Resolugdao n° 26

Nomes de Dominio na ALCA - Area de Livre Comércio das Américas

Acolhendo a recomendacgao formulada por sua Comissdo de Software e Informatica, em
3 de maio de 2002 o Comité Executivo e o Conselho Diretor da ABPI aprovaram a
presente resolucgao

Assunto: ALCA - Area de Livre Comércio das Américas - Capitulo sobre Propriedade Intelectual - Analise do
Tratamento dado aos Nomes de Dominio na Minuta FTAA.TNC/w/133/Rev.1

Considerando que a minuta de Acordo da ALCA - Area de Livre Comércio das Américas dispde
em seu capitulo 8 sobre direitos de propriedade intelectual, sobre o qual a sociedade civil foi
solicitada a encaminhar comentarios e sugestdes, a ABPI - Associagao Brasileira da
Propriedade Intelectual, apds analisar no seio de sua Comissao de Software e Informatica o
tratamento que dito acordo pretende dar aos nomes de dominio (minuta
FTAA.TNC/w/133/Rev.1, pags. 8.15 e 8.16, e minuta FTAA.ngip/w/72/Rev.4, artigo 13), resolve
adotar a presente resolugéo:

1. Entende a ABPI, a exemplo do quanto destacado em suas Resolugdes ns. 21 e 22, que este
nao é o momento mais propicio para discutir no ambito da ALCA a regulamentagcao dos nomes
de dominio, sendo recomendavel que o governo brasileiro rejeite a proposta de abordar este
assunto no ambito da ALCA, de modo a aguardar-se o desenvolvimento da matéria nos
organismos internacionais envolvidos no assunto. No entanto, caso esta sugestéo preliminar
nao venha a ser aceita, a ABPI apresenta os comentarios que se seguem sobre as minutas
disponibilizadas para exame.

2. A participagao dos paises membros no Processo Uniforme de Solugao de Controvérsias da
ICANN nao deve restringir a possibilidade de cada pais membro criar o seu proprio 6rgao
administrativo de solugao de controvérsias, pois do contrario haveria uma inaceitavel abdicacao
de soberania. A ABPI reitera a recomendagao contida em sua Resolugao nr. 5, no sentido de
que o Brasil deve criar tal instancia administrativa para a solucdo de controvérsias relativas a
nomes de dominio.

3. As solugdes de controvérsias envolvendo nomes de dominio devem abarcar ndo sé a
protecdo a marcas, notoriamente conhecidas ou ndo, mas também outros direitos de
propriedade intelectual, como por exemplo nhomes empresariais, indicagées geograficas e
direitos autorais, bem como nomes civis ou pseuddnimos, devendo permitir ainda a analise de
outras irregularidades ocorridas no registro do nome de dominio.



4. A legitimidade para requerer a anulagao ou transferéncia do registro do nome de dominio
deve ser reconhecida n&o so ao titular ou ao legitimo detentor do signo marcario, como
também a qualquer pessoa com legitimo interesse, devendo ainda ressalvar a possibilidade do
préprio 6rgao registrante atuar de oficio neste sentido.

E da tradicéo do Direito brasileiro que qualquer legitimado (entre os quais um consumidor ou

um licenciado, nos termos dos arts. 4, VI, e 6, IV, do Cédigo de Defesa do Consumidor e dos

arts. 139, paragrafo unico, e 173 da Lei 9.279/96) possa pleitear a invalidagdo de um registro

indevidamente concedido. A Administracdo Publica também é tradicionalmente reconhecido o
direito de rever seus proéprios atos (art. 54 da Lei 9784/99).

5. O acordo da ALCA nao deve estipular um prazo especifico e definido para a anulagao ou
transferéncia dos nomes de dominio. Cada pais membro deve estabelecer o que for mais
adequado a sua condigao juridica e social, desde que respeitado um prazo minimo, que a ABPI
sugere ser de 3 (trés) anos.

A inexisténcia de prazo para a invalidagado dos registros obtidos de ma-fé é da tradi¢cao do
Direito brasileiro, cf. art. 54 da Lei 9.784/99 e art. 6 bis, paragrafo 3°, da Convencgéao da Uniao
de Paris para a Protegao da Propriedade Industrial (Decretos ns. 75.572/75 e 635/92).

6. Além da invalidagao, o prejudicado pode exigir uma indenizagéo pelas perdas e danos que a
concessao invalida do registro de nome de dominio tiver Ihe causado. Porém, com o decurso
do prazo decadencial previsto para o ajuizamento da agao de invalidagao, o titular do registro
de nome de dominio, salvo nos casos de ma-fé, ndo mais esta sujeito a pretensao indenizatoria
do prejudicado inerte, que ndo moveu a agao de anulagao no prazo que lhe cabia.

7. A concessao de registros de nome de dominio ndo é alvo de uma publicidade adequada,
pois se da por meio eletrénico, sem qualquer publicagdo formal que possa ser acompanhada e
verificada pelos terceiros interessados. Desta forma, caso o acordo da ALCA viesse a
contemplar um prazo decadencial para o ajuizamento da acado de anulagéo, o seu termo inicial
deveria ser flexibilizado, de modo a ser contado a partir do uso efetivo do nome de dominio,
guando este se torna de conhecimento publico.

8. De modo a implementar estas alteragdes, a ABPI sugere a seguinte redagao para o
tratamento dado aos nomes de dominio na minuta da ALCA identificada pela referéncia
FTAA.ngip/w/72/Rev 4:

"Artigo 13. [Nomes de Dominio na Internet]

13.1. As Partes participardo do Comité Consultivo de Governos (CCG) da Corporagao de
Nomes e Numeros Designados na Internet (Internet Corporation for Assigned Names and



Numbers - ICANN) com o objetivo de promover a administracdo adequada dos nomes de
dominio de nivel superior (Country Code Top Level Domain - CCTLD) e das praticas de
delegacao, bem como as relagdes contratuais adequadas para a administracdo dos CCTLDs
no Hemisfério.

As Partes assegurar-se-ao de que seus respectivos Centros de Informagdo em Rede (CIR)
participem do Processo Uniforme de Solugao de Controvérsias da ICANN com vistas a
superagao do problema da pirataria cibernética (1), ressalvada a cada Parte a possibilidade de
instituir seu préprio 6rgao administrativo para solugdo de controvérsias envolvendo nomes de
dominio]

9. Como registro histérico, cumpre destacar que, em relagdo a minuta da ALCA identificada
pela referéncia FTAA.TNC/w/133/Rev.1, a ABPI teria a propor as seguintes alteracoes,
prejudicadas diante da supressao deste tépico pela minuta mais recente, de referéncia
FTAA.ngip/w/72/Rev 4:

"Artigo XX. [Anulagao e Transferéncia de Nome de Dominio]

Quando um segmento de um nome de dominio ou de enderego de correio eletrénico tiver sido
registrado no pais da Parte irregularmente ou com ofensa a direitos de propriedade intelectual
ou outros direitos de terceiros, de oficio ou a pedido de qualquer legitimo interessado, a
autoridade competente considerara o assunto e, nos casos procedentes, ordenara a anulagao
ou a modificagéo do registro do nome de dominio ou enderecgo de correio eletrénico, em
conformidade com a respectiva legislagdo nacional, contanto que o uso desse nome ou
enderecgo seja passivel de produzir algum dos seguintes efeitos:

1. Risco de confusao ou associagao com estabelecimentos, atividades, produtos ou servigos de
terceiros;

2. Dano econémico ou comercial injusto ao prejudicado, em decorréncia de uma diluicao da
forca distintiva ou do valor comercial ou publicitario de seus direitos de propriedade intelectual,
nome civil ou pseuddnimo;

3. Aproveitamento injusto do prestigio do signo, ou do nome de seu titular ou legitimo detentor.

Cada parte devera instituir um prazo para as acdes de anulagao ou modificagdo de nome de
dominio, que nao podera ser inferior a trés (3) anos, contados da data da concessao do registro
ou do seu uso, aplicando-se o prazo que vencer mais tarde, exceto se a inscrigao tiver sido
efetuada de ma fé, em cujo caso a acao podera ser proposta a qualquer tempo. Essa acdo nao
afetara uma agao cabivel por danos e prejuizos em conformidade com o direito
consuetudinario, desde que o seu ajuizamento ndo se dé apds o término do prazo para a
invalidagao do registro".


https://www.abpi.org.br/biblioteca2a.asp?Ativo=True&linguagem=Portugu%EAs&secao=Biblioteca&subsecao=Resolu%E7%F5es%20da%20ABPI&id=43#1

Rio de Janeiro, 6 de maio de 2002.

José Antonio B.L. Faria Correa
Presidente

1 - Por conta do disposto no ltem 2 desta resolucao, deve ser suprimida a alusao especifica a
pirataria cibernética de "marcas".
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