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PROCEDIMENTO N° ND201724
DECISAO DE MERITO
I RELATORIO
1 Das Partes

SICREDI PARTICIPAGOES S.A., pessoa juridica de direito privado, inscrita sob o CNPJ n®
10.480950/0001-14, estabelecida na Avenida Assis Brasil, n° 3940, andar 13/cobertura,

Porto Alegre/RS, CEP: 91060-900, representada por [ GczNEE TN
I 0 2 O~ [0t o " . < I
B B ootz na OABJ sob o n° [l ambos com endereco
profissional situado 2 (G - [

. ¢ 2 Reclamante do presente Procedimento (a “Reclamante”).

_ l\_ _ brasileiro, inscrito no CPF sob o numero
051 I 53, residents o domicilado no I

, € o Reclamado do presente Procedimento (o

“Reclamado”).

2 Do Nome de Dominio
O nome de dominio em disputa é <sicrediseguros.com.br> (0 “Nome de Dominio”).

O Nome de Dominio foi registrado em 16 de outubro de 2012 junto ao Registro.br e esta
em vigor até 17 de outubro de 2017.

3. Das Ocorréncias no Procedimento

A Reclamacdo foi recebida pela Camara de Solu¢ao de Disputas Relativas a Nomes de
Dominio (CASD-ND) em 15 de maio de 2017. Consta na Reclamacdo, além da peticdo que
a detalha, documentos anexos em carater probatdrios bem como depésito que comprova
o pagamento da Taxa ABPIl e dos honorarios do Especialista, com recebimento confirmado

pela CASD-ND na oportuna ativagdo do procedimento em 11 de maio de 20“19/
N
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Em 15 de maio de 2017 a CASD-ND solicitou informages cadastrais do Nome de Dominio
ao Ndcleo de Informacdo e Coordenacdo do Ponto Br (“NIC.br”), conforme dispde o art.
7.2 do Regulamento da CASD-ND. Em 17 de maio de 2017, o NIC.br prestou tais
esclarecimentos, bem como confirmou estar o nome de dominio em disputa sujeito ao
Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de
Dominio sob “.br” (“SACI-Adm”) e, ainda, impedido de ser transferido em razdo da
abertura deste Procedimento.

Em 22 de maio de 2017 a CASD-ND identificou irregularidades formais na Reclamacdo, a
saber, auséncia de instrumento de mandato atualizado e de comprovacdo dos poderes
de quem assina pela Reclamante, exigéncias estas devidamente sanadas pela Reclamante
em 30 de maio de 2017, o que foi atestado pela CASD-ND.

Em 01 de junho de 2017, a CASD-ND enviou Intimagdo de Inicio de Procedimento a
Reclamante e ao Reclamado, intimando este Gltimo a apresentar Resposta em 15 (quinze)
dias corridos. O mesmo comunicado foi enviado ao NIC.br.

Em 19 de junho de 2017, ante a auséncia de Resposta do Reclamado, a CASD-ND enviou
comunicado as partes declarando a revelia dele. Na mesma data, a CASD-ND enviou
comunicado apartado ao NIC.br para relatar este fato.

Dois dias depois, a assessoria juridica do NIC.br enviou e-mail comunicando que, diante
do fato, congelou o nome de dominio aqui em disputa.

Em 22 de junho de 2017, a CASD-ND nomeou o Especialista PAULO PARENTE MARQUES
MENDES como membro uUnico do Painel de Especialistas para o caso, tendo este
apresentado Declaragdo de Imparcialidade e Independéncia a CASD-ND. O procedimento
foi transmitido ao Especialista para analise e julgamento, em 28 de junho de 2017.

4, Das Alegacdes das Partes

a. Da Reclamante

Em breve sintese, a Reclamante alega que é instituicdo financeira cooperativa presente
em vinte estados brasileiros. Afirma que possui diversas marcas deferidas pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI, além de pedidos de registro ainda ndo
analisados, tendo como elemento distintivo central comum a todos os signos distintivos
o sinal “SICRED!”, destacando o registro n” 903907968 para “Sicredi Seguro Saque
Protegido”, que foi deferido pela Autarquia Federal, sem direito exclusivo da expressao
“Saque Protegido”.

Relata ainda que, em 19 de outubro de 2012, o Reclamado enviou e-mail a Reclamante
em que afirmava ter adquirido o Nome de Dominio, afirmando sua intencao de utiliza-lo
para abrir uma corretora de seguros ou negociar o referido sitio. Exatamente um@/,-
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depois, o Reclamado teria enviado outro e-mail informando que estava negociando o
nome de dominio com outra corretora de seguros, indagando novamente a respeito do
interesse da Reclamante a respeito de uma possivel negociacdo e propondo, também,
uma parceria com a Reclamante, ja que o Reclamado atua como corretor de seguros
registrado na SUSEP. Por fim, em 20 de novembro de 2012, o Reclamado teria enviado
um terceiro e-mail a Reclamante, comunicando a criacdo de uma pagina nas redes sociais
que serviria como auxilio para vender o nome de dominio, onde, em uma publicagdo,
haveria o seguinte texto (transcricdo literal do conteddo da publicacdo):

“Vocé divulga e pode colocar 50 mil reais no bolso! Gostou?
Entdo, o que esta esperando? Compartilhe! Este valor serd
repassado apenas se a Sicredi Seguros resolver adquiri-la, caso
contrario, sera utilizado por um corretor habilitado pela SUSEP,
na comercializacdo de seguros online! Ou seja. EU!”

A Reclamante afirma que o registro do Nome de Dominio causa prejuizo a empresa uma
vez que reproduz 0 nome comercial da Reclamante, que o Reclamado ndo poderia deixar
de conhecer uma vez que é registrado a SUSEP.

Alega ainda que a ma-fé do Reclamado estaria caracterizada uma vez que o Reclamado,
sendo profissional registrado no ramo de seguros, entrou em contato com a Reclamante
trés dias depois do registro do Nome de Dominio para propor negociagdo, além de fazé-
lo em outras oportunidades, culminando na criacao de um espaco nas redes sociais para
vender o Nome de Dominio.

Desta maneira, a Reclamante alega violacdo do artigo 39, alineas “a” e “¢” do
Regulamento SACI-adm, cumulado com as disposigoes do artigo 32, paragrafo Unico,
alineas “a” e “d” do mesmo dispositivo, bem como a subclausula 2.1, alineas “a” e “¢” do
Regulamento CASD-ND, cumulado com a subcldusula 2.2, alineas “a” e “d”, do mesmo
diploma.

Requer, por fim, a transferéncia do Nome de Dominio para a Reclamante.

Cumpre informar, adicionalmente, que houve uma tentativa de composicao amigavel do
conflito pelas partes uma vez que a Reclamante enviou Notificagdo Extrajudicial ao
Reclamado em 26 de novembro de 2012, a qual foi respondida em 10 de dezembro do
mesmo ano, conforme documentos acostados pela Reclamante. Contudo, as partes nao
conseguiram alcangar um consenso a respeito do tema.

b. Do Reclamado

O Reclamado foi regularmente citado, entretanto ndo apresentou qualquer resposta as
alegacdes apresentadas, seja de forma tempestiva ou intempestiva. A Reclamacﬁt@//
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em conformidade com o disposto no Regulamento da CASD-ND. Ndo houve qualquer
manifestacdo do Reclamado, operando-se sobre ele, desta forma, os efeitos da revelia.

I FUNDAMENTACAO

Preliminarmente cumpre frisar que, ainda que o Reclamado ndo tenha oferecido Resposta, é
razoavel admitir que a comunicagao foi efetivamente entregue, uma vez que foi enviada ao e-
mail que este utilizou para se comunicar com a Reclamante durante as tentativas de negociacao,
além de ser o e-mail que consta como contato para intimagoes nos termos do art. 82, alinea “a”
do Regulamento SACI-Adm . Isto posto, presume-se que o Reclamado continua a ter acesso ao e-
mail, tendo efetivamente recebido todas as comunicagoes. Este fato, entretanto, ndao influenciou
o julgamento do mérito desta Reclamacao, o qual foi apreciado e decidido com base nos fatos e
provas apresentadas, nos termos da subclausula 8.4 do Regulamento CASD-ND e do artigo 13,

paragrafo 22 do Regulamento SACI-Adm.

Além disso, com relagdo a documentagdo apresentada pela Reclamante, cumpre informar que
este Especialista considera suficientemente sanadas as exigéncias apresentadas no decorrer
deste procedimento pela CASD-ND.

Nada mais havendo a relatar em questdes preliminares, passa-se & analise do mérito da questdo.

No computo dos autos, verifica-se que o Reclamado efetuou a criacdo do Nome de Dominio em
16 de outubro de 2012, enviando o primeiro e-mail a Reclamante em 19 de outubro de 2012 (fls.
73-74 da Reclamagdo), ou seja, apenas 3 (trés) dias apos sua criagao.

Em analise no portal do INPI, bem como presente nas provas colacionadas pela Reclamante, resta
comprovado que, a época deste ocorrido, a Reclamante ja era detentora de diversos registros,
junto ao INPI, que possuiam como nucleo distintivo o sinal SICREDI. Acrescenta-se, ainda, que a
Reclamante deu destaque ao registro n® 90390768, correspondente a marca mista de servigos
“SICREDI SEGURO SAQUE PROTEGIDO”, na classe NLC (9) 36, referente a “Seguros; negdcios
financeiros; negécios monetarios; negdcios imobiliarios.”. Este registro, a época da troca de e-
mails, era tdo somente um pedido de registro, uma vez que foi depositado em 01 de agosto de
2011, mas somente foi deferido em 2015, muito tempo ap0s as trocas de e-mail relatadas na
Reclamacgao.

Cumpre relembrar que, muito embora um pedido de registro ndo constitua um direito pleno e
real de seu titular como uma marca concedida, fato é que o pedido de registro gera uma
expectativa de direito. Com relagdo ao registro comentado no paragrafo anterior, € preciso
mencionar que o prazo para terceiros apresentarem oposicdo ao pedido de registro ja havia se
esgotado quando o Reclamado enviou o primeiro e-mail a Reclamante — o que reforgaria ainda
mais, teoricamente, esta expectativa de direito, qual seja, da concessdo do registro pelo P/ ;

N
/,
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Nao obstante, o Reclamado fere também outro signo distintivo da Reclamante, qual seja, a

protecdo a seu home empresarial, uma vez que esta traz em seu bojo, da mesma forma, o
elemento distintivo central SICREDI, utilizado no Nome de Dominio aqui em questdo.

Isto posto, entendo estar visivel a utilizagdo no Nome de Dominio de forma altamente similar a
marca de titularidade da Reclamante, além de seu nome empresarial, sendo potencialmente apta
a confundir o publico consumidor.

"

Desta maneira, cumpre transcrever o artigo 32, alineas “a” e “c” do Regulamento SACl-adm:

Art. 32 O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, devera expor
as razdes pelas quais o nome de dominio foi registrado ou estd sendo usado de
ma-fé, de modo a causar prejuizos ao Reclamante, cumulado com a comprovagéo
de existéncia de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a",
"b" ou "c" abaixo, em relagdo 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

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; ou

(grifos adicionados)

De forma idéntica dispdem a subcldusula 2.1, alineas “a” e “c”, do Regulamento CASD-ND.

Desta maneira, no momento em que o Reclamado requer o registro do Nome de Dominio que
reproduz elemento distintivo nuclear do nome empresarial de uma companhia que ja possui
diversas marcas concedidas pelo INPI, bem como outros pedidos de registro de marca, resta
cristalina sua intencdo de se aproveitar destes elementos, vez que ha vasta potencialidade de
confusdo no consumidor.

A pratica adotada pelo Reclamado recebe o nome de cybersquatting, cuja definicdo foi tracada
de forma cristalina em julgado do TISP, a ver:

"Ementa: Ac¢do Indenizatéria cumulada com pedido liminar- Propriedade
Industrial - Marca - Registro de dominio igual ou extremamente semelhante
aquele registrado em nome de uma das autoras - Semelhanca com a marca
depositada pela autora postulante - Colidéncia - Principio first come, first
served que comporta excegdo - Auséncia de demonstracio de boa-fé - Nio
apresentacao de qualquer justificativa para a pratica impugnada pelas autoras. 2
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Caracterizacdo de ato de concorréncia desleal - conduta caracterizada como
typosquatting (pirataria de dominio representada pelo registro de nome similar
diante da probabilidade de digitagdo incorreta do dominio) e cybersquatting
(utilizar nome de dominio com ma-fé visando lucro decorrente de uma marca
comercial pertencente a outrem) que ndo sdo tipificadas pelo nosso
ordenamento juridico, mas pode representar ato de concorréncia
desleal - Determinacdo de abstengdo de uso - Danos materiais - Apuragao em
sede de liquidacdo - Sentenca de procedéncia confirmada - Recurso nao
provido." (grifos adicionados)

(12 Camara Extraordinaria de Direito Privado, Proc. 9190289- 53.2008.8.26.000,
Relatora Des. Marcia Dalla Déa Barone, TISP)

Dito isto, € imprescindivel ter em mente que o Reclamado é corretor de seguros registrado no
6rgdo competente (SUSEP) (conforme enviado por ele a Reclamante, em carteira profissional
constante em fls. 78 da Reclamacdo). Desta forma, presume-se que conheca seus concorrentes
no mercado, ao menos os mais afamados, como é o caso da Reclamante. Prova cabal deste
conhecimento é o fato de a primeira comunicagdo ter sido feita tdo logo o Nome de Dominio foi
registrado — ora, certamente era de conhecimento do Reclamado a existéncia da Reclamante.

Este fato também é prova incontestavel da ma-fé do usudrio, que se utilizou do registro obtido
para a obtencdo de lucro desde o inicio, para vendé-lo ndo apenas a Reclamante como também
para terceiros, conforme relatou nos outros dois e-mails enviados a Reclamante (fls. 76-77 e 80-
82 da Reclamacdo), sendo a tltima correspondéncia uma oferta plblica do Nome de Dominio
fazendo referéncia a Reclamante.

Nesse sentido, dispdem tanto o artigo 3°, paragrafo Unico, alinea “a” do Regulamento SACI-Adm
quanto a subclausula 2.2, alinea “a” do Regulamento CASD-ND, a respeito da caracteriza¢do do
elemento da ma-fé ao se registrar um nome de dominio:

(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

Entretanto, este Especialista ndo vislumbra comprovagdo da ma-fé caracterizada na alinea “d” do
pardgrafo Unico do artigo 32 do Regulamento SACl-adm, correspondente a subcldusula 2.2 “d” do
Regulamento CASD-ND, uma vez que este inciso especifica que o titular do Nome de Dominio
deve utilizar-se do registro para atrair clientela para o seu nome de dominio ou de terceiros, ou
seja, realizar o redirecionamento do publico, o que ndo foi caracterizado nos autos. Nao foi
possivel verificar esta hipotese através do acesso ao Nome de Dominio haja vista que o site se
encontra congelado pelo NIC.br como padrédo do procedimento da CASD-ND.

De mais a mais, é possivel verificar o contelido do Nome de Dominio em cdpia de tela apresentada
pelo Reclamado quando em resposta a notificagdo da Reclamante, em que se lia no topo da pagina
“ATENCAQ! — N3o somos o banco SICREDI” (sic), acompanhada de um pequeno texto e videos
sobre a razdo pela qual o titular do Nome de Dominio acreditava ser legitima sua titularigdde

\__;‘\//
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daquele Nome de Dominio (fls. 107 da Reclamacdo). Este especialista, entretanto, entende que
este conjunto de fatores ndo exime o Reclamado de ma-fé, uma vez que desde o inicio a
comprovada intenc¢do do titular era tdo somente realizar a venda daquele Nome de Dominio para
auferir lucro, bem como ndo afasta a incidéncia do artigo 3°, alineas “a” e “c” do Regulamento
SACl-adm, ja que a confusdo do consumidor se estabelece justo no momento da identificacdao do
Nome de Dominio com afamada companhia de seguros, detentora de registro empresarial e
marcas com o signo distintivo SICREDI.

De toda forma, cumpre ressaltar que os requisitos presentes nas alineas em questdo, seja
naquelas do caput ou do pardgrafo Gnico, sdo de natureza alternativa, isto €, basta seja possivel
a subsunc¢do do caso concreto a apenas uma das hipdteses de comprovacdo de mé-fé para que
esta esteja configurada.

Nesse sentido, verifica-se a titulo de jurisprudéncia desta CASD-ND, a aplicagdo da mé-fé nos
termos da alinea “a” do artigo 39, paragrafo Unico, do Regulamento do SACI-Adm e
correspondente alinea “a” do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND nos procedimentos
ND201633; ND201523; ND201644; ND201434; ND20152; entre outros.

. DISPOSITIVO
Pelas razBes acima expostas e de acordo com a subcldusula 2.1, alineas “a” e “c”, cumulado com
a subclausula 2.2, “a” do Regulamento CASD-ND, bem como a subclausula 10.9, “b” do mesmo
diploma, o Especialista PAULO PARENTE MARQUES MENDES determina que o Nome de Dominio
em disputa <sicrediseguros.com.br> seja transferido a Reclamante.

O Especialista solicita a Secretaria Executiva da CASD-ND gue 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, encerranflo-se, asgim, este Procedimento.

4 de julh® de ?

Paulo Parente Marques Mendes
Especialista
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