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ARBITRATION WORLD
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

DECISAO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Petr6leo Brasileiro S.A - Petrobras v. Rodrigo Buzati Ferraz Cursos e
Apostilas Aprovacao

Caso No. DBR2013-0017

1. As Partes

A Reclamante € Petréleo Brasileiro S.A - Petrobras, do Rio de Janeiro, Brasil, representada por Siqueira
Castro Advogados, Brasil.

A Reclamada é Rodrigo Buzati Ferraz Cursos e Apostilas Aprovagédo, de Sao Paulo, Brasil.

2. O Nome de Dominio e a Unidade de Registro

O nome de dominio em disputa é <apostilaspetrobras.com.br>, registrado perante o NIC.br.

3. Historico do Procedimento

A Reclamacao foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediacao da OMPI (o “Centro”) em 2 de
dezembro de 2013. Em 3 de dezembro de 2013, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de
verificacdo de registro em conexdo com o nome de dominio em disputa. Em 4 de dezembro de 2013, o
NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificagdo do nome de dominio em disputa,
confirmando que a Reclamada é a titular do registro e fornecendo o respectivo 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 Mediacdo da OMPI para o SACI-Adm (as
“Regras”).

De acordo com o art. 3 das Regras, 0 Centro formalizou a notifica¢cdo da Reclamacéo e o procedimento
administrativo iniciou em 9 de dezembro de 2013. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para
o envio da defesa findou em 29 de dezembro de 2013. O Centro recebeu a Defesa da Reclamada em 27 de
dezembro e 2013.

O Centro nomeou Gilberto Martins de Almeida como Especialista em 15 de janeiro de 2014. O Especialista
declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituido. O Especialista apresentou o Termo de
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Aceitacdo e a Declaracéo de Imparcialidade e Independéncia, tal como exigido pelo Centro para assegurar
o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.

Em atencéo ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende ndo haver necessidade de
producédo de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passara a analisar, a seguir, as
guestdes pertinentes ao caso.

4. Questodes de Fato

A Reclamante, além de possuir o elemento distintivo “Petrobras” como parte de seu nome empresarial, é
titular de inimeros registros da marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (“INPI”) e junto
as entidades responsaveis pelos registros marcarios em outros paises. De acordo com os documentos
apresentados pela propria, o primeiro registro da marca foi concedido em 1974.

O nome de dominio em disputa foi criado em 2010. A Reclamada ndo possui a expressao “petrobras” em
seu nome empresarial nem em seu nome fantasia, e uma busca junto ao INPI revelou que ela tampouco
possui registros e/ou depdésitos de pedidos de registros em seu nome. Inclusive, a prépria Reclamada néo
contestou a alegacdo de que n&o possui direitos sobre a marca/nome PETROBRAS, o que, entdo, tornou-
se fato incontroverso.

5. Alegacdes das Partes
A. Reclamante

A Reclamante alega que tanto seu nome empresarial quanto a marca de sua titularidade estdo sendo
integral e indevidamente reproduzidos no nome de dominio em disputa. A mera reproducédo integral do
nome e marca causaria confusao, nos termos do art. 3 do Regulamento e 4(b)(v)(2) das Regras.

Sustenta que a Reclamada efetuou o registro do nome de dominio em disputa de mé fé tendo em vista (i) a
notoriedade da marca da Reclamante e sua anterioridade de registro; (ii) a suposta nacionalidade da
Reclamada; e (iii) a finalidade para a qual foi registrado o nome de dominio em disputa e criado o sitio de
rede eletrbnica a ele associado, qual seja, a comercializacdo de apostilas para concursos realizados pela
Reclamante.

Alega, ainda, que néo logrou éxito ao tentar contato anterior com a Reclamada para solucionar a questao de
forma amigavel.

B. Reclamada

A Reclamada, por sua vez, sustenta que: (a) ndo ha confusédo, tendo em vista que os(as) brasileiros(as)
gue acessam seu sitio de rede eletrdnica sabem que a Reclamante nédo se dedica a comercializagdo ou
distribuicdo de apostilas; (b) ndo usa com ma fé a marca da Reclamante, nem com intuito de obter lucro; e
(c) o registro e uso do nome de dominio em disputa ndo causaram danos a Reclamante.

Aduz, ainda, que, pelo porte da Reclamante, seria impensavel que a Reclamada, uma pequena empresa
gue comercializa apostilas, pudesse visar a um conflito. Com isso em mente, afirma ter excluido o banco de
dados do sitio de rede eletronica e desabilitado o nome de dominio em disputa, e se compromete a ndo
renovar o seu registro.

Por fim, alega néo ter sido contatada pela Reclamante.

6. Analise e Conclusoes
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A andlise das alegac¢fes da Reclamacéo, bem como das alegacdes da Reclamada, e de elementos
coletados por este Especialista para instruir seu livre convencimento, permitem concluir que: (i) o nome de
dominio em disputa cria confusdo com o nome empresarial/marca da Reclamante; (ii) a Reclamada nédo
possui interesses legitimos sobre o sinal distintivo; e (iii) ha ma fé, por conta do uso do sinal distintivo da
Reclamada para tentar atrair usuarios para o sitio de rede eletrénica associado ao nome de dominio em
disputa.

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

O nome de dominio em disputa reproduz integralmente o nome empresarial/marca da Reclamante, o que,
por si s0, ja é suficiente para potencialmente causar confusao.

O emprego do termo antecedente “apostilas” no nome em disputa néo afasta a confuséo, tendo em vista
gue, conforme é de conhecimento publico, ha inmeras apostilas que compilam questdes e ajudam os(as)
brasileiros(as) a estudarem para os concursos promovidos pela Reclamante. Ou seja, ao invés de afastar a
confusdo, o termo antecedente “apostilas” agrava a confuséo, pois os internautas podem ser induzidos a
visitar o sitio de rede eletrénica acreditando poder tratar-se de um sitio de rede eletrdnica da Reclamante,
voltado para seus concursos.

Essa possibilidade é ainda mais factivel quando se observa que a Reclamante tem precedente de registro
de nomes de dominio juntando o seu nome empresarial a alguma designacao de atividade ou produto aos
guais ela esteja associada, como é o caso de Postos Petrobras, que gerou o nome de dominio
<postospetrobras.com.br>, registrado pela Reclamante. Portanto, o elemento “apostilaspetrobras” pode
induzir a confuséo pois a Reclamante ndo tem a pratica de registrar nomes de dominio contendo apenas a
particula do seu nome empresarial,e sim, ao contrario, de também registrar nome anterior, conjuntamente,
como no caso em disputa.

Acresce que a forma como a Reclamada incluiu contetido no sitio de rede eletrénica associado ao nome de
dominio em disputa ndo deixa margem a dividas sobre a confusdo gerada. Isso porque, h& inimeras
reproducdes da marca mista da Reclamante, apresentando a figura em tamanho expressivo, e suas
reproducdes ocupando todo o espaco da tela, ostensivamente. Conforme decisBes anteriores de painéis da
OMPI, é possivel levar em conta o contetdo do sitio de rede eletrbnica para avaliar se ha ou néo confuséo.
Portanto, a copia de tela apresentada pela Reclamante indica que, uma vez se visite o sitio de rede
eletrbnica da Reclamada, a confuséo fica patente, pelo uso indiscriminado da marca mista da Reclamante,
que pode inclusive aparentar que tais marcas seriam links para transportar para outros sitios de rede
eletr6nica, oficiais da Reclamante, como aquelas que apresentam editais de concursos e conteddos oficiais
da Reclamante.

Sao, entéo, aplicaveis o art. 3 do Regulamento e o art. 4(b)(v)(2) das Regras, uma vez que ha reproducéo
integral ndo s6 do nome empresarial da Reclamante, como também de sua marca registrada com
anterioridade no Brasil. Ha ainda o uso da marca da Reclamante no conteudo do sitio de rede eletrénica
associado ao nome de dominio em disputa, que cria confusédo acerca da oficialidade do material ali contido.

B. Direitos ou interesses legitimos da Reclamada com relacao ao home de dominio em disputa

A falta de direitos e interesses legitimos da Reclamada com relag&o ao sinal distintivo “petrobras” é fato
incontroverso, uma vez que em sua peca de defesa a Reclamada ndo contesta nem busca afastar a
afirmacdo da Reclamante de que o uso da marca néo era autorizado, violando, entdo, direitos de
propriedade intelectual da Reclamante.

Some-se a isso o fato de a Reclamada afirmar ter excluido o banco de dados do sitio de rede eletrbnica e
desabilitado o nome de dominio em disputa, e se comprometer a ndo renovar 0 seu registro.
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Portanto, revela-se comprovada a auséncia de direitos e interesses legitimos da Reclamada em relacao ao
nome de dominio em disputa.
C. Nome de dominio em disputa registrado ou sendo utilizado de ma fé

Tendo em vista o porte e a reputacao da Reclamante, ndo cabe alegar ou supor que a Reclamada néo
conhecesse a marca/nome empresarial reproduzidos integralmente no nome de dominio em disputa. Fica
afastada, pois, a alegacéo de que estivesse de boa fé. Pelo contrario: o nome de dominio em disputa foi
registrado, e o respectivo sitio de rede reletronica foi criado, com o intuito de comercializar apostilas
especificas para concursos promovidos pela Reclamante, o que deixa claro o conhecimento da Reclamada
acerca das atividades e dos direitos da Reclamante.

Na opinido deste Especialista, a intengdo da Reclamada de, via a reproducao integral do sinal distintivo
“petrobras” no nome de dominio em disputa, atrair usuérios para o seu sitio de rede eletrénica, utilizando a
boa fama e reputagdo da Reclamante, para auferir lucros, € clara.

Conforme previsto na decisdo RapidShare AG and Christian Schmid v. majeed randi, Caso OMPI n. D2010-
1089, o contetido de um sitio de rede eletrbnica pode ser indicativo de como os usuarios se portarao e qual
percepcdao terdo acerca do seu teor, servindo tal fato como base para andlise e interpretacdo da intencéo do
titular. Assim, a andalise da impressao de tela apresentada pela Reclamante, bem como de outras paginas
ora encontradas no sitio de rede eletrdnica “www.archive.org”, demonstram que a Reclamada usava, no
sitio de rede eletrbnica associado ao nome de dominio em disputa, a marca mista da Reclamante,
indiscriminadamente, divulgando suas préprias apostilas e desenvolvendo atividade comercial ndo s6 com
nome de dominio contendo o nome da Reclamante mas também a marca mista dela, tantas vezes
reproduzida, com grande destaque, no conteldo do sitio de rede eletrbnica.

A atratividade do sinal distintivo reproduzido integralmente no nome de dominio em disputa, bem como a
forma como foi composto o contetddo do sitio de rede eletrdnica da Reclamada, induzem ao convencimento
sobre a mé fé, sob o prisma do que prevéem o art. 3, paragrafo Unico do Regulamento e o art. 4(b)(v)(1) das
Regras.

7. Decisao

Pelas razdes anteriormente expostas, de acordo com art. 1(1) do Regulamento e art. 15 das Regras, o
Painel Administrativo decide que o nome de dominio em disputa <apostilaspetrobras.com.br> seja
transferido para a Reclamante®.

Gilberto Martins de Almeida
Especialista

Data: 27 de janeiro de 2014
Local: Rio de Janeiro, Brasil

! De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procedera a implementagao da decisdo acima no décimo quinto dia util ap6s o
recebimento da notificagdo da decisdo. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com acgao judicial ou processo
arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br ndo implementara a deciséo proferida e aguardara determinacéo judicial ou do
processo arbitral.
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