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adogio de um proce-

dimento extrajudicial

para solugio de dis-

putas em matéria de

nomes de dominio

tornou-se atualmente
uma das questdes mais importantes no pro-
cesso de interacdo da propredade intelec-
tual com a Internet, A chamada Sociedade
Glebal da Informagéo impde a implemen-
tagao de formas de ajustamento das condu-
tas anticoncorrenciais e abusivas que seJam
eficazes, rdpidas e econdmicas. Além
disso, o carater transfronteiras do ambiente
digital ndo se coaduna com preocupagées
formais relativas & determinacio do foro
competente ¢ da lei aplicavel.

Existem maneiras diversas de tratar o
problema no que se refere aos conflitos
envolvendo nomes de dominio. Uma
delas consiste na aplicagio do sistema de
auto-regulamentago, estabelecendo meca-
nismas que permitam a solucio das dispu-
tas de forma privada, ou seja, sem que as
partes mteressadas tenham que recorrer
necessariamente ae Judicidrio. Tal como
Ja ocorre no ambito da propriedade
industrial, pode-se prever um mecanismo

NTDOEIR

Solugio de Conflitos Envolvendo Nomes de Dominio

de revisdo administrativa através do qual
registros obtidos abusiva ou ilegalmente
possam ser cancelados pelo drgio registra-
dor mediante provocagiio do interessado.
A ABPI propés esza sistemtica as autori-
dades brasileiras, no curso do ano passado.

A constatagio dos beneficios trazidos pelos
métodos alternativs de solugio de disputas
ou ADRs também se fez sentir no Ambito
da Internet. A experiéncia bem sucedida da
ICANN, fruto das recomendacdes da
OMP], na implementacio de um Sistema
Uniforme de Resolugéio de Conflitos sobre
Nemes de Dominio, demonstrou a possibi-
lidade real de disputas serem resolvidas
rapidamente, dentro das caracteristicas do
mundo virtual. Por essa razéo, 2 ABPI vem
agora sugerl, sem prejuizo da proposta
anterior, que com esta pode conviver, a ado-
¢ao de.um ADR baseado no sistema da
ICANN para os conflitos envolvendo
nomes de dominio. Os textos bésicos que
refletem essa proposta sao publicados nesta
edigio da Revista do ABPI e ja foram

encaminhados s autoridades competentes.

Manoel J. Pereira dos Santos
Diretor-Editor

I
CARTAS

Recebemos do assoviado Fabio Malina Losso a seauinte carta:
“Tendo em vista aetiga intitnlado O Conflite de Nomes de Dominio
e Marcas & Luz das Decisiies Judiciais no Brasil’ ter side publicade
na edigio n* 47, de juthofagosto de 2000, servimo-nes deste para
observar qui:

1. O autor do referido antigo fez reforincias # decisdes adotadas
em tribunais até o més de maio de 2000, dentre a3 quais a de que
foi deferida & empresa node-americana Ametica Online Inc. a
Tutels Antecipada, em processo gue patrocina em Juizo Estadual
contra & empresa brasileira América On Line Telecomunicagges
Limitada;

2. Ocorre que, niv dia 31 do refendo mis, a refenda decisao Fol sus-
pensa por medida fminar em Mandado de Seauranga. impetrade
diante de irveqularidade processnal, fato que o renotacy articulista,
tamentavelmente, omitiu e nao alualizon. & bem da verdade, dentro
do considerivel tempo transcarmide aw a publicagio em tela;

3. Nao bastasse vl provedimento, o mesma profissional do direito
desconsiderow, em sua andlise, a3 importantes cimcesstes de medidas
suspensivas, de precipitardas decisiies da Juiza de 12 gran de junisdi-
g0, em dui agravos de instrumenty mterpostos no més de junhy, dos
s o ilustre canstdico deve lex plena cincla.”

Resposta do associadu Luiz Edgard Montaury Pimenta:

“Agradero 0 emio dos omentgrios fitos a vespeite do mew artign
publicacy na iltima revista da ABP], todavia o mesma ol de forma
expressa que as decisoes ali conlidas correspondem apenas s periodo
que anteceds o nes de mato de 2000,

A decisdo objeto da cata que lhe [oi eowinda pelo Dr. Loss foi
publicada somente no ns sezuinte {unho de 20007,

A Redagio da Revista diy ABPA receben o5 agradecimentos de Alberi
Sika Framco (Divetor da Biblioteca do Inst. Brasilein de Ciéneias
Criminai), Carlos Alberto M. Cidacde {Coordenador - COALICND,
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O FUNDAMENTO DA PROTECAO A INDICAGAO GEOGRAFICA

Pode-se afirmar que a nocio de indicagio geogréfica, particular-
mente da espécie “denominaco de origem”, teve seu nascedouro
na Europa, onde, tradicionalmente, os produtores de vinkos costu-
mavam designar o produto pelo nome da regido onde o mesmo
havia sido produzido, pois havia uma dependéncia entre as suas
caracteristicas e o solo, o clima e o savoir-fatre.

Remonta h4, pele menos, um século e meio o despertar do interesse
na proteciio & indicacio geografica. Tudo comegou na Franga, quan-
do produtores das regides francesas de Bourgogne e Bourdeaux
foram convidados a ser os fornecedores oficiais dos vinhos que seriam
servidos em uma exposicio internacional a ser realizada em Pans.
Entio, para se assegurarem de que os vinhos eram provenientes
daquelas regides, os produtores institufram uma classificacio, que,
hoje, é considerada a base das denominagdes de origem.

Apos 0 evento, outras regloes francesas e de a]guns outros paises
europeus cuidaram de criar mecanismos para proteger seus produ-
tos vinicolas, conscientes da 1 1mportincia nao s6 de preservar inte-
gras as suas caracteristicas como também de protegé-los contra os

concorrentes. A partir daf teve Inicio, também, a construgio de
uma estrutuia legal e administrativa visando 2 identificacio e 4 pro-
tecao das indicacbes geograficas sobre esses produtos.

Como se v&, ha mutto que determinados produtos sie distingwidos no
mercado nacional e internacional ndo s6 pela marca que ostentam,
mas também pela indicagio da sua verdadeira procedéncia geografi-
ca, que lhes atnibui certa reputagio, um valor intrinseco, uma identi-
dade prépria, que impde distinio entre o0s demais produtos, de igual
natureza, disponiveis no comérclo, tornando-os, a rigor, mais valiosos.

Nesses casos, a indicagio da ongem geogréfica do produto ou ser-
vico adquire a configuragio de um bem, no seu significado juridico,
els que agrega valor econdmico ao fundo de negécio de todos aque-
les estabelecidos no local que exploram aquelas atividades, forman-
do o contetdo de um interesse econdmico daguela coletividade, e,
de modo reflexo, concorre para o desenvolvimento socioecondmico
do préptio local.

Por se constituir em um hem juridico, eis que envolve interesses eco-
ndmicos, o nstituto da indicacao geografica, inobstante sua nature-
za abstrata, incorpérea, imaterial, é objeto de protegdo pelo Direito.
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A EVOLUCAO DA PROTECAO LEGAL DA INDICACAO GEOGRAFICA
NO BRASIL

Ab initio, procurar-se-4 mostrar a evolugio histrica do tema indica-
¢do geografica no Pais e no contexto internacional e, também, por ser
de todo pertinente, da propriedade industrial, ante suas implicagpes
objetivas com a maténia, trazendo a baila os seus contornos legais.

No Brasil, a protecio da propriedade industrial foi cogitada, pela pri-
meira vez, no Alvard de 28 de abril de 1809, expedido pelo Principe
Regente D. Joao V1. Seguiram-se-lhe a Constituigio Politica do
Império, de 25 de marco de 1824, a Lei s/n® de 28 de agosto de
1830, 0 Decreto n? 2.682, de 23 de outubro de 1875, e a Lei n®
3.129, de 14 de outubro de 1882.

Até entio, inevitavelmente se constata que o institute da indicagio
geografica ndo encontrava nenhuma referéncia no ordenamento
juridico patrio, inobstante agui se desenvolvesse uma economia
predominantemente fundada na exploragio agricola.

Contudo, o final do século 18 € o comego do século 19 foram mar-
cados pela expansao da criatividade e pelo inicio do movimento de
internacionalizagéo, com a saida do capital de suas fronteiras
nacionals, para se - globalizar”.

Assim, 4 nacuela ocasido, o crescente desenvolvimento das rela-
cbes econdmicas fez aumentar o interesse dos agentes produtivos na
protegio dos bens imaterias, impondo a regulamentagio dos direl-
tos de propriedade industrial em nivel internacional.

Como consegiiéncia imediata e inequivoca dessa expansao tem-se
uma conferéncia diplomatica que teve inicio em 1880, em Pans,
Franga, na qual foi redigido um documento que, anos mais tarde,
deu origem a uma convencio multilateral que criou a Umido
Internacional para a Protecéo da Propriedade Industrial, conforme

assinada em 20 de marco de 1883.

Tal convengio, mais conhecida como Convengio da Unido de
Paris - CUP, ou, simplesmente, Convengio de Paris ou Unido de
Paris, entrou em vigor, na esfera internacional, em 7 de julho de
1883, para os paises que orginariamente a celebraram,

Resumidamente, a Convencio de Paris estabeleceu principios
basicos a serem observados pelos paises signatarios, tais como o
da prioridade unionista, da terntorialidade e do tratamento nacio-
nal. Ademas, contemplou em suas cldusulas normas de natureza
substantiva, formandoe um corpo de legislagio convencional com o
objetivo de estabelecer regras uniformes de protecio da proprieda-
de industrial para os seus membros, e incorporou, também, nor-
mas de carater adjetive, comportando formalidades e procedimen-
tos administrativos.

Uma dessas normas, consubstanciada no artigo 14, sujeitava o
texto da convencio a revisdes periédicas, com vistas ao aperfeicoa-
mento e reforco do sistema legal de protegio da propriedade indus-
trial nos pafses-membros da Umido de Paris.

s

ATROTECAO LECAL A INDICACAO GEOGRAFICA X0 BRASIL

Embora néo tenha identificado, expressamente, os objetos protegi-
vels pela propriedade indusirial, a CUP, em seu texto onginal de
Paris, tutelou a verdadeira indicacio geografica de produtos, por
via da repressio ao uso de falsa indicagdo, com intuito fraudulen-
to, no Ambito das marcas e dos nomes comerciais, bem como apon-
tou para os sujeltos ativos de potencials direitos sobre a indicagio
legftima, como se infere da redagio do seu artigo 102, verbis:

“Art. 10% - As disposiges do artigo precedente serdo applicavels
a todo o producto que tiver falsamente, como indicagio de proce-
déncia, o nome de uma localidade determinada, quando esta indi-
cacao estiver junta a um nome commercial ficticio ou alheio
(emprunté) usado com intencéo fraudulenta.

Art. 10° (2° p) - E reputado parte interessada todo fabricante ou
commerciante que fabrica este producto ou nelle negocia ¢ & esta-
belecido na localidade falsamente indicada como procedéncia.”

Por oportuno, convém salientar que, naquela época, ndo se fazia a
minima diferenciagio entre as definicoes de indicagdo geografica, indi-
cagio de procedéncia e denominagio de origem, hodiernamente absor-
vidas pela legislagio nacional, como se demonstrard linhas adiante.

O Bhasil, pais signatério onginal da convengdio, ratificou, na inte-
gra, 0 seu texto de Parts, pelo que se pode afirmar, com total segu-
ranga, que esse fo o marco nicial da abrigagho do Pais de proteger,
no orbe nacional, a0 menos a verdadeira indicacio geografica
estrangeira, entdo sob a nomenclatura de indicagéo de procedéncia.

Para muitos, a assinatura e o depésito do instrumento de ratifica-
¢iio da convencdo importaria, de pleno direito, na aceitagao e apli-
cacio das regras da CUP pelo Brasil, inclusive, como norma de
direito interno.

Porém, face & sistemtica de integragiio das normas de diretto inter-
nacional ao ordenamento juridico brasileiro, até hoje vigente, havia
que ser concluido tode um nitual formal préprio para que a
Convenciio de Pans fosse incorporada ao direito pétrio e adquins-
se vigéncia, para que pudesse ser, afinal, invocada como fundamen-
to de direitos e obrigagdes.

Por conseguinte, somente com a promulgacio do Decreto n® 9.233,
de 28 de junho de 1884, o Brasil internalizou a Convengiio da
Unidio de Parts, em todos os seus dispositivas, de carater substanti-
vo e adjetivo, no sistema juridico pétrio, iniclando-se, a partir de
entéo, sua vigéncia no terntdrio.

Ainda no imbito da Convencio de Paris, surgiu, em 14 de abril
de 1891, um novo acordo multilateral restrito, inteiramente dedi-
cado & repressdo as falsas indicagdes geograficas sobre mercado-

rias. Trata-se do Acordo de Madri.

Segundo esse acordo, ainda hoje em vigor, o uso direto ou indireto
de indicagdes geograficas falsas ou enganosas deve ser reprimido
pelos seus pafses-membros, seja por meio da prothicia da importa-
¢ao do produto que contenha a falsa indicagdo, seja mediante a
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APROTECAQ LEGAL A INDICACAO GEOGRAFICA NO BRASIL

apreenso deste no ato da importagio ou através de medidas coer-
attivas outras com vistas a impedir a importacio do produto que
ostente indicagio geografica ilegitima.

Esse acordo fol revisto em Bruxelas em 1910, em Washington em
1911, em Haia em 1925, em Londres em 1934, em Lishoa em
1958, e em Estacolmo em 1967. O Brasil, a0 lado de 12 outros
paises, aderiu a esse acordo, que vigora até hoje, na sua revisio de
Haia, por forga do Decreto n2 19.056/29, que o internalizou no
ordenamento juridico nacional.

Anos mais tarde, em raziio do expressivo crescimento dos interes-
ses na protegdo da propriedade mdustrial no dmbito internacional,
hem como internamente, face 3 evolugio por que passou a econo-
mia brasileira com o pés-guerra, surgiram novas politicas e normas
de protecéo dos direitos relativos & propriedade industrial no Pas.

Como conseqiiéncia, em substituicio & Lei n? 3.129, de 14 de
outubro de 1882, até entdo em vigor, surgiu o Decreto n® 16.264,
de 19 de dezembro de 1923, pelo qual foi eriada a Diretoria Geral
da Propriedade Industrial, com a competéncia originria de execu-
far as normas positivadas no regulamento anexo ao decreto, para a
concessao de privilégios de invengio ¢ o registro de marcas de
indiistria e comércio, bens imateriais que se perfaziam nos objetos
de protecio da propriedade industrial no Brasil.

Objetivando adequar a legislagio nacional as disposighes da CUP ha
mutlo J4 vigentes no lerritdrio brasileiro, esse decreto introduziu, pio-
neiramente, 1o sistema legal interno, a definigao de indicagio de pro-

vemiéncia, ou procedéncia, bem como consignou referéncia expressa

aos titulares de direttos sobre esse bem, nos seguintes termos:

“Art. 81 - Entende-se por indicagio de proveniéncia dos produtes
a designagio do nome geogrifico que corresponde a0 lugar da
fabricagdio, elaborago ou extracio dos mesmos produtos. O nome
do lugar da producio pertence cumulativamente a todos os produ-
tores nele estabelectdos.” '

Nao obstante ter o legislador de 1923 se utilizado do vocabulo
“pertencer” ao redigir o dispositivo supratransciito, ao que tudo
indica, parece ndo ter sido sua intengio inserir a indicacio de pro-
veniéncia no rol dos bens imateriais sujeitos ao regime juridico da

propriedade industrial, 4 luz do sistema atributivo de direito
da propriedade, intrinseco da nossa ordem legal. Ao revés, ter-lhe-
ia conferido tratamento 1déntico ao concedido aos institutos das
marcas e das patentes, bens incorpéreos estes, efetivamente, sujei-
tos pelo decreto ao regime juridico da propriedade.

Atinentemente  protecio legal que recepcionou a0 instituto da
indicagdo de proveniéncia, manteve-a o decteto de 1923 em har-
monia com as normas dispostas na Convencao de Paris, inclusive,
tipificando como infragio certas condutas de agentes relacionadas
a esse bem tutelado. Assim preceituava dito decreto:

“Art. 80 - Nio podem gozar da protecao deste regulamento as
marcas de indiistria e de comércio que contiverem:

(..)

4° - indicagio de localidade ou estabelecimento que ndo seja da
proveniéncia do produto ou arligo, quer essa indicagio esteja junto
a um nome suposto ou alheto, quer nio:

()

10° - nome de lugar de fabricaio para designar qualquer produto
natural ou artificial fabricado em outro lugar ou proveniente de
lugar diverso;

(.)

Art. 82 - Ninguém tem o direito de utilizar-se do nome de um
lugar de fabricaiio para designar produto natural ou artificial
fabricado ou proveniente de lugar diverso.

Art. 83 - Nao havera falsidade de indicagio de proveniéncia quan-
do se tratar de denominagio de um produto por meio de nome geo-
gréfico que, tendo-se se tornado genérico, designar em linguagem
comercial a natureza ou género do produto. Esta exceio nio ¢
aplicivel aos produtos vinicolas.”

(..

“Das Infracdes e Penalidades

(..)
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§ 42 . ysar marca de indistria ou de comércio com indicagio de
localidade ou estabelecimento que nao seja o da procedéncia do
produto ou artigo, quer a essa indicagio esteja junte um nome
suposto ou alhelo, quer nao;

()

§ 6° - vender ou expuser 3 venda produto ou artigo revestido de
marca com indicagzo de localidade ou estabelecimento que nao seja
o da procedéncia do produto ou artigo, quer a essa indicagio este-
ja junto um nome suposto ou alheio, quer ndo.”

A partir de entfio, a preocupagio com a repressao & falsa indicagao
de procedéncia passou a ser trago marcante na legislagao brasileira.

Posteriormente, em novembro de 1925, a Convengao da Unido de
Paris foi alvo de revisdo, na cidade de Hata. No novo texto da
norma de direito internacional definiu-se, pela pnmeira vez, os obje-
tos da protecio da propriedade industrial, dentre os quais se encon-
trava a indicacio de procedéncia ou denominagio de origem, bem
como incorporou-se a nogao de concorréncia desleal, conforme arti-
gos 12, 22 pardgrafo, e 10° bis, 22 pardgrafo, a seguir reproduzidos:

“Art. 12 (22 p.) - A protecio da propriedade industrial tem por
objetivo os privilégios de invencio, os modelos de utilidade, os
desenhos e modelos industriais, as marcas de fabrica ou de comér-
clo, 0 nome camercial e as indicacdes de procedéncia ou denomi-
nacdes de arigem, bem como a repressdo da concorrénela desleal.

Art. 102 bis {29 p.) - Constitui ato de concorréncia desleal todo ato
de concorréncia contrdrio as praticas honestas em matéria indus-
trial ou comercial.”

Ressalte-se que, ainda nessa época, ndo havia qualquer distingéo
entre as definicdes de indicagao geogréfica, indicagio de procedén-
cla e denominacio de origem.

Particularmente no que toca 3 protecio legal da indicagio de pro-
cedéncia e aos titulares de direitos sobre o bem, ndo foram mtrodu-
zidas no texto revisto em Haia modificagdes substanciais ao texto
anterior da Convenciio de Pans, ressalvada a protecio contra atos
de concorréncia desleal ¢ a extensio da aplicagao das medidas de
repressdo s imitagoes da indicagdo de procedéncia legitima no
ambito do registro de marcas. Nesse sentido, preceituam o artigo
102, caput e 22 pardgrafo, ¢ 102 bis do texto de Haia, verbis:

“Art. 102 - As disposicdes do artigo anterior serdo aplicéveis a
todo produto que trouxer de modo false, como indicagio de proce-
déncia, o nome de uma localidade ou de um pais determinado,
quando essa indicagio estiver junto a um nome comercial ficticio ou
imitada com intengdo fraudulenta.

Art. 102 (22 p) - Em qualquer caso sera reconhecido como parte mte-
ressada, quer se trate de pessoa fisica quer de pessoa moral, todo pro-
dutor, fabricante ou comerciante que participar da producio, fabrica-
cio ou comércio désse produto e estiver estabelecido na localidade
falsamente indicada come lugar de procedéncia, ou na regido em que
essa localidade estiver situada, ou ainda no pafs falsamente indicado.

Art. 102 bis - Os paises contratantes serdo obrigados a assegurar a
todos os cidadios dos paises da Unido uma proteio efetiva con-
tra concorréncia desleal.”

O Brasi! aderu, integralmente, ao texto da convenco revisto em
Haia, vindo a internaliza-lo na ardem juridica nacional com a pro-

mulgagio do Decreto n® 19.056, de 31 de dezembro de 1929.

Em 1933, 1 sob o impénio do Governo Provisério da Repiblica dos
Estados Unidos do Brasil, mstituido pelo Decreto n® 19.398/30,
reorganizaram-se os servicos de propriedade industnal, através do
Decreto n® 22.989, de 26 de julho de 1933, o qual transformou a
Diretoria Geral da Propriedade Industrial em Departamento
Nacional da Propriedade Industrial - DNPI, 6rgao entao subordina-
do a0 Ministério do Trabalho, Indistria ¢ Comércio, inserindo, na
esfera de suas atmbuigdes, a competéncia para conceder patentes de
invengao, de melhoramentos, de modelo de utlidade, de desenho ou
modelo industrial e garantia de priondade; registrar marcas de indiis-
tria e de comércio, nome de estabelecimente, insignias e emblemas; e
reprimir, dentro da esfera de suas atribuides, a concorréncia desleal.

No ano seguinte, o Decreto n 24.507, de 29 de junho de 1934,

velo a regulamentar os novos institutos assimilados 3 competéncia
do DNPI pelo decreto antetior.

Essa norma legal de 1934, absorvendo o conceito de concorréncia
desleal introduzido pelo texto de Haia da Convencio de Paris, tipi-
ficou como ato de concorréncia desleal determinadas condutas vin-
culadas 4 indicacio de procedéncia tutelada. Sendo, veja-se:

“Art, 3% - Conshitue ato de concorréncia desleal, sujeito &s penal-
dades previstas neste Decreto:

()

2° - reproduzir, importar, expottar, armazenar, vender ou expdr &
venda mercadorias com falsa indicago de procedéncia;

(.)

4° _ usay, sobre artigos ou produtos, suas embalagens, cintas, rétulos, ou
em faturas, circulares ou cartazes, ou em outros meios de propaganda
ou divulgacio, falsas indicacdes de arigem, empregando termos retifica-
tivos, tais como, ‘tipo, espécie, género, sistema, semelhante, idéntico” ou
outros, ressalvando ou ndo a verdadeira procedéncia do produto.”

Mais adiante, J4 sob a égide da Constituicio Federal de 1937, de caré-
ter eminentemente intervencionista e autortario, o DNP! fol reorgani-

zado, através do Decreto-Lei n 2.679, de 7 de dezembro de 1940.

As mudancas que se efetivaram no panorama politico-econdmica
internacional ap6s a Segunda Grande Guerta levaram o Pais a um
mevitdvel processo de transformacio em sua politica interna ¢ exter-
na, com reflexos incontestveis na area da propriedade industrial, cul-
minando na elaboracio de um novo Cédigo Brasileiro da
Propriedade Industtial, consubstanciado no Decreto-Le1 n® 7.903,
de 27 de agosto de 1945, que continha preceitos para a execucio de
uma entdo recente politica governamental voltada para a area, no que
acrescentou novas disposicdes as normas J& existentes, dentre ¢las o
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licenciamento obrigatério das patentes de invencao, os coniratos de
exploracdo, o amparo 3s invencdes ocorndas na vigéncia dos contra-
tos de trabalho, as recompensas industriais e os sinais de propaganda.
O Codigo de 1945 definiu, em seu artigo 3% que a protecio dos
direitos relativos & propriedade industrial efetuar—se -1a mediante:
“a) concessio de privilégio de:

— patentes de invengéo;

— modélos de utilidade;

~ desenhos ou modelos industriais;

- varledades novas de plantas;

b) a concessdo de registros de:

— marcas de indistria e de coméreio;

— NOMeS COMErCials;

— titulos de estabelecimento, insignias comerciais ou profissionais;

— expressoes ou sinais de propaganda;

~ recompensas industrials;

¢) a repressio de falsas indicacfes de proveniéncia;

d) a repressao da concorréncia desleal.”

Como se verifica, a exemplo da orientagfio anterior, parece que
também o legislador de 1945 ndo almejou conferir aos direitos
sobre a indicagéo de provemiéncia, ou procedéncia, a mesma natu-
reza Juridica do direito de propriedade industrial.

‘Todavia, o Cédigo de 1945, inobstante tenha mantido a nomencla-
tura de indicagao de proveniéncia, introduziu alteracio polémica a
definicAo, até entio existente, dessa figura juridica, quando restrin-
gl a protecio & indicaio notoriamente conhecida, em vistvel des-
compasso aos comandes da Convencio de Paris, Nesse sentido,
dispunha o artigo 100 do citado diplema legal:

“Art. 100, Entende-se por 1nd1ca§ao de proveniéncia a designacio
de nome de cidade, localidade, regido ou pafs, que sejam notoria-
mente conhecidos como o Jugar de exiracio, produgio ou fabrica-
¢do das mercadonias ou produtos.

Parégrafo tinico - Nesse caso, 0 uso do nome de lugar de prove-
.méncia cabe, Indistintamente, a todos os produtores ou fabricantes
nele estabelecidos.”

No pertinente & protegdo legal da indicagio de proveniéncia, res-
salvada a exigéncia legal da notoriedade, manteve-a o legislador de
1945 em nivels similares 3 conferida pela CUP. como se observa
dos preceitos a seguir elencados:

“Art. 95. Nio podem ser registrados como marca de indiistria ou
de comércio:

(..

7% - 0 nome ou indicagio de pais, regido, localidade ou estabelecimento
de notdrio conhecimento como centro de fabricacio ou extragiio dos pro-
dutos, esteja ou ndo junto a essa indicagio um nome suposto ou alheio:

(..

Art. 101, Ninguém tem o direito de utilizar 0 nome corresponden-
te a0 |ugar de fabricagdo ou de produgio para designar produto
natural ou artificial, fabricado ou proveniente de lugar diverso.

Pardgrafo tnico - Consideram-se de fantasia, e, como tais, registraveis,
0s nomes geograficos de lugares que ndo sejam notoriamente conheci-
dos como produtores dos artigos ou produtos a que a marca se destina,

Axt. 102. Néo haveré falsa indicagio de proveniéncia:

1% - quando o produto for designado pelo nome geografico, que,
tendo-se tornado comum, exprima a sua natureza ou género, salvo
tratando-se de produtos vinicolas;

28 - quando o nome for de filial, sucursal, ou representante do titu-
lar de marca estrangeira, devidamente regisirada no Brasil, autori-
zado a usé-la, devendo nesse caso o interessado indicar, nos produ-
tos, 0 seu nome, sede ou domicilio do estabelecimento principal.

Art. 103. Nao poderd a indicagio de procedéncia constituir ele-
mento caracteristico de marca.

()"

Desta feita, porém, o legislador de 1945 tipificou na norma especial,
dentre outros, os crimes de concorréncia desleal envolvendo a indica-
¢do de procedéncia, como exsurge dos dispositivos a seguir trasladados:
“Dos crimes de concorréncia desleal

Art. 178. Comete crime de concorréncia desleal quem:

{.)
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[V - produz, importa, exporta, armazena, vende ou expde 4 venda
mercadoria com falsa indicacio de procedéncia;

V - usa em artigo ou produto, em recipiente ou invélucro, em cinta,
rotulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgagao ou pro-
paganda, térmos retificados, tais como ‘tipa’, ‘espécie’, ‘género’,
‘sistema’, ‘semelhante’, ‘suceddneo’, ‘idéntico’, ou equivalente, nio
ressalvando a verdadeira pracedéncia do artige ou produto;

()

Pena - detengio de trés meses a um ano, ou multa de mil a dez mil
CrUZEIros.

Parégrafo dnico - Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver
perdas e danos em ressarcimento de prejuizos causados por outros
atos de concorréncia desleal nio prewistos néste artigo, tendentes a
prejudicar a reputagio ou os negdcios alhelos, a criar confusao
entre estabelecimentos comelciais ou industrials ou entre os produ-
tos e artigos postos no comércio.”

No ano subsegiiente, ainda sob a guarda da Consutulgao de 1937,
para fins de adequar 0 DNPI s suas novas competéncias, outor-
gadas em razdo da politica de propriedade industrial entdo recen-
temente introduzida no Pafs, com vistas a impulsionar o desenval-
vimento da indistria e do comércio nacionais, o Poder Executivo
promulgou o Decreto-Lei n® 8.933, de 26 de janeiro de 1946, o
qual reestruturou, novamente, aquele departamento, realinhando
suas finahdades institucionais.

Releva sublinhar, por oportuno, que em 1947 foi assinado um
importante acordo internacional multilateral de comércio que con-
templava um sistema de resolugéo de disputas no ambito das relages
comerciais mundiais entre Estados soberanos e que, durante longos
anos, passou a ser o foro de varias discussdes e negociagbes interna-
cionals, que, mais tarde, englobariam temas como a propriedade
intelectual. Trata-se do General Agreement on Tarifs and Trade -
GATT (Acordo Geral sobre Tanfas Aduaneiras e Comércio).

Constituido, na sua origem, por apenas 23 (vinte e trés) paises,
dentre os quais estava o Brasil, como um dos seus membros funda-
dores, o GATT foi concebido como um ato preliminar da cnacio
de uma organizacio internacional destinada a eliminar as barreiras
ao coméreio, de forma de promover o desenvolvimento € a paz.

Inspirado nas concepcoes da diplomacia americana, o GATT
estabeleceu os trés principios basilares da ordem juridica mululate-
ral, quais seam: o do tratamento nacional, o da exclusao de quais-
quer barreiras no comércio mundial que ndo as taniférias € o da
nagio mais favorecida, também chamada de “clusula NME™.

Em 1958, surgia mais uma norma de direito internacional sobre a
matéria, Trata-se do Acordo de Lishoa, que veio a estabelecer um sis-
tema internacional de registro para a protegao, exclusivamente, das ape-
lagbes de origem - ou denominagges de origem - , segundo ele defini-
das como “o nome geografico de um pafs, regidio ou localidade que
serve para designar um produto oniginado naqueles ternitdrios, sendo

que a qualidade e caracterfsticas do referido produto devem-se exclusi-
vamente ou essencialmente 4s condicdes geograficas do local, incluindo
fatores naturais e humanos”. Esse acordo foi revisto em 1967 e altera-

do em 1979.

O Brasil nio aderiu ao Acordo de Lishoa, inobstante tenha ele
obtido o consenso e a adesdo de varios paises signatirios da
Convencao da Unido de Paris.

Ja na década de 60, as mudancas que se imciaram nos panoramas
politico e econdmico Internacionas, com influéncia direta nos inte-
resses dos agentes produtivos no mbito da propriedade industrial,
levaram o Pais a um perfodo de conturbacoes nessa area.

Em 1967, a CUP foi revista em Estocolmo, redefinindo os obje-
tos de protecdo da propriedade industrial, nes termos do seu arti-
ga 19, 2° pargrafo, a seguir reproduzido;

“Art. 12 (2% p.) - A protegio da propriedade industrial tem por obje-
to as patentes de invengfio, os modelos de utilidade, os desenhos ou
modelos industriats, as marcas de fabrica ou de comércio, as marcas
de servico, o nome comercial ¢ as indicagdes de procedéncia ou deno-
minagdes de otigem, bem como a repressao da concorréncia desleal.”

Particularmente no que tange & protegio i indicagio geograhica e
aos potencials titulares de direitos sobre o bem, passou a CUP a
estabelecer, em seu artigo 10%:

“Axt, 10° (1) - As disposicées do artigo precedente serdo aplicé-
vels em caso de utilizacdo direta ou indireta de uma falsa imdicagio
relativa & procedéncia do produto ou a identidade do produtor,
fabricante ou comerciante.

Art. 102 (2) - Serd, em qualquer caso reconhecido como parte
interessada, quer seja pessoa fisica ou Juridica, o produtor, fabn-
cante ou comerciante empenhado na produgio, fabricagio ou
comércio desse produto e estabelecido quer na localidade falsamen-
te indicada como lugar de procedéncia, quer na regido em que essa
localidade estiver situada, quer no pafs falsamente indicado ou no
pafs em que se fizer uso da falsa indicacéio de procedéncia,”

Da literalidade do texto do dispositivo retrotranscrito, teria a convengio,
a0 menos aparentemente, mals uma vez recepeionado o mnstitute da indi-
cagio de procedéncia como objeto de propriedade industnial.

O Brasil aderiu parcialmente ao texto da Revisao de Estocolmo da
Convencao de Paris, donde passou a vigorar para o Pais somente
a parte administrativa da norma internacional, que velo a ser inter-
nalizada na ordem juridica pétria com a promulgacio de Decreto

n 75.572, de 8 de abnl de 1975.

Nesse contexto vigente, o Cédige da Propriedade Industrial de
1945 foi, sucessivamente, alterado.

Em 1967, por forca do Decreto-Lei n® 254, de 28 de fevereiro de
1967, o Pais recebeu um novo Cédigo da Propriedade Industrial,
que veio a estender a protecio da propriedade industrial s marcas
de servigo. Assim dispds o CPI de 1967:

“Att. 12 - A protecio dos direitos relativos & propriedade industrial
se efetua mediante:
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a) concessio de privilégios de patentes de invencao, de desenhos e
de modelos industriais;

b) concessao de registros de marcas de inddstria e de coméraio ou de set-
vigos, de nome de emprésa, de titulos de estabelecimente, de msignias,
de expressoes ou sinais de propaganda e de recompensas industnais;
¢) repressio a falsas indicages de proveniéncia;

d) repressao & concorréncia desleal.”

Nao houve, entretante, qualquer alteracao no respeitante 4 defim-
¢d6 e & protegio da indicacio de proveniéncia, mantendo o legisla-
dor de 1967, inclusive, a mesma restricio dquelas consideradas
notoriamente conhecidas, outrora impesta pelo Cédigo da
Propriedade Industrial de 1945. Sendo, veja-se, a seguir:

“Art. 87 - ()

Pardgrafo iinico - Entende-se por indicagio de proveniéncia a
designacio de nome de cidade, localidade, regiio ou pais, que
sejam notoriamente conhecidos como lugar de extragao, producio
ou fabricagio de determinadas mercadorias ou produtos.”

Também os mecanismos juridicos de protegio da indicagio de pro-
veniéncia néo foram alvo de modificaes substantivas por parte do
legislador de 1967, como se demonstra adiante:

“Art. 80. Nao podem ser registrados como marca de inddstria e de
comércio ou de servigo:

()

8% - o nome ou indicagho de pais, regtio, localidade ou estabelec-
mento notoriamente conhecido como centro de fabricagﬁo ou extra-
¢do do produto, bem como imitagdes suscetiveis de confusdo, este-
Ja ou nao Junto a essa indicagfio um nome suposto ou alheio.

(.)

Ant. 88. E vedado o emprégo e registro de lugar de criacao, extra-
¢lo, produgao ou fabricagio de determinado artigo em marca des-
tinada a artigos provenientes de lugar diverso.

Parégrafo dnico - O disposto neste artigo néo se aplica aos nomes
de lugares que nao sejam notariamente conhecidos como produto-
res dos artigos a que a marca se destina.

()

Att. 104. Nao podem ser registradas como expressio ou sinais de
propaganda;

()

4 - os que estiverem compreendidos em quaisquer das proibigdes
concernentes ao registro cle marcas.”

A propésito, a aludida norma legal de 1967 suprimiu toda a parte
relativa aos crimes de concorréncia desleal e contra a propriedade
industrial, entéo contida no Cédigo anterior, de 1945, donde, por
repristinago, passou a matéra a regular-se pela let geral, especifi-
camente pelos artigos 187 a 196 do Cédigo Penal e artigos 524 a
530 do Cédigo de Processo Penal, entio em vigor.

Entretanto, tangentemente & natureza do direito sobre  indicacéio de
proveniéncia, deixou claro o legislador de 1967 tratar-se de um direr-
to de uso, prvativo dos produtores ou fabricantes estabelecidos no
local designado pela indicagde ¢ nao de um direito de propriedade,
como exsurge do artigo 87, caput, do diploma legal em relevo:

“Art. 87. O uso do nome de lugar de proveniéncia, cabe, indistinta-
mente, a todos os produtores ou fabricantes néle estabelecidos, nio
podendo tal indicagio servir de elemento caracteristico de marca.”

Subseqiientemente a0 Cédigo de 1967, teria lugar no Pais o

Decreto-Lei n° 1.003, de 21 de outubro de 1969, que veio, em
substituicio aquele anterior, a dispor sobre as normas para a pro-
tecio dos direitos relativos & proptiedade industrial no Brasil, nos
termos seguintes:

“Art. 1°, A protecio dos direitos relativos 3 propriedade industrial
se efetua mediante:

a) concessio de privilégios:

~ de invengio;

— de modelos industrias e de desenhos industriats;

b) a concessao de registros:

— de marcas de inddstria, de comércio e de servico;

— de titulos de estabelecimento e de expressdes ou sinais de propa-
ganda;

¢} repressao a falsas indicagbes de proveniéncia;
d) repressao da concorréncia desleal.”
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Observa-se, de pronto, que o legislador dessa épeca manteve a
mesma tendéncia de seus antecessores na regulagio da matéria de
ndo submeter a indicacio de proveniéncia ao regime juridico da
propriedade industrial.

Quanto & definigiio, aos mecanismos legais de protegio da indica-
¢do de proveniéncia e & natureza dos direitos que sobre ela recaem,
permaneceram estes malterados no novo Cédigo de 1969, confor-
me se infere da leitura dos dispositivos abaixo transeritos:

“Art. 76. Nao podem ser registrados como marca de indistria, de
comércio e de servico:

()

72 - nome ou idicagéo de pafs, regido, localidade ou estabelecimento
notoriamente conhecidos como centros de extragio, produco ou fabr-
cagio do produto, bem como as imitagdes suscetivels de confusio, este-
Ja ou nao junto a tal nome ou indicacéio um nome suposto ou alheio;

()

Art. 83. O uso do nome de lugar de proveniéncia cabe, indistinta-
mente, a toclos os produtores ou fabricantes néle estabelecidos, néo
podendo tal indicagéo servir de elemento caracterfstico de marca.

Paragrafo tnico - Entende-se por indicagio de proveméncia a
designacio de nome de localidade, cidade, regifo ou pais que
sejan notoriamente conhecidos como lugar de extracdo, produgio
ou fabricacio de determinadas mercadorias ou produtos.

Art. 84. E vedado o registro e 0 emprége de nome de lugar de
extragao, produgéo ou fabricagao de determinado artigo, em marca
destinada a artigos provenientes de lugar diverso.

Paragrafo tnico - O disposto neste artigo ndo se aplica aos nomes
de lugares que néo sejam notdriamente conhecidos como produto-
res dos artigos a que a marca se destina,

Art. 85. Nao sera considerada falsa indicagao de proveméncia:

1) a utilizagio de nome geografico que se houver tornado comum
para designar natureza ou género de mercadonia ou artigo, exceto
tratando-se de produtos vinicolas;

2) a utilizacio de nome de localidade da sede ou do estabelecimento
principal na denominacio de filial, sucursal, agéncia ou representagdo,
desde que autorizado o seu uso e feita a referéncia correspondente.

(..

Art. 95. Nio podem ser registrados como expressdes ou sinais de
propaganda;

6 - o que estiver compreendido em quaisquer das proibigdes con-
q p qualsq P ¢
cernentes ao registro de marcas.”

No que respeita aos crimes de concorréncia desleal e contra a pro-
priedade industrial, mantiveram-se estes regulados pela lei geral,
particularmente pelos artigos 187 a 196 do Cédigo Penal e artigos
524 a 530 do Cédigo de Processo Penal, entdo em wigor.

[

I

Em 1970, 14 no império da Constituicio da Reptblica de 1967 e da
Emenda Constitucional n° 1/69, novas alteragdes no contexto politi-
co-econbmico interno e externo trouxeram maior valoragio & protecio
da propriedade ndustnal, que passou a requerer tratamento mais efi-
clente e dindmice, com a finalidade de transforméa-la em fator de pro-
mogéo do desenvolvimento cientifico-tecnolégico e da economia nacio-
nal, donde reclamavam os agentes produtivos a reformulagio legal e
administrativa do sistema vigente, para possibilitar o acompanhamen-
to da evolugdo constante da matéria em nivel internacional.

Nesse passo, for promulgada a Lei n® 5.648, de 11 de dezembro
de 1970, pela qual, em substituigao a0 DNPI, cuja extingiio pro-
priamente determinou {alias, como j4 previamente vislumbrado nos
Codigos de 1967 & 1969), enigiz um novo organismo, néo mais -
pertencente & administracio federal direta, mas com status de
autarquia federal, dotado de personalidade juridica prépria, ao
qual foi cutorgada a competéncia de executar, no ambito nacional,
as normas que regulam a propriedade industrial.

Surgia, entio, o atual Instituto Nacional da Propnedade Industrial -
INPL

Dando consecucio & nova politica de propriedade industnal imple-
mentada no Pafs, j4 miciada com a enagdo do INPI, novas bases
legais foram propostas para o sistema, para fins de adequar as normas
relativas a proteciio da propnedade industrial 4 realidade da época.
No ano seguinte, pela Lei n25.772, de 21 de dezembro de 1971,
fol promulgade o novo Cédigo da Propriedade Industrial - CPI,
que assim determinou:

“Art. 2%, A protecio dos direitos relativos & propriedade industrial
se efetua mediante:

a) concessdo de privilégios:

— de invengéo;

— de modélo de utilidade;

— de modélo industnial; e

— de desenho ndustrial;

b) a concessao de registros:

— de marca de indiistria e de comércio ou de servico; e
— de expressao ou sinal de propaganda;

¢) repressao a falsas indicagdes de procedéncia;

d) repressio & concorréncia desleal.”

Igualmente aos que o precederam no mister, o legislador de entio seguiu
a tendéncia de nao atmbuir acs direitos sobre a indicagio de procedén-
cla a mesma natureza juridica do diretto de propriedade industnal.

Da mesma forma, inobstante tenha o legislador do Cédigo de 1971
modificado a nomenclatura para indicaciio de procedéncia, mante-
vehe substancialmente a mesma definigao de indicagéo de prove-
niéncla, até entdo existente, reiterando a restngao da protegao a
indicacio notoriamente conhecida, mantendo-se, por conseguinte, a
lei nacional ainda em descompasso aos comandos da Convengio de
Paris. Nesses termos dispunha o comentado diploma legal:
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“Art. 70. Para os efeitos déste Codlgo considera-se lugar de procedén-
cia 0 nome de localidade, cidade, regido ou pass, que seja notoriamen-
te conhecido como centro de extrago, produgio ou fabricagio de deter-
minada mercadoria ou produto, ressalvado o dispasto no artigo 71.

Art, 71, A utilizagio de nome geogréﬁco que se houver tornado
comum para designar natureza, espécie ou género de produto ou
mercadoria a que a marca se destina no serd considerada indica-
¢ao de lugar de procedéncia.

Art. 72. Excetuada a designagio de lugar de procedéncia, o nome
de lugar sé podera servir de elemento caracteristico de registro de
marca para dishnguir mercadoria ou produto procedente de lugar
diverso, quando empregado coma nome de fantasia.”

No que tange aos mecamismos juridicos de protecao A indicagio de
provemiéneia, conservou-os o legislador da época, basicamente,
inalterados, conforme se constata a seguir:

“Art, 65. Nao é registravel como marca:

(.)

9° - nome ou indicacio de lugar de procedéncia, bem como a imi-
tacio suscetivel de confusao;

(..)

Art. 66. Nao sers registrada marca que contenha nos elementos
que a caracterizam outros dizeres ou indicacbes, inclusive em lin-
gua estrangeira, que induzam falsa procedéncia ou qualidade.

()
Art. 76. Nio sdo registréveis como expressdes ou sinais de propaganda:

6) o que estiver compreendido em quaisquer das protbicdes concer-
nentes ao registro de marca.”

Todavia, a lei de 1971 veio de restaurar a vigéncia dos dispositivos

do Cédigo da Propriedade Industrial de 1945 que disciplinavam

sobre os crimes de concorréncia desleal e contra a propriedade

industrial, por forca do seu artigo 128, in verbis:

“Art. 128. Continuam em vigor os artigos 169, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,

" 185, 186, 187, 188 ¢ 182 do Decreto-lei n2 7.903, de 27 de

agosto de 1945, até que entre em vigor o Cadigo Penal (Decreto-
lei 12 1.004, de 21 de outubro de 1969).”

Ja na década de 90, instaurado o processo de globalizagdo tecno-
légica, econdmica e politica, com a abertura do mercado dos pai-
ses em desenvolvimento, os efeitos produzidos tanto nas relagdes
mternacionais quanto nas politicas internas e as mudangas na con-
ducio do rumo da politica do governo federal determinaram a que
o Brasi] aderisse i integra do texto da Revisio de Estocolmo, que
velo a ser internalizado no ordenamento juridico patrio com a pro-

mulgacio do Decreto n° 635, de 21 de agosto de 1992.

A sociedade internacional, porém, J4 hd muito reclamava a criagao
de uma nova ordem legal da economia internacional para reger
todas as atividades econémicas.

Diante da dificuldade de promover a revisio de algumas convengaes
— tais como a Convencao de Paris — para incorporar novos patama-
res de protedo aos direttos de propriedade intelectual, onde se inse-
rem os direitos de propriedade industrial, como tamhém pela falta
de mecanismos de coercio que assegurassem o cumprimento dos
compromissos assumidos pelos paises-membros de tais convengges,
os pafses industrializados, liderados pelos EUA, tomaram a inicia-
tiva de introduzir o tema propriedade intelectual nas negociacoes do

GATT.

O objetivo primordial dos paises desenvolvidos era ndo s alcangar
o reconhecimento formal dos direitos de propriedade industrial no
ambito nternacional, como também torna-los eficazes, mediante a
implementacio de medidas preventivas e de sancdes civis ¢ penais
necessarias, mormente nos paises em desenvolvimento, como o
Brasil. As negociages que se seguiram tiveram como pontos de
partida as distintas concepgdes sobre a propriedade industrial.

Essa pressio sobre os paises em desenvolvimento e o estigio das rela-
¢des Internacionais deram lugar a uma rodada de negociagdes, que
ficou conhecida como a Redada Uruguai. Durante essas negocia-
gbes, temas de interesse dos paises em desenvolvimento (iéxtels, agn-
cultura, etc.) acabaram sendo relegados a um segundo plano, enquan-
to que 0s assuntos de interesse dos paises industrializados, dentre eles
o tema propriedade intelectual, foram amplamente discutidos.
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Ao final de alguns anos de duras e intincadas negociagdes, no dia 12
de abnl de 1994, em Marrakesh, pela Ata Final que Incorporou os
Resultados da Rodada Uruguai de Negociaghes Comercias
Multilaterais do GATT, foram aprovados varios acordos, de nature-
zas diversas, como 0 Acordo Geral Sobre o Comércio de Servigos, o
Acordo Sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados com o Comércio e o Acordo Sobre Medidas de
Investimentos, que foram acrescentados aqueles anteriores, do GAT T

Ademass, o Protocolo de Marrakesh instituiu a Organizagio
Mundial de Comércio (OMC), dando forma institucional e orga-
nizativa aos principios liberalizantes do GATT, com estrutura
capaz de atender a sua competéncia tripartite.

O Acordo Sobre o0s Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados com o Comércio, mais conhecido pelo acro-
grama em ingles TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights) é, hoje, o diploma internacional multilateral sobre
proptiedade intelectual mais abrangente.

Esse acordo reconheceu, desde logo, a validade dos principios
basicos do GATT e das convengdes internacionais sobre proprie-
dade intelectual e suas disposicdes constituem standards minimos
de protecio dos direitos de propriedade intelectual, aos quais se
obrigam os seus Estados-membros, Nele, ainda, se estabeleceram
principios fundamentais da ordem juridica multilateral, como o do
tratamento nacional e o da nagio mais favorecida.

O Brasl aprovou e ratificou a Ata Final em que se incorperaram
os Resultados da Rodada Uruguai de Negociagtes Comerciais
Multilaterais, por intermédio do Decreto Legislativo n® 30, de 15
de dezembro de 1994, promulgado-a pelo Decreto n? 1.355, de
30 de dezembro de 1994.

Para o fins do acordo, TRIPs estabelece, em seu artigo 1.2, que “o
termo ‘propriedade intelectual” refere-se a todas as categorias de pro-
priedade intelectual que sio objeto das Secoes | a 7 da Parte 117,
atribuindo, via de conseqiiéncia, ao direito sobre a indicacdo geogra-
fica a mesma natureza juridica do direito de propriedade, donde
exsurge cnstalina a influéncia do conceito de propriedade recepeio-
nade no sistema legal de alguns paises, onde néo hd distinéo entre
o personnal property ¢ real property, diferindo, substancialmente, do
conceito desse mesmo Instituto consagrado na ordem juridica patria,
de tradigfio latina, que o assimila, integralmente, ao direito real.

Particularmente no que tange & protegéo do instituto da indicagao
geografica, TRIPs a dedicou de maneira similar aquela prevista no
Acordo de Lisboa para a Protecio da Apelagio de Origem.

Em face da definigio de indicagio geografica oferecida por TRIPS, em
seu artigo 22. 1, percebe-se que o acordo contempla protecio que com-
preende ndo s6 as apelagdes, ou denominacdes, de origem, como tam-
bém as indicacbes de proveniéncia, ou procedéncia. Sendo, veja-se:

“Artigo 22 (...)

. Indicagdes Gieograficas sao, para os efeitos deste Acordo, mdi-
cacoes que identifiquem um produto como onginario do territério

12

[

de um Membro, ou regido ou localidade deste ternitério, quando
determinada qualidade, reputacio ou outra caracteristica do pro-
duto seja essencialmente atnbuida & sua origem geografica.”

No seu artigo 22, TRIPs define o ambito de protegio da indica-
¢ao geografica por quatro elementos fundamentais:

a) a protegdo se limita A indicaio geografica qualificada, ou seja,
Aquela que identifique produto que possua certa qualidade, repu-
tacio ou outra caracteristica que lhe ¢ atribuida fundamentalmente
pela sua origem geogréfica;

b) a protecio se estende & indicagio geogrifica de qualquer produto,
isto &, se aplica nao 36 a produtos alimenticios e agricolas como também
a produtos elaborados, nos quais a qualidade, reputagio ou outra carac-
teristica |he € atnbuida em razio da sua origem geogrifica;

¢) a protegio pode observar, alternativa ou simultaneamente, 4 deter-
minada qualidade, reputagdo ou outra caracteristica do produto;

d) s6 existe obrigagio para os signatdrios do acordo de conferir
protegio A indicacio geografica que esteja protegida no pafs de oni-
gem, sempre que elas nio tenham, ali, caido em desuso.

A ohrigaciio imposta por TRIPs, por conseguinte, nao é genérica,
mas, sim, limitada aos casos em que a indicagdo geografica, definida
segundo seu artigo 22.1, esteja efetivamente reconhecida e protegida
em outro pais signatério do acordo e nele nio tenha caido em desuso.

Jé o nivel de protecio das indicagGes geograficas no acordo TRIPs
nclut um regime geral e um regime especial, o qual atribui protecio
mais elevada em relagio Aquelas indicagfies geograficas aplicdveis a
vinhos ¢ destilados. Porém, em nenhum dos casos obriga o acordo
a que os seus signatdrios estabelecam um direito exclusivo sobre as
indicagdes geograficas, mas, apenas, a que sejam estabelecidos os
melos legals para prevenir e reprimir certas condutas que envolvam
o uso da indicagio geografica juridicamente tutelada.

Tais conclutas, todavia, submetem-se a certos testes relacionados com
o erro do pablico € com a existéncia de praticas de concorréncia des-
leal, & excegiio da indicacio geografica para vinhos e destilados, quan-
do suas normas sdo aplicaveis de per sc, sem que seja necessério a pré-
via demonstracio de efeitos adversos, enganosos, sobre o piblico ou
de pratica de concorréncia contraria aos usos e costumes honestos.

Segundo o regime geral de protecio & indicagio geografica, contem-
plado nos artigos 22.2 a 22.4 de TRIP, os seus paises-membros se
comprometem a conceder proteio mediante o5 mecanismos legais que
cada pafs determine em sua legislagéio interna, com vistas a impedir:

a) a utilizagiio de qualquer meio que, na designagdo ou apresentagzo do
produte, indique ou sugira que este provém de uma localidade geogrs-
fica distinta do verdadeiro lugar de ongem, de modo que conduza o
piblico a erro quanto A legftima arigem geografica do produto;

b) qualquer outra utilizacio da indicaco geografica que constitua
um ato de concorréncia desleal, no sentido que lhe ¢ atribuido pelo
artigo 10 bis da Convencio de Paris;
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¢) a obtencio ou subsisténcia de registro de marca que contenha ou

consista em uma indicagdo geografica de produto nio originario do
territério indicado, se o uso dessa indicagio na marca para esse
produto &, no pais-membro, de natureza tal que induz o pablico a
erro quanto ao verdadeiro lugar de onigem;

d) o uso de indicagao geografica quando, embora literalmente ver-
dadeira quanto ao ternitério, regido ou localidade de ongem dos
produtos, dao ao piiblico uma falsa 1déia de que estes se originam
de outro terntério.

Em conformidade com essas disposicbes do acordo, a obrigacio de
prevenir ¢ sustar o uso da indicagio geografica ilegitima nao ¢ abso-
luta, mas esta sujeita ao teste do efeito enganoso sobre o pablico.

Assim, os pafses signatdrios se comptometem a recusar ou a invalidar
o registro da marca de oficio, se a legislagio interna do pais assim o
permitir, ou a requerimento da parte interessada, desde que a utiliza-
¢ao da marca induza o pblico a erro, nio sendo, por conseguinte, suft-
ciente a simples correspondéncia entre a marca e o nome geografico,

Doutra parte, pelo regime especial de protecio 3s indicagdes geograficas
para vinhos e destilados, contemplado no artigo 23 de TRIP:, 0s mem-
bros contratantes s¢ comprometem a impedir as situagdes descritas nas
alineas “a” e “c”, retrotranscritas, de maneira mais absoluta, eis que,
neste caso, tais hipteses ndo comportam a venficacio de inducdo do

pliblico a exro ou a constatacio de pratica de concorréncia desonesta.

Conseqﬁentemente, o acordo multilateral contempla a obrigatorie-
dade dos Fistados contratantes de impedir a utilizaio de uma falsa
indicacio geografica que identifique vinhos ou destilades para pro-
dutos desse género, mesmo quando a verdadeira origem dos produ-
tos esteja indicada. Nesse ponto, visa TRIPs coibir ¢ mau uso da
legftima indicagio geografica. E. a inteligéneia do seu artigo 23.1.

A obrigacio de impedir a utilizacio de uma mdlcagao geograﬁca
em vinhos ou destilados para produtos desse género que nfo sejam
originatios do lugar designado, se estende, inclustve, ao use da indi-
cagdo geogréfica traduzida ou acompanhada por expressées, chama-
das de aditamentos, tais como espécie, classe, tipo, estilo, imitacio
ou outras similares. Com isso, objetiva TRIPs evitar que a indica-
¢Ao geografica se transforme em uma expressio genérica que acabe

por indicar determinado estilo ou tipo de bebida alcodlica. E- o que
resulta claro do mesmo artigo 23.1 do acordo, em sua parte final.

Nesses casos, a obrigacio dos membros de recusar ou invalidar o
registro de marca para vinhos ou destilados — seja de offcio, se a legis-
lagao do pais assim o permitir, ou a requerimento da parte interessa-
da — se aplica quando a marca contenha ou consista em uma indica-
¢ao geografica legitima que identifique vinhos ou destilados, sem que
seja necessdrio estabelecer eventual efeito enganoso sobre o piiblico,
sendo, por conseguinte, suficiente a simples correspondéncia entre a
marca e 0 nome geografico para que se materialize a obrigacio.

No caso de homonimia de indicagbes geograficas de vinhos, a pro-
tecio ndo resulta, necessariamente, na cessagio de uso de uma das
mdicagdes homdnimas, salvo na hipétese de ser o piblico induzido
a erro, quando os signatdrios deverdo obedecer & regra inserta no

artige 22.4 do acordo.

Nesse ponto, prevé TRIPs que cada Estado-membro deverd esta-
helecer as condicdes préticas em que se diferenciarao, entre si, as
indicagbes homénimas, assegurando a que os produtores interessa-
dos recebam tratamento equitativo e a que os consumidores néo
sejam induzidos a erro.

Coma dite, 0 acordo TRIPs pessul importantes disposicaes pelas
quals os paises-membros se comprometem a fornecer os meios
legais necessérios a impedir o uso da indicacio geografica proteg-
da por terceiros sem legiimidade.

Entretanto, o acordo no estabelece o modus faciendi, tampouco as
formalidades, com que tal protecio deva efetivar-se e, nesse ponto,
deixa consideravel margem de manobra para cada pafs signatirio,
com excegao da obrigacio de estabelecer negociagées com vistas
mstituigio de um sistema multilateral de notificacao e registro, limi-
tado, em principio, as indicagdes geograficas de vinhos, nos termos
do seu artigo 23.4, que reza:

“4. Para facilitar a protecio das indicagbes geograficas para
vinhos, realizar-se-do, no Conselho para TRIPs, negociagdes rela-
tivas a0 estabelecimento de um sistema multilateral de notificagio e
registro de mdlcagoes geograficas para \’ll‘lhOS passivels de protegio
nos Membros participantes desse sistema.”
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Assim £ que, em alguns paises ndo s6 se exige o reconhecimento da
indicagdo geogréhica, através de decreto do Poder Executivo, mas
também o cumprimento de outras ohrigagées por patte dos produto-
res ou prestadores de servicos que a utilizam em seus produtos ou
servicos, principalmente no que toca &s caracterfsticas destes bens e
3 sua comercializagio. E evidente estd que ao acordo TRIPs nao
importa qual seja a sistemética legal para a protegio interna da indi-
cacio geografica, importando, isto sim, a efetiva protegao desse bem.

Ao que tudo indica, TRIPs, ao estabelecer a obrigacio futura
quanto A criagio de um sistema multilateral de notificagdo e regis-
tro das indicactes geograficas estaria apontando para a necessida-
de de um intercimbio constante de informacoes entre os signatdrios
do acordo quanto as indicacbes geogréficas protegidas em cada um
desses paises. Nesse sentido, os paises contratantes apresentariam
a relacéio das indicagdes que neles estdo protegidas, donde instituir-
se-ia, entdo, uma espécie de cadastro em cada um desses paises
contendo as indicagbes tuteladas em nivel internacional, de molde
a viabilizar a adequada protecio a esses bens.

A essa altura, contudo, TRIPs contemplava protecio bem mais
ampla do que a legislacio brasileira sobre propriedade industnal,
donde se inseria a protegio da indicacio geogréfica, pois que a
norma nacional entdo vigente, inobstante ter omitido as apelagdes
de origem, exigia, ainda, que ¢ nome do local que se objetivasse
proteger fosse notoriamente conhecido como centro de extragio,
producio ou fabricacie de determinado produto.

Diante do contexto juridico-politico que se apresentava, novas nor-
mas de propriedade industrial foram introduzidas no Pais, em
substituigio a0 Cédigo da Propriedade Industrial de 1971. Surge,
entdo, a Lei de Propriedade Industrial - LPI (Lei n2 9.279/96),
que, atualmente, regula, no Brasil, a protecdo dos direitos relativos
4 proptiedade industnial e que assim disciphina:

“Art. 2° - A protecio dos direitos relativos & propriedade indus-

trial, constderado o seu interesse social e o desenvolvimento tecno-
légico e econdmico do Pais, efetua-se mediante:

I - concesso de patentes de invengio e de modelo de utilidade;

I - concesséo de registro de desenho industrial;

[II - concessao de registro de marca;

[V - repressio as falsas indicagoes geograficas;

V - repressdo 2 concorréncia desleal.”

Segundo a LPI, a indicagio geografica compreende a indicacio de
procedéncia e a denominagio de ongem.

Importa evidente, a priori, precisar-se as definictes ofevecidas pela LPI
a esses dois titulos, respectivamente, em seus artigos 177 e 178, verbis:
“Art. 177 - Considera-se indicacio de procedéncia o nome geogra-
fico de pais, cidade, regiao ou localidade de seu territdrio que se
tenha tornado conhecido como centro de extragdo, produgio ou
fabrlcagao de determinado produto ou de prestacio de determina-
do servigo.
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Axt, 178 - Considera-se denominacio de origem o nome geografi-
co de pais, cidade, regido ou localidade de seu tetritério, que desig-
ne produto ou servigo cujas qualidades ou caracteristicas se devam
exclusiva ou essencialmente ao meio geografico, incluidos fatores
naturais e humanos.”

Com efeito, a obngatoriedade dos produtos ou semgos serem ongina-
rios de uma Area geogréfica delimitada é comum 3s duas conceituagoes.

A diferenca substancial entre as duas espécies do género indicacio
geografica reside no fato de que as denominacdes de origem indi-
cam que as qualidades ou caracteristicas intrinsecas do produto ou
servigo sao essencialmente atribuidas ao meio geografico, incluindo
os fatores humanos e naturais, como clima e subsolo, enquanto que
as indicagdes de procedéncia limitam-se a designar a origem geo-
grafica do produto ou servigo, cuja reputagao € atribuida & 4rea
geografica sem a influéncia direta desses fatores.

Exsurge, portanto, cristalino que toda a denominagio de origem ¢
sempre uma Indicacao de procedéncia, acrescida de um plus, de
uma qualificacio, pois, além de determinar a procedéncia do pro-
duto, indica ela também uma qualidade resultante de fatores geo-
grificos e humanos, ligados a essa procedéncia.

Ademais dos nomes geograficos, nosso direito positivo hoje tutela,
também, a representacio grafica e figurativa, bem como a represen-
tagio geografica das espécies do género indicacio geografica. E o
que preconiza o artigo 179 da LPI, a seguir:

“Art. 179 - A protecao estender-se-4 A representacio grafica ou
figurativa da indicagdo geografica, bem como 4 representacio geo-
grafica de pafs, cidade, regiao ou localidade de seu terntério cujo
nome seja indicacio geografica.”

‘Tangentemente & concepcao da natureza juridica do direito sobre a
indicagio geografica, manteve-a o legislador atual nos mesmos mol-
des das legislacoes nacionais anteriores sobre a matéria, podendo
se especular se ndo a teria assimilado a um diretto de uso exclusi-
vo, face a0 que dispde o seu artigo 182, capui, in verbis:

“Art. 182 - O uso da indicagdo geografica ¢ restrito aos produto-
res ¢ prestadores de servico estabelecidos no local, exigindo-se,
ainda, em relacio s denominagdes de origem, o atendimento de
requisitos de qualidade.”

No que toca aos mecanismos legals de protegio da indicagéo geo-
grafica, assim dispae a LPL:
“Art. 124. Nao sio registraveis como marca:

()

X - indicagio geografica, sua imitagio suscetivel de causar confu-
sio ou sinal que possa falsamente induzir indicagio geogréfica;

X - sinal que induza a falsa indicacie quanto & origem, procedén-
cla, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou servigo a que
a marca s destina;

(.)
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Capitulo V - Dos Crimes contra Indicagtes Geograficas e Demais
Indicacdes

Axt. 192 - Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer 4
venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicacio geo-
gréfica.

Pena - detencao, de | (um) a 3 (irés) meses, ou multa.

Art, 193 - Usar, em produto, recipiente, invélucro, cinta, rétulo,
fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgacdo ou propa-
ganda, termos retificativos, tais como ‘tipe’, ‘espécie’, ‘género’,
‘sistema’, ‘semelhante’, ‘sucedéneo’, ‘idéntico’, ou equivalente, nio
ressalvando a verdadeira procedéncia do produto.

Pena - detengiio, de 1 (um) a 3 (rés) meses, ou multa,

Aut. 194 - Usar marca, nome comercial, titulo de estabelecimento,
insignia, expressio ou sinal de propaganda ou qualquer outra
forma que indique procedéncia que néo a verdadeira, ou vender ou
expor & venda produto com esses sinais.

Pena - detengiio, de | (um) a 3 (trés) meses, ou multa.”

Entretanto, a nova Lei de Propriedade Industrial veio de criar um regis-
tro para a indicagdo geografica e  outorgar competéncia ao INPI para
dispor sobre as condigtes em que este registro 1t se operar. £ o que pre-
cettua o artigo 182, paragrafo tnico, da LP], a seguir trasladado:
“Art. 182 - (...)

Paragrafo iinico - O INPI estabeleceré as condigdes de registro das
indicagdes geograficas.”

Nesse ponto, tnovou o legislador brasileiro de 1996, inclusive sob
a otica da CUP e da orientagde do prépnio acorde TRIPs, que
nao estabelece quaisquer obrigacies de registro da legftima indica-
gao geografica para que se lhe conceda a tutela legal nos respecti-
vos paises signatarios, preceituando TRIP, inclusive, que a obri-
gatoriedade de conceder protecéio se limita & indicacio geogréfica
14 protegida em seu pais de origem.

Ademais, o legislador nacional outorgou competéncia ao INPI de
forma bastante ampla e geral, ndo definindo, sequer, qual a natu-
reza a ser atribuida ao registro, se atributiva ou declaraténia.

Inobstante, o INPI, seguindo a orientacio da Lei de
Propriedade Industrial vigente, no exercicio da atribuigio por ela
inserida na esfera de suas competéncias, baixou, em 24 de abril

de 1997, o Ato Normativo n? 133/97, disciplinando sobre o

registro da indicacao geografica.

Decerto que, ao conjugar-se todos o0s textos legais que se sucede-
ram temporalmente na regulacio da matéria e ao interpretar-se a
atual Lei de Propriedade Industrial, segundo as regras de herme-
néutica e & luz dos principios de direito brasileiro, chegar-se-ia,
seguramente, 3 conclusdo de que o registro a que alude a LPI ndo
implica um titulo pelo qual ha outorga de direitos, mas, sim, em um
reconhecimento de um direito preexistente.

Nesse ponto, o INPI, deveras atento para a nteligéneia da Lei de
Propriedade Industrial vigente e para a filosofia das praticas inter-
nacionais, nao conferiu ao registro da indicacio geografica o caré- .
ter atributivo de direito de propriedade industrial. Ao revés, detxou
consolidado, expressamente, no subttem 1.1 do supradito ato nor-
matvo, que se iratava de um registro de reconhecimento, ou seja,
de natureza meramente declaratéria da existéncia de um direito
sobre esse bem. Sendo, veja-se:

“1.10 registro serd de reconhecimento das indicacbes geograficas,
tal como conceituadas nos artigos 177 ¢ 178 da LPL”

Com referéncia ao registro da indicagio geografica estrangeira,
protegida como tal em seu pais de origem, a autoridade competen-
te do INPI reconheceu que o registro prescindia de maiores forma-
lidades, consistindo em mero reconhecimento formal de um direito
14 concedido ou declarado pelo pafs de origem da indicagio geo-
grafica. Assim estabeleceu o precitade ato normativo:

*6. No caso de pedido de nome estrangeiro Ja reconhecido no pais de
origem, o depositante ficara dispensado do cumprimento dos requisi-
tos dos ttens 3 e 4, acima, relativamente aos dados que constem do
documento de concessio ou declaracio do direito, que deverd ser
apresentado em cdpia oficial acompanhado de tradugio simples.

10. Instruido o processo, sera objeto de exame de mérito.

10.1. Na hipétese de depdsito nos termes dos itens 2.1 e 6, ficard
dispensado o exame de mérito.”
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Porém, nos demais casos, ou seja, nas hipoteses de registro de indica-
¢do geogréfica nacional e estrangeira ndo reconhecida no pais de ori-
gem, explicita esta no ato normativo em causa uma atividade institu-
cional de exame e decisae quanto ao ménto para aferir supesto direito
a0 uso exclusivo da indicago geografica, donde, nesse momento, teria
a autarquia, dafa maxima venia, arrogado atnibuigdes e competéncias
que, a ngor, nao lhe teriam sido outorgadas pela LP1.

Abandonar-se-4, presentemente, essa discussdo, para retomé-la mats
adiante, eis que esse ato administrativo foi tacitamente revogado com
o advento do ato normativo n® 143, de 31 de agosto de 1998.

No que pertine ao registro da indicagio geografica, o novo ato norma-
tiva também definiu, expressamente, que se tratava de um registro de
reconhecimento, atnbuindo-The, por conseguinte, tal qual o ato ante-
rior, a mesma natureza Juridica declaratéria da existéncia de um direr-
to 4 existente, como se infere o seu subitem 1.1, abamxo:

“1.1 O registro serd de reconhecimento das indicagdes geograficas,
tal como concettuadas nos artigos 177 e 178 da LPL”

Atinentemente ao registro da mdlcagao geograf 1ca estrangeira, pro-
tegida como tal em seu pais de origem, a auteridade administrati-
va do INPI o preservou em bases similares as do ato anterior, dis-
pensando matores formalidades para o reconhecimento do direito
Ja outorgado ou declarade pelo pais de origem desse bem, Nesse
senticlo, dispde, em seu subitem 2.1, a seguir reproduzido;

“2.1 - Na hipétese de o nome geografico estrangeiro j4 tiver sido
reconhecido come indicacio geografica no seu pais de origem, o
pedido de reconhecimento circunscrever-se-4 ao exame da prova
nesse sentido pelo requerente.”

‘Todavia, ao tratar do registro das demais 1ndicagies geograficas,
mais uma vez, o inshituto atraiu para st atribuiciies e competéncias
que, s.m.]., nao lhe teriam sido legadas pela Ler de Propriedade
Industrial em wigor. Sendo, veja-se do disposto no ato normative
em relevo, particularmente:

“9 _ Instruido, o processo sera objeto de exame de ménito,”

Da literalidade da norma administrativa antes reproduzida exsurge, de
novo, clara uma atvidade institucional de exame e deaisdo quanto ao
mérito de eventual direito a0 uso exclusiva da indicagio geografica.

Com efeito, foi a autarquia investida legalmente na atribuigio de
estabelecer as condigdes do registro da indicacio geografica, ou
seja, de reconhecer um direito preexistente sobre a indicagio geo-
grafica, contudo, hd que se perquin, como se fara linhas adiante,
se a lel em comento teria realmente inserido no ambito de suas
competéncias institucionais a funcio de atribuir, concreta e objeti-
vamente, a quem quer que seJa, um direito sobre as indicagoes geo-
graficas ainda nao protegidas no Brasil e em outros Estados sobe-
ranos, o que implica a identificacio e demarcacio da indicacio
geografica, e, ainda, a 1dentificacio dos seus legitimos titulares,
além de poder, inclusive, sujettar o controle e fiscalizagio do exer-
cicio e da manutengio desse direito, ou mesmo da sua perda.
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Principalmente em fungo da prépria natureza juridica do bem a ser
protegido, na sua acepgio original, e do direito que sobre ele recat,
pertinente é queshionar-se se serta o INPI, realmente, o ente de
direito piblico com competéncia legal para atribuir um direito sobre
as indicagdes geograﬁcas ainda ndo protegidas, quer niacionais quer
estrangeiras, seja esse direito de propriedade, seja de uso exclusivo.

Expostos foram, em perspectiva, os dispositivos legals que se suce-
deram na regulacio da matéria.

A NATUREZA JURIDICA DA INDICACAO GEOGRAFICA A Luz Do
DIREITO BRASILEIRO

Inobstante a qualificagio da natureza juridica do direito sobre a indi-
cacio geografica segja, ainda, controversa no campo doutrinarie, o
instituto encontra protecao no direito interno da maioria dos paises,
bem como em vérios acordos e tratados multilaterais, como J4 visto.

No sistema juridico pétrio, procura-se classificar o Instituto das
indicagbes geograficas segundo as suas caracterfsticas essencials e
com independéncia em relagio i regulamentagio legal que obteve
o Instituto em cada sistema normativo. As diferentes classificacbes
demonstram como o mstituto pode ser flexionado pela legislagdo
nacional de cada pais, sem perder a sua identidade.

Muito embora contemporaneamente o problema fundamental em
relacdo aos direitos sobre as verdadeiras indicacdes geograficas nio
seja tanto o de justifica-los ou qualifica-los, mas, sim, o de efetiva-
mente protegé-los, combatendo o uso indevido das indicacdes geo-
graficas, no ambito do registro de marcas e da concorréncia desleal,
14 que se trata de um problema mais juridico do que filoséfico, e,
nun sentido mais amplo, essencialmente politico.

Aunda assim, importaria carrear-se elementos na tentativa de inte-
grar essa figura juridica no conjunto mais préximo de figuras exis-
tente no universo do direito brasileiro, embora ndo se tenha, aqui,
a menor pretensio de Investigar exaustivamente o tema.

No plano externo, mister o exercicio que aqui se propde, pois nio
se pode desconhecer que se delinera uma nova perspectiva no dmbi-
to do direito internacional, com tratados e convengdes que ndo mais
consideram as indicagbes geograficas como um bem estranho ao
dominio de atuagio dos Estados.

Soh o ponto de vista do direito positivo brasileiro, ndo parece ing-
cua a tentativa, e1s que a LPI, apenas e tao-somente, restringe o
uso da indicaio geogrifica aos produtores e prestadores de servi-
gos estabelecidos no local e veda o registro como marca de sinal que
a reproduza ou imite ou que possa, falsamente, induzir tratar-se de
legftima indicagio geogrifica.

Assim, justifica-se a reflexio também no plano interne, na medida
em que se concebendo a esséncia atribuida ao instituto das indica-
coes geograficas conceber-se-d a melhor forma de se interpretar e
aplicar as disposiges legais que lhe sao pertinentes, vis-a-vis os
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concettos fundamentais e as regras positivas do direito brasileiro e
em face a0 acordo TRIP;, de molde a conferir ao instituto a pro-
tecio que lhe é devida, apropriadamente.

Na realidade, nfio é possivel se examinar com seguranca qualquer
outro assunto atinente 3 indicagio geografica se néa se tiver nogdes
mais precisas a respeito de sua natureza, pols a exata caracteriza-
¢do do instituto € de vital importincia para compreender o regime
a que se deva submeté-lo.

O OBETO DO DIREITO

A primetra questdo que se impde é definir-se o bem, objeto do
direito sobre as indicagfes geograficas, na sua origem, e buscar sua
qualificacio no plano juridico.

Como claramente se infere da literalidade dos artigos 177 ¢ 178 da
LPI, antes reproduzides, o objeto da protecio recai, a ngor, sobre
topdnimo, ou seja, sobre nome que designa, geograficamente, pats,
cidade, regido ou localidade de um determinado ternitério e sobre a
representacio grafica, figurativa e geografica desse terntdrio, enquan-
to indicativos da verdadeira origem de produtos ou servigos, no sen-
tido que Lhes é atribuido pela Lei de Propriedade Industrial em vigor.

Nio obstante, alguns desses nomes geograficos designam, por
vezes, determinada regido ficticia, ou seja, regifio que néo corres-
ponde exatamente a uma area demarcada geopolitcamente. Sdo,
na verdade, nomes geograficos que nae tém um significado geogrs-
fico em si mesmo, tamhém designados “mengdes tradicionais”,
como € o caso de Rebouchon e Muscadet, na Europa.

A formagiio e a fungfio priménia, natural, que exercem no mundo
juridico, ressaltam, prima facie, o carater eminentemente pithlico
dos toponimos e dessas designagdes.

O Estado brasileiro, no exercicio dos direttos de soberania e suprema-
cla, definiu, na sua Lei Fundamental, os bens piiblicos como bens de
dominio nacional pertencentes & Unido, aos Estados e aos Municipios.

Logo, na nossa ordem juridica, os bens piblicos estao incorpora-
dos ao dominio nacional, ou piiblico, e seus titulares originérios séo
a Unido, os Estados e o5 Municipios.

A partir da conceituagfio constitucional, pode-se, de modo singelo,
entender bem piblico como o conjunto de bens iméveis e méveis,
corpdreos e incorpdreos, que se encontram sob a titularidade e o
dominio das pessoas juridicas de direito pablico interno.

O fato de pertencerem ac Estado ndo implica, objetivamente,
serem todos os bens piiblices objeto de direito real ou pessoal, no
sentido da lei cvil, porquanto muitos desses bens pertencem ao
Estada para que sejam por ele administrados, no interesse piblico.

Nesse passo, distinguem-se os bens piblicos que estio sob o domi-
nio piblico do Estado e os que se encontram sob seu dominio pni-
vado, no sentido lafo sensut, que correspondem, respectivamente,
aos bens que estao “fora do comércio” (res extra commercio) e aos
que estao “no comércio” (res in commercic), no sentido doutring-
rio atribuido a essas expressoes. Os primeiros se caracterizam pelos
atributos da inalienabilidade e imprescritibilidade, enquanto os
segundos se revelam aliendvels e prescritiveis.

Por sua esséncia publicista, tais bens se sujeitam ao regime juridi-
co de diretto piiblico, Inobstante estejam alguns, por vezes, subme-
tidos a preceitos e a institutos de direito privado, o que, todavia,
ndo lhes modifica a esséncia, face as restrighes impostas pelo pré-
prio direito piblico.

A natureza do direito exercido sobre os bens piblicos pelos seus
respectivos titulares é assimilada a partir da destinagao desses bens,

Os bens piblicos, em razio de sua natureza e destinagéo, ou afe-
tagao, no sentido jutidico-doutrinario do vocsbulo, sdo classificados
como bens de uso comum, bens de uso especial e bens dominicais.

A expressao bens de dominio piblico de uso comum, ou geral, indi-
ca, no direito pétrio, o conjunto de bens que estic “fora do comér-
¢lo”, no sentide lato da expressdo, que tem como titulares a Unido,
os Esstados e 0s Municipios e, como usuarios, o piiblico em geral.

Nesse caso, estao legitimados, dentro da ordem juridica, a0 exerci-
c1o dos direitos de uso e gozo sobre tais bens, o povo, a coletvida-
de, os particulares, de forma impessoal e anonimamente, sem qual-
quer titule ou outorga especial emanados do Poder Publico, mas,
apenas, com observincia is disposicfes legais e regulamentares, de
carter geral, que se lhes impdem, tio-somente, como limitabes
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fundamentais e indispensaveis a salvaguardar a prépria esséncia do
hem € a sua afetagiio a0 uso comum e a preservar a seguranga da
préptia sociedade e do Estado.

Merece, portanto, destaque aspecto relevante da titulandade reser-
vada s pessoas Juridicas de direito piiblico interno, que se con-
substancia do poder-dever de vigiar e guardar o bem pablico de use
comum ¢ de administrar, quando necessério, sua utilzacio, para
que sua natureza juridica néo seja comprometida.

A consagracio dos bens piblicos a0 uso comum, em regra, se
opera em razio de um direito preexistente, vinculado & sua prépria
condigio humana, e, também, como conseqiiéncia, de fato, do pré-
prio destino atribuido a esses bens pelo direito positivo patrio,

O interesse piblico pode, entretanto, ditar, em alguns cases, que
bens dessa categoria passem a ser utilizados, privativamente, por
usuario determinado, individual ou coletivamente, para atender a
um fim piblico.

Nesse passo, ha que distinguir-se o uso genérico pelo utente andni-
mo do bem publico de uso comum, que é a regra, do uso especifi-
co desse mesmo bem por usudrio jundicamente individualizado,
quet se trate de pessoa fisica ou Juridica de direito privado ou de
uma coletividade determinada, a quem, por atender a certos requi-
sitos e condicdes, €, por excecio, facultado o uso e gozo privativo
de um bem piblico, origmariamente de uso comum, para um fim
especifico e em condigdes excepcionais, em virtude de uma outorga
especial, intnifu personae, do Poder Piblico, como a autorizagio,
a ermissao e a concessao, que lhes atrbui um direito subjetivo,
regico por principios de direito piiblico e oponivel a terceiros néo
contemplados pela outorga, enquanto seja esta eficaz, a qual, toda-
via, niio descaracteriza a natureza dos bens como de uso geral,

Esses bens piblicos destinados ao uso privative, ndo andnimo, s3o
classificados, no sistema juridico de varios paises, como bens de uso
especial, excludente erga omnes, que se contrapde ao uso comum
apenas sob a dtica de sua utilizagao, 4 que os bens sao os mesmos,
e quanto ao destinatdrio do direito que, no caso, é o particular,
individual ou coletivamente.

Contudo, no direito patria, bens de dominio pablico de uso priva-
tivo nao se confundem com os bens de uso especial.

Os bens de dominio piiblice de use especial sio aqueles destinados
4 utilizagio exclusiva, direta, imediata e continua das pessoas juri-
dicas de direito piblico interno a que pertencem, para que suas
atribuigdes se concretizem, ou seja, para que os objetivos funda-
mentais do Estado se realizem. Sao os denominados bens instru-
mentals, tals como os iméveis, edificios e terrenos aplicados a ser-
vio de reparticao ou de estabelecimento piblico, bem como os
movels e material que constituem o aparelhamento administrativo,
necessarios ao funcionamente ¢ A consecugo dos servicos pdblicos.

Logo, a Uniao, os Estados e os Municipios sao os préprios titula-
tes ¢ utentes dos bens publicos de uso especial, através dos seus
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agentes adminisirativos, ressalvados os direitos do piblico em
geral, ao qual, na maioria das hipéteses, o use é franqueado, face
a prépria finalidade a que se aplicam esses bens.

O exercicio do direito de uso sobre bens dessa categoria, igualmen-
te como sucede com os bens de uso comum, pode, com fundamen-
to no interesse geral da sociedade, ser outorgado pelas pessoas de
diretto piiblico interno, dentro das suas esferas de competéncia, a
particulares que preencham determinados requisitos. Todavia, dife-
re a outorga do uso prvativo do bem originariamente de uso
comum da outorga do use especial desse bem, porquanto esta vin-
cula-se, necessariamente, 4 destinacio ongindria destes bens, que é
a prestacio de servigos piblicos.

Isso porque a titularidade do servigo piblico, em dltima instancia,
pertence, irrenunciavelmente, ao Poder Piiblico, porém, sua execu-
¢&io pode ser outorgada a entes particulares, pela pessoa juridica de
direito piiblico em cuja competéncia se encontre o aludido servico,
através de mstitutos tipicos de direito piiblico, como a autorizagaa,
permissio de uso e a concessae de uso, estas dlimas necessaria-
mente processadas através de licitacio e subsegiiente contrato de
regime juspublicista, que lhes atribui um direito subjetivo, oponivel
a terceiros ndo contemplados pela outorga, ¢ uma responsabilida-
de civil objetiva.

Por fim, os bens dominicais de dominio privado das pessoas juridi-
cas de direito péblico interno, que consistem nos bens pessoais e
patrimoniais do Estado. Os bens dominicais pessoas, como o pré-
prio nome revela, sdo aqueles merentes a personalidade de ente
piiblico, enquanto os patrimoniais sio objeto de exploraco econd-
mica pelo Estado, com a finalidade de gerar renda ou rendimentos
que se mcorporam & Receita Piblica. Tais bens integram, pois, o
patrimdnio privado da Unido, dos Estados e dos Municipios, seus
titulares, dentro de cada uma das esferas, configurando objeto de
direito pessoal ou real de cada entidade.

Enfocado o tema em seus aspectos mais relevantes, merecem énfa-
se, aqui, os bens pablicos de uso comum, por interessar particular-
mente & matéria que ora é objeto de estudo, pois, em principio, se
pode assimilar os topdnimos e designagdes similares 4 mesma natu-
reza juridica dos bens de dominio piblico de uso comum, perten-
centes, na sua ongem, a coletividade em geral.

Por conseguinte, a0 adquirirem os topdnimos ¢ designacdes congé-
neres a configuracio juridica de indicacio geografica, mister que se
thes seja alterada sua destinacao, para que passem a ser utilizados,
privativamente, por usuarios juridicamente individualizados.

Em regra, a destinacao de um bem piblico pode resultar tanto da
let como de atos administrativos, emanados do Poder Piiblico com-
petente, o que implica consegliénclas diversas, no que tange a um
processo de desqualificacio ou de alteragio de um bem piiblico de
uma para outra categoria, ou da alteraio de sua destinagdo, como -
seria o caso das indicagdes geograficas, na sua acepgio juridica.
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A NATUREZA DO DIREITO

Sob a perspectiva do direito matenal brasileiro, parece-nos que
jamais foi intencéo do legislador nacional, ao insculpir as normas
relativas & propriedade industrial no tempo, atribuir ao direito
sobre as legitimas indicacdes geograficas a mesma configuracio
estrutural do direito real de propriedade industrial que confenu aos
institutos das marcas, das patentes ¢ dos desenhos industnass, com
seus principios reguladores, atributos, obrigacdes, hmitagGes e efel-
tos, préprios do instituto da propriedade, embora no campo mate-
rial também aqueles néo sejam com este de todo compativel.

Ao revés, quisesse o legislador, realmente, reduzir as indicacoes
geograficas ao sistema juridico da propriedade industrial, teria, ao
menos, encontrado previsio, no artigo 2° da LPI, o ato de conces-
sio do registro das indicacdes geograficas para a aguisigio da pro-
priedade, eis que sua protegio s6 se efetiva, legitima e legalmente,
com a outorga do ttulo, face ao carater atributivo desse direito,
intrinseco da nossa ordem juritica.

E de se frisar, por opartuno, que a propriedade é o direito real por
exceléncia, que confere ao seu titular os direitos, ou atributos, de
uso, gozo e disposicie da coisa, além do poder reavé-la de quem
quer que injustamente a possua.

Nota-se, de pronto, ante as caracteristicas, finalidades e funcoes do
instituto da indicagio geografica, que lhe faltam alguns dos atribu-
tos da propriedade.

Dessarte, a luz do sistema juridico brasileiro, de fato, a interpreta-
¢ao sistemdtica da atual Lei da Propriedade Industrial, bem assim
das nermas que a precederam na regulagio da matéria, autoriza-
ria, ainda que em tese, a concluir que a mens legis foi assegurar pro-
tecio 3 legitima indicacio geogrifica, dando ao mstituto tratamen-
to semelhante a um tipo auténomo de direito de uso privativo de
um bem, originariamente de uso comum, cujo exercicio estaria res-
trito a uma determinada coletividade, para um fim especifico.

Decerto hd quem sustente uma outra vertente interpretativa, defen-
dendo a tese de que a nova Lei de Propriedade Industrial tena dis-
pensado ao direito sobre a verdadeira indicagio geografica a
mesma natureza juridica de um direito de propriedade industrial

sobre esse bem, originariamente de domimo piblico, cujo exercicio
estaria circunscrito a uma certa coletividade, mormente diante da
previsio legal de um “registro”, que, a exemplo daquele previsto na
mesma nerma legal para as marcas e os desenhos industriais, sena
de outorga de direitos.

Em qualquer das hipdteses, quer se atnbua ao direito sobre a indi-
cagio geogrifica a mesma natureza Juridica de um direito coletivo
de uso prvativo da res communes omnium, quer se lhe assimile a
um diveito patrimonial coletivo, 0 bem ¢ onginariamente de domi-
nio piiblico, tinico e indiviso e de afetacio a uma determinada cole-
tividade, pelo que qualquer direito sobre a indicacio geografica,
seja de uso, seja de propriedade, é concedide pela entidade de
diretto pishlico que lhe detém o dominio e que, certamente, néo ¢
o INPI, malgrado a Lei de Propriedade Industrial lhe tenha atri-
buido competéncia para fixar as condigdes de registro das indica-
gdes geogréficas.

Inclina-se, no entanto, aqui, pela primeira vertente de interpreta-
¢ao, face ao entendimento, que parece pacificado no INPI, de que
o registro da indicacio geografica ndo é de natureza atributiva de
direito, mas, sim, declaratéria, ao que se prestaria, tic-somente, ao
reconhecimento formal de um direito preexistente no mundo juridi-
co, quer de uso exclusivo, quer de propriedade, atrbuido pelo
Poder Piblico competente de cada Estade soberano aos legitima-
dos, coletivamente, ao seu exercicio.

Nesse passo, tem lugar assente na doutrina brasilera o entendimento
quanto 4 vinculacéio dos bens de domfnio piblic 2s pessoas juridicas
de direito piblico, como a Unizio, os Estados e Municipios, seus titula-
res, a quem compete, onginatiamente, regulamentar o uso de tais bens
pela particular, estando a matéria afeta 3s normas administrativas deles
emanadas, relativamente aos bens situados nas respectivas esferas.

Sob esse prisma, fugiria 2 competéncia do INPI atnbuir qualquer
direito sobre a indicagio geografica nacional ou sobre a estrangei-
ra, seja esse direito de uso exclusivo, seja de propriedade, pois,
segundo a inteligéncia do artigo 182, pardgrafo tinico, da lei fede-
ral em comento e consoante o entendimento exarado pelo préprio
INPY, a ele estaria afeta, apenas, a competéncia para reconhecer a
existéncia desse direito material.
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Nessa linha de entendimento, na hipétese da indicagio geografica
nacional ou esirangeira ainda nio protegida no pais de ongem,
impenderia, aprioristicamente, a demarcacio das indicacdes geo-
gréficas nacionais para a capitalizacio de suas potencialidades,
pelo Estado soberano, por intermédio do Poder Piblico competen-
te a conceder, autorizar cu a permitir o uso exclusivo da indicacio
geografica aos legitimados, ou, se for o caso, a atnibuir-lhes a pro-
priedade coletiva sobre a indicagio geografica.

A partir dai, sim, o INPI procedenia ao registro de reconhecimen-
to da Indicacio geogrifica nacional, registro esse, repita-se, de
natureza meramente declaraténia de um direito a ela inerente.

O TITULAR DO DIREITO

Em razdo da distingio substancial existente entre as duas espécies
do género indicagio geografica, exsurge, igualmente, uma diferen-
¢a marcante entre os titulares do direito sobre esses bens.

Em se tratando de indicagio de procedéncia, o direito de uso cabe,
privativa e indistintamente, a todos os produtores ou prestadores de
servigos estabelecidos no local. J4 em se tratando de denominacpes
de origem, o direito ao uso & exercido, exclusivamente, pelos produ-
tores que também atendam aos requisitos de qualidade, ou seja, aos
principios especificos de producio ou de fabricagéio dos produtos.

CoNcLUsAO

Sdo perfeitamente compreensiveis os descompassos hoje avistados
na regulamentagio da maténia em nivel interno, mormente nas nor-
mas administrativas emanadas do INPI, sendo rares os posiciona-
mentos aprofundados sobre a problematica, pois, inobstante o insti-
tuto da indicacio geogrifica exista jundicamente no Brasil ha longa
data, a rigor, ndo hd, aqut, uma identidade cultural com a maténa,
e1s que, a0 que se sabe, nunca existiu, aqui, por parte dos produto-
res e prestadores de servigos, a cultura de proteger esse direito,
mediante um reconhecimento oficial das indicacdes geograficas.

Com efeito, o Pafs néo compartilha da mesma realidade cultural na
defesa e na proteco de suas indicagbes geograficas, como a que se
assentou tradicionalmente na Furopa, acumulada através de varias
geracoes. E. o direito é um objeto cultural, e, nessa linha, a norma
juridica jamais pode ser isolada da norma cultural.

Desponta necessario, por conseguinte, uma imperiosa reflexao sobre
o tema, para que se aprofundem os conhecimentos sobre o mstituto
da indicacdo geogrifica e a sua importincia, tendo-se sempre em
mente que a regulamentagio e a seguranca juridica sio essenciais
indicagao geografica e os pilares da sua qualidade e prestigio.

Decerto que a regulamentagio e a proteio das indicagdes geogrd-
ficas ndo constituem tarefas das mais faceis. Ao revés, sao dupla-
mente dificeis, seja do ponto de vista nacional, seja do ponto de
vista internacional. Primordialmente, porque se faz necessario esta-
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belecer os limites precisos da localidade ou da regido dos quais o
nome geogrfico deva constituir o patriménio comum dos produto-
res ou prestadores de servicos. Depots, porque mister se faz defi-
ni, exatamente, 0s casos em que um nome geografico constitui uma
verdadeira indicagio geogrifica e nio apenas uma denominagio
arbitrana ou um termo genérico ou descritivo.

Porém, a falta de uma consciente identidade cultural ndo pode
determinar que o Brasil, sem reflexao sobre a sua prépria realida-
de, limite-se, simplesmente, a refletir as tendéncias juridicas do
Primeiro Mundo e a adotar as suas linhas-mestras, embora reco-
mendavel seja a sua harmonizacio, e, nesse ponto, de todo perti-
nente seria apronfundar-se na sistematica legal e na pratica vigen-
tes em varios paises com tradigéo na regulamentacio ¢ na protecao
as suas proprias indicacdes geograficas.

Por tado o exposto, sem qualquer pretensao de exaurir o estudo da
maténa e apenas para fins didaticos, poder-se-ia chegar a algumas
conclusdes.

A protegio recat sobre topénimos e sobre as denominadas “men-
goes tradicionais”, que designam regido geogrifica ficticia, bens
estes onginariamente destinados a0 uso comum.

A atnbuicio do direito de uso exclusivo sobre uma indicacio geo-
grafica deve ser formalizada por meio de um ato oficial do Poder
Piblico competente, ou seja, de quem detém o dominio do bem.

Esse bem, ao adquirir a acepcio juridica de indicacio geogrifica,

: quirir a acepg o geogréfica
¢ destinado ao uso privativo dos produtores ¢ prestadores de servi-
cos estabelectdos no local, incorparando-se ao seu patriménio.

A protecio da indicacio geografica, pelo INPI, independe de
registro com as caracteristicas de outorga de direitos,

O registro a que alude a LPI ¢, por conseguinte, meramente de
reconhecimento de um direito J4 concedido ou declarado anterior-
mente pela autoridade piblica competente.

Como conseqiiéncta, avista-se a impossibilidade de o INPI atribuir
qualquer direito, seja de propriedade, seja de uso exclusivo, sobre
a Indicacio geografica nacional ou estrangeira, mas, apenas, de
teconhecer a existéncia desse direito, para fins de recusar ou impe-
dir registro de marca que ilegitimamenite a contenha.

CONSIDERACOES FINAIS

A realidade que se avista, em parte, estd posta, e com serenidade
todos os interessados devem comegar a adotar solugdes saneadoras,
criativas e modernas, umas mediante alteracdes do sistema juridi-
co, outras mediante radical mudanca cultural dos operadores do
direito ¢ de toda a sociedade envolvida.

Nesse passo, € como operadores do Direito que se oferece, para
reflexdo e como contributive, o presente trabalho, para que se possa
alcangar um adequado sistema de defesa e de proteo das indica-
gﬁes geogréﬁcas, tanto nacionals quanto estrangeiras.
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1. O PoNTO DE PARTIDA NO TITULAR DE DIREITOS INTELECTUAIS

No final de um coléquio tie vatiado e rico, tracar uma verdadeira
sintese é praticamente impossivel.

Tentaremos todavia um enquadramento geral; e faremos desse a
base para a abertura a perspecttvas futuras.

"Tomamos o autor como ponto de referéncia. E por ele e para ele que
existe a gestao colectiva. Procuraremos por isso acompanha-lo, no
seu posicionamento perante as entidades de gestdao que o represen-
tam. De facto, nfio sio apenas os titulares de direltos de autor quem
recorre a gestao colectiva. Outros titulares de direitos intelectuars o
fazem, em medida embora diversa consoante os casos. O circulo dos
interessados tende sempre a aumentar.

Mas o que dissermos do autor ¢ tendencialmente aplicivel a outros
titulares de direitos intelectuais para os quais se cologue a problemd-
tica da gestio colectiva ~ sem que isso signifique desconhecer as
diversidades que efectivamente existem. Mas néo temos nesta ocasido
possibilidade de contemplar individualmente as diferentes situactes.

1. Conferéncia proferida no encerramento do Simpisio sobre Gestao Celectiva, promovido
pela Presidéncia Portugucsa da Comunidade Europeia, no dia 24 de Marge de 2000,

Normalmente, cada entidade de gestaa colectiva respeita apenas a uma
categonia de titulares. Mas também h4 enfidades que pretendem ser
unversas, ou pelo menos gerir os interesses de mais de uma categoria.

Na medida em que uma entidade gira os direitos de vérias catego-
rias, h que atentar na possibilidade de conflitos de interesses entre
os titulares representados. Isso iria contrariar os principios funda-
mentals da representagio no direito.

Assim, se uma entidade gerir simultaneamente interesses de autores
de outras categorias, que se baseiam justamente na utilizacio de obras
liter&rias ou artfsticas, como os artistas intérpretes ou executantes ou
os produtores de fonogramas, hd que ver como se salvaguardam os
mteresses de titulares quando potencialmente estejam em conflite com
0s de outros titulares representados pela mesma entidade.

Por outro lado, o titulares de direitos de autor cujas obras sao geri-
das por entidades de gestao colectiva ndo sio apenas autores, ou
mais em geral, titulares originarios de direitos.

Ha os sucessores dos titulares originarios.
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Ha os transmissarios destes, quando a transmisséo € admitida.
Ha os cessiondrios de faculdades determinadas.

Também essas entidades devem poder recorrer s entidades de ges-
tio colectiva,

As regras de gestao ndo parece deverem variar no fundamental por
esse facto. As consideragﬁes anteriores parecem aplicdvels a todos
os titulares, origindrios ou dervados.

Nao esta excluido porém que o criador intelectual tenha uma posi-
¢io favorecida em relagio a outros titulares, perante a entidade de
gestao colectiva. A co-habitagdo desses varios itulares é assim outra
questo a ponderar.

O favorecimento do autor serd particularmente instante em relagao
a actividades complementares das entidades de gestio, como no res-
peitante a pensdes de reforma ou apolo na criagao mtelectual.
Semelhantes actividades, a existirem, s6 sao justificadas em relagdo
aos criadores intelectuais ou outros titulares individualizados de
direitos intelectuais onginanos.

2. A GESTAO COLECTIVA DISCRICIONARIA

Partimos da posicio ideal do titular que nao € constrangido a recor-
rer & gestao colectiva. Se confia a uma entidade a gestdo de obras
ou prestacdes suas, f-lo porque considera de sua conveméncia pro-
ceder assim. Mas nao deve ser sobrecarregado com 6nus supenores
aos que sejam indispensvels para o exercicio normal da gestao
colectiva. [sto € tanto mais importante quanto ¢ certo que essas enti-
dades agem em regime de manopélio, de direito ou de facto, ou ocu-
pam pelo menos uma posicio dominante.

As condicbes que essas entidades estabelecem para assegurar a ges-
tao sdo, em téenica juridica, cldusulas contratuais gerais (allgemeine
Geschéfishedingungen): sao unilateralmente predispostas por uma
das partes & outra, que se vé na alternativa de as subscrever ou no
contratar, Se forem abusivas, ou contrrias 3 boa 8, sdo nulas’.

A esta luz, haverd que examinar a obtigacio frequentemente imposta
aos titulares de entregarem & gestio fodas as suas obras ou prestagdes.
Podem nao pretender fazé-lo: pretendem entregar alguma ou algumas,
e reservar as outras. Nao hé motivo para lhes impor que abram mao
da totalidade. A clausula é desproporcionada: deve ser prothida’.

Se houver varias entidades de gesto, pode também o autor recor-
rer a mais de uma entidade, repartindo entre elas a gestio. Ele é 0
autor, é quem deve ter o dominio da escolha de guem methor o
represente em cada caso. O exclusivo ndo lhe deve ser imposto®.

2. A disciphina das ddusulas contratuats gerais, ou condigdes gerais dos contrates, encon-
tra-se na generalidade dos paises da Comunidade Europeia. Ao mesmo resultado se
chegaria através da disciplina das clausulas abusivas, © titular deve ser considerado um
consumidor final, quanda recorre avs servigos da entidade de gestéo colectiva.

3. No pélo oposto esta a imposicio de que a concessao de autorizagio recaia sobre todo o
repertério da entidade de gestio colectiva, embara o utente 6 esteja intercssada numa

2

O tipo de nexo estabelecido entre o titular e a entidade de gestio
pode vanar, e varia de facto de pafs para pais. No minimo haverd
um mandato: a entidade de gestdo vincula-se a realizar actos juridi-
cos por conta do titular, Esse mandato serd, a0 menos tendencial-
mente, representativo: a entidade de gestao colectiva pratica actos
em nome do titular, actos esses que automaticamente se repercutem
na esfera juridica daguele. Mas pode haver ainda uma cessdo fidu-
qiaria de direitos, nos paises que o admitam.

A liberdade do autor deve ser na medida do possivel salvaguarda-
da. Nos termos gerais da representacéio, tem o poder de revogar o
acto. A essa revogagio nao podem ser opostos condicionalismos
mjustificados, pois representariam abuso de poder dominante.

Pela mesma razio, porque a gestdo colectiva existe para o autor ou
outro titular e ndo deve cercear mais da que o indispensével os dire-
tos deste, 0 mais coerente ¢ gue o titular conserve o poder de prati-
car, por s, actos de gestio. Deve poder fazé-lo, sempre que ndo
forem incompativels com actos ja praticados pelo ente de gestao.
Tera porém o énus de informar imediatamente a entidade de gestéo,
tornando-se responsavel por todos os prejuizos que possam resultar
da falta de uma atempada notificagio.

Em qualquer caso, h um principio que deve ser retido: o de que o
titular ndo deve ser compelido a ceder mais direitos que o que se reve-
lar indispensdvel para o exercicio da gestdo.

3. A GestAo CoLECTIVA FORCOSA

Alé agora faldmos da gestio colectiva que podemos designar discri-
ciondria — aquela a que o titular recorre porque quer, sem haver
todavia condicionantes determinantes, de facto ou de direito, que
lho impenham.

Mas ndo hd apenas a gestao colectiva discricionria. Ha também a
gestaa colectiva necessdria. E esta ainda pode subdividir-se em duas
categorias que designarei, aproveitando a diversidade semantica de
duas palavras vizinhas:

— forgosa;

— forcada.

A primeira verifica-se quando o recurso & gestio colectiva, sendo
embora jundicamente livre, é todavia imposto pela impossibilidade
ou grande dificuldade prética de o titular assegurar por si a gestdo.

A segunda resulta de imposicio legal da gestao colectiva.

Comecemos pela gestido colectiva forgosa. E a situagio sobejamente
conhecida em que se encontram por exemplo os autores de obras musi-

parte. A solucio dada ao caso Tournier pelo Tribunal de Justica, mesmo que fosse Jus-
tificada em 1989, nao o parece ser hoje, perante os meios téenicos disponivels que per-
mitem destingar facilmente categorias de utilizadores.

4, O que nao pode, seguramente, € entregar a gestan da mesma obra ou prestagio a tais
de uma entidade.
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cais em exploracio comercial, que ndo podem por si conceder todas as
autonzagdes e saber quando se utilizam efectivamente as suas obras.

Juridicamente, a situacio é semelhante 3 anteriormente descrita.
Mas economicamente é muito diversa, porque o titular cai entao
facilmente nas maos da entidade de gestao colectiva. Por isso as
defesas necessérias contra exigéncias iniquas das entidades de ges-
tao ganham importancia acrescida: recorde-se nomeadamente o que
dissemos sobre as clausulas contratuais gerais e sobre o monopélio
de facto, ou posicio dominante, daquelas entidades.

‘Tem aqui muita importancia distinguir consoante hé varias entida-
des de gestao no dominio em causa ou hd uma so.

Se hd vérias, o titular tem a liberdade juridica de escolha: a sua
autonomia esta mais protegida. E. um elemento extremamente signi-
ficativo, que se ndo combate mnvocando simplesmente a maior fun-
cionalidade resultante de haver uma dnica entidade actuante. Ha
vantagens e inconvenientes, e todos terdo de ser ponderados.

Mesma nesta sttuagio, ha que assegurar que a liberdade de escolha seja
efectiva, 0 que implica uma faculdade de mudanca de entidade de ges-
tho sem penalizagdes nem obstaculos; e que se assegurem as vantagens
da diversidade, nao se impedindo que as obras ou prestagbes sejam iso-
ladamente entregues a diferentes entidades de gestao colectiva.

QOulro aspecto que preocupa frequentemente o titular (em especial nos
casos de gestio colectiva forcosa) estd na perda da individualidade de
que se ressente, no seio da entidade em que necessaniamente se ntegra,

A gestao colectiva, particularmente no caso de obras musicais (mas
nao s, ainda de outras), faz-se por grandes acordos globais com os
utentes, em que é autorizada a utilizacio de todo o repertério da
entidade. Nao hé autotizacies individualizadas mas universais; ¢ as
remuneracbes recebidas sio globats também.

Nesse conjunto igualitario, cada obra ou prestacio é reduzida a mera
guantidade, e as remuneracbes sio medidas também em termos
quantitativos. Qualquer consideragio de mérito individual da obra
ou prestagio perde-se. F. uma némada num universo quantitativo,

5. Comunicaghu sobre v Seguimento a dar a0 Livio Verde sobre o direito de antor e as
direilos conexos na sociedade da informagie, 3.3.

A problemitica da distingiio entre as vérias obras ou prestagdes
torna-se assim vital para os titulares. Tudo se transfere para os crité-
rios de repartigdo. Caberia a estes permitir ajustar o valor quantitati-
vo global encontrado & diversa valia qualitativa das virias prestagdes.

Serd 1sto possivel, perante o pragmatismo de uma administraio de
grandes massas?

4. A APLICACAO DAS REGRAS DA CONCORRENCIA

A Comissao da Comunidade Europeta e o Tnbunal de Justica tiveram
J4 oportunidade de se pronunciar neste sentido. E, pese embora &s con-
testaches que Invocaram o interesse dos titulares, parece claro que
foram os interesses destes que ficaram consideravelmente favorecidos.

O abuso de posigio dominante est4 caracterizado no artigo 82 do
Tratade de Amsterdso, em termos que é dificil ndo considerar
potencialmente aplicaveis as entidades de gestao colectiva. E o
mesmo diremos das praticas concertadas que, consoante as caracte-
risticas de cada caso, podem ser ou ndo condendvers.

A Comissio reconheceu jd expressamente que as entidades de ges-
130 sao empresas, para efeitos dos artigos 81 e 82 do Tratado®. Elas
desempenham uma actividade econgmica que no pode deixar de se
subordinar aos principios gerais da concorréncia.

Esse controlo, acentue-se, ndo respelta apenas as relagées a montan-
te, entre a entidade e os ttulares de direitos. Respeita também s
relagbes a jusante, entre a entidade e os utilizadores.

Em qualquer caso, a entidade de gestio nao poderd impor condi-
qoes ndo equitativas, gragas a sua posicie dominante (artigo 82 a)’.
Nao poderd restringir as condigdes de utilizacio, em prejuizo do
pitblico (alinea b}.
Nio poder impor condigbes desiguais em caso de prestacdes equi-
valentes (alinea c).

Nao poderd subordinar a celebracio de contratos a prestacées
suplementares {alinea d).

6. No que respeita aos ttulares, fica por esta via confirmade ¢ que dissemos atrds, sobre a
sujeigio & disciphina das condicdes gerais dos contratos, que profbem condicies infyuas.

MARTINEZ & KNEBLEWSKI

ASBESS0RIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

Avenida dos Carinas, 663 - Moema
04086-011 - Sa0 Paulo - SP
Brasit
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Tudo 1sto é tio naturalmente aplicével que ndo se vé motivo para a
exclusio destas regras, qualquer que seja ¢ tipo de supervisio que
cada pais adopte.

Daqui derivam também as duas obrigagdes de contratar, caracteris-
ticas da entidade de gestio colectiva monopolistica, ou mesmo em
situacio de poder dominante:

— a de contratar com todas os titulares que o desejarem a gestao das
obras ou prestaces destes;

— a de contratar com todos os interessados na utilizagio das obras
ou prestagdes, autorizando-o0s em condigdes razodvels.

Em relaio a este dltimo aspecto, h4 que acentuar que a entidade de
gestao colectiva € um operador na concorréncia, que tem em relagao
a um produto ou servigo pelo menos uma posigio deminante. Nao
pode abusar dessa sua posicao, mais que qualquer outro operador.
Nada justifica que em maténa de direitos intelectuais seja facultado
aumentar 0s lucros 3 custa do abuso de posiches concorrenciais.

Fo174 objectado que o autor é um proprietario da obra, o gue lhe per-
mititia um direito absoluto de autorizar a utilizacio como entendes-
se. O argumento é aplicivel mufatis mutandis a outras prestagdes.
Sem discutir a qualificacio como proprietario, e esquecendo que a
propriedade, como qualquer outro direito, é sujeita a limitaces, hd
que acentuar que o titular autorizou j4 a utilizagio quando entregou
a gestao & entidade; nao hé nomeadamente nenhum aspecto pessoal
a considerar. A entidade de gestdo é no seu exercicio um operador
economico como qualquer outro. Na sua posicio dominante nao
pode fugir 3s obrigacdes que pesam sobre os restantes operadores.

Ha ainda que prever a hipdtese de as vénas enhidades funcionarem
em termos de oligopdlio, eliminando pela sua actuagio concertada
as vantagens que a pluralidade poderia trazer para os titulares de
direitos que a elas recorrem.

Em qualquer caso, mesmo sendo varas, as entidades de gestéo nao
deixardo de estar em posigio dominante; sendo por isso sempre de
recear os abusos de posicao dominante em que possam Incorrer.

A gravidade da situagio ¢ muito maior quando a entidade de gestao
representa um monopélio de facto. E a situaciio mais corrente, hoje em
dia. Esta gravidade atinge 0 méximo nos casos em que o monopélio
é undicamente imposto (gestio colectiva forgada}. Serdio examinades
a seguir; mas o que dissermos agora é-lhes )& aplicavel também.

Pergunta-se qual a posicio da entidade de gestao colectiva, que viva
em regime de menopélio, de facto ou de direito, perante o Direito
da Concorréncia, e nomeadamente perante o Direito Comunitério.

Invocam-se justificagbes técnicas para que as entidades funcionem em
regime de monopélio, que ndo deveria ser por isso contratiado — ou
deveria ser mesmo favorecido.

Sem querer entrar no mérito dessas posicdes, observar-se-4 que,
particularmente a nivel comunitario, ndo hé nenhuma proibigio do

7. Andeé Lucas, Droif dondearr of raemeérigae, Litee, 1998, n® 614, suscta o problema perante
o arlign 52 da Convencao de Berna. Mas ndo é este o tinico preceiln que pode eslar em causa.
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monopélio de facto que atinja estas entidades; e a nivel nacional,
bem poderia ser invocada contra essa protbigio, quando fosse neces-
séro, a natureza especial da achvidade que desempenham.

Mas isso ndo implica que estas entidades deixam de estar em posi-
¢ao de monopélio. E como tal, que possam cair sob as previsoes do
artigo 81 (anbigo 83) do Tratado de Amsterdio, ne que respeita as
préticas concertadas, e do artigo 82 (antigo 86), no que respeita ao
ahuso de posicio dominante,

Oubra questde esta em saber se o controlo deve ser realizado pelos
6rgaos normais de concorréncia, ou deve sujeitar-se a um regime de
supervisdo especial.

A espeaificidade destas entidades pode levar i criagio dum regime
especial, como acontece em varios paises. [sso permitird simultanea-
mente resolver outros problemas conexos, como por exemplo no
dominio da arbitragem.

Nao se vé porém que isso possa ser invocado como saida de fuga
para a aplicacdo dos artigos 81 e 82 a esta actividade.

Por eutro lado, nos paises em que nao exista um sisterma especial de
supervisio, € mevitavel a sujeicio as entidades comuns de contralo
da concorréncia. Porque, em qualquer caso, hd uma posigio domi-
nante, e essa terd de ser sempre objecto de controlo.

5. A GESTAO CoLECTIvA FORCADA

No outro pélo esté a gestio colectiva forcada ~ portanto, aquela que
¢ normativamente imposta aos titulares.

Pode ter duas manifestacdes:

1) a mais caracterizada, que resulta da determinacéio legal de que
determinado direito 56 pode ser exercido através de uma entidade de
gesido colectiva. Assim acontece j4 por efeito da direciriz comuni-
téria sobre satélite e cabo, no que respeita & autorizacio da retrans-
missAo por caba (artigo 7/1); assim tera de acontecer também nos
casos em que os direitos do autor recalam sobre uma remuneracao
globalmente fixada, como acontece na reprografia e cdpia privada.

2) a mais eufemistica, que consiste em estender aos fitulares ndo
representados por entidades de gesido colectiva os acordos colectivos
celebrados por estas.

Para as titulares, tudo ¢ igual. O sentido € sempre o de uma amputa-
¢io das suas faculdades, que véem transfendas, no seu exercicio, para
entidades que podem nao ter quendo designar como representantes.
Portanto, perdem a (nica Liberdade que lhes restava na gestdo colec-
tiva forgosa, que era a de ndo aderir & entidade de gestio. Agora tanto
faz: adiram ou nao adiram, a entidade representa-os & mesma.

O esquema provoca dividas quanto 2 licitude, em relagdo &
Convengio de Berna’; e proveca-as também por referéncia a0 orde-
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namento constitucional de alguns pafses — nomeadamente, em rela-
¢ao ao ordenamento portugués’,

Parece escusado dizer que € no caso de gestao colectiva forgada que
atingem o méaximo as necessidades de defesa dos titulares, perante
a minéncia de se tornarem mero objecto dos entes de gestio.

A posicao dos titulares perante a entidade representante, nos casos
de gestdo calectiva forcada, nao € sempre a mesma,

Podemas em abstracto distinguir trés situagdes:

— associados ou membros;

— METos representados;

— beneficiarios de uma remuneragio colectiva.

O titular pode ser associado, se a entidade de gestio colectva for de
tipo associativo. Nesse caso, tem os direltos correspondentes aos
membros, nomeadamente o de contribuir para a vida da entidade,
participando de assembleias, votando e sendo eventualmente eleito.

Mas pode o titular nao estar interessado em ser associado ou mem-
bro, com o0s eventuais encargos que isso acarreta, e pretender ape-
nas entregar obra ou obras & gestao da entidade. Limita-se entdo a
celebrar contrato com esta, nomeadamente através da outorga de
procuragdo. A entidade gere os direitos e entrega depois os benefi-
clos respectivos, deduzida a comissio estabelecida.

Ha ainda uma terceira posiciio, que emerge em consequéncia do esta-
belecimento de direitos de remuneragio que s6 podem ser colectivamen-
te geridos. A entidade de gestao colectiva recebe por toda uma catego-
nia; a remuneragio pertence assim a todos os membros dessa categonia,
e nao apenas acs membros ou representados do ente de gestio. O titu-
lar de direitos que ndo se inscreveu ou néo deu representagio nio deixa
de ter jus a uma quota dessa quantia. Essa quota deve entdo ficar & dis-
posicio dele e ser-lhe-4 entregue uma vez deduzida a comissao. Nao se
v& molivo pata ndo ser 1déntica & dos restantes titulares.

Esta dlima situagao é particularmente delicada.

Calcula-se que o mero beneficiario ocupa facilmente a posicio do
beneficidne 1gnoto; e que as entidades de gestdo estejam menos
inclinadas a preocupar-se com quem nae deu sinal de vida.

8, Alids, para os antores tanto faz este esquema como o da licenca legal. (3 que € hom
para as enlidades de vestin ndo é necessariamente bom para os aulores em s,

Mas se a entidade recebeu por todos, hi que assegurar um esque-
ma efectivo que permita que estes titulares desconhecidos sejam
efectivamente contemplados; e que a parte que lhes cabe se mante-
nha & disposigio deles por um periode longo. A lei néo os abriga
a Inscreverem-se, € nao se compreenderia que da pouca presteza na
reclamagio da parte que lhes correspondenia resultasse que esta
fosse absorvida pelos outros’. E: um ponto a que a supervisio deve
estar particu]armente atenta.

6. A REPARTICAO E AS TAREFAS DA SUPERVISAD

De tudo o que se disse resulta a importancia fundamental do
momento da reparticdo.

O titular que enfregou a obra ou prestacdo a entidade de gestao
colectiva, perdeu o contacte com ela. Sé volta a contactar para rece-
ber uma contrapartida, que espera que seja rigorosamente calculada.

E. de desejar que nessa operacio toda a arbitrariedade esteya afasta-
da. O que cabe a cada autor deve resultar de critérios objectivos e
transparentes.

Infelizmente, iss0 nem sempre acontece. Em muitos casos os crité-
rios de reparticio nio sio dados a piblico.

Noutros o5 critérios sdo contestaveis.

E noutros ainda no é possivel ou nao é financeiramente vidvel uma
aferigio ngorosa, procedendo-se entdo por célculo. Neste caso, a
posicio do autor individual volta a revestir-se de grande vulnerabili-
dade. Para evitar toda a arbitrariedade, ¢ indispensavel que esse cal-
culo se baseie em critérios o mais rigorosos e genéricos possivel, que
o titular deve conhecer e peder contestar.

Os pracessos informaticos permitem, em muitos domfnios, melhorar
a situacio do titular. Mas nao resolvem tudo: voltaremos adiante ao
assunto. H4 sempre um resto que cria uma delicada zona de friccao.

Isto é particularmente visivel no dominto das remuneractes por
reprografia e copia privada. Nos sistemas que foram instituidos as

9. Ou mesmo pelos poderes piblicos,
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remunerages sao globais; abstrai-se inteiramente da individualida-
de de cada obra ou prestagdo. Para a repartigio pelos titulares ha
que proceder inteiramente por calculo. Mesmo que este seja basea-
do em amostragens ¢ em cntérios abstractamente idéneos, a margem
de incerteza & sempre muito grande.

Em toda esta medida, a fragilidade do autor requer o suporte duma
supervisdo piblica adequada. A exigéncia desta nao é menor que a
que requer o investidor de bolsa ou o consumidor em geral. Criam-
se situacdes de desproporco de poder a que os drgaos piblicos nao
podem deixar de acorrer.

Voltemos & posigio dos titulares.

O titular tem um interesse basico na supervisae. Porque doutro modo
estard Indefeso perante uma entidade que o representa, mas cujo inte-
resse colectivo pode entrar em colisio com os seus prdprios interesses.

Por iss0 a supervisdo ndo se pode manifestar apenas no momento
inicial, de constituigio da entidade de gestéo colectiva, Tem de se
exercer sempre, Incidindo sobre as condigdes de exercicio,

Perguntou-se qual a natureza da posigio do autor. Terd ele um direi-
to subjectivo piblico a supervisao?'

O ideal que se prossegue deve ser que a entidade de gestao colectiva
reflicta quanto possivel os titulares que representa. Para isso € deseja-
vel que essas entidades sejam emanagdo dos titulares e assim se man-
tenham ao longo da sua existéncia. A participagio dos titulares no
exercicio da gesto deve ser assegurada, para que a actvidade exercis
da exprima quanto possivel as posicdes deles. Para isso é muito con-
veniente reforgar a democraticidade interna destas entidades, para
que se nio ncrustem blocos de interesses que passam a exprimir preo-
cupacoes diversas daquelas que as entidades afirmam representar.

Com isto ficaram tracados os varios dominios a que a supervisio
deve acorrer.

Deverd estar presente na constituigio das entidades de gestio
colectiva, assegurando a venificacio dos requisitos minimos exigi-
dos por let.

Venficara os critérios de admissao dos titulares, as tarifas e outras con-
diches de concessdo da autorizacio a terceiros, bem como os critérios
de repartigio das remuneragdes entre os titulares, quando for o caso.

Assegurard a informagio adequada dos fitulares e a sua participa-
cao na vida da entidade de gestao.

Realizara o coutrolo da activdade, acompanhande o exercicio e
examinando os relatdrios e contas.

Pmtegeré particularmente 0% que Nao acorreram espontaneamente i
entidade, assegurando a isonomia em relagéo a estes em caso de ges-
tdo colectiva forcada.

10, Veja-se o debate em Haimo Schack, Urbeber-und Urhehervertragsrecht, Wohr Sieheck,
1997, nt, 1191,

X

A C.E. manifestou j4 o seu interesse pelo tema da gestdo colectiva.
Na Comunicacio sobre o Seguimento a dar ao Livro Verde sobre
o direito de autor e direitos conexos apontou nomeadamente os
desenvolvimentos tecnoldgicos que permitem as utilizacges a uma
escala internacional, e nao j4 puramente nacional, e a ligagio entre
a atribuicio dum direito ¢ a gestao concreta desse direito, propon-
do-se realizar um estudo sobre o assunto’.

Mais incisivamente, na Comunicaio sobre o Seguimento a dar ao
Livro Verde sohre o direito de autor e os direitos conexos na
Sociedade da Informagdo, referiu a necessidade de definir os direi-
tos e as obrigacdes das entidades de gestao, em especial no que diz
respeito aos métodos de cobranca, a0 caleulo das tarifas, aos meca-
nismos de supervisio e A aplicagio das regras de concorréncia s
entidades de gestio e & gestao colectiva™

7. A INCIDENCIA DOS MEIOS INFORMATICOS

[sto nos leva a passar aos desenvolvimentos informéticos, que trazem
uma face nova ao tema.

Que esperar da gestdo colectiva, perante a expansio dos meios
informéticos? E a problematica referida dominantemente s “novas
tecnologias”. '

O digital trouxe também problemas novos no que respeita 3 gestio
de obras ou prestagdes protegidas.

Para s6 referir duas situagdes, temos:

- as produgbes mulimédia;

— a utlizagdo das obras ou prestagdes em rede, podendo acontecer
que em rede sejam utihizadas justamente obras multimédia.

A multplicagdo das obras ou prestagdes que devam ser asseguradas
para uma tnica utilizagio e a tendéncia para a globalizagio da dis-
ponibilidade em rede trouxe grandes dificuldades:

~ de identificagéio de todos os titulares;

— de conjugacio das suas posicges;

— de salvaguarda de um limiar financeiro que permita o langamen-
to das utilizacdes;

que representam obstdculos praticos considerdveis a produgdo de
obras multimédia e & exploracao em rede.

Perante isto, discutem-se as solugbes a adoptar, que poderiam consistie:
— 1o estabelecimento de licengas obrigatérias;

- na gestdo colectiva forcada;

— na cooperagio voluntiria entre entidades de gestdo colectiva.

Vamos perguntar, prosseguindo no nosse método, qual a posicao
dos titulares de direitos face a estas alternativas.

11, Comunicacio sobre o Seguimento a Dar an Livro Verde sobre o Direito de Autor e o
Desafios da Tecnologia, COM (903 584 (5.11.91), 1.6.
12, Seguimento «it., 3.3.
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Como for acentuado no Seguimento do Livro Verde sobre a
Sociedade da Informagéio, os titulares t8m interesse antes de mais
na utilizagio das suas obras (ou prestagges), ¢ portanto em que os
potenciais utihzadores ndo encontrem dificuldades injustificadas em
wentificar a fonte de que poderd resultar ou nio uma licenca
(VIIL1 ¢). Este é o seu interesse primario, uma vez colocada por
eles a obra ou prestacio em exploracio comercial. A modalidade
técnica de o conseguir torna-se para eles relativamente secundaria.

O esquema da licenca obrigaténa ¢ rejeitado pelas entidades de ges-
130, que preferem a concretizagio gradual de esquemas voluntérios de
cooperacao, que facilitem aos utentes encontrarem um interlocutor
tinico. Fala-se nomeadamente em guichef unigue, ou one-stop-shop.

Pelo ponto de vista dos titulares ndo ha obstéculo a essa opgio. Ela
ndo serve porém se as demoras na sua concretizagio entravarem a
EXpansaO dOS prDC]utDb multlmedla e das utl]lzagoes em ]'ede NESSC
caso a gestdo colectiva do direito de autor e dos direitos conexos fun-
cionaria efectivamente como obstéculo & fruigio desses meios. A
evolugio paulatina tenia entio de ser substituda por processos mais
eficazes. Vo neste sentido os interesses dos titulares, os dos utiliza-
dores e o interesse pablico também.

8. DisposITIvos TECNOLOGICOS

Ainda no dominio da utilizagio em rede, desenvolvem-se tecnologias
que condicionam o acesso s obras ou prestagbes disponiveis em rede.

O Direito é chamado a intervir para garantir essas préticas e san-
clonar as violagdes.

Permite-se assim, para vérios conteddos disponivers em rede, um
modo de exploragio econdmica, que nao seria possivel se o acesso
estvesse franqueado a todos.

Pelo ponto de vista dos titulares dos direitos, ndo ha naturalmente
nenhum chsticulo a que assim se proceda. A questdo s6 poderia
estar no estabelecimento de condigdes tais que dificultassem a
expansdo da obra. Haveria simultaneamente um interesse piblico,
de caracter cultural, que ficaria entdo ferido.

O significade destes dispositivos, pelo pento de vista dos direitos de
autor e conexos, deve ser todavia precisado.

() acesso condicionado nao protege particularmente o direito inte-
lectual, em relacdo a obras ou prestagbes disponiveis em rede,
Favorece a exploragao empresarial.

A partir dos Tratados da OMPI de 1996 ficou assente que o
direito autoral que se exerce, nessa hipétese, é justamente o
direito de colocar as obras ou prestades em rede & disposicio do
piblico, de maneira que cada um a elas possa aceder em tempo
e de lugares diferentes.

Sendo assim, o direito autoral relativo A colocacdo em rede foi j4
exercido. O acesso condicionado garante a exploracio subsequente
pelo empresério.

O titular s6 é directamente beneficiado por esse condicionamento
quando a sua remuneragio esta dependente dos resultados da
exploracio. Entao participa dos beneficios da efectividade da explo-
racio, Mas mesmo nesse caso a vantagem respeita a um aspecto do
contrato, que é a contraprestagao, e nao ao exercicio duma faculda-
de de direrto intelectual.

Para além disso, o btular tem ainda um interesse indirecto em que
a exploragfo se faga em condigfes eficazes. Isso valoriza financeira-
mente a sua obta ou prestacio. Mas estamos cada vez mais longe
do direito de autor ou dos direitos conexos.

E daqui resulta um aspecto preocupante para os direitos intelectuais.

Afinal, haja ou ndo obra ou prestacio protegida, todos os conted-
dos tendem a ser colocados na mesma posicao. Néo ¢ por acaso que
o tegime comunitério geral do acesso condicionado e o regime de
acesso condicionado em relacao a obras ou prestagdes protegidas
quase se identificam. Em primeira linha estd sempre o interesse
empresanal na exploragao da obra ou prestacao.

Esta assimilagio de todos os conteddos ndo é saudavel para o
Direito Autoral. Ser ou ndo protegido o conteddo revela-se afinal
irrelevante. Ha um apagamento da obra ou prestacio, que sio tra-
tados como outro conteddo qualquer, com 05 mesmos condiciona-
mentos e as mesmas remuneracoes.

Isto significa afinal que, na Sociedade Global da Informagéo, todo
o contelido se tende a assimilar.
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Protesta-se hoje contra a equiparacio de todos os conteddos, como
sendo prejudicial aos direitos intelectuais. Mas ela culmina apenas
uma longa evolugio neste sentido.

Comegou-se pela banalizacio do objecto do direito de autor, esten-
dendo este a contetidos desprovidos afinal de criatvdade,

Processa-se uma assimilagéio ao direito de autor dos direitos cone-
xos, caminhando-se cada vez mais para uma uniformizagio de regi-
me das categorias.

Pois tem 0 mesmo sentido a idenbficacdo de todos os contetides. O
diretto de autor morre por diluicio, por ficar confundido com outras
mensagens, em beneficio das empresas chamadas de contetidos.

9, INFORMACAO SOBRE 08 DIREITOS

Foram depositadas muitas esperancas nos sistemas chamados de
informaggo sobre os direitos.

‘[ende-se, por meios informaticos, a obter conhecimento preciso das
utilizagbes que forem realizadas.

Pensamos que havera algum optimismo exagerado quanto ao estado da
técnica. Mas néo ¢ sobre esse ponto que nos pretendemos pronunciar.

A informagge sobre os direitos tem uma preciosa vantagem, onde
for possivel realizar-se: a cetteza que da. Ultrapassando todos os
processos até agora utilizados, permite saber com seguranca se uma
utilizagéo foi feita, quando, como & por quem.

Por natureza, este sistema nunca pode ser universal. Se pressupoe
utihzacbes informéticas, todas as outras formas de utilizagéo ficam
de fora. A situacio, para estas, em nada é modificada.

Mas mesmo nas vias informdticas o sistema nio pode pretender uni-
versalidade. Nao abrangeré seguramente as utilizactes originais. Se
supde uma identificaio informética, ndo vale para aqueles conteddos
que ainda néo tenham sido sweitos a semelhante tipo de identificaio.

Mas por outro lado, estes meios criam também problemas, que care-
cem de ser afrontados.

A aposicio de melos técnicos de informacio sobre os dirertos, que
funcionem automaticamente, ¢ um acto unilateral da entidade que
langa as obras ou prestagdes na exploragio em rede.

E assim o produtor quem se torna determinante na qualificagio de
um determinado contefido como obra ou prestagio protegida.

A informagio funciona em qualquer case ainda que no pafs em que
se aplique nao seja considerado um contetido protegido ainda que
seja aplicivel um limite ao direito ainda que tenha tombado no
dominio piblico.

Conduz 4 indistinao de todos os sistemas legais e & outorga de um
poder “legislative” praticamente absoluto ao empresdrio em rede.

Mas entdo também por este lado todos os conteddos se poderdo afi-
nal confundir, sobretudo se for proibido o fabrico e a utilizaco de
dispositivos técnicos que possam afastar aquelas indicagdes.

B

L

O direito intelectual, aparentemente protegido, fica afinal dissolvi-
do, coma um mero contetido entre os outros.

[sto ndo é bom pata o direito de autor, que ficaria definitivamente
ultrapassado por meras preocupaces economicistas na Sociedade
Global da [nformagéo.

10. SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDIVIDUALIZACAO DA GESTAO

E muito relevante a incidéncia possivel destes modos de identifica-
¢éo sobre a gestdo dos direitos.

Os progressos da informatica permitem pensar em chegar muito
mais longe.

Comega por a informatica ser hoje essencial para a propria estrutu-
ragio interna das entidades de gestdo colectiva; ao ponto de nem se
poder sequer conceber como funcionariam se se nao baseassem em
processos informaticos.

As entidades de gestao colectiva sao também chamadas a superar o
esquema actual, de representacio reciproca, para chegar a formas
muito mais adiantadas.

Eissas recairdo:

1} Na informagio disponivel. A informatica multiplica justamente
essas potencialidades, pois permite, prahcamente sem limites técni-
cos, que toda a informagéo necesséria esteja ao dispor de entidades
de diferentes paises.

2) Na criagio de bases unificadas de actuaco, nomeadamente na
configuraco de esquemas compativeis de codificacio e identifica-
¢ao de obras e prestacoes, que permitam a comunicagéo ¢ tralta-
mento universais dos resultados.

Dentro das muitas experiéncias em curso, de que ouvimos falar, acentue-
se o papel que a Comunidade Eauropeia tem tido no seu langamento.

Mas para além disso var-se configurando aquilo a que se chama os
sistemas automatizados de gestao de direitos {Electronic Copyright
Management Systems).

A mecanizagdo, ou automagdo informética da gestao, permitird
pensar em esquemas centralizados de gestdo, em que 0 lugar central
passa a caber & maquina: o utente recorre 3 maquina, e dela recebe
a autorlzagao nos termos predlspostoa pelo operador‘

As autonzagbes de utihzaio de obras podem hoje ser atribuidas por via
informatica e on fine. Uma licenca pode ser, para casos pré-estabeleci-
dos, automaticamente concedida. Pode representar um meio de simpli-
ficacio e agillizagio do sistema de grande impacto. Em todo o caso,
onde puder funcionar, o métedo néo altera propriamente a gestao colec-
tiva, antes representa uma nova via, expedita, de conclusdo de contra-
tos. Respeita essencialmente as vias de comunicaciio a estabelecer,

Exstes sistemas tém uma caracteristica que se revelara importantissima:
propotciona a individualizagdo na gestdo dos direitos. Os programas
estabelecidos podem permitir destringar as vérias categorias de utentes
e obras ou prestagdes e fazer corresponder a cada uma condiches dife-
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renciadas, Isto ser recebido jubilosamente pelos titulares de obras ou
prestagoes mais valiosas (e pelos que se julgam tais), pois se sentem
menosprezados pela gestao massificada de que elas sdo objecto.

Pode falar-se, em contrapartida, de uma diminuigio da individuali-
zagio, vista agora pelo ponto de wista do utente. A maquina, por
malor que seja a diversificacio que admita, nunca podera substituir
a negociagdo humana no case concreto, como acontece na relagéo
entre os entes de gestao e os grandes utilizadores.

A adaptacio das entidades de gestio colectiva a este panorama
deverd levé-las a procurar novas formas de utilizagio dos meios
informéticos.

Um dos modos estard na disponibilizagio de modos unificados de
concessao de autorizagﬁes, de modo {ue 05 utentes possam encontrar,
para além da informacao, um interlocutor dinico com quem contratem.

Também neste dominio as experiéncias €I CUrso, particu]armente a
nivel europeu, devem ser saudadas e impulsionadas.

Mas o mas importante estara no recurso a estes melos automatizades de
gestio, de modo que lhes permita anteciparem-se 4 fuga dos titulares que
actualmente representam. H4 que saber se as entidades de gestao colec-
tiva. conseguirio transitar para os modos indmdualizados de gestio,

11. GesTAO INDIVIDUAL 0U COLECTIVA DOS DIREITOS?

Os progressos da informagao sobte os direitos, da automagio e da

individualizagio suscitam alternativas muito mais radicais.

Pergunta-se se a conjugacio destes meios nio levard ao ponto de
tornar dispensavel a gestao colectiva.

Os titulares mdinduais estariam em condigges de, pelo controlo das
utihzagges feitas, reclamar directamente dos utentes os direitos que lhes
seriam devidos"”, Regressar-se-1a assim a gestio individual dos direitos.

E o recurso aos sistemas automatizades de gestio de direitos
(ECMS) permitiria que as autorizacdes fossem automaticamente

13, Veja-se a posicao de Bill Gates, referida por exemplo em André Lucas, Droif & aulewr
et numdérigue, Litec {Pans), 1998, n? 616: “scria possivel [uturamente controlar todas
as utilizagfies com tal precisin e tal fiabilidade que os mastodontes caros que sia

concedidas pelos esquemas informaticos predispostos, dispensando
todos os intermedidrios.

Perante esta perspectrva, hd antes de mais que fazer algumas distinges.
Eistd em causa preponderantemente a exploracao de obras em rede.

Mas, sobretudo, ha que distinguir profundamente os grandes ¢ os
pequenos titulares de direitos.

Admite-se que grandes empresas ou os mals importantes titulares pos-
sam dlspensar 0 recurso a gestao colectiva e bastar-se com os seus pré-
prios metos. O titular comum, porém, nao est4 apetrechado para proce-
der assim. Nem é normalmente vocagio deste envolver-se na
problemética da negociagio das autorizagdes e da efectivacio de cobran-
¢as. Nio hé af nada que permita prever o acaso da gestio colectiva,

Porém, este factor € Ja de si muito significativo. Empresas de copy-
right ou grandes agéncias podem pretender exercer directamente os
direitos de que sdo titulares. A resisténcia dos utentes & proliferacio
de entidades que reclamam o direito de conceder autorizacbes tem
limites. Isto pode trazer uma nova indole i gestao colectiva.

Em qualquer caso, os meios de informagio sobre os direitos terdo
um Impacto importante, no que respelta & posicio dos titulares.

Eles vao passar a ter meios de confrolo da gestdo que até agora no
possuiam.

Até agora, tinham de aceitar mais ou menos passivamente o que
lhes era comunicado, sem terem nenhuma possibilidade efectiva de
conhecimento da realidade das utilizagges, e portanto sem possibili-
dade de mtervengdio no sistema.

A partir de agora o titular, mediante o acesso aos dados da explora-
cdo realizada, pode estar muito mais Ligado a gestao dos seus direitos.

E possivel que isto represente também uma modifcagéo qualitativa
no dominio da gestao colectiva, Quer pelo rigor de que esta passa-
ré a poder revestir-se, quer pela participagio que nio poders deixar
de ser reconhecida nestes casos aos titulares de direitos.

as souedades de gestio colectiva estio condenados a lornar-se o dinossauros das auto-
estradas da informagao”.

SANTOS, REMOR E FURRIELA

ADVOGADOS
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Até onde poderdo chegar estes sistemas de individualizagio da ges-
tio, é questio que se nos afigura em aberto.

Diriamos que os meios de informagio sobre a gestdo dos direitos
deverdio conduzir a uma profunda alteragio do Ambito € dos méto-
dos da gestao colectiva.

No que respeita porém a eventual superagio das entidades de ges-
tao colectiva, 0 progndstico torna-se mais dificil,

Os limites da individualizacio nio estio  vista. Por outro lado, o
recurso a estes meios centralizados ou automatizados de gestdo ndo
implica a supressio de um intermediario. O sistema deve ser opera-
do por alguém. Haveré entio que perguntar se a substituicdo das
entidades de gestao colectiva por estes operadores representa real-
mente uma vantagem para os titulares de direitos.

Como néo estio ainda equacionados sequer problemas ligados ao
destino das atribuigdes culturais e sociais das entidades de gestao
colectiva; ou & resolugio de litigios; para nio retomar a questio geral
da submisséo, e em que termos, as regras gerais de concorréncia.

Sem fazer profecia, hd uma linha de evolugio que parece plausivel.

s titulares de direitos de menor valia néo tero condicoes para instau-
rar por st um sistema automatico individualizade de gestao de direitos.

Mas os grandes titulares podem fazé-Jo. E entre estes estae ndo ape-
nas as figuras de proa a nivel mundial, como sobretudo as grandes
empresas de copyright ou de contetidos, que se asseguraram direitos
intelectuals para s1 mesmas.

Estas tenderao a evitar intermediérios e a langar os seus prdprios sis-
temas de gestan',

E mesmo os “pequenos titulares” (os verdadeiros titulares de
“pequenos direitos”, no novo sentido da expressao) poderdo ser ten-
tados a recorrer a sistemas individualizados que provedares de ser-
vigos Thes oferecam, como alternativa & gestéo colectiva dos direitos.

Prepara-se assim, em qualquer caso, uma revolugio. H4 que ver
como 0s intervenientes reagem. Nao cabe ao Direito favorecé-la
nem impedi-la.

12, COOPERAR PARA NAO UNIFORMIZAR

As possibilidades acrescidas de utilizagio em rede, que ndo conhe-
ce fronteiras, s3o noutros aspectos muito relevantes para os titulares.

A eliminagio das fronteiras d4-lhes novas oportunidades de expan-
sao das obras e prestagoes.

14, A parte destes “grandes titularcs” for calculada par Cohen Jehoram neste mesma colé-
quic em 90% do movimento das entidades de gestao colectva,

3

Mas o carécter volatil e a deslocalizagio das utilizagges oferece tam-
bém desafios.

Criam-se necessidades acrescidas de cooperagao entre as entidades
de gestao colectiva.

Essa cooperagdo nao se deve porém traduzr na criagio de entida-
des mastoddnticas, que substituam as actualmente existentes. A
acontecer assim, a posicio dos titulares, 4 frégil, ficania insignifican-
te, pois todos os metos de se fazer ouvir se diluiriam.

Pelo ponto de wista do titular, interessa um esquema que permita a
maxima proximidade com a entidade de gestdo em que se ntegra.

O objectivo a prosseguir deve ser assim o de um trabalho em comum
de entidades que, mesmo quando portadoras de interesses diversifi-
cados, prosseguem objectivos que impulsionam a procurar vias de
conciliagio das suas divergéncias.

A necessidade de cooperagiio nio resulta apenas da tendencial glo-
balizagio das utilizagdes; resulta também das muitas formas de con-
Jugacio de direitos diferentes em utilizagdes tnicas.

Elas no acarretam por si, nem uma uniformizagio, nem uma centrali-
za¢do, que seniam indesejaveis. Nao acarretam uniformizacdo, porque o
interlocutor nieo pode funcionar com condices diversificadas segundo
as categorias de obras; no ¢ sequer mcompativel com a representagio
de titulares indvidualmente tomados. . nio acarretam ceniralizagdo,
porque os lagos estabelecidos permitem que cada entidade participante,
de base em principio nacional, seja agente do sistema comum e possa
por si proceder & contratagio, com reflexo em todas as outras.

Mas esta é apenas uma faceta. A facil e imediata comunicagdo on fine
permite perspectivar os esquemas mals ambiciosos neste deminio.

Ha porém que reconhecer que ainda estamos longe daquilo a que se cha-
mou a “carta de condigio mundial nas auto-estradas da informagio”.

De tode resulta a necessidade instante de cooperagio:

— cooperar para responder aos novos reptos e nao se tornar um obs-
taculo A expansao das obras intelectuais;

— cooperar para nao uniformizar, como alternativa & formacio de
grandes centrals que apagariam as diversidades e esmagariam o titu-
lar de direitos.

A atengéio ao servigo do autor deve evitar também que o paradigma
neste dominio seja afinal o fortalecimento incessante das empresas
de contetidos e dos que ficam a jusante destas para as quais haver
ou ndo titulandade de direitos intelectuais é indiferente, porque
todos os contetidos se equivalem.
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vos. Com efeito, na medida em que a Internet néo ¢ apenas um
ambiente de conectividade, mas um espago que, mesmo sendo vir-
tual, oferece extraordindtias oportumdades de negécio a todos os
setores da comunidade, nada mais natural do que a ele estender os
preceltos que regulam as atividades comerciais.

1. INTRODUCAO

Atualmente, ninguém ignora que os nomes de dominio, embora
tenham surgido como um meio de enderecamento na Internet, tor-
naram-se um valioso sinal de identificacio das pessoas ¢ entes que

atuam nesse espago e cuja utilizagio tem suscitado conflitos com
O conflito é um fendmeno inevitdvel em todo agrupamento huma-

outros sinais geralmente protegidos pela propriedade intelectual.

Apesar de a matéria ser nova e, por essa razio, ainda carente de
uma disciplina sistematizada, tem prevalecido o entendimento de
que as normas da propriedade intelectual devem ser aplicadas para
se estabelecer um justo equilibrio entre o mteresses dos usudrios de
nomes de dominio e agueles dos titulares de outros sinais distinti-

I Roque]. Caivano, Amitrae - Su eficacia como sistema affernative de resolucion de con-

flictos, Buenos Aures, Fd, Ad-Hoe, 1993, p. 23.

no. A vida em sociedade implica necessariamente a ocorréncia de
disputas entre seus membros. A boa qualidade de vida em uma
comunidade depende, entre outras coisas, da forma com que refe-
rida comunidade resolve os conflitos entre seus membros, evitando
excesso de tensdes e inseguranga nas relagdes Juridicas ou sociais'.

O homem, através do ordenamento jurfdico, procura garantir uma
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certa ordem na convivéncia social e as formas de solucionar os con-
flitos que necessartamente se suscitam dentro dela.

A questdo que se coloca hoje consiste em saber até que ponto a
sociedade, em resposta aos desafios gerados pelas novas tecnolo-
gias, tem dispombilizado mecanismos eficientes e adequados para
resolver disputas que ha uma decada pareciam de reduzido impac-
to. O ambiente digital, pelas suas caracteristicas de instantaneida-
de e globalidade, exige mecanismos répidos e desburocratizados
gue permitam A [nternet manter sua agilidade conceitual.

No Brasil, as controvérsias em relacdo ao registro e & utilizagio de
nomes de dominio tém sido submetidas basicamente perante a justica
togada’, com as implicacdes que esse fato acarreta: demora na solucio
definitiva do litigio, excesstvos custos na tramitagao dos processos e ris-
cos mevitavels de se ter uma decisdo 3s vezes mjusta, devido & novida-
de e a especificidade da matéria. Por essas mesmas razdes, métodos
alternativos de solugio de controvérsias 1ém sido considerados e até
aplicados internacionalmente com o objetivo de assegurar uma forma
rapida e eficaz de decidir as disputas envolvendo nomes de dominio.

A situacio existente no Brasil tem se revelado, por alguns aspec-
tos, mais preocupante do que sena razoavelmente desejavel. Por
exemplo, discussoes sobre a competéncia judicial para o julgamen-
to de causas relativas a esses litigios tém agravado as tensoes e a
inseguranga juridica dos titulares de direitos protegidos que foram
violados em virtude da concessao do registro de um nome de domi-
nio a terceiro’. Esses fatos demonstram a necessidade de se adotar
com urgéncia em nosso pafs um procedimento alternative A justica
togada que possibilite a rapida solugio de conflitos nesta maténa.

No presente trabalho, propomo-nos a analisar a natureza juridica
do procedimento recentemente criado nos EUA para solucionar as

2. Deacordo com o meso [V do artigo 79 da Resolucio n° 001798 do Comié Gestor da
Internet no Brasil, o vegisiro de um nome de dominie pode ser cancelado pela inobser-
vineia das regras estabelecidas nessa Resolugée, entre as quais se inchn o preceito de
que nomes que possam induzir terceiros & erro (como no caso de nomes que represen-
tam mareas de alte renome ou noteriamente conhecidas. quando nan requendos pelo
préprio titular) nde sio remstravess (inciso HI, letra (b) do artign 22 do Anexo [ da
Resolugao n° 001/98 do CCY). No entanto, nem o Comié Gestor nem a Fapesp
(Fundagio de Amparo i Pesquisa do Estado de 530 Paulo), entidade 2 quem o Comité

Ciestor delegou competéncia para proceder aa registro de nomes de dominio (artizo 1°

disputas referentes ao registro e 4 utilizagio dos nomes de dominio,
bem como daguele que, com base nesse modelo, foi proposto pela
ABPI para o Brasil. Como se verd a seguir, a questdo da nature-
za desse mecanismo ndo tem importincia apenas académica, por-
quanto determina a viabihdade juridica do mesmo para nosso pais.

2. Os METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUGAO DE DISPUTAS OU
ADRs

Tradicionalmente, o método de solugio de controvérsias utilizade
tera sido a submissao das disputas perante o juiz togado. O Estada,
criador do ordenamento Juridico, se reservou o poder de “dizer” o
diteito {iuris dictio) e, no exercicio da jurisdicia e através dos juizes,
conhece e decide as disputas a ele submetidas pelos particulares. A
decisdo proferida é abrigatoria para as partes e pode ser executada
inclusive contra a vontade do condenado. Pode-se dizer, assim, que
o Poder Judiciério tem tide o monopélio da jurisdicio.

Com a mudanca no conceito do Eistado, com o ressurgimento das
politicas liberais em todos os niveis da sociedade, fundamentalmen-
te no econdmico, com a reavaliagao do papel que cumpre o Estado
na socledade atual e, conseqgiientemente, com a crise pela qual atra-
vessa 0 Judiciario, tém surgido outres métodos para solucionar as
diversas classes de conflitos que se suscitam no seio da comunida-
de. Por serem estes métodos alternativos  justica togada, tém eles
recebido justamente a denominagio de “métodos alternativos de
solucdo de disputas” {ADR - Alternative Dispute Resolution).

Pode-se dizer que os métodos alternativos de solugio de controvér-
sias se diferenciam da via judicial devide fundamentalmente a trés
aspectos: {1} a instauracdo desse mecanismo alternativo depende

da Resolugio n® 002/98 do Comité Gestor), tém cxercido o poder de resolver as con-
trovérsias envelvenda a irregistrabilidade de nomes de dominio gue violam marcas de
tercelros,

Vide discussdo a respeito dessa ¢ de outras questdes conexas em José Antonio B, L.
I;rlria Currea‘ “I\-Ume de dumfni{]: C{]rl:illderagt'}c?s Suhre um iﬂlrus[} ne dﬂminllﬂ daﬁ mar-
cas’, in Reviste de ABPY (47): 24-32, jul-ago. 2000, e Luiz Edgard Mootaury
Pimenta, “O conflite de nomes de dominin e marcas & luz das decisdes judiciais no

Brasil”, in Reviste dr ABPI (47): 37-39, jul.-age. 2000,
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do interesse de submeter a resolugio do conflito existente entre as
partes a um terceiro, independente £ imparcial, que se encontra
fora da estrutura estatal e que, portanto, tesolve a controvérsia de
forma privada®; (ii) as regras, técnicas e procedimentos utilizados
50 muito mais flexivels que os do processo judicial’; e, finalmente,
(1) o objeto da disputa deve ter carater disponivel.

Podemos citar, dentre os métodos alternativos de solugéo de con-
trovérsias mais conhecidos, a arbltragem a negociagdo, a mediacio
e a conciliagao’.

A arbitragem é um método de solugao de controvérsias através do
qual o conflito & resolvido pela decisdo proferida por particulares,
os arbibros, e cujas decisdes sao obrigatdrias para as partes. A
semelhanga do procedimento judicial, a arbitragem ¢ um método
adversarial de solugio de controvérsias, pois neste sistema as par-
tes encontram-se uma frente a outra, na qualidade de “adversi-
rios , ¢ existe um terceiro, o arbitro, que decide a controvérsia.

Ja a mediagdo, a conciliagio e a negociado sao métodos de solu-
¢io de controvérsias nao adversarias. Isto significa que as partes
chegam  solucéo do conflito pelo mituo acordo.

Na mediacdo, na conciliagdio e, &s vezes, na negociacio, as partes
solicitam a assisténcia de um terceiro {outsider), imparcial e inde-
pendente, cuja fungio é ajudar as partes a chegarem a uma compo-
sicdo em relagio 2 disputa. O mediador e o conciliador nio profe-
rem decisdes sobre os conflitos; pelo contrario, aplicando técnicas
especfﬁcas, tentam colaborar com as partes na procura de uma
solugio & controvérsia que satisfaca a ambos os contendores.

A carateristica fundamental dos métodes alternativos de solucio de
controvérsias nao adversariais reside no fato de que o terceiro,
mediador ou conciliador, nio profere uma decisio final e obrigaid-
Iia para as partes; o outsider, apos ouvit as partes, tenta aproxima-

4. Usamas aqui o conceito de privadde por oposigio ao pablicn ou o que é relative ao
Estado.

5. Angelina berreyra de De la Rua - Cristina Gonzdlez de la Vega de Opl, Lineamicntos
para urt Proceso Civif Moderno, Buenos Aircs, Ed. Ediar, 1997, p. 221,

6. Silvie Lerer. “Las nuevos métodas de solucin de conflictos. Los A.D.R. Privatizacién
o mejoramiento de la Justicia?”, Rev. La Ley, T1994-A, Sec. Doctrina, p. 897,

las, propondo a estas diversas formulas de solucao da disputa que
elas mantém de maneira tal que uma delas seja aceita pelas partes
¢ possa-se assim chegar a uma composicéo entre elas.

Quando o mediador ou o conciliador ndo consegue compor as par-
tes, diz-se que a mediagéo ou a conciliagao fracassou, nao surgindo
para os participantes obrigacio nenhuma ¢ nao se mantendo, inclu-
sive, documentos escritos do discutido durante o procedimento.

Define-se a mediagio como um método destinado a auxiliar as par-
tes em conflite, que tem por objetivo lograr a comunicagio entre
elas com a finalidade de obter a composigio da disputa.
Caracteniza-se esta figura pela sua informalidade, flexibilidade,
confidencialidade e agilidade.

A distingdo entre mediagdo e conciliagio ¢ sutil. O vocabulo con-
ciliagdo provém do latim concilire e significa reunir, compor ¢ ajus-
tar os que estao em oposicio, conformar duas posighes contrarias.

Observe-se que na mediagdo, pela sua caracteristica de processo
sigiloso ¢ confidencial, € facultado a0 mediador ouvir as partes quer
estando ambas presentes, quer também em particular com cada
uma delas. O mediador, assim, tenta obter a confianca das partes
de forma individual e, desta forma, chegar a conhecer o real inte-
resse de cada uma, ¢ que outorga a ele os elementos necessdrios
para poder mostrar a elas as diversas varidveis existentes para che-
gar a um acordo que satisfaga os interesses de ambas.

Ja na conciliagdo, as partes estio frente a frente e o conciliador tem
a missdo de tentar compor as opinides contririas existente entre
elas. A missdo do conciliador, pelo menos em teoria, consiste
somente em tentar ajustar as idéias contrapostas’.

A negociagio € um método de soludo de controvérsias mediante o
qual as partes por si, geralmente sem intervencio de um terceiro,

-]

"La Cunciliacién constituye un esfuerzo no estructurado para lacilitar la comunicacion
entre los contraries”. Cenf. Anteproyecto de Ley de Mediacién {Argentina) del
1/7/91- Resolucign 297/91 - Ministerio de Justicia - Dictamen de la Comisign de

Mediacién, io Gladys S. Alvarez - Elena 1. Higton - Elias Jassan, Mediacién y Jusicia,
Buenos Aires, Ed. Depalma, 1996, p. 273. Cabe assinalar que a lei que estabelecey
a utilizagao da mediagio com cardter prévio a0 inicio do processo perante a Justica toga-

da, Lei de mediacio prévia {24.573) — for sancionada na Argentina em 41096,
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podem chegar a obter a solugie de uma controvérsia. Daf se carac-
ferizar como processo voluntario, informal e nao estruturado, atra-
vés do qual as partes chegam a um acordoe que é considerado por
ambas come satisfatério.

Feita esta breve introdugio aos métodos alternativos de solugio de
controvérsias, a seguir passaremos a analisar a arbitragem, por ser
em tese o método que podena ser utihizado para dinmir controvér-
sias em matéria de nomes de dominio.

A arbitragem é um instituto tradicional, reconhecida nos ordenamen-
tos Juridicos da maor parte dos paises, utilzada principalmente na
solucao de disputas no Ambito do comércio internacional. Considera-
se a arbitragem como sendo um ADR, um método alternativo & via
judicial para resolver disputas, de carater formal e adversanal, que se
destina fundamentalmente 3 resolugio de controvérsias de cardter
patrimonial e sobre direttos disponivels em cardter definitivo,

Dentre as caracteristicas fundamentais da arbitragem, procurare-
mos ressaltar aquelas que definem a natureza do instituto, a saber:
{1} 0 comprometimento das partes em submeter determinada con-
trovérsia & decisdo de terceiros, chamados arbitros: (it} a liherdade
das partes na escolha do arbitro ou arbitros que decidiréo a contro-
vérsia, assim como a liberdade das partes na escolha do proced:-
mento & ser seguido durante a arbitragem; (i) o cardter adversa-
rial do instituto, em virtude do qual o arbitro ou Atbitros devem
decidir a controvérsia apds transcorrido um procedimento que
garanta o principio do contraditdrio; (iv) a exclusio da competén-
cia judicial para a resolugio da controvérsia; e (v) a caracteristica
da decisio arbitral, que € ser obngaténa para as partes.

Evidentemente, a legislacio sob a qual esteja submetida a arbitra-
gem determinard a existéncia de caracteres diferenciados em relagéo
A figura do nstituto. Assim, por exemplo, existem leis que prevém
arbitragens obrigatorias, isto €, o legislador exige que determinadas
controvérsias sejam resolvidas pela arbitragem®; por outro lado,
algumas legislagies estabelecem que a decisio atbitral nio é sujeita
a revisao e que somente pode ser argiiida a nulidade da mesma, com
base nas causas expressamente previstas na lei (conforme o faz a lel
brasileira, no artigo 33); mas existem legislagdes que admitem a
interposigio de recursos contra a decisio do drbitro, exceto se as
partes de comum acordo renunciarem a fazer uso dos recursos auto-
rizados pela lei (conforme o faz a lei argentina’).

De tudo o que ficou aqui expressado, pode-se dizer que o que defi-
ne a esséncia do mstituto € o fato de a atbitragem ser um método
alternativo  justica togada para a solugio de controvérsias, de
cardter adversarial, em virtude do qual um particular, o 4rbitro,
profere uma decisio sobre uma controvérsia e essa decisio € obui-
gatéria para as partes, afastando-se da justica togada o conhec-
mento da controvérsia. Além disso, conforme acima assinalado,

8. Codigo General del Proceso de la Reptiblica Oriental del Uruguay, artige 474.1, “El
arbitraje serd voluntario ¢ necesario; en cste Gltimo caso se impone por 1 ley ..

9, Cidigo Procesal Civil v Comercial de la Nacion, artigo 758.

H

I

dependera da legislacio sob a qual esteja submetida a arbitragem
a conformago das caracterfsticas propnas do instituto, No Brasi,
anova Lei da Arbitragem (Les 9.307/96) deu a configuragio que

hoje tem o institute ne pafs.

Assim, pode-se afirmar que os elementos que definem o instituto da
arbitragem no pais sao os seguintes: (i) podem ser submetidas a
arbitragem as controvérsias que tenham por objeto questdes de cara-
ter patnimonial e que sejam disponivels (arigo 1%); (i) as- partes
podem convencionar livremente a respeito do procedimento a ser
seguido {artigo 29); (i) os arhitros sdo escolhidos em principio
pelas partes, podendo ser drbitros pessoas capazes que gozem da
conflana destas (artigo 13); (iv) a decisdo ptoferida pelo arbitro é
denominada na lei de sentenga arbitral, tem a mesma forca que a
sentenca proferida pelo juiz togado e, sendo condenatéria, constitui
titulo executivo (artigo 31); finalmente, (v) ndo cabe recurso contra
a sentena arbitral, 4 excecdo do recurso de nulidade a ser interpos-
to com base nas causas taxativamente previstas na le1 (artigo 33).

3. ARBITRAGEM CORPORATIVA

Historicamente, as associagbes, cuja finalidade é desenvolver e
fomentar a atvidade comercial relativa a determinados segmentos,
possuem um sistema proprio para solucionar as controvérsias que
acontecem entre seus sGcios ou entre seus sGclos e tercelros, por oca-
sido do exercicio da atividade amparada pelas suas normas.

Estas entidades elaboram contratos-padrio para a compra e venda
das mercadorias ou para a prestagio de servigos cuja atividade elas
tegulamentam. Geralmente, esses contratos estio regidos pelos
usos € costumes relativos ao fornecimento dos produtos ou servios
especificos e estabelecem que, nos casos em que se suscitem contro-
vérsias em relagio a eles, as partes concordam em se submeter &
atbitragem. O procedimento é regulado e administrado pela pré-
pria Instituigdo, que por sua vez conta com dispositivos especiais
para atender &s necessidades da entidade e dos seus sdcios.

(omo regra, a submissio das controvérsias & arbitragem organiza-
da pelas associagoes & compulsiria para as partes e estas nao
podem usufruir dos beneficios da-atividade econfmica regulamen-
tada pela instituigio se previamente nao aceitarem o procedimento
arbitral adotado pela mesma.

Na Inglaterra", existem diversas entidades que por anos tém man-
tido regulamentos de arbitragem especificos, aplicaveis &s pessoas
que partiapam da atividade comercial amparada pela istituigio.
Dentre delas, podemos citar a London Metal Exchange (LME),
Bolsa de Metais de Londres, que oferece um procedimento arbi-
tral especializado para as controvérsias surgidas das transacdes
entre membros da LME e comerciantes e agentes que participam

10. Ju]iam . M. Lew, “A.rbilraje en Ing|alerra ¥ sein ¢l Derecha [ng]eec”_. n Arbifragcm
Comerdal fnfernecional - Adnana Noemi Puee - coordenadora, Sao Paule, Ed. 1T,

1998, p. 209.
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do comércio de metais em geral; a Grain and Feed Trade
Association (GAFTA), que se ocupa de contratos e disputas vin-
culadas ao coméreio de grios, de legumes e de produtos alimenti-
cios de diferentes variedades; a Federation of Oil, Seeds and Fats
Association Limited (FOSFA), Federagio de Associactes de
Oleos, Sementes e Graxas, que se ocupa de dleo comestivel e
sementes oleaginosas e conduz arbitragens relativas a disputas em
relagio a0 comércio destas mercadonas; e, finalmente, a AIDA
Reinsurance and Insurance Arbitration Society, que oferece ac
mercado de seguro e resseguro um corpo de &rbitros e mediadores
com tremamento especifico na resolugao das disputas relativas 2
matéria de seguros.

Na Argentina, pode citar-se como exemplo o Reglamento de pro-
cedimientos para la solucién de controvérsias ante las Camaras
Arbitrales de Cereales y Afines. Esta cAmara pode decidir sobre
controvéisias apresentadas pelos associados relativas a produgo,
comercializagio ou industrializacio de produtos agropecudrios,
subprodutos, dernvados e afins, ou de produtos da natureza; a pres-
tagdo de servigos relativos 3s referidas atividades, ou quaisquer
tipos de relacionamento — seja contratual ou niio — enire as partes
relativos as referidas atividades. A intervencdo da Camara ndo ¢
compulséria: esta atuard quando sua competéncia resultar de uma
convengdo de arbitragem expressa constante dos contratos ou em
instrumentos arquivados previamente segundo as normas dos esta-
tutos da Bolsa & qual as partes pertecam.

No Brastl, podemos mencionar a BM&F (Bolsa de Mercadorias
e Futuros), que possui um regulamento de juizo arbitral préprio, o
qual visa solucionar controvérsias orundas de contratos celebrados
no 4mbito da BM&EF, quer em relacéio a seus sécios quer em rela-
¢ao a terceiros que realizem transacfes através dela.

1. Vide “Service Agreement” disponibilizado pela Network Solutions in wws.nebvorkso-
lutions.com ¢ o “Acordo” disponibilizady pela Fapesp - Fundagio de Ampars &
Pesquisa do Estady de Sao Paulo in www.registro b,

12. Podemos conceiluar contraos elefronicos coma os negbeios juridicos que utilizam o com-
putador como mecanismo responsével pela formacio e instrumentalizagio do vinculo
contratual, Vide Cesar Viterbo Matos Santolim, Formagao e Ffiedcia Probatéria dos
Contratos por Computador, Sio Paulo, Saraiva, 1995, p. 24

Com estes exemplos queremos ressaltar que existe o costume de
serem utilizados métodos alternativos de soluciio de controvér-
sias, notadamente a arbitragem, em associactes, as quais organi-
zam um sistema com caracterfsticas proprias, destinado exclusi-
vamente a servir a seus sicios e aos terceiros que com eles
contratam, e destinada & solucio de controvérsias relativas a
temas especificamente regulamentados pela entidade, sendo que
a aceitacdo destes métodos de solucio de controvérsias ¢, as
vezes, obrigatdria para todos aqueles que desejam usufruir dos
beneficios que oferece a associacio.

4. A QUESTAO DA ARBITRAGEM NOS CONTRATOS ELETRONICOS
DE ADESAQ

Os provedores do servigo de registro de nomes de dominio desem-
penham suas atividades mediante transagdes realizadas on-fine,
uma vez que os acordos e as condigbes dos servicos sio disponibi-
lizados no site do registro'' e a aceitacio dos acordos e das condi-
caes de prestagfo do servigo ¢ feita pelo usuério quando da solici-
tagdo do registro, o que se dé eletronicamente. Portanto, a relagio
Juridica entre o provedor e o usudrio se consuma através de con-
tratagdo eletrdnica”.

No ambiente da Internet, a atuacao dos provedores, de um lado, e
dos usudrios, de outro, caracteriza a existéncia de uma tipica rela-
¢do de consumo. Com efeito, tanto o provedor de acesso quanto o
provedor de contetido ou servigos estabelecem com o usudrio da
Internet um contrato de consumo"”. A diferena entre as duas ativi-
dades ¢ que, enquanto o provedor de acesso assume uma obrigagéio
de prestagio tipicamente de execugiio continuada, o segundo nem
sempre estabelece uma relagéo juridica duradoura. Nao obstante,

13. Segundo Claudia Lima Marques, “denonmina-sc contralo de constimo todas aquelas relagges
contratuass ligando um consumidor 2 um profissional, fornecedar de bens ou servigos (CL
Contratos no Cadigo de Defesa do Consumidar, 3° od., Sao Palo, KT, 1999, p 139 E,
nessa condigo, as relages juridicas estabelecidas entre os fornecedores ¢ os usiirios dentro
do espage cihernétioo ficam sujeitas & normas da Cédign de Defesa do Consumidor. Ver dis-
cussan sabre o assunt em Manoe] ). Fercira dos Santos - Mariza Delapieve Rossi, “Aspectos
Legais do Comércio Eletronico - Contratos de Adesio”, in Anais do XIX Semindrio
Nacional de Fropriedade fntelectuad do ABPI, 1999, p. 105122 & 13114,
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ambos utilizam métodos de contratagéo de massa, através dos quais
a formagdo do vinculo contratual se da basicamente por adesdo.

A questio basica que se coloca com relacio a estes contratos diz
respeito, ndo A sua validade jurfdica geral, visto que os contratos de
adesao foram reconhecidos pelo ordenamento positivo, mas sim a
eficacia juridica concreta dos ajustes envolvendo a aplicacio da
arbitragem como método alternativo de solucio de disputas e sua
utilizagio para a reselucio dos conflitos relativos a registros de
nomes de dominio.

Dentro desse contexte, a utilizacao das chamadas cldusulas compromis-
sorias™ suscita um sério questionamento, Em primetro lugar, porque o
artigo 31, meiso VI, do Cadigo de Defesa do Consumidor expressa-
mente considerou abusivas as clausulas que determinem a utilizacho
compulséria de arbitragem. Em segundo lugar, porque a Le de
Arbitragem veio posteriormente a permitir o recurso i arbitragem em
contratos de adesdo (artigo 4%, pardgrafo 2°, da Let 9.307/96"), o
que podena ser entendido como admitindo que conflitos eriundos de
relacdes de consumo pudessem ser sujeitos & nova lel, tese essa contes-

tada por alguns juristas mas ainda néo resolvida por nossos tribunais™,

Assim sendo, dentro do atual estagio do direito brasileiro, quer nos
parecer que a utilizacio da cldusula compromisséria em contratos
eletrdnicos de adesdo é questionavel, nao s6 pelos principios de
ordem piblica do direito do consumidor que afastam sua utilizagao
compulséria contra o interesse dos usudrios nas relagdes de consu-
mo, mas também pela dificuldade de se considerarem cumpridas,
na contratagdo eletronica de adesao, as condigdes de validade esta-
helecidas pela Lei de Arbitragem para o contrato de adesao (ajus-
te por escrito e assinatura da parte aderente).

Vale aqui ressaltar que, apesar da oposicao das entidades e defen-
sores dos consumidores, o Projeto de Lei n® 1.589/99 para regu-
lamentacio do comércio eletronico prevé expressamente o recurso
4 arbitragem, dentro das condigbes estabelecidas na Lei 9.037/96,
dispensada a obrigacio estabelectda no paragrafo 22 do artigo 4°,
desde que a clausula compromisséria seja objeto de contratagio
destacada {artigo 31 do Projeto de Lei).

5. O SISTEMA DE SOLUCAO DE CONFLITOS INSTITUIDO PELA
ICANN

Em abnl de 1999, a OMPI (Organizacio Mundial da

Propriedade Intelectual) divulgou um relatério denominado The

14. Clausula compromissoria ¢ a convengao através da qual as partes em um contrato compro-
metem-se a submeter & arhitragem os htigios que possam vir a surgr, relativamente a tal
oontrato {artige 42 da Le1 9.307, de 23/9/96). Distingue-se, assim, do compromisso atbi-
tral, que € a convengiio através da qual as partes submelem um litigio & atbitragem de uma
ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial (artigo 9° da Lei 9.307/96),

15, “Nos contrates de adesio, a ciusula compromisséria s6 terd eficdcia se o aderente tomar a
inicialiva de nshilur a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituigéo,
desde que por eserito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura o ¥isto espe-
cialmenie para essa clausula.”

¥

Management of Internet Names and Addresseses: Intelectual
Praperty Issues, propondo a adogio de um sistema alternativo de
solugéo de disputas envolvendo nomes de dominie””. Esse trabalho,
desenvolvido durante um ano dentro do projeto denominado
WIPO Internet Domain Name Process, resultou de uma solicita-
¢do dos Fstados Unidos da América para que a OMPI realizasse
estudos e apresentasse recomendacbes & ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers)™ com vistas a evi-
tar conflitos entre marcas ¢ nomes de dominio.

Atendendo a essa recomendagio, a ICANN instituiu um Sistema
Uniforme de Resolucio de Disputas sobre Nomes de Dominio
para examinar e julgar exclusivamente controvérsias envolvendo o
tegistio e a utilizacio dos nomes de dominio com extensdo “.com”,
“net” e “.org”' Esse sistema encontra-se estruturado com base em
dois documentos aprovados pela referida instituicao: (i) a Uniform
Domain Name Dispute Resolution Policy, aprovada em 26 de
agosto de 1999 e implementada em 24 de outubro de 1999, que
entrou em vigor em 12 de dezembro de 1999 (a “Politica™, e (i1)
as Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy,
aprovadas em 24 de outubro de 1999 (o “Regulamento”).

O escopo desse sistema de solucio de conflitos pode ser resumido nos
seguintes pontos: {a) aplica-se a conflitos envolvendo direitos marcé-
rios em que o nome de dominio questionado ¢ idéntico ou enganosa-
mente similar a uma marca de terceiro, ficando assim afastados os
conflitos envolvendo outros direitos legalmente protegidos; {b) o titu-
lar do nome de dominio nio deve posswr nenhum direito ou legitimo
interesse com relagio ao nome de dominie, o que exclui os casos em
que dois titulares de uma marca, registracla em classes diferentes, dis-
putam o mesmo nome de dominio; e (c) o nome de dominio foi regis-
trado e é usado de ma 6, limitando-se assim aos casos notdnos de
registras abusivos canhecidos como cybersquatting.

A vinculacio ao mecanismo implementade pela ICANN ndo
decorte da lel, mas sim do fato de as partes aderirem a estas nor-
mas e procedimentos mediante a utilizacio do servico de registro
de nomes de domfnio. Assim, a pessoa que solicita o registro de um
nome de dominio “.com”, “.net” e “.org” concorda, no acordo de
registro que aceita, em submeter ao sistema de solugo de contro-
vérsias institudo pela [CANN as disputas que sujam entre ela e
gualquer pessoa que questione referido registro e a utilizagio do
respectivo nome de dominio, desde que tal disputa se enquadre no
escopo da mesma. Nao obstante, a sistematica de solucio de dis-

16. Ver comentdrios de Claudia Lima Marques, 0.c., pég. 501 ¢ segs., ¢ de Plinio José
Lopes Shiguemalsu, “A problemitea da cldusula compromisséria nes contratos de ade-
sio”, in Arbitragem - Lei Brostleira e Praxe Internacional, coordenado por Paulo Berba
Casella, 22 ed., Sao Paulo, LTR, 2000, pig.444 e segs.

17. O relatério pode ser encontrade em hitp;//ecommerce, wipo.int.

18, ICANN ¢ uma sociedade sem fins lucrativos responsavel pela coordenagin da atribui-
o de enderecos [P e da administragao de nomes de dominio, entre oulras ativdades.
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putas criada pela [ICANN encontra-se aberta 3 adesdo de qualquer
centro de registro de nomes de dominio do mundo.

F'sse mecanismo € denominado “procedimento administrativo obrigaté-
ro”, estando definido no artigo 4° da “Politica” e detalhado no
“Regulamento”, De acordo com essas normas, o procedimento de solu-
¢aa dos conflitos serd conduzide por centros de solugio de disputas auto-
nizados pela ICANN, chamados de “provedores™. As controvérsias
serdo decididas por um “painel admumistrativo™ ou “grupo de especia-
listas™ mdicado para atuar em cada caso pelo “provedor”. O “painel
administrativo” pode ser composto de um ou de trés membros, caso algu-
ma das partes tenha requenido a indicagio de trés “painelistas™..

Os “provedores” credenciados até o momento pela ICANN séo qua-
tro: o Centro de Mediagio e Aubitragem da OMP], o CPR Institute
for Dispute Resolution (CPR), The National Arbitration Forum
(NAF) ¢ o Disputes.org/eResolution Consortium {DeC). Na admi-
nistrago das disputas a eles submetidos, esses “provedores” aplicam os
dispositivos conticdos na “Politica” e no “Regulamento” da ICANN
bem como do Regulamento Adicional aprovade pelo proprio “prove-
dor” do servigo de solugéio de controvérsias, que ndo pode, evidente-
mente, ser conflitante com aquelas normas®. Assim sendo, o Centro de
Arbitragem e Mediagio da OMPI, que conta com seu préprio regula-
mento de arbitragem e mediagio para resolver disputas relativas & pro-
priedade intelectual, aprovou, com vigéncia a partir de 12 de dezembro
de 1999, o Regulamento Adicional Relativo 4 Politica Uniforme de

Solugio de Controvérsias em Maténia de Nomes de Dominio.

Além dos elementos acima mencionados, importa ainda destacar
neste artigo trés disposicdes contidas nos documentos que estrutu-
ram o “procedimento administrativo obrigatdrio” instaurado pela
ICANN, dos quais poderemos extrair a natureza desse sistema de
solugéio de controvérsias.

A primenra disposiio encontrase na letra “k” do artige 4° da
“Politica”, onde se estabelece que o “procedimento administrativo obr-
gatério” ndo impedird que o titular do registro bem como o terceiro que

19. “Admnistrative-dispute-resnlution service providers”, cf, artige 4 da Politica ¢ arligo
1% do Regulamento.
20. Artigo 4(e) da Politica ¢ artigo 12 do Regulamento.

questiona refendo registro € sua ubllizaiio possam submeter o conflito
a0 tribunal competente com o objetivo de obter uma solugho indepen-
dente, quer antes do micio, quer durante a tramitagio, quer depois da
conclusio do procedimento adminitrativo obnigatério na [CANN,

Este dispositivo complementase com o artigo 18 do
P [

13 » (13 - oo * ” (1]
Regulamento”, que faculta a0 “paine! administrative” ou “grupo

de especialistas” decidir, nos casos em que se niciem processos

Judiciats durante o procedimento adminisirativo, se eles continuam

com o procedimento até proferir a decisio ou se decidem suspen-

der ou terminar referido procedimento.

A sequnda disposicio  relativa a escolha da jurisdigio competen-
te que deve fazer o demandante por ocasidio da apresentacio de sua
petigio, e perante a qual serd submetida qualguer impugnagao con-
tra a decisdo proferida através do “procedimento administrativo
obrigatério” [artigo 3 b} (xii1) do Regulamento da Politica unifor-
me]. De acordo com o artigo 12 (Definigées) do “Regulamento”,
entende-se por jurisdicio competente a do escritério principal do
registrador {quando o titular do registro tiver se submetido a essa
Jurisdigio no acordo de registro) ou a do domicilio do titular do
registro gue figure no cadastro do nome de dominio contida na
base de dados “Whois” do registrador no momento em que o
demandante tenha apresentado sua peticao ante o “provedor”.

Finalmente, a terceira disposicio encontra-se também na letra “k” do
artigo 4° da Politica, segundo a qual, quando o “painel administra-
tivo” ou “grupo de especialistas” decidir pelo cancelamento ou trans-
feréncia de um registro de nome de dominio, o registrador esperard
dez dias itels para executar a decisio. A decisio ndo serd implemen-
tada se, dentro desse prazo, o titular do registro do nome de domi-
nio apresentar documentos oficiais comprovando que miciou um pro-
cesso judicial contra o demandante na jurisdicio & qual este se
submeteu na sua peticio inicial, conforme acima mencionado.

Importante ressaltar que a implementacio da decisdo proferida
pelo “painel administrativo” ou “grupo de especialistas” ficar

21, Artigo 6° do Regulamento.
22, Artigo 1° do Regulamento, definigao.
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sobrestada independentemente de o tribunal competente haver ou
ndo concedido ordem judicial suspendendo os efeitos da decisao
impugnada. O simples fato de o titular do registro e demandado
no “processo administrativo obrigatorio” haver iniciado um proces-
so judicial implica o sobrestamento da decisdo “administrativa”, a
qual somente ser4 executada quando () o processo judicial for
extinto ou (b) o tribunal decidir o mérito da demanda contra o titu-
lar do registro, exceto havendo acordo entre as partes (o que tam-
bém implica a extingio do processo judicial).

As disposicdes assinaladas marcam a caracteristica do procedimento
de soluciio de controvérsias instituido pela [CANN e nos permite
analisar se o mesmo configura um procedimento atbitral ou se esta-
mos frente a uma outra forma alternativa de solugio de disputas.

6. CONSTITUI ARBITRAGEM O SISTEMA DE SOLUCAO DE
CoNTROVERSIAS INSTITUIDO PELA ICANN?

A descrigio dos dispositives que regulamentam o “procedimento
administrativo compulsério” criado pela ICANN leva-nos a con-
cluir que esse procedimento ndo configura o método de solugio de
disputas geralmente designado come arbitragem.

Dentre as caracteristicas fundamentais desse instituto, podemos
dizer que o “procedimento administrativo compulsério” atende a
grande partes delas, mas ndo a todas. Assim, (1) controvérsias
especificas sio submetidas & decisao de terceiros, que, contudo,
ndo sio chamados de drbitros, mas sim de “painelistas”; (i) as
partes gozam de certa liberdade na escolha dos terceiros que deci-
dirdo a controvérsia, conforme dispdem as letras “d” e “e” do arti-
go 6% do “Regulamento”, embora néo possam escolher o procedi-
mento; e (113) o mecanismo ¢ adversarial, porquanto o “painelista”
ou “painelistas” devem decidir a controvérsia apds transcorrido um
procedimento que garanta o principio do contraditério.

No entretanto, a principal diferenca entre a arbitragem e o proce-
dimento da [CANN parece residir nos seguintes aspectos: (a) este
sistema de solucio de disputas ndo exclui a competéncia judicial
para dirimir a controvérsia e {b) a deciso profenida pelos “paine-
listas” ndo é verdadeiramente obrigatéria para os participantes.
Com efeito, ¢ fato de as partes terem a possibilidade de acudir aos
tribunais competentes antes, durante e apés a instauracio do pro-
cedimento esti indicando que o mecanismo de solugdo de disputas
nao exclui a apreciacio do conflite pelos tribunais, pois as partes
podem optar por ir ao Judiciario a qualquer momento, € que a deci-
530 que proferem os “painelistas” nio é definitiva, porque as par-
tes podem optar por voltar a discutir novamente todos os argumen-
tos J4 apresentados durante o “procedimento administrativo
obrigatério”, seja perante um tribunal judicial, seja até mesmo
perante um tribunal arbitral, mediante compromisso arbitral.

Nio se diga que estas caracteristicas do procedimento da
ICANN estio de acordo com a configuragio da atbitragem em

R

I

algumas legislacdes que admitem a interposi¢io de recursos con-
tra a decisio do arbitro, reconhecendo assim que a decisio arbi-
tral é sujeita & revisio de mérito e nio apenas quanto a questdes
formais. A apreciacio da controvérsia, pelo Judicidrio, no proce-
dimento da ICANN néo configura um “recurso” da parte contra
a decisdo dos “painelistas” porque ¢ facultado A parte socorrer-se
do Judicidrio quer antes, quer durante, quer apds a instauragio
do “procedimento administrative”, podendo até mesmo ocorrer a
hipétese de o “painel administrativo” decidir pelo encerramento
desse procedimento {artigo 18 do “Regulamento”) uma vez ini-
clado um processo judicial.

A confirmacio de que esse “procedimento administrativo” no
configura arbitragem encontra-se na circunstincia de que, em
momento algum, apresenta-se ele, segundo as normas da
ICANN, como arbitragem, seja na designacio do mecanismo
{"procedimento administrativo obrigatério”), seja na terminolo-
gia adotada no procedimento (“painel administrativo” em vez de
“tribunal arbitral”, “painelista” em vez de “drbitro” e “provedor
de servico de resolugio de disputas” em vez de “cimara de arhi-
tragem”). Até mesmo a Camara de Mediagio e Arbitragem da
OMPI, que possui um Regulamento de Mediagio e
Arbitragem, implementou um Regulamento Adicional especifi-
co, de tal forma que se pode dizer que o servigo de solugio de
controvérsias em matéria de nomes de dominio, prestado pela
OMPI, constitui uma atividade adicional e distinta daquela ofe-
recida pela Camara de Mediagio e Arbitragem para as questfes
de propredade intelectual em geral.

Se um procedimento analogo a esse fosse examinado do ponto de
vista da legislagio brasileira, a descaracterizagio do mesmo como
arbitragem seria até mesmo automatica. Como vimos anteriormen-
te, a Lei n2 9.307/96 determina que a decisao proferida pelo arbi-
tro tem a mesma forca que a sentenca proferida pelo juiz togado
(artigo 31) e que ndo cabe recurso contra a sentenca atbitral, &
excecdo do recurso de nulidade a ser interposto com base nas cau-
sas taxativamente previstas na lei {artigo 33). Portanto, um sistema
que permite & parte recorrer ao Judicidrio, quer antes, quer duran-
te, quer apds a instauracio do procedimento, para apreciagio da
controvérsia objeto desse procedimento, ndo atende & definicio
legal do nstituto da arbitragem no Brasil.

Por outro lado, cabe ressaltar que, embora o sistema de solugao de
controvérsias em matéria de nome de dominio criado pela [CANN
nio possa ser caracterizado como arbitragem, pode-se dizer que
este procedimento entra dentra do Ambito dos métodos alternativos
de soludo de controvérsias (ou ADRs}), com caracteristicas pro-
prias gue obedecem & natureza especifica dos conflitos que resolve:
0 registro ¢ a utilzagdo de nomes de dominio.

No entanto, o “procedimento administrativo obrigatérie” nio
caracteriza um método nao adversarial de solucio de disputas,
tais como a negociagio, a mediagio e a conciliagdo, Ja que os
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“painelistas” ndo sdo terceiros tentando lograr uma composicao
entre as patrtes. Ademais, as partes nie sio chamadas a se com-
por; pelo contrério, os “painelistas” sio especialistas em temas
relativos a propriedade intelectual em geral, cuja missio é deci-
dir determinadas controvérsias, ainda que as partes nio estejam
impedidas de ir ao Judicidrio para que a matéria seja apreciada
Judicialmente?.

Assim sendo, conforme se mencionou acima, nio se pode desco-
nhecer que o procedimento criado pelo ICANN deve ser caracte-
rizado como adversarial, isto é, as regras previstas estabeleceram
um procedimento regido pelo respeito ao contraditério entre as par-
tes, onde o demandante faz sua peticio, o demandado tem poss:-
bilidades de fazer sua defesa ¢ ambos podem produzir documentos
probatérios das suas alegagdes, sendo que os “painelistas” profe-
rem a decisio com base nos argumentos trazidos pelas partes, nas
provas constantes do processo e no direito.

Impde-se assim concluir que o procedimento instaurado pela
ICANN ¢ um método alternativo de solucio de disputas (ou
ADR) com caracteristicas proprias, de cardter adversarial e esco-
po lmmitado, pois sua fmalidade é unicamente resolver conflitos
com marcas de tercerros em razao do registro abusivo e da utili-
zacio de ma fé de nomes de dominio registrados sob os gTLDs
“.com”, “.net” e “.org”, disputas que somente se suscitam entre
pessoas que ingressaram ng dmbito de atuacio da ICANN atra-
vés do registro de um nome de dominio em uma entidade creden-

clada pela ICANN.

Pode-se dizer, finalmente, que o procedimento criade pela
[CANN conforma um sistema de controle institucional, préprio do
poder regulamentador das entidades privadas, em virtude do qual
estas controlam o respelto 4s normas estatutinas e exigem que,
frente a qualquer violagio dessas normas, as partes se submetam,
em primeiro lugar, a seus proprios procedimentos disciplinares.

23, Nao deve se confundir a natureza deste procedimento com a possibilidade da concilia-
a0 cnire as partes, previsla e reconhecicla pelo artigo 17 do Regulamento, pots todo
procedimento de solugao de dispulas, seja judicial, seja arbitral, incentiva e reconhece a
conciliagao entre os litigantes.

24, Vide texto da Resolugao da ABP nesta edigio da Revista da ABPI.

7. PrOPOSTA DE CRIAGAO DE UM SISTEMA DE SOLUCAO DE
CONTROVERSIAS EM MATERIA DE NOMES DE DOMINIO PARA ©
BRrASIL

Inspirada nos resultados positivos decorrentes da utilizagio, inclu-
sive por empresas brasileiras interessadas em dominios “.com”, do
“procedimento administrativo compulsério” implantado pela
ICANN e aplicado, entre outras entidades, pela OMPI, a ABPI
aprovou uma resolugdo, durante o XXX Semindrio da Propriedade
Intelectual realizado em agosto de 2000, propondo a adogio de

um sistema alternativo de solugao de conflitos envolvendo nomes de
dominio baseaclo no procedimento da [CANN,

A estruturacio desse sistema de solugo de conflitos dar-se-ia da
seguinte forma: (a) o Comité Gestor da Internet no Brasil publica-
ria uma resolucdo prevendo que os registros de nomes de domfnio
ficam sujettos a um procedimento extrajudicial para solugio de con-
trovérsias a ser admimstrado por Camaras de Resolugio de
Conflitos sobre Nomes de Dominio selecionadas pelo Comité
Gestor®; (b) a Fapesp alteraria o acordo celebrado pelo
Registro.br com o usuario do servico para estabelecer que o reque-
rente de um pedido de registro de nome de dominio fica vinculado
ao procedimento extrajudicial para solugao de disputas estabeleci-
do pelo Comité Gestor™; e (¢) o Comité Gestor aprovaria um
Procedimento Uniforme para Solugio de Conflitos a ser seguido
pelas Cimaras de Resolugio de Conflitos sobre Nomes de
Dominio selecionadas pelo Comité Gestor”.

Na sua esséncia, o sistema de solugio de conflitos proposto pela ABPI
se caracteriza pelos elementos a seguir relacionados: (1) podem ser din-
midas quaisquer controvérsias envolvendo nomes de domnio e direitos
de terceiros, ndo ficando o escopo do procedimento restrito a violagdes
do direito marcério tal como ocorre hoje no Ambito da ICANN; (i)
ndo se exige que o registro ou a utilizaéio do nome de dominio tenham

23, Vide texto da proposta de Resolugio do Comité Gestor nesta edigiio da Revista da
ABPI.

26. Vide texlo da propesta de alteragio do Acordo do Registro.br nesta edigio da Resista
da ABPY,

27. Vide texto da proposta de Procedimento Uniforme nesta edigao da Revista de ABPY,
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sido procedidos de ma f¢, ndo se limitando assim aos casos notéros de
registros abusivos conhecidos como cybersqualting; (1) o procedimento
se basela no principio da transparéncia, do respeito ao contraditdrio,
com a possibiliclade de ampla defesa de ambas as partes, e da mdepen-
déncia e imparcialidade dos julgadores; () a decisio profenda nesse
procedimento serd acatada pela Fapesp no prazo de dez dias apés cién-
cia da mesma, mas o simples ajuizamento de um processo judicial nio
determina o sobrestamento de sua execugio; e, finalmente, (v} as par-
tes ndo ficam impedidas de recorrer ao Poder Judiciério para dinmir a
questio objeto do procedimento extrajudicial, seja antes, seja apds a ins-
tauragio desse procedimento, podendo assim obter ordem judicial que
suste a execugdo de decisao que vier a ser profenda.

Esse mecanismo ¢ denominado “procedimento extrajudicial para a
solucao de disputas”, devendo ser conduzido por Camaras de
Resolugio de Disputas sobre Nomes de Dominio selecionadas
pelo Comité Gestor. As controvérsias serdo decididas por um ou
mais “especialistas” designados para prover uma decisdo final
sobre a controvérsia, decisio essa que podera determinar ou o can-
celamento ou a transferéncia do registro do nome de dominio.

Como se constata, o mecanismo propesto pela ABP] segue essen-
cialmente o procedimento adotado pela ICANN. A par das vanta-
gens decorrentes de um procedimento agll, barato e eficaz, a pro-
posta da ABPI tem o grande ménto pratico de implementar um
sistema alternativo de solugdo de disputas que, no configurando
arbitragem, evita os problemas de eficcia decorrentes da implemen-
tacio daquela sistemética através de contratos eletrnicos de adesao.

8. CONCLUSAD

A conclusao basica que se extrai dos comentarios acima desenvol-
vidos € que 0 mecanismo de resolucio de conflitos em matéria de
nomes de dominie instituido pela ICANN, assim como aquele que
com base nesse modelo for implementado no Brasil, nae configu-
ram o que ¢ geralmente designado por arbitragem. No entanto,
esse pracedimento caracteriza-se por ser um método alternativo de

28, Vide Lei n29.958, de 12 de janeiro de 2000, que eriou as Comissées de Conailiaggo

Prévia dentro das empresas e no dmbito intersindical.

resolucao de disputas (ou ADR) de caréter adversarial com carac-
terfsticas préprias e, por essa razao, permite sua utilizagio no
Brasil nos contratos eletronicos de adesao ja que o usuario nao fica
impedido de submeter a disputa ao Judiciario se assim o desejar.

A partir do advento da Ler n? 9.307/96, o Brasil modernizou uma
forma alternativa de solucio de disputas, a arbitragem, instituto juridi-
co que existia no pais mas que era muito pouco usado, devido ao fato
de que as normas regulamentadoras do mesmo tinham uma concepgéio
antiga e ultrapassada, o que dificultava a utilizagio desse mecanismo.

Dentre outras mudangas provocadas indiretamente pela nova Lei da
Arbitragem, um dos matores ménitos desse diploma legal fo1 insent no
sei0 da sociedade brasileira a discussio a respeito dos beneficios tra-
zidos pelos métodos alternativos de solugio de disputas (ADRs), de
tal forma que estes j4 tm regulamentacio propria em algumas reas
do Diretto, como a trabalhista®, e vém sendo utilizadas na pratica,
sem regulamentagéo, No campo do direito de familia e em questoes de
carater empresanal. Fxaste até em andamento no Brasil um antepro-
jeto de Lei de Mediagéo que se encontra em elaboragio sob os cuida-
dlos de uma comisssao integrada por membros da Escola Supenor da
Magstratura e do Instituto Nacional de Direito Processual,

Dentro desse contexto, a adogao de um sistema alternativo de solugio
de controvérsias em maténa de nomes de dominio se apresenta como
uma Iniciativa ndo s oportuna, como necessaria. Para que a socieda-
de brasileira possa usufrur de todas as vantagens da Seciedade
Global da Informagge, impde-se a implementacio de mecanismos de
ajustamento de condutas licitas e anticoncorrenciais € de estabilizagao
das relagdes juridicas, que sejam eficazes, rapidos e econdmicos,

Existe, também, um argumento adicional de valiosa importancia.
Na medida em que o regime de registro de nomes de dominio no
Brasil tem procurado se adequar as tendéncias internacionais mais
modernas, atendendo a praticamente todas as recomendagdes for-
muladas pela OMPI, nada jushfica que a experiéncia positiva de
outros pafses na solugéo dos conflitos envolvendo nomes de domi-
nig, conforme também recomendada pela OMPI, nao seja imedia-
tamente implantada no Brasil.
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I. INTRODUCAO

II. DAs ESPECIES DE ACOES E EFICACIA DE SUAS SENTENCAS

A disposigie contida no artigo 125 da Lei 9.279/96 faz referén-
cla quanto & protecio especial em todos os ramos de atividade que
serd assegurada as marcas registradas em nosso pafs e consideradas
de alto renome.

Eisse dispositivo afastou o registro especial previsto no artigo 67
do antigo Cédigo da Propriedade Industrial, concedido as deno-
minadas marcas notérias que, para obtenciio, deveriam preen-
cher determinados requisitos e submeterem-se a um exame admi-
nistrativo rigoroso de admissibilidade de parte do INPI de
acordo com norma interna, Face a alteragao legislativa que reti-
rou o carater atributivo de registro especial para dfsticos consa-
grados e determinou que a protecio serd conferida s marcas
consideradas de alto renome, de certo modo subjetiva e declara-
tiva, nos parece como aceitavel o estudo sobre a forma de sanea-
mento dessa lacuna legal, através da busca da tutela jurisdicio-
nal para dirimir tal questio.

Dai surge o questionamento sobre a possibilidade e qual o tipo de
demanda judicial que seria adotada visando a obtengio de reconhe-
cimento de alto renome de determinada marca,

O processo civil brasileiro, assim como o de outros pafses que adotam
o direito objetivo, dispde de diversos tipos de provimentos jurisdicio-
naus, cada qual com seu efeito proprio. Sem pretender examinar amig-
de doutrinas processualistas que definem e estudam os provimentos,
suas cargas de eficécia, etc., por néo ser esse o objetivo do trabalho,
optamos por seguir a doutrina dominante que adota a existéncia de
trés espécies de acties, assim dlassificadas quanto a forma de atuagio
do Estado em dizer o direito, nominadas como acio de cogni-
ciio/conhecimento, executiva e cautelar. Numa singela andlise, temos
que demandas de conhecimento tém por objetive precipuo obter do
Estado {na pessoa do julgador) a tutela para o conflito posto em dis-
cussao. As demandas de contetido executivo visam garantir a0 bene-
ficiado um provimento que modifique o mundo fatico e tornem efeti-
va a relagio Juridica do conflito. Jé as abes cautelares sio medidas
especiais que tendem a conservar o estado dos fatos, fazendo possivel
a efetivagio do direito posto-em discussio em outra demanda.

Para o presente estudo, ativemo-nos aos provimentos de natureza
cognitdria, face ao provimento que buscamos obter dantes referido,
razao porque nos aproximamos mais da doutrina tradicional, aque-
la seguida por Liebman, das agdes puras, que prega demandas de
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conhecimento com sentencas que geram efeitos declaratérios, cons-
titutivos e condenatérios.' Para cada provimento, existird um efeito,
que se far4 sentir com a coisa julgada formal e matenial.

I11. Da AGAO E SENTENCA DECLARATORIA

O diploma processual civl patrio tem a figura juridica da denomi-
nada agao declaratéria estampada no seu artigo 4°, quando define
que o direito do autor limitar-se-4 & sua declaragio. Tal disposicdo
legal é numerus clausus e define em que momento dar-se-4 a decla-
racio como garantia jurisdicional.

O Direito, assim, esta imitado a declarar a existéncia ou ndo de
uma relagio juridica ou autenticidade ou falsidade de documenta.
Mais explicativa ¢ a doutrina de Celso Agricola Barbi, a nosso sen-
tir 0 melhor estudioso patrio da matéria:

“Chega-se, assim, 2 conclusio de que a sentenca declaratéria é
aquela que apenas dé a certeza oficial sobre a relagio deduzida em
juizo: nenhum outro efeito especifico tem ela, salvo o de acabar
com a incerteza, declarando a existéncia ou a inexisténcia de uma
relagio juridica, e, excepcionalmente, de um fato.™

Adotemos a disposicio de let e a doutrina ao tema em discussao.
Sao atraentes as garantias concedidas pelo provimento jurisdicio-
nal advindo com a agao declaratéria, se considerarmos que o nosso
objetivo ¢ justamente o de ver declarada a condigio de alto renome
4 determinada marca, pondo fim inclusive ao estado de incerteza
de um direito. Ainda mais quando acionamos o magistério do
autor dantes referido, mesma obra, pag. 101

“Quando a inobservancia do direito consiste nao na transgressdo,
mas na falta de certeza, é necesséria para seu restabelecimento a
eliminagdo deste obstacule, o que se faz para a garantia jurisdicio-
nal consistente na declaracdo de certeza.”

Entretanto, ainda que possamos considerar o caso concreto fundado
nesse objetivo, ndo podemos confundir esse com uma simples decla-
racio, tal qual a obtida com o manejo dessa modalidade de agdo.

Inicialmente, por nao estarem presentes os pressupostos legas pata
a busca desse provimento. Em segundo, porgue a eficicia da agao
declaratdria ndo alcancaria o objetivo almejado, pois a declaratona
exaure-se em si mesma, apenas declara qual seja a certeza.

O interesse de agir por meio desse tipo de procedimento envolve
necessariamente (por disposicdo legal) a ocorréncia de um estado
de incerteza quanto & possibilidade de existir ou ndo determinada
relagéo juridica. Claro que a doutrina e jurisprudéncia também vis-
lumbram a incerfeza quanto a um direito, entretanto, a sentenga
com natureza declaratria apenas fard o acertamento, corre¢io

1. Pontes de Miranda, quando estudou a classificagio processual da aglo ¢ sentenga,
definiu a existéncia de mais dois tipos de provimentos junsdicienass, o mandamen-
tal € 0 executivo lato sensu. Para esse autor, as sentengas, seja gual for a garantia,
possuem tndas as eficacias, A carga eficacial preponderante é o pedido principal do
autor. Entrelanto, nos parece mais aceitdvel a colocagio de que as agoes possuem

4

dessa incerteza. Se inexistem diividas quanto 2 existéncia ou nao de
uma relacéo juridica ou direito, ndo cabe agho desse tipo.

Ora, h4 de concluir-se que a auséncia de um diretto atributivo
especial e o aguardo na solucio e reconhecimento admunistrativo
para a condicdo que se lhe sujeita, gera, na maioria das vezes, uma
incerteza, ou seja, serd ou nao aquela marca agraciada pela condi-
¢do de alto renome. E, como visto, se ha incerleza quanto ao direi-
to, ha possibilidade de postular uma garantia junisdicional com
carter declaratério. Nao nos parece assim tao simples.

Ainda que o objetivo principal seja uma eventual “declaracio”
Judicial de alto renome de uma marca, em verdade, esse pedido nie
passa de um fato atributivo, um direito.

Quer dizer, a incerteza no decorre de uma relagio juridica sob a
qual ha uma sénia divida, até porque aquela mexiste.

Ora, se a condicdo de alto renome ¢ um fato antecedido por um
direito, ndo cabe essa consideragio através de agio declaratéria,
porque tal demanda nio se presta para declarar sobre simples fato.
A lei ndo prevé a declaracio da existéncia de um fato, ressalvados
somente aqueles casos que envolvam a falsidade ou 1dentidade de
documento. E nesse sentido tem andado a junisprudéncia vigente;

“A agio declaratia nio se presta A eluadagio de fatos controvert-
dos ou passives de alguma divida sobre a real existéncia dos mesmos,
salvo no que se refere 2 falsidade ou autenticidade de documento.”™

“Os fatos nao sdo suscetiveis de acertamento pot meto de declaraténa.™

E mais importante ressaltar ainda que a agao declaratéria nao cria
o direito de propriedade, adquirido na forma do diploma cwil. A
sentenga com essa carga de eficdcia vem dizer, no conflito de inte-
resses, que a propriedade é de uma ou outra parte, em virtude de
sua aquisicao na forma da lei. Entretanto, essa decisio s6 terd efei-
tos entre as partes, o que para o caso em estudo de nada adianta-
r4, pois ndo prevenira conflitos futuros,

E, por sua natureza, nio pode ser executada, pois apenas restabe-
lece o direito ofendido pela incerteza e a declaragéo refaz a ordem
juridica. Exm termos praticos, a sentenca declaratéria apenas diz a
certeza do diretto ou da relagio. Nao tem o carater de impingir ao
demandado qualquer determinagéio. Assim, nada obsta que, apés
uma eventual sentenca declaratéria de alto renome de marca, ou
seja, declaragic da certeza, que terceiro ou mesmo aquele contra
quem operou-se a coisa Julgada, venha a violar o direito ou recusar-
se a agir em conformidade com o direito reconhecido da sentenca.

A doutrina tem-se posicionado do sentido de que declarada a cer-
teza oficial, esgota-se a fungdo Jurisdicional, pers nada mais é
necessario para que seja eliminada a mobservincia do direito,

na verdade um conteido misto, ou seja, pussuem varias elicicias, mas nem sempre
possuem todas as ehcdoas.

Acao Declaratiria Principal ¢ neidente, pag. 5, Editora Forensc.

RT 654/78.

RTIERGS, 133/251.
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entretanto, para efeltos préticos, entendemos que a agao declaraté-
ria néo se afigura como medida cabivel para obtengdo de provimen-
to Jurisdicional para considerar-se uma marca como de alto reno-
me, pois dada a limitagao legal e a eficdcia da sentenca proveniente
dessa demanda, o objetivo nao serd alcancado.

IV. DA ACAO E SENTENCA CONSTITUTIVA

Nio nos perderemos em maiores consideragdes sobre as acdes chama-
das constitutivas, bem assim a eficicia de suas sentencas, posto que na
ongem de seus conceitos j4 podemos vislumbrar sua maplicabilidade
para o caso em questdo. Isso deve-se ao fato de que as agdes constitu-
hvas visam apenas e to-somente & modificacio de um estado juridico.
Esse tipo de acao ¢ oponivel para os casos em que, com ou sem inter-
vengio do Estado, originou-se entre individuos determinada situagao
juridica que, para seu desfazimento serd necessaria a presenca dague-
le, ainda que as partes estejam de acordo. F. demanda comum para dis-
cutir os direitos indisponiveis, como, v.g., o casamento. As sentencas
proferidas nessas acdes declaram o direito e, consegiientemente, criam,
modificam ou extinguem a relagéio ou situagio juridica posta em cause.

A nosso ver, ndo se presta para a obtengdo de reconhecimento judicial
de alto renome de uma marca, pois ndo esté configurada uma relaiio
Juridica que necessite a intervengio do Estado para dizer da sua modi-
ficagao ou extingdo. Ademais, a inobservincia do direito objetivo pode
ser cortigida sem a tutela yurisdicional, ainda na esfera administrativa,

V. DA AcA0 E SENTENCA CONDENATORIA

As aghes de conhecimento com natureza cominatéria/condenatéria
fazem com que as ordens judiciais sejam proferidas com cardter
imperativo, coatvo. Dai sua principal caracterfstica, de impingir ao
vencido um cumpnimente, sob pena de nio o fazendo, ser-lhe aplica-
da uma sancao. Tais demandas encontram-se afiguradas em nosso
Cédigo de Processo Civil no artigo 287. O interesse do autor repou-

5. Comentdrios ao Cédigo de Processo Ciuil, IV vol., pag. 430, Forense.
6. | E. Carreira Alam, “Antecipagio da "lutela ¢ Medidas Cautelares em Propriedade
Industrial”, palestea proferida no XIX Semindrio Nacional de Propriedade Industrial,

sa no pedido, propositura da agiio condenatéria, cuja sentenca serd
alcancada com o provimento jurisdicional naquela reclamado. Sers
impasta uma prestagdo, obrigacio ou pritica de determinado ato.

Mais importante que a analise da agfio propriamente dita, & o estu-
do em si dos efeitos da sentenca condenatéria. Como presente nas
sentencas declaraténias, 0s comandos com cunho condenatério com-
portam a declaragio de certeza de existéncia de velacao juridica, com
o diferencial de que possibilitam a execugfio da ordem judicial, que
obrigue 0 seu cumprimento. Ou seja, a declaragio € acrescentada de
urna condenagdo. Deve cumprir a obngagiio, Moacyr Amaral dos
Santos define que as sentencas condenatdrias possuem dupla fungio:

“...uma, que é comum a todas as sentencas, ao declarar o direito

existente — fungdo declaratdria; outra, que The é prépria, consisten-
- - : , v

te na aplicagio da sangao — funco sancionadora.”

Conclui-se, entdo, que a sentenca dessa natureza especifica uma
sangdo para o caso de o vencido deixar de cumpnir a obrigagio, A
propriedade intelectual, como ¢ sabido, estd mnserida no ramo do
direito das obrigagdes, pois em verdade todas as demandas que
envolvam violagdes aos direitos dela decorrentes tém por objeto sem-
pre o cumprimento de uma obrigacio. Neste sentido foi o entend-
mento, quando do estudo relativo ao instituto da antecipagio de
tutela, onde o § 3% do artigo 461 do Codex que cuida da tutela
especifica das obrigacées de fazer e ndo fazer, considerado como
aplicdvel para as agdes de contrafagio e concorréncla desleal.t

Configuremos essa acio no estudo presente. Como referido, estamaos
por abjetivar a obtengéio de um comando judicial que reconheca uma
marca como senido de alto renome e tenha a protecio especial do ari-
go 125 da Le1 9.279/96, ou seja, uma declaracio judicial seguida
de uma ordem de cumprimento. J4 foi analisado que a acio declara-
tdria, por sua natureza e requisitos, nio se presta para esse objetivo,
entao, parte-se da premissa que a hipdtese versa sobre acao condena-
toria, Faz-se necessario, assim, determinar-se na espécie as condicdes
da agao atinentes a toda e qualquer demanda, independentemente de
sua natureza, para que possamos configurar sua viabilidade.

Rio de Juneira/R], in Anaie 1999, pag. 23. Ricardo Pinho, "A Antecipagio da Tutela
nas Acées em Matéria de Proptiedade Industrial”, in Revista da ABPY, n? 19, pég.
3, novidex de 1995,
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As condicdes da agdo previstas no artigo 267, V1, do diploma pro-
cessual el 530 assim entendidas como possibilidade furidica, legi-
timidade das partes e inferesse de agir. A doutrina tem pacificado o
entendimento de que se admite a presenca do primeiro requisito
respeitante ao provimento jurisdicional buscado ou o bem juridico
a ser tutelado, desde que seja admitido pelo ordenamento juridico.
E para que ndo concorra essa condigio da agio, o provimento
jurisdicional pretendido ndo pode estar vedado ou proibido pela
norma legal vigente.

A nosso ver a condigio primeira perfectibiliza-se através da busca
jurisdicional para tutelar o bem juridico (marca), sem que para tal
vislumbre-se qualquer espécie de vedagéo legal em nosso ordena-
mento, A agdo é um direito piblico de obter-se um provimento
junsdicional’, razio porque o Gnico empecilho de seu exercicio
repousa em proihicio/vedacio legal, nocorrente no caso. Neste
sentido leciona Chiovenda:

“...se, em verdade, ocorresse um fato nove, a que fosse impossivel
encontrar no sistema das normas uma disposicio aplicavel, signifi-
caria que nesse caso falta uma vontade de lei que garanta o bem
reclamado pelo autor e se formara uma voniade negativa de lei.™

Nestes casos é dado ao juiz, através da concesso do provimento juns-
dicional, cumprir a fungio de “legislador” e conceder o direrto ndo tute-
lado por lei. O segundo requisito, legitimatio, esta amparado, no pélo
ativo, pelo titular de um registro de marca que tenha, em seu bajo € his-
téa, todas as caracterfsticas necessirias para enquadrar-se dentro da
protecio especial (aquelas que seriam proprias e lhe concedenam o ant-
go registro de marca notéria), e no pélo passivo, 0 INPL, o qual serd
obrigade a anotar em seus arquivos a condigio espectal dada por sen-
tenca. Posto iss0, 2 ocorréncia atual ou futura de um dano, que pode
perfectibilizar-se através, v.g., de uma vaniedade de depdsitos de marcas
stmilares em diversas classes ¢ segmentos que nio os cobertos pelo regis-
tro em tela, contra os quais tenham sido apresentados recursos adminis-
trativos invocando-se a protecio especial, posto que nio se deseja a pro-
pagagio dessas ocotréncias, Justifica o terceiro e lfimo requisito do
inferesse processual. Vale referir também, a nosso sentir, que a simples
pretensio da parte em ver reconhecido o alto renome de sua marca jus-
tifica o interesse na demanda, independentemente da ocorréncta ou néo
de atos a ela contrérios, pois a auséncia de protecio legal sobre um direi-
to ahbutivo especial gera uma insatisfacéo neste sentido.

Ter-se-ia, entdo, na pratica, uma demanda cujo pedido repousaria
no reconhecimento da condigio de alto renome de uma marca
posta em discussdo na causa e a conseqiiente protegiio prevista em
lei. No pélo passivo estaria o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (o que remete, obrigatoniamente, a competéncia para a

7. E.D. Moniz de Amgin, Comentdrios a0 Cdigo de Processo Civdl, [T vol., pag. 435, Forense.
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Justica Federal da Secio Judicidnia do Rio de Janeiro/R]), que
seria obngado a anatar em seus arquivos essa condicao, scb pena
de, ndo fazendo, ser-lhe determinada uma sangdo por descumpri-
mento {caracteristica coercitiva, imperativa).

Tal hipétese se nos afigura come plenamente aceitivel, posto que,
com a natureza cominatéria, a declaragio seria reconhecida pela
autarquia, cle maneira imperativa, ou seja, mediante ¢ cumprimen-
to de uma prestacao, o que nio s¢ alcangaria, como visto, com a
sentenga declaratéria propriamente dita. Neste caso, o INPI ver-
se-1a abrigado a anotar em seus arquivos essa condigao para, a par-
tir daf, em julgando os pedidos de marcas similares/idénticas aque-
la, invocar o dispositivo de lel que protege os sinais especiais.

De sorte que, s.m.j., somente uma acao com tais caracteristicas
conseguiria oferecer a garantia jurisdicional de obtencio de decla-
racao de alto renome a uma marca registrada, face a existéncia de
um titulo executivo judicial que confere o pleno e real direito de ver
cumprida a determinagao.

VL. CoNCLUSAD

A nosso juizo ndo ha dividas quanto a efetiva possibihdade de buscar-
se provimento junisdicional a fim de alcancar declaracio de alto reno-
me. Assim também ndo discordamos que o melo processual encontra-
do em nosso Direito se perfectibilize através da agio condenatéria,
dado o caréter coercitivo/imperativo da sentenca, que obriga a parte
vencida ao cumprimento do preceito. Certamente, o fato de obter-se
um reconhecimento judicial de alto renome para determmada marca
registrada, ndo impedird a acdo de concorrentes inescrupulosos, entre-
tanto conferird a0 INPI maior poder de atuagio administrativa para
colbir tals praticas. Assim funcionava com o registro da marca notona.

Na verdade, a busca da tutela juclicial para a concessao do beneficio
confendo as marcas especiais serve apenas como medida mais consis-
tente a fim de sanar lacuna legal. Parece-nos também que, em certos
momentos, tals procedimentos poderdo ser mais céleres que os admi-
nistrativos, pois caso o INPI {réu) reconheca que aquela marca em
litigio preenche os requisitos de alte renome, nada mais restaré ao
Judicidrio sendo julgar o processo de imediato, antecipadamente.

Dessa forma, em pouco tempo poder-se-ia obter um reconhecimento
judicial de alto renome. Trata-se, induvidosamente, de escorreito meio
para protecio de marcas que ao longo do tempo foram alcangando
sucesso no mercado e que, face & alteracio na lei vigente, néio puderam
ser agraciadas por registro especial antigamente previsto. De qualquer
forma cabe aos operadores do Direito encontrarem a solugio mais ade-
quada para o caso concreto e o direito matenal posto em causa.

8. Institwigfes de Direito Processual Croil, § 2, n® 11, 1142,
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Informagdo sempre foi poder, mas, com os avancos da tecnologia,
esta assertiva toma um significado dramético, pois estamos diante de
um fengmeno que esta revolucionando o préprio conceito de jorna-
lismo. E que, através da televisio e da Internet, e de ambas conju-
gadas, poderemos testemunhar os fatos, onde quer que eles estejam
acontecendo, ai, entdo, ndo mais precisaremos de quem simples-
mente 0s relate, mas, tao-somente, de quem os analise.

Através da rede das redes, sem prescindir de autras técnicas, os pro-
prios jornalistas colocardo ao nosso dispor a informacio aprofunda-
da, com a ivestigaco detalhada dos fatos, permitindo-nos uma to-
mada de posicio inteligente e mais consciente.

Formar a opinido piblica, e ndo simplesmente informar ao piblico
do que estd acontecendo, passou a ser o grande pape! da multim-
dia no alvorecer do terceiro milénio e disto deveremos estar todos
cientes, se nio quisermos “perder o trem da histora.”

Gragas ao poder da informacio e da andlise percuciente dos fatos
que vicejam nos campos econdmica, politico e psicossocial, seus res-
pectivos atores tém-se mostrado mais interessados em compreender
todo o nosso sistema e contribuir para o seu aprimoramento, o que
nos acena com um porvir mais favordvel, no que tange ao aperfei-
¢oamento da legislagio vigente e aos novos rumos a serem trilhados.

O crescimento econdmico e a intensa profissionalizagio que se
avizinham, no alvorecer de um novo milénio, aumentam a respon-
sabilidade daqueles atores em seus respectivos sistemas, sinali-
zando para a maior necessidade de adquirirmos maior conheci-

mento dos referidos fatos econdmicos, politicos e psicossociais,
devidamente analisados em seu contexto, sabretudo por parte da-
queles de quem se espera uma maior participagio na vida pibli-
ca ou privada, por exercerem cargos de lideranga, ou de meros
formadores de opinido.

De uma competente andlise daqueles fatos, deveremos partir para
uma deciso, ou simplesmente nos quedarmos inertes, consideran-
do que a inagao, tamhém, ¢ uma forma de agir do lado negativo do
conceito, pela sua abstengiio; s6 que talvez seja esta a pior delas,
porque nos leva a nada decidirmos. E o pior dos arrependimentos
nio ¢ o de termos tomado uma determinada decisio, neste sentido,
ou em outro diametralmente oposto. A pior das lamentagges é a de
néo havermos decidido nada, principalmente em uma conjuntura
como ¢, atualmente, a brasileira, rica em mudangas radicais, conti-
nuas e cada vez mais amitide.

Sempre entendemos que aquele que detém o conhecimento, neces-
sério a uma determinada atividade, no € simplesmente aquele que
sabe identificar e definir o problema; ov aquele que sabe onde estao
as informagbes de que precisa; ou, entdo, aquele que conhece as
pessoas que o poderiam ajudar; ou, ainda, aqueles que tém compe-
téncia para encontrar boas solugﬁes e, até mesmo, quem as encon-
tre por ele; ou, finalmente, aquele que tem o discernimento para es-
colher a solugiio mais efetiva e eficaz. Quem verdadeiramente detém
o conhecimento €, precisamente, aquele que consegue transformar
tudo o que foi dito acima em agdo, fazendo o melhor uso dela.

RICCI & ASSOCIADOS
ADVOCACIA

MARCAS - PATENTES
REGISTROS NO BRASIL E EXTERIOR
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL

ASSESSORIA EMPRESARIAL
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
PARECERES E CONTRATOS
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ARECER DA
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A COMISSAOD DF "SOFTWARE" T INFORMATICA E A ConssAo DE MARCAS DA ABPI ELABORARAM O PARECER ABAIXG TRANSCRITO,
QUT. FOI APROVADQ PELA ASSEMBLEIA GERAL DA ABPI REUNIDA EM SAC PAULG, EM 20 DE AGOSTO DE 2000,
E ENVIADO A% AUTURIDADES BRASILEIRAS COMPETENTES.

A Associagio Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, como enti-
dade representativa da iniciativa privada e de profissionais atuantes no
campe da propriedade intelectual, examinando as questées envolvendo
registros indevidos de nomes de dominio e considerando que as mesmas
ainda suscitam algumas dividas na doutrina e na jurisprudéncia, mani-
festa sua opimido como segue:

1. Os conflitos relativos a nomes de dominic constituem matéria nova no
Brasil, mas que j tem sido equacionada em algumas decisdes judiciais.
A ABPI estudou as diversas agdes propostas e a legislagio pertinente,
identificando, entre outros atos ofensivos a direitos de terceiros e irregu-
laridades relativas a nomes de dominio, as seguintes hipéteses fundamen-
tais envolvendo nomes de dominio: (1) conflitos com marcas {marcas
notoriamente conhecidas, marcas de alto renome e marcas simplesmente
registradas ou deposttadas); (2) conflitos com nome civil ou pseuddni-
mo; (3) conflitos com nome de empresa; {4) conflitos na érbita do
direito autoral: (3) conflitos com nomes de dominio semelhantes; (6)
conflitos com indicagdes geograficas; e (7) atos de concarréncia desleal.

2. A ABPI entende que varios tipos de acdes sio cabiveis, dependendo
de uma andlise case a caso e dos objetivos pretendidos, destacando-se as
seguintes;

{a) Acio ordindria com preceito cominatério (obnigagio de fazer ou
nio fazer) cumulada com pedide de indemzagao. Neste tipo de agio
nio haveria obrigatonedade de ter o 6rgio registrante no pélo passivo
da agio, podendo ser proposta unicamente contra ¢ titular do registro
de dominio.

(b) Ao ordindria com pretensio anulaténia. Trata-se de agdo objetivan-
do a anulagic do registro do dominio efetuado indevidamente, cumula-
da com pedide de indemzacio. Essa agio deveria ter no pélo passivo o
titular do registro de dominic. A necessidade ou nio de ter o drgio regis-
trante no pole passivo seré objeto de novas discusses dentro da ABPI.

3. Em qualquer das hipéteses acima, medida cautelar e tutela antec-
pada seriam também aplicéveis para agfes envolvendo registros indevi-
dos de dominio, presentes os pressupostos legais. A utilizagao da

medida cautelar e da tutela antecipada ficaria condicionada a preten-
sao da parte, ndo existindo distingdo dos demais casos em que essas
providéncias sdo requeridas.

4. Dentre os diversos fundamentos materiais das agdes contra registros
indevidos de dominio, cabe destacar os seguintes: (a) artigo 5% inciso
XXIX, da Constituicho Federal relativo & proteciio das marcas, dos
nomes de empresas e de outros signos distintivos; (b} artigo 34 da Let
8.934/94 relativo & protegao do nome de empresa; (c) artigos 126,
129, 130, 189 e 195 da Lei 9.279/96 relativos a protegic das mar-
cas; (d) artigo 159 do Cédigo Ciml; (e) artigo 8° da Convengio
Unionista de Pans relativo & protecio do nome de empresa; (f) artigo
72 e artigo 10 da Lei 9.610/98 relativos & protecio da obra intelectual;
e (g} artigos 207 ¢ 209 da Lei 9.279/96 relativos i repressao dos atos

de concorréncia desleal.

5. A Justica Estadual é competente para conhecer, processar e julgar
as agbes relativas a conflitos envolvendo nomes de dominio, mesmo
aquelas em que a Fapesp figurar no pélo passivo, conforme decisio do
ST] em conflito de competéncia suscitado pela Justica Federal do
Estade do Parana.

Esta anélise pela ABPI reflete o exame e o entendimento dos profissio-
nais que atuam na drea diante do tema ora abordado, considerando que
o Judicidrio, ao dirimir os conflitos entre nomes de dominio e marcas pre-
viamente registradas por terceiros, sejam elas de alto renome, notoria-
mente conhecidas ou simplesmente registradas, tem aplicado a Lei de
Propriedade Industrial em beneficio do legitimo titular dessas marcas. A
ABPI também entende que a legislagio vigente € suficiente para resol-
ver os demais conflites envolvendo nomes de dominio, como no caso de
nomes comerciais ¢ atos de concorréncia desleal.

Ressalta-se, apenas, que estas conclusdes nao sio exaustivas, devendo a
ABPI continuar a discussao dos pontos polémicos.

Sao Paulo, 20 de agosto de 2000
ABPI - Associacio Brasileira da Propriedade Intelectual
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A AssemBLFIA GERAL DA ABPL, REUNIDA EM 840 PauLa, £M 20 DE AGOSTO DF 2000, APROVOU UNANTMEMENTE
A3 RECOMENDACOES ABAIXO, APRESENTADAS PFLA COMISSAC DE “SOFTWARE"™ E INFORMATICA E PELA COMISSAC DE MARCAS,
AS QUAIS FORAM FNCAMINHADAS AS AUTORIDADES BRASILEIRAS COMPETENTES.

A medida que aumenta o némero dos pedidos de registro de nomes de domi-
nio, também aumentam paralelamente os questionamentos a respeito de pos-
sivets irregulanidades nestes registros, Sao discussoes de toda ordem, mas prin-
cipalmente voltadas para o uso de marcas, nomes de empresa, titulos de
estabelecimento e nomes civis ou pseuddnimos notérios por terceiros.

Ciente deste problema e na tentativa de criar uma ferramenta para solucio-
nar esses conflitos, a Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers - [CANN implementou, apés aprofundado estudo em conjunto
com a Organizacio Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, a
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - UDRP

O sistema alternativo de solugio de disputas mstituide pela ICANN,
que envolve a nomeacio de Juntas Administrativas para examinar e jul-
gar controvérsias envolvendo nomes de dominio através de um procedi-
mento expedito, adotado perante os registros de nomes de dominio
“.com”, “.net” e “.org” desde 1999, tem se mostrado muito eficiente e
atingiu objetivos de praticidade. Tanto que 74 existem quase mil casos
examinados pelas Juntas Administrativas em menos de um ano, com

baixo custe e decisio a prazo muito curto.

Estes resultados vém sendo demonstrados, inclusive, em alguns casos
envolvendo marcas conhecidas no Brasil que foram registradas como
parte de nomes de dominio, tais como “embratel.net”, “globoespor-
te.com”, “Jornalnacional.com”, entre outros. Os resultados obtidos atra-
vés da aplicagao do procedimento alternativo nesses casos concretos pro-
porcionou uma solugo satisfatéria num prazo recorde, sem a
necessidade de demorados e caros procedimentos judiciais que nem sem-
pre proporcionaniam uma resolucdo adequada para conflitos de cardter
1ao técnico ¢ especializado coma os que envolvem: o use indevido de pro-
priecade intelectual de terceiros na Internet.

Inspirada neste cendrio, a ABPI sugere a adogio de um procedimento
alternativo de solugiio de conflitos envolvendo nomes de dominio, que
podena ser adotado através da seguinte metodologia:

(a) Publicacio de uma Resolucio pelo Comité Gestor da Internet do
Brasil, prevendo a solugic de disputas envolvendo nomes de dominio e
direitos de terceiros através de CAmaras de Resolugio de Conflitos sobre
Nomes de Dominio.

{b) Alteragiio do Acordo do Registro.br, nao apenas para que um procedi-
mento alternativo de solugio de disputas possa ser desde j4 implantado, mas
também para melhor esclarecer os deveres do usudrio do Registro.br ¢ os direi-
tos da Fapesp, tendo em vista estas mudancas.

(c) Criagiio de um Procedimento Uniforme para Solucéio de Conflitos, a ser
estipulado pelo Comité Gestor, com base na expenéncia positiva do procedi-
mento alternativo de solucdo de disputas utilizado pela ICANN.,

Este sistema de sohuho extrajudicial de conflitos néo é novo no Brasil, ocor-
rendo em outras 4reas de atvidade, tanto que j4 inspirou, por exemplo, o
Conar - Conselho de Auto-Regulamentacio Publicitaria, que tem atribuigdo
para o exame de discusses a respeito da criagio e veiculagia da publicidade.
E'sse sistema extrajudicial tem se mostrado extremamente eficiente e dinémico,
proporcionando solugdes répidas e especializadas.

A presente proposta da ABPI reconhece a necessidade de um procedi-
mento ripido e realmente eficiente para a solucio de conflitos envolven-
do nomes de dominio “br” e direitos de propriedade intelectual, sem a
necessidade do recurso ao Judicidrio e sem a criagiio de entraves ao lou-
vivel trabalho que vem sendo feito pela Fapesp na concessio rapida de
registros de nomes de dominio.

Sao Paule, 20 de agosto de 2000
ABPI - Associagdo Brasileira da Propriedade Intelectual
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A COMISBAO DE “S0F IWaRE" E INFORMATICA T A COMISSAQ DE MARCAS DA ABPI ELABORARAM AS PROPOSTAS ABAIX( TRANSCRITAS,
PARA EMPLI:'MI:’.NMQA() DO PROCEDIMENTO AITFRNATIVO DE SOLUCAU DE CONFLITOS M MATERIA DE NOMES DE DOMi]\'IO,
CONFORME RECOMENDADO PELA RESOIUCAO APROVADA PELA ASSEMELELA GERAL DE 20 DF AGOSTO DE 2000, ESSAS PROPOSTAS FORAM
ENCAMINHADAS EM 5 DE OUTUBRO DE 2000 A0 CoMITE GESTOR DA INTERNET E A FAPESE

MiNUTA DE RESOLUCAO

eeveermesennnns 46 2000

0 Coordenader do Comité Gestor da Internet no Brasil, no uso de suas
attibuigges, torna piiblico que o referido 6rgae, em reumido realizada no dia
O de 2000, emiti a seguinte Resolugdo:

“Resolugiio n® 00X/00

O Comité Gestor da Internet no Brasil - CG, no uso das atnbuigges que lhe
confere a Portania [nterministenal MC/MCT n® 147, de 31 de mato de 1995,

Considerando a necessidade de se criar um procedimento rapido para a
solugio de disputas envolvendo nomes de dominio € diveitos de terceiros, e

Resolugiio n? ......ccovvvcrsvnreriny de e de

Considerando que a execugio das atividades relativas ao registro de nomes
de dominios e atribuigao de enderecos IPs vem sendo realizada pela
Fundacio de Amparo & Pesquisa do Estado de Sao Paulo - Fapesp,

Resolve:

Art, 12 Os registros de nomes de dominio concedidos, prorrogados, alte-
rados ou recadastrados apds a presente data ficarao sujeitos a um proce-
dimento extrajudicial para a solugao de disputas, conforme condicdes
que serdo definidas pelo Comité Gestor da Internet do Brasil através de
Procedimento Uniforme para Solugio de Conflitos.

Art. 22 Constard do Acordo firmado entre o 6rgio responsdvel pelo regis-
tro de nomes de dominio e o usuario do sistema que o procedimento exira-
Judicial para solucio de conflitos sers um dos métodos alternatives para
dinmir disputas envolvendo nomes de dominio, nao obstando a possibili-

dade de que as partes envolvidas recorram ao Poder Judicidrio para diri-
mir fais questoes, antes ou apds a instauragao desse procedimento.

Ant. 3% Cabers a0 Comité Gestor selecionar as Camaras de Resolugio
de Conflitos sobre Nomes de Domfnio que aplicario o Procedimento
Uniforme para Solugao de Conflitos. As referidas Camaras definirio
seu Regimento Interno e estabelecerfio critérios para a selegio de espe-
cialistas para solucionar os conflitos.

Art. 42 A instauracio do procedimento extrajudicial poderd ser solicitada
por qualquer pessoa com legitimo interesse que se sinta lesada em seus
direitos, cabende ac 6rgdo responsavel pelo regisiro de nome de dominio
cumpnir as decises proferidas no praze de 10 (dez} dias contados da sua
aéncia. O titular do nome de demnic ndo fard jus a qualquer reembolso
ou indenizagao por parte do Registro.br em virtude da decisio determinan-
do o cancelamento ou a transferéncia de titularidade do nome de dominio.

Ant. 5% Os custos decorrentes da instauragio do procedimento extraju-
dicial serdo fixados pelas Camaras de Resolugio de Conflitos sobre
Nomes de Dominic tendo em vista valores compativels com os vigentes
internacionalmente, os quais serdo previamente aprovados pelo Comité
Gestor da Internet no Brasil.

Ant. 6° Todos as despesas decorrentes da instauragiio do procedimento extra-
Judicial serao satisfeitos pela parte que solicitar a instauragéio do procedimento.

Art. 7° Esta Resolugio entra em vigor na data de sua publicacio no
Diario Oficial da Uniao, devendo ser divulgada no endereco eletrénico
do servidor web do CG na Internet: hitp://www.cg.org.br.”

JOHANSSON & LANGLOIS

FUNDADA EN 1945
SANTIAGO - CHILE

Propiedad Industrial e Intclectual, Patentes de Invencion,
Mouodelos de Utilidad, Disciios Industriales, Marcas Comerciales, Derechos de Autor

San Pio X n 2460, Piso 11 Providencia, Santiago, Chile,
P. O. Box 1834, Santiago. Chile

Teléfono: (56 23 231-2424
Fax: (56 2y 231-3434

E-mail: mail@il.cl
hetp:ffwww jlel
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MinuTA DE REGULAMENTO

Procedimente Uniforme para Solucao de Conflitos
acerca de Dominios

Este Regulamento do Procedimento Uniforme para Solucio de
Conflitos, aprovado pelo Comité Gestor da Internet no Brasil, é parte
integrante do Acordo entre a entidade registrante {“Remstro.br”) e o
usudrio de seus servicos {doravante denominado Usuério), estabelecen-
do os termos e condicdes aplicdvels a disputas envolvendo o registro e o
uso de nomes de dominio na Internet registrados pelo Usudrio.

O procedimento descrito abaixo deverd ser obrigatoriamente seguido
pelas Cimaras de Resolugao de Conflitos sobre Nomes de Dominio, res-
salvada a faculdade de ter cada Camara suas regras complementares,
para t6picos emissos no presente Regulamento.

1. Principios Bésicos. O presente Regulamento estabelece as regras do
procedimento extrajudicial ac qual todos os Usudrios do “Registeo.br”
ficardo obnigados a submeter-se com relagao a conflitos envolvendo o regis-
tro e 0 uso de nomes de domnio na Internet registrados pelo Usudrio. Este
sera o procedimento observado pelas Camaras de Resolucéio de Conflitos
sobre Nomes de Dominio, a serem designadas pelo Comité Gestor da
Internet no Brasil, e tem fundamento nos seguintes principios:

(a}) Transparéncia nas regras procedimentais de cada Cimara de
Resolucio de Conflitos sobre Nomes de Dominio e nos critérios de esco-
Iha dos especialistas que julgardo as disputas;

{b) Direito & ampla defesa, sendo facultativa a presenca de advogado
assistindo qualquer das partes envolvidas;

{c) Respeito ao contraditorio para ambas as partes, sendo responsahili-
dade exclusiva do Usuario indicar um enderego de correlo eletrénico cot-
reto para o recebimento de comunicagdes da disputa que ndo seja aque-
le constante dos cadastros de “Registro.br”; :

(d) Publicacio das decisbes, através de melos eletrdnicos acessivels gra-
tultamente a qualquer interessado;

(e) Motivagao das decisdes, que deverdo ser sempre fundamentadas, res-
salvadas as hipéteses de homologacéo dos paragrafos 6.2 e 7.2;

() Imparcialidade do especialista que deve informar 3 Cimara de
Resolugio de Conflitos sobre Nomes de Dominio, assim que possivel,
qualquer circunstincia que possa caracterizar o seu impecimento ou sus-
peigao, cabendo & CAmara, caso aceite esta argiiicdo, substitui-lo.

2. Situagdes Aplicaveis. O Usuério ficard obrigado a submeter-se
ao procedimento extrajudicial na hipdtese de terceiro {daravante deno-
minado “Reclamante”) alegar ao “Registro.br”, através de
Reclamagao, que o nome de dominio do Usuario (a) ¢ idéntico, simi-
lar ou suscetivel de causar confusio com marca, nome de empresa, titu-
lo de estabelecimento, titulo de obra intelectual, personagem, nome
aivil, pseuddnimo notéric ou nome de dominio dos quas seja titular o
Reclamante ou (b) vicla qualguer outro direito do Reclamante. Este
direito poderd ser demonstrado por qualquer dos meios de provas
admitidas no direito brasileiro.

2.1. Apés a apresentagio da Reclamagio, ndo podera o Reclamante
apresentar novas alegacdes ou novas provas, a menos que solicitade pelo
especialista, ou em casos especiais, a critério e por ato da Camara de
Resolucio de Conflitos sobre Nomes de Domfnio.

3. Reclamagdo. Caberd ao Reclamante comprovar, na apresenta-
¢do do pedido do procedimento extrajudicial, que se enquadra em
qualguer das hipdteses previstas ne paragrafo 2, através de
Reclamago, que poderd ser enviada por e-mail ou outros formatos
fisicos ou eletrbnicos, devendo estar obrigatoriamente acompanhada
dos seguintes elementos:

(a) Instrumento de mandato, quando ¢ Reclamante estiver sendo repre-
sentade por um procurador, sem necessidade de reconhecimento de
firma ou legalizacfio consular;

(b) Exposicao das razdes de fata e de direito fundamentadas;

{c) Prova documental dos fatos alegados através dos meios legalmente
admitidos pela legislacdo brasileira;

{d) Escolha do niimero de especialistas a serem indicados pela Camara
de Resolugao de Conflitos sobre Nomes de Dominio;

(e) Solicitagdo de que a Camara de Resolugao de Conflitos sobre Nome
de Dominio intime o Usuério a apresentar sua Resposta;

(D) Declaragdo isentando a Cimara de Resolugao de Conflitos sobre
Nome de Dominio de partictpago e responsabilidade em qualquer dis-
puta judicial que porventura venha a ser imiciada pelo Reclamante, caso
o0 mesmo ndo obtenha sucesso em sua pretensio,

3.1 O Reclamante escolhera a Camara de Resolucdo de Conflitos sobre
Nomes de Dominio através de listagem que devera ser disponibilizada
pelo Comité Gestor. A Camara escolhida devera promover todo o pro-
cedimento, exceto nos seguintes casos:

Mercurio Marcas e Patentes Ltda

Propriedade Intelectual
Desde 1925

Matriz: Rua Estela, 515 Bidg. "F” - 2/3 ands. - Fone: (011) 549-2555 - Fax: (011} 572-8856 - CEP: §4011-804 - S30 Paulo - SP
Filial/Rio: Avenida Rio Branco, 257 - conjunto 708-708A - Fone/Fax: (021) 220-8048 - CEP: 20040-009 - Rio de Janeiro - RJ
Filial/Campinas: Rua Regente Feijo, 1251 cj. 904 - Fone: (019) 232-3142 - Fax: (019} 236-1080 - CEP: 13013-052 - Campinas - 5P
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(1) se houver disputa entre as mesmas partes em Camaras diferentes,
caso em que 0 Usuario ou o Reclamante podera requerer a remessa da
disputa para a Céimara que recebeu a primeira Reclamacéo, ou

(1) recusa pela Camara escolhida, que devera indicar outra Camara para
conduzir o procedimento.

3.2 Cabe & Camara de Resclucio de Conflitos sobre Nomes de
Domimo intimar ¢ Usuério, remetendo-lhe ndo apenas copia da
Reclamagio em formato eletrénico, mas também permitindo ao Usuério
0 acesso a uma copia fisica da Reclamagfo e da Documentagio anexada
4 mesma. Desta intimagéo deve constar também o prazo para manifesta-
¢a0 do Usuario, bem como o endereco para remessa da resposta.

3.3 Cépias desta intimagio devem obrigatoriamente ser enviadas aos
Contatos Técnico, Administrativo e de Cobranga indicados nos dados
de nscrigio do nome de dominic no banco de dados do 6rgio registran-
te na data de envio da Reclamagdo, através de e-mail.

3.4 A Camara de Resolucio de Conflitos sobre Nomes de Dominio dard
initio a0 procedimento mediante apenas a prova de envio da Intimacdo
através de e-mail, no sendo necessério qualquer outro tipo de confirma-
¢Ao de recebimento, manual ou automética, por parte do Usuério.

4, Resposta. No prazo de 15 dias a partir do recebimento da intima-
¢ao, via e-mall, 0 Usudnio podera apresentar uma Resposta, com todas
as razbes de fato e de direite que entender cabiveis.

4.1 Sob pena de ndo conhecimento, a resposta deverd estar obrigatoria-
mente acompanhada dos seguintes documentos:

(a) Instrumento de mandato, quando o Reclamante estiver sendo repre-
sentado por um procurader, sem necessidade de reconhecimento de
firma ou legalizacio consular;

{b) Razies de fato e de direito, devidamente fundamentadas;

{c) Provas documentais, obtidas através dos meios legalmente admitidos
pela legislagio brasileira.

4.2 A Resposta podera também conter solicttacio de aumento para 3 do
niimero de especialistas a serem indicados pela Camara de Resolugio de
Conflitos sobre Nomes de Dominio, sende que o Usuérie, neste caso,
devera arcar com todas as despesas correspendentes.

4.3 O siléncio do usuario no praze préprio ou a inobservancia dos requi-
sitos do paragrafo 4.1 significara reconhecimente do pedido formulado
na Reclamago.

5, Indicacio de Especialista. Cada Cémara de Resolugio de
Conflitos sobre Nomes de Dominic devera publicar uma relagéo de espe-
clalistas para solucionar os conflitos envolvendo nomes de dominio, de
acordo com o3 critérios para a selecio de especialistas estabelecidos em
seu Regimento Interno.

5.1 No prazo de 5 dias apés o prazo da Resposta ou, no caso do pard-
grafo 4.3, a Camara de Resolugao de Conflitos sobre Nomes de
Dominio designard o especialista para solucionar a disputa, de acordo
com o seguinte:

(a} a Camara designaré um especialista para a solucdo da disputa;

(b) caso qualquer das partes o requeira expressamente, a Cimara desig-
naré 3 especialistas para solucionar a disputa.

5.2 Eventuais impugnagdes. Caberd, ainda, a qualquer das partes argiiir
o impedimento ou suspeicio do especialista no prazo de 5 {cinco dias) a
contar da sua indicagio. Caso o especialista nio aceite esta argiiicio,
deverd comunicar 3 Cimara esta sua decisao, cabendo & Cimara, a seu
exclusivo critério, indicar ou ndo cutro especialista para substitui-lo.

6. Decisao. Imediatamente apés a designagio de especialista ou espe-
cialistas, para prover uma deciso final sobre a disputa, iniciar-se-4 ¢ pro-
cesso de decisdo, com hase no livre convencimento do especialista, basea-
do principalmente nas informagtes apresentadas por cada uma das
partes, podendo, ainda, valer-se de sua experiéncia pessoal.

6.1 Nenhuma das partes poderd ter qualquer comunicagio unilateral
com o especialista, sendo que todas as comunicagiies entre o Usudrio, o
Reclamante ¢ o especialista deverdo ser fertas através da Cimara de
Resolugio de Conflitos sobre Nomes de Dominio.

6.2 Poderd o especialista, a seu critério, contatar ambas as partes através
da Cimara de Resolugio de Conflitos sobre Nomes de Dominio, antes
de profenr sua decisdo, a fim de propor a conciliagio, que devers ser
homologada pelo especialista através de breve decisao sem motivacio.

6.3 O especialista conduzira suas atividades com chservancia das regras
vigentes e assegurard que as parles sejam tratadas com igualdade, respei-
tado o contraditério.

6.4 A decisio do especialista serd apresentada por formato escrito,
dentro do praze mdximo de 60 dias a contar do inicio do procedimen-
to extrajudicial, devendo ser enviada apenas & referida Cimara, que
se encarregara de enviar copias da mesma as partes e divulgd-la ele-
tronicamente.

ARIBONI, FABBRI & ADVOGADOS ASSOCTADOS

INTERNATIONAL ILAW OFFICE
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7. Solugdes Cabiveis. As solucdes cabiveis dentro de qualquer proce-
dimente extrajudicial perante as Camaras de Resolugao de Conflitos
sobre Nomes de Dominio serdo:

{a) cancelamento do dominio;
{b) transferéncia do registro de dominio ao Reclamante;
{c) manutengio do dominio em nome do Usudrio.

7.1 Apbs o recebimento de cépia da decisio, o “Registro.br” devera
acalar a providéncia determinada, executando a decisio no prazo de
10 (dez) dias contados de sua ciéncia e comunicando 3s partes a data
de seu cumprimento.

7.2 E facultado 3s partes resolver por acordo o conflito objeto do proce-
dimento extrajudicial, o que sera homologado pelo especialista sem
outros 6nus para as partes.

8. Despesas. Todas as custas cobradas pelas Camaras de Resolucio
de Conflitos sobre Nomes de Dominio nos termos deste Procedimento
Uniforme serdo pagas pelo Reclamante, exceto nos casos em que o
Usudrio optar por elevar o nimero dos especialistas de um para trés,
caso em que todos os honordrios suplementares serio pagos pelo
Usuério.

Novo ACORDO PO REGISTRO.BR

O Comité Gestor da Internet no Brasil, criado pela Portaria
Interministerial MC/MCT 147/95, publicada no DOU de 31 de maio
de 1995, delegou competéncia para a realizagio do servico de
Registro.br, através da Resolucao 002, de 15 de abnl de 1998, publ:-
cada no DOU de 21 de mato de 1998, & Fundagic de Amparo 3
Pesquisa do Estado de Sao Paulo, com sede social e foro na cidade de
Séo Paulo, Estado de Sao Paulo, 3 Rua Pio X1, 1500, Alto da Lapa,
CEP 05468901, inscrita no CNP/MF sob o nimero
043.828.151/0001-45, e doravante simplesmente denominada
“Registro.br”. A Pessoa Fisica ou Juridica identificada no banco de
dados eletrénico do Registro.br ¢ doravante simplesmente denominada
“Requerente”. Acordo Registro.br ¢ Requerente celebram o
presente acordo que se regera pelas clausulas e condicies abaixo:

I. Do Objeto - Constituem objeto do presente acordo o registro ¢ a
publica¢do de delegacgo de um dominio na Internet sob o dominio .br.

9. Cabimento de Procedimentos Judiciais. A adocio do presen-
te procedimento de solugio de conflitos nao impede o Usuério ou o
Reclamante de discutir a matéria em juizo, seja no curso do procedimen-
to extrajudicial, seja apés sua conclusio. O “Registro.br” no ¢ parte
integrante em qualquer litigio entre 0 Usudrio e qualquer pessoa que nio
o “Registro.Br” acerca do registro ¢ use de um dominio e, caso seja
nomeado  auteria em qualquer procedimento, o “Registro.bt” se reser- |
va o direito de apresentar todas e quaisquer defesas adequadas e de pra-
ticar qualquer outro ato necessario para se defender.

9.1 Qualquer das partes que iniciar uma acéo judicial ou procedimento
arbitral durante a pendéncia de um procedimento extrajudicial, em rela-
¢a0 a uma disputa que ¢ objeto da Reclamacao, notificara o especialista
e a Cmara prontamente, que terao a faculdade de decidir pela suspen-
so, término ou continuago do procedimento de solugio de disputas,

10. Transferéncias durante Disputas, O Usurio ndo podera
transferir a titularidade de seu registro de dominie a outrem durante o
procedimento extrajudicial.

11, Modificacbes. O “Registro.br” se reserva o direito de modificar
este Procedimento Uniforme a qualquer tempo, com vigéncia imediata,
a partir de sua publicacio em meio eletrénico.

A operagio serd efetuada eletronicamente no endereco Internet
[http://registeo.by/], doravante simplesmente denominado “Ste”.

IL. Direitos do Requerente - Sao direitos do Requerente: a) Gerenctar a
delegaggo DNS do dominio, utilizando a interface fornecida pelo
Registro.br no Site; b) Renovar o direito da delegaciio do doménio nos
anos subseqiientes ao do registro; ¢) Efetuar o cancelamento do dominio
ou a transferéneia de titulandade, de acordo com os procedimentos des-
critos no Site,

[IL. Deveres do Requerente - Sao deveres do Requerente, a0 solicitar o regis-
tro, a manutengao ou a renovago de um dominio: a) Manter atualizados seus
dados cadastrais; b) Manter os servidores DNS delegados do dominio funcio-
nando cotretamente, conforme a politica de ublizagio publicada no Site; ¢)
Enviar a documentagio quando solicitada pelo Registobr; d) Efetuar o
pagamento das retribuigdes pelo registro e manutengio anual do domfnio nos
prazos determinados; e} Utllizar o dominio de boa &, ndo o registrando com
fins licitos o mfringéncia das leis vigentes ou com violacio dos direitas de ter-
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ceiros.; ) Submeter-se ao procedimentn extrajudicial de soluio de conflitos
previsto na clusula VII mfra.

[V, Direitos do Registro.br - Sao diceitos do Registro.br: a) Cancelar, trans-
ferir a tercewros ou indeferir o pedido de regstro, caso ndo atenda aos requisi-
tos técnicos publicados no Site, ou viole direitos de terceiros; b) Cancelar ou
transferir registros de nomes de dominio de acordo com decisée profenda no
procedimento extrajudictal de solugiio de conflitos previsto na cléusula VIII
nfra; ¢} Cancelar o pedido de registro, caso o requerente nio apresente a
documentagdo considerada necessana; d) Néo aceitar o pedido ou cancelar
posteriormente o respeciivo registro, caso seja verificado que se trata de nome
nao registivel. Entende-se por nome néo registrével, dentre outros, palawas
de baixo calao e os reservados pelo Registro.br e pele CG.

V. Deveres do Registro.br - Sao deveres de Registro.br: a) Manter a inte-
gridade da base de dados, contendo os dados do registro; b)
Disponibilizar, a0 Requerente, uma interface para gerenciamento da dele-
gagio do dominio; ¢) Efetuar a publicacio da delegacio do dominio na
Internet; d) Cancelar o registro e todos os atos dele decorrentes, desde
que seja constatada irregularidade em relagio aos dados que instruiram o
registro; e) Cancelar ou transferir registros de nomes de dominio, de acor-
do com decisio proferida no procedimento extrajudicial de solucio de
conflites previsto na clausula VIII infra.

V1. Da Responsabilidade pelo Registroe do Dominio - A escolha do
nome de dominic e a sua utilizacio sao de inteira responsabilidade do
Requerente que, ao aceitar eletronicamente este acordo, exime o
Registro.br de teda e qualquer vesponsabilidade por quaisquer danos
decorrentes de seu registro e de seu uso, respondendo por quaisquer
acbes Judiciais ou procedimentos extrajudicials em que se aleguem a vio-
lagio de direitos ou prejuizos causaclos a outrem, assumindo os possivels
dnus que se originarem daquelas agdes,

VIL. Da Retnbuigio pelo Registro e Manutencio do Dominio - Pelo regis-
tro do dominio serdo cobradas duas retribuices, uma de valor fixo pelo

registro & outra pela manutengio do dominio, tendo como base o ano civil.
Seré cobrada uma retribuigao pela manutencio do dominio a cada peric-
do de 12 meses. A primeira anuidade serd paga proporcionalmente ao
ndmero de meses utilizados no perfodo de 12 meses. Se o requerente nio
efetuar o pagamento devido, ficard automaticamente excluido do registro
de domfnio, independentemente de notificagdo, 4 excecao via correio ele-
trbnico. Os valores referentes 3s retribuigtes sio divulgados no Site.

VIII. Do Procedimento Extrajudicial- O Requerente que submeter seu
pedido de registro de dominio a apreciagio do Registro.br aceita e fica
vinculado aos procedimentos extrajudiciais para solucdo de disputas
aplicaveis ao registro do dominio, de acerdo com o Procedimento
Uniforme para Solugio de Conflitos estabelecido pelo Comité Gestor
da Internet no Brasil.

Paragrafo iinico - A decisio proferida neste procedimento extrajudicial
que determinar o cancelamente do nome de dominio ou sua transferéncia
para terceiro serd acatacla no prazo de 10 dias contados da sua aéncia.

I[X. Do Cancelamento do Registro - O registro do dominio sera cance-
lado, conforme o procedimento de cancelamento disponivel no site e nos
seguintes casos: a} Pela renincia expressa do Requerente, através de
procedimento disponivel no Site; b) Pelo ndo cumprmente de algum dos
deveres do Requerente, constante da clausula I1I; ¢) Por ordem judicial
ou decisao proferida no procedimento extrajudicial previsto na clausula

VIII do presente Acordo.

X. Do Métods de Comunicagao - Todas as comunicagdes entre o
Registro.br ¢ 0 Requerente serao efetuadas através de correlo eletednico,
sendo da inteira responsabilidade do Requerente a atualizagio de seus
enderecos

XI. Do Foro - Fica eleito o Fore da Vara da Fazenda Piiblica da comar-
ca da Capital de Sao Paulo para dinmir quaisquer diividas e controvér-
sias ou proposicao de agbes quanto ao conteiido deste Acordo.

MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
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A COMISSAO DE “SOFTWARE” E INFORMATICA FLAROROU 05 COMENTARIOS ABAIXO TRANSCRITOS EM RESPOSTA A SoLlciacAo nr
COMENTARIOS {("REQUEST FOR COMENTS") | PREPARADA PRLA OMPI DENTRO Do) PROJETO “SECOND WIPO INTERKET DoMALN NAME PROCESS”.
ES5ES COMENTARIOS FORAM ENVIADOS & OMP!T LA ABP! EM 15 DR SETFMERO DE 2000.

In view of the Request for Comments (RFC) for the Second
WIPO Internet Domain Name Process, the Brazilian
Association of Intellectual Property - ABPI would Like to
submit the following comments and recommendations, based on
the expertise of its members in major intellectual property issues
which have been arising from the development of the Internet, and
current domain name disputes caused by the tension between
domain names, trademarks and other protected rights.

A. Scope of Issues in the Second WIPO Process: We recommend

that a few other areas should be added to the discussions related to
the issues that can be raised in the current demain name system, in
otder to enforce the protection granted for intellectual property
rights and other protected rights.

The proposed scope was considered by our group as still limi-
ted, reason why we agree with the topics already listed through
this RFC, but strongly recommend that the following further

1. O teato preparada pela OMPL encontrase em: hitpy/fwipo2.wipe.intprocess?/rfc/
e |//indesc him|

areas should be included in this study and consultation, for the

consideration of both the intellectual property and the Internet

communities:

— Names of characters and titles of intellectual works in general
which are subject to copynight protection;

— Conflicts involving domain names which were abusively registered;

— Domain names which could be used in order to tarnish the repu-
tation of a trademark or a company, or as a part of any unfair
compelition practices;

— Other names or designations which should not be registrable as
domain names because they belong to public domain.

B, Personal Names: We believe that protection against abusive regis-
tration as a domain name in the gTL.Ds sheuld be accorded not only
to peisonal names in general, but also to famous and well-known
nicknames (F.g.: Pelé, used by Edson Arantes do Nascimento), artis-
tic names (E.g.: 2PAC, used by Tupac Shakur) or pseudonyms.

MONTAURY. PIMENTA
LIOCE

RIC DE JANEIRO: AV ALMIRANTE BARRCSO, 139 - 79 ANDAR - CENTRO - CEP 20031-005 - RJ
TEL: [21) 240-13%6 FAX.: {21] 240-1524
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C. International Nonproprietary Names (INNs) for Pharmaceu-
tical Substances: Our group agrees with the protection against
abusive registration as a domain name to INNs, but would like to
express our concern as to whether this protection should be limited
to the World Health Organization’s list of protected INNs, or
should also cover translations of the names which identify each
pharmaceutical substance or ingredient. (E.g., ampicillin, in
Portuguese, means “ampicilina” — both names carry some resem-
blance but are graphically different. If “ampicilina.com” happens to
be registered, possible damages would occur involving Portuguese-
speaking consumers). In addition, some consideration should also
be given as to whether or not new INNs g TLDs should be created
to protect INNS.

D. Names of international intergovernmental grganizations: Our
Group also agrees that protection agamst abusive registration as a
domain name should caver the names and acronyms of international
imtergovernmental and regional orgamzations, as well as Non-
governmental International Organizations (NGOs).

Our Group understands that a significant number of NGOs, par-
ticularly the ones which are involved in fundraising activities, may
deserve special protection against abusive and bad faith domain
name registrations, regardless of whether these NGOs already
acquired trademark rights in their country of engin or other coun-
tries. In addition, some consideration should also be given as to

whether or not national governmental organizations should be pro-
tected against abusive and bad faith domain name registrations.

E. Geographical indications, geographical terms. or indications of
source: Our Group agrees that the geographical indications, geo-
graphical terms and indications of source which are eligible for
receiving protection under the Pans Convention, Madrid
Agreement, Lisbon Agreement or the TRIPS Agreement should
also deserve protection against abusive registration as a domain
name in the g LDs. However, our Group has expressed some
concern as to how such protection should be granted and believes
that this topic should be added to the List of Issues.

QOur Association congratulates WIPO for the quality of the report
prepared as well as the excellent “List Of Issues” which involve
each covered topic. Except as noted herein, our Group unders-
tands that the questions raised in the “List Of Issues” for each
topic included in this RFC are sufficiently broad to address all per-
tinent subjects, reason why they should also be used in connection
with the additional areas that our group believe are important to
broaden the interface between intellectual property and other pro-
tected rights and the current domain name system,

Rio de Janeiro, September 15, 2000.
Brazilian Association of Intellectual Property - ABPI
Esther M. Flesch - General Rapporteur

VICENTE NOGUEIRA ADVOGADOS

BRASILIA
Setor Bancaric Sul Quadra 2 Bloco §
Edificio Empirc Center, 12° andar
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Fax: 061 226 7681
E-mail : vnadvs(@tba.com.br
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20031-001 Rio de Janciro RJ
Tel.: 021 240 1182
Fax: {21 220 9645
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01010-01¢ Sdo Paulo SP
Tel.: 011 3105 0326
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2000

2000

OQUTUBRO

2.10-22.11 (SAQ PAULO)

IBRAC

I Curso de Direito da Cencorréncia

Lacal: Clube Nacional, Rua Angatuba n® 703 - Pacaembu,
Sap Paulo, SP

Informactes: tel. Oxx1 1 3872-2609 ou 3673-6748

E-mail: ibrac@@ibrac.org.br

5-7 (HELSINKD

WIPQO/National Board of Patents and Registration of Finland
Forum on Creativity and Inventions - A Better Future for
Humanity in the 21* Century

Local: Finlandia Hall, Helsinki, Finland

Informacises: Mrs. Lalac Rakotomalala

E-mail: lalao.rakotomalala@iwipo.int

10 (CAMPINAS)

Semindrio Tecnologia e Competitividade: A Importancia da
Propriedade Industrial

Local: Auditério do Ciesp - Centro das Inddstrias do Estado
de 530 Paulo, Rua Padre Camargo Lacerda, 37, Bonfim,
Campinas, SP

Informagdes: tel. Oxx11 3044.3434

E-mail: comunicacao-sp(@inpi.gov.br

12-13 {MILAO)

CLA

A Balanced Approach to Computer and Internet Issues -
Customers” Concerns and Suppliers’ Responses

Local: Excelsior Hotel Gallia, Milan, Italhia

Informagdes: TUV ltalia Stl, via Bettola 32 - 20092
Cinisello Balsamo (MI), Italia

Tel: 00039 0266053.1 / Fax: 00xx39 02 66012802
E-mail: barbara.tamburrini(@tuv.it

Internet: http://www.tuvit/html/cla/cla_frameset_uk.him!

16-17 (BOSTON)

INTA

Trademarks in Cyberspace 2000

Local: The Fairmont Copley Plaza Hotel, Boston, MA,
USA,

Informacdes: Internet:

http://www.inta.org/ forumsfcyberspa{:efcyberspace_hwtu.htm]

17-20 (TEL-AVIV)

FICPI/Israel Patent Office

Israel 2000 - Law and Technology

Local: Tel-Aviv Dan Panerama Hotel Conference Center
Informacaes: Mrs. Tlana Cohen-Zedek,

Tel.: 00xx972-9-899-5325 / Fax: 00xx972-9-899-5464

E-mail: ilanacz@¢hotmail.com

19-21 (VIRGINIA)

AIPLA

Annual Meeting

Local: Crystal Gateway Marriott Hotel, Arlington, Virginia,
USA.

Informagées: tel. 00xx1 703-415-0780

22.26 (BUENOS AIRES)

ASIPI

XIX Congresso Internacional

l.ocal: Buenos Aires, Argentina
Informagées: e-mail: secretario(@asipi.org

23-24 (SAQ PAULO)

ABDI/CLA

142 Semindrio Internacional de Direito de Infermitica e
Telecomunicages

Local: Hotel Renaissance, Sao Paula, SP

Informagdes: Corréa & Conde Comunicagio

Tel.: Oxx11 3885-8278 / Fax: Oxx11 3887-8680

E-mail: ccorrea(@sagesse.com.br

NASCIMENTO

Advogados - Attorney Society
Patentes e Marcas - Patents And Trade Marks

ADVOGADOS

NASCIMENTO

VOSC\dOS

Direito Autoral - Software e

04533-012 - RUATABAPUA, 627 - 52 ANDAR - FONE (011} 3842-5411 - FAX (011) 3842-4809 - SAC PAULO - SP
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2000

26-27 (NEWPORT BEACH)

CLA Fall COnfC]’enCC

Representing the Internet Entrepreneur

Practical Approaches for Transformung Ideas into Dollars
Local: Four Seasons Hotel, Newport Beach, California, U.S.A.
Informagées: The Computer Faw Association, 3028 Javier
Road, Suite 402, Fairfax, VA 22031

Tel.: 00xx1 703 560-7747 / Fax: 00xx1 703 207-7028
Internet:
http:/fwww.cla.org/ConferenceCalenday/clanewporl_reg_info.htm

NOVEMBRO

4.8 (SEUL)

LES - KDI‘C&

Seoul International Conference on Effective Management of
Intellectual Assets in the New Millenium

Local: The Westin Chosun Seoul, 87 Sokeng-deng, Chung-ku,
Seoul 100070, Korea

Informagges: Conference Secretariat (LES-Korea), 8th F.,
Dongduk Bldg. 151-8, Kwanhoon, Jongro-gu, Seoul 110-300,
Korea

Tel.: 00xx82 2 733-9991 / Fax: 00xx82 2 733-6352

E-mail: eybkim@:chollian.net

6-7 (SAQ PAULO)
12 Conferéncia Internacional de Direito da Internet e da
Informatica

Local: Sheraton-Mofarre) Hotel, Alameda Santos, 1437 -
Jardins, Sao Paulo, SP

Informages: Luciane Raspes

E-mail: lraspes@forumamericas.org.br

Internet: www.conferencia.direito.com.br

6-7 (PARIS)

International Chamber of Commerce (ICC)/Tnstitute of World
Business Law

| 1™ International Arbitration Practice Workshop

L.ocal: International Chamber of Commerce, 38, Cours
Albert 1+, 75008, Paris, France

Informagies: [CC Conferences, 38, Cours Albert 17, 75008,
Paris, France

Tel.: 00xx33 1 49 532891 / Fax: 00033 1 49 532942

E-mail: conf@icewbo.org / Internet: www.iccwho.org

6-7 (GENEBRA)

WIPO International Conference on Dispute Resolution in
Electronic Commerce

Local: International Conlerence Center of Geneva (CICG),
15 rue Varembé, 1211, Geneva 20, Switzerland
Infnrmagﬁes:WlPO Atrbitration and Mediation Center, World
Intellectual Property Organization (WIFPO), 34, Chemin des
Colombettes - 1211 Geneva 20, Switzerland

Tel.: 00xx41 22 338-9164 / Fax: 00xx41 22 740-3700
E-mail: arbiter. mail@wipo.int

Internet: hitp://arbiter.wipo.int/events/conferences/2000/

6-14 (GENEBRA)

WIPO

Standing Committee on the Law of Patents {Fourth session}
Local: Geneva, Switzerland

9-10 {GENEBRA)

WIPO Workshop for Abitrators

Local: Headguarters of the World Intellectual Property
Organization (WIP(), 34 Chemin des Colombettes, 1211,
Geneva 20, Switzerland

Informacaes: Deborah Enix-Ross, Senior Legal Officer,
WIPO Axbitration and Mediation Center, WIPO, 34
Chemin des Colombettes, 1211, Geneva 20, Switzerland
Tel.; 00xx41 22 338-8247 / Fax: 00xx41 22 740-3700

E-mail: arbiter.mail @wipo.int

12-14 (DALILAS)

Intellectual Property Owners Association {{PO)

PO Annual Meeting

Local: Fairmont Hute], Da.llas, Tcxas, USA.

Informagdes: tel. Oxx1 202-466-2396 / e-mall: info@ipo.org

22-23 (LONDRES)

Understanding, Drafting, Interpreting and Using
International Technology Licensing Agreements

Local: Rayal Garden Hotel, 2-24 Kensington High Street,
London W8 4PT, UK

Informagfes: Customer Services Hawksmere, 12-18
G]‘OSV{_’DD]‘ Gardcns, Lﬂnd{}n SWIW ODH, UK.

Tel.: O0xx44 20 7881-1841 / Fax 00xx44 20 7730-5023
E-mail: bookings(@haswksmere.com

Internet: www.hawksmere.com

DEZEMBRO

7-20 (GENEBRA)

WIPO

Conleréncia Diplematica sobre a Protecio das Interprelagoes
ou Execugoes Audiovisuais

Local: Genebra, Suiga

DEZEMBRO 2001

6-7 (SAD PAULO)

LLES - LICENSING EXECUTIVES SOCIETY
1* LES PANAMERICAN CONFERENCE
“Intellectual Property Licensing in Emerging Countries”
Local: Renaissance Sao Paulo Hatel,
Alameda Santos, 2233, Jardins, Sao Paulo, 8P
Informacées: Congrex do Brasil,

Aw. Presidente Wilson, 164 - 92 andar,
20030-020 - Rio de Janeiro, R]

Tel.: Oxx2 1 509-4080 / Fax: (21 509-1492

E-mail: congrex(@ax.apc.org
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Agentes Associados (em 2 de outubro de 2000)

A. Moura Barreto

Adahir de Mattos Marcellino

Advocacia Pietro Ariboni S/C Ltda.

Agéncia Moderna de Marcas e Patentes Ltda.

Agustinho Fernandes Dias da Silva

Alberto Jerénimo Guerra Neto

Alberto Luis Camelier da Silva

Alcion Bubniak

Alexandre do Mascimento Souza

Alexandre Ferreira

Alexandre Peixoto Lobato Maia

Alicia Kristina Daniel Shores

Alvaro Loureiro Oliveira

Ana Lucia de Sousa Borda

Ana Meri Estevam Lopes

Ana Raquel Colacine Selvaggi

Andre Luiz Souza Alvarez

Andréa Ricci

Anilso Rodrigo Ribeiro

Antenor Barbosa dos Santos Junicr

Antanella Carminatti

Antonio Buiar

Antonio Ferro Ricci

Antdnio Mauricio Pedras Arnaud

Antonio Weber Matividade Milagre

Araripe & Associados

Archimedes Paranhos

Arménio dos Santos Evangelista

Attilio José Gorine

Aureclino Pinto das Meves

Bicudo Marcas e Patentes S/C Ltda.

Bortolo Bazzon

Brasil Sul Marcas e Patentes S/C Ltda,

Britania Marcas e Patentes S/C Ltda.

Busco Marcas e Patentes

Carla Tiedemann da Gunha Barreto

Carlos Cezar Cordeiro Pires

Carlos Henrigue de Carvalho Frées

Claudia Luna Guimarées

Clatidia Maria Zeraik

Claudio Marcelo Szabas

Cleyta Maria de Andrade Ramalho de Moraes

Gloris Maria Pereira Guerra

Clavis Vassimon Jr.

Cometa Marcas e Patentes S/C Ltda.

Custodio Afonso Torres de Almeida

Custédio Cabral de Almeida

Custédio de Almeida & Cia.

Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

David do Nascimento

David Merrylees

Deébbie Jose Jorge

Deborah Partilho

Denis Allan Daniel

Denise Leite de Oliveira Dale

Devinir Benedito Ramos de Moraes

Eder Martini Lopes

Edson Diogo de Oliveira

Eduarde Colonna Rosman

Eduarde da Gama Camara Junior

Eduardo Magalhaes Machado

Elgem Alves Gouvea Filho

Eliana Jodas Cioruci

Elias Marcos Guerra

Elisabete Aloia

Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete

Elisabeth Siemsen

Elza Maria Possinhas Pimentel

Ercy Beatriz Benatti Longo

Eudes Lopes de Castro

Fernanda Burin Lecnardos

Fernando Braune

Fernando Garcia Gnocchi

Fernando Juca Vieira de Campos

Fernando Pedro Lecnardo Simonett Marchetti

Filipe da Cunha Leonardos

Flavio Starling Leonardos

Francisco Carlos Rodrigues Silva

Francisco Eduardo Orcicli Pires e Albuguergue
Pizzolante

Frank Fischer

Franklin de Sigueira Ferri

Gabriel Di Blasi Jr.

Gabriel Francisco Leonardos

Gabriel Pedras Arnaud

Gabriela Muniz Pinto

Gabrielle Minardi

Geralda Diniz Ferreira

Gert Egon Dannemann

Giancatlo Luciano Conti

Gisela de Oliveira Soares

Gisela Fischer de Oliveira Costa

Gold Star Patentes e Marcas S/C Ltda.

Gustavo de Freitas Morais

Gustavo José Ferreira Barbosa

Gustavo Starling Lecnardos

Hélio Fabbri Jr.

Henrigue Steuer Imbassahy de Mello

Henry Knox Sherrill

Herlon Monteiro Fontes

Hugo Casinhas da Silva

Iris Proenga Martins

lvan Bacellar Ahlert

Ilvan de Castro Braga

lvan D’Almeida Pires Filho

Jacqgues Labrunie

Jean Carlo Rosa

Jean-Luc Treff

Jodo Carlos Thomazinho

Jodo Cassiano Bairros Oyarzabal

Jodo Luiz D'Orey Facco Vianna

Joaguim Eugenio Gomes da Silva Goulart Pereira

Jorge Knauss de Mendonca

Jorge Luiz da Silva Monteiro

Jose Antonio Barbosa Lima Faria Correa

José Carlos de Mattos

Jose Carlos Ferreira

José Carlos Vaz e Dias

José Eduardo Campos Vieira

Jose Henrigue Vasi Werner

Jose Pinheiro

Jose Roberto d'Affonseca Gusmao

José Ruy Lia

Jose Sabino Maciel M. de Oliveira

Joubert Goncalves de Castro & Zuldech Assessaria
Empresarial Ltda.

Julio André Azevedo Gongalves

Jussara Tolentino N. Trindade

Laire Feij¢ da Silva

Lanir Orlando

Lia de Almeida Levigard

Lilian de Melo Silveira

Liz Carneiro Leao Starling

Lucas Martins Gaiarsa

Luis Fernando Ribeiro Matos

Luis Fernando Ribeiro Matos Janior

Luiz Antonio de Carvalha

Luiz Antonio Ricco Munes

Luiz Armando Lippel Braga

Luiz Carlos Coelho

Luiz Carlos Galvao

Luiz Claudio de Magalhées

Luiz Edgard Montaury Fimenta

Luiz Gonzaga Moreira Lobato

Luiz Henrigue Oliveira do Amaral

Luiz Leonardos

Manoel Joaquim Pereira dos Santos

Manaoel Pestana da Silva Netto

Manoela Romana Gomes Carneiro

Marcaviva - Marcas, Patentes e Tecnologia S/C Ltda.

Marcelo de Oliveira Miller

Marcia de Oliveira Anechinno

Marcia Maria V. Gitahi Freire

Marcio Mey Tavares

Marco Antonio Kraemer

Marcos Antonio Vieira

Marcos Velasco Figueiredo

Marcos William Santos

Marcus Vinicius Malafaia Garcia

Margaret Nunes da Silva

Maria Aparecida Figueiredo

Maria Beatriz Correa da Silva Meyer Gaiarsa

Maria Carmen de Souza Brito

Maria Célia Coelho Novaes

Maria Cristina de Araljo

Maria do Carmo Caitano da Silva

Maria do Rosario de Lima

Maria Edina de Oliveira Garvalho Portinari

Maria Elisa Santucci Breves Oliveira

Maria Lavinia Loureiro Maurell

Maria Madalena da Cunha Freire

Maria Thereza Mendonga Wolff

Marilete Tang

Marina Inés Fuzita

Mario Augusto Soerensen Garcia

Mario Robert Mannheimer

Mario Sergio Vilas Bas Ramos

Martinez & Kneblewski S/C Ltda.

Matilde da Rocha Reis Castellani

Mauricio Ariboni

Mauricio Leonardos

Mauro Ivan Coelho Ribeiro dos Santos

Mercirio Marcas e Patentes Ltda.

Milton de Mello Jungueira Leite

Associacao Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI

Av. Franklin Roosevelt, 23 « 13° andar - sala 1305 « CEP 20021-120 « Rio de Janeiro « RJ:« Brasil
Tel.: (21) 262-3198 » Fax: (21) 533-0492 « Home-page: http://www.abapi.org.br » E-mail: abapi@abapi.org.br

Milton Jacgues Ferreira Malin

Milton Lego Barcellos

Momsen, Leonardos & Cia.

Montaury Pimenta, Machado & Lioce S/C Lida.

Morten Hellberg Pedersen

Nascimento Advogados

Octavio & Perocco S/C Lida,

Orlando Cherfan Pinto Goulart

Orlando de Souza

Osecar-José Werneck Alves

Otta Banho Licks

Patricia Cristina Lima de Aragdo Lusali

Paulo C. de Qliveira & Cia.

Paulo Cesar Fereira Braz

Paulo de Tarso Castro Brandao
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Paulo Parente Marques Mendes

Paulo Roberta Costa Figueiredo

Paule Roberto Mariano da Silva

Paule Roberto Toledo Corréa

Paulo Vianna

Pedro Afonso Vieira Bhering

Peter Dirk Siemsen

Peter Eduardo Siemsen

Pietra Ariboni

Pinheiro Neto Advogados

Pinheiro, Nunes, Arnaud & Scatamburio

Rafaela Borges Walter Carneiro

Rana Gosain

Raul Hey

Regina Ceélla Querido Lima Santos

Regina Gargiulo Neves da Silva

Renata Hohl

Rex Advogados Marcas e Patentes S/C Ltda.

Ricardo Fonseca de Pinho

Ricardo Pernold Vieira de Mello

Ricardo Velloso Ferri

Roberto da Silveira Torres Jr

Roberto Geraldo Barbosa Vieira de Mello

Roberto Mauro da Cunha Freire
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Rodney dos Santos Soares
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Rodrigo Borges Carneiro
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Roger de Castro Kneblewski
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Roner Guerra Fabris
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Rubetn dos Santos Querido
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Samir Said Matheus
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Sandra Leis
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Semir da Silva Fonseca
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Sinara de Souza Pires
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Sonia Carlos Antonio
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Sonia Maria D'Elboux
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Tomaz Francisco Leonardos
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