivo da irregistrabilidade.

1.3.3.3 A protecéo as marcas de alto renome

¥ OIKAWA, Alysson Hautsch. A UDRP como alternativa na resolugdo de conflitos entre marcas e nomes de
dominio. Revista da Associagdo Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 75, Mar/Abr de 2005, p. 8-

19.
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O art. 2° I1lI, b parte final do Anexo | da Resolugdo CGl.br n°. 001/98, que regulava a
matéria anteriormente, previa a vedacdo do registro de nomes que pudessem “induzir terceiros a
erro, como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente
conhecidas, quando ndo requeridas pelo titular”. Esta pode ser entendida como uma primeira
tentativa, por parte do CGl.br, de evitar os conflitos envolvendo nomes de dominio.

Embora a atual Resolucdo CGl.br n°. 002/2005 n&o reproduza expressamente a vedagédo
de registro de nomes de dominio que reproduzam marcas de alto renome de terceiros, 0
Registro.br vem aplicando tal regra.

Isto é facilmente percebido através de consulta de disponibilidade de dominios na base de
dados do Registro.br®®. Utilizando como exemplo a marca de alto renome VISA®, verifica-se que
a consulta de disponibilidade de dominios como “visa.tv.br” e “visa.fm.br” tem como resultado
“Dominio nédo disponivel para registro.
Motivo: Palavra reservada por se tratar de uma marca notoria”.

A marca notoria era instituto previsto no antigo Cddigo da Propriedade Industrial (CPI,
Lei n% 5.772/1971), que em seu artigo 67 lhes contemplava protecdo em todas as classes de
produto ou servigo.

A atual Lei da Propriedade Industrial (LPI, Lei n° 9279/1996) extinguiu a denominacao
“marca notoria” e passou a contemplar maior protecdo as marcas consideradas “notoriamente
conhecidas” (cuja protecdo extrapola territérios) e “de alto renome” (cuja protecdo abrange todas
as classes de produto ou servico).

Muito embora o Registro.br continue utilizando como justificativa de reserva de dominios
a “marca notdria”, entende-se que na verdade dito 6rgéo se refere ao atual instituto das marcas de
alto renome.

Logo, € mais coerente que o Registro.br vede o registro de marcas de alto renome, cujo

rol é conhecido e divulgado.

1.3.3.4 Diversidade de DPNs

%8 Nota da autora: consulta de disponibilidade de nomes de dominio disponivel em http://www.registro.br/.
% Nota da autora: a marca VISA, de titularidade da Visa International Service Association, foi declarada pelo INPI
como marca de alto renome, através de publicagdo na Revista da Propriedade Industrial n°. 1797, de 14/06/2005.
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O CGI.Br, em uma tentativa de evitar a ocorréncia de conflitos envolvendo nomes de
dominio, criou diversos DPNs, em nimero muito superior aos gTLDs até hoje conhecidos.

Enquanto existem apenas 21 gTLDs, o Registro.Br tem disponiveis, até 0 momento, 64
DPNs, a saber®:

.com.br — para pessoas fisicas e juridicas, destinado a atividades comerciais;

.agr.br - para empresas agricolas, fazendas;

.am.br — para qualquer pessoa juridica;

.art.br - para sites destinados as artes, como masica, pintura, folclore, etc;

.b.br — para bancos;

.edu.br - para entidades de ensino superior;

.coop.br — para cooperativas;

.esp.br — para esportes em geral;

.far.br — para farmécias e drogarias;

.fm.br — para qualquer pessoa juridica;

.g12.br - para entidades de ensino de primeiro e segundo grau;

.gov.br — para entidades do governo federal,

.imb.br — para imobiliarias;

.ind.br — para industrias;

.inf.br — para meios de informacéo (radios, jornais, bibliotecas, etc);

Jus.br — para entidades do poder Judiciario;

.mil.br — para for¢as armadas brasileiras;

.net.br - para detentores de autorizagdo para os servicos de Comunicacdo Multimidia,
Rede e Circuito Especializado da Agéncia Nacional de TelecomunicacOes e/ou detentores de
Sistema Autdnomo conectado a Internet;

.org.br - para entidades ndo governamentais sem fins lucrativos;

.psi.br — para provedores de servigo internet;

.rec.br - para atividades de entretenimento, diverséo, jogos, etc;

.Srv.br - para empresas prestadoras de servigos;

“ Disponivel em: http://registro.br/info/dpn.html. Acesso em 30 de outubro de 2008.



.tmp.br - para eventos temporarios, como feiras e exposi¢des;
.tur.br - para entidades da area de turismo;

.tv.br — para qualquer pessoa juridica;

.etc.br - para entidades que nédo se enquadram nas outras categorias;
.adm.br — para administradores;

.adv.br — para advogados;

.arg.br — para arquitetos;

.ato.br — para atores;

.bio.br — para bi6logos;

.bmd.br — para biomédicos;

.cim.br — para corretores;

.cng.br — para cendégrafos;

.cnt.br — para contadores;

.ecn.br — para economistas;

.eng.br — para engenheiros;

eti.br - para especialista em Tecnologia da Informagdo;
.fnd.br — para fonoaudiologos;

.fot.br — para fotdgrafos;

fst.br — para fisioterapeutas;

.ggf.br — para gedgrafos;

Jor.br — para jornalistas;

Jel.br — para leiloeiros;

.mat.br - para matematicos e Estatisticos;

.méd.br — para médicos;

.mus.br — para musicos;

.not.br — para notérios;

.ntr.br — para nutricionistas;

.0do.br — para dentistas;

.ppg.br - para publicitarios e profissionais da area de propaganda e marketing;
.pro.br — para professores;

.psc.br — para psicologos;

30
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.gsl.br - para radio amadores;

.slg.br — para sociélogos;

.trd.br — para tradutores;

.vet.br — para veterinérios;

.zlg.br — para zoologos;

.blog.br — para weblogs*;

flog.br — para fotologs*;

.vlog.br — para videologs®;

.sec3.br — dominio experimental para testes de novas tecnologias;

.wiki.br — para paginas do tipo “wiki”*.

Esta impressionante gama de DPNs aumenta as chances dos registrantes de nomes de
dominio de alcangar exatamente a expressdo que desejam no momento do registro.
Alguns autores, como Alberto Dantas®, corroboram esse entendimento de que a

proliferacdo de DPNs evitaria conflitos, ao afirmar que:

Aliés, proporcionalmente & inexisténcia de limites territoriais no uso de um
nome de dominio, ha a dimensdo do monopdlio deste uso ja que o nome de
dominio é um bem de uso impar. Dai a importancia em se criar cada vez mais
extensfes identificadoras como: .adv para advogados; .agr para fazendas e
empresas agricolas; .far para farmacias e drogarias.

Entretanto, o que foi formulado como uma tentativa de reduzir conflitos envolvendo
nomes de dominios acabou por dar mais municao as pessoas de ma-fé que lucram com o registro
de nomes de dominio que reproduzem marcas ou outros sinais distintivos alheios, como sera

estudado mais adiante.

! Nota da autora: os weblogs (ou, simplesmente, blogs) sdo diarios virtuais mantidos por anénimos ou
personalidades que revelam seu dia-a-dia na internet.

“2 Nota da autora: o fotolog ¢ similar ao weblog, porém com destaque para fotografias.

“3 Nota da autora: o videolog é similar ao weblog, porém com destaque para videos.

** Nota da autora: para sites similares & enciclopédia virtual Wikipedia (disponivel em www.wikipedia.org), onde o
banco de dados é formado a partir da contribui¢do dos préprios usuarios.

> DANTAS, Alberto. Descompasso: juntas comerciais, INPI e, agora, FAPESP. Revista da Associac&o Brasileira da
Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 49, Nov./Dez. de 2000, p.42-43.
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1.4 Natureza do nome de dominio

Conforme visto anteriormente, do ponto de vista puramente técnico, 0 nome de dominio €
uma seqiéncia alfa-numérica, de facil memorizagdo, que substitui o endereco IP para a
localizacdo de um host na internet.

Sob o ponto de vista juridico, entretanto, os autores que se dedicaram ao tema apresentam
algumas divergéncias quanto a natureza juridica do nome de dominio.

Fabio Ulhoa Coelho® sustenta que os nomes de dominio, além de possuirem funcéo

técnica, equivaleriam a um “titulo de estabelecimento virtual”:

A primeira é técnica: proporciona a interconexdo dos equipamentos. (...) A
segunda funcdo tem sentido juridico: identifica o estabelecimento virtual na
rede. Cumpre, assim, em relacdo a pagina acessivel via internete (sic), igual
funcdo a do titulo de estabelecimento em relagéo ao ponto.

Também Sérgio Campinho*’ sustenta a tese do "titulo de estabelecimento virtual®,
equivalendo o nome de dominio ao titulo de estabelecimento e indicando sua fungdo técnica.

Apesar de bastante aceita, a tese do “titulo de estabelecimento virtual" ndo se mostra
completa, vez que o nome de dominio ndo é utilizado apenas por empresas. O nome de dominio
pode ser utilizado por empresas, entidades governamentais, pessoas fisicas, etc. Ndo se pode
reduzir sua importancia apenas a seara empresarial, muito embora ai residam grande parte dos
conflitos.

Para Patricia Peck*®, o nome de dominio, além de deter sua funco técnica, é "muito mais
que o representante virtual do ponto comercial”. Para a citada autora, enquanto no mundo "real” o
endereco de uma empresa ndo necessariamente lhe agrega valor, no mundo virtual uma empresa
estara mais acessivel aos seus clientes se ostentar nome de dominio préximo de sua marca. Diz a

renomada autora:

¢ COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de direito comercial, 20. ed. rev. e atual., Sdo Paulo, Saraiva, 2008.

T CAMPINHO, Sérgio. O direito de empresa & luz do novo cédigo civil, 9. ed. rev. e atual., Rio de Janeiro, Renovar,
2008.

*8 PECK PINHEIRO, Patricia; Direito Digital, Sdo Paulo, Ed. Saraiva, 2002. p. 99.
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Para o Direito Digital, o dominio de um individuo na Internet ndo é um enderego
eletrdnico, mas a unido entre territdrio e valor. Deter 0 nome de uma empresa na
rede é deter-lhe o valor; é deter-lhe a capacidade de ser alcancada por seu
publico-alvo, o que pode representar um sério problema, especialmente no caso
de marcas conhecidas do publico em geral.

Luiz Edgard Montaury Pimenta e Marcelle Franco Espindola*® comungam desta idéia de

que o nome de dominio € instrumento que agrega valor a marca:

Parece-nos muito claro concluir que o nome de dominio ndo reflete apenas o
endereco virtual da empresa, mas também agrega valor a marca, pois,
evidentemente, uma marca que possui um nome de dominio correspondente
pode ser mais facilmente localizada na grande rede, representando, portanto,
recurso valioso na era da informacéo em que conhecimento siginifica poder.

Luciana Batista Esteves™ defende que o nome de dominio sé adquire caréter distintivo

quando ocorre alguma violacdo de direitos de terceiros, ao afirmar que “os nomes de dominio sdo

enderecos virtuais, que podem assumir o carater de sinal distintivo do comércio, caso seja

utilizado de forma a violar um direito de exclusivo anteriormente existente”.

J4 Sofia Mentz Albrecht®™® sustenta que:

Sendo o0 nome de dominio hoje um bem imaterial de valor econdmico, esta
incluido no acervo patrimonial das pessoas, situacdo que fica clara quando se
observa a venda de empresas. Os nomes de dominio sdo vendidos juntamente
com o estabelecimento comercial ou industrial, por valores que podem,
dependendo da expressdo que tenham em termos de retorno econdmico, chegar a
margens bastante elevadas. Assim é que 0s nomes de dominio sdo entendidos
como propriedade privada das pessoas, do mesmo modo que as marcas hoje
gozam de tal caracteristica, seguindo a tendéncia mundial. Uma marca é hoje
indubitavelmente compreendida como bem imaterial de valor econdmico
bastante expressivo, 0 que deve ser levado em conta por uma regulamentacao
qgue busque agilizar as atividades no meio virtual, posto que o consumidor
identificara mais facilmente um endereco de site que esteja atrelado a marca do
produto sobre o qual busca informacoes.

* PIMENTA, Luiz Edgard Montaury; ESPINDOLA, Marcelle Franco. O sistema de nomes de dominio: uma visdo
ampla e atual sobre o tema. Revista da Associacdo Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 96,

Set./Out. De 2008, p. 44.

0 ESTEVES, Luciana Batista. A ICANN e a regulamentagio dos nomes de dominio. Revista da Associacéo
Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 79, Nov/Dez de 2005, p. 36.

1 ALBRECHT, Sofia Mentz. A inconstitucionalidade da regulamentacéo sobre nomes de dominio na internet.
Revista da Associacdo Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 44, Jan./Fev. de 2000, p. 35-38.
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Para José Antonio B.L. Faria Correa®? os nomes de dominio s& um novo sinal distintivo:

Nomes de dominio sdo sinais designativos da presenca de uma pessoa fisica ou
juridica que presta servigos profissionais, fabrica ou fornece produtos. Sdo, em
ltima andlise, forma de identificacdo de agentes econémicos. Assim, devem
integrar-se a toda a galaxia de sinais que compGem o estabelecimento,
alinhando-se as marcas, aos titulos de estabelecimento e aos nomes comerciais e
subsumindo-se aos mesmos principios que regulam a competicao.

Para o professor Denis Borges Barbosa teria a dupla natureza de “lugar virtual na

internet” e signo distintivo:

N&o exatamente signos distintivos, mas lugares virtuais na internet, os nomes de
dominio ou sites na internet tém atraido importante discussdo no tocante a
protecdo da propriedade intelectual. (...)

N&o obstante constituirem-se lugares virtuais, ha inegavelmente uma parcela de
signos distintivos nos nomes de dominio. Assim, parcela consideravel das
normas gerias abstraidas da Propriedade Intelectual sdo extensiveis a esse campo
especialmente a falta de norma legal explicita.

Jacques Labrunie®, embora ndo dedique especial atencdo & conceituacdo do nome de

dominio, intitula seu trabalho de “Conflitos entre nomes de dominio e outros sinais distintivos”, o

que nos leva a crer que o autor considera 0 nome de dominio também como um sinal distintivo.

Marcos Rolim Fernandes Fontes® sustenta que o nome de dominio é um sinal distintivo

sui generis, ao afirmar que:

Em grande parte das vezes, abrange os demais sinais distintivos ja reconhecidos
pela teoria do Direito e pela lei, através do qual pessoas, entidades das mais
variadas natureza e empresas em geral, sdo acessadas na internet. Como sinal
distintivo sui generis indicativo de um endereco na internet, pode assumir
diversas feicdes, dependendo do modo como é utilizado, isto é, da atividade
desenvolvida no site que designa. Quando utilizado no &mbito da atividade
empresarial, pode assumir a forma de um dos designios empresariais tais como a
marca, home empresarial e titulo de estabelecimento empresarial. Se utilizado
fora do ambito empresarial, pode significar simplesmente a expressdo de um
direito da personalidade de uma pessoa (0 seu nome civil), através do qual essa

%2 CORREA, José Antonio B.L. Faria. Nome de dominio: consideracdes sobre um intruso no dominio das marcas.
Revista da Associacdo Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 47, Jul./Ago. de 2000, p. 24.

5% LABRUNIE, Jacques. Conflitos entre nomes de dominio e outros sinais distintivos in LUCCA, Newton de;
FILHO, Adalberto Simdo (Organizadores) Direito e Internet, Sdo Paulo, EDIPRO, 2000.

% FONTES, Marcos Rolim Fernandes, Nomes de dominio no Brasil, Sdo Paulo, Quartier Latin, 2006.
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pessoa expde aqueles que o visitam coisas da sua personalidade, preferéncias e
idéias.
Antonella Carminatti e Alexandre da Cunha Lyrio assim se posicionam sobre a natureza

do nome de dominio:

Para nds, o nome de dominio indica 0 ambiente de manifestagdo de atividade de
uma pessoa. Isto porque em um simples endereco ndo ha espaco para a auto-
exposicdo de interesses e negdcios. O enderego, por si s, é apenas um lugar,
uma indicacdo geografica. JA o0 nome de dominio, além de indicar um local na
Web, pode vender e descrever o prérpio produto, comumente identificado com
aquela marca.

Apesar de algumas diferencas nas teses defendidas pelos autores supracitados, é
majoritario o entendimento da doutrina de que o nome de dominio é ou pode assumir o carater de
sinal distintivo, sendo possivel passivel de gerar conflitos com outros sinais distintivos, como

veremos a sequir.
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2. CONFLITOS ENVOLVENDO NOMES DE DOMINIO

Conforme exposto no capitulo anterior, 0 nome de dominio, além de possuir uma fungédo
técnica, qual seja, substituir o endereco IP por uma seqiiéncia alfanumérica de facil memorizacao,
também possui carater de sinal distintivo.

Com o desenvolvimento comercial da rede e com a expansdao do numero de registrars
houve um grande aumento de registros de nomes de dominio e um crescimento significativo de
sua importancia comercial.

Estar na internet é estar disponivel e acessivel ao publico consumidor 24 horas por dia, €
ter a cada dia novas ferramentas para investigar seus habitos de consumo, € ter um
relacionamento interativo com o puablico, é aumentar o poder de fixacdo das marcas no
imaginario do consumidor.

Patricia Peck® destaca a crescente importancia dos nomes de dominio ao afirmar que:

Devido, em especial, ao crescimento vertiginoso da Internet, que ja possui mais
de 800 milhdes de websites, passou a ser fundamental para as empresas que 0s
usuarios da Internet, como potenciais clientes e consumidores de seus produtos e
servigos, sejam capazes de localiza-las entre os milhdes de enderegos
disponibilizados aqueles que correspondessem a sua empresa, geralmente
associados a marca pela qual s&o reconhecidos.

O sucesso de qualquer empreendimento, seja empresarial, académico ou artistico depende
em grande parte da internet, de seu poder de penetracdo ampla e de divulgacao répida, barata e
massificada.

Sendo o nome de dominio o “enderego virtual”, além de signo distintivo proprio da
internet, seu valor foi crescendo junto com a expansao da rede e, a partir de sua valorizacéo,

diversos conflitos surgiram.

2.1 O cybersquatting

% PECK PINHEIRO, Patricia; Direito Digital, Sdo Paulo, Ed. Saraiva, 2002. p. 99.
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O valor de registro relativamente baixo, aliado a inicial falta de regulamentacdo, criou
terreno fértil para oportunistas e individuos de ma-fé de toda sorte, que se ocuparam do registro
de nomes de dominio idénticos ou semelhantes a marcas famosas, nomes empresariais, nomes
civis famosos e outros sinais distintivos.

Tais individuos foram denominados cybersquatters, ciberpiratas ou cibergrileiros.

A OMPI®® assim define o cybersquatting:

Cybersquatting involves the pre-emptive, bad faith registration of trademarks as
domain names by third parties who do not possess rights in such names.
Cybersquatters exploit the first-come, first-served nature of the domain name
registration system to register domain names, third parties’ trademarks or
business names or names of famous people, as well as variations thereof. A
common motive for cybersquatting is the intention to sell the domain name back
to the trademark owner or to attract web traffic to unrelated commercial offers®’.

Os ciberpiratas visam, principalmente, lucrar com o registro indevido de nome de dominio
que reflete marca alheia.

Em um primeiro momento, estes individuos se dedicavam a registrar nomes de dominio
com a intengdo de revendé-los ao legitimo titular da marca ou do sinal distintivo.

E um segundo momento, passaram a utilizar o nome de dominio indevidamente registrado
para atrair trdfego de internet para seu préprio site. Geralmente os ciberpiratas exibem em seus
sites diversas propagandas relacionadas ao ramo de atividade do titular de sinal distintivo que
esta sendo lesado.

Assim, quando o ciberpirata registra, por exemplo, um nome de dominio que reflete a
marca de uma famosa montadora de automdveis, 0s anuncios exibidos no site terdo como
contetdo anuncios de carros e acessorios automotivos. Se o dominio reflete, por exemplo, o

nome de uma atriz famosa, é provavel que sejam exibidos anuncios de filmes, dvds, etc.

¢ WIPO Arbitration and Mediation Center. Guide to WIPO domain name dispute resolution. Disponivel em
<http://arbiter.wipo.int>

%" Traducdo da autora: Cybersquatting envolve o registro anterior e de ma-fé de marcas registradas como nomes de
dominios, por terceiros que ndo possuem direitos sobre tais nomes. Cybersquatters exploram o principio first come
first served que envolve o sistema de registro para regitrar como nomes de dominio marcas registradas de terceiros
ou nomes empresariais ou nomes de pessoas famosas, bem como variag@es destes. Um motivo comum para 0s
cybersquatters ¢ a intengdo de vender o nome de dominio de volta para o titular de marca ou para atrair trafego da
web para ofertas comerciais sem nenhuma relagéo.
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Os ciberpiratas sdo remunerados pelos anunciantes por cada clique que os internautas dao
nos anuncios disponibilizados em seu site e assim vao lucrando com o uso indevido de sinal

distintivo alheio.

2.2 O typosquatting

Muito semelhante as atividades dos cybersquatters, no typosquatting, o pirata registra
nomes de dominio que se assemelham & marcas famosas e outros sinais distintivos famosos,
simulando erros de digitacdo comumente cometidos pelos internautas.

Os typosquatters registram dominios com letras trocadas, letras dobradas ou letras
suprimidas, como, por exemplo, <googel.com>, <gooogle.com>, <gogle.com>, para gerar
confusdo com o mundialmente conhecido site <google.com>.

Sobre essa atividade ilicita discorre Marcos Rolim Fernandes Fontes™:

Além do sequestro de nome de dominio, era comum o registro de uma palavra
fonética ou graficamente muito parecida com a marca de terceiro, trocando-se
uma ou mais letras, o que poderia induzir a erro aquele que estivesse tentando
adivinhar o endereco eletrénico da companhia que comercializava produtos com
a marca idéntica ao nome de dominio, digitando-o0 no seu browser. Essa pratica
ficou conhecida como typosquatting.

Neste caso 0 objetivo primordial € mesmo de se aproveitar dos erros dos internautas,
aproveitando para gerar trafego de internet para paginas que disponibilizam anuncios

remunerados.

2.3 Hatesites, sucksites

% FONTES, Marcos Rolim Fernandes, Nomes de dominio no Brasil, Sdo Paulo, Quartier Latin, 2006.
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Além dos piratas que visam lucrar com o registro indevido de nomes de dominio que
refletem sinais distintivos alheios, ha individuos que registram dominios que reproduzem marcas
ou nomes famosos acompanhados de palavras de baixo caldo ou depreciativas, como

“odeiofulano.com.br”, “amarcaéumaporcaria.com.br”, “ndocompreamarca.com.br”, etc.

Patricia Peck> assim discorre sobre o tema:

H& também aqueles que registram dominios utilizando marcas famosas de modo
depreciativo: por exemplo, um dominio “euodeiofulano.com.br” é tdo nocivo a
marca Fulano quanto um dominio “fulano.com.br” registrado por alguém que
ndo tenha nenhuma ligagdo com a referida. Mesmo que alguém monte uma
pagina repleta de frases depreciativas e nunca mais a atualize - transformando-
no que podemos chamar de “terrenos baldios da internet”, essa pagina sempre
acabara aparecendo nas pesquisas de quem busca a tal empresa pelo nome da
marca.

Apesar do entendimento acima explicitado ser dominante®, ha decisdes do Centro de
Mediacdo e Arbitragem da Organizacdo Mundial do Propriedade Intelectual (OMPI) que
apontam em sentido diverso. Alguns arbitros da OMPI entendem que é um direito dos internautas
construir sites de criticas, seria um desdobramento da liberdade de expressdo e um uso nao-
comercial justo.

A esse respeito, destaque-se trecho da decisdo proferida pelo arbitro David Bernstein, em
Julho de 2008, no caso Sermo, Inc versus CatalystMD, LLC, envolvendo o nome de dominio

<sermosucks.com>%":

Because it was an obvious criticism site, and not a site deceptively designed to
lure Internet users in on the false pretense of being the Complainant’s site, the
Panel finds that the site was not likely to confuse consumers. Moreover, it is
clear that the site has no intent for commercial gain; indeed, there does not
appear to be any commerce on Respondent’s site, and Complainant has not
alleged the existence of any such commerce®,

% PECK PINHEIRO, Patricia; Direito Digital, Sdo Paulo, Ed. Saraiva, 2002. p. 99.

% Nota da autora: Dos 34 casos envolvendo o tema, 25 foram favoréveis ao Reclamante, de acordo com dados
disponiveis em http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/legalindex.jsp?id=11420.

%! fntegra da decisdo disponivel em: http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/d2008-0647.html

82 Traducao da autora: Porque é um site de critica obviamente e néo um site enganosamente desenvolvido com a
intencdo de desviar consumidores fingindo falsamente ser o site da Reclamante, o Painel decide que o site ndo é
passivel de causar confusdo junto aos consumidores. Mais do que isso, é claro que o site ndo possui qualquer
intencdo de lucro; na verdade, ndo parece haver qualquer atividade comercial no site do Reclamado, e o Reclamante
ndo alegou a existéncia de qualquer atividade comercial.
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Semelhante foi o entendimento dos painéis que julgaram os casos envolvendo 0s nomes
de dominio <metrolinksucks.com>®, <asdasucks.com>** e <natwestfraud.com>®.

Luciana Batista Esteves®® se alinha com tal pensamento, ao afirmar que:

No nosso entendimento, nos dominios em que se agregam palavras como sucks
ou quaisquer outras, de modo que a marca esteja integrada no nome de dominio,
como uma referéncia, ndo deveriam ser transferidos, sob pena de inibir a
liberdade de comunicacéo das pessoas.

O registro de nomes de dominio que reproduzam sinais distintivos famosos
acompanhados de expressdes pejorativas deve ser reprimido, tendo em vista tratar-se de
reproducdo ilicita de sinal protegido por direito exclusivo de terceiro. Além disso, inegavel que a
exposicdo da marca ou nome famoso associada a palavras denegritorias causa danos a imagem da

empresa ou pessoa envolvida.

2.4 Conflitos com outros sinais distintivos

2.4.1 Marcas

Os nomes de dominio s3o comumente comparados e assemelhados &s marcas. E comum,
inclusive, que um leigo defina 0 nome de dominio como “a marca da internet”.

De acordo com a LPI, marca e sinal distintivo visualmente perceptivel, ndo compreendido
nas proibi¢des legais, usado para distinguir produto ou servigo de outro idéntico, semelhante ou
afim, de origem diversa.

O nome de dominio, por outro lado, tem primeiramente uma funcdo técnica, a de

identificar os computadores na Internet. Com o crescimento comercial da Internet é que o nome

®integra da decisdo disponivel em: http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/d2008-0430.html
®Integra da decisdo disponivel em: http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0857.html
% fntegra da decisdo disponivel em: http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0212.html
% ESTEVES, Luciana Batista. A ICANN e a regulamentacio dos nomes de dominio. Revista da Associacao
Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 79, Nov/Dez de 2005, p. 36.
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de dominio foi ganhando cunho de sinal distintivo e teve sua importancia aumentada para o
mundo das marcas.

Por essa razdo, Marcos Rolim Fontes®’ afirma que:

Quando um nome de dominio é utilizado para identificar e distinguir um produto
ou servico oferecido na internet, ha quase uma identidade total entre nome de
dominio e marca, ressalvadas as peculiaridades dos respectivos regimes juridicos
(forma de obtencdo, prazo, etc.).

A doutrina é unissona quanto a possibilidade de existéncia de conflitos envolvendo
marcas e nomes de dominio, entretanto, apresenta diferentes oticas quanto ao metodo de apuragéo
de conflitos e na prevaléncia ou ndo do direito marcario sobre o registro de nome de dominio.

Sobre a possibilidade de ocorréncia de conflitos, diz José Antonio B.L Faria Correa®®:

O emprego de um nome de dominio idéntico ou passivel de confusdo com
determinada marca de indistria, comércio ou servico, para a designacdo de
produtos ou servicos idénticos, semelhantes ou afins com aqueles identificados
por marca pré-registrada, invade o espaco juridico do titular do registro efetuado
perante o INPI, nos termos do artigo 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial,
dando lugar a pretensdes de abstencao e ressarcimento do dano causado.

Theophilo Antonio Miguel Filho®, apesar de sublinhar as diferencas entre os dois

institutos, entende que hé a prevaléncia do direito marcario :

Conceitual e finalisticamente, marca e nome de dominio discrepam. Todavia,
quando confrontados sob a dtica do mercado consumidor, aquela deve
preponderar sobre esse, ndo apenas em virtude de seu carater eminentemente
protecionisa, que objetiva a repressdo a concorréncia desleal, bem como em
razdo de se consubstanciar o nome de dominio como um desdobramento, uma
exteriorizacdo da marca, ndo obstante, repita-se, se prestem substancialmente a
finalidades distintas, haja vista ser absolutamente comum hodiernamente
empresas e prestadores de servigos veicular produtos virtualmente, viabilizando,
ainda, a comunicacdo eletrébnica com seus clientes.

" FONTES, Marcos Rolim Fernandes, Nomes de dominio no Brasil, S3o Paulo, Quartier Latin, 2006.

%8 CORREA, José Antonio B.L. Faria. Nome de dominio: considerag@es sobre um intruso no dominio das marcas.
Revista da Associacdo Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 47, Jul./Ago. de 2000, p. 24.

% MIGUEL FILHO, Theophilo Antonio. O conflito entre marcas e nomes de dominio. Revista da Associagio
Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 83, Jul./Ago. de 2006.
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Ja Clovis Silveira™ entende que o direito marcario néo é absoluto e que ha de se analisar

se a intencdo do registrante do nome de dominio € licita ou néo:

E de se concluir que um nome de dominio, idéntico ou similar a uma marca
registrada, mas que nao pressuponha produto idéntico ou similar oferecido para
0 mesmo mercado, ndo infringe o direito do titular daquela marca. Pois o titular
da marca ndo é proprietario do sinal em si, mas sim da aplicacdo do sinal a um
determinado produto, mercadoria ou servico. Assim, ndo hd motivo para que um
6rgado de registro suspenda um nome de dominio como, por exemplo, ty.com,
feito pelo pai de um menino de nome Ty, para seu uso pessoal, pelo fato de a Ty
Inc ter a marca Ty em alguma classe de produtos ou servigos (fazendo referéncia
ao caso Giacalone). Tratar-se-ia, no caso, de abuso do direito que foi conferido
ao titular da marca, sobre um legitimo direito do titular do dominio, que néo o
utiliza como marca, mas como endereco na Internet.

José Antonio B.L Faria Correa’ entende ainda que, para a apuracdo do conflito, é

necessaria a apuragdo do conteudo do site, a fim de se verificar se ha possibilidade de confusao

ou associacdo com o produto ou servico designado pela marca em questéo.

Da mesma forma entende Mauricio Lopes de Oliveira’, ao afirmar que é “através do

contetdo do site que a especifidade do ramo de atividade exercida pelo titular do registro do

nome acessado pelo usuario da Internet vem a luz”.

Ambos o0s autores entendem que a auséncia de contedo torna o direito marcario absoluto,

ao promover uma presuncgédo de ilicitude do registro do nome de dominio. Mauricio Lopes de

Oliveira™, a esse respeito, afirma:

Pois bem, diante da auséncia de conteldo, e salvo prova em contrario
determinando o ramo do comércio on line ainda ndo iniciado, incidira, sobre o
signo ocupado enquanto nome de dominio, a privacdo da novidade relativa
diante do cotejo com marca anteriormente registrada.

Assim, a reproducéo de marca registrada, como elemento caracteristico de nome
de dominio, cujo site correspondente, por estar vazio, é incapaz de conceder ao
signo funcdo distintiva, é, de plano, indevida.

O SILVEIRA, Clovis. Internet e Propriedade Intelectual: nomes de dominio- conflitos com marcas — a experiéncia
internacional. Revista da Associacdo Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 26 — Jan./Fev. 1997.

L oc. cit.

2 OLIVEIRA, Mauricio Lopes de. O site vazio torna o direito marcério absoluto. Revista da Associacéo Brasileira
da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 45, Mar./Abr. de 2000.

™ Loc. cit.
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Este também € o entendimento dominante nos casos resolvidos pela OMPI, que vem
denominando os casos de sites vazios de “passive holding”. A este respeito, destaca-se a deciséo
recente do arbitro Marcin Krajewski, na reclamacdo apresentada pela empresa polonesa Action
S.A. contra o cidaddo polonés Robert Gozdowski, pelo registro indevido do nome de dominio

<activejet.com>"":

According to the prevailing opinion of numerous UDRP panels, in some
circumstances so-called “passive holding” of a domain name can be treated as its
being used in bad faith. The leading case in this regard is Telstra Corporative
Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003. The learned
Panelist in this case found that in order to establish that the registrant was using
a domain name in bad faith it was not necessary to find that he had undertaken
any positive action in relation to the domain name. In some circumstances even
inaction (“passive holding”) falls within the concept of the domain name “being
used in bad faith”.”.

Os conflitos se agravam e se tornam mais danosos aos detentores de marcas quando 0s
ciberpiratas registram nome de dominio que reflete determinada marca e exibem em seu site
anuncios de concorrentes. Ou seja, 0 incauto internauta digita 0 nome de dominio correspondente
a uma determinada marca porque esta procurando por aquele determinado produto ou servigo e,

sem que espere, é exposto a antincios dos concorrentes da empresa que buscava originalmente.

2.4.2 Nome empresarial

O nome empresarial é “aquele que é utilizado pelo empresario para se identificar,

enquanto sujeito exercente de uma atividade econdmica”’®. Diante deste conceito, é inegavel que

™ ntegra da deciséo disponivel em: http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/d2008-0028.html.

" Traducdo da Autora: De acordo com o entendimento dominante de in(imeros painéis de UDRP, em algumas
circunstancias o assim chamado “passive holding”(“manutencédo passiva™) de um nome de dominio pode ser tratado
como tendo sido de ma-fé. O caso emblematico desta questdo é Telstra Corporative Limited v. Nuclear
Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003. O arbitro neste caso entendeu que para determinar se um registrante
estava usando o nome de dominio com ma-fé ndo era necessario determinar se ele havia tomado qualquer medida
positiva em relacdo ao nome de dominio. Em algumas circunstancias, até a inatividade (“passive holding”) se
enquadra no conceito do nome de dominio “estar sendo usado com ma-fé”.

"¢ COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de direito comercial, 20. ed. rev. e atual., S&o Paulo, Saraiva, 2008.
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0 nome de dominio exerca funcdo analoga, tendo em vista sua funcdo de identificar, na internet,
0s negocios on line efetuados pelo empresario.
A respeito da necessidade de protecdo do nome empresarial diante dos conflitos

envolvendo nomes de dominio, assim se posiciona Alberto Dantas’”:

E importante a inclusdo da abordagem da protecdo do nome empresarial nos
diversos foruns de debate. Se 0 nome empresarial impede, com base na Lei da
Propriedade Industrial — LPI, o registro de uma marca junto ao Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI), consequentemente, é natural e l6gico
que impeca também o registro do nome de dominio.

2.4.3 Nome civil e pseuddnimo famoso

O nome civil e o pseuddnimo famoso também podem despertar conflitos quando
regitrados como nome de dominio.

A esse respeito, esclarece Luciana Batista Esteves’®:

Uma grande parte desses conflitos é solucionada no ambito da UDRP, nos
moldes acima referenciados, pois essas pessoas publicas, em especial artistas,
geralmente registram como marca também o seu nome. E ainda que ndo tenham
um registro propriamente dito, baseiam eventuais disputas envolvendo seu nome
na existéncia de marcas de fato, reconhecidas em legislacbes como a americana
e alemd, para as quais nao se exige um registro prévio.

Por outro lado, na nossa concepcdo, o registro de um dominio que contenha o
nome completo de uma pessoa singular, ou pelo menos parte dele, por outrem
que ndo detenha sobre este nome qualquer direito, pode ferir um direito de
personalidade.

Nota-se que a Autora vé com maior facilidade a existéncia de conflitos em casos em que o
nome de dominio reproduz nomes famosos ou nomes singulares. Partilha a mesma opinido José

Antonio B.L. Faria Correa:

" DANTAS, Alberto. Descompasso: juntas comerciais, INPI e, agora, FAPESP. Revista da Associacdo Brasileira da
Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 49, Nov./Dez. de 2000, p.42-43.

8 ESTEVES, Luciana Batista. A ICANN e a regulamentacio dos nomes de dominio. Revista da Associagdo
Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 79, Nov./Dez. de 2005, p. 29-45.
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A questdo reveste enorme complexidade, devendo-se observar, casuisticamente,
se 0 nome é notdrio, dai irrefragavel a alegacdo de fraude, ou, pelo menos,
singular, a ponto de se tornar inequivoca a associacdo com determinada pessoa
que, por isso, se considere lesada.

No que tange aos nomes comuns (prenomes, principalmente) os autores ndo verificam
possibilidade de seu titular reivindicar exclusividade de uso e obstar seu registro como nome de
dominio por terceiros. Assim, se um terceiro viesse a registrar 0 nome de dominio
<fernanda.com.br>, a Autora do presente trabalho ndo poderia se insurgir, posto que ndo goza de
nenhuma exclusividade sobre ele, apesar de ser seu nome civil.

Neste sentido, a OMPI decidiu por indeferir a Reclamagdo envolvendo os nomes de
dominio <alessandra.net>, <allesandra.com> e < allessandra.com>, apresentada pelo Sr. Tony
Alessandra contra as empresas INSS e Alessandra’s®.

O mesmo ndo ocorre com pseuddnimos e apelidos notorios, como Xuxa, Pelé, Mussum,
onde € evidente a associagdo aos famosos artistas e ao esportista. A esse respeito, a OMPI decidiu
pela transferéncia dos nomes de dominio <ronaldinhogaucho.com>®! e <ronaldinho.com>%?, que
haviam sido registrados, respectivamente, pelo cidaddao espanhol Eladio Garcia Quintas e pela

empresa norte-americana Goldmark — CD Webb, para o famoso jogador.

2.5 Danos causados aos usuarios de internet

Os registros indevidos de nomes de dominio, além de causar danos em diversos niveis aos
detentores de marcas e outros direitos, como visto acima, causa confusdo junto ao publico
consumidor e acaba por minar a confianga do publico na internet.

Nomes de dominio muito similares a marcas famosas ou registrados com intuito de

simular erros de digitacdo muitas vezes levam o incauto usuario a uma pagina fraudulenta, que

" CORREA, José Antonio B.L. Faria. Nome de dominio: consideracdes sobre um intruso no dominio das marcas.
Revista da Associacdo Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 47, Jul./Ago. de 2000, p. 24.

8 fnegra da decis&o disponivel em: http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0619.html
8 Tntegra da decisdo disonivel em: http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-0524.html

8 fntegra da decisdo disonivel em: http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0827.html
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reproduz ou imita a pagina original do detentor da marca, e que pode conter virus, esquemas para
roubo de senhas e dados ou material pornografico.

A guisa de ilustracdo, cita-se o caso do registrante do nome de dominio
<wwwgoogle.com.br>, que o utilizava para expor material pornogréfico e de pedofilia®.

Este € apenas um dentre varios casos em que o internauta, por um simples erro de
digitacdo, é levado a pégina totalmente diversa da que pretendia atingir. Imaginem-se os danos
causados se este mesmo usuario fosse uma crianga realizando pesquisas para um trabalho escolar.

Sobre os danos causados pelo registro indevido de nomes de dominio, diz José Antoio
B.L. Faria Correa® que “os nomes de dominio tém, em comum com os demais sinais, a funcéo de
identificar determinada fonte e, se falsos, se desviam de sua finalidade, convertendo-se em
instrumentos de fraude”

S&0 inimeros 0s perigos a que estdo sujeitos os usuarios de internet quando expostos a
fraudes desse tipo, além da exposi¢do involuntaria a conteudos pornogréficos, estdo sujeitos a
roubo da senha de seu e-mail ou pagina pessoal, clonagem de seu cartdo de crédito ou invasdo de
sua conta bancaria.

Coibir com eficiéncia a pirataria de nomes de dominio é uma das maneiras de se evitar a

pratica de diversos crimes cometidos pela internet.

8 Nota da autora: o referido site néo esta mais disponivel.
8 CORREA, José Antonio B.L. Faria. Nome de dominio: consideracdes sobre um intruso no dominio das marcas.
Revista da Associacdo Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 47, Jul./Ago. de 2000, p. 24.
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-3. METODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCAO DE DISPUTAS

3.1 A busca por um método que resolvesse os conflitos

3.1.1 A politica experimental implementada pela Network Solutions, Inc.

Durante o periodo em que a Network Solutions, Inc detinha o monopélio dos registros de
gTLDs, ela tentou estabelecer uma politica de solugdo de disputas, iniciada em Novembro de
1996, visando eximir-se de qualquer responsabilidade nestes casos.

Tal politica consistia simplesmente na possibilidade de um titular de registro de marca
opor-se a um registro de nome de dominio por terceiro que fosse igual a sua marca. O registrante
do nome de dominio, por sua vez, s6 poderia se defender se também apresentasse um registro de
marca idéntica. Apds o inicio da disputa o dominio ficava congelado e sé poderia voltar a ser
usado ap6s o deslinde da controvérsia, fosse por uma deciséo judicial ou por um acordo amigéavel
entre as partes.

Esta politica simpldria acabou gerando diversos casos de abuso de direito por parte dos
detentores de marca, que se opunham a registros de nomes de dominio efetuados com boa-fé, ao
mesmo tempo em que ndo era eficaz contra os registros realizados com ma-fé, como ensina

Alysson Hautsch Oikawa™:

O procedimento entdo adotado conseguia desagradar ambos os lados da relagdo
conflituosa. De um lado, os titulares de nomes de dominio sustentavam que a
solucdo era demasiadamente ampla, pois titulares de marcas poderiam invoca-la
e sobrestar 0 nome de dominio mesmo que ele fosse utilizado para produtos ou
servi¢os sem qualquer relagdo com a marca em questdo. De outro lado, 0s

8 OIKAWA, Alysson Hautsch. A UDRP como alternativa na resolugdo de conflitos entre marcas e nomes de
dominio. Revista da Associagdo Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 75, Mar/Abr de 2005, p. 8-
19.
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titulares de marca e de nomes empresariais consideravam o procedimento de
pouca eficiéncia prética, j& que, para ser invocado, o nome de dominio
reclamado deveria ser idéntico ao sinal distintivo registrado. Além disso, o
procedimento da NSI sé permitia interromper a utilizacdo de um nome de
dominio, enquanto que os reclamantes desejavam era que 0 mesmo fosse
definitivamente transferido.

Com o fim do monopdlio da Network Solutions, Inc no registro de nomes de dominio
houve um aumento gradual no nimero de Registrars, e, consequentemente, no nimero de
dominios registrados.

Os detentores de marcas e outros direitos, ante a auséncia de uma solucdo rapida e
eficiente para as controvérsias, precisavam recorrer ao judicidrio. Entretanto, recorrer ao
judiciario na maioria das vezes é uma medida demasiadamente cara e morosa. Desta forma,
tornou-se cada vez mais necessario o desenvolvimento de um método eficiente de resolucédo de

disputas.

3.1.2 Desenvolvimentos realizados pela Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual

Em 1998, a Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)®*® recebeu uma
solicitagdo do governo dos Estados Unidos da América para desenvolver métodos ou
procedimentos a serem implementados de maneira conexa ao sistema de registros de nomes de
dominio, com o proposito de evitar ou, pelo menos, reduzir o impacto negativo da acdo dos
ciberpiratas.

Tratar a matéria a partir de tratados internacionais seria demasiado moroso e estimular a
producdo de legislacdes nacionais, além de igualmente demorado, acabaria criando regras muito
diversas e dispersas.

Entdo, a partir desta solicitacdo, a OMPI desenvolveu, atraves de pesquisas e consultas a

comunidade académica da internet e da propriedade intelectual mundial, um primeiro relatério de

8 Nota da autora: a Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual é uma agéncia especializada da Organizacéo
das Nagdes Unidas (ONU).
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pesquisas, que foi finalizado em 30 de Abril de 1999%, onde constavam diversas recomendacdes
a ICANN, sendo a principal delas a adogdo de politica Unica a ser adotada de modo uniforme por
todos os Registrars, que seria uma solucdo administrativa para disputas envolvendo gTLDs.

Este primeiro relatério da OMPI também recomendava que o tal procedimento de
resolucdo de disputas tivesse seu escopo limitado aos casos de registro ou uso de nome de
dominio em que houvesse ma-fe.

Algumas sugestbes da OMPI para evitar a acdo de ciberpiratas acabaram sendo
abandonadas, por se mostrarem ineficazes, demasiadamente caras ou tecnicamente inviaveis.

Uma das sugestbes abandonadas foi a compilacdo de uma base de dados com todos 0s
registros de marcas do mundo inteiro, que seria automaticamente consultado pelos Registrars a
cada solicitacdo de novo registro. Os Registrars notificariam os detentores de marcas sempre que
alguém requeresse nome de dominio a ela idéntico ou parecido. A idéia foi logo abandonada
diante das obvias dificuldades técnicas e financeiras para implementé-la.

Outra recomendag&o posteriormente abandonada foi o estabelecimento de um periodo de
espera, de quatro a seis semanas ap6s 0 registro do dominio, durante o qual o registro seria
publicado em uma lista acessivel, permitindo que os titulares de direito se opusessem a ele antes
que este comecasse a ser usado. Esta idéia ndo foi implementada, pois ndo se coadunava com a
rapidez da evolucdo da internet.

Uma recomendacdo que foi parcialmente aproveitada foi permitir o registro de dominios
apenas por entidades que demonstrem ter direitos sobre aquela determinada expressdo. Este
sistema € geralmente aplicado quando ocorre o lancamento de um novo TLD. Durante um
periodo inicial (denominado “sunrise period”), apenas titulares de direitos podem registrar
dominios sob o novo TLD. Apds o término de tal periodo, o registro é aberto a todos os
interessados. Este procedimento serd iniciado em dezembro de 2008 para os registros de nomes
de dominio sob o novo TLD “.tel” e, em marco de 2009, o registro serd liberado para qualquer
interessado.

Este relatério final foi enviado a ICANN que, durante alguns meses, trabalhou no seu

aperfeicoamento, vindo a adota-lo, finalmente, em 26 de agosto de 1999.

87 Texto do relatério final disponivel em < http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/report-final1.pdf>,
acesso em 03/11/2008.
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3.2 A Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)

A partir do relatorio da OMPI e dos aperfeicoamentos realizados pela ICANN, foram
elaboradas a Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)®, aprovada pela ICANN em 26 de
agosto de 1999 e as Regras para a UDRP, aprovada em 24 de Outubro de 1999%°.

A UDRP é um procedimento alternativo, assemelhado & arbitragem®™, que visa a solucéo
de disputas envolvendo qualquer dos gTLDs existentes e alguns ccTLDs.

Tal procedimento traz diversas diferencas em relacdo a arbitragem, pelo que ndo se pode
afirmar que seja um procedimento arbitral propriamente dito. A esse repeito nos ensina Alysson

Hautsch Oikawa®:

A Politica ndo se confunde com o sentido juridico de “arbitragem” e nédo deve
ser entendida como interferéncia nas decisbes de cortes judiciais com
competéncia para analisar os conflitos entre homes de dominio e outros sinais
distintivos. Na realidade, trata-se de uma politica contratual, instituida pela
ICANN, que auxilia agentes registradores na administragdo de registros e
transferéncias de nomes de dominio. Conforme exposto, a UDRP prevé
expressamente que procedimentos judiciais podem se iniciar durante ou mesmo
apo6s um procedimento administrativo.

Marcos Rolim Fernandes Fontes® assim a conceitua:

Trata-se de um procedimento arbitral®® internacional para a solucéo de conflitos

envolvendo, num primeiro momento, os gTLDs <.com>, <.org> e <.net>,
intitulado Uniform Dispute Resolution Policy — UCRP (Politica Uniforme de
Resolugdo de Disputas. O procedimento é praticamente todo online, 0 que 0
torna extremamente &gil e relativamente barato.

8 Texto completo disponivel em <http://www.icann.org/en/udrp/udrp-policy-240ct99.htm>, acesso em 30/10/2008.
#Texto completo disponivel em <http://www.icann.org/en/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>, acesso em 30/10/2008.
%Nota da autora:

%1 OIKAWA, Alysson Hautsch. A UDRP como alternativa na resolugéo de conflitos entre marcas e nomes de
dominio. Revista da Associagdo Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 75, Mar/Abr de 2005, p. 8-
19.

%2 FONTES, Marcos Rolim Fernandes, Nomes de dominio no Brasil, Sdo Paulo, Quartier Latin, 2006.
% Nota do autor citado: “Consideramos esse procedimento uma ADR, do tipo arbitral, mas com vérias diferencas em
relagdo a arbitragem tradicional, como se vera ao longo deste capitulo(...)”.
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Todos os contratos de registro de nomes de dominio gTLDs trazem uma clausula que
prevé que o registrante se submete a aplicacdo da UDRP em caso de disputa envolvendo o nome
de dominio registrado.

Importante mencionar que a parte ofendida ndo é obrigada a utilizar a UDRP para

solucionar o conflito, podendo se valer do poder Judiciario para tanto.

3.2.1 As partes envolvidas no procedimento

3.2.1.1 Os centros de resolucdo de disputas

Optando pela utilizacdo da UDRP como procedimento para solugdo de disputas, a parte
ofendida deverd eleger um dos centros de resolucdo de disputas (CRD) credenciados pela
ICANN.

Atualmente, a ICANN conta com os seguintes centros de resolucdo de disputas:

- A Organizacio Mundial da Propriedade Intelectual®, desde 01 de dezembro de 1999;

- A National Arbitration Férum (NAF)®, desde 23 de dezembro de 1999;

- A Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC)%, desde 28 de fevereiro
de 2002; e

- A Czech Arbitration Court (CAC)®, desde Janeiro de 2008.

O CRD ¢ responsavel por conduzir todo o procedimento de resolucéo de disputas. E ele
quem recebe e processa as reclamacoes e defesas, que notifica as demais partes envolvidas, que
escolhe o arbitro que decidira a disputa e que notifica o Registrar da decis&o.

Sobre o papel do CRD, nos ensina Alysson Hautsch Oikawa®:

% Disponivel em <http://www.wipo.int/amc/en/domains>, acesso em 30/10/2008.
% Disponivel em <http://domains.adrforum.com>, acesso em 30/10/2008.

% Disponivel em <http://www. adndrc.org>, acesso em 30/10/2008.

%" Disponivel em <http://www.adr.eu>, acesso em 30/10/2008.
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As Regras da UDRP estabelecem os critérios necessarios para a conducdo do
processo administrativo de resolucdo de conflito pelos drgdos aprovados.
Qualquer pessoa fisica ou juridica pode apresentar reclamacdo, que deve ser
submetida tanto no formato impresso quanto no digital. A entidade que decidira
a disputa sobre o nome de dominio faz andlise preliminar da reclamagdo, para
verificar sua adequagdo com a UDRP.

Marcos Rolim Fontes Fernandes® esclarece alguns dos requisitos que um CDR precisa

preencher para ser afiliado a ICANN:

Esses provedores de servigcos de resolugdo administrativa de disputa equivalem
a centros de arbitragem ou camaras arbitrais que se credenciam junto a ICANN.
Precisam demonstrar experiéncia na prestacdo de servicos alternativos de
solucdo de conflitos (ADRS), ter arbitros (painelistas na denominacdo da UDRP)
que tenham familiaridade com a matéria, dentre inimeros outros requisitos
exigidos pelao ICANN. Além das regras da UDRP, os provedores desses
servicos podem instituir regras suplementares, desde que ndo conflitem com as
da UDRP.

Como dito, cada CDR adota, além da UDRP e das Regras para a UDRP, regras

suplementares'®, contendo normas mais burocraticas, como taxas envolvidas, forma preferencial

de comunicacdo dos atos, limite no nimero de palavras na Reclamacéo e na Defesa, etc.

3.2.1.2 Os Registrars

Conforme visto anteriormente, o Registrar € a entidade responsavel pelo registro e

renovacdo de nomes de dominio.

A maneira encontrada para tornar o procedimento de resolucéo de disputas eficaz, fazendo

com que suas decisdes sejam coercitivas, foi incluir nos contratos firmados entre a ICANN e

% OIKAWA, Alysson Hautsch. A UDRP como alternativa na resolugéo de conflitos entre marcas e nomes de
dominio. Revista da Associagdo Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 75, Mar/Abr de 2005, p. 8-

19.

% FONTES, Marcos Rolim Fernandes, Nomes de dominio no Brasil, Sdo Paulo, Quartier Latin, 2006.
100 A OMPI disponibiliza suas regras suplementares em
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/rules/supplemental/index.html>, acesso em 30/10/2008.
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todos os Registrars que estes Ultimos se comprometem a colaborar com o procedimento e a
implementar as decisdes dos CRDs.

Assim, quando um procedimento € iniciado, 0 CRD comunica o Registrar que administra
0 nome de dominio disputado e requer que este confirme os dados do registrante do nome de
dominio e “bloqueie” o0 nome de dominio, de modo a impedir seu cancelamento ou transferéncia
até do término do procedimento.

Sobre o papel do Registrar no procedimento, esclarece a OMPI'%%:

The registrar of the disputed domain name does not participate in the
administration or conduct of a UDRP proceeding, and cannot be held liable as a
result of any decision rendered by a panel in such a proceeding. The registrar
does, however, play the crucial role of locking the domain name registration
pending a UDRP proceeding and implementing any decision rendered by a panel
in a UDRP proceeding®®.

Ao término do procedimento, 0 CRD comunica sua decisdo ao Registrar que devera
implementa-la, a ndo ser que uma disputa judicial seja iniciada em até 10 (dez) apds a notificacdo
da decisao pelo CRD.

3.2.1.3 O Reclamado

O Reclamado pode ser qualquer pessoa ou entidade que registre um nome de dominio
sujeito a UDRP.

De acordo com o contrato padrdo de registro de nomes de dominio, celebrado entre o
Registrar e o Registrante, este Gltimo se obriga a se submeter a UDRP.

L WIPO Arbitration and Mediation Center. Guide to WIPO domain name dispute resolution. Disponivel em
<http://arbiter.wipo.int>

192 Tradugdo da autora: O Registrar do nome de dominio disputado nao participa na administracéo ou conduco do
procedimento da UDRP, e ndo pode ser responsabilizaa pelo resultado de uma decisdo proferida por um painel neste
procedimento. O registrar, entretanto, tem o papel crucial de bloquear o registro de nome de dominio que aguarda um
procedimento UDRP e de implementar a decisdo proferida por um painel em um procedimento UDRP.
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3.2.1.4 O Reclamante

De acordo com o disposto na UDRP e nas Regras para a UDRP, a legitimidade ativa para
propor uma reclamacédo sob a UDRP estaria vinculada a titularidade de um registro de marca.

Entretanto, as decisdes da OMPI e dos demais CRDs vém aceitando outros direitos de
exclusividade como nome empresarial, nome civil, indica¢des geograficas, etc., como base para o
procedimento.

Sobre esta possibilidade nos esclarecem Antonella Carminatti e Alexandre da Cunha

Lyrio que:

O requerente ndo precisa necessariamente ser titular de um registro de marca
para instituir um Procedimento Administrativo junto ao ICANN, basta que ele
possua direitos sobre esta marca, como inclusive disposto em nossa Lei de
Propriedade Industrial, que estabelece um sistema hibrido de protecdo, ao
determinar que ao usuario de uma marca, de boa-fé, ha pelo menos seis meses, é
assegurado prioridade no seu registro.

103

Da mesma forma, Marcos Rolim Fontes Fernandes " afirma que:

Em tese e conforme disposto nas regras, apenas o0s detentores de marcas
registradas de produtos e servigos é que poderiam utilizar-se da UDRP. Porém,
na préatica, essa legitimidade ativa foi sendo alargada para os titulares de outros
sinais distintivos tais como nome empresarial; nomes pessoais; nomes de cidade,
etc.

3.2.2 O Procedimento

3.2.2.1 Remedios disponiveis

103 FONTES, Marcos Rolim Fernandes, Nomes de dominio no Brasil, Sdo Paulo, Quartier Latin, 2006.
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Em sua Reclamacdo, o Reclamante deverd indicar qual é o remédio que deseja que seja
aplicado aquela disputa de nome de dominio. Segundo a UDRP, o dominio podera ser transferido
para 0 Reclamante ou cancelado.

N&o ha a possibilidade de se requerer qualquer tipo de ressarcimento monetario, seja pelos

danos causados ou pelas custas incorridas pelo Reclamante.

3.2.2.2 Requisitos a serem preenchidos pelo Reclamante

Para ter sua Reclamacdo deferida, o Reclamante devera provar trés requisitos:

i) que o nome de dominio disputado é idéntico ou similar & uma marca registrada
pelo Reclamante;

i) que o Reclamado ndo possui direitos ou interesses legitimos sobre o nome de
dominio sob disputa;

iii) que o nome de dominio foi registrado e esta sendo usado com ma-fé.

Todos os trés requisitos acima devem ser preenchidos. Na auséncia de um deles, o
remédio requerido pelo Reclamante ndo deveré ser deferido.

Tratou-se sobre a possibilidade de outros direitos serem invocados como base para a
satisfacdo do primeiro requisito do procedimento no item 3.2.1.4 acima.

Para preencher o segundo requisito, 0 Reclamante é obrigado apenas a fazer uma alegagdo
nesse sentido, cabendo ao Reclamado provar que possui direitos ou legitimos interesses sobre o
dominio

No que tange ao terceiro requisito, a ICANN trouxe um rol exemplificativo de indicios de
ma-fé, para auxiliar e balizar as decisdes de seus arbitors, como bem ensina Marcos Rolim Fontes

Fernandes®®*:

104 FONTES, Marcos Rolim Fernandes, Nomes de dominio no Brasil, Sdo Paulo, Quartier Latin, 2006.
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Com o objetivo de reduzir a indeterminacdo do nebuloso conceito de ma-fé,
tentando criar portos seguros (embora ndo tdo seguros assim, como se vera nas
criticas a UDRP apresentadas mais abaixo) para que os painelistas possam
decidir com maior precisdo e menor grau de subjetividade, sdo indicadas, a titulo
exemplificativo, algumas circunstancias que caracterizariam o registro e uso de
méa-fé de um nome de dominio. S&o elas: (a) indicios de que o registro do nome
de dominio se deu com o objetivo de venda, aluguel ou outra forma de
transferéncia ao dono da marca, ou a um concorrente seu, por valores que
excedam o reembolso dos custos diretamente relacionados com o registro do
nome de dominio; (b) registro do nome de dominio que tenha se dado para
impedir que o dono da marca refletisse a sua marca hum nome de dominio; (c)
registro com o objetivo primario de desviar o negécio de um concorrente; e (d)
uso do nome de dominio que seja para criar intencionalmente confusdo com a
marca, desviando clientelaou fazendo concorréncia desleal.

Importante ressaltar que, para o atendimento do terceiro requisito, € necessario analisar a
conduta do atual titular do nome de dominio, sendo ignorada a conduta de qualquer outro titular
anterior. Assim pode ser que o dominio tenha sido registrado primeiramente com boa-fé, mas
posteriormente adquirido e utilizado com ma-fé.

A esse respeito, destaca-se a decisdo proferida no caso envolvendo o nome de dominio
<knot.com>, entre as empresas norte-americanas The Knot, Inc e In Knot we Trust Ltd'®, na
qual o Reclamado havia adquirido o nome de dominio de um terceiro que o havia registrado com

boa-fé, por U$5,000.00 (cinco mil dolares americanos):

Respondent’s argument reflects a misunderstanding of the relevant principles
under the third factor. The issue is not whether Respondent’s predecessor
registered and used the Domain Name in bad faith, but rather, whether
Respondent itself registered and used the Domain Name in bad faith. That
question can only be answered with reference to the Respondent’s conduct, and
not any conduct by its predecessor (which is an unrelated company that was

using the Domain Name in connection with an unrelated business)'®.

3.2.2.3 Defesa do Reclamado

1% Tntegra da decisdo disponivel em: http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-0340.html

1% Traducéo da Autora: Os argumentos do Reclamado refletem uma mé compreensdo dos principios relevantes sob o
terceiro fator. A questdo ndo é se o predecessor do Reclamado registrou e usou 0 nome de dominio com ma-fé, mas
sim, se 0 proprio Reclamado registrou e usou 0 nome de dominio com ma-fé. Essa questdo s6 pode ser respondida
em referéncia a conduta do Reclamado, e ndo com nenhuma conduta de seu predecessor (que é uma empresa sem
qualquer relagdo comercial que usava 0 nome de dominio em conexdo com um negécio sem qualquer relagao).
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A maneira mais eficaz do Reclamado se defender € provar que possui direitos ou
interesses legitimos sobre 0 nome de dominio disputado.

A propria UDRP traz exemplos de situacbes que o Reclamado pode alegar como prova de
seu legitimo interesse no nome de dominio. Sobre elas, expde Marcos Rolim Fernandes

Fontes'?’:

Da mesma forma, para dar um pouco mais de concretude ao conceito de
interesse legitimo no uso de um nome de dominio que esteja sendo reivindicado
por terceiros, a UDRP indica aos painelistas as seguintes situacdes, meramente
exemplificativas, como sendo de interesse legitimo: (a) 0 uso ou preparativos
demonstraveis para 0 uso, antes de ter noticias da reclamacdo, do nome de
dominio relacionado com algum nome correspondente ao nome de dominio, na
oferta genuina de bens ou servigos; (b) o fato de ser normalmente reconhecido
pelo nome de dominio em disputa seja como pessoa, negdcio, ou alguma
organizacdo, mesmo que ndo tenha nenhum direito de marca sobre esse nome; e
(c) fato de se estar fazendo um uso legitimo e ndo comercial do nome de
dominio, sem intencéo de desviar ou difamar a marca em questéo.

Sobre o uso legitimo ndo-comercial, ja tivemos a oportunidade de falar sobre os sucksites
no item 2.3 acima.

Além deste tipo de uso, varias decisdes da OMPI ja contemplaram nomes de dominio
registrados por fas, como o caso envolvendo o nome de dominio <legendofzelda.com>,
registrado por um menino de 15 anos fa do famoso jogo desenvolvido pela Nintendo. Neste caso
o Painel de arbitros negou o requerimento de transferéncia formulado pela Nintendo, por

entender que o menino fazia um uso legitimo e ndo-comercial do nome de dominio®.

3.2.2.4 Lingua do Procedimento

O Procedimento deveréa ser conduzido na mesma lingua em que o contrato de registro do
nome de dominio sob disputa foi redigido. As partes, entretanto, podem, de comum acordo,

solicitar que o Procedimento seja conduzido em lingua mais acessivel para ambas.

" FONTES, Marcos Rolim Fernandes, Nomes de dominio no Brasil, S&o Paulo, Quartier Latin, 2006.
1% Tntegra da decisdo disponivel em: http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0998.html.
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3.2.2.5 A decisao

O Procedimento podera ser decidido por um ou trés arbitros, ficando a critério das partes
este numero.

Sobre a escolha dos arbitros pela OMPI, leciona Joana Ulhoa Cintra de Mattos™®:

Para solucionar esses conflitos, a OMPI cuidadosamente elegeu um grupo de
especialistas em propriedade intelectual, de diversas nacionalidades, que sdo
indicados para decidir cada uma das questdes levadas a julgamento. A OMPI
procura, ainda, indicar um julgador da mesma nacionalidade das partes, ou pelo
menos que tenha uma ligacdo com a nacionalidade das partes envolvidas, assim
como afinidade cultural ou idiomatica.

Os arbitros deverdo decidir com base na UDRP, nas regras da UDRP e nos documentos e

declaracdes enviados pelas partes.

3.2.2.6 Execucdo da decisédo

A decisdo devera ser executada pelo Registrar caso em até dez dias apds seu envio as
partes nenhuma destas ingresse com acdo judicial envolvendo o nome de dominio disputado.
Caso isto ocorra, 0 procedimento sera suspenso e o nome de dominio permanecera congelado.

Caso ndo haja nenhum procedimento judicial ap6s dez dias, o Registrar devera cancelar o
nome de dominio ou transferi-lo para o Reclamante, caso este seja vencedor, ou descongelar o
nome de dominio caso o Reclamado seja vencedor.

Uma vez sendo proferida decisdo, o Registrar € obrigado a implementa-la.

1% MATTOS, Joana Ulhoa Cintra de. Disputa sobre nomes de dominio; procedimento perante a organizacdo mundial
da propriedade intelectual (OMPI). Revista da Associacao Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 52,
Maio/Jun. de 20001, p. 43
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As partes, entretanto, podem recorrer ao Judiciario ou a arbitragem antes, durante ou

110.

depois do Procedimento. Nos dizeres de Marcos Rolim Fernandes Fontes™:

Vale dizer: a parte que quiser reivindicar um nome de dominio, ndo precisa
necessariamente recorrer ao procedimento de resolugdo administrativa sob as
regras da UDRP, podendo optar diretamente por uma tutela judicial. Em tese,
poderia também recorrer a uma camara arbitral, mas, nesse caso, dependeria da
concordancia do reclamado, uma vez que, em ndo havendo clausula
compromissoria que obrigue o reclamado a submeter-se a arbitragem. Da mesma
forma, durante o procedimento, ou apds a sua conclusdo, qualquer das partes
poderd socorrer-se do Judicidrio para tentar reverter a decisdo que ndo lhe
agradou.

3.2.3 Vantagens da UDRP

Como vantagens em relacdo a resolugéo de conflitos atraves do Judiciario, a UDRP traz

maior celeridade, baixo custo e decisdes proferidas por profissionais especializados na matéria.

Sobre estas vantagens, assim se posicionam Luiz Edgard Montaury Pimenta e Marcelle

Franco Espindola™*:

3.2.4 Criticas a UDRP

Como se verificou, a solugcdo de conflitos de nomes de dominio através do
método alternativo da UDRP tem obtido, em nossa visdo, as melhores respostas,
tendo em vista a possibilidade de equacionar as distancias fisicas e geograficas,
bem como as diferencas entre as legislacbes dos paises envolvidos. A favor
desse método, pesam ainda a celeridade com que a questdo é resolvida (em
média uma disputa dura dois meses), 0 baixo custo — sobretudo se comparado ao
de um processo judicial -, e o fato de que a apreciacdo da matéria se da por
expertos com notério saber na area. Tudo vai ao encontro das necessidades da
sociedade da informacéo em que vivemos.

10 FONTES, Marcos Rolim Fernandes. Nomes de dominio no Brasil: natureza, regime juridico e solugéo de
conflitos, Sdo Paulo, Quartier Latin, 2006.

I PIMENTA, Luiz Edgard Montaury; ESPINDOLA, Marcelle Franco. O sistema de nomes de dominio: uma vis&o
ampla e atual sobre o tema. Revista da Associacdo Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 96,

Set./Out. De 2008, p. 44.
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Uma das criticas que se fazem a UDRP é que ela seria muito tendenciosa a favor dos
titulares de marca e outros sinais distintivos, em detrimento de outros tipos de direito.

Luciana Batista Esteves''? assim critica a aplicacdo da UDRP:

A existéncia da UDRP (Uniform Domain Name Dispute Policy), bem como o
encaminhamento e a solucdo dos conflitos pelas entidades credenciadas pela
ICANN deixam claro que a liberdade de referéncia é muitas vezes negada em
favor de interesses comerciais privados, mesmo nos casos em que se evidenciou,
pelo proprio conteido do site ou pela agregacdo de outras palavras a marca, ndo
se tratar de violagcdo de marca, ao menos no seu ambito regular de aplicacéo.

Além disso, critica-se muito o fato de a “citacdo” do Reclamado ndo ocorrer
pessoalmente, mas sim por fax, correio e, principalmente, e-mail, o que reduziria as suas chances
de defesa. De fato, da analise das decisdes da OMPI infere-se que grande parte dos reclamados
sequer apresenta defesa e a maioria, quando o faz, ndo conta com auxilio juridico especializado.

Marcos Rolim Fernandes Fontes™® assim sintetiza as criticas 8 UDRP:

Entretanto, a andlise das criticas que vém sendo feitas a UDRP indica que ela
precisa de muitos aprimoramentos, principalmente para reverter a forte
influéncia que os setores ligados aos proprietarios de marca exerceram sobre a
UDRP desde a sua génese, influéncia essa que se viu claramente refletida na
jurisprudéncia da UDRP, que é francamente favoravel aos reclamantes.

3.3 A situacao no Brasil

No Brasil ndo hd um método alternativo de resolucdo de disputas que contemple os
conflitos envolvendo nomes de dominio, tal como a UDRP, nem ha qualquer legislagdo
especifica que regule a matéria’*. Os conflitos devem ser resolvidos pelo Judiciario ou

diretamente pelas partes envolvidas, através de acordos ou da aquisi¢cdo dos nomes de dominio.

112 ESTEVES, Luciana Batista. A ICANN e a regulamentacéo dos nomes de dominio. Revista da Associacdo
Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 79, Nov./Dez. de 2005, p. 29-45.

13 FONTES, Marcos Rolim Fernandes, Nomes de dominio no Brasil, Sdo Paulo, Quartier Latin, 2006.
114 Nota da autora: ha um projeto de lei (n° 256/2003) que tramita no Congresso Nacional, que se propde a regular a
matéria.
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Dado o carater dinamico da Internet, muitas vezes é mais vantajoso para o titular de marca

ou outro sinal distintivo adquirir o nome de dominio registrado do que ingressar com uma agao

judicial que ird demorar muitos anos para ser finalmente decidida e ird consumir uma

consideravel quantia em dinheiro com custas judiciais e honorarios advocaticios.

E mesmo que o cibergrileiro ndo consiga vender o nome de dominio ao titular, ele

continuara com sua posse e continuard percebendo lucros indevidos por gerar trafego de internet

para seu site através do poder de atracdo do sinal distintivo alheio.

Grande parte da doutrina defende a elaboracdo e ado¢do de um método alternativo de

resolucéo de disputas envolvendo nomes de dominio que seja célere e eficaz.

Neste sentido, assim aponta José Antonio B.L. Faria Correa'’:

No mesmo sentido Alysson Hautsch Oikawa

Também Joana Ulhoa Cintra de Mattos

Uma vez que os nomes de dominio tendem a ganhar cada dia maior relevancia
econdmica, com a propagacdo dos negdcios através da rede global de
comunicag0es, é desejavel que, realmente, se dote o Pais de um mecanismo agil
de solucdo de conflitos, diminuindo a necessidade de se deduzir pretensdo em
juizo e preservando-se as regras do ordenamento juridico brasileiro quanto as
marcas, 0S homes comerciais, 0os nomes civis, as indicacbes geograficas, 0s
titulos de estabelecimento e toda gama de elementos légicos que integram o
estabelecimento mercantil.

116 afirma que:

Objetivando resolugdes eficientes desses tipos de conflitos no Brasil,
principalmente em casos envolvendo registros de méa-fé, sugere-se um estudo
mais aprofundado para a ado¢do de um modelo de resolucdo similar a UDRP,
com adaptacGes para a realidade brasileira. Exemplos como a australiana
Politica de Resolucdo de Disputas “.au” (auDRP), que estendeu a aplicabilidade
da politica contratual para casos envolvendo outros sinais distintivos além do
instituto das marcas, sdo validos nesse sentido.

117 defende a mesma posicdo:

115 CORREA, José Antonio B.L. Faria. Nome de dominio: consideracdes sobre um intruso no dominio das marcas.
Revista da Associacgdo Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 47, Jul./Ago. de 2000, p. 24.

1% OIKAWA, Alysson Hautsch. A UDRP como alternativa na resolugo de conflitos entre marcas e nomes de
dominio. Revista da Associagdo Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 75, Mar/Abr de 2005, p. 8-

19.

W MATTOS, Joana Ulhoa Cintra de. Disputa sobre nomes de dominio; procedimento perante a organizacdo mundial
da propriedade intelectual (OMPI). Revista da Associacdo Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 52,

Maio/Jun. de 20001, p. 43



Luiz Edgard Montaury Pimenta e Marcelle Franco Espindola

62

Um procedimento semelhante ao elaborado pela OMPI poderia ser adotado ou
seguido pelos 6rgdos responsaveis pelos registros de nomes de dominio no
mundo, pois foi 0 meio que, pelo menos, até o presente momento, melhor
demonstrou sua eficacia para tratar da matéria, apontando um caminho justo,
coerente, rapido e julgado por especialistas altamente qualificados.

118 ainda ventilam a

possibilidade do CGI.br aderir diretamente 8 UDRP, como fizeram entidades de outros paises:

Com a expansdo do mundo virtual, € preciso que o Brasil encontre uma
alternativa rapida, menos onerosa e, sobretudo, decidida por especialistas, para
resolver conflitos entre nomes de dominio e a propriedade industrial.

Solugbes diversas se apresentam. Uma seria a adocdo de um centro
administrativo, especializado nesses conflitos, em que houvesse analise de
mérito quando impugnado o dominio. Por outro lado, ainda existe a alternativa
de o Brasil adotar a politica contratual da UDRP com vistas a solucionar as
questdes aqui expostas.

Desta forma, temos que a elaboragdo e adocdo de uma politica alternativa de solucdo de

disputas envolvendo nomes de dominio no Brasil € muito defendida pela doutrina brasileira.

118 pIMENTA, Luiz Edgard Montaury; ESPINDOLA, Marcelle Franco. O sistema de nomes de dominio: uma vis&o
ampla e atual sobre o tema. Revista da Associacgao Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 96,

Set./Out. De 2008, p. 44.
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CONCLUSAO

Diante de todo o acima exposto, fica patente a importancia dos nomes de dominio no
desenvolvimento da Internet, ao permitir a facil e rapida localizagcdo do que se quer ver ou de
quem se quer contatar na grande rede.

Através da andlise dos precedentes da Internet, percebe-se que sem o sistema de nomes de
dominio a internet esbarraria em um entrave para seu crescimento e nao seria tdo dinamica como
a conhecemos hoje.

A sua funcdo primordialmente técnica, de substituir os enderecos IP, foi se agregando
uma funcgdo de signo distintivo: o nome de dominio foi adquirindo a funcdo de distinguir os
diversos servicos e produtos oferecidos na rede.

Com o crescimento comercial da Internet, as empresas foram percebendo a importancia
de ver sua marca inserida neste contexto, de ter um site com suas informagdes, promocdes e
produtos disponiveis 24 horas por dia aos seus consumidores.

E para que o consumidor possa alcancar rapida e facilmente o que deseja e necessita é
preciso que o nome de dominio corresponda a marca ou outro signo distintivo da empresa,
organizacao ou pessoa que 0 internauta procura.

O sistema de registro de nomes de dominio sempre adotou o principio first come, first
served que, em primeira analise, permitiu que o crescimento da rede se desse de forma rapida e
sem entraves burocraticos. Esse mesmo principio, entretanto, deu margem a atuacéo de pessoas e
entidades, os cybersquatters, que, visando se aproveitar do poder atrativo e do valor econémico
de sinais distintivos famosos, os registravam antes de seu verdadeiro titular.

No Brasil, o NIC.br tomou algumas medidas para evitar conflitos, como a proibicéo de
registro de marcas de alto renome e a criacdo de uma extensa gama de DPNSs.

O nome de dominio pode adquirir fungdo de sinal distintivo, refletindo marca, nome de
empresa, nome civil, pseuddnimo, etc, ja existentes.

A funcéo de sinal distintivo que o nome de dominio acabou adquirindo deu margem a
diversos conflitos com outros sinais distintivos.

No que tange as marcas e aos nomes de dominio é necessario verificar se o registrante

esta exercendo um uso de ma-fé para que fique caracterizado o conflito e a possibilidade de
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recuperacao ou cancelamento do nome de dominio. Quando o sinal em questdo é uma marca de
alto renome ou se o site em analise ndo expbe qualquer contetdo, ndo resta duvida de que ha
possibilidade de se reaver o nome de dominio.

No que tange ao nome civil ou pseuddnimo € preciso verificar se ele é famoso ou se € um
nome incomum, 0 que gera direitos para seu titular e impede o registro por terceiros. Em se
tratando de um nome comum, ndo ha que se falar em exclusdo de terceiros e o registro devera
obedecer apenas o principio first come, first served.

A proliferacdo de casos de registro indevido de nomes de dominio que copiam ou imitam
marcas e outros sinais distintivos famosos, além de causar prejuizos de toda sorte ao titular do
sinal distinvo, expde os usuarios de internet a diversas fraudes cometidas pela internet. Desta
forma, coibir com eficiéncia o cybersquatting ajudaria a evitar a proliferacdo de fraudes pela
internet.

Neste sentido, a UDRP foi criada como um método par tentar resolver de forma célere e
eficiente os conflitos envolvendo nomes de dominio. Em que pesem as criticas ao seu sistema, a
UDRP vem cumprindo o papel a que se propdes, mostrandos-se um meio rapido, de custo menos
elevado que uma acdo judicial e com arbitros especializados que conduzem suas decisoes.

O sistema, entretanto, ainda precisa de ajustes, como melhorar a maneira de citacdo do
Reclamado, promover um tribunal de apelacdes ou instancia superior que reveja as decisoes.

No Brasil, a inexisténcia de um método alternativo de solucéo de conflitos acaba for¢ando
os titulares de direitos a procurar o Judicidrio (cuja velocidade de tramitacdo ndo satisfaz o
dinamismo da internet) ou a negociar diretamente com o registrante do nome de dominio.

Muitas vezes o titular de direitos acaba preferindo comprar o0 nome de dominio do
registrante, por ser uma medida rapida e, as vezes, menos dispendiosa que conduzir uma acao
judicial. Quando casos assim ocorrem, entretanto, o titular de direito acaba remunerando, dando
uma gratificacdo aquele que se aproveitou do poder de atracdo de seu sinal distintivo e de todo o
investimento realizado em torno desse sinal distintivo.

Assim, temos que a adogdo de um método alternativo de solucdo de disputas envolvendo
nomes de dominio pelo Brasil é necessario para acompanhar o dinamismo do sistema de registro
de nomes de dominio e para ajudar a evitar a proliferacdo do cibersquatting e das fraudes a eles

associadas.
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