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DECISAO DE MERITO
1. RELATORIO

Das Partes

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.
07.658.098/0001-18, Barueri, SP, Brasil, representada cor
.
I ¢ - Reclamante do presente Procedimento Especial (a
“Reclamante”).

P- Dl 9 . inscrito no CPF/MF sob o n. 074- -67, com endereco
na [

é o Reclamado do presente
Procedimento Especial (o “Reclamado”).

Do Nome de Dominio

O nome de dominio em disputa é <qualicorp.rio.br> (o “Nome de Dominio”).

O Nome de Dominio foi registrado em 17/01/2018 junto ao Registro.br.

Das Ocorréncias no Procedimento Especial

Em 03/07/2018, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado a Reclamante
confirmando o recebimento da Reclamagdo, bem como informando do subsequente
exame dos requisitos formais da Reclamacgao.

Em 03/07/2018, a Secretaria Executiva da CASD-ND, sob a égide do artigo 7.2 de seu

Regulamento, enviou solicitagdo ao Nucleo de Informagdo e Coordenagao do Ponto BR
(NIC.br) requerendo as informagbdes cadastrais acerca do nome de dominio

Centro de Solucao de Disputas, Mediacao e Arbitragem em Propriedade Intelectual
ABPI - Associagao Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 — 62 Andar — 608 - Moema — Sao Paulo — SP — 04089-014
Tel.: 55 (11) 3044-6613

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




Centro de Solucuo de DLsputas
em Propriedade Infelectual
CSDINY S
WMIEI“MW{M
<qualicorp.rio.br>, incluindo anotacdes acerca de eventual divergéncia entre o nome e
nimero do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de

dominio objeto da presente Reclamacao, ou ainda atualizacao cadastral promovida pelo
titular.

Em 05/07/2018, o NIC.br respondeu a solicitacdo da Secretaria Executiva repassando os
dados cadastrais do nome de dominio <qualicorp.rio.br>. Ainda neste ato, informou que
em atencdo a abertura deste procedimento, o Nome de Dominio se encontra impedido
de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de
Resolucdo de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Dominios sob “.br” (SACI-Adm)
se aplica ao Nome de Dominio sob disputa, tendo em vista que foi registrado em
17/01/2018.

Em 11/07/2018, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o
disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades
formais identificadas na Reclamacdo, tendo sido identificadas as seguintes
irregularidades:

a) falta de identificacdo precisa, comprovada documentalmente, da marca,
nome da empresa, nome de dominio ou qualquer outro direito do
Reclamante que tiver sido violado;

b) falta de assinatura da Reclamacao;

c) falta de identificacdo do nome de dominio apontado como objeto da
Reclamacao, com cépia da correspondente pesquisa whois do Registro.br;

d) falta do comprovante de pagamento das taxas aplicaveis relativas a este
procedimento.

Em 16/07/2018, a Secretaria Executiva comunicou a Reclamante e ao NIC.br o
saneamento da Reclamagdo, ressalvando que cabe ao Especialista a ser nomeado a
analise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentagao apresentada.

Em 17/07/2018, a Secretaria Executiva, em consondncia com os artigos 12 e 62 do
Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao
NIC.br e intimagdo as Partes sobre o inicio do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o
Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso a Reclamacdo e l|he
concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 02/08/2018, a Secretaria Executiva comunicou as Partes e ao NIC.br que o prazo
para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestagao por parte do
Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e as consequéncias nos termos dos
Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em atenc¢do ao tramite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br
comunicou a Secretaria Executiva sobre o contato com o Reclamado, tendo este tomado
ciéncia inequivoca sobre o procedimento instaurado e em decorréncia da manifestacdo
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o Nome de Dominio néo seria congelado. Em 06/08/2018, a Secretaria Executiva
comunicou o ocorrido as Partes.

Em 09/08/2018, a Secretaria Executiva comunicou as Partes o recebimento de
manifestacdo extemporanea, partindo do polo do Reclamado, recebida em 08/08/2018.
Informou, neste mesmo ato, que todas as manifestacdes recebidas seriam submetidas
ao Especialista, que ndo esta obrigado a examinar eventual manifestacdo apresentada
fora de prazo, mas podera fazé-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre
convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 13/08/2018, a Secretaria Executiva comunicou as Partes a nomeacdo da Especialista
subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou
Declaragdo de Independéncia e Imparcialidade.

Em 23/08/2018, apds o transcurso in albis do prazo previsto no artigo 9.4 do
Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu a Especialista os autos deste
Procedimento Especial, para analise e julgamento nos termos do item 10 do
Regulamento desta Camara.

4. Das Alegagoes das Partes
a. Da Reclamante

Em apertada sintese, a Reclamante deu inicio ao presente procedimento do SACI-Adm

contra o Reclamado, Al Ul T Wl ¢ rozdo do registro do nome de

dominio <qualicorp.rio.br>, ocorrido em 17/01/2018.

Inicia suas alegag¢des afirmando que o nome de dominio em disputa utiliza o nome
comercial da Reclamante para fim comercial de revenda de dominios.

Alega que a marca comercial “QUALICORP”, registrada nas classes 36 e 44, seria de sua
propriedade, citando os nimeros dos registros cujas capturas de tela do registro das
marcas no INPI foram juntadas como anexos.

Esclarece que a marca “QUALICORP” estd em uso hd mais de 18 anos e seria
reconhecida nacionalmente em razao do trabalho que desempenha.

Segundo a Reclamante a disputa foi instaurada apds a verificagdo do registro do
dominio em questdo por entender que se trata de flagrante “Cybersquatting”,
caracterizado pelo uso do nome de outrem para fins ilegais e de concorréncia desleal. O
numero de dominios registrados pelo Reclamado também teria colaborado para a
disputa.
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Na Reclamacdo, a Reclamante apresenta lista parcial dos dominios registrados pela
Reclamante, que conteria dominios de nome de vdrias marcas de servicos do ramo de
seguros salde e de vida.

Aponta, ainda, que a pagina relativa ao dominio em disputa estaria em desuso,
caracterizando a situacdo de “passive-holding for bad faith or forfeiture”, que se
caracteriza quando o titular do dominio ndo tem motivo legitimo para possui-lo e
buscou o registro para vender ao titular da marca registrada por um preco absurdo.

Finaliza a Reclamacgado destacando que a situagao apresentada esta prevista no artigo 39,
paragrafo Unico, alineas “a”, “b” e “c”, do Regulamento SACI-Adm e cita a alinea “a”, do
artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND para afirmar que o dominio em disputa é |dent|co
ou similar o suficiente para criar confusdo com uma marca de titularidade da
Reclamante, registrada anteriormente no INPI, como é o caso do nome de dominio em
disputa.

Escolhendo apenas um Especialista para analisar e decidir a presente Reclamacao,
requer que o Nome de Dominio seja transferido para a Reclamante.

Do Reclamado

O Reclamado, de forma intempestiva e sem qualgquer compromisso com o estabelecido
no artigo 8.2, mencionado em sua Intimacao de Inicio de Procedimento, através do qual
foi instado a apresentar sua Resposta, apresentou manifestacdo intempestiva em
08/08/2018.

A manifestacdo foi enviada a Secretaria desta CASD-ND por um representante do
Reclamado, cujos dados figuram nos contatos do registro do nome de dominio em
disputa.
Dita manifestagdo possui poucas linhas e nenhum documento. Nesta o representante
afirma que o nome de dominio em disputa foi registrado para um negécio de gesso e
decoracgdes, ndo tendo qualquer relagdo com planos de saude.

Il FUNDAMENTACAO E CONCLUSAO

Questoes Preliminares

Da revelia

Como ja apontado acima, o Reclamado apresentou sua manifestacdo em 08/08/2018, o que,
tendo em vista o art. 92 do Regulamento SACI-Adm é intempestivo, visto ter sido notificado no
dia 17/07/2018 sobre o inicio deste procedimento.
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O prazo para Resposta foi de quinze dias corridos, tendo finalizado em 01/08/2018 e a

manifestacdo, além de intempestiva, ndo atendeu o estabelecido no art. 112, do Regulamento
SACI-Adm e art. 8.2 do Regulamento CASD-ND.

1.2. Da desnecessidade de produgao de novas provas

Considerando a documentagdo acostada na Reclamacdo, inclusive aquelas apresentadas apds
exigéncia formal da Secretaria, bem como a revelia com manifestacao tardia do Reclamado, esta
Especialista entende ndo serem necessarias novas provas além das ja apresentadas, nos termos
dos artigos 122 e 139, §22, do Regulamento SACI-Adm, e artigo 8.3 e seguintes do Regulamento
CASD-ND, passando a analisar, principalmente, se a Reclamante possui legitimidade para
suscitar direitos através desta Reclamacado e se o Reclamado, por sua vez, agiu praticando ma-fé
ao registrar e ou usar o nome de dominio em disputa.

2. Fundamentacao

a. Nome de Dominio idéntico capaz de criar confusao com um sinal distintivo anterior
conforme previsto no art. 32 do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento
CASD-ND

Nos termos do art. 32 do Regulamento SACI-Adm e dos arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND,
a Reclamante “devera expor as razdes pelas quais o nome de dominio em disputa foi registrado
ou estd sendo usado de ma-fé, de modo a causar prejuizos ao Reclamante, cumulado com a

comprovacao de existéncia de, pelo menos, um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a",
"b" ou "c" do artigo 2.1 acima citado:

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;

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;

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.

Da analise dos fatos e documentos acostados na presente Reclamagdo, verifica-se que o Nome
de Dominio em disputa poderd causar confusdao com sinais distintivos anteriores da Reclamante,
vez que composto por nome idéntico a parte caracteristica de sua denominagdo social,
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., efetivamente adotada e registrada na
Junta Comercial antes de 17/01/2018 (data do registro do nome de dominio em disputa), vez que a
Ata da Assembleia Geral Extraordinaria, que consolidou o Estatuto Social da Companhia e que se
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encontra nos autos, ja trazia o termo “QUALICORP” como expressdao caracteristica de sua
denominacdo e foi registrada em 29/06/2016.

E também, suficientemente idéntico ao nome de dominio <qualicorp.com.br> registrado desde
20/04/1998 e de titularidade da Reclamante.

Assim, através da documentagdo acostada aos autos conclui-se que a Reclamante adotou a
denominacdo “QUALICORP” anteriormente ao registro do dominio em disputa pelo Reclamado.

Desta feita, entende esta Especialista que a situagdo ora apresentada se enquadra na letra “c”
do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, em razdo da reprodug¢do do nome de dominio anterior
e da expressao caracteristica da denominacgao social da Reclamante pelo nome de dominio em
disputa, havendo potencial para causar confusdo, especialmente pelo fato de a expressao ser
um termo arbitrario, ou seja, ndo dicionarizado, ndo possuindo significado prdprio, como bem
pontuou a Especialista Samira de Vasconcellos Miguel na Reclamagdo ND201817.

b. Legitimo interesse da Reclamante com relagao ao Nome de Dominio.

Segundo dispde o artigo 4.2, letras “d” e “e” do Regulamento CASD-ND a Reclamante deve
comprovar que se enquadra nas situacdes aplicdveis para a instauracao do procedimento, sendo
necessario que apresente argumentos e documentos que comprovem tal enquadramento.

A copia do estatuto social consolidado, registrado na Junta Comercial do Estado de Sdo Paulo
sob o no. 299.775/16-1 em 07/07/2016 é prova suficiente para comprovacdo do legitimo
interesse da Reclamante.

Vale ressaltar que, embora tenha sido alegado pela Reclamante que ela usa a marca
“QUALICORP” ha mais de 18 anos, bem como, que a marca “QUALICORP” seria de sua
titularidade, pelas provas apresentadas, ndo foi possivel a confirmacdo destas alegacdes, vez
gue na documentacdo extraida do site do INPI se verifica que a titular dos registros de marca
“QUALICORP” é a Qualicorp S/A.

N3o foram apresentados documentos que vinculem Qualicorp S/A a Reclamante, incluindo-se ai
contrato de licenca de uso de marca.

c. Direitos ou interesses legitimos do Reclamado com relagao ao Nome de Dominio.

Através de manifestagdo intempestiva, por meiodos contatos previstos no protocolo Whois do
registro do dominio em disputa, o representante do Reclamado apresentou esclarecimentos
informando que dito nome de dominio foi adquirido através do Sr. Al dll (I Il  ©
registro teria sido realizado para “fazer parte de uma empresa do segmento de gesso e
decoragdes localizado na cidade de Maricd e que ndo tem nada com plano de saude”.

Dita manifestagao, além de intempestiva ndo cumpriu com os requisitos exigidos por ocasido da
intimacgado para a apresentacdo de Resposta.
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O Reclamado e seu representante se limitaram a apresentar a justificativa acima reproduzida,
ndo tendo sido fornecidos documentos hdbeis para comprovar a alegacdo, seja um
planejamento de negdcios que demonstre a firme intencdo de abertura de empresa no ramo de
gesso, seja contatos com fornecedores, contrato com investidores, local do empreendimento,
etc.

Por outro lado, o resultado de pesquisas realizadas de forma independente pela Especialista, em
sites contendo informacgdes publicas, face a parca documentagdo juntada pela Reclamante e a
revelia do Reclamado, cumulada com uma justificativa intempestiva e rasa do representante do
Reclamado, verificou-se que o Reclamado: (i) é corretor de seguros que nao poderia
desconhecer a Reclamante e suas atividades; (ii) utiliza a pagina na internet
www.eliteriosaude.com.br para divulgar seu negdcio de intermedia¢do de planos de saude; (iii)
é, portanto, concorrente direto da Reclamante, vez que oferece os mesmos servicos de
corretagem de seguros de vida e saude, detendo inclusive registro de outros nomes de dominio
sob o “.br” que remetem ao ramo de seguros saude e de vida; (iv) ndo possui registro ou pedido
de registro da marca objeto do nome de dominio para os servicos de gesso e decoragoes.

Pesquisas realizadas no site de cada uma das partes confirmam a identidade de atividades:

Site do Reclamado:

Wi €ltenosaude.com.br w

¢ C | @ Nio seguro
Pome e L
Plantdo de Vendas: (21) 2222-7, [ ' CONTRATE UM
A(endimemozahs:(zn3135%30 . pLANO DE

\X_ SAUDE

¥ TEMOS AS MELHORES OPCOES

v » PARA VOCE, SUA FAMILIA OU
‘ ‘ ;

EMPRESA
NOSSAS OPERADORAS

N ;
Faga uma Simulagdo

L

- ] s
CAIXA  iico [Eeam & SE\ERY % Assiv_©
"y |
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Site da Reclamante:

Acescibilidade | Contraste: ® @ | Tamanha da fonte: A- A+ Siga a Qualicorp:

. 2 —
|.{- C | (D Nio seguro | waw.quabcorp.com.br/gual pleomunsdade.do fapy 1 il vosit | i

QQualicorp ®

Sempre do seu lade.

QUALICORP VOCE

Maras de saide
300

Quero comprar

Diante das evidéncias acima, tem-se um indicativo de auséncia de legitimo interesse e,
consequentemente, indicio de ma-fé do Reclamado, como no caso ND20163.

d. Nome de Dominio registrado ou sendo utilizado de ma-fé, conforme previsto no art.
39, paragrafo Unico, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

A cumulacdo dos itens anteriormente abordados acaba por levar a confirmacdo de que o
Reclamado agiu de ma-fé ao obter o registro do nome de dominio <qualicorp.rio.br> em razao
de:

a) reproduzir nome empresarial e nome de dominio anteriormente registrado e que nao
poderia deixar de conhecer face a sua profissdao de corretor de seguros de vida e saude
(planos de saude);

b) ndo comprovagdo da alegacdo de que o nome de dominio em disputa seria utilizado
para negdcio voltado a gesso e decoragao.

Embora ndo tenha sido comprovado pela Reclamante a alegag¢do de que o Reclamado teria a
intengdo de vender o nome de dominio em disputa por um preg¢o absurdo, nos termos da letra
“a” do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, resta claro que ao registrar o nome de dominio de
localidade “rio” o Reclamado impede o uso do dominio com o nome da Reclamante, seu
concorrente, naquela localidade, o que, sem duvida, pode prejudicar as atividades da
Reclamante, nos termos das letras “b” e “c” do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND.
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Além de todo o exposto, a manutencdo do Nome de Dominio sob a titularidade do Reclamado
contraria o artigo 12 da Resolu¢do CGl.br/RES/2008/008/ do Comité Gestor da Internet no Brasil
e a cldusula 42 do Contrato para Registro de Nome de Dominio sob o “.br”, que proibem a

escolha de nome de dominio que, dentre outras circunstancias, induza a erro ou viole direitos
de terceiros.

Esta Especialista ressalta, a titulo de jurisprudéncia desta CASD-ND, a aplicagdo da ma-fé nos
termos das alineas (b) e (c) do artigo 39, paragrafo Unico, do Regulamento do SACI-Adm e
correspondentes alineas (b) e (c) do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND nos procedimentos
ND201332; ND201613; ND201728 e ND201732.

3. Conclusao

Diante de todo o exposto, ndo restam duvidas de que os fatos acima apontados e a
documentacdo levantada sdo suficientes para demonstrar fortes indicios de ma-fé pelo
Reclamado ao registrar o nome de dominio em disputa.

Tendo, por outro lado, a Reclamante demonstrado que o conflito se enquadra nas hipéteses
elencadas pelos artigos 32 “c”, e paragrafo Unico do SACI-Adm e artigos 2.1. “c”, e 2.2., alineas
“b” e “c” do Regulamento CASD-ND, deve a titularidade do dominio ser a ela transferlda

. DISPOSITIVO

Pelas razdes acima expostas e de acordo com os artigos 2.1, letra “c”, cumulado com 2.2, letras
“b” e “c” do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista determina que o Nome de Dominio em

disputa <qualicorp.rio.br> seja transferido a Reclamante, tal como solicitado na Reclamacao.
A Especialista solicita ao Secretdrio Executivo 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 Especial.

De Curitiba para Sdo Paulo, 13 de setembro de 2018.

’

: U { | CLU QAT T( C’i\r\;

\

Mariana Pereira de Souza Chacur
Especialista
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