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ARBITRATION WORLD
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

DECISAO DO PAINEL ADMINISTRATIVO
Solazyme Brasil Oleos Renovaveis e Bioprodutos Ltda. v. Rl ClIEE
Caso No. DBR2011-0003

1. As Partes

A Reclamante é Solazyme Brasil Oleos Renovaveis e Bioprodutos Ltda., de Campinas, Sdo Paulo, Brasil,
representada por Momsen, Leonardos & Cia, Brasil.

O Reclamado ¢ Ry CNESEN. O~ IS . ¢ esentado por G
-

2.0 Nome de Dominio e a Unidade de Registro

O nome de dominio em disputa é <solazyme.com.br>, o qual esta registrado com o NIC.br.

3.Historico do Procedimento

em 23 de setembro
2011. Em 26 de setembro de 2011, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificagao de
registro em conexao com os nomes de dominio em disputa. Em 26 de setembro de 2011, o NIC.br
transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificacdo do nome de dominio em disputa, confirmando
que o Reclamado é o titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.

O Centro verificou que a Reclamacao preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema
Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Dominios sob “.Br” — Denominado SACI-Adm
(o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediagao da OMPI para o SACI-Adm (as
“‘Regras").

De acordo com as Regras, art.3, o Centro formalizou a notificagdo da Reclamagéao e o procedimento
administrativo iniciou em 30 de setembro de 2011. De acordo com as Regras, art.7(a), a data limite para o
envio da defesa findou em 23 de outubro 2011. O Centro recebeu a Defesa do Reclamado em 23 de
outubro de 2011.

O Centro nomeou Luiz E. Montaury Pimenta como Especialista em 09 de novembro de 2011. O
Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituido. O Especialista apresentou a
Declaragao de Aceitagéo e Declaracao de Imparcialidade e Independéncia, tal como exigido pelo Centro
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para assegurar o cumprimento das Regras, arts. 4 e 5.
4. Questoes de Fato

A Reclamante, Solazyme Brasil Oleos Renovéaveis e Bioprodutos Ltda é uma empresa brasileira, subsidiaria
da empresa americana Solazyme Inc., a qual atua nas areas de higiene pessoal, biotecnologia e
combustiveis renovaveis. A Reclamante informa que a Solazyme, Inc. é titular de inUmeros registros em
varios paises (embora ndo detalhe tal informagéo) e que no Brasil a empresa é titular dos pedidos de
registro n?. 901.777.315, 901.777.331 € 901.777.340. A Reclamante informa, ainda, que sua controladora,
Solazyme, Inc. detém a titularidade de registros dos nomes de dominio <solazyme.com> e <solazyme.net>.

O Reclamado é socio da empresa Procorp Ambientes Corporativos e atua no ramo de comércio de material
de escritério.

5. Alegacées das Partes
A. Reclamante

A Reclamante alega que o nome de dominio em disputa reproduz os pedidos de registro para a marca
SOLAZYME, de titularidade de sua controladora, Solazyme, Inc. A Reclamante alega que o nome de
dominio em disputa reproduz elemento essencial de seu nome empresarial e do nome empresarial de sua
controladora.

A Reclamante alega, em apertada sintese, que o nome de dominio em disputa teria sido registrado e estaria
sendo utilizado de ma-fé. Alega que o Reclamado, apds receber notificacao extrajudicial por ela enviada,
tentou vender o nome de dominio em disputa por R$100.000,00 (cem mil reais). Alega, ainda, que, apés
frustradas as tentativas de acordo, o Reclamado teria registrado o nome de dominio <zyme.com.br>, o qual
reproduziria parcialmente a marca SOLAZYME. A Reclamante, entretanto, ndo inclui o referido nome de
dominio na presente disputa, apesar de alegar que infringe seus direitos. A Reclamante aduz, por fim, que
o sitio de rede eletrbnica associado ao nome de dominio em disputa apresenta-se indisponivel. A
Reclamante conclui que o Reclamado registrou o nome de dominio em disputa com o objetivo intencional de
vendé-lo, alugéa-lo ou transferi-lo @ Reclamante ou a terceiros, configurando a hipétese prevista no art. 3 do
Regulamento, e no art. 4(b)(v)(i) das Regras.

B. Reclamado

O Reclamado alega que desconhecia a Reclamante, vindo a tomar conhecimento de sua existéncia apds o
recebimento da notificacdo extrajudicial encaminhada por seus advogados. O Reclamado aduz que sentiu-
se ofendido com a proposta de compra do nome de dominio em disputa por R$1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais) feita pela Reclamante em sua notificagédo extrajudicial mas que, vendo tratar-se de uma
grande empresa, teve a ideia de vender o nome de dominio em disputa por R$100.000,00 (cem mil reais).
O Reclamado alega que sua conduta néo seria a de um “mercenario” mas apenas a de um homem de
negocios que viu uma oportunidade. O Reclamado frisa que a negociagdo do nome de dominio em disputa
nao seria irregular e que teria sido iniciada a partir de um contato da prépria Reclamante.

O Reclamado alega que teria registrado o nome de dominio em disputa para desenvolver projetos pessoais,
sem a intengéo de vendé-lo. Alega o Reclamado que o nome de dominio em disputa seria idéntico ao do
nome de um cavalo que sera dado de presente ao seu filho, que iniciaria a pratica de hipismo. Alega que o
nome escolhido seria produto da unido dos nomes dos “pais” do futuro cavalo, “Sol” e “Zyme”.

Alega o Reclamado que o nome de dominio em disputa teria sido registrado como opg¢ao para dar
continuidade ao seu projeto pessoal.

Por fim, o Reclamado aduz que a legislagao brasileira teria consagrado o conceito de que o nome de
dominio pertence a quem o registra e cita como exemplo nomes de dominio que reproduzem marcas
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famosas e que pertencem a terceiros.
6. Andlise e Conclusées

A. Nome de dominio idéntico ou suficientemente similar para criar confusao com um simbolo
distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

De acordo com o art.3 do Regulamento, o reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve
expor as razdes pelas quais o nome de dominio foi registrado ou esta sendo usado de ma fé, de modo a
causar prejuizos ao reclamante, cumulado com a comprovagao de existéncia de pelo menos um dos
seguintes requisitos, em relagdo ao nome de dominio objeto do conflito:

a) o nome de dominio € idéntico ou similar o suficiente para criar confusdao com uma marca de
titularidade do reclamante, depositada antes do registro do nome de dominio ou j& registrada, junto ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou

b) 0 nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com uma marca de
titularidade do reclamante, que ainda ndo tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se
caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da
Lei n? 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

C) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusao com um titulo de
estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de familia ou patronimico, pseuddnimo ou
apelido notoriamente conhecido, nome artistico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de
dominio sobre o qual o reclamante tenha anterioridade.

No presente caso, a Reclamante atendeu ao requisito dos itens “a)” e “c)” acima, pois demonstrou que o
nome de dominio em disputa é idéntico aos pedidos de registro para a marca SOLAZYME e aos nomes de
dominio <solazyme.com> e <solazyme.net> de titularidade de sua controladora e também idéntico ao
elemento essencial de seu nome empresarial “Solazyme”, todos anteriores ao registro do nome de dominio
em disputa.

O Especialista, portanto, considera que a Reclamante logrou éxito ao demonstrar o primeiro requisito do art.
3 do Regulamento.

B. Direitos ou interesses legitimos da Reclamada com relacdo ao nome de dominio em disputa

O art.11(c) do Regulamento estabelece que todos os motivos pelos quais 0 Reclamado possua direitos e
legitimos interesses sobre 0 nome de dominio em disputa devem constar da Defesa, bem como os
documentos que o Reclamado julgar convenientes para embasar suas alegacoes.

A Reclamante alega que o Reclamado é so6cio da empresa Procorp Ambientes Corporativos e que atuaria
no ramo de comércio de material de escritorio. Tal informacgéo é confirmada pelo Reclamado em sua
Defesa. Ainda, alega a Reclamante que tal empresa ndao comercializa nenhum produto sob a marca
Solazyme. Tal informagao néo é contestada pelo Reclamado em sua Defesa.

O Reclamado alega que registrou 0 nome de dominio em disputa para atender projetos pessoais. Afirma
que pretende construir um sitio de rede eletronica para incentivar seu filho na pratica do hipismo. Alega o
Reclamado que o0 nome de dominio em disputa seria idéntico ao do nome de um cavalo que seré dado de
presente ao seu filho e que o0 nome escolhido seria produto da unido dos nomes dos “pais” do futuro cavalo,
“Sol” e “Zyme”.

O Especialista nota, inicialmente, que néo foram submetidas provas de qualquer preparagéo para
elaboracéo do suposto sitio de rede eletrénica dedicado ao hipismo ou preparagéo para uso do nome de
dominio em disputa em associa¢do com qualquer atividade de boa fé. Nao obstante, o Especialista entende
ser pouco crivel a justificativa do Reclamado para a escolha do nome de dominio em disputa, que seria 0
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nome de um potro ndo concebido para ser presenteado ao seu filho que ainda nao pratica hipismo. O
Especialista observa que nem sequer foram apresentadas provas da existéncia da égua “Sol” e do cavalo
“Zyme”. Ademais, a juncao dos nomes dos animais e nome do futuro potro seria “Solzyme” e ndo
“Solazyme”.

O Especialista conclui que o Reclamado ndo demonstrou direitos ou legitimos interesses sobre o nome de
dominio em disputa.

C. Nome de dominio registrado ou sendo utilizado de ma fé

De acordo com o paragrafo Unico do art.3 das Regras, para os fins de comprovacao do disposto no caput
deste artigo, as circunstancias a seguir transcritas, dentre outras que poderao existir, constituem indicios de
ma fé na utilizagcdo do nome de dominio objeto do procedimento do SACI-Adm:

a) ter o Titular registrado o nome de dominio com o objetivo de vendé-lo, aluga-lo ou transferi-lo para o
reclamante ou para terceiros; ou

b) ter o Titular registrado o nome de dominio para impedir que o reclamante o utilize como um nome do
dominio correspondente; ou

C) ter o Titular registrado 0 nome de dominio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do
reclamante; ou

d) ao usar o nome de dominio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuarios da
Internet para o seu sitio da rede eletrénica ou para qualquer outro endereco eletrénico, criando uma
situagao de provavel confusado com o sinal distintivo do reclamante.

O Reclamante alega que o Reclamado registrou o nome de dominio em disputa com intuito de vendé-lo,
alugéa-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou terceiros. Ja o Reclamado alega que desconhecia o
Reclamante e suas marcas e que a sua oferta para venda do nome de dominio em disputa teria ocorrido
apenas apés o contato da prépria Reclamante.

O Especialista entende que € pouco convincente a alegacao do Reclamado de que desconhecia a
Reclamante e suas marcas, tendo em vista que uma simples consulta a sitios de rede eletrénica de
pesquisa revela a sua existéncia e relevancia. Alias, o proprio Reclamado admite ter feito tal pesquisa (ao
menos apoés o contato da Reclamante), o que o levou a requerer o valor exagerado de R$100.000,00 (cem
mil reais) pela venda do nome de dominio em disputa, mais de 3000 vezes o valor da anuidade estabelecido
pelo NIC.br. O Especialista entende que a oferta para venda de um nome de dominio em valor superior ao
desembolsado pelo registro deste configura ma fé. Frise-se, alias, que o proprio Reclamado confessa que
s6 estabeleceu prego tao elevado ao perceber que a Reclamante era “uma grande empresa global” e que
vislumbrou uma oportunidade de negécio. Fica claro para este Especialista a tentativa do Reclamado de
obter lucros indevidos com a revenda do nome de dominio em disputa, em clara configuragao de
enriquecimento sem causa, comportamento vedado pelo ordenamento juridico brasileiro.

O Reclamado vai além e, na tentativa de justificar sua conduta, cita outros trés nomes de dominio que
aparentemente reproduzem marcas famosas e pertencem a terceiros, alegando que a legislacao brasileira
teria “consagrado o conceito de que quem registra é o proprietario do dominio”. Muito embora o sistema de
registro de nomes de dominio brasileiro tenha adotado o principio “first come, first served”, segundo o qual o
nome de dominio é atribuido ao primeiro requerente que satisfaca critérios formais, sem analise meritéria, a
adogao de tal principio nao afasta ou mitiga os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Ademais, um
dos objetivos do Regulamento é precisamente coibir 0 abuso no registro de nomes de dominios.

Portanto, o Especialista conclui que houve ma fé no registro e no uso do nome de dominio em disputa.
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7. Decisao

Pelas razdes anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, este

Especialista determina que o nome de dominio em disputa <solazyme.com.br> seja transferido para a
Reclamante.

Luiz E. Montaury Pimenta
Especialista
Data: 23 de novembro de 2011



