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ASSOCIACAD BRASILEIRA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

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

FUNDAGAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL — FUVATES

X I

PROCEDIMENTO N° ND201835
DECISAO DE MERITO

I - RELATORIO.
1. Das Partes.

FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCAGCAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUVATES, CNP)

04.008.342/0001-09, Lajeado, RS, Brasil, representado cor
. o S ¢ 2 Reclamante do presente

Procedimento Especial (“Reclamante”).

empresario individual, CPF 266 |l -5, empresa CNPJ
18.803.563/0001-83, sediada na rua Filadelfo Santos Reis, 293, Vila dos Comerciarios, |,

Guaratingueta-SP, CEP 12509-710, e-mai || NG < o Reclamado do

presente Procedimento Especial (“Reclamado”).

2. Do Nome de Dominio.

O nome de dominio objeto da presente disputa é <criexp.com.br>.

O Nome de Dominio em questdo consta como criado em 17/01/2018, com data de expiragdo
em 17.01.2019

3. Das Ocorréncias deste Procedimento Especial.

Em 17 de setembro de 2018, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado a
Reclamante confirmando o recebimento da presente Reclamacdo e o subsequente exame dos
requisitos formais para seu correto processamento.
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Na mesma data, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento, enviou
solicitacdo ao Nucleo de Informacdo e Coordenacdo do Ponto BR (NIC.br) requerendo as
informacgBes cadastrais acerca do nome de dominio <criexp.com.br>, incluindo anotagées
acerca de eventual divergéncia entre o nome e nimero do documento do titular (CPF
266.715.898-95), constante do cadastro do nome de dominio objeto da presente Reclamacgao,
ou ainda atualiza¢do cadastral promovida pelo titular.

Em 18 de setembro de 2018, o NIC.br respondeu a solicitacdo da Secretaria Executiva
repassando os dados cadastrais do nome de dominio <criexp.com.br>, informando ser este de
titularidade de G AN VI o mesmo comunicado, 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 de janeiro de 2018.

Em 24 de setembro de 2018, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade
com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, com intuito de corrigir
irregularidades formais identificadas na Reclamacao.

Em 02 de outubro de 2018, a Secretaria Executiva comunicou a Reclamante e ao NIC.br o
saneamento da Reclamacdo, ressalvando que caberia ao presente Especialista a analise do
mérito, inclusive, dos requisitos formais e documentacao apresentada.

Em 02 de outubro de 2018, a Secretaria Executiva, em consonancia com os artigos 12 e 62 do
Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br
e intimacdo as Partes sobre o inicio do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado
para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso a Reclamacdo e lhe concedendo o prazo de
15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 18 de outubro de 2018, a Secretaria Executiva comunicou as Partes e ao NIC.br que o prazo
para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestagdo por parte do
Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e as consequéncias nos termos dos
Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Apds o comunicado de revelia as Partes, o Reclamado e a Reclamante trocaram diversos e-
mails, copiando a Secretaria Executiva da CASD-ND.

Em atengdo 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 manifestagio o Nome de
Dominio ndo seria congelado. Em 23/10/2018, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido as
Partes.
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Em 01 de novembro de 2018, a Secretaria Executiva comunicou as Partes a nomeacgao do
Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND,
apresentou Declaracdo de Independéncia e Imparcialidade.

Em 12 de novembro de 2018, além da troca de e-mails entre as Partes, a Secretaria Executiva
comunicou as Partes o recebimento de manifestacdo extemporanea, recebida em 02 de
novembro de 2018. Informou, neste mesmo ato, que todas as manifestacdes recebidas seriam
submetidas ao Especialista, que ndo estaria obrigado a examinar eventual manifestacdo
apresentada fora de prazo, mas poderia fazé-lo, se assim entendesse decidindo a partir de seu
livre convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 12 de novembro de 2018, apds o transcurso in albis do prazo previsto no artigo 9.4 do
Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista os autos deste
Procedimento Especial, para andlise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento
desta Camara.

4, Das Alegacoes das Partes.

a) Da Reclamante.

Alega a Reclamante que é mantenedora do EVENTO CRIE ou CRIE EXPERIENCE, divulgado para
0 publico como CRIEXP, conforme comprovam as reportagens e documentos anexados a
Reclamacdo. Referido evento seria um dos mais importantes eventos da Regido Sul do pais nas
areas de conhecimento, inspiracdo e entretenimento.

A Reclamante depositou pedidos de registro perante o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial — INPI para as marcas EVENTO CRIE (31 de maio de 2016) e CRIE EXPERIENCE (23 de
agosto de 2016) que foram posteriormente concedidos pela Autarquia. Na mesma época,
procedeu ao registro do nome de dominio <criexp.com.br>, para organizacao e divulgacdo das
atividades correlatas ao evento por ela realizado.

Aduz, ainda, que por um lapso da empresa contratada para a manuten¢ao do dominio, ele nao
foi renovado, momento em que o Reclamado teria se aproveitado da falha para requerer o
registro em nitida conduta de ma-fé. O registro do dominio realizado pelo Reclamado
prejudica a realizagdo do evento pela Reclamante, além de violar suas marcas registradas.

Pelas razdes acima expostas, requer, com base nos arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-
ND e art. 32 do Regulamento do SACI-Adm, que ao final do Procedimento o nome de dominio
<criexp.com.br> lhe seja transferido.
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b) Do Reclamado.

O Reclamado, embora regularmente intimado, apresentou manifestacao extemporanea e em
desconformidade com as formalidades e requisitos exigidos no item 8 do Regulamento CASD-
ND.

Alega, em sintese, que o pedido de registro de marca para o sinal “CRIE XP” (n2 911516670),
depositado pela Reclamante, foi indeferido pelo INPI, o que |Ihe autorizaria o registro do
dominio disputado.

O dominio em disputa foi registrado para auxiliar no processo de Link Building, técnica
legitima, sob sua 6tica, e que ndo fere de forma alguma a imagem da Reclamante. Neste
sentido, ndo teria agido de ma-fé, ja que o site criado ndo faria qualquer mencao ao evento
gue a Reclamante realiza.

A Reclamante ndo teria qualquer interesse na utilizacdo do dominio ora disputado na
identificacdo de seus eventos, j& que estaria usando outro “dominio” criexp@univates.br.
Dessa forma, o dominio expirado, somados a auséncia de interesse da Reclamante em sua
manutengdo e do Reclamado em se vincular ao evento da Reclamante, seriam suficientes para
gue o registro do nome de dominio permanecesse sob a sua titularidade.

Il - FUNDAMENTACAO.

O Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de
Dominios sob ".br" (SACI-Adm) é aplicavel as situacGes em que um terceiro, denominado de
“Reclamante”, contesta a legitimidade do titular de determinado nome de dominio.

Conforme prescrevem os artigos 132, §52 do Regulamento SACI-Adm e art. 8.4. do
Regulamento da CASD-ND, se o titular do nome de dominio ndo apresentar Resposta no prazo
legal, o Especialista devera decidir o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas no
procedimento — assegurando a igualdade entre as partes (art. 302 do Regulamento SACI-Adm)
— sendo que a decisdo ndo podera, em hipdtese alguma, fundar-se apenas na revelia do
Reclamado.

Assim, ainda que o Reclamado ndo tenha atendido ao prazo estabelecido e as formalidades
exigidas, esclarece o Especialista que o mérito desta disputa foi analisado em consonancia com
a legislacdo aplicavel ao caso, nos documentos e demais provas apresentadas pelas partes,
respeitado o livre conhecimento e convencimento do julgador nos termos do art. 10.2. do
Regulamento da CASD-ND, art. 82 do Regimento da CASD-ND e art. 302 do Regulamento SACI-
Adm.
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Il.1. Legitimo interesse da Reclamante com relagao ao Nome de Dominio.

Da documentacdo acostada a este procedimento fica evidente o seu legitimo interesse no
pleito, haja vista, sobretudo, que o nome de dominio <criexp.com.br> foi usado durante
periodo significativo de tempo para designar o evento por ela produzido, restando atendidas
as condi¢Oes impostas pelo Art. 22 do Regulamento SACI-Adm, bem como aquelas dos arts.
4.1 e 4.2 do Regulamento CASD-ND.

1.2. Nome de Dominio similar para criar confusdo com um sinal distintivo anterior conforme
previsto no art. 32 do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

A Reclamante comprovou que é titular dos registros das marcas CRIE EXPERIENCE (n2
911516778) e EVENTO CRIE (n? 911106421), ambos na Classe 41, conforme alegado em sua
Reclamacdo e documentos acostados, enquanto o Reclamado é titular apenas do nome de
dominio <criexp.com.br>.

Percebe-se que as marcas foram depositadas antes do registro de dominio ora disputado. A
marca CRIE EXPERIENCE foi depositada em 31.05.2016 e a marca CRIE EXPERIENCE em
23.08.2016, enquanto o registro de dominio disputado <criexp.com.br> foi registrado em
18.01.2018. Diga-se que ambas as marcas da Reclamante foram posteriormente concedidas
pelo INPI.

No que diz respeito a analise de risco de confusdo entre nomes de dominio e marcas é aplicavel
também, além das determinacgdes dos Regulamentos acima citados, a Lei n? 9.279/1996 —
denominada Lei da Propriedade Industrial — LPI.

Neste sentido, comprovada a anterioridade do depdsito das marcas da Reclamante em relagdo
ao registro do nome de dominio do Reclamado, é preciso averiguar se os sinais distintivos sdo
similares o suficiente para causarem confusao.

E nitido que as marcas registradas da Reclamante guardam similaridade com o dominio
disputado, <criexp.com.br>, enquadrando-se em hipdtese de reproducdo parcial da marca
CRIE EXPERIENCE. Alids, tal proximidade é real¢ada quando se nota que o evento produzido
pela Reclamante era claramente divulgado como CRIE XP, uma abreviagdo da marca citada.

Logo, a situagdo em comento se encaixa plenamente na hipdtese descrita no Art. 32 do
Regulamento SACI-Adm, bem como no artigo 2.1, a), do Regulamento CASD-ND:

(Regulamento SACI-Adm)

Art. 32 O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverd expor as
razdes pelas quais o nome de dominio foi registrado ou estd sendo usado de md-fé, de
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modo a causar prejuizos ao Reclamante, cumulado com a comprovagdo 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 confusGo com uma
marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de dominio
ou jd registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;

(Regulamento CASD-ND)

2.1. Este Regulamento aplicar-se-d as disputas em que o Reclamante alegar que
determinado nome de dominio registrado sob o “.br” se enquadre em uma das situacées
abaixo, cumulada com uma das situagdes descritas no item 2.2:

(a) € idéntico ou similar o suficiente para criar confusGo com uma marca de titularidade
do Reclamante, depositada antes do registro do nome de dominio ou jd registrada, junto
ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI;

E preciso esclarecer que o fato do pedido de registro CRIE XP, (n2 911516670), depositado pela
Reclamante ter sido indeferido ndo é capaz de alterar a conclusdo acima exarada, ja que o
nome de dominio em disputa foi registrado posteriormente aos demais registros da
Reclamante (CRIE EXPERIENCE e EVENTO CRIE) sendo, em relacdo a estes, conflitantes.

Assim, a Reclamante ao demonstrar que o Reclamado registrou nome de dominio que
reproduz parcialmente sua marca e, ainda, ao demonstrar que a data de registro do nome de
dominio é posterior a data de depdsito das marcas de que é titular, resta devidamente
comprovada a hipdtese do artigo 32 “a” do SACI-Adm e artigo 2.1. “a” do Regulamento CASD-
ND, no sentido de que o nome de dominio <criexp.com.br>, é similar o suficiente para criar
confusdo com uma das marcas de titularidade da Reclamante, depositada junto ao INPI/BR
antes do registro do nome de dominio objeto do conflito.

Confirmada a anterioridade do depdsito das marcas da Reclamante e a possibilidade de
confusdo entre as marcas e o nome de dominio em disputa, resta analisar a existéncia da ma-
fé do Reclamado quando do registro do dominio.

11.3. Nome de Dominio registrado ou sendo utilizado de ma-fé, conforme previsto nos art. 39,
paragrafo Unico, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Como se nota da legislagdo aplicdvel, o art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND e o art. 39,
paragrafo Unico do Regulamento SACI-Adm elencam, de modo exemplificativo, algumas
circunstancias que podem constituir indicios de ma-fé na utilizagdo do nome de dominio:
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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 eletrdnico, criando uma situagdo de provavel confusdo com o sinal distintivo
do Reclamante.

Ao se analisar os documentos trazidos neste Procedimento, em conjunto com os argumentos
trazidos pela Reclamante e pelo Reclamado, este Especialista conclui pela existéncia de
evidéncias da intencdo do Reclamado em registrar o nome de dominio para vendé-lo a
Reclamante ou terceiro interessado, obtendo lucro.

Em particular, percebe-se que o Reclamado alega que adquiriu mais de 50 nomes de dominio
(doc. 11) para pratica de Link Building, atividade que consiste em adquirir links em outros sites,
0s quais direcionam para sua pagina na web, e criar “linkagens” em suas paginas direcionadas
a outros sites.

Tal ferramenta se encontra diretamente relacionada as praticas de SEO (Search Engine
Optimization — em portugués — otimizagdo para mecanismos de busca), um conjunto de
técnicas de otimizagdo para sites, blogs e pdginas na web, cujo principal objetivo é garantir o
melhor posicionamento de sites nos resultados dos principais buscadores, como o Google.

Entretanto, em uma andlise mais apurada se percebe, que, na verdade, a atividade
desenvolvida pelo Reclamado se enquadra como cybersquatting, que se constitui como pratica
de compra de um dominio com um nome comercialmente valioso, normalmente de uma
marca conhecida no mercado, com o intuito de vendé-lo ao titular da marca ou a terceiros. Tal
pratica, como visto, é proibida pelos Regulamentos SACI-Adm e CASD-ND.

E esta pratica fica clara a este Especialista por dois motivos.

O primeiro é que nas proprias manifestagdes extemporaneas apresentadas pelo Reclamado
ele se compromete a transferir a titularidade do nome de dominio, mediante o ressarcimento
dos gastos com o projeto, sem nem, ao menos, trazer comprovantes que justificassem os
valores apontados (doc. 11):

No mais, gostaria de dizer que ndo temos o menor interesse em transferir o dominio para a Reclamante,
entendemos que temos o direito de ndo fazer e assim prosseguiremos. O servigo de SEQ ja foi contratado e pago a
empresa que nos fornece este servico a soma de 550 EURQS, ent3o certamente n3o vamos perder os R$40 do
registro e os quase R$2400 gastos com o projeto.
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Diga-se que o préprio Reclamado admite que a razao de ter procedido ao registro do nome de
dominio ora disputado se derivou do fato de que o dominio em questao jd fora um dia popular
(doc.11).

Ademais deve ser afastada a tese de que a Reclamante ndo teria mais interesse no dominio
em disputa. Perceba que os dominios indicados pelo Reclamado (doc. 19A) fazem referéncia
ao e-mail de contato administrativo da organizacdo dos eventos e ndo ao nome de dominio
ora em disputa. Ainda assim, nota-se que o nome de identificacdo do correio eletrénico é
criexp, o que indica que este sinal era utilizado para identificar o préprio evento, o que reforga
as razdes da Reclamante no sentido de reaver o dominio em disputa.

O segundo motivo que demonstra a pratica de cybersquatting pelo Reclamado se extrai da
analise dos nomes de dominio de sua titularidade, perante o Registro.br (Whois). Percebe-se
gue varios destes dominios visam uma aproximacdo com marcas ou nomes conhecidos no
mercado, como:

adobemusebr.com.br;
amigosdomessenger.com.br;
carrefourdigital.com.br;
facebookpro.com.br;
windows8dicas.com.br;
vivomeuapp.com.br;
nvidiabrasil.com.br

A pratica de cybersquatting adotada pelo Reclamado é, inclusive, coibida pelo Poder Judiciario:

Acdo indenizatdria cumulada com pedido liminar. Propriedade industrial Marca Registro
de dominio igual ou extremamente semelhante aquele registrado em nome de uma das
autoras Semelhanga com a marca depositada pela autora postulante Colidéncia
Principio first come,first served” que comporta excegéo - Auséncia de demonstragdo de
boa-fé Ndo apresentagdo de qualquer justificativa para a prdtica impugnada pelas
autoras. Caracterizagdo 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 md-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 - Determinagcdo de abstencdo de uso. Danos materiais
Apuragcdo em sede de liquidacdo. Sentengca de procedéncia confirmada Recurso ndo
provido

(12 Camara Extraordinaria de Direito Privado, Pro. 9190289-53.2008.8.26.0000, rel. Des.
Marcia Dalla Déa Barone, TISP)
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Logo, este Especialista entende estarem presentes elementos suficientes, que caracterizam a
ma-fé do Reclamado, nos termos previstos no artigo 39, pardgrafo unico, “a” e “d” do
Regulamento do SACI-Adm, bem como na alinea “a” e “d” do artigo 2.2. do Regulamento da
CASD-ND.

Verifica-se, ainda, a titulo de jurisprudéncia desta CASD-ND, a aplicagcdao da ma-fé nos termos
das alineas “a” e “d” do artigo 39, pardgrafo unico, do Regulamento do SACI-Adm e
correspondentes alineas “a” e “d” do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos
procedimentos ND201312; ND201322; ND201414; ND201434; ND201633; ND201644;

ND201725; ND201753; ND20181; ND20187 e ND201828.

Para que se evite o prolongamento da discussdo é importante realcar que o § uUnico do artigo
12 da Resolucdo CGl e a cldusula 42 do Contrato para Registro de nome de dominio sob o “.br”,
explicitam que ndo podera ser escolhido nome que desrespeite a legislacdo em vigor, que
induza terceiro a erro ou gue viole direitos de terceiro.

11.4. Conclusao.

Neste sentido, os fatores acima relatados, sobretudo se analisados em conjunto, sdo
suficientes para demonstrar fortes indicios de ma-fé pelo Reclamado ao registrar o nome de
dominio, logo, a Reclamante adequadamente demonstrou que o conflito se enquadra nas
hipdteses elencadas pelos artigos 32 “a”, e paragrafo Unico, “a” e “d” do SACI-Adm e artigos
2.1.“a”, e 2.2., alineas “a” e “d” do Regulamento CASD-ND, devendo a titularidade do dominio
<cr|exp.com.br> ser transferida a ela.

111 - DISPOSITIVO.

Pelas razGes acima expostas e de acordo com os arts. 2.1, 2.2, 4.1 e 4.2 do Regulamento da CASD-
ND, o Especialista acolhe a presente Reclamagdo e determina que o Nome de Dominio em disputa
<criexp.com.br> seja transferido a Reclamante.

O Especialista solicita ao Secretario 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.

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2018.
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