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

E. 1. DU PONT NEMOURS AND cOMPANY £ DU PONT DO BRASIL 5/A X (I

PROCEDIMENTO N° ND 20148
DECISAO DE MERITO

I RELATORIO

1 Das Partes

E. I. DU PONT NEMOURS AND COMPANY, Wilmington, DE, Estados Unidos, e DU PONT
DO BRASIL S/A, Barueri, SP, Brasil, representados por

Il séc os Reclamantes do presente Procedimento (a seguir nominados, em
conjunto, “Reclamantes”).

N ‘B B B B o Reclamado do presente Procedimento

(o “Reclamado”).
2. Do Nome de Dominio
O nome de dominio em disputa € <nome-x.com.br> (o0 “Nome de Daminio”).

O Nome de Dominio foi registrado em 07 de marco de 2012 junto ao Registro.br, em
nome de Cancela Com. Varejista de Géneros Alimenticios LTDA. Em 25 de setembro de
2013 o Nome de Dominio foi transferido para o Reclamado.

3. Das Ocorréncias no Procedimento

A Reclamacdo foi recebida pela Secretaria Executiva da Camara de Solugdo de Disputas
Relativas @ Nomes de Dominio (CASD-ND) do Centro de Solucio de Disputas em
Propriedade Intelectual (CSD-PI) da Associagdo Brasileira da Propriedade Intelectual
(ABPI) em 31 de margo de 2014,

Em 31 de mar¢o de 2014, foi confirmado o pagamento da taxa ABPI e dos honordrios do
Especialista.

Em 7 de abril de 2014, a CASD-ND enviou aos Reclamantes comunicacdo de
irregularidade na Reclamagdo, requerendo fosse informada a eventual existéncia de
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qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial envolvendo o Nome de Dominio
e, ainda, fosse anexada copia atual dos atos constitutivos da 2° Reclamante. Em 9 de
abril de 2014, os Reclamantes sanearam as referidas irregularidades, o que foi

reconhecido em comunicado da CASD-ND enviado aos Reclamantes em 10 de abril de
2014.

Em 10 de abril de 2014, a CASD-ND enviou ao Reclamado intimagao acerca do inicio de
procedimento SACI-Adm em relagdo ao Nome de Dominio e para apresentagao de
Resposta a Reclamagao, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em 28 de abril de 2014, a CASD-ND enviou ao Reclamado e ao NIC.br comunicacdo de
revelia.

Em 13 de maio de 2014, a CASD-ND enviou as partes comunicacdo de nomeacdo de
Especialista. Todavia, em 20 de maio de 2014, o Especialista originalmente nomeado
renunciou a nomeagdo em razio de fato superveniente. Em 22 de maio de 2014, a
CASD-ND enviou as partes comunicagdo de rentncia do Especialista em razio de fato
superveniente.

Em 23 de maio de 2014, a CASD-ND enviou as partes comunicacio de nomeacdo de
novo Especialista. O Especialista aceitou o encargo, foi devidamente constituido e
apresentou Declaracdo de Imparcialidade e Independéncia. Em 2 de junho de 2014 o
procedimento foi transmitido ao Especialista, o qual atestou que os requisitos
estabelecidos no Regulamento da CASD-ND estavam atendidos.

Em 16 de junho de 2014, o Especialista proferiu Ordem Processual n. 148001 para:

| — requerer que os Reclamantes informassem se existem outras marcas registradas e
atualmente vigentes perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que
contenham os radicais “NOMEX" ou “NOME-X" e, em caso positivo, quais sdo 0s seus
titulares, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 10.1 do Regulamento da CASD-
ND;

Il - determinar fosse o Reclamado cientificado acerca da eventual resposta formulada
pelos Reclamantes a Ordem de Procedimento, facultando ao Reclamado manifestar- se
a respeito ou, ainda, informar os motivos pelos quais registrou o nome de dominio em
disputa, incluindo a expressio “nome-x", no prazo de 5 (cinco) dias; e

Il = informar que a decisdo final seria proferida 5 (cinco) dias ap6s o prazo referido no
item Il acima,

A Ordem Processual n. 148001 foi comunicada as partes pela CASD-ND em 17 de junho
de 2014.
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Em 18 de junho de 2014, os Reclamantes apresentaram manifestagdo a Ordem
Processual n. 148001, a qual foi comunicada ao Reclamado em 24 de junho de 2014.

Em 26 de junho de 2014, o Reclamado enviou ao NIC.br solicitacdo de esclarecimentos
sobre as titularidades anteriores sobre o Nome de Dominio. O NIC.br respondeu
parcialmente ao Reclamado, em 1° de julho de 2014. Em 1° de julho de 2014, o
Reclamado reiterou sua solicitagdo de esclarecimentos. Em 2 de julho de 2014 o NIC.br
forneceu as informagdes solicitadas pelo Reclamado.

Em 3 de julho de 2014, o Reclamado enviou Resposta informal a CASD-ND.

Por fim, em 7 de julho de 2014, os Reclamantes apresentaram manifestacdo acerca da
Resposta informal do Reclamado.

4, Das Alegacoes das Partes
a. Dos Reclamantes
Os Reclamantes, na sua Reclamacdo inicial, alegaram que:

- A 1" Reclamante é empresa multinacional, com mais de 200 (duzentos) anos de
existéncia, sendo a 2° Reclamante sua subsidiaria e licenciada no Brasil, desde 1937. As
Reclamantes sdo mundialmente reconhecidas por seus produtos de alta tecnologia e
qualidade, dentre os quais uma fibra resistente a chamas, que nio perde a eficiéncia
tom o uso continuo ou lavagens, identificada pela marca NOMEX. Esse produto foi
criado pelas Reclamantes ha mais de 40 anos.

- A 1" Reclamante depositou e obteve perante o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial — INPI, diversos registros para a marca NOMEX (conforme doc. 06 anexo 3
Reclamacdo), com anterioridade que remonta a 1963. O Nome de Dominio, registrado
pelo Reclamado em 2012, nada mais é que uma flagrante imitacdo da renomada marca
NOMEX, anteriormente registrada pela 1° Reclamante. Os registros marcarios
compostos pelo signo NOMEX, concedidos pelo INP| a 1a Reclamante, conferem-lhe o
direito de utilizar essa expressio com exclusividade, de licencia-la (o que foi feito pela 1°
Reclamante a 2° Reclamante) e de zelar por sua integridade material ou reputacdo, o
que se estende a sua utilizagdo como nome de dominio. O proprio Comité Gestor de
Internet no Brasil, por meio da Resolugdo no 002/2005, proibe a existéncia de nomes de
dominio que desrespeitem a legislagdo em vigor, induzam terceiros em erro e/ou violem
direitos de outrem. A conduta praticada pelo Reclamado esta tipificada na hipétese do
artigo 2.1, item “a” do Regulamento da Camara de Solugdo de Disputas Relativas a
Nomes de Dominio (“CASD-ND”) e no artigo 3°, alinea “a”, do Regulamento do Sistema
Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Dominio sob “BR” (SACI-
Adm).
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- O Reclamado ¢ titular de mais de 1475 (mil quatrocentos e setenta e cinco) nomes de
dominio, os quais reproduzem/imitam diversas marcas de terceiros ou fazem referéncia
a orgdos da administragdo publica (conforme indica o doc, 07 junto a Reclamagao).
Diante disto, é evidente que a escolha do Nome de Dominio nio foi por acaso.
- A conduta do Reclamado, que apenas inseriu um hifen entre a letra “e” e a letra “x” da
palavra “nomex”, é classificada pela doutrina e pela jurisprudéncia comao typosquatting.
Dessa forma, o consumidor, buscando o site da marca genuina, por um erro de digitagdo
e/ou falta de conhecimento, acaba acessando o site de terceiro mal intencionado. E
exatamente a hipotese do caso em tela, em que o Reclamado se aproveita de um erro
de digitacdo do consumidor para atrai-lo para o Nome de Dominio, o qual hospeda os
denominados “links patrocinados”. Resta evidente que a conduta perpetrada pelo
Reclamado se enquadra perfeitamente nas hipdteses previstas nos itens “c” e “d” do
artigo 2.2 da CASD-ND.

Adicionalmente, em manifestagio 8 Ordem Processual N. 148001, os Reclamantes

informaram serem os (nicos titulares de registro de marcas perante o INPI contendo os
radicais “nomex” ou “nome-x".

b. Do Reclamado

O Reclamado ndo apresentou Resposta no prazo dos arts. 6° do SACI-Adm e 8.1 e
seguintes do Regulamento da CASD-ND, tendo sido decretada a sua revelia.

Apos a Ordem Processual 148001, quando novamente foi instado a justificar os motivos
pelos quais registrou o Nome de Dominio em disputa, incluindo a expressio “nome-x", o
Reclamado preferiu, inicialmente, formular questionamentos acerca da historia
pregressa do Nome de Dominio e do dominio <nomex.com.br> junto ao NIC.br,

Somente apods a manifestacdo do NIC.br acerca de seus questionamentos, o Reclamado
apresentou Resposta informal, no corpo de e-mail enviado @ CASD-ND, mediante os
seguintes termos:

- A expressdo “NOME-X" ou “NOMEX", foi registrada pelo Reclamado, em 21/02/2009 e
sob o ticket numero #5253436, como um dominio {.br), objetivando seu uso futuro em
um produto destinado a drea de telecomunicagdes (mobile e web). O produto é parte
integrante e destacada de um aplicativo que ja estd em fase final de elaboragio e que,
brevemente, entrard em fase de comercializagdo.

- O Reclamado, bem como muitas das pessoas dos seus circulos familiar e profissional,
nunca tinha ouvido/visto ou tido qualguer noticia, mencdo ou divulgacdo a respeito da
marca NOMEX ou de qualquer coisa ou produto a ela associado.
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- O Reclamado ndo sabe a razdo de Ihe ter sido atribuida e imputada suposta revelia,

pois nunca fui notificado ou tomou ciéncia de qualquer processo judicial a respeito da
titularidade ou posse do Nome de Dominio.

- Ao longo dos quase 15 (quinze) anos em que o Reclamado é cliente do Registro.br,
nunca teve qualquer questdo que sequer se assemelhasse a presente e que tivesse sido
levada a qualquer tipo Juizo ou disputa, envolvendo dominio(s) de sua
propriedade/titularidade;

- A forma de notificagdo empregada pela CASD-ND para envio de mensagem eletronica
é bastante controversa, ambigua e forte indutora de desconfianga quanto a sua origem,
conteudo e objetivo, pois assemelha-se as praticas recorrentemente utilizadas por
hackers para estimular destinatdrios a abrir mensagens de spam. Além disso, o
Reclamado ndo se recorda ter recebido qualquer mensagem {ou correspondéncia)
proveniente da CASD-ND.

- Quando o Reclamado registrou 0 Nome de Dominio, em 21/02/2009 e sob o ticket
numero #5253436, original e inicialmente na forma <nomex.com.br>, 0 mesmo
encontrava-se “disponivel para registro” e ja havia passado por diversos “processos de
liberagdo” abertos ao publico em geral.

- Em 07/03/2012, o Reclamado espontaneamente realizou adequagdo do registro (de
<nomex.com.br> para <nome-x.com.br>}, para atender aos seus interesses e, também,
para evitar conflitos/confusdes.

- Nunca houve, por parte dos Reclamantes ou de qualquer representante das mesmas
qualquer tentativa de conciliacdo de interesses, nem mesmo para formular pedido ao
Registro.br para a delegagdo simultinea de dominios contendo as diferentes grafias
(<nomex.com.br> e <nome-x.com.br>) a cada uma das partes.

- Os Reclamantes ndo zelaram ou preservaram, como deveriam, sua marca ou seus
interesses. Se assim o tivessem feito, ndo teriam permitido perder/cancelar por duas
vezes o registro do Nome de Dominio, como comprovam as informagdes recentemente
apresentadas pelo proprio Registro.br. Durante lapso temporal de mais de 12 (doze)
meses o Nome de Dominio esteve disponivel, sem que nada fizessem os Reclamantes. O
Direito ndo socorre aos que dormem.

- Além do contrato de registro do Nome de Dominio constituir contrato de adesdo, na
época em gue o dominio foi registrado, na sua original e primeira forma de grafia, ndo
estava em vigor o SACI-Adm.

- A forma como o Registro.br indica a condi¢do (Status) atual do Nome de Dominio
{"congelado por ordem judicial') é incorreta e inveridica, induzindo a avaliagoes
desabonadoras a respeito do Reclamado, devendo ser removida essa expressao.
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- A circunstancia do representante dos Reclamantes ser membro do Conselho Diretor da
ABPI leva a crenga, inexoravel, de que ndo haverad imparcialidade e/ou isencdo no
julgamento do presente caso, quande a mesma estiver sob o julgo da ABPI {ou seus
subordinados, contratados ou representantes), além de violar as praprias orientacdes e

condigbes impostas pelo Regimento do CSD-PI (Arts. 112 e 129),

1. FUNDAMENTAGAO

Consolidagdo do procedimento em nome dos dois Reclamantes

O Especialista acolhe a consolidacdo deste procedimento contendo dois reclamantes tendo em
vista a comprovada comunhdo de interesses no Nome de Dominio.

Isso porque, de um lado, a 1" Reclamante é titular de diversos registros para a marca NOMEX
junto ao INPI, e, de outro, a 2° Reclamante é sua subsidiaria e licenciada no Brasil.

Revelia / Regularidade Formal da Intimagdo / Manifestacdes Posteriores das Partes

Correta a decretagdo de revelia do Reclamado, nos termos do art. 13° do Regulamento do SACI-
Adm.

Em 10 de abril de 2014, o Reclamado foi regularmente intimado, de acordo com os requisitos do
art. 8, o), do Regulamento do SACI-ADM, mediante o envio de e-mail pela CASD-ND ao
endereqo eletronico do contato da Entidade, Administrativo, Técnico e de Cobranca indicado no
protocolo Whois do Registro.br do Nome de Dominio. Nessa intimagdo, o Reclamado foi
informado acerca do inicio de procedimento SACI-Adm em relagdo ao Nome de Dominio e para
que apresentasse Resposta a Reclamacdo, no prazo de 15 dias.

De acordo com o Contrato para Registro de Dominio sob o “.BR”, é dever do requerente
fornecer seus dados pessoais, solicitados nos campos de preenchimento obrigatério do site do
REGISTRO.br, de forma que reflitam sempre os seus dados reais e validos (Clausula Terceira, 1).
Também é obrigacdo do requerente de registro de dominio “.BR” fornecer e manter somente
dados verdadeiros, atualizados e completos, declarando-se ciente de que a utilizacdo de dados
falsos, invalidos, incorretos ou de terceiros, ¢ de sua inteira responsabilidade, podendo
acarretar a rescisdo do contrato de registro e, consequentemente, o cancelamento automatico
do dominio registrado, sem prejuizo de caracterizar a pratica de ato ilicito.

Decorréncia natural dessas obrigagdes é o dever do requerente de registro atentar a quaisquer
comunicados - especialmente por e-mail, em tratando-se de ativo digital — enviados pelo NIC.br
ou por entidades credenciadas, relacionados a regularidade do registro e do uso de um nome de
dominio. Alids, como é do conhecimento do Reclamado, que admite possuir longa experiéncia
no registro de nomes de dominio, as comunicagoes realizadas pelo NIC.br usualmente sdo
realizadas por e-mail, sendo este o padrdo de contato usual nesse meio.
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As referéncias do Reclamado no que tange a forma de identificacdo da mensagem eletrdnica de
intimagdo acerca do inicio do procedimento e do prazo para respostas, enviada pela CASD-ND,
muito embora possam ser consideradas visando a constante evolugdo dos seus servigos, ndo sio
suficientes para contaminar a regularidade deste ato. O documento foi devidamente claro
quanto ao prazo e aos meios para apresentagdo de Resposta ao procedimento.

O mesme vale para as criticas a indicagdo, pelo NIC.br, de que o congelamento do Nome de
Dominio se daria pela suposta existéncia de processo judicial, quando, na verdade, trata-se de
procedimento administrativo. O Especialista recomenda a corre¢do dessa anotacio, a qual nio
afeta nem prejudica, contudo, a apreciagdo do mérito da disputa pela CASD-ND.

De qualquer medo, ndo tendo sido apresentada defesa no prazo regulamentar, inquestionavel a
decretacao da revelia do Reclamado.

Destarte, nos termos do §2° do art. 13° do Regulamento do SACI-Adm, no caso de revelia o
conflito deve ser resolvido com base nos fatos e nas provas apresentadas. Todavia, 0 mesmo
dispositivo esclarece que a decisio ndo poderd, em hipdtese alguma, fundar-se apenas na
revelia do Reclamado.

Nesse sentido, visando a melhor esclarecer os fatos em questido, o Especialista emitiu a Ordem
Processual N. 148001, no qual requereu informacdes adicionais ao Reclamante e, ato continuo,
que o Reclamado justificasse os motivos pelos quais registrou o nome de dominio em disputa,
incluindo a expressao “nome-x”,

As manifestacBes entdo apresentadas pelo Reclamante e pelo Reclamado ndo se confundem
com Reclamagdo ou Resposta ao procedimento. Alids, no que se refere as consideraces do
Reclamado, estas nem mesmo contemplam os requisitos formais exigidos pelo art. 11 do
Regulamento do SACI-Adm para a configuragdo de Resposta, como também ndo suprem os
efeitos da revelia.

Ndo obstante, em respeito ao contraditdrio e ao referido §2" do art. 13° do Regulamento SACI-
Adm, o conteido desses documentos submetidos pelas partes serd apreciado nesta decisio
como manifestagbes informais perante o Centro, formuladas em aten¢do ao requerido na
Ordem Processual N, 148001.

O fato da manifestagdo do Reclamado ter ocorrido em prazo superior aquele requerido na
Ordem Processual N. 148001 é justificado pelos reiterados requerimentos de esclarecimento
acerca do historico do Nome de Dominio, formulados por ele durante este periodo ao NIC.br,
com copia para a CASD-ND. No dia imediatamente posterior a resposta do NIC.br, o Reclamado
apresentou a CASD-ND os esclarecimentos requeridos na Ordem de Procedimento N. 148001.

Manifestacdo Suplementar dos Reclamantes

Centro de Solugao de Disputas em Propriedade Intelectual
Al dos Maracatins, 1.217 — 6° Andar — 608 - Moema - 5S40 Paule - SP - 04089-014
Tel.: 55 {(11) 3044-6513

Web site: www.csd-abpi.org.br - E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br




Centro de Sobwo de Dspuun
em Propriedade

CHARP

ASHOAND TNV I [ FROAITDALE MEEALTiaL

Diverso € o caso da manifestacio suplementar dos Reclamantes, formulada apods as
consideracoes do Reclamado e sem qualquer solicitacio do Especialista. Isso porque apenas em
casos excepcionais € acolhida a possibilidade de apresentacio de manifestacdes adicionais das
partes, que ndo tenham sido requeridas pelo Especialista.

De acordo com o art. 29" do Regulamento do SACI-Adm, é dever da CASD-ND e do Especialista
zelarem pela agilidade do procedimento, ndo pactuando com intermindveis consideragdes de
uma parte e de outra, a fim de que o procedimento possa atender a expectativa de duragio
maxima de 90 (noventa) dias, contados da data de seu inicio,

Assim, o Especialista considera tal manifestagdo suplementar dos Reclamantes inoportuna, pelo
o que deixa de recebé-la.

SUSPEICAO PELO FATO DO ADVOGADO DO AUTOR SER VINCULADO A ABPI

Apesar de ndo formular arguicdo formal de suspeicdo, o Reclamado informalmente alega que a
circunstancia do representante dos Reclamantes ser vinculado a ABP| levaria 2 crenga,
inexordvel, de que ndo haveria imparcialidade e/ou isen¢do no julgamento do presente caso,
além de restarem violadas as proprias orientagdes e condigdes impostas pelos arts, 11° e 12° do
Regimento do CSD-PI. Todavia, improcedem essas assertivas,

Os arts, 11° e 12° do Regimento do CSD-P| referem-se as condigdes para o exercicio da fungio
de especialista, e ndo para atuacdo como advogado de qualquer das partes. O mesmo vale para
as similares disposicdes presentes nos arts. 4” e 5” do Regulamento do SACI-Adm, igualmente
voltadas aos requisitos para assegurar a imparcialidade e independéncia do especialista.

Ademais, nenhum dos impedimentos referidos nessas disposigies se faz presente no caso em
analise, ndo havendo qualquer fato que contamine a sua imparcialidade ou independéncia para
julgar o procedimento. Também ndo houve impugnacdo formal com base nesse fundamento,
nem mesmo pedido de substituicdo do Especialista, nio sendo o caso de se suscitar
manifestagdo da CASD-ND ou a incidéncia dos §§3° e 4° do art. 12° do Regimento do CSD-P!.

Por fim, a circunstincia do Especialista ser associado a ABPI também em nada altera a sua
independéncia ou imparcialidade. Alids, de acordo com o art. 4o do Regulamento do SACI-Adm,
os conflitos devem ser decididos por especialista escolhido exclusivamente dentre os
profissionais integrantes do Corpo de Especialistas da instituigio credenciada que administrar o
procedimento. Também o art. 10° do Regimento do CSD-P| estabelece como condi¢do para
atuar como Especialista ser associado a ABPI. Qu seja, essa circunstancia, ao invés de afetar a
imparcialidade e a independéncia do especialista, é requisito para a atuagdo nessa funcio,
perante a CASD-ND.
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Vinculagdo ao Procedimento / Contrato de Adesdo / Aplicabilidade do SACI-Adm ac Nome de
Dominio

De acordo com a Constituicdo da Republica Federativa do Brasil, art, 84, compete
privativamente ao Presidente da Repiblica, dentre outras atividades, exercer a dire¢do superior
da administracdo federal e dispor, mediante decreto, sobre a organizac¢do e o funcionamento da
administragao federal (incisos Il e V1, a)).

O Comité Gestor da Internet no Brasil - CGLbr foi originalmente criado pela Portaria
Interministerial nimero 147, de 31 de maio de 1995,

Posteriormente, o Decreto N2 4.829 da Presidéncia da Republica, de 03 de setembro de 2003,
referendou a criacdo do CGLbr, incluindo entre as suas atribuictes, dentre outras:

- estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no
Brasil,

- estabelecer diretrizes para a organizagdo das relagdes entre o Governo e a sociedade, na
execucdo do registro de Nomes de Dominio, na alocagdo de Endereco IP (Internet Protocol) e na
administragdo pertinente ao Dominio de Primeiro Nivel (ccTLD - country code Top Level
Domain), ".br", no interesse do desenvolvimento da Internet no Pais; e

- articular as ag¢Bes relativas a proposigdo de normas e procedimentos relativos a
regulamentacdo das atividades inerentes a Internet.

Mediante Resolugdo N2 001/2005, o CGl.br atribuiu ao Nicleo de Informacdo e Coordenagdo do
Ponto BR - NIC.br, a execugdo do registro de Nomes de Dominio, a alocagdo de Enderegos IP
(Internet Protocol) e a administracdo relativa ao Dominio de Primeiro Nivel.

Os Procedimentos para Registro de Nomes de Dominio no Brasil a serem adotados pelo NIC.br
foram estabelecidos pela Resolugdo CGI.br/RES/2008/008/P, aprovada pelo CGl.br, em 28 de
novembro de 2008. No termos dessa Resolugdo, o requerente do registro de um nome de
dominio declarar-se-a ciente de que ndo podera ser escolhido nome que desrespeite a
legislagdo em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente
conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo caldo ou abusivas,
que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedacdes que porventura
venham a ser definidas pelo CGl.br.

No exercicio das atribuigdes conferidas pelo Decreto N2 4,829/2003, em 07 de maio de 2010 o
CGLbr publicou a Resolu¢do CGIl.br/RES/2010/003/P, mediante a qual requereu ao NIC.br a
implementacdo do SACI-Adm, mediante Regulamento aprovado naquela ocasiio e contendo
regras especificas para a execu¢do dos procedimentos administrativos, que tenham por objeto
os conflitos entre o titular do nome de dominio sob o “.br” e qualquer terceiro. A mesma
Resolucdo ainda instruiu o NIC.br a realizar criteriosa selegdo das instituicdes que operardo o
SACI-Adm,
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Em agosto de 2012, o NIC.br credenciou a CASD-ND da ABPI como institui¢do autorizada a
operar o SACI-Adm,

Por fim, ao registrar os nomes de dominio em disputa, o Reclamado anuiu que toda e qualquer
controvérsia resultante desses registros fosse resolvida por meio do SACI-Adm (Clausula Décima
Primeira do Contrato para Registro de Nome de Dominio sob o ".BR").

A CASD-ND exerce suas atividades mediante delegagdo formal do CGl.br, érgao ao qual, por
forca de Decreto presidencial, cabe fixar as diretrizes estratégicas relacionadas ao uso da
Internet no Brasil, bem como normatizar e operar o registro de nomes de dominio ".br'".

De um lado, o Reclamado vinculou-se ao procedimento ao aceitar os termos do contrato de
registro, o qual incluia cldusula de submissio de conflitos ao SACI-Adm. De outro, 0 NIC.br
vinculou-se ao cumprimento das decisdes finais proferidas pela CASD-ND ao credencia-la como
instituicdo autorizada a operar o SACI-Adm.

O contrato de registro de dominio efetivamente configura contrato de adesdo. Todavia, dai ndo
decorre a nulidade da cldusula de submissdo ao SACI-Adm. Isso porque essa disposicdo nao
apresenta qualquer ambiguidade ou contradi¢do, nem mesmo implica em rendncia a qualquer
direito ou — em especial — ao acesso ao Judiciario {arts. 423 e 424 do Codigo Civil patrio).

0O SACI-Adm, como visto, é mero procedimento administrativo para solu¢do de conflitos
relacionados ao registro de nomes de dominio, tendo em vista as normas apliciveis no pais para
essa atividade e considerando-se tratar-se de bem naturalmente escasso, que deve ser
reservado a usudrios de boa-fé e que ndo infrinjam a direitos de terceiros. O sistema, contudo,
nao configura arbitragem, nos termos da Lei 9.307/96, nem, principalmente, exclui ou previne a
apreciagio do mesmo tema pelo Judicidrio, antes, durante ou depois do procedimento.

Assim, de acordo com o Pardgrafo Unico do art, 222 do Regulamento do SACI-Adm, se qualquer
das Partes comprovar que ingressou com ag¢do judicial ou efetivo processo arbitral no periodo
de 15 dias apos decisio que determine a transferéncia de nomes de dominio, esta ndo serd
implementada pelo NIC.br, aguardando-se determinagdo judicial ou do verdadeiro processo
arbitral. Idéntica disposigdo consta do art. 10.14 do Regulamento do CASD-ND.

Destarte, a circunstancia do contrato de registro ser realizado sob a modalidade de adesdo em
nada afeta a legitimidade do presente procedimento ou a vinculagdo do NIC.br em cumprir a sua
decisda.

Por fim, conforme indicado pelo NIC.br, o Nome de Dominio, na grafia <nome-x.com.br>, foi
registrado em 7 de margo de 2012, quando ja estava em pleno vigor o SACI-Adm.

A circunstancia de ter havido registro anterior na diversa grafia <nomex.com.br> & irrelevante
para fins de averiguagdo da aplicabilidade do SACI-Adm. A delimitacdo do primeiro registro na
grafia atual é o elemento chave para apurar a aplicabilidade do SACI-Adm, inclusive porque esta
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configuragdo nominativa (<nome-x.com.br>) é que serd confrontada com os direitos dos
Reclamantes sobre a marca NOMEX, a fim de apurar a ocorréncia de ma-fé e dos demais
requisitos para a eventual transferéncia do Norme de Dominio.

Mérito

A 1" Reclamante é a unica titular de registros atualmente vigentes perante o INPI contendo a
expressdo “nomex”, a qual é utilizada pelos Reclamantes para identificar uma fibra resistente a
chamas, que ndo perde a eficiéncia com o uso continuo ou lavagens.

Tais registros remontam a década de 1960, sendo que o Nome de Dominio foi registrado em 07
de margo de 2012,

O Especialista tentou acessar o Nome de Dominio por diversas oportunidades no periodo entre
a sua nomeagao para o presente procedimento e a data da presente decisdo, sem sucesso. Nio
ha qualquer pagina ou website associado ao Name de Dominio.

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

a) 0 nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com uma
marca de titularidade do reclamante, depositada antes do registro do nome de dominio ou jé
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 & 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.

No presente caso, o nome de dominio em disputa é similar o suficiente para potencialmente
criar confusdo com a marca “NOMEX”, de titularidade da 1" Reclamante. A mera inclusio do
sinal “-" e da extensdo “.com.br” nio sdo suficientes para afastar essa similitude, conforme
vasta jurisprudéncia envolvendo procedimentos SACI-Adm e da Demain Name Uniform Dispute
Resolution Policy (UDRP).

Assim, resta atendido o requisito da alinea a) do art. 3° do Regulamento do SACI-Adm.

De outro lado, de acordo com o Regulamento do SACI-Adm, ndo basta, para a procedéncia de
um pedido de transferéncia de nome de dominio, a comprovagdo dos requisitos presentes nas
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alineas a), b) ou ¢} acima, Faz-se necessario, também, demonstrar que o registro ou o uso do
nome de dominio tenha se dado de ma-fé.

O Pardgrafo Unico do art. 3° do Regulamento do SACI-Adm apresenta exemplos de
circunstancias que configuram indicios de ma-fé na utilizagdo de um 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 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 situagdo de provavel confusdo com o sinal distintivo do Reclamante.

As hipiteses previstas no Pardgrafo Unico do art. 3° do Regulamento do SACI-Adm sdo
meramente exemplificativas, ressalte-se, ndo obstando que seja identificada ma-fé no uso do
nome de dominio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

Todavia, no presente caso, o Especialista nio encontrou elementos suficientes para a
caracterizagdo de ma-fé no registro ou na utilizacio do Nome de Dominio.

Em primeiro lugar, em nenhum momento foi sequer alegado pelos Reclamantes que o
Reclamado tenha ofertado o nome de dominio & venda ou a aluguel (hipdtese da alinea o)
acima).

Além disso, ndo hd qualquer website ou outro contetdo publicado junto aoc Nome de Dominio. £
bem verdade que decisBes anteriores, inclusive da lavra deste proprio Especialista (ver Caso
OMPI no DBR2011-0001, Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia), indicam que mesmo a
posse passiva de um nome dominio (passive holding) pode caracterizar a ma-fé. Contudo, para
tanto, esta posse passiva necessariamente deve vir acompanhada de outros elementos ou
padroes de conduta que legitimem a conclusdo pela ma-fé.

Apesar da 1" Reclamante ser a Unica titular de registros marcarios para a expressao “nomex” no
Brasil, isso ndo implica, necessariamente, que quaisquer usos dessa expressao ou de todas as
suas possiveis variagbes para a composicdo de nomes de dominio configurem ato de ma-fé,
passivel de justificar a transferéncia de registro anterior nos termos exigidos pelo Regulamento
do SACI-Adm. Até mesmo porque, segundo o art. 1o da Resolucio CGLbr/RES/2008/008/P do
Comité Gestor da Internet no Brasil, via de regra, um nome de dominio disponivel para registro
¢ concedido ao primeiro requerente que satisfaz, quando do requerimento, as exigéncias para o
registro do mesmo.
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Apenas se caracterizada ocorréncia de ma-fé no registro ou no uso do dominio, cumulada com

as circunstancias previstas no incisos do art. 3° do Regulamento do SACI-Adm, é que a regra
geral do primeiro requerente é quebrada, administrativamente.

In casu, a marca “NOMEX" & utilizada em mercado especifico, nio sendo usualmente do
conhecimento do consumidor em geral ou do cidaddo médio. As expressdes “nome” e “x”
possuem significados genéricos, ndo sendo automaticamente de se presumir que quaisquer
registros de nome de dominio contendo esses termos se referissem 2 especifico fibra
comercializada pelos Reclamantes. Mais ainda quando separados por um hifem {"-").

O Reclamado restou revel e, ainda, nas suas consideracées & Ordem Processual N. 148001, ndo
apresentou prova de que o nome de dominio efetivamente tenha sido registrado objetivando o
seu uso futuro para designar produto destinado 3 drea de telecomunicacdes (mobile e web).
Porém, também ndo ha qualquer prova ou indicagdo de que a adogdo dessa expressdo tivesse
ocorrido de ma-fé; que se destinasse a impedir que os Reclamantes a utilizassem como um
nome do dominio correspondente; que o registro visasse a prejudicar a atividade comercial das
Reclamantes ou, ainda, tentar atrair, com objetivo de lucro, usuérios da Internet para o sitio da
rede eletronica do Reclamado ou para qualquer outro endereco eletrdnico, criando uma
situacdo de provavel confusdo com o sinal distintivo.

Os Reclamantes demonstraram ja ter havido uso do Nome de Dominio, no passado, para
hospedar links patrocinados (ut tela reproduzida no corpo da Reclamacdo). Todavia, nenhum
dos anuncios ali publicados se refere a fibra ou & marca dos Reclamantes, nem mesmo a
produtos concorrentes, tratando-se apenas das chamadas genéricas “2 ou 3 Dormitdrios em
Jundiaf", “Compra e Venda — Veiculos”, “Curso de Inglés Online”, “Adquira Sua Casa Prépria” e,
por fim, “Compre Carros Sem Juros”. A Gnica referéncia a marca dos Reclamantes se encontra no
campo “Links relacionados do Google”, sem, porém, ter sido demonstrada a existéncia efetiva
de qualguer anuncio relacionado a ela ou ao seu mercado no website cuja tela é reproduzida na
Reclamagdo, pelo qual o Reclamado tivesse sido remunerado. N3o tendo sido demonstrada a
existéncia de anlncios concorrentes ou relacionados & marca dos Reclamantes, ndo ha como se
supor esteja o Reclamado utilizando o Nome de Dominio de md-fé, visando a lucro, a partir da
mera utilizagdo dessa modalidade de publicidade. O recurso de hospedagem de antncios por
link patrocinado ndo €, por si s¢, ilicito. A exploracdo indevida de marca de terceiros e a
tentativa de desvio fraudulento da clientela alheia é que definem o marco inicial da ilicitude,
nesse tocante.

A conduta do Reclamado — previamente ao procedimento ou mesmo durante o seu transcurso —
igualmente ndo auxilia a qualificagdo de ma-fé no presente caso.

Em primeiro lugar, o procedimento ndo foi precedido de notifica¢do extrajudicial, ndo tendo
sido concedida a oportunidade do Reclamado justificar o registro do Nome de Dominio ou,
ainda, de se caracterizar eventual postura ndo-colaborativa ou de boa-fé de sua parte. Ao
contrario, o dominio esta na posse do Reclamado hd dois anos, sem qualquer contestagio.
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Também ndo foi comprovado eventual histérico de condenacdes ao Reclamado em
procedimentos SACI-Adm ou UDRP, mas apenas indicada a circunstidncia da titularidade de
centenas de dominios em seu nome, fato que, por si 56, ndo é suficiente para configurar ma-fé,
Alias, analisando-se a lista de dominios registrados pelo Reclamado juntada com a Reclamacio
canclui-se que a grandessissima maioria desses registros se refere a palavras de significado
genérico. Mesmo nos casos aparentemente dubios, o Especialista ndo tem informagdes
suficientes para apurar as circunstancias e a legitimagdo de cada registro, se estavam ou nio
autorizados, etc. Somente apods o juizo de valer de um procedimento SACI-Adm ou UDRP é que
se poderia extrair conclustes eventualmente desabonatdrias acerca de registros anteriores e da
conduta prévia do Reclamado, o que ndo ocorreu no presente caso.

Ou seja, ndo ha, efetivamente, qualquer prova de ma-fé no registro ou uso do Nome de
Dominio.

Por fim, ndo se pode ignorar ter o Reclamado demonstrado que, por duas vezes, a 2°
Reclamante foi titular do nome de dominio <nomex.com.br>, deixando de renova-lo nas duas
oportunidades. Apds, aquele nome de dominio também remanesceu por longo periodo
disponivel, sem que tivesse sido registrado pelas Reclamantes. O registro ora impugnado
ocorreu ha mais de dois anos, pericdo durante o qual o Reclamado se valeu do Nome de
Dominio sem qualquer contestacdo, até a propositura deste procedimento.

Assim, ndo seria de se supor que aquele dominio <nomex.com.br> ou suas variagées -~ como a
atual — ficassem eternamente disponiveis as Reclamantes, mesmo sem as devidas e tempestivas
renovagdes, ou ainda quando ndo ha demonstragdo concreta da ocorréncia de ma-fé, nos
termos do Regulamento do SACI-Adm.

. DISPOSITIVO

Pelas razbes acima expostas e de acordo com o item 10.9(c) do Regulamento da CASD-ND e do
artigo 12, § 12 do Regulamento do SACI-Adm, o Especialista determina que o Nome de Dominio
em disputa <nome-x.com.br> seja mantido em nome do Reclamado.

O Especialista solicita a Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique as Partes, seus
respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisdo de Mérito, nos termos
do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento.

Porto Alegre, 11 de julho de 2014.
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