CAMARA DE SOLUCAO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMINIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, MEDIACAO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE
INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI

NATURA COSMETICOS S/A. e INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA.
i . '\X_ i
PROCEDIMENTO N° ND-20135
DECISAO DE MERITO
I RELATORIO
Das Partes

NATURA COSMETICOS S/A., Itapecerica da Serra, SP, Brasil e INDUSTRIA E COMERCIO DE
COSMETICOS NATURA LTDA., Cajamar, SP, Brasil, representadas por Ricci Advogados
Associados, Sao Paulo, SP, Brasil, sdo as Reclamantes do presente Procedimento (as
“Reclamantes”).

N ' VS N D o representante, € a

Reclamada do presente Procedimento (a “Reclamada”).
Do Nome de Dominio
O nome de dominio em disputa é <www.naturafarma.com.br> (0 “Nome de Dominio”).

O Nome de Dominio foi registrado em 24 de novembro de 2011 junto ao Registro.br e
renovado até 24 de novembro de 2013.

Das Ocorréncias no Procedimento

A Reclamacdo foi recebida pela Camara de Solucdo de Disputas relativas a nomes de
dominio do Centro de Solugdo de Disputas, Mediacdo e Arbitragem em Propriedade
Intelectual (CSD-PI) da Associacdo Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) (a
“"Camara") em 19 de fevereiro de 2013. Em 19 de fevereiro de 2013, a Cédmara
transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificagdo de registro em conexdo com
o nome de dominio em disputa. Em 20 de fevereiro de 2013, o NIC.br transmitiu por e-
mail para a Camara a resposta de verificagdo do nome de dominio em disputa,
confirmando que a Reclamada é a titular do registro e fornecendo 0s respectivos dados

de contato.
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Também em 19 de fevereiro de 2013 a Camara solicitou aos advogados das Reclamantes
copia do instrumento de mandato que ndo havia sido anexado com a Reclamacdo. Em
20 de fevereiro de 2013 o advogado das Reclamantes enviou cépia do instrumento de
mandato.

A Camara verificou que a Reclamagdo satisfaz 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 do Regulamento da Camara de
Solugdo de Disputas Relativas a Nomes de Dominio (“CASD-ND”) do CSD-PI
(“Regulamento da CASD-ND").

De acordo com o Regulamento da CASD-ND, art. 7.1, a Camara formalizou a notificagdo
da Reclamacgdo e o procedimento iniciou em 25 de fevereiro de 2013. De acordo com o
Regulamento do CASD-ND, art. 8.1, a data limite para o envio da defesa findou em 12 de
marc¢o de 2013. A Cdmara ndo recebeu defesa ou manifestacdo por parte da Reclamada
até essa data e certificou a revelia no dia 13 de margo de 2013.

A Camara nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 19 de margo de 2013. O
Especialista apresentou a Declaracdo de Aceitacdo e Declaracdo de Imparcialidade e
Independéncia, tal como exigido pela Cdmara para assegurar o cumprimento do
Regulamento da CASD-ND, art. 99,

Por fim, as Reclamantes declaram ndo existir qualquer outro procedimento judicial ou
extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relagdo ao nome de dominio objeto
do conflito, bem como juntam as declaragdes formais exigidas pelo art. 4.4 do
Regulamento da CASD-ND.

Das Alegacoes das Partes
Das Reclamantes

As reclamantes alegam serem empresas brasileiras atuantes desde 1969 no setor de
perfumaria e cosméticos, dentre outras atividades.

A primeira Reclamante é titular da marca “NATURA” objeto (dentre numerosos outros)
do registro brasileiro n2 815082649, de 21 de junho de 1994 (doc. 08 da Reclamagdo) e
declarada de alto renome conforme publicacdo na Revista da Propriedade Industrial
(RPI) n2 1795, de 31 de maio de 2005 (doc. 11 da Reclamagdo), alto renome esse
mantido por publicacdo na RPlI n? 2.062, de 13 de julho de 2010 (doc. 12 da
Reclamacdo). A marca “NATURA” foi também registrada pela primeira Reclamante em
diversos outros paises ao redor do mundo (doc. 10 da Reclamagdo).

Também é a primeira Reclamante titular da marca “NATURAFARMA" objeto dos
registros brasileiros n% 811552063 (de 17 de setembro de 1985), 814852998 (de 04 de
marco de 1997) e 825287430 de 08 de maio de 2007 (doc. 09 da Reclamagdo), além de
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diversos nomes de dominio que incorporam a expressdo “natura” (doc. 14 da
Reclamacao).

Tendo tomado conhecimento do registro do nome de dominio (efetuado em 24 de
novembro de 2011) as Reclamantes enviaram notificagdo extrajudicial & Reclamada em
26 de outubro de 2012 (doc. 16 da Reclamagdo), notificacdo essa reiterada em
novembro de 2012 e dezembro de 2012 (doc. 17 da Reclamacdo), sem resposta pela
Reclamada.

O dominio foi utilizado para a exibicdo de publicidade (por meio de antincios ou links
patrocinados) que oferece produtos idénticos aqueles comercializados pelas
Reclamantes, inclusive de concorrentes destas (doc. 18 da Reclamacao).

Por fim, /ink encontrado na pagina indica que o dominio estaria a venda e disponibiliza
um formuldrio para que interessados facam ofertas (doc. 18 da Reclamacao).

Assim, no entender das Reclamantes estdo presentes as hipoteses do art, 3¢, “a”, “b” e
“c” do Regulamento, combinadas com as hipdteses das alineas “a”, “b”, “c” e “d” do
paragrafo (nico desse artigo.

b. Da Reclamada

A Reclamada ndo apresentou resposta a notificagdo da Reclamacgdo enviada pela
Camara em 25 de fevereiro de 2013.

IL. FUNDAMENTAGAO

O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de dominios sob “.BR”
(SACI-Adm”) busca solucionar litigios entre o titular de um nome de dominio no “.br” e qualquer
terceiro que conteste a legitimidade do registro efetuado (art. 12 do Regulamento).

Para que o dominio seja cancelado ou transferido, devera o Reclamante expor as razdes pelas
quais o nome de dominio foi registrado ou estd sendo usado de ma-fé, de modo a causar-lhe
prejuizos, além de comprovar a existéncia de pelo menos um dos seguintes requisitos em
relacdo ao nome de dominio objeto do conflito (art. 39, caput, do Regulamento):

a) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confuséo com
uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de dominio ou
ja registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou

b) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusio com
uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda néo 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
—
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c) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo 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.

Para a caracterizagdo da ma-fé no registro ou na utilizacdo do nome de dominio o Regulamento
aceita, dentre outras que poderdo existir, qualquer das circunstancias abaixo (paragrafo tnico
do art. 32 do Regulamento):

a) ter o Titular registrado o nome de dominio com o objetivo de vendé-lo, alugd-
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 o 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, usudrios da Internet para o seu sitio da rede eletrénica ou para qualquer outro
endereco eletrénico, criando uma situacdo de provavel confusdo com o sinal distintivo do
Reclamante.

Insta, pois, verificar (i) se as Reclamantes possuem legitimidade para esta Reclamagdo e (i) se a
Reclamada agiu em ma-fé no uso do dominio.

Quanto ao primeiro ponto, parece evidente a este Especialista que o nome de dominio em
questdo reproduz, na integra, a marca “NATURAFARMA”, registrada, por primeiro em 17 de
setembro de 1985, da primeira Reclamante, além de reproduzir a marca de alto renome
“NATURA”, também de titularidade da primeira Reclamante (e registrada em 21 de junho de
1994).

O nome de dominio em disputa, registrado em 24 de novembro de 2011, é, portanto, idéntico
ou similar o suficiente para criar confusdo com uma marca de titularidade da Reclamante, ja
registrada perante o INPI, conforme alinea “a” do caput do art. 3¢, do Regulamento.

Por se tratar “NATURA” igualmente do elemento caracteristico do nome empresarial das
Reclamantes, também preenchida a alinea “c” do caput do art. 32 do Regulamento.

Ndo preenchida, contudo, e diferentemente do alegado pelas Reclamantes, a alinea “b” do
caput do art. 32 do Regulamento visto que esta hipotese trata exclusivamente de marca ainda
ndo depositada ou registrada, o que ndo é o caso das marcas das Reclamantes. Esta
constatagdo, contudo, ndo afasta o preenchimento da primeira condicdo para o reconhecimento

[

da legitimidade das Reclamantes nesta Reclamag¢do em virtude do atendimento as alineas “a” e
“c” do caput do art. 32 do Regulamento. .
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Passa-se, entdo, a andlise da configuragdo ou ndo da ma-fé no registro ou uso do nome de
dominio pela Reclamada.

A auséncia de manifestagdo ou resposta, quer quando do envio da notificacdo extrajudicial (por
duas vezes reiterada, conforme docs. 16 e 17 da Reclamacéo) antes da propositura da presente
Reclamagdo, quer ante a Reclamagdo instaurada e no prazo designado, dificulta conjecturar-se
sobre um possivel legitimo interesse da Reclamada sobre o dominio, especialmente diante de
um caso envolvendo dominio que incorpora marca de alto renome.

Esta circunstancia se agrava na medida em que o uso feito pela Reclamada do dominio (doc. 18
da Reclamacdo) claramente associa o nome de dominio em disputa a links e anuncios pagos
relacionados a “cosméticos”, “perfumaria”, “perfume”, “beleza”, direcionando usudrios da
internet a concorrentes das Reclamantes, como Sephora, por exemplo.

Caracterizada, portanto, a hipodtese da alinea “d” do parédgrafo Unico do art. 32 na medida em
que “ao usar o nome de dominio, [a] Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de
lucro, usudrios da Internet para o seu sitio da rede eletrénica ou para qualquer outro endereco
eletronico, criando uma situacéo de provavel confusédo com o sinal distintivo dfa] Reclamante.”

Ainda que as outras circunstancias caracterizadoras da ma-fé previstas nas alineas do paragrafo
Unico do art. 32 do Regulamento ndo necessitem estar presentes para ser reconhecida a
procedéncia da Reclamagdo (desde que, obviamente cumulada com a ocorréncia de uma das
hipoteses do caput do art. 32 do Regulamento), deve-se atentar, neste caso, para o fato de que
o oferecimento a venda do nome de dominio em questdo (doc. 18 da Reclamacdo) é mais uma
confirmacgdo da auséncia de um legitimo interesse da Reclamada sobre o0 nome de dominio.

Com efeito, a alinea “a” do pardagrafo unico do art. 32 do Regulamento indica como presente a
ma-fé caso o Titular tenha registrado o nome de dominio com o objetivo de vendé-lo, alugd-lo ou
transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros e esta, portanto, também aqui configurada.

Tendo ja sido reconhecida a existéncia das circunstincias das alineas “a” e “d” do paragrafo
Unico do art. 32, desnecessario analisar se as alineas “b” e “c” estariam também configuradas,
especialmente diante da auséncia de outras provas especificas nesse sentido.

1. DISPOSITIVO

Pelas razbes acima expostas e de acordo com as alineas “a” e “c” do caput do art. 32 do
Regulamento cumuladas com as alineas “a” e “d” do paragrafo unico do art. 32 do Regulamento,
o Especialista determina que o Nome de Dominio em disputa <www.naturafarma.com.br> seja
transferido para a primeira Reclamante, Natura Cosméticos S/A.

O Especialista solicita ao Secretdrio Executivo da CASD-ND que comunique as Partes, seus
respectivos Procuradores (caso aplicavel) e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisdo de ;
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Mérito, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este
Procedimento.

Sdo Paulo, 10 de abril de 2013.

Wilson PinheireJabur
Especialista
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