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ARBITRAGEM EM NOMES DE DOMÍNIO E AS DECISÕES DA WIPO
Cláudia Villagra S. Marques
Introdução 
Duas questões muito recentes serão objeto de nossa exposição, o que torna seu estudo um desafio em razão da doutrina ter-se deitado sobre eles tão pouco: a arbitragem, que não é um instituto desconhecido, posto que existe em nosso sistema há mais de cem anos, mas que foi reestruturada há alguns anos e os nomes de domínio, ou domain names, que são os endereços dos sites ou sítios na Internet.
O nome de domínio corresponde ao localizador da página na Internet. Ao se digitar o endereço www.nomededomínio.com.br, por exemplo, estar-se-á indicando ao programa qual a página de Internet cujo acesso é desejado ou, como bem explica Clóvis Silveira:

“Na estrutura de endereços da Internet, uma página hipertexto é localizada num endereço de protocolo http num formato como o seguinte: www.[nome do domínio].[classe].[país]/página ...
Esse formato de endereço permite a um programa tipo browser (‘folheador’ de páginas de hipertexto) como o navigator ou o Explorer, ou o Mosaic, ou outro, localizar, em segundos, qualquer página existente disponível em qualquer computador ligado à rede.   ....

Cada computador, para ser identificado na rede, tem a ele associado um número, um endereço numérico (do mesmo modo que um terminal telefônico é identificado por número telefônico). ...

Para facilitar a utilização de endereços numéricos, de difícil memorização, introduziu-se a possibilidade de utilizar endereços alfanuméricos, como por exemplo aspi.org.br, world4.com, Microsoft.com, que são os chamados domain names, os nomes de domínios ou DNSs.”

Clarice Marinho Martins de Castro o define como: “Tem-se como nome de domínio uma combinação única de letras ou nomes perceptíveis à linguagem humana, números ou travessões e códigos que encaminham informações entre usuários do sistema. Compõe-se tanto de um nome escolhido pelo interessado, quanto por um sufixo, exigido pelo órgão técnico de registro do nome de domínio, destinando-se a permitir o encaminhamento adequado da comunicação na rede eletrônica.”

O registro do nome de domínio é concedido em atendimento ao princípio da anterioridade, ou seja, aquele que primeiro o solicita, não existindo impedimento legal, recebe o registro. Os registros dos nomes de domínio no Brasil são efetuados pela FAPESP, a qual, por delegação de poderes do Comitê Gestor, registra os nomes pretendidos de acordo com as normas postas pelo Comitê.

Esta forma de aquisição do domínio sem maiores controles por parte do órgão responsável pelo registro tem gerado inúmeros conflitos entre titulares de marcas e nomes conhecidos e terceiros que registram nomes de domínio iguais ou parecidos, sobre os quais passaremos a discorrer mais adiante.
1. A Arbitragem na Nova Lei.

Antes de iniciarmos nossa exposição, cumpre fazer um breve relato da instituição da arbitragem no nosso sistema jurídico, sem pretensão de ser profunda e abrangente, mas como intróito para o desenvolvimento de nosso tema.
Com o advento da Lei nº 9.307/96, a arbitragem no Brasil ganhou vida nova. Isto porque a Lei veio a dar novo ânimo a um instituto que já existia, mas que encontrava inúmeras dificuldades no sistema previsto no Código de Processo Civil. 

A nova Lei facilita a utilização da arbitragem ao dispensar a homologação da sentença arbitral, somente sendo necessária a homologação da sentença arbitral estrangeira pelo STF, tal qual necessita ser homologada uma sentença judicial estrangeira para ser executada no Brasil. Assim, nos casos de sentenças arbitrais estrangeiras não haverá mais a dupla homologação.

O árbitro é juiz de fato e de direito e sua sentença não está sujeita a recurso. Era hábito antes do advento da Lei 9.307 que a parte perdedora na arbitragem discutisse o mérito novamente durante a homologação ou que recorresse da sentença arbitral para o Poder Judiciário, que se entendia competente para reavaliar todas as questões já decididas pelo árbitro. Atualmente isso não mais é possível, da sentença arbitral somente cabem Embargos de Declaração ou Recurso Especial e Extraordinário, ou ainda, a Ação de Nulidade nos casos previstos pela Lei e no prazo de 90 (noventa) dias.
Uma das polêmicas geradas pela Lei 9.307/96 dizia respeito ao afastamento do julgamento pelo Poder Judiciário quando as partes previssem em seus contratos a cláusula compromissória. A cláusula compromissória é uma das formas de convenção de arbitragem, pela qual as partes estabelecem em seu contrato principal ou em algum anexo que eventuais litígios relativos ao contrato no qual se encontra prevista a cláusula compromissória será dirimido por arbitragem. Assim, ela tem por característica ser sempre anterior à ocorrência do evento ou litígio entre as partes e ser autônoma em relação ao contrato, portanto, a nulidade de outras cláusulas contratuais ou do contrato não implica na nulidade dessa cláusula.

Por outro lado, a segunda forma de convenção de arbitragem é o compromisso arbitral, que será firmado pelas partes após a ocorrência da desavença entre as partes e cuja nulidade (do compromisso) implica em nulidade da arbitragem. O compromisso deve, inclusive, delimitar o objeto da arbitragem e pode ser judicial ou extrajudicial, através de instrumento público ou particular.
Sendo a arbitragem prevista na cláusula compromissória, portanto, anteriormente à ocorrência da desavença, e não tendo previsto a forma com que se dará a arbitragem, a parte interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar início à arbitragem, por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, convocando-a para, em dia, hora e local certos, firmar o compromisso arbitral.
Não comparecendo a parte ou negando-se a firmar o compromisso, poderá a parte interessada ajuizar a ação prevista no art. 7º da Lei perante o Juiz que seria competente para conhecer da ação se não houvesse a convenção de arbitragem, para que seja firmado o compromisso perante o Juiz, indicando precisamente o objeto do litígio. Não comparecendo a parte resistente ou recusando-se a firmá-lo, a sentença do juiz nomeará o árbitro e valerá como compromisso arbitral. Dessa sentença caberá Apelação com efeito devolutivo, de acordo com o art. 520 do Código de Processo Civil com a redação que lhe foi dada pela Lei 9.307/96.
A arbitragem no Brasil somente será admitida em questões relativas a direitos patrimoniais disponíveis, nos termos do art. 1º da Lei 9.307/96 e as partes poderão eleger a lei aplicável, inclusive leis estrangeiras, princípios gerais de direito, tratados e costumes internacionais ou mesmo podem determinar as partes que os árbitros poderão decidir por eqüidade. 
Além disso, qualquer pessoa pode ser nomeada árbitro, desde que seja capaz e tenha a confiança das partes, mas deve agir com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição, no exercício da função, ele ficará equiparado a funcionário público, tendo, inclusive o dever de alertar para qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e independência, podendo mesmo ser recusado pelas partes, e com relação a ele se aplicam os casos de impedimento e suspeição previstos com relação aos juízes no Código de Processo Civil.
As partes podem estabelecer ainda que seu litígio será decidido por um tribunal arbitral, ou seja, mais de um árbitro, mas sempre em número ímpar, assim, se escolherem dois árbitros, eles ficam autorizados automaticamente a nomear um terceiro, que será o Presidente, ou deixar para um órgão arbitral institucional os escolham.
A arbitragem se instaura com a aceitação dos árbitros e obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes ou às regras do órgão arbitral instituído escolhido pelas partes, ou, na sua falta, pelas normas estabelecidas pelos árbitros, respeitados os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento, podendo as partes ser ou não representadas por advogados.
Os árbitros podem tomar depoimento, ouvir testemunhas, determinar a realização de perícias, mas não podem determinar medidas coercitivas ou cautelares, devendo, para tanto, se dirigir ao Juiz que seria o competente para conhecer daquela ação e solicitar as medidas que necessitem por meio de um escrito assemelhado a uma Carta Precatória, a requerimento das partes ou ex officio.
A sentença proferida pelo árbitro ou árbitros, como anteriormente ressaltado, não está sujeita a recurso e, não sendo outro prazo estipulado pelas partes, deve ser proferida dentro de 6 (seis) meses a contar da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro. Findo este prazo e não tendo sido proferida a sentença, as partes devem notificar o(s) árbitro(s) para que a profira(m) em 10 (dez) dias sob pena de nulidade. Isto em razão de seu caráter híbrido, entendemos, pois a arbitragem é ao mesmo tempo contrato e jurisdição. 
A respeito da natureza da arbitragem é necessário salientar a existência de duas correntes opostas, a primeira, contratualista, baseia-se no acordo de vontade das partes e entende que o laudo arbitral, por ser emanado de pessoas privadas no exercício de uma função privada, reveste-se de caráter acessório e não pode ser equiparado à sentença judicial, enquanto a segunda, jurisdicionalista, entende ser a função arbitral de natureza pública, sendo o árbitro um verdadeiro juiz e seu laudo uma verdadeira sentença e uma corrente mista, que reconhece a origem contratual e o fim jurisdicional da arbitragem se interpenetram, conferindo à instituição da arbitragem o caráter misto ou híbrido, com características próprias e um contrato e um julgamento
, com a qual compactuamos. 

De acordo com o art. 26 da Lei, são requisitos obrigatórios da sentença arbitral: o relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo do litígio; os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de direito, mencionando-se, expressamente, se os árbitros julgaram por eqüidade; o dispositivo, em que os árbitros resolverão as questões que lhes forem submetidas e estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso; e a data e o lugar em que foi proferida.

Por constituir ao mesmo tempo jurisdição e contrato, a desobediência aos requisitos essenciais implica sua nulidade. Assim, de acordo com o art. 32, é nula a sentença arbitral se: for nulo o compromisso; emanou de quem não podia ser árbitro; não contiver os requisitos do art. 26 da Lei; foi proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; não decidiu todo o litígio submetido à arbitragem;  comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva; ou fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inciso III, da Lei (notificação das partes para que o árbitro profira a sentença em 10 dias, acima mencionado); e forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2º, da Lei e acima mencionados. 

A nulidade da sentença poderá ser requerida pela parte interessada e o Juiz poderá mandar que o árbitro profira nova sentença, caso ela não contenha os requisitos do art. 26
, tenha sido proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; não tenha decidido todo o litígio submetido à arbitragem, nos demais casos o Juiz decretará sua nulidade.
A importância de constar da sentença arbitral o local em que foi proferida, devendo este requisito constar mesmo do compromisso arbitral firmado pelas partes, se dá para localizá-la como sendo sentença arbitral interna ou nacional ou estrangeira, pois, sendo estrangeira, está sujeita ao procedimento de homologação de sentenças pelo STF, da mesma forma que uma sentença judicial estrangeira.
O sistema adotado pelo Brasil para determinação da localização da sentença arbitral é territorial, isto é, leva em consideração o local onde foi proferida a sentença, independente da lei adotada pelas partes e utilizada pelos árbitros ou do local onde se deu todo o procedimento arbitral, diverso de outros sistemas jurídicos, como o francês que estabelece que a sentença arbitral será estrangeira se fundada em lei estrangeira, por exemplo
. Assim, se todo o desenvolvimento do procedimento arbitral (reunião dos árbitros para discussão, diligências como oitiva de testemunhas) se der em outro país mas a sentença for proferida no Brasil, dita sentença será considerada nacional, estando dispensada de homologação pelo STF.
A homologação somente poderá ser denegada se o objeto do litígio não pudesse ser resolvido por arbitragem, ou seja, não constitui direito patrimonial disponível, ou se ofender a ordem pública nacional ou nos casos do art. 38 da Lei nº 9.307/96
.
Finalmente, é importante salientar que, havendo cláusula compromissória entre as partes, se uma das partes ingressar com uma ação perante o Poder Judiciário para discutir algum litígio oriundo desse contrato, o juiz deverá extinguir o processo nos termos do art. 267, inciso VII do Código de Processo Civil ex officio ou a requerimento da parte na Contestação, nos termos do art. 301 do mesmo diploma legal. 
Além disso, a sentença arbitral constitui título executivo judicial nos termos do artigo 584, inciso III do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei 9.307/96. No entanto, a quase totalidade (cerca de 90% dos casos) das decisões arbitrais são cumpridas voluntariamente pelas partes, sem necessidade de ação de execução.
Estas foram algumas breves considerações acerca do sistema arbitral instituído pela Nova Lei de Arbitragem atualmente em vigor no país e que precisaremos ter em mente para a análise das sentenças arbitrais preferidas pela WIPO às quais passamos a estudar, pois a arbitragem vem sendo bastante utilizada mundialmente para resolver questões envolvendo direitos de marcas geralmente notórias e nomes de domínio. Estes casos vêm sendo julgados pela WIPO, como adiante veremos.

Convém salientar, contudo, a opinião de César Bessa Monteiro, advogado português que alerta a respeito da utilização da via arbitral para a solução de conflitos acerca de direitos de propriedade intelectual:

“Considera-se, aliás, que o recurso à arbitragem, como forma de resolução de disputas relativas a direitos de propriedade intelectual e industrial, designadamente sobre patentes, marcas e direitos de autor, se fica a dever freqüentemente a certas vantagens da arbitragem sobre as ações judiciais, nomeadamente no que respeita à rapidez, privacidade, informalidade e particular adequação a questões internacionais, reveste-se, igualmente, de especial importância a vantagem que consiste na escolha pelas partes de árbitros com conhecimentos específicos nas matérias em litígio.

Em sede de arbitragem internacional, assume, neste momento, grande relevo o Centro de Arbitragem da OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual, situado em Genebra.”

DO SISTEMA ARBITRAL DA WIPO

A WIPO, World Intellectual Property Organization, ou OMPI, Organização Mundial de Proteção à Propriedade Intelectual, constitui uma organização internacional governamental formada atualmente por 179 países, dentre os quais o Brasil
. A adesão à organização se dá com o depósito do instrumento de ratificação pelo país juntamente ao Diretor Geral da organização em Genebra.
Ela foi criada a partir da Convenção em Estocolmo de 1967 e entrou em vigor em 1970, mas podemos encontrar suas origens mais remotas na Convenção da União de Paris de 1883 e na Convenção de Berna de 1886, tendo se tornado uma Agência Especializada da ONU em 1974 e está sediada em Genebra, Suíça. 

Qualquer Estado que seja signatário da Convenção da União de Paris para a Proteção à Propriedade Industrial ou da Convenção de Berna para a proteção de obras Literárias ou Artísticas ou que seja membro das Nações Unidas ou de alguma de suas Agências Especializadas, ou da Agência Internacional de Energia Atômica, ou da Corte de Justiça ou ainda algum país convidado, pode se tornar membro da WIPO.

A WIPO constitui uma Agência Especializada das Nações Unidas, cuja função é promover a proteção à propriedade intelectual, possuindo atualmente 23 tratados nesse sentido.
Os países que pretendam se tornar membros precisam conferir uma proteção mínima à propriedade intelectual, prevista numa série de tratados antes de serem admitidos.
Um problema generalizado em todos os países-membros da WIPO se dava na questão envolvendo litígios acerca de direitos de propriedade intelectual que, além de constituir uma questão bastante especializada, não contava com procedimentos acelerados de resolução quando levados ao Poder Judiciário.

A fim de suprir estas necessidades das pessoas e empresas sediadas nos países membros - de decisões rápidas em litígios envolvendo questões relativas a direitos de propriedade intelectual, a WIPO instituiu o Centro de Mediação e Arbitragem da WIPO em 1999. Este Centro mantém uma longa lista de mediadores e árbitros. 
Esses árbitros, procedentes de mais de 70 países, são pessoas de ilibada reputação e elevado conhecimento na área de propriedade intelectual, que decidem as questões levadas a efeito no Centro, de acordo com as normas da WIPO. Os procedimentos realizados pelo Centro podem se desenvolver em qualquer país ou língua ou sob a regência de qualquer lei. Por não haver necessidade de reuniões ou encontro entre as partes e os árbitros, os procedimentos submetidos ao Centro se tornam de fácil acesso e baixo custo. 

Este Centro se tornou bastante conhecido como solucionador de questões envolvendo registros não autorizados de nomes de domínio na Internet.
Em razão, como acima mencionado, da desnecessidade de audiências ou reuniões entre as partes, muitas vezes estabelecidas em países diversos, não só o custo dos procedimentos a ele submetidos se tornam baixos como, uma vez que todo o procedimento é realizado por Internet ou correio, se tornou também muito rápido. Alguns casos são resolvidos em cerca de dois meses a partir da submissão do caso, por Internet pelo Autor ao Centro de Mediação e Arbitragem da WIPO.
DAS SENTENÇAS ARBITRAIS DA WIPO

A possibilidade de registro de um nome de domínio por qualquer pessoa desde que esse nome já não esteja registrado, independentemente de ser essa pessoa a titular da marca ou nome pode gerar e tem gerado inúmeros conflitos entre os titulares de marcas e terceiros que efetuam esse registro de boa ou má-fé, pois vige com relação a estes registros o Princípio da Anterioridade. Esse registro por terceiros, quando efetuado de má-fé tem sido denominado ‘cybersquatting’ ou ‘ciberposseiros’ ou ‘posseiros digitais’. 
Vários destes casos envolvendo marcas e nomes famosos já foram levados ao processo arbitral no Centro de Mediação e Arbitragem da WIPO, como passaremos a discorrer, dentre os quais, em 61 casos pessoas ou empresas sediadas no Brasil foram autores e em 40 foram réus
. 
A grande vantagem apresentada por essas decisões é que o cumprimento do teor das decisões (quando ordenam sejam os nomes de domínio ilicitamente registrados por terceiros de má-fé sejam transferidos aos titulares das marcas referentes) independem da concordância das ‘partes perdedoras’. Os órgãos responsáveis pelo registro, como a FAPESP no caso do Brasil, ao receber as decisões dos órgãos arbitrais, imediatamente transferem o nome de domínio, ainda que contra a vontade da parte. 
O último caso de resolução de controvérsias pela WIPO com grande repercussão no Brasil foi o caso Sandy & Júnior. Trata-se de uma queixa apresentada perante o Centro de Mediação e Arbitragem da WIPO por S & J Promoções Artísticas Comercial Ltda e Four Team Ltda. contra Zyone Web Systems e Fernando Silva, sediados em Miami, Flórida, nos Estados Unidos, em razão do registro do domínio “sandyandjunior.com”, cujo registro do nome de domínio pertence a Intercosmos Media Group, Inc. de  New Orleans, Louisiana, Estados Unidos da América.

Os patronos dos Autores apresentaram sua queixa em 25/02/2003. Em 11/03/2003 o Centro notificou o Querelado acerca dos procedimentos em curso. Os Querelados afirmaram tratava-se de um site de fãs que prestava homenagem à dupla brasileira e que não pretendiam fazer uso comercial do mesmo. Foi eleito um único árbitro para decidir a questão.
O árbitro decidiu que o nome de domínio registrado pelo Querelado é confusamente similar à marca registrada “Sandy&Junior” e também ao nome dos cantores “Sandy&Junior”, que o Querelado não possuía nenhum direito pré-existente ou legítimo interesse sobre a expressão por ele registrada “sandyandjunior.com” e que esse registro tem sido usado de má-fé, ordenando sua transferência à dupla brasileira em 22/04/2003.

Outros nomes de pessoas famosas já foram adjudicados aos seus legítimos donos pelo Centro, como o da atriz "isabelle-adjani.net" e da cantora Madonna, “Madonna.com”, que haviam sido registrados por terceiros 
Além deste recente caso, outros solucionados pelo Centro de Mediação e Arbitragem da WIPO envolvendo empresas brasileiras ganharam notoriedade em nosso país. Um deles envolveu a empresa Embratel, que teve o domínio ‘embratel.com’ registrado por Kevin McCarthy, o outro deu-se entre a TV Globo Ltda contra Burak Akgul em razão do nome de domínio ‘redeglobo.com’. Em ambos os casos o Centro decidiu pela procedência das reclamações, como se verifica:

"O Requerente provou que o nome de domínio em questão é idêntico a sua marca, e que o Requerido não possui direito ou interesse legítimo ao nome de domínio, e ainda que o Requerido registrara e fizera uso do nome de domínio em má-fé. Portanto, conforme o parágrafo 4.i da Política, a Turma ordena que o registro do domínio <.embratel.com> seja transferido para o Requerente."(WIPO, 15/05/2000 - Julgador: Antonio Milé) (tradução livre)

"O Requerente provou que o nome de domínio é idêntico a sua marca, que o Requerido não possui direito ou interesse legítimo ao nome de domínio, e que o Requerido registrara a e fizera uso do nome de domínio em má-fé. Portanto, conforme o parágrafo 4.i da Política, a turma ordena que o registro do nome de domínio <redeglobo.com> seja transferido para o Requerente". (WIPO, 02/06/2000 - Julgador: Antonio Millé) (tradução livre pelo Autor)
 

Recentemente a Açominas, que teve o endereço “www.acominas.com” registrado por um pernambucano foi julgado procedente. Em todos os casos acima mencionados, os domínios foram adjudicados às empresas titulares das marcas.

Como salienta Jacqueline Breitinger em artigo publicado, “A Globo move mais duas ações junto ao órgão para recuperar domínios de programas: o jornalnacional.com e o globoesporte.com, que também já foram registrados no exterior. Na semana passada, a emissora conseguiu recuperar os domínios jornalnacional.com.br e globoespoerte.com.br na Justiça de São Paulo. Os casos de domínios pontocom, porém, têm que ser resolvidos pela OMPI.”

Diversos casos envolvendo marcas famosas já foram solucionados pelo Centro. Passaremos a estudar alguns deles, onde podemos verificar a rapidez no desenrolar dos procedimentos.

No caso Marlboro, a empresa Philip Morris Incorporated e Barry M. Krivisky apresentou sua Queixa contra R9.NET ao Centro em 3 de janeiro de 2003 em razão do nome de domínio “marlboro.com”. Em 7 de janeiro de 2003, o Centro transmitiu, por e-mail a Tucows, um pedido para a verificação do registro em relação ao nome de domínio em questão. Em 7 de janeiro de 2003, a Tucows transmitiu, por e-mail, ao Centro sua resposta confirmando que o Querelado consta como o registrante e informou detalhes. 

O Centro notificou formalmente o Querelado da Queixa, e os procedimentos iniciaram em 9 de janeiro de 2003, não tendo o Querelado apresentado sua Contestação, quando o Centro notificou sua revelia em 4 de Fevereiro de 2003, nomeando após um árbitro para decidir a questão. 
Mesmo tendo havido revelia do Querelado, não se presumem verdadeiros os fatos alegados na inicial, sendo que o Querelante tem obrigação, pela política do Centro, de provar que o nome de domínio é idêntico ou similar à marca do Querelante; que o Querelado não tem nenhum direito ou legítimo interesse no nome de domínio; e que o Querelado registrou e está usando o nome de domínio de má-fé. 
O árbitro entendeu estar suficiente provado tudo o que era necessário pelos registros das marcas MARLBORO desde 1908, e que o nome de domínio “marlboro.com” é idêntico às marcas do Querelante, que o Querelado não é licenciado, não tinha obtido permissão, nem expresso ou subtendido, para usar as marcas Marlboro e que a má-fé era exacerbada porque o Querelado usa o nome de domínio disputado para promover serviços adultos e de jogo, ordenando sua transferência ao Querelante em 28/02/2003.
Outra demanda envolveu o Real Madrid Clube de Futebol que apresentou sua demanda contra Tk y C Sports Media, S.L tendo como objeto o nome de domínio “realmadridshop.com” hospedado na Network Solutions, Inc., em 17/02/2003, alegando que o demandado está se aproveitando do prestígio do demandante através do uso ilícito da marca e do logotipo do Real Madrid. Verificado que o site “realmadridshop.com” existia e era de titularidade da empresa demandada, foi esta última notificada e respondeu no prazo previsto no sentido de que em nenhum momento havia tentado induzir o público à confusão, posto que não se havia publicado a página web como página oficial do clube tampouco havia registrado o domínio com o fim de vender, alugar o ceder o domínio ao demandante ou a um concorrente, nem impedir que o demandante o utilize, ou mesmo perturbar sua atividade comercial, ou atrair usuários a seu site.
O árbitro entendeu que há semelhança passível de causar confusão, já que o acréscimo da palavra “shop” não acrescenta especificidade alguma ao conjunto do nome usado, e conclui de forma bastante clara e inteligente que, muito embora o demandante seja titular de outros nomes de domínio por meio dos quais pode levar a cabo comércio eletrônico, isto não permite que terceiros registrem livremente nomes de domínio que coincidam ou incluam de forma significativa nomes coincidentes com direito de marcas alheias. Permitir outra coisa equivaleria a avalisar à prática de registro de nomes de domínio que fossem variação de marcas renomadas ou não, menciona o árbitro em sua decisão proferida em 08/04/2003.
No mesmo sentido entendeu o Centro nos casos recentemente julgados envolvendo as marcas famosas Marie Claire e Viagra. No primeiro a empresa Marie Claire Album of Issy les Moulineaux, com sede na França demandou ATS of Raeford, com sede na Carolina do Norte, Estados Unidos da América em razão do registro do nome de domínio marieclairemag.com, enviando sua reclamação em 10/02/2003 e argumentando que o sufixo mag significa magazine e não é suficiente para diferenciá-lo da marca Marie Claire registrada desde 1937 na França e com registros em vários países inclusive o Brasil e de seus sites “marieclairemagazine.com” e www.marieclaire-magazine.com”, julgado em 15/04/2003. 

O segundo envolveu a empresa Pfizer Inc. contra Jason Haft que havia registrado os nomes <fem-viagra.com>, <fem-viagra.net>, <viagra-fem.com> e <viagra-fem.net>, julgado em 10/04/2003. Em ambos o Centro decidiu que os registros foram feitos de má-fé e ordenou sua imediata transferência aos titulares das marcas.
Como se pode verificar, a primeira grande vantagem da utilização do sistema arbitral da WIPO é a celeridade, pois os julgamentos geralmente ocorrem cerca de dois meses após a apresentação da demanda. Ademais, os custos destes procedimentos são relativamente baixos se se comparar com os custos de uma demanda judicial em outro país, sede do demandado, onde o  demandante precisaria contratar advogado, pagar custas e muitas vezes mesmo caucionar o juízo por ser empresa sediada fora do território onde corre a demanda enquanto o procedimento perante o Centro de Arbitragem da WIPO se dá via Internet na sua maior parte.
Mas nem sempre o registro de um nome de domínio igual ou parecido com uma marca registrada pertencente a outrem constitui infração a direito alheio de exclusividade sobre aquela expressão. A American Association of Domain Names, entidade americana voltada ao estudo dos nomes de domínio prevê quatro espécies de situações distintas para a coincidência entre uma marca registrada e um nome de domínio pertencente a terceiro passíveis de gerar conflitos:

“a) Domain Name Grabbing – registro deliberado de uma marca de terceiro com objetivo de lucro;

b) Not Quite Domain Name Grabbing – registro de uma marca de terceiro cujo uso não objetiva competir com o mesmo;

c) Logical Choice – registro feito inocentemente, que coincidiu de ser uma marca registrada de terceiro, sem a intenção de criar confusão; e

d) Reverse Name Grabbing – situação relativamente nova, baseada no uso e abuso das regras da NSI: o detentor da marca obtém vantagem desleal sobre o proprietário do domínio, para ganhar controle sobre ele.”

É claro que tão somente os registros de nomes de domínio pertencentes a quem não seja o titular da marca somente devem ser transferidos ao legítimo titular da marca no caso de domain name grambbing, ou cybersquatter. Nos demais casos o registro do nome de domínio feito anteriormente por terceiro que não o titular da marca deve ser mantido.
Não é preciso, no entanto, preocupações no sentido de que o Centro da WIPO sempre decide em favor do titular da marca ou empresa multinacional. Em 2001, por exemplo, a Nestlé perdeu a demanda apresentada contra uma família que havia registrado o site “maggi.com”. o Centro entendeu que “a Nestlé não conseguiu demonstrar o interesse legítimo no domínio e muito menos a existência de má-fé por parte da família que registrou o nome antes. Os julgadores entenderam ainda que a multinacional incorreu em irregularidades e atuou deslealmente no procedimento de arbitragem em que tentou garantir a posse do domínio”
, pois Maggi constituía o patronímico daquela família. 

No entanto, não só conflitos entre nomes de domínio e marcas e nomes famosos iguais ou parecidos tem sido levados ao conhecimento da WIPO. Ainda relativamente a nomes de domínio, o Centro de Arbitragem da WIPO decidiu que um nome de domínio registrado por terceiro para fins de reenviar o internauta a um terceiro site também não deve ser admitido.
O caso envolvia Michael Robertson, presidente da MP3.com, que registrara o domínio “talk-city.com” em 1997, que foi demandado pela empresa Talk City Inc., titular do domínio “talkcity.com”, que alegava que o primeiro domínio fora realizado de má-fé por remeter os internautas a outro domínio da empresa, o “mp3.com”. O Centro entendeu que o domínio fora registrado de má-fé pois a empresa registrara outros domínios também, presumidamente com intenção de desviar o tráfico de pessoas que por lapso digitam erroneamente o endereço de sites de Internet popularmente conhecidos. A decisão foi no sentido de transferir o domínio talk-city da empresa MP3 para a Talk City Inc.

É importante salientar que recentemente uma decisão do Centro de Arbitragem da WIPO referente ao domínio “www.corinthians.com”, registrado por um cidadão americano Jay Sallen foi admitida a julgamento pela Corte de Apelação Americana do Estado de Massachusetts. O cidadão recorreu à Corte Distrital (primeira instância) para questionar o entendimento arbitral. A Corte Distrital extinguiu o processo por entender que não era competente para julgar o caso. A Corte de Apelações reformou a decisão e mandou a primeira instância julgar o pedido do americano.

A WIPO havia decidido adjudicar o domínio ao time brasileiro Corinthians, mas a Corte de Apelação Americana, ao contrário da Corte Distrital, entendeu que as decisões da WIPO podem ser questionadas judicialmente e determinou que a ação voltasse à Corte Distrital para apreciação. Esta decisão abre um precedente que pode ferir a segurança jurídica das decisões arbitrais proferidas pelo Centro da WIPO, que podem começar a ser contestadas judicialmente, o que se torna mais grave ante a cláusula compromissória firmada pelos detentores de nomes de domínio em território americano que se comprometeram a se sujeitar às decisões da WIPO além de ferir tratados internacionais, como a Convenção de Nova York de 1958, em vigor nos Estados Unidos.
Conclusão 

No Brasil, somente conflitos envolvendo direitos patrimoniais disponíveis podem ser solucionados por arbitragem. Assim, no que tange a direitos de propriedade intelectual, os direitos morais de autor, por exemplo, jamais poderão ser decididos por juízo arbitral, de forma que, ainda que algum tribunal arbitral estrangeiro decida uma questão a esse respeito, essa decisão não será homologada pelo STF e, portanto, não será executável no Brasil.

Como afirma Rodney de Castro Peixoto
: “O Comitê Gestor da Internet no Brasil, órgão responsável pelo regramento interno sobre os nomes de domínio, não apresenta nenhum sinal de adoção de procedimento alternativo sobre as lides pertinentes à matéria, cabendo ao lesado o ingresso em juízo para obter resposta para sua pretensão resistida. É notória a presença dos elementos custo e tempo em demandas judiciais, e a adoção de meios alternativos como os procedimentos administrativos em face de dirimir uma disputa local parece uma atitude saudável de entregar a cada um o que é seu, vale dizer, promover eficazmente o direito no mundo digital.” 

No Brasil temos a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), entidade que recebeu delegação do Comitê Gestor da Internet no Brasil, do Ministério das Comunicações e Tecnologia, para a coordenação de registro dos domínios. A FAPESP passou então a ter a possibilidade de cancelar o registro, quando constatava a existência de uma infração de marca pelo uso indevido de um nome de domínio. No entanto, a FAPESP, ou qualquer outro órgão com poder para registrar os domínios, não tem poder jurídico para decidir quem é o dono legítimo do domínio
. Assim, a FAPESP tão somente acatará as decisões judiciais ou arbitrais envolvendo nomes de domínio, mas não tem poder para decidir por si só a quem deve pertencer este ou aquele nome.
A questão apresentada nas decisões da WIPO acerca dos nomes de domínio e outros direitos de propriedade intelectual que tiverem que ser executados no Brasil se coloca no momento da submissão ao juízo arbitral, pois as partes em litígio muitas vezes não possuem entre si um compromisso arbitral ou uma cláusula compromissória que as submetesse àquele juízo. Assim, em princípio não estaria a parte requerida submetida, se não respondesse ao processo, ao meio arbitral de solução de controvérsias. 
Os casos acima relatados e decididos pela WIPO eram casos envolvendo registros “.com”, “.net” e “.org”, que são domínios de Internet situados em provedores americanos e submetidos a arbitragem por cláusula contratual ao requerer o registro. 

Neste caso, sendo o nome domínio registrado pela FAPESP e situada a parte demandada no Brasil e não tendo respondido à demanda por entender não estar sujeita às decisões da WIPO, se lhe fosse retirado o nome de domínio e transferido para a parte ganhadora, em princípio poderia ela ajuizar uma ação perante o Poder Judiciário e discutir se sua submissão a essa decisão é legal ou não, uma vez que não fora assinado pelas partes qualquer compromisso ou cláusula compromissória, portanto, retirar-lhe esta possibilidade seria inconstitucional.

Assim, não obstante a celeridade e baixos custos dos procedimentos arbitrais decididos pelo Centro de Mediação e Arbitragem da WIPO, estas soluções somente poderiam ser por ele decididos se não envolvessem domínios registrados no Brasil, pois nestes casos suas decisões poderiam ser contestadas judicialmente na falta de convenção de arbitragem entre as partes.
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