Centro de Soludo de Disputas

&ARPI

ANSOCALAD BRASLLIRA B MOSENANE NI ICTUA

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

PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
X

PROCEDIMENTO N° ND201513

DECISAO DE MERITO
Il RELATORIO
7 I Das Partes

PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, respectivamente inscrita no
CNPJ sob o n° 02.950.811/0001-89, com sede na Rua da Quitanda, 86, 4° andar, sala
401, Centro, Rio de Janeiro, Cep n° 20091-902, representada por SABZ advogados
sediado na Rua Fidéncio Ramos, 308, Bloco A, 4° andar, Vila Olimpia, Sdo Paulo, Cep

04551-010, tendo como procurador [ GGG iscrito n2 OABJ}

n° [l € 2 Reclamante do presente Procedimento (a “ Reclamante”).

I ' .i = inscrito no CPF sob o n° 111-63, com

residéncia na )
Cep n° [ ¢ o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).

2. Do Nome de Dominio

O nome de dominio em disputa é <www.langamentos-pdg.com.br>
(0 “Nome de Dominio”).

O Nome de Dominio foi registrado em 24 de margo de 2014 junto ao Registro.br.
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Das Ocorréncias no Procedimento

Em 15 de julho de 2015 foi ativada a presente disputa na Camara de Solucdo de
Disputas Relativas a Nomes de Dominios (CASD-ND).

A Reclamacéo foi enviada a Secretaria da CASD-ND em 21 de julho, que nesse mesmo
dia enviou mensagem eletrdnica para o Nucleo de Informacdo e Coordenacdo do Ponto
BR (Nic.BR), solicitando conforme artigo 7.2 do Regulamento da CASD-ND, informacgdes
cadastrais sobre o nome de dominio <www.lan¢amentos-pdg.com.br>.

O retorno por parte do NIC.br, ainda na mesma data acima, informou que em atencgdo a
abertura do procedimento efetuado pela CASD-ND, o dominio em questdo ja
encontrava-se impedido de ser transferido para terceiros e disponibilizando as
informagdes requeridas.

A Secretaria da CASD-ND informou a Reclamante, em cumprimento ao dispositivo 6.2 do
Regulamento da Camara, que foram identificadas algumas irregularidades na
Reclamacdo protocolada, em 27 de julho.

O saneamento das irregularidades mencionadas foi efetuado tempestivamente em 31
de julho.

A intimagdo para apresentag¢do de resposta e inicio do procedimento ocorreu em 11 de
agosto, sendo que em 14 de agosto o Reclamado enviou mensagem eletrnica
informando que o dominio havia sido retirado do ar.

Tendo em vista que, em 27 de agosto, de acordo com o Regulamento da CASD-ND item
8.1 e 8.2, o Reclamado ndo apresentou defesa dentro do prazo determinado, o
comunicado de Revelia e formagdo de Painel Administrativo foi enviado as partes e ao
NIC.br, dando continuidade ao procedimento.

A Especialista foi nomeada em 11 de setembro, tendo enviado Declaragdo de
Imparcialidade e Independéncia ao Centro de Solugdo de Disputas, Mediacdo e
Arbitragem em Propriedade Intelectual da ABPI nos termos do item 9.3 do Regulamento
da CASD-ND.

A Especialista recebeu o dossié referente a presente disputa contendo os documentos
abaixo enumerados:

RECLAMACAO + DOCUMENTOS

CONFIRMAGAO DE RECEBIMENTO DA RECLAMAGAO
SOLICITAGAO DE INFORMAGOES AO NIC.BR
RESPOSTA DO NIC.BR
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INTIMAGAO DE IRREGULARIDADES NA RECLAMAGAQ

SANEAMENTO

INTIMAGAO PARA APRESENTAGAO DE RESPOSTA E DE INICIO DO PROCEDIMENTO
MANIFESTACAO DO RECLAMADO

COMUNICADO DE REVELIA AS PARTES

. COMUNICADO DE REVELIA AQ NIC.BR
. MANIFESTACAO DO RECLAMADO

. MANIFESTACAO DO RECLAMADO + COMUNICADO DA SECRETARIA
. NOMEAGAO DO ESPECIALISTA

A Especialista procedeu a analise da documentacdo que presume ser verdadeira.
Por requerimento da Especialista foi emitida a Ordem Processual 151301 para as partes
em 05 de outubro de 2015, questionando quanto ao interesse na efetuagdo de acordo e

pedindo confirmagdo quanto ao pedido principal da presente Reclamagio.

Em 13 de outubro de 2015, a Reclamante apresentou manifestagdo a Ordem Processual
151301.

Das Alegagdes das Partes
Da Reclamante

A PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participagdes é uma construtora e incorporadora
de grande porte com sede na cidade do Rio de Janeiro.

Detém a titularidade de marcas nominativas e mistas do nome PDG, devidamente
registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPl), como no exemplo
abaixo:
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Recentemente teve ciéncia da utilizagdo de sua marca inapropriadamente no dominio
<www.lancamentos-pdg.com.br> de titularidade de I RN VB
(Reclamado), o qual utilizava o endereco eletrdnico para venda de imdéveis construidos
pela Reclamante.

Alega a Reclamante, que além da utilizagdo da marca de maneira ilegitima, o Reclamado
se coloca como credenciado da Construtora, fato que além de inveridico, configura
crime, e causa confusao aos consumidores, conforme imagens abaixo:
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Aduz a Reclamante que a utilizagdo enganosa de sua marca, com o objetivo de auferir
lucro é considerada ma-fé, levando os consumidores a crer que estdo contratando com
a PDG, podendo ainda manchar a reputagdo da incorporadora pelo fato de ndo poder
garantir a qualidade dos servicos prestados pelo Reclamado.

Ressalta ainda, que essa é uma pratica comum do titular do dominio, que utiliza marcas
de outras construtoras, sempre com 0 mesmo intuito e se colocando como credenciado
de todas elas:
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Contato (ID): IJORVALS

nome; Joaguim Roberto valle

e-mail: Egmail.com

criado: 18/@7/2010

alterado: 3g/03/2014

dominio: 3roffices.com.br

dominio: bozdicaimoveis,com.br

dominio: condominiorioparque.com.br

dominio: lacamentos-oas.com.br xn--laamentos-oas-jgb.com.br

dominio: lancamento-calcada.com.br

dominio: lancamentos-brookfield.com.br xn--lanamentos-brookTield-33b.com.br
dominio: langamentos-gafisa.com.br xn--lanamentos-gafisa-csb.com.br
dominio: lancamentos-oas.com.br xn--lanamentos-cas-ijb.com.br

dominio: lancamentos-oasconstrutora,com.br xn--lanamentos-oasconstrutora-vge.com,br
dominio: lancamentos-odebrecht. com.br xn--lanamentos-odebrecht-58b.com.br
dominio: langamentos-pdg.com,.br xn--lanamentos-pdg-ijb.com.br

dominio: portomaravilha-odebrecht.com.br

dominio: viladosatletasrio.com.br

dominio: vilaglimpicario.com.br

Diante da gravidade dos fatos, a Reclamante entende como inevitdvel a propositura da
presente Reclamacdo, pedindo o cancelamento do dominio <www.lancamentos-
pdg.com.br>.

Em manifestacio a Ordem Processual n? 151301, em que o Especialista requer
informagdo das Partes se ha interesse em um acordo, haja vista o Reclamante requerer
o cancelamento do nome de dominio e o Reclamado manifestar concordancia com a
sua transferéncia, o Reclamante afirma ndo ter interesse na realizagdo de acordo e,
ainda, informa que aceita a transferéncia do dominio, desde que ndo haja custos
adicionais.

Do Reclamado

O Reclamado ndo apresentou defesa nos termos do item 8 do Regulamento da
CASD-ND, sendo assim considerado revel.

Trés mensagens eletrdnicas foram enviadas sendo a primeira em 14 de agosto,
informando que o dominio havia sido “retirado do ar antes da presente notifica¢do”.

Em sua segunda mensagem, enviada intempestivamente, Informou que ndo havia
interesse na manutengdo do dominio e que ele poderia ser cedido a PDG.

Em mensagem final afirma estar surpreso pela existéncia de disputa visto que o dominio
em questdo ficou a disposicio da PDG desde junho, que ficou de adotar os
procedimentos para a cessdo formal.
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A presente decisdo fundamenta-se nas provas apresentadas na Reclamacdo, ndo tendo
a revelia do Reclamado influéncia no convencimento da Especialista conforme disposto
no artigo 13, §2 do Regulamento do SACI-Adm e no item 8.4 do Regulamento da CASD-
ND.

A Reclamante, PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participacdes, € uma construtora e
incorporadora de grande porte com sede na cidade do Rio de Janeiro, atuante no ramo
imobilidrio e detentora de varios registros de marcas mistas e nominativas do nome
PDG, em vigor no Instituto Nacional da Propriedade Industrial —INPI.

A marca, como signo distintivo, € um ativo fundamental para a sociedade empresdria
que a detém e a representa diretamente diante dos consumidores, sendo ndo apenas
licito, mas esperado, que seus titulares a defendam de infracGes que possam causar
prejuizos materiais e que de qualquer forma possam causar dano a sua reputagdo.

A Lei da Propriedade Industrial n® 9.279/96 (LPI) prevé em seu artigo 130 que:

“Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o
direito de:

| - ceder seu registro ou pedido de registro;

Il - licenciar seu uso;

Il - zelar pela sua integridade material ou reputacdo.”
(grifou-se)

Ainda no “Titulo III”, a LPI aponta em seu artigo 124 a preocupagdo por parte do
legislador em salvaguardar os direitos dos titulares proibindo o registro que reproduza
marca de terceiros suscetivel de causar confusdo ou associacdo inadequada perante o
consumidor.

“Art. 124, N3o s3o registraveis como marca:

(..)

V - reprodugdo ou imitagdo de elemento caracteristico ou diferenciador
de titulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros,
suscetivel de causar confusdo ou associagdo com estes sinais
distintivos;”

Ao tomar ciéncia da utilizagdo de sua marca no nome de dominio <www.lagamentos-
pdg.com.br> a Reclamante verificou também que o registro encontrava-se em nome de
I R VA corretor de imdveis que ndo s6 era utilizado para vendas de
unidades construidas pela PDG, mas que se colocava como “Parceiro credenciado PDG”.
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Irrefutavel é o fato de que o Reclamado ndo poderia desconhecer a marca PDG, por
atuar no ramo imobilidrio, sendo este o mesmo da Reclamante.

Existe, portanto a possibilidade de confusdo por parte dos clientes que ao acessar o
dominio em questdo podem ter a “falsa sensagcdo de estarem contratando com a
Reclamante, empresa nacional reconhecida que confere seguranca e qualidade aos
consumidores.” (texto extraido da Reclamacdo).

Nota-se assim, que o nome de dominio registrado pelo Reclamado gera uma
concorréncia ndo s6é com a Reclamante, mas com seus corretores credenciados.

Ao utilizar a marca da Reclamante, o titular do nome de dominio apropria-se
indevidamente de todo o investimento e esforco em marketing e campanhas
promocionais promovidas pela PDG.

Tal atitude configurada como “concorréncia parasitaria” pode causar prejuizo ao titular
da marca, conforme Calos Bittar:

“Por fim, também tem assumido vulto indesejdvel a denominada
“concorréncia parasitdria”, desenvolvida a partir do aproveitamento
indevido do marketing, da publicidade e das prdprias campanhas
promocionais de lancamento de produto concorrente, que imitados
integralmente em sua forma, mas com materiais de qualidade inferior,
acabam encontrando sérios ébices em sua trajetdria (...). Nesse caso, ha
indevida exploragao de criagdes e investimentos alheios, mesmo quando
periodicamente modificados os produtos(...). Pode até comprometer o
préprio negécio do titular.”

O artigo 186 do Cddigo Civil tem sido utilizado como um dos remédios para coibir tais
atitudes:
“Art. 186. Aquele que, por acdo ou omissdo voluntéria, negligéncia ou
imprudéncia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilicito.”

Na CASD-ND, é pacifico o entendimento de que a pratica de registrar nomes de
dominios formados por marcas com “razodvel nivel de conhecimento perante o publico
consumidor sem autorizagdo do titular da marca ou justificativa plausivel, caracteriza
forte indicio de ma-fé.” (Procedimento ND 201310).
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O Regulamento do SACI-Adm, estabelece que:

Art. 32 O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, devera expor as
razoes 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 comprovacdo de existéncia de
pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em
relacdo ao nome de dominio objeto do conflito:

a) o 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 ja registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou

b) o 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

¢) 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; ou

Paragrafo Unico: Para os fins de comprovagdo do disposto no Caput deste Artigo, as
circunstincias a seguir transcritas, dentre outras que poderdo existir, constituem
indicios de ma-fé na utilizagdo 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, alugé-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
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lucro, usudrios da Internet para o seu sitio da rede eletrénica ou para qualquer outro
enderego eletrénico, criando uma situacdo de provavel confusdo com o sinal distintivo
do Reclamante.

Ndo ha ddvida quanto a presenga da hipdtese “a” do Caput do artigo cumulada com o
pardgrafo Unico, alinea “d”, restando assim configurada a situa¢do indicativa de
utilizacdo de ma-fé por parte do Reclamado.

Nesse sentido, verifica-se a titulo de jurisprudéncia desta CASD-ND, a aplicagdo da méa-fé
nos termos da alinea “d” do artigo 3%, paragrafo Unico, do Regulamento do SACI-Adm e
correspondente alinea “d” do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos
procedimentos ND20123; ND20133; ND20134; ND201318; ND201319; ND201329;
ND201331; ND201333; ND20142; ND20146; ND20147; ND201411 e ND201429.

A Reclamada concomitantemente com a prova de utilizagdo ilegitima de sua marca,
adicionou a pdgina do NIC.br, na qual aparecem outros registros de nomes de dominios
com utilizacdo de marcas de construtoras e empreendimentos conhecidos na cidade do

Rio de Janeiro em nome do Sr. Ji A VI

Ao acessar o dominio objeto do presente conflito, a Especialista verificou que ele ndo se
encontra ativo, finalizando assim seu entendimento de que é incontestavel a
possibilidade de utilizacdo de méa-fé por parte do Reclamado.

1. DISPOSITIVO

Pelas razdes acima expostas e de acordo com artigo 3° Caput, alinea “a” e paragrafo unico alinea
"d"” do SACI-Adm, cumulados com item 2.1 alinea “a” e 2.2 alinea “d” do Regulamento da CASD-
ND, a Especialista determina que o Nome de Dominio em disputa <www.lancamentos-
pdg.com.br> seja, transferido para a Reclamante.

A 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.

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2015,

Patricia Neves Penido
Especialista
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