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ARBITRATION WORLD
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

DECISAO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Project Management Institute v. Sra. L |l SHEE VI
Caso No. DBR2015-0014

1. As Partes

A Reclamante é Project Management Institute, de Newton Square, Pennsylvania, Estados Unidos da
Ameérica, representada por Daniel Advogados, Brasil.

A Reclamada ¢ Sra. LSl SEEEN VI, cc IR

2. Os Nomes de Dominio e a Unidade de Registro

Os nomes de dominio em disputa sdo <pmibrasil.com.br> e <pmibr.com.br>, registrados perante o NIC.br.

3. Histoérico do Procedimento

A Reclamagéo foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediagdo da OMPI (o “Centro”) em

18 de novembro de 2015. Em 19 de novembro de 2015, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o
pedido de verificacdo de registro em conexdo com os nomes de dominio em disputa. Em

23 de novembro de 2015, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificacdo do nome de
dominio em disputa, confirmando que a Reclamada é a 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 Mediagdo da OMPI para o SACI-Adm (as
“‘Regras”).

De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificagdo da Reclamagéo e o procedimento
administrativo iniciou em 24 de novembro de 2015. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para
o envio da defesa findou em 14 de dezembro de 2015. A Reclamada n&o apresentou Defesa. Portanto, em
16 de dezembro de 2015, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Simone Lahorgue Nunes como Especialista em 23 de dezembro de 2015. A Especialista
declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituido. A Especialista apresentou o Termo de
Aceitacao e a Declaragéo de Imparcialidade e Independéncia, tal como exigido pelo Centro para assegurar
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o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.

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

4. Questoes de Fato

A Reclamante, cujas iniciais do nome empresarial formam a sigla “PMI”, € uma associagéo estrangeira para
profissionais de gerenciamento de projetos fundada em 1969, com mais de meio milhdo de associados e de
profissionais certificados em 185 paises, dentre os quais o Brasil.

Possui registros das marcas PMI e PMBOK concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual
(“INPI”) nas classes 16, 35, 41 e 42, sendo o depdsito mais antigo datado de 17 de junho de 2003
(processo n® 825596998), concedido em 2 de maio de 2007.

A Reclamante e empresas a ela coligadas sao titulares de nomes de dominio contendo a marca PMI no
Brasil, como, por exemplo, <pmi.org.br>, criado em 13 de janeiro de 2003.

Os nomes de dominio em disputa, <pmibrasil.com.br> e <pmibr.com.br>, foram registrados pela Reclamada
em 26 de fevereiro de 2015 e em 3 de fevereiro de 2015, respectivamente.

A Reclamada nao é titular de nenhum pedido ou registro de marca que de alguma forma se relacione com
os nomes de dominio em disputa junto ao INPI.

5. Alegacoes das Partes
A. Reclamante

A Reclamante alega que tem o seu trabalho reconhecido ao redor do mundo na divulgagao de
gerenciamento de projetos, com diversos produtos e servigos reconhecidos pela marca PMI.

Afirma que: (i) os nomes de dominio sdo idénticos ou suficientemente similares para criar confusdo com as
marcas registradas da Reclamante, (ii) a Reclamada néo possui qualquer direito ou legitimo interesse
relacionado aos nomes de dominio em disputa e (iii) os nomes de dominio devem ser considerados como
tendo sido registrados ou sendo utilizados de ma fé pela Reclamada.

Relativamente a configuracdo da mé fé da Reclamada no registro e utilizagcdo dos nomes de dominio em
disputa, requisito exigido pelo art. 3 do Regulamento e pelo art. 4(b)(v)(1) das Regras, a Reclamante alega
que a marca PMI esta sendo indevidamente reproduzida pela Reclamada, uma vez que o termo “pmi” se
acha presente em ambos os nomes de dominio em disputa e, além disso, que a Reclamada utilizava a
marca figurativa da Reclamante em seus sitios na Internet, com a finalidade de prejudicar a atividade da
Reclamante, atraindo, com claro objetivo de lucro, usuarios da Internet, criando situacao de confusao com
os sinais distintivos da Reclamante.

Requer, pelo exposto, a transferéncia dos nomes de dominio em disputa para si.
B. Reclamada
A Reclamada, devidamente notificada, ndo apresentou defesa, sendo, portanto, revel.

Vale destacar que em 26 de dezembro de 2015 e 28 de dezembro de 2015, a Especialista e o Centro
receberam e-mails do Sr. Corréa de Moraes, por meio do qual ele alega a regularidade do registro e da
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utilizagao dos nomes de dominio em disputa (embora nao seja o seu titular) e alega ter sido o sitio da rede
eletrénica de sua empresa — PMI Brasil Engenharia Civil e Computacéo Ltda. — suspenso. O Centro
respondeu as Partes lembrando a proibicdo de comunicagées unilaterais entre estas e a Especialista, nos
termos do art. 9 das Regras. O Sr. Corréa de Moraes entao respondeu informando que nao foi notificado
para apresentar defesa e ratificou, para sustentar a regularidade do uso dos nomes de dominio em disputa,
que do nome empresarial da sociedade da qual ele € um dos s6cios constaria a sigla “PMI”.

6. Analise e Conclusoes

A andlise das alegacgbes e do conjunto probatorio apresentado pela Reclamante permite concluir que a
Reclamacéao deve ser julgada procedente, pois (i) os nomes de dominio em disputa efetivamente criam
confusdo com a marca da Reclamante; (ii) a Reclamada néo possui direitos legitimos em relacao aos
nomes de dominio em disputa; e (iii) os documentos apresentados junto a Reclamagéao indicam que os
nomes de dominio em disputa estdo sendo utilizados de ma fé. Os fundamentos da decisdo sao a seguir
expostos.

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

Os nomes de dominio em disputa reproduzem integralmente a marca da Reclamante, sendo capazes de
causar confusdo na percepgao do publico consumidor.

No caso em questdo, ha que se considerar ainda que a Reclamante tem registrado desde
13 de janeiro de 2003 o0 nome de dominio <pmi.org.br>, por meio de sua coligada Capitulo Sao Paulo,
Brasil do PMI, explorando-o regularmente no exercicio de sua finalidade social.

Relativamente ao nome de dominio <pmibr.com.br>, é o entendimento da Especialista que o acréscimo de
elementos a uma marca devidamente registrada no INPI, para a constituicdo de nome de dominio por
terceiros, na maior parte das vezes gera confusao que é prejudicial para a Reclamante e para os usuarios
de Internet. Assim, no caso concreto, o acréscimo da expressao “br” nao elimina a possibilidade de
confuséo.

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

A Especialista conclui pela falta de direitos legitimos da Reclamada, que nao possui 0 registro de marca
alguma contendo a expressao “pmi”. Além do mais, devido a falta de seu pronunciamento no caso,
tampouco foi dada noticia acerca de eventual exercicio pela Reclamada de atividade previamente ao
registro da marca PMI pela Reclamante que viesse a justificar o registro dos nomes de dominio em disputa.

Ademais, a falta de resposta da Reclamada a notificagdo recebida ja constitui indicio de que a mesma nao
disp6e de elementos ou argumentos para demonstrar o seu interesse legitimo quanto aos nomes de
dominio em disputa.

Quanto a resposta intempestiva recebida do Sr. Corréa de Moraes, ndo ha qualquer demonstragédo de sua

relagdo com a Reclamada. Tampouco ha qualquer explicacdo ou provas da relagao entre a Reclamada e a
empresa PMI Brasil Engenharia Civil e Computagéo Ltda.

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

Dispde o paragrafo unico do art. 3 do Regulamento que a ocorréncia das circunstancias a seguir elencadas,
dentre outras que poderédo existir, constituem indicios de ma fé na utilizacdo do nome de dominio em

disputa:

a) ter o titular registrado o nome de dominio com o objetivo de vendé-lo, aluga-lo ou transferi-lo para o
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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, usuarios da
Internet para o seu sitio da rede eletronica ou para qualquer outro endereco eletrénico, criando uma
situacao de provavel confusdo com o sinal distintivo do reclamante.

Entende a Especialista terem ficado configuradas no presente caso as hipo6teses (c) e (d) do paragrafo unico
do art. 3 do Regulamento quando do registro e uso pela Reclamada dos nomes de dominio em disputa.

E digno de nota o fato de a Reclamada atuar na mesma &rea da Reclamante, que, como informado, é
associacao conhecida mundialmente, o que afasta eventual alegacao de que os atos praticados pela
Reclamada fossem uma mera coincidéncia.

Além disso, como se pode verificar da documentagéo que instrui esta Reclamacao, a Reclamada oferecia
em seus sitios de rede eletrénica servigos similares aos oferecidos pela Reclamante. A titulo de exemplo,
no s’itio de rede eletrénica desta encontra-se uma aba intitulada “Desenvolvimento e Educagao”, na qual
sao oferecidos os servicos de treinamento e desenvolvimento de profissionais, enquanto que a Reclamada
oferece em sua pagina inicial “Curso de Gestao de Projetos”.

A intencéo de se assemelhar e tirar proveito do investimento da Reclamante fica mais evidente quando se
verifica que a Reclamada reproduzia também em sua pégina inicial as marcas PMI e PMBOK de titularidade
da Reclamante.

Ademais, consta da segunda notificagdo enviada pela Reclamante a Reclamada que, apds a primeira
notificagdo, esta chegou a realizar algumas modificagdes em seus sitios de rede eletronica, dentre elas a
retirada da marca figurativa PMI e a cessacado do uso da marca PMBOK, o que ratifica a constatacao da
utilizagao irregular, sendo um indicativo da ma fé da Reclamada.

A utilizagcao dos nomes de dominio em disputa causa direta associagdo com as marcas da Reclamante e,
portanto, pode confundir consumidores que estariam buscando acessar o site “www.pmi.org.br”, de
titularidade da Reclamante. Além disso, o dano pode ser também estendido a imagem da Reclamante, eis
que os consumidores podem ser induzidos a erro ao pensar que 0s servigos teriam sido prestados pela
Reclamante, quando na verdade nao tem qualquer vinculacéo a essa.

Dessa forma, no entendimento desta Especialista, a Reclamada, ao usar os nomes de dominio em
disputa, age de ma fé, para tentar atrair, com objetivo de lucro, usudrios da Internet para os seus sitios de
rede eletrénica, utilizando-se de forma ndo autorizada das marcas registradas da Reclamante e, com isso,
criando situagao de confusao perante o publico consumidor e prejudicando o desenvolvimento das
atividades da Reclamante.

7. Decisao
Pelas razdes anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel

Administrativo decide que 0os nomes de dominio em disputa <pmibrasil.com.br> e <pmibr.com.br> sejam
transferidos para a Reclamante’.

' De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procedera a implementagéo desta decisdo no décimo
quinto dia util apés o recebimento da notificagdo da deciséo. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar
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Simone Lahorgue Nunes
Especialista
Data: 30 de dezembro de 2015

que ingressou com agao judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br ndo
implementara a decisao proferida e aguardara determinacgéo judicial ou do processo arbitral.



