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Nomes de dominio e propriedade
intelectual: retlexoes sobre resolucao
de controversias a partir da Analise
Economica do Direito

DOMAIN NAMES AND INTELLECTUAL PROPERTY: LAW AND ECONOMICS REFLECTIONS ON
DISPUTE SETTLEMENT

Carla Frade de Paula Castro®, Davi Antonio Araujo Silva?, Gabriel
Araujo Souto® e Nayara E Macedo de Medeiros Albrecht*

Resumo

O cybersquatting consiste no registro de ma-fé de um nome de dominio contendo
marca de terceiro, com intuito de posterior revenda ao seu legitimo titular. A fim de
coibir essa pratica nociva, a Corporacao da Internet para Atribuicao de Nomes e
Ndmeros (ICANN] criou um sistema de resolucao de controvérsias bem difundido,
mas rejeitado pelo Brasil dadas as peculiaridades de seus litigios. Este artigo ana-
lisa, sob a perspectiva da Analise Economica do Direito, a eficiéncia do Sistema
Administrativo de Conflitos de Internet (SACI-Adm]), contrastando-a com a do Supe-
rior Tribunal de Justica (STJ). Notou-se uma clara preferéncia pelo primeiro, com
297 decisoes, as quais repetem o viés pré-reclamante verificado no sistema da
ICANN. Ja os seis casos do STJ revelam uma jurisprudéncia uniforme, centrada em
torno de quatro teses principais. Nestas, a filosofia utilitarista que justifica a prote-
cao as marcas aparece apenas de forma marginal, preferindo o Tribunal investigar
a existéncia de ma-fé do proprietario do dominio, em clara alusdo a dimensao
moral da Justica, ndao obstante os efeitos econdmicos da pratica de cybersquatting.
Conclui-se que o SACI-Adm é o sistema mais efetivo, dados os seus menores cus-
tos, a média de 40 dias para tomada da decisao e o baixo indice de judicializacao.

Palavras-chave
Cybersquatting; marcas; SACI-Adm; Superior Tribunal de Justica; Analise Econdmica
do Direito.

Abstract

Cybersquatting is the registration in bad faith of a domain name containing a third
party’s trademark to later resell it to its legitimate holder. In order to curb this
harmful practice, the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
[ICANN] created a widespread dispute settlement system, which Brazil has rejected
due to the peculiarities of its disputes. Based upon a Law and Economics perspec-
tive, this paper analyzes the efficiency of the Internet Conflict Administrative System
[SACI-Adm] in comparison with that of the Superior Court of Justice [STJ). We found
a clear preference for the former, which has issued 297 decisions that repeat the
pro-complainant bias seen in the ICANN system. The six STJ cases, on the other
hand, reveal a uniform jurisprudence centered around four main theses. The utili-
tarian philosophy underlying trademark protection appears only marginally in these
decisions, as the Court prefers to investigate the bad faith of the domain owner
emphasizing the moral dimension of Justice, despite the economic effects of cyber-
squatting. We conclude that SACI-Adm is the most effective system, given its lower
costs, its quick decisions (40-days average), and its low judicialization rates.

Keywords
Cybersquatting; trademarks; SACI-Adm; Superior Court of Justice; Law and Economics.
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INTRODUCAO

A expansao da internet e de outras tecnologias gerou desafios a protegao da propriedade
intelectual (PI), tendo em vista a velocidade com que os bens imateriais sao reproduzidos,
apropriados e compartilhados no meio digital (FISHER, 2004). Nao por acaso, diversos
temas relacionados a PI fazem parte dos estudos juridicos sobre a relagao entre tecnologia
e sociedade, tais como inteligéncia artificial, prote¢ao de dados pessoais e nomes de domi-
nio. Tais temas referem-se a questoes relevantes ao cenario internacional, uma vez que a
internet “ndo tem fronteiras”, pois consiste em um veiculo de difusao simultanea e multir-
regional de conteudos diversos.

O presente artigo visa explorar o ultimo desses temas ao discutir os mecanismos de reso-
lugao de contlitos no que tange a pratica conhecida como cybersquatting. Oriunda da lingua
inglesa, a palavra cybersquatting ¢ utilizada para designar a apropriagao de um nome de domi-
nio mediante registro feito de ma-fe (KING, 2000). Isso pode acontecer tanto por meio do
registro de um nome igual a0 de uma marca conhecida, com o objetivo de revender o domi-
nio, quanto pelo registro de nomes similares com pequenos erros de digitacao (KING, 2000;
GILWIT, 2003; CURTIN, 2010). O ultimo caso recebe o nome de typosquatting (GILWIT,
2003). A legislagao estadunidense concede o direito aos detentores de marca de processar
quem utiliza um nome de dominio que seja idéntico ou similar ao de uma marca distintiva
ou famosa (EUA, 2020, secdo 1.125(d)).

No Brasil, ndo ha disposi¢ao a esse respeito, o que torna a relagdo entre os nomes de
dominio e as leis de propriedade intelectual bastante controversa. Se, por um lado, o domi-
nio nao precisa guardar relagao direta com o conteudo do site, por outro, costuma tratar-se
de um indicativo do produto ou servigo veiculado, o que esta relacionado a prote¢ao de mar-
cas (KING, 2000; CURTIN, 2010). Como resultado, vemos um grande numero de titulares
de marcas acionando mecanismos de resolu¢ao de controvérsias na esperanga de reverter
para si aqueles dominios que facam referéncia as suas marcas, mas que estejam registrados
em nome de terceiros.

O objetivo deste artigo ¢ apresentar os mecanismos de resolugao de controvéersias rela-
tivos a infragao de marca no ambito do ato de cybersquatting e, tambeém, propor uma refle-
xao acerca da sua eficiéncia no combate a tal violagao. Para tanto, consideram-se como para-
metros de eficiéncia os custos dos procedimentos, o tempo para a tomada da decisao e sua
posterior judicializagdo. A metodologia empregada combina a revisao da literatura perti-
nente a analise quantitativa de casos enfrentados no ambito do Sistema Administrativo de
Contflitos de Internet (SACI-Adm) e do Superior Tribunal de Justica (ST]); para os casos do
ST]J, ¢ feita ainda uma analise qualitativa das decis6es buscando entender os principais argu-
mentos utilizados pelos magistrados para embasar suas conclusoes. Trata-se de uma aborda-
gem comparativa na medida em que sao discutidas as diferengas e semelhangas em relagao
aos procedimentos e as teses estabelecidas. Recorre-se a estatistica descritiva na apresenta-

cao dos dados.
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O artigo aborda, portanto, dois grandes temas: i) a relagdo entre cybersquatting e pro-
priedade intelectual; e ii) as perspectivas expressas na resolugao de conflitos nessa seara por
meio da Analise Economica do Direito (AED). Para o primeiro, apresentamos os principais
conceitos envolvidos na discussao, ligados as areas dos nomes de dominio e da propriedade
intelectual. Para o segundo, apresentamos os principais mecanismos de resolugao de confli-
tos disponiveis, assim como as criticas que lhes sao feitas pela literatura especializada; por fim,
comparamos tais mecanismos de modo a analisar as teses predominantes e a eficiéncia da
resolucao de controvérsias.

O recorte do artigo remete as disputas referentes as relagdes econémicas e comereciais,
que envolvem, sobretudo, discussdes sobre prote¢ao de marcas e concorréncia desleal. O
marco teorico utilizado ¢ aTeoria Economica do Direito e as justificativas utilitaristas da pro-
priedade intelectual. Em um primeiro momento, utilizamos as premissas daTeoria Econoémica
do Direito para explicar a adogao e a eficiéncia de mecanismos de resolugao de contlitos. Em
um segundo, avalia-se em que medida tais teorias sao aplicadas nas decisées das cortes no ambi-

to das resoluc¢des de contflitos envolvendo nomes de dominio.

1. PROPRIEDADE INTELECTUAL, DOMINIOS E € YBERSQUATTING

1.1. NOMES DE DOMINIO E CYBERSQUATTING

Na internet, computadores e servigos podem ser identificados de diversas maneiras e a par-
tir de diferentes protocolos, que tém fung¢des especificas no estabelecimento da comunica-
¢ao. O protocolo IP (Internet Protocol) ¢ particularmente importante, pois oferece uma
numeragao para identificar de forma tnica tais recursos (KRUGER, 2015, p. 5). A nume-
ragao IP, porém, nao ¢ intuitiva para a grande maioria dos usuarios, ja que ¢ composta por
uma sequéncia Unica de digitos de 32 ou 128 bits.

Com o desenvolvimento da World Wide Web e a possibilidade de navegar dinamicamente
em conteudos hospedados em redes distintas, foi necessario também que se criassem dis-
positivos para tornar a experié¢ncia mais amigavel para usuarios leigos em tecnologia, espe-
cialmente na identificagao dos diferentes recursos a disposicao (ICANN, 2010, p. 3). Como
os enderecos IP sdo dificeis de lembrar, o Domain Name System (DNS) permite sua substitui-
¢do por uma serie de letras ou uma combinagao de letras e nimeros (nome de dominio),
facilitando muito para os usuarios da internet a lembranga de sites e enderegos de e-mail
(ICANN, 2010, p. 3). Em outras palavras, os nomes de dominio fornecem aos usuarios um
nome de local simples em vez de exigir que eles usem uma longa lista de numeros.

No inicio, todos os nomes de dominio eram registrados em um arquivo chamado “HOSTS.
TXT”, mantido pelo Stanford Research Institute — Network Information Center (SRI-NIC), res-
ponsavel por receber modificagdes dos administradores participantes e repassar o arqui-

vo atualizado com a ligagdao entre nomes que identificavam os recursos e seus respectivos
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enderegos IP. Com a popularizagio do uso da internet, isso ficou impraticavel: houve um
aumento abrupto da quantidade de participantes da rede e, por questdes de trafego, colisao
de nomes e consisténcia da rede, foi necessario criar alguma solu¢ao que permitisse o geren-
ciamento descentralizado e automatizado da divulgagao de nomes e recursos, o que deu ori-
gem ao Sistema de Nomes de Dominio (DNS, para Domain Name System) tal como se conhece
hoje (TANENBAUM, 2007).

Ha trés usos comuns para a mesma sigla: o sistema DNS (Domain Name System) esta vin-
culado ao servico DNS (Domain Name Service), que ¢ prestado por servidores DNS (Domain
Name Server) ao redor do mundo. Esses servidores estao organizados de maneira hierarquica
e trocam atualizagGes entre si de maneira automatica, cada um mantendo seu proprio banco
de dados com os recursos disponiveis em determinado dominio.

Os registros de recursos sao linhas nesses bancos de dados que contém informagoes como
o enderego ou nome do dominio a que aquele recurso se aplica, seu tempo de validade e o
tipo de recurso disponivel. Em redes privadas, os administradores de rede definem o que esta
disponivel dentro de um dominio. Na internet, ¢ necessario que os dominios sejam organiza-
dos de maneira mais cuidadosa.

De maneira geral, um nome de dominio ¢ o que existe entre o sinal de protocolo (http://)
e a primeira barra em um URL ou enderego da Web. Ele se estrutura em trés partes, que
se distinguem por sua hierarquia: ([dominios de terceiro nivel].[dominios de segundo
nivel].[dominios de nivel superior']) ou, por exemplo, “www.google.com”. Dentro da hie-
rarquia DNS, os dominios de terceiro nivel, geralmente chamados de subdominio, seguem
naturalmente os dominios de segundo nivel, que ficam localizados a sua direita. Por exem-
plo, “www” ¢ o dominio de terceiro nivel mais conhecido. Se uma empresa usa varios domi-
nios de terceiro nivel, geralmente refere-se a um servidor especifico dentro da empresa
(CRABB, 2018).

Por sua vez, os dominios de segundo nivel seguem os dominios de nivel superior. Por
exemplo, no “www.google.com.br”, a palavra “google” ¢ 0 dominio de segundo nivel do domi-

nio de nivel superior “.com”. Com frequéncia, os dominios de segundo nivel sio 0o nome da

1 Atualmente, existem 20 dominios genéricos de nivel superior (gTLDs) na zona raiz, que ¢ o nivel mais
alto da estrutura do sistema de nomes de dominio. Embora existam mais de 1.500 gTLDs em uso, esses
21 constituem a grande maioria de todos os tipos de nomes de dominio (CRABB, 2018). Eles formam
quatro subcategorias: (i) dominios gencricos que podem ser usados para fins gerais (.com, .net, .org,
.info); (ii) dominios restritos genéricos que podem ser usados apenas para fins especificos (.pro, .biz e
.name); (iii) dominios patrocinados que so podem ser usados por empresas envolvidas especificamente
com esse setor (.edu, .gov, .int, .mil, .aero, .cat, .asia, .mobi, .coop, .travel, .tel e .jobs); e (iv) infraes-
trutura (.arpa), que era um dos dominios de nivel superior originais usados para ajudar na infraestrutura

de DNS (CRABB, 2018).
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empresa ou fornecedor que registrou o nome de dominio em um registrador. Também podem
se referir ao nome da marca ou do projeto, identificando-os para clientes em potencial. Sao
precisamente esses dominios de segundo nivel que podem conter um significado ou significar
um relacionamento com um registrante. E ¢ esse significado que pode lhes dar um valor no
mercado de nomes de dominio, além de sua utilidade funcional (OCDE, 2004, p. 6). Os
dominios de segundo nivel, portanto, sao o foco deste artigo, e doravante serao referidos ape-
nas como “nomes de dominio”,

Por fim, e para distinguir um pais de outro, especialmente um que deseje usar um domi-
nio de nivel superior, como .gov ou .mil, dois dominios de letras foram estabelecidos e asso-
ciados a paises ou localizagdes geograficas, que sao o dominio de topo de codigo de pais (coun-
try code top-level domain — ccTLD) ou dominios de topo de codigo de pais internacionalizados
(internationalized top-level domains — IDN ccTLD), um nome de nivel superior com um forma-
to codificado que permite que conjuntos de caracteres nao latinos ou outros caracteres espe-
ciais sejam usados (CRABB, 2018). O ccTLD para o Brasil (“.br”) ¢ gerido pelo Nucleo de
Informacao e Coordenagao do Ponto BR (NIC.br), associagao que também ¢ responsavel pelo
registro de nomes de dominio e pela alocagao de enderegos IP.

A alocagao de nomes de dominio pode ser feita de forma originaria, a quem primeiro o
solicitar (principio do first come, first served), ou de forma derivada, por meio da transferéncia
(geralmente a titulo oneroso) entre titulares. Assim, caso alguém pretenda registrar um
nome de dominio ja registrado em nome de terceiro, ¢ possivel adquirir o direito de regis-
tra-lo do atual titular, ou seja, da pessoa ou empresa que o registrou mais recentemente e
que possui os direitos de uso do dominio. O potencial financeiro dessas transagoes ¢ tal
que alguns registradores e outras empresas oferecem servigos relacionados a revenda de
nomes de dominio, o que pode envolver um (demorado e complexo) processo de licitagao
ou leilao (ICANN, 2010, p. 3). Outros, de ma-f¢, realizam o registro originario com o intui-
to exclusivo de posterior revenda do dominio, pratica que se convencionou chamar de cyber-
-grilagem (em inglés, cybersquatting).

A pratica conhecida como cybersquatting ¢ um dos problemas que mais atingem os
detentores de marcas e de dominios no meio digital (KING, 2000). A expressao refere-se
a um registro de dominio feito de ma-fe e esta relacionada a apropriagao indevida de mar-
cas. O cybersquatting consiste no ato de solicitar um registro de nomes conhecidos com o
intuito de fazer com que os detentores das marcas paguem para obter o dominio: ha agen-
tes que se apressam para registrar nomes iguais ou semelhantes a marcas conhecidas no
mercado antes que os detentores das marcas tenham a oportunidade de fazé-lo, com o intui-
to de revender os dominios aos respectivos detentores das marcas (KING, 2000; GILWIT,
2003; CURTIN, 2010).

Um subtipo de cybersquatting que tem se tornado frequente ¢ o chamado typosquatting,
que consiste no registro de nomes de dominio com erros de digitagdo ou ortografia como

variagdes de paginas populares ou marcas. Assim, nao se adota o nome exato da marca, mas
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registram-se nomes de dominios populares sujeitos a erros de tipografia por parte dos usua-
rios no processo de tentar acessa-los. O intuito, nesse tipo especifico de cybersquatting, nao
¢ tanto revender o dominio aos detentores da marca, mas cooptar o trafego a pagina original
para o dominio registrado de modo a gerar lucro com publicidade (GILWIT, 2003).

No Direito brasileiro, o typosquatting e o cybersquatting sao tipificados como crimes de
concorrencia desleal pela Lein. 9.279/1996 (BRASIL, 1996), mais conhecida como Lei de
Propriedade Industrial (LPI), e relacionam-se ao uso indevido de marca com intuito de causar

confusdo ao consumidor. Exploraremos o tema em detalhes na proxima segao.

1.2. ANALISE ECONOMICA DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
O campo conhecido como Analise Economica do Direito (AED) refere-se ao estudo dos
impactos das regras no comportamento dos individuos. A analise ¢ dita “economica”, tendo
em vista que utiliza os instrumentos analiticos tipicos da Microeconomia, i.e., a presungao
de racionalidade e a analise da eficiencia (HOLMAN, 2004). Em outras palavras, a AED “uti-
liza a teoria economica para analisar o mundo juridico” (CALABRESI apud HYLTON, 2019,
p. 77). Trata-se de uma abordagem pertinente para o objeto estudado, tendo em vista sua
relevancia na justificativa dos direitos de propriedade, incluindo aqueles que versam sobre
os bens imateriais, e sua utilidade na analise da eficiéncia, proposito deste artigo.
Primeiro, cabe tecer algumas consideragées sobre como o arcabougo instrumental da
Economia ¢ utilizado na justificativa dos sistemas de protegao de propriedade intelectual.
Em linhas gerais, a teoria economica classifica os bens segundo duas caracteristicas: exclu-
sao e rivalidade (MANKIW, 2020, p. 174). Um bem ¢ excludente quando as pessoas podem
ser impedidas de usa-lo e ¢ rival quando o fato de uma pessoa utiliza-lo diminui a disponi-
bilidade do bem para as demais. Da conjugacao dessas duas caracteristicas, resultam quatro

tipos de bens, esquematizados no Quadro 1, a seguir.

QUADRO 1 — CLASSIFICACAO ECONOMICA DOS BENS

RIVAL NAO RIVAL

EXCLUDENTE BENS PRIVADOS BENS ARTIFICIALMENTE ESCASS0S
MACAS PROTECAO CONTRA INCENDIOS
ROUPAS TV A CABO

NAO EXCLUDENTE RECURSOS COMUNS BENS PUBLICOS
PEIXES NO MAR FOGOS DE ARTIFICIO
AR E AGUA PUROS CRIACOES TECNICAS E ESTETICAS

Fonte: Adaptado de Mankiw (2020, p. 174).
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De acordo com tal classificagao, os bens publicos sao aqueles que nao sao nem rivais nem
excludentes, o que facilita sua apropriagao e reprodugao simultanea. Bens intelectuais, como
as criagoes tecnicas e estéticas, tém caracteristicas semelhantes as dos bens publicos, tendo em
vista sua natureza imaterial (BOYLE, 2008). Segundo a perspectiva da AED, como nao se
pode impedir o acesso a esses bens, ha incentivos para que pessoas denominadas “caronas” (free
riders) usem tais bens sem pagar por eles (LANDES e POSNER, 1989; MANKIW, 2020). O
resultado, por sua vez, ¢ um desincentivo a que tais criagoes sejam disponibilizadas em quan-
tidades socialmente desejaveis, uma vez que seus criadores nao dispéem de meios para asse-
gurar o retorno do investimento (de tempo, esfor¢o e dinheiro) feito em sua criagao (LAN-
DES e POSNER, 1989). Para corrigi-lo, criam-se os direitos de propriedade intelectual.

Em uma perspectiva utilitarista,? os direitos de propriedade intelectual siao entendidos
como incentivos para a produgao de bens imateriais, considerando a relagao entre custos e
recompensas. Nesse sentido, ¢ conferido a seus titulares um conjunto de direitos exclusivos
e temporarios que lhes permitem autorizar ou impedir atos como o uso, a reprodugao e a dis-
tribuicao da criagao intelectual em questao. Como consequéncia desse monopolio juridico,
o bem protegido torna-se excludente, ja que o titular do direito de propriedade intelectual
podera cobrar pelo seu uso, possibilitando-lhe recuperar os investimentos em sua criagao e,
com isso, continuara contribuindo com o patrimonio cientifico e artistico (BARBOSA, 2003;
BOYLE, 2008). Trata-se, portanto, de um artificio que visa equiparar os bens de natureza
imaterial aos produtos fisicos.

A AED pressupoe que o decréscimo do prego de mercado de determinado bem desen-
coraja sua produgao, o que justificaria a adogao de sistemas de protegao (FISHER, 2001;
LANDES e POSNER, 2003). Um corolario disso ¢ que os direitos de propriedade intelec-
tual introduzem uma escassez artificial aos bens intelectuais, a qual serve como incentivo
para a produgdo pelos agentes, tendo em vista a relagao potencialmente positiva de recom-
pensa em relagao ao esforco (MENELL, 2000; FISHER, 2001).

A protegao a propriedade intelectual abrange trés ramos vastos e heterogéneos: pro-

priedade industrial, direitos autorais e conexos e direitos sui generis. O Quadro 2, a seguir,

2 Segundo William Fisher (2001), existem quatro teorias que justificam a criagao de direitos de propriedade
intelectual. A teoria utilitarista busca a maximizagao do bem-estar social, o que, no caso da propriedade inte-
lectual, significa restringir o acesso a bens intelectuais como forma de estimular o investimento em sua cria-
¢ao. A teoria do trabalho defende a institui¢ao de direitos de propriedade intelectual como forma de garantir
o direito natural do criador aos frutos de seu trabalho intelectual. A teoria da personalidade defende a PI
como forma de proteger criagdes por meio das quais a personalidade humana se expressa. Por fim, a teoria
do planejamento social defende que direitos de propriedade intelectual devem ser desenhados de forma a
promover o atingimento de uma cultura justa e atrativa. Neste artigo, focamos a teoria utilitarista por ser

largamente utilizada e por suas interfaces com a AED.
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detalha os direitos disponiveis sob cada um deles, os quais se diferenciam essencialmente em

fun¢do da natureza da criagao que ¢ objeto de protecao.

QUADRO 2 — RAMOS DO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

PROPRIEDADE INDUSTRIAL DIREITOS AUTORAIS DIREITOS SUI GENERIS

PATENTES DIREITOS AUTORAIS TOPOGRAFIADE CIRCUITO INTEGRADO
DESENHO INDUSTRIAL DIREITOS CONEXOS CULTIVARES

MARCAS CONHECIMENTO TRADICIONAL

INDICACOES GEOGRAFICAS

REPRESSAO A CONCORRENCIA DESLEAL

Fonte: Adaptado de Jungmann (2010, p. 24).

No Brasil, a propriedade industrial ¢ protegida por meio da LPI e administrada pelo Ins-
tituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Apesar do termo “industrial”, o art. 1(3) da
Convengao da Unido de Paris para a Prote¢ao da Propriedade Industrial (BRASIL, 1975) esta-
belece que tais direitos devem ser entendidos de forma ampla, aplicando-se “[...] ndo s6 a
industria e ao comercio propriamente ditos, mas também as industrias agricolas e extrativas
e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em
folha, frutas, animais, minerios, aguas minerais, cervejas, flores, farinhas” (BRASIL, 1975).

O direito de patente protege tanto invengdes quanto modelos de utilidade, pelos prazos
de 20 e 15 anos, respectivamente. Esse sistema foi “[...] concebido para promover a inovagao
e a transferéncia e disseminagao de tecnologia, em beneficio mutuo de inventores, usuarios
das invengdes e o publico em geral” (OMPI, 2016, p. 8, tradugao livre), uma vez que o direi-
to ¢ concedido em troca da divulgagao do conteudo patenteado, o qual passa a estar dispo-
nivel para toda a sociedade.

Ja o desenho industrial diz respeito a criagdes (composi¢ées de linhas e cores ou formas
tridimensionais) de carater meramente ornamental, sem qualquer vinculagao a fungao tec-
nica do objeto em que ¢ aplicado (SILVEIRA, 2014, p. 7). O prazo de prote¢ao no Brasil ¢
de dez anos, prorrogaveis por trés periodos sucessivos de cinco anos (BRASIL, 1996).

A marca, por sua vez, consiste em “[...] um sinal que se acresce ao produto para identifi-
ca-lo e deve ser suficientemente caracteristica para preencher tal finalidade” (SILVEIRA,
2014, p. 14). No Brasil, o registro de marca ¢ concedido pelo INPI pelo prazo de dez anos,
prorrogaveis sucessivamente pelo mesmo periodo, e, como regra, compreende a exclusividade
apenas no ramo de atividade descrito no pedido de registro (BRASIL, 1996). Esse direito de
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propriedade industrial comumente representa um dos ativos mais valiosos de uma empresa na
medida em que veicula informagées essenciais ao processo de compra, como qualidade, pres-
tigio e reputagao. Vincula-se a questao dos dominios, pois, em muitos casos, os enderegos
representam e expressam uma marca especifica. Segundo Diana de Mello Jungmann (2010,
p. 36-38), as marcas podem ser classificadas segundo dois critérios. Quanto a seu conteudo
estetico, elas podem ser nominativas (combinagao de letras e/ou niimeros), figurativas (ape-
nas imagens), mistas (combina¢ao de marca nominativa e figurativa) ou tridimensionais (a
propria forma do produto ou sua embalagem). Quanto ao tipo, dividem-se em marcas de pro-
duto ou servigo, de certificagdo (atesta conformidade de um produto/servigo a uma norma
ou especificagdo tecnica) ou coletiva (identifica produtos/servigos provenientes de uma dada
entidade associativa).

Também um signo distintivo, a indicagao geogratfica refere-se a bens ou servigos que adqui-
riram reputagao (no caso da indicagao de procedéncia) ou caracteristicas (no caso da denomi-
nagao de origem) derivadas essencialmente do territorio do qual se originam (BRASIL,
1996). Alguns exemplos incluem a indicagao de procedéncia “Santos” para sapatos e a deno-
minagao de origem “Vale dos Vinhedos” para vinhos produzidos naquela regiao da Serra Gau-
cha. O uso das indicagbes geograticas ¢ assegurado por tempo indeterminado aqueles produ-
tores estabelecidos naquela localidade especifica (BRASIL, 1996).

Por fim, a LPI também protege os empresarios contra 14 atos especificos de concorréncia
desleal, listados em seu art. 195. No que tange ao cybersquatting, destacam-se aqueles previs-
tos nos incisos Il (emprego de meio fraudulento para desviar clientela de outrem, em provei-
to proprio ou alheio), IV (uso ou imitagao de expressao ou sinal de propaganda alheios, de
modo a criar confusdo entre os produtos ou estabelecimentos) e V (uso indevido de nome
comercial, titulo de estabelecimento ou insignia alheios). Essa ¢ uma protegao suplementar
aquela ofertada pelos institutos anteriores, e ¢ “[...] particularmente importante para a pro-
tegao de conhecimento, tecnologia ou informagao nao suscetiveis de protegao por patente,
mas que podem ser necessarios para uma melhor utilizagdo de uma inveng¢ao patenteada”
(OMPI, 2016, p. 22, tradugao livre).

Em contraste, os direitos autorais consistem na dimensao da propriedade intelectual asso-
ciada aos trabalhos criativos e originais. Segundo a Lei de Direitos Autorais (LDA) brasileira —
Lein. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (BRASIL, 1998) —, a expressao “direitos autorais” ¢
utilizada para se referir a direitos de autor e conexos (art. 1°). Consistem em direitos exclu-
sivos na medida em que promovem um monopolio sobre o uso das obras, como textos, inter-
pretagoes e fonogramas (VASCONCELOS, 2010; BRUGUIERE, 2011).

Tal como nos demais direitos de propriedade intelectual, a prerrogativa de autorizar o
uso dos bens intelectuais protegidos por direitos autorais compete aos seus respectivos titu-
lares, ainda que possa ser transferida a terceiros (BRANCO e PARANAGUA, 2009; VAS-
CONCELOS, 2010). Diferentemente do que ocorre na propriedade industrial, porém, o

art. 8° da LDA nega protegao a “nomes ou titulos isolados”. Como regra geral, isso significa
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que ¢ possivel proteger o contetdo de sitios eletronicos pelos direitos autorais, mas tal pro-
tegdo ndo se aplica aos nomes de dominio isoladamente.?

Pelo exposto, observa-se que a teoria utilitarista, com base na AED, explica os monopo-
lios concedidos no ambito da propriedade industrial e dos direitos autorais mediante o calculo
custo-beneficio realizado pelos agentes. Essa teoria, por sua vez, parte do pressuposto micro-
economico de que individuos sdo racionais e, portanto, buscam maximizar seus beneficios.
Nesse sentido, o monopolio de exploragao consiste no incentivo para a produgao de bens ima-
teriais face aos desafios impostos pela natureza ndo rival e ndo excludente de tais bens (LAN-
DES e POSNER, 2003).

Essas mesmas justificativas podem ser aplicadas ao registro de dominio. A necessidade de
protecao aos nomes de dominio reside em justificativas que versam sobre a justa concorréncia
e o desenvolvimento economico, ao passo que garantem a lisura do processo concorrencial e
geram incentivos para os detentores das marcas, alem de proteger os consumidores. Por outro
lado, também possui uma dimensao moral na medida em que o uso de determinado nome
afeta a reputagao do(a) dono(a) do dominio. No entanto, enquanto a propriedade intelectual
versa sobre o conteudo, os nomes de dominio consistem no titulo relacionado, um sinal que
se presta ao mesmo objetivo distintivo que as marcas nominativas.

Apesar dessa distingao teorica, na pratica, a relagao entre nome de dominio e proprieda-
de intelectual ¢ bastante mesclada, e uma das questdes tratadas reiteradamente na resolugao
de litigios. Para alguns, a pratica de cybersquatting pode ser potencialmente uma violagao de
marca, por caracterizar-se como um uso por terceiro nao autorizado pelo titular, e tambem
um ato de concorréncia desleal, tendo em vista que promove confusio e frustragao aos con-
sumidores (CURTIN, 2010). Ha, porém, quem argumente que o nome do dominio nao guar-
da relagao com a propriedade relacionada, porquanto ¢ tao somente um nome. Por outro lado,
detentores de marca afirmam que o nome do dominio ¢ um dos indicadores do produto e,
dessa forma, integra os direitos sobre a marca (KING, 2000).

Portanto, identifica-se que ha uma fungio social aplicada aos nomes de dominio, uma vez
que ha o atendimento do direito coletivo de acesso a informagao, o que se traduz no cor-
reto direcionamento do usuario ao conteudo que ele procura. A obrigatoriedade de o nome
de dominio atender a uma fungao social trespassaria, portanto, o direito de propriedade, ja que

o nome de dominio registrado seria afetado pelo exercicio de sua fungao social. Dessa forma,

3 Ressalta-se que o campo dos direitos autorais, ainda que nao esteja diretamente afetado as questdes rela-
tivas a dominio, enfrenta desafios semelhantes aos que atingem outros direitos intelectuais no que tange
a relacdo entre tecnologia e propriedade imaterial — citam-se aqui a territorialidade dos direitos (diante
da pretensdo universal da internet) e a caracteristica descentralizada do sistema internacional, que levanta

questoes relacionadas a soberania e ao papel dos Estados-Nagoes (HELFER, 2001).
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o direito de propriedade do nome de dominio sofreria o escrutinio do art. 5%, XXIX, da Cons-
titui¢do Federal de 1988, que garante a protecao a propriedade das marcas tendo em vista o
interesse social, e do art. 2% da LPI, que assegura a protecgao dos direitos relativos a proprie-
dade industrial, considerado o seu interesse social.

Desse modo, a fungdo social do nome de dominio implica a vedagao ao proprietario do
dominio nao titular da marca aludida do exercicio de determinadas faculdades, passando a
ser obrigado a exercer determinados direitos elementares da propriedade intelectual. Assim,
a fungao social dos nomes de dominio (i) fomentaria o desenvolvimento do patrimonio inte-
lectual dos devidos titulares de determinada marca; e (ii) promoveria a seguranca juridica
para a criagao de novas marcas, assegurando-lhes a disponibilidade de promogao na internet
via nomes de dominio.

Independentemente da posi¢ao adotada, fato ¢ que o cybersquatting ¢ um problema rele-
vante para os detentores de marca, como demonstra o numero de casos nos diferentes siste-
mas de resolugao de controversias disponiveis. E, considerando-se a relevancia que o comer-
cio eletronico assumiu, prevenir e coibir sua pratica tornou-se cada vez mais importante. Por
tal razdo, importantes organizagdes sem fins lucrativos dispdem de sistemas de resolugao de
contlitos sobre nomes de dominio, sendo o principal deles a Corporagao da Internet para
Atribui¢ao de Nomes e Numeros (ICANN, na sua sigla em inglés), cujos mecanismos serao
detalhados a seguir.

No ambito da AED, a eficiéncia de tais mecanismos de resolucao de controveérsias remete
a diminui¢ao dos conflitos e a solu¢ao dos embates. Partindo da ideia de racionalidade — a
qual se relaciona ao estereotipo do individuo autointeressado —, a eficiéncia significa que os
regulados apresentardo o comportamento almejado pela regulagao devido a existéncia de
certos incentivos ou punigées. Dessa forma, o objetivo ¢ identificar de que forma as regras
sao transformadas em incentivos para maximizar a agregacao de preferéncias dos membros
da sociedade (DAGAN e KREITNER, 2021) — disso resulta o viés utilitarista da analise. Ade-
mais, a resolugao de controversias implica custos e ganhos que devem ser considerados pelos
agentes (KAPLOW e SHAVELL, 2002).

Dessa forma, a questao central da AED refere-se a que tipo de comportamento ¢ induzido
pelas regras do jogo e se o resultado promove a maximizagao das preferéncias ou os objetivos
sociais almejados pela legislagao. Keith Hylton (2019) divide ainda a analise economica em
dois tipos: positiva, a qual se refere a compreensao dos fenomenos ou de convengoes, e a nor-
mativa, cujo objetivo € desenhar institui¢des 0timas ou reformar as institui¢Ges existentes. O
presente artigo se debruga sobre os dois vieses: ao discorrer sobre o fenomeno do cybersquat-
ting, tentamos verificar suas relagdes com a propriedade intelectual; ao analisar os mecanis-
mos de resolugao de controversias, buscamos explorar a eficiéncia de tais instrumentos de
modo a trazer li¢goes para o contexto brasileiro.

Se, por um lado, a AED pode fornecer instrumentos analiticos para a compreensao dos

processos decisorios e dos comportamentos dos agentes, por outro lado, cabe o questionamento

ESCOLA DE DIREITO DE SAQ PAULO DA FUNDAGAO GETULIO VARGAS REVISTADIREITOGV | SAO PAULO | V.18N.1 | e2208 | 2022



NOMES DE DOMINIO E PROPRIEDADE INTELECTUAL: REFLEXOES SOBRE RESOLUCAQ DE CONTROVERSIAS : 12

da relac3o entre a ideia de racionalidade e outros objetivos morais normativos alem da efi-
ciéncia, tais como a autonomia e a justica distributiva (DAGAN e KREITNER, 2021).

2. ANALISE DE CASOS: DISPUTAS E MECANISMOS DE RESOLUCAO DE CONTROVERSIAS

2.1. A INSTITUCIONALIZACAO DOS MECANISMOS DE CONTROVERSIAS

Ate o inicio dos anos 1990, a auséncia de um mecanismo institucionalizado para a resolugao
de contflitos sobre nomes de dominio fazia com que os registrantes fossem responsaveis por
garantir que o nome registrado nao infringisse marcas registradas (GEIST, 2002a). O pri-
meiro sistema formal viria a ser criado pela empresa Network Solutions Inc., em julho de
1995, e permitia que titulares de marcas registradas contestassem nomes de dominio que
violassem esses direitos (GEIST, 2002a).

Hoje, os procedimentos de resolugao de disputas sobre dominios tém sua base na Uni-
form Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) (ICANN, 1999), ou “Politica para Reso-
lugao Uniforme de Litigios sobre Nome de Dominio”, que ¢ o processo-padrao utilizado
para contendas de gTLDs. Essa Politica foi aprovada pela ICANN em 1999 e conta hoje
com diversos documentos suplementares, como as Regras que regem seus procedimentos.
Atualmente, a resolugao de contlitos sobre nomes de dominio sob a UDRP rege-se pelas
Regras aprovadas em 2013 (ICANN, 2013), compostas de 21 itens, entre defini¢des e pro-
cedimentos. Segundo seu item 3, para iniciar uma apuragdo ¢ necessario que o registrante

reclamante comprove cumulativamente:

(1) de que forma os nomes de dominio sao idénticos ou causam confusao com uma marca
registrada ou comercial sobre a qual o Reclamante tem direito; e

(2) o motivo pelo qual deve ser considerado que o Reclamado (proprietario do nome de
dominio) ndo tem direitos ou interesses legitimos em relagao aos nomes de dominio a que
se refere a denuncia; e

(3) o motivo pelo qual os nomes de dominio devem ser considerados registrados e utilizados

de ma-fé. (ICANN, 2013)

Cabe destacar que a terceira regra remete ao conceito de cybersquatting, tendo em
vista que o dolo ¢ uma de suas caracteristicas fundamentais. Isso porque, tal como explica-
do anteriormente, a pratica relaciona-se a fins especificos, i.e., de vender o nome de domi-
nio ou de extrair beneficios da confusao no mercado. Ressalte-se que, dado que o registro
de dominios ocorre por ordem de chegada e sem investigacao prévia por parte do orgao de
registro, ¢ de se esperar que a maior parte dos casos em disputa ocorra por notoria ma-fe
do primeiro registrante, que pratica cybersquatting na esperanga de revender o dominio
diretamente ao registrante reclamante, titular da marca (POPOVIC, 2011, p. 17). Dessa
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forma, na logica da AED, a auséncia de investigagao induz ao comportamento de infragao,
tendo em vista que nao ha 6bices formais ao registro de dominios associados a marcas preexis-
tentes. Na falta de um mecanismo de resolugao de disputas, a pratica de cybersquatting seria
ainda mais encorajada devido ao baixo custo da agao e a potencialidade de beneficios eco-
nomicos para os infratores.

Por meio da UDRP, a ICANN conseguiu desenvolver, em nivel global, um procedimento
de resolugao de disputas transparente, on-line e juridicamente vinculante,? permitindo aos
proprietarios de marcas registradas lutarem contra violagdes ciberncticas com eficiéncia. Essa
¢ uma conquista positiva para o desenvolvimento do comercio eletronico, pois favorece a con-
fianga dos consumidores na internet, reduzindo o nimero de nomes de dominio registrados
com intuito fraudulento. Esse sucesso, principalmente entre os titulares de marcas, foi alcan-
¢ado com a criagao de um procedimento economico, com as caracteristicas de: (i) participa-
¢ao obrigatoria; e (ii) mecanismo autoaplicavel.

Apos déecadas de existéncia, porém, algumas observagées merecem ser feitas. A pri-
meira delas ¢ de que grande parte dos casos de UDRP sao casos-padrao, ou seja, com plei-
tos e acusagoes de ilicitos e danos semelhantes, e com decis6es principalmente a favor dos
reclamantes (GEIST, 2002b). Essa alta taxa de reivindicagdes bem-sucedidas pode ser jus-
tificada pelo fato de o réu nao participar dos paineis de resolugao, de forma que os paine-
listas decidem sob a presuncao de veracidade das alegagoes factuais do reclamante. Por
outro lado, argumenta-se que o réu nao participa dos paineis de resolugao porque as chan-
ces de éxito sao baixas (DIEGUEZ, 2008, p. 10). Assim, tais aspectos contribuem para que
o processo favorega os reclamantes.

Em seu estudo sobre quao justos sao os procedimentos sob a UDRP, Geist (2002a) iden-
tificou diferengas dramaticas no resultado de casos julgados por um ou por trés especialistas;
o autor tambeém aponta que, embora feita de forma aleatoria, a alocagao dos casos gera resul-
tados parciais na medida em que a maioria dos casos ¢ alocada para especialistas pro-reclaman-
tes. Nesse sentido, Dieguez (2008, p. 17) afirma que o viés pro-reclamante deriva do fato de
que os interesses de todas as partes nao estao igualmente representados dentro das entidades
normatizadoras (ICANN e OMPI) e entre aqueles que efetivamente aplicam as normas (pro-
vedores de servigos e painelistas da UDRP). Nao ¢ incomum, portanto, que a idoneidade do

processo de julgamento seja posta a prova.

4 A obrigatoriedade da UDRP decorre da insergao de clausula em contratos de adesao para a compra e
venda de dominios celebrados entre o registro (ICANN) e o registrador (ISP) ou entre o registrador e o
registrante (detentor do nome de dominio). A clausula em questao determina que certas disputas de mar-
cas relacionadas a cybersquatting — entre o registrante e o proprietario da marca — serao resolvidas por um
fornecedor de resolugao de disputas autorizado pela ICANN.
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Assim, se, por um lado, de acordo com a AED, o viés pro-reclamante poderia ser visto
como uma forma de gerar incentivos contra o comportamento infrator, ja que o onus recai
sobre o reu, por outro, levanta questdes sobre o dilema entre “eficiéncia” e “justi¢a”. Como a
analise economica nao se vincula a uma perspectiva moral especifica, em alguns casos, valores
normativos como “autonomia”, “democracia” e “justi¢a” ficam de fora do debate (DAGAN e
KREITNER, 2021). Portanto, a diminui¢ao no numero de infragdes ou de reclamagoes € um
parametro da eficiéncia, mas nao atesta a justiga do processo.

No que concerne aos ccTLDs, cada pals tem seus 6rgaos proprios para registro e resolu-
¢ao de contendas. Tendo em vista os altos custos e a demora na conclusao dos litigios subme-
tidos ao Poder Judiciario, bem como a negociagao lenta e custosa da transferéncia de dominio
entre os cybersquatters € 0s titulares das marcas, o Brasil, por meio de seu Comité Gestor da
Internet (CGI.br), optou por alocar ao NIC.br o registro dos dominios “.br” e a administra-
¢30° do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet (SACI-Adm), responsavel pela reso-
lugao de litigios entre o titular de um nome desse dominio e qualquer terceiro que conteste
a legitimidade do registro.

Analisando o modelo estadunidense da UDRP, o CGIL.br entendeu que adota-lo nao seria
o caminho mais adequado — mesmo levando-se em consideragao o prestigio ja conquistado
em diversos paises por sua eficacia e celeridade na solugao de contflitos que envolvem nomes
de dominio (ANGELINI, 2012, p. 14). O 6rgao tambem desaprovou a ideia de solucionar tais
conflitos por meio de arbitragem, uma vez que a formalidade estabelecida pela Lei Arbitral e
o seu custo seriam proibitivos.

Além disso, os conflitos de dominio no Brasil exigiam fatores e especificidades distintos
dos que eram implementados via UDRP, uma vez que os conflitos brasileiros priorizavam (i) a
liberdade das partes em escolherem a entidade que administra esse procedimento, incluindo
entidades nacionais; (ii) assegurar que o procedimento fosse realizado em idioma portugues;
(iii) que fosse julgado apenas por especialistas brasileiros; (iv) que abrangesse tambem ques-
toes envolvendo nomes empresariais e nomes artisticos; e (v) seguisse as regras ja adotadas
para dominios registrados no “.br” (ANGELINI, 2012, p. 14).

Buscando dar maior efetividade aos mecanismos de solugao de disputas relativas ao domi-
nio “.br”, o CGIL.br optou por um sistema extrajudicial proprio, que contemplasse as espe-
cificidades da realidade brasileira. Apesar disso, ¢ interessante destacar que o Regulamento
do SACI-Adm ¢ similar ao da UDRP: o reclamante podera requerer a abertura do procedi-

mento a qualquer uma das institui¢des credenciadas,® requerendo-lhe o cancelamento ou a

5 Ao NIC.br cabe apenas a implementagao do sistema, de modo que ele nao participa da administragao dos

procedimentos nem interfere no julgamento do conflito (ANGELINI, 2012, p. 15).

6  Asinstitui¢des credenciadas sdo, atualmente, a Camara de Comercio Brasil-Canada (CCBC), a Organizagao

Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e o Centro de Solugao de Disputas, Mediagao e Arbitragem
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transferéncia do dominio — qualquer pretensao relativa a obten¢ao de indenizagoes deve ser
solicitada por via judicial. Algumas vantagens notadas sao: (i) decisdes proferidas em um
curto periodo de tempo; (ii) profissionais especializados credenciados no CGI.br; e (iii) bai-
xos custos relacionados.

Outras opgdes a que o reclamante podera recorrer sio a arbitragem e o Poder Judicia-
rio. A primeira € um compromisso entre as partes interessadas, que elegem um terceiro de
sua confianga com competéncia e atribuigdes bem definidas para decidir o conflito sobre
uma determinada matéria (CARMONA, 1990). Apesar de mais onerosa que o procedimen-
to administrativo, poder-se-ia argumentar que a arbitragem seria preferivel ao SACI-Adm
na medida em que permite uma decisao executavel para a disputa, além da livre escolha dos
especialistas responsaveis por julgar o conflito e do centro responsavel pela administragao
do procedimento.

Por fim, o Judiciario podera ser acionado seja como via originaria, para questionar a alo-
cagao do dominio, seja como via secundaria, para recorrer da decisao administrativa ou arbi-
tral. Essa, no entanto, tende a ser uma escolha dificil, dado que seus julgadores como regra
nao sao especializados na tematica digital e, no caso particular do Brasil, a resolugao em defi-
nitivo dos casos costuma ser notoriamente morosa, o que por sua vez implica altos custos para

a manutengao do processo.

2.2. A EXPERIENCIA BRASILEIRA EM RESOLU(;AO DE CONFLITOS SOBRE NOMES DE DOMINIO
Explicados os mecanismos de resolugao de conflitos envolvendo nomes de dominio, tanto
no mundo quanto no caso particular do Brasil, cabe agora nos debrugarmos sobre o desen-
rolar dessas disputas envolvendo registros de nomes de dominio sob o codigo-pais brasilei-
ro (“.br”), nos ambitos extrajudicial e judicial. Para o primeiro grupo, focaremos as deci-
soes proferidas pelas institui¢oes credenciadas ao SACI-Adm: CCBC, CSD-PI e OMPI.
Para o segundo, trabalharemos exclusivamente com o STJ, por ser a instancia maxima bra-
sileira para questoes infraconstitucionais. Dado o alto nimero de decisées no primeiro
grupo, as analises serdo de natureza quantitativa. Em complementagdo, foi realizada uma
analise qualitativa dos casos no ST] com vistas a aprofundar os mecanismos que norteiam
esse tipo de controvérsia.

No que toca as 297 decisoes analisadas do SACI-Adm, que cobrem o periodo de abril

de 2011 a outubro de 2019, vé-se uma boa produtividade das institui¢des credenciadas, cuja

em Propriedade Intelectual (CSD-PI) da Associagao Brasileira da Propriedade Intelectual — os valores para
iniciar o processo de arbitragem variam conforme a institui¢ao escolhida. Apesar de possuirem seus pro-
prios regulamentos relativos ao procedimento administrativo, todos utilizam como regras procedimentais

(dispute policy) o texto matriz do SACI-Adm.
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media ¢ de 33 decisées por ano, com um pico em 2017 (52 decisdes, o que equivale a
uma media de uma por semana) e um vale em 2011 (trés decisées) (ver Grafico 1). O tempo
de tramitagao dos casos também ¢ digno de nota: segundo informagao transmitida pelo SACI-

-Adm, uma decisao sobre disputas de nome de dominio ¢ dada, em media, no prazo de 40 dias.

GRAFICO 1 — DISTRIBUICAO DE DECISOES DO SACI-ADM POR ANO (2011-2019)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(desde abr.) (até out.)

Fonte: Elaboragao propria, com dados de https://registro.br/dominio/saci-adm/. Acesso em:

11 jun. 2020.

Outro ponto a se destacar diz respeito ao indice de vitoria dos reclamantes: 264 casos
(88,9%) culminaram na transferéncia do dominio, confirmando o padrao visto na UDRP de
favorecimento aos reclamantes. Quanto aos demais casos, houve 16 determinacoes de cance-
lamento de dominio (5,4%) e outras 16 de manutengao, nao tendo havido julgamento de
mérito em apenas trés casos (1%) (ver Grafico 2).” Quanto a escolha da instituicio creden-
ciada, houve clara primazia do CSD-PI (194 decisoes), seguida pela OMPI (95 decisoes) e, em
um distante terceiro lugar, a CCBC com oito decisdes. Em consulta direta ao NIC.br sobre o
assunto, foi informado que a preferéncia pelo CSD-PI reside em uma mera questao de custo,

dado ser mais barato e répido para a maioria dos casos.

7 A soma supera 297 casos, pois em dois deles houve simultaneamente a transferéncia e o cancelamento de

dominios.
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GRAFICO 2 — DISTRIBUICAO DAS DECISOES POR RESULTADO E POR INSTITUICAO
CREDENCIADA (2011-2019)

Decisoes proferidas Distribuicao por instituicao credenciada

16 3 8 (3%)

95 (32%]
194 (65%]
. Transferéncia do dominio
. Cancelamento do dominio . CSD-PI
. Manutencdo do dominio . OMPI
. Sem analise de mérito . CCBD

Fonte: Elaboragao propria, com dados de https://registro.br/dominio/saci-adm/. Acesso em:

11 jun. 2020,

No ST]J, por sua vez, a pesquisa por (“nome$ de dominio”) retornou 14 acordaos. Des-
ses, foram excluidos oito que nao discutiam questao de merito ou cuja questao de merito
nao dizia respeito a conflito sobre nomes de dominio, restando, portanto, seis casos.

Os acordaos selecionados foram proferidos ao longo dos anos de 2013 a 2019, o que equi-
vale a uma media de 0,85 casos julgados ao ano. Quanto ao tempo de tramitagao, foi consta-
tada uma media de 1.771 dias (4 anos, 10 meses e 6 dias) entre a data de autuagao do processo
no Tribunal e o seu julgamento pelos Ministros da Corte. O processo mais rapido tomou 90
dias, enquanto o mais demorado, 3.631 dias — praticamente dez anos.

No que se refere ao teor da decisdo, o ST] apresenta uma tendéncia inversa a verificada
na UDRP e no SACI-Adm: naquela Corte, dois tercos dos acordaos decidiram pela manuten-
¢ao do dominio com o primeiro registrante, apos analise das circunstancias faticas do caso.
Comentaremos esse aspecto em detalhes mais adiante.

Em termos de custos, tem-se que os valores pagos ao ST] a titulo de custas sao iguais para
todos os participantes, dado que sao pregos tabelados. Quanto aos valores pagos aos advo-
gados, estes forgcosamente vao variar em razao dos profissionais escolhidos pelos litigantes,
mas nao estao publicamente disponiveis. Tendo em vista que o unico acordao que determina
o pagamento de honorarios advocaticios (BRASIL, 2019) o fixou em R$ 10.000,00 (dez mil
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reais), ¢ possivel concluir que a via judicial sugere um patamar de gastos bem mais elevado
que no sistema administrativo de resolugao de disputas.

Para além da analise quantitativa, valem ainda algumas observagdes de ordem qualitati-
va. Um primeiro aspecto a se reparar refere-se ao baixo numero de acordaos proferidos.
Cremos que isso deriva da combinagao de dois fatores: (i) o fato de que o uso civil da inter-
net ¢ relativamente recente, tendo se iniciado a partir dos anos 1990; e (ii) o longo tempo
que um processo leva para chegar ao ST] e ser decidido por ele — no caso dos acordaos em
discussao, a media apurada foi de 12 anos e 6 meses entre o ajuizamento da a¢do e a decisao
do STJ.

O segundo aspecto diz respeito ao mérito das decisdes, que identificamos ser bastante

: . (19 2 . . .
uniforme e girar em torno de quatro “teses”, complementares entre si e resumidas a seguir:

1. A anterioridade do registro do nome empresarial ou da marca no 6rgao competente nao
assegura, por si so, ao seu titular o direito de exigir a abstengao de uso do nome de dominio
na internet registrado por estabelecimento empresarial que também ostenta direitos acerca
do mesmo signo distintivo (BRASIL, 2013a, 2013b).

2. No Brasil, o registro de nomes de dominio na internet ¢ regido pelo principio first come,

first served, segundo o qual ¢ concedido o dominio ao primeiro requerente que satisfizer as

exigéncias para o registro, e que independe da analise mais aprofundada acerca da eventual
colisao com marcas ou nomes comerciais registrados anteriormente em outros érgﬁos
(BRASIL, 2013a, 2013b, 2015, 2017, 2018, 2019).

3. Apesar do principio anteriormente citado, ¢ possivel que eventual prejudicado, titular de
signo distintivo (nome empresarial ou marca) similar ou idéntico ao anteriormente regis-
trado, conteste o nome de dominio conflitante. O dominio, no entanto, so podera ser can-
celado ou transferido se ficar comprovada a ma-fe de seu titular no caso concreto, mediante
atos antieticos, oportunistas, direcionados a causar confusao nos consumidores, desvio de
clientela, aproveitamento parasitario ou dilui¢ao da marca (concorréncia desleal) (BRASIL,
2013a, 2013b, 2015, 2017, 2018, 2019).

4. A configuragio de colidéncia indevida de signos distintivos ocorre com a mera possibilidade
de confusao, nao se exigindo prova de efetivo engano por parte de consumidores especifi-
cos. Constatada a violagao, ¢ devida a compensagdo por danos materiais e morais, indepen-
dentemente de comprovagao concreta de prejuizo material e do abalo moral resultantes do
uso indevido, respectivamente (BRASIL, 2019).8

8  Apesar de s6 haver uma decisdo, consideramos esta uma “tese” por haver farta jurisprudéncia do ST] sobre
a desnecessidade de comprovagao do efetivo engano dos consumidores para que a compensagao seja devi-

da, proferidas em um contexto mais amplo de direito das marcas.
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O fato de a jurisprudéncia sobre o tema ser uniforme ¢ um fator positivo para as partes
envolvidas, pois traz a seguranga juridica que ¢ necessaria a condugao dos negocios. No entan-
to, a demora para se obter uma decisao final sobre um conflito de nome de dominio faz com
que essa via nao seja a primeira escolha das partes, havendo clara preferéncia pelo SACI-
-Adm, que se mostra rapido na solugdo das disputas submetidas a suas institui¢oes credencia-
das, dada a simplicidade e a celeridade de seu procedimento em comparagao a alternativa
judicial. Assim, no calculo custo-beneficio dos agentes, a dimensao temporal parece ser mais
relevante na escolha do procedimento que a uniformidade jurisprudencial.

No que tange ao teor das decisGes, a jurisprudéncia do ST] converge para uma analise da
intengao dos agentes, destacando a necessidade de comprovagao da ma-fé do registrante ori-
ginario nos pleitos envolvendo cancelamento de nomes de dominio, o que condiz com o con-
ceito basilar de cybersquatting. Essa comprovagao distingue fundamentalmente a pratica de
cybersquatting das violagoes a propriedade intelectual, que, na legislagao brasileira, nao depen-
dem de dolo.? Como afirma o préprio STJ, a violagio da marca em si — independentemente
da intengao de fazé-lo — ja gera prejuizos ao seu detentor, de forma que sua caracterizagao
decorre da “[...] mera comprovagao da conduta ilicita [...]” (BRASIL, 2019).

Os argumentos, no entanto, oscilam entre perspectivas que diferenciam marcas de domi-
nios e aquelas que enfatizam suas similaridades em razao da fun¢ao de ambos na identificagao
dos servigos. E curioso também notar que a abordagem utilitarista — que justifica a protegao
as marcas em razao do aumento do bem-estar da sociedade proporcionado pelo maior acesso
a bens intelectuais — aparece de forma marginal nas decisdes, apenas quando elas consideram
os efeitos causados pelo cybersquatting no publico consumidor, os quais podem ser considera-
dos como externalidades negativas na terminologia economica.

Em que pesem os prejuizos economicos causados pela pratica de cybersquatting, ¢ a
dimensao moral que se destaca nas decisdes proferidas, dado que o dolo ¢ elemento essen-
cial a pratica. Novamente: ¢ a intengao — e nao o resultado em si — que caracteriza o ili-
cito. Do ponto de vista do ST], portanto, o cybersquatting esta muito mais atrelado a uma
questao de Justi¢a que a um problema economico. A dimensao utilitarista encontra-se ape-
nas marginalmente na preocupagao com a indugao do consumidor ao erro, tendo em vista
os prejuizos causados ao mercado e a concorréncia — o que afeta o bem-estar da socie-
dade de maneira geral.

Ao analisarmos a eficiéncia dos processos em si, podemos considerar como parametros o
custo do procedimento, o tempo entre o peticionamento e a decisao, bem como a quantidade

de casos judicializados. Em um calculo de custo e beneficio, vemos que esses fatores apontam

9 Em alguns sistemas, o dolo afeta apenas a dosimetria da pena.
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para uma maior eficiéncia do sistema do SACI-Adm, o que converge com a preferéncia obser-
vada dos agentes pelo SACI-Adm, em detrimento da via judicial.

Enquanto a resolug¢ao administrativa de disputas sobre nomes de dominio ocorre em
menos de um més e meio, uma contenda judicial frequentemente leva mais de uma década
para ser resolvida definitivamente. Alem disso, nao ¢ necessaria a assisténcia de um advo-
gado no procedimento do SACI-Adm, o que tambeém contribui para reduzir seus custos.
Dessa maneira, a quantidade de casos efetivamente judicializados — o que indicaria a insa-
tisfagdo com a decisdo administrativa — pode ser considerada bastante pequena, presumin-
do-se que os dados dos processos encontrados sobre o assunto no ST] sejam todos oriundos
da insatisfacao com a decisdo administrativa.

Porém, Hestermeyer (2002, p. 32) adverte que o que ocorre no ambito administrativo
nao deixa de ser uma questao de natureza contratual entre registrador e registrante, que nao
apenas ¢ passivel de revisao judicial, mas também ¢ sujeita as modificagdes legais que podem
vir a ocorrer ao longo do tempo. Por fim, vale ressaltar ainda que a eficiéncia no procedimen-
to nao implica justica ou mesmo eficiéncia de resultados, mais complexa de se analisar devido
a necessidade de trabalhar com contrafactuais. Nesse sentido, face a auséncia de dados sobre
o comportamento esperado dos agentes, a diminui¢ao das reclamagdes nos mecanismos de
disputa ¢ utilizada como parametro imperfeito da mitigagao de atos ilicitos, os quais sao difi-

ceis de julgar tendo em vista o carater moral-normativo do cybersquatting.

CONCLUSAO

Embora a avaliagao do dano causado por um caso de cybersquatting dependa de diversos fato-
res, pelos dados disponibilizados pelo SACI-Adm, ¢ seguro afirmar que a chance de se con-
verter a posse de um dominio em sede administrativa pela autoridade de registro brasileira
¢ bastante grande — confirmando a percepgao de autores como Michael Geist, no sentido de
que processos baseados na UDRP tém forte viés em favor do reclamante.

Ressalte-se que, em uma eventual contenda judicial e/ou administrativa, ndo ha garantia
de que o proprietario de determinada marca ou nome tera o registro de dominio revertido
em seu interesse. E necessério que seja comprovada alguma pratica de concorréncia desleal,
que devera estar permeada por ma-f¢ daquele que primeiro registrou o nome de dominio.

A decisao de litigar ou nao por nome de dominio ¢ ponderada a luz de fatores como o
custo de oportunidade ou o tempo, que podem ser cruciais para agées de divulgagao de even-
tos e disponibilizagdo de servigos. Uma oportunidade perdida, a vandalizagao de um website
ou campanhas publicitarias malsucedidas podem causar danos irreparaveis a uma marca. Pode
haver situagdes em que ¢ economicamente mais viavel apenas trocar o nome ou comprar o
dominio do squatter, sem grandes transtornos.

Nesse sentido, a AED pode contribuir para entender as escolhas dos agentes em relagao

ao mecanismo de resolugao de controversias escolhido. A pesquisa realizada demonstra que
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a velocidade da resolugao das disputas ¢ um fator fundamental na op¢ao das empresas por
determinado forum, junto com o custo do procedimento e a probabilidade de se revisitar
suas decisdes no Judiciario. Nesse sentido, o mecanismo do SACI-Adm mostrou-se mais
efetivo nos trés aspectos. O risco de judicializagao contra uma decisao administrativa existe,
mas ¢ um direito fundamental na estrutura juridica brasileira. No entanto, os estudos e os
dados concentram-se na eficiéncia do procedimento em si, tendo em vista a complexidade
de se analisarem os resultados e a aplicagao da justiga. Dessa forma, ¢ necessario ainda apro-
fundar a analise dos impactos resultantes da instauragao de diferentes mecanismos de reso-
lugao de controvérsias no que tange a diminuigao dos litigios e das infragdes. Isso requer a
construcao de indicadores mais solidos de “eficiéncia” e “justica”.

No que tange ao teor das decisoes, a perspectiva utilitarista se manifesta apenas marginal—
mente na consideragao dos efeitos da pratica de cybersquatting no publico consumidor. Os
argumentos utilizados nas decisées judiciais de tal perspectiva enfatizam a dimensao moral da
pratica, pois abarcam a dimensao da ma-f¢ ou da culpa. Nesse contexto, aproximam-se mais
de discussoes sobre o conceito de Justica (defini¢ao de praticas justas e injustas) que de visdes
utilitarias de propriedade.

Por fim, cabe destacar que a relagao entre dominios e propriedade intelectual ¢ contro-
versa. Ao passo que os nomes de dominio e as marcas consistem em institutos distintos, os
dois sistemas guardam semelhangas, tais como a fungao de identificagdo de determinado pro-
duto ou servigo — como ressaltado pela Corte. Alem disso, ambos se relacionam com a defesa
da justa concorréncia. De qualquer forma, ¢ necessario ter claro que nomes de dominio nao
sao meros identificadores visuais, referéncias para registro, ou associagoes a determinados
servigos. Sao identidades que relacionam um nome a seu publico e constroem vinculos de
confianga, cuja protegao significa nao apenas a protegao da propriedade, mas a manutengao

dos principios da transparéncia para com as expectativas do pﬁblico ¢ da boa-fé objetiva.
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