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RESUMO

Este trabalho tem por objeto apresentar como ocorre a protecao da marca
registra no ambito do registro de dominio, especialmente contra o
Cyberquatting e Typosquatting, focando na necesséaria celeridade do
procedimento. E demonstrando a sua eficacia e simplicidade. E a
internacionalidade do seu modo de proceder.
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INTRODUCAO

N&o h& duvidas quanto ao fato da grande rede mundial, isto é, a Internet
galgou um imenso espaco na sociedade. Certo que o internauta se conecta a
um site para as suas atividades virtuais: compra online, aulas a distancia, bate-
-papo virtual, etc. Mas este site precisa estar hospedado em um provedor,
também chamado portais ou hospedeiros. Portanto quando o internauta digita o
nome do site no seu computador esta entrando em contato com o provedor, 0

gual remete o internauta ao site.

Esse nome do site que € a forma que 0 mesmo se apresenta ao internauta
deve observar padrdes estabelecidos pelo protocolo denominado DNS (domain

name system), também conhecido por dominio.

O registro de dominios no Brasil é de responsabilidade do Comité Gestor da
Internet no Brasil — CGl.br, através do Nucleo de Informacédo e Coordenacéao do
Ponto BR - NIC.br. CGl.br foi criado em 31 de maio de 1995 pela Portaria
Interministerial do Ministério das Comunicacdes e Ministério da Ciéncia e
Tecnologia, tal portaria foi substituida pelo Decreto Presidencial n° 4.829 de 3
de setembro de 2003, que em seu art. 10 permite atribuir administracdo de
dominio a entidade publica ou privada. E o CGl.br por meio do artigo 1° da

Resolucdo de 001/2005 atribui a administracdo de dominio ao NIC.br.

Em 1998, o CGl.br definiu as regras para registro de dominios. Estabelecendo
especificamente no artigo 1° da Resolucéo n° 001/98 de 15 de abril de 1998, o
seguinte: “o registro de nome de dominio adotara como critério o principio de
gue o direito ao nome do dominio sera conferido ao primeiro requerente que

satisfizer, quando do requerimento, as exigéncias”.

Portanto, conforme o citado artigo, o Brasil, seguindo a tendéncia mundial,
adotou o principio conhecido como “first come, first served", em traducao livre:

0 primeiro a chegar, € o primeiro a ser servido. Isso significa que, para

conceder o dominio, ndo se verifica a existéncia de dominio anterior


http://nic.br/

semelhante, nem mesmo se ha imitagcdo de marca registrada. Assim, o registro
de dominio pode entrar em colisdo com o registro de marcas, sempre que a
pessoa que nao seja titular da marca, cujo registro compete ao Instituto
Nacional de Propriedade Industrial, obtiver o registro de dominio que faca

referéncia aquela.

Portanto, a aplicacdo do principio “first come, first served” também criou a
possibilidade de que terceiros de ma-fé obtenham registros ilicitos. Esses
terceiros obtém para si 0 dominio de marcas registradas ja estabelecidas no
mercado, ou que possam vir a se estabelecer, de modo a enganar clientes ou
tentar auferir lucros com a venda do dominio. A pratica é conhecida como
“cyberquatting”. E ha também o “typosquatting” que é aquele que dominam a
atividade de registrar dominios que se assemelham a sites populares de alto

trafego.

Esse fenbmeno de terceiros obter para si o dominio de marcas registradas de
outrem alcangou uma escalada preocupante, contra a qual 0s instrumentos

juridicos tradicionais apresentaram-se inadequados.

1. DIREITO DE MARCA

O Direito de Marca € um sub-ramo do Direito Intelectual, o qual protege as
criacGes do intelecto humano, expressas por qualquer meio ou fixadas em
gualquer suporte, conhecido ou que se invente no futuro (artigo 7°, da Lei
n°® 9.610/98).

Pela abrangéncia deste direito, pois, a gama € enorme das expressdes da
mente humana, o enquadramento se da, pela legislacéo brasileira, em trés
divisbes juridicas. A primeira é o Direito do Autor que se encontra
presente no artigo 5°, incisos XXVIlI e XXVIII da Constituicdo Federal de
1988 e na Lei de Direitos Autorais (Lei n° 9.610/98). A segunda é os



direitos relativos ao desenvolvimento de programas de computadores, 0S
chamados  softwares, também  abrangidos pelos  dispositivos
constitucionais acima citados, sdo aqueles que possuem regulamentacao
na Lei n°® 9.609/98. E o terceiro é o Direito da Propriedade Industrial que
tem previsdo no artigo 5° inciso XXIX, da Carta Magna, e, como lei
especifica, tem a Lei de Patentes (Lei n°® 9.279/96).

E nesta ultima espécie temos o Direito Marcario, das Marcas. Sendo,
entdo, a “marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptivel, que identifica e
distingue produtos e servigcos, bem como certifica a conformidade dos mesmos
com determinadas normas ou especificacBes técnicas. A marca registrada
garante ao seu proprietario o direito de uso exclusivo no territério nacional em
seu ramo de atividade econbmica. Ao mesmo tempo, sua percepcao pelo
consumidor pode resultar em agregacao de valor aos produtos ou servi¢os”,
trecho retirado do site do INPI na pagina:
http://www.inpi.gov.br/servicos/perguntas-frequentes-paginas-

internas/perguntas-frequentes-marca#marca.

2. CYBERQUATTING E TYPOSQUATTING

O baixo custo de registrar um dominio e o fato do enorme potencial para o0 uso
comercial fez com que a difusdo dos dominios verificasse incidentes
desagradaveis causados pelos “cyberquatting”. Este termo define o registro de
dominios correspondentes a marcas registradas, feitas por aqueles que nao
tém direito com fins de concorréncia desleal ou para a revenda dos mesmos a

preco muito rentavel.

No primeiro caso se trata de um empresario que fez o registro de dominio igual
a marca de concorrente para desviar a clientela. No segundo caso o
“cyberquatter” registra o dominio corresponde ao nome da marca para oferecer

a venda por um valor alto.



Ha também os registros de outros dominios que ndo sdo correspondentes as
marcas registradas, mas quando o internauta digita mal um endere¢co tem um
incomodo de ir parar em qualquer pagina esquisita. Mas ndo é bem assim,
pois, os “typosquatting” sdo aqueles que dominam a atividade de registrar
dominios que se assemelham a sites populares de alto trafego, mas fazem
focando naqueles que se enganam a digitar esses enderecos e 0s escrevem

com erros ortogréficos.

No caso do typosquatting, sdo quatro os motivos mais comuns de erros de
digitacdo: erros de ortografia, frase errada, TLD (.net em vez de .com) e
enganos devido a erros de digitacdo. Esses sites sdo geralmente de anuncios,
podem, em alguns casos, ser sites pornograficos, ou infectados com “malware”,

gue € a abreviagao de “malicious software”.

3. PROTECAO DA MARCA

A Lei de Propriedade Industrial, no seu art.131, estabelece protecdo da marca
registrada no seu uso como dominio quando dispbe de forma ampla que: “A
protecdo de que trata esta lei abrange o uso das marcas em papéis,
impressos, propaganda e documentos relativos a atividade do titular’(g.n), pois
0 internauta ao digitar um dominio tendo como base a marca esta
individualizando o servico, produto e etc, de uma marca que conhece ou tem
conhecimento. Isto é, o internauta associa a marca com o site. O uso do
dominio, por aquele que ndo detém o direito sobre a marca, viola a Lei de
Propriedade Industrial, porque infringem as duas funcBes basicas do direito
marcario. A primeira impedir a concorréncia desleal, ndo permitindo que o
terceiro ndo-detentor do direito de marca atraia indevidamente os potenciais
clientes de outrem, e, a segunda é a relacionada com o internauta em si, que

ird ser iludo.



Atualmente, existe um Projeto de Lei do Novo Codigo Comercial, que traz em
seu bojo termos mais claros sobre o uso de dominio. Conforme o Art. 123: “O
nome de dominio do empresario é elemento de seu estabelecimento
empresarial” que seguidos pelos seus paragrafos: “81° configura conduta
parasitaria o registro de nome de dominio, em que o nudcleo distintivo do
segundo nivel reproduz marca registrada alheia, salvo se feito por quem for
também titular, em razdo da especialidade, do registro de igual marca”; “8§2°
configura ato ilicito qualquer pessoa promover o registro de nhome de dominio
cujo nudcleo distintivo de segundo nivel tenha o potencial de prejudicar a

imagem ou 0s negocios de um empresario”;(...).

E devido ao baixo custo do registro do dominio, o custo/beneficio para
cyberquatters € muito vantajoso, pois, apenas um dominio revendido por um
preco alto ao legitimo proprietario basta para cobrir os custos de até mil

registros abusivos de dominios cuja revenda nao for bem sucedida.

Por outro lado, a justica comum nao permite uma resposta eficaz contra
cyberquatters/typosquatters, que muitas vezes operam em outros paises do
gue aquele em que encontra o prejudicado. Nestes casos, tornasse mais

conveniente, economicamente, ceder a chantagem de cyberquatters.

Mas mesmo se 0s cyberquatters/typosquatters pertencessem ao mesmo pais
gue o prejudicado, dificilmente o uso da justica estatal permitiria uma resposta

rapida, eficaz e de baixo custo.

Embora, neste caso, os custos econdmicos da acéo judicial cheguem a serem
proibitivos, como para 0s casos de processo estrangeiro, além do tempo para
obter um resultado Gtil pode ser muito longo, comparado a um dano a imagem
gue aumenta exponencialmente com a demora em que, por exemplo, um site
pornogréafico que permanece on-line e que corresponda a um dominio de uma

marca famosa.

4. SOLUCAO DE CONFLITO DE DOMINIO NA INTERNET



Em resposta a este fendmeno, a ICANN (Internet Corporation for Assigned
Nanes and Numbers ou Corporacdo da Internet para Atribuicdo de Nomes e
NUumeros) que é uma organizacao responsavel pelo gerenciamento da
atribuicdo de dominio com o apoio da Organizacdo Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI) que é uma agéncia da ONU, criada em 1967, com sede em
Genebra introduziu para a gTLD .com, .net e .org, um procedimento
administrativo para resolver litigios relacionados com os dominios de forma

rapidas e eficazes.

Este procedimento administrativo provém da “Politica Uniforme de Solucéo de
Disputas Relativas a Nomes de Dominio” (Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy) que estabelece uma estrutura para a solugdo de disputas
entre o titular do registro do dominio e uma terceira parte (ou seja, uma outra
parte diversa do registrador) sobre o registro e uso abusivos de dominio da
Internet. Nos encontros realizados em 25 e 26 de agosto de 1999 em Santiago,
Chile, o Conselho Diretor da ICANN aprovou a “Politica”, baseada
principalmente nas recomendac¢des contidas no Relatdrio sobre o Processo de
Nomes de Dominio da Internet da OMPI. Todos os registradores reconhecidos
pela ICANN que estdo autorizados a registrar os nomes de dominio de primeiro
nivel concordaram em obedecé-la e implementa-la para estes dominios.
Qualquer pessoa fisica ou entidade que deseje registrar um nome de dominio
de primeiro nivel terminado em .com, .net, .org, biz, .info e .name e nos ccTLDs

em questao é obrigada a consentir com os termos e condi¢cdes da Politica.

Em 24 de outubro de 1999, o Conselho Diretor da ICANN aprovou o
Regulamento da Politica Uniforme de Solucdo de Disputas Relativas a Nomes
de Dominio (0o Regulamento) ou Rules for Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy (the "Rules"), determinando os procedimentos e outros
requerimentos para cada fase do procedimento administrativo para solucao de
disputas. O MAP (Mandatory Administrative Proceedings ou Procedimento

Administrativo Obrigatorio) é esta resposta para combater o cyberquatting.


http://www.wipo.int/amc/pt/domains/guide#cctlds

5. APLICACAO NO BRASIL DA POLITICA DO ICANN

No Brasil foi adotado a “Politica” seguindo substancialmente o modelo da
ICANN. O CGl.br pela sua resolugdo n° 001/2005 atribuiu ao NIC.br, a
administracdo relativa ao dominio de primeiro nivel. E o NIC.BR tem em sua
estrutura o departamento denominado Registro.br, que é responsavel pelas

atividades de registro e manutencao dos nomes de dominios que usam o br.

Tal departamento possui 0 Regulamento do Sistema Administrativo de
Conflitos de Internet (SACI-Adm) relativos a dominios sob o ".br" que tem por
objetivo a solucdo de litigios entre o titular de nome de dominio no ".br" e
gualquer terceiro que conteste a legitimidade do registro do nome de dominio
feito pelo Titular.

O citado regulamento segue a Politica da ICANN, pois, quando um nome de
dominio é considerado registrado idoneamente, é entdo transferido para um
terceiro que reivindicou em base de: a) o nome de dominio é idéntico ou
semelhanca como de causar confusdo em relacdo a um marca em que ele se
gaba de direito; b) o cessionario do nome de dominio ndo tem direito ou
interesses legitimos em relagéo ao referido dominio; ¢) o nome de dominio foi

registrado e esta sendo usado de ma fé.

O procedimento € bastante rapido e simples. O requerente escolhera uma
instituicdo credenciada pelo NIC.br e solicitar4 abertura do procedimento na
conformidade do regulamento, que sera encaminhado a um especialista, que
apo6s comunicado o titular do dominio que se se defendera ou nao, terd o prazo
de maximo de 90 (noventa) dias contados da data de seu inicio, mas
excepcionalmente este prazo podera ser prorrogado, mas desde que nao

ultrapasse 12 (doze) meses.

Em termos gerais, os procedimentos do NIC.br seguem aqueles de ICANN. As

principais diferencas sao:



a) direitos protegidos. No procedimento brasileiro também € protegido o direito
ao nome civil,b nome de familia ou patronimico, pseuddénimo ou apelido
notoriamente conhecido, nome artistico singular ou coletivo do individuo, ao

invés de apenas a marca como o0 MAP do ICANN;

b) amplitude do pedido. No procedimento brasileiro ndo esta previsto a

alteracdo do registro, somente cancelamento ou transferéncia,

c) temporizacdo do procedimento. Os prazos para respostas no procedimento
ficam ao encargo da instituicdo credenciada que fixaram o prazo em 15
(quinze) e 20 dias (vinte), sendo que a Politica fala em 20 dias (vinte)

CONCLUSAO

Concluindo, entéo, a principal vantagem do procedimento do ICANN é que ele
€ célere, pois, a solucao de conflito sobre dominio deve se adequar ao padréo
necessario da Internet. Em vista que “justica tardia nada mais é do que
injustica” nas palavras do jurista Rui Barbosa que ainda ecoam na necessidade

de se solucionar conflitos.

Sem sombra de davida o procedimento do ICANN adotado pelo NIC.br
possibilita uma forma de solucdo de disputas relativas ao dominio e a utilizacéo
do dominio da Internet mais rapida e mais barata do que recorrer a justica

estatal.

Além disso, os procedimentos sdo consideravelmente mais informais que o
processo judicial e os julgadores sdo especialistas em matérias como direito
internacional de marcas, questdes de dominio, comércio eletrénico, Internet e
solucéo de disputas. Ele tem também alcance internacional: fornece um anico
mecanismo para solucdo de disputas relativas a nomes de dominio
independentemente de onde o titular do registro do nome de dominio ou o

Reclamante estejam localizados.
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Mas ndo podemos perder de vista que este procedimento € uma alternativa a
justica estatal. Pois, a Politica determina que o procedimento ndo impede o
titular do registro do dominio (Reclamado) e/ou a terceira parte (Reclamante)
de apresentar a demanda ao tribunal competente para uma solucdo

independente ou até mesmo a um Tribunal Arbitral.

E a este possibilidade pode ser antes de instaurado procedimento, ou até
mesmo depois do concluido o procedimento

Portanto o sistema de nome de dominio surgiu para facilitar a memorizar os
diversos enderecos existentes na Internet, e € por essa razao que as empresas

passaram a associar 0s seus dominios com os seus produtos e servicos.

O dominio para a marca registrada é de suma importancia, pois, as
propagandas estampadas nas revistas, nos jornais, nos outdoors, na televisdo
e nos demais meios de comunicacéo, na maioria das vezes trazem a descricao

do site

. O dominio deixou hoje de ser um mero endereco ou um telefone passando a

ser ter uma grande funcdo comercial e econbémica.

Como ja falado esse fato gerou conflitos entre os dominios e marcas. A
guestdo torna-se ainda mais complicada porque existem dois 0Orgaos
encarregados de fazer o registro de uma marca, ou seja, o INPI, que faz o
registro de marca no ambito de acordo com a Lei de Propriedade Industrial, e
outro, que é a CGl.br, que é encarregado de fazer o registro do dominio no

ambito virtual.

O presente trabalho teve a finalidade de mostrar como no Brasil estdo se
solucionando os conflitos entre a marca registrada e dominio. E demonstrando

a celeridade e praticidade do meio adotado para tanto.
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