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ASSOCIACAD BRASILEIRA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

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

USINA SAO FRANCISCO S.A. e JESUS PARA TODOS (FEEEN S ")

PROCEDIMENTO N° ND201843
DECISAO DE MERITO
I. RELATORIO
1. Das Partes

USINA SAO FRANCISCO S.A., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n2
71.324.792/0001-06, com sede na Fazenda S3o Francisco, s/n, municipio de Sertdozinho, Estado

de S50 Paulo, representada por |G
I ¢

Reclamante do presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

T B "B (JESUS PARA TODOS), pessoa fisica, inscrito no CPF/MF sob n?
273 [ -57, com endereco
e e-mail I ¢

o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “Reclamado”).
2. Do Nome de Dominio

O nome de dominio em disputa é <nacttive.com.br>, que foi registrado em 26 de novembro de
2015 junto ao NIC.br.

3. Das Ocorréncias no Procedimento Especial

A Reclamacdo foi recebida pela Camara de Solugdo de Disputas Relativas a Nomes de Dominio
(CASD-ND) do Centro de Solugdes de Disputas, Mediagdo e Arbitragem em Propriedade Intelectual
(CSD-PI) da Associacdo Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPIl) em 12 de novembro de 2018.

Na mesma data, iniciou-se o exame formal da Reclamacgdo, consoante preconiza o artigo 6.1 e
seguintes do Regulamento da CASD-ND, assim como a CASD-ND solicitou ao NIC.br as informacgdes
cadastrais do dominio em disputa, nos termos do art. 7.2 do Regulamento da CASD-ND, incluindo
anotac¢des 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 Reclamacéo, ou ainda
atualiza¢do cadastral promovida pelo titular.
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O NIC.br, em 12 de novembro de 2018, respondeu por e-mail a solicitacao, confirmando que o
Reclamado é titular do nome de dominio em contenda, bem como fornecendo os respectivos
dados cadastrais e informando que dito nome de dominio ja se encontra impedido de ser
transferido a terceiros, mercé da abertura deste procedimento.

Em 21 de novembro de 2018, a CASD-ND intimou a Reclamante a sanar irregularidades formais
verificadas na Reclamacao, especialmente quanto a auséncia de assinatura da Reclamante ou de
seu representante na Reclamacdo, bem como a falta de informagdo quanto a (in)existéncia de
qualgquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com
relacdo ao nome de dominio objeto do conflito, além da auséncia de juntada de cdpia dos atos
constitutivos atualizados da Reclamante.

A Reclamante cumpriu tempestivamente a exigéncia, enviando a CASD-ND dentro do prazo
previsto no artigo 6.3 do respectivo Regulamento, notadamente em 22 de novembro de 2018,
apresentando a Reclamacdo assinada, cdpia de seus estatutos sociais atualizados e a informacgao
de que ndo ha procedimentos judiciais ou extrajudiciais que tenha iniciado ou terminado com
relacdo ao nome de dominio objeto do conflito.

Com o saneamento da Reclamacdo, em 29 de novembro de 2018, a CASD-ND formalizou, noticiou
ao NIC.br e intimou a Reclamante e o Reclamado sobre o inicio do procedimento, intimando este
ultimo para apresentar, em querendo, sua Resposta no prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos
termos do artigo 8.1 do Regulamento da CASD-ND e artigo 62 do Regulamento SACI-Adm.

A intimagdo foi devidamente enviada ao Reclamado em 29 de novembro de 2018. Como o
Reclamado ndo apresentou Resposta, a CASD-ND decretou sua revelia em 17 de dezembro de
2018, informando-o quanto as consequéncias da ndo apresenta¢dao de Resposta, assim como
comunicou o NIC.br sobre a revelia. Em oficio de 21 de dezembro de 2018, o NIC.br informou que,
“apds o comunicado de revelia, buscamos inumeros contatos com o reclamado, sem resposta.
Diante da inércia deste, o dominio ‘nacttive.com.br’ foi congelado (suspenso), nos termos do artigo
13, do Regulamento SACI-Adm”.

A CASD-ND, em 14 de janeiro de 2019, nomeou o signatario, Daniel Adensohn de Souza, como
Especialista para andlise e decisdo da presente Reclamacgdo, o qual apresentou Declaragdo de
Aceitacdo e Declaracdo de Imparcialidade e Independéncia ao Centro de Arbitragem e Mediacdo
da ABPI, em atenc¢ao ao disposto no artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND.

Em 22 de janeiro de 2019, 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.
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Devidamente instruida e regularizada, com a observancia dos requisitos formais estabelecidos no
Regulamento da CASD-ND, inclusive quanto ao pagamento das taxas, a Reclamacdo se encontra
madura para decisao.

4. Das Alegagoes das Partes
a. Da Reclamante

Em sintese, alega a Reclamante, USINA SAO FRANCISCO S.A., que pertence ao “Grupo Balbo” cujas
atividades no setor sucroalcoleiro foram iniciadas em 1903, sendo que, atualmente, a Reclamante
tem capacidade de moagem de 1,5 milhdo de toneladas de cana-de-acglcar por safra e possui
planta industrial para producdo de aglcar e etanol.

A Reclamante afirma que desenvolveu e teria langado a marca “NATIVE” para identificacdo de
produtos agricolas e organicos em 2000, inclusive com a utilizacdo deste sinal distintivo como
elemento nuclear da sociedade empresaria NATIVE PRODUTOS ORGANICOS COMERCIAL
IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA. (CNPJ n2 04.212.116/0001-45). Segundo apurou este
Especialista, nos documentos apresentados com a Reclamagdo e em pesquisa na Junta Comercial
de S3do Paulo, esta empresa se encontra ativa e se utiliza deste nome empresarial desde sua
constituicdo e possui, dentre seus sdcios, a Reclamante, na qualidade de sécia majoritaria.

Alega a Reclamante que a NATIVE é responsavel por 34% do mercado mundial de agucar organico
e que o agUcar identificado pela marca “NATIVE” é comercializado em 05 continentes e utilizado
em mais de 120 produtos, tais como: achocolatados, agucares, alcool, azeites, bebidas, cafés,
cereais em graos, chocolates, cookies, matinais, sucos, tapioca etc.

A Reclamante aduz que a marca “NATIVE” é lider no mercado nacional para identificar agucar
organico e cristal e alcool organico, conforme pesquisas realizadas pela Revista Superhiper da
Associacdo Brasileira de Supermercados de 2014 a 2017. Afirma, também, que a marca “NATIVE”
foi considerada como uma marca “forte e Unica” apontada em conjunto com as marcas mais
valiosas do Brasil em relatérios anuais da empresa Interbrand datado de 2014.

A Reclamante comprovou que é titular, no Brasil, de diversos registros e pedidos de registro para
marcas nominativa e mistas compostas pelo sinal “NATIVE”, em rela¢do a produtos alimenticios,
inclusive acucar, adocantes em geral, café, café em grdo, café em po, café ndo torrado, café
organico e bebidas a base de café dentre outros, juntando cdpia de extratos extraidos da base de
dado eletrénico do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial e cépia de certificados de
registro.

Sustenta a Reclamante que o dominio objeto da demanda <nacttive.com.br> reproduz seus sinais
distintivos e estaria redirecionamento os usuarios/internautas para o endereco eletrénico
<nacttive.com> também de titularidade do Reclamado, cujo conteuddo reproduziria a principal
marca “NATIVE” da Reclamante.
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A Reclamante assevera ainda que “o Reclamado tenta intencionalmente atrair, com o objetivo de
incrementar os seus acessos e aumentar seus lucros, usudrios da Internet para o seu sitio da rede
eletrénica, criando uma situagdo de possivel confusGo com os sinais distintivos da Reclamante,
principalmente porque os produtos vendidos pelo Reclamado por meio de seu endereco eletrénico
sdo os mesmos comercializados pela Reclamante, ou seja, além de café, diversos outros produtos
alimenticios e bebidas ndo alcodlicas focados em bem estar, sustentabilidade e com valores sociais
— reproduzindo exatamente a forma de divulgacdo dos produtos da Reclamante”.

Afirma a Reclamante que o uso do dominio <nacttive.com.br> pelo Reclamado infringe suas
marcas registradas, cujo uso exclusivo é-lhe assegurado pelos artigos 129 e 130 ambos da Lei da
Propriedade Industrial, assim como reproduz elemento diferenciador de nome empresarial sobre
o qual seu grupo econdmico teria anterioridade, havendo possibilidade de confusao.

Quanto a ma-fé, a Reclamante aduz que o Reclamado “tentou registrar e faz uso de uma marca
que é apresentada em seu site com destaque, e que tem conjunto grdfico muito semelhante ao da
marca NATIVE da Reclamante, reproduzindo inclusive o mesmo tipo de ‘figura de folha verde’ dessa
marca”. Acrescenta, ainda, que o Reclamado teria se utilizado da técnica de “typosquatting”, ao
incluir as letras “C” e “T” como se fosse um erro de digitacdo.

A Reclamante informa, outrossim, que o Reclamado ndo poderia desconhecer a Reclamante, pelo
fato do pedido de registro n2 910.549.117, para a marca mista “NACTTIVE Muito mais que café”,
depositado pela empresa NACTTIVE LTDA., da qual é proprietario, ter sido indeferido pelo INPI,
apods oposicdao da Reclamante, com fundamento na anterioridade de suas marcas registradas.

Segundo informado pela Reclamante, teria havido uma tentativa de composi¢ao amigdvel, através
do envio de notificagdo extrajudicial em 04 de setembro de 2018, apds o referido pedido de
registro n? 910.549.117, para a marca mista “NACTTIVE Muito mais que café” ter sido inferido
pelo INPI, a qual ndo teria sido respondida pelo Reclamado.

" n o _n

A Reclamacdo esta, portanto, fundamentada no artigo 2.1, alineas “a” e “c” e artigo 2.2 alinea “d”

do Regulamento da CASD-ND, bem como no artigo 32, alineas “a” e “c” e paragrafo Unico, alinea
“d” do Regulamento do SACI-Adm.

Com base em tais argumento, a Reclamante requer a transferéncia do dominio <nacttive.com.br>
para si.

b. Do Reclamado

O Reclamado ndo apresentou Resposta, tampouco qualquer manifestacdo, mesmo tendo sido
devidamente intimado nos termos dos Regulamentos, inclusive por meio dos tramites descritos
nos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento CASD-ND, quedou-se inerte mesmo diante do congelamento
(suspensdo) do Nome de Dominio em disputa.
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L. FUNDAMENTACAO

Primeiramente, em conformidade com o disposto no paragrafo 52, do artigo 132, do Regulamento do SACI-
Adm, e artigo 8.4 do Regulamento CASD-ND, este Especialista ressalta que a decisdo nao foi fundada no
fato de o Reclamado n3o ter apresentado defesa, mas sim baseada nos fatos e nas provas apresentadas
pelas Reclamantes.

Da mesma forma, em atengdo ao artigo 122 do Regulamento do SACI-Adm e ao artigo 10.1 do
Regulamento da CASD-ND, este Especialista entende ndo haver necessidade de produgdo de novas provas
e, portanto, passara a analisar as quest8es pertinentes ao caso.

Constata-se, das provas carreadas aos autos da presente Reclamacgdo, que se trata a Reclamante de uma
empresa pertencente a um tradicional e conceituado grupo empresarial atuante no setor agucareiro e de
produgdo de etanol.

Desde meados de 2000, ou seja, ha mais de 18 (dezoito) anos, a Reclamante utiliza o sinal “NATIVE” na
identificac3o de produtos agricolas e orgéanicos, sendo socia majoritaria da empresa NATIVE PRODUTOS
ORGANICOS COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA. (CNPJ n2 04.212.116/0001-45), que se
utiliza do sinal “NATIVE” em seu nome empresarial desde a sua constituicdo em 28 de dezembro de 2000
e que tem por objeto social, a “comercializagéo no mercado atacadista em todo territorio nacional, bem
como a importagéo e a exportacdo de produtos orgdnicos, especialmente agucar, dlcool retificado neutro,
café, soja, melaco de cana-de-agucar, sucos de frutas, produtos lacteos em geral entre outros produtos e
sub-produtos da industria extrativa vegetal e pastoril, podendo participar em outras sociedades nacionais
ou estrangeiras, na qualidade de sécia quotista ou acionista”, conforme consolidagdo do contrato social
arquivada na JUCESP sob n2 484.813/17-1 em 24 de outubro de 2017.

A Reclamante comprovou, e este Especialista confirmou ao acessar a base de dados do INPI em 05 de
fevereiro de 2019, que é titular de 38 (trinta e oito) registros e pedidos de registro para marcas nominativa
e mistas compostas pelo sinal “NATIVE”, em relagdo a produtos alimenticios, inclusive agticar, adogantes
em geral, café, café em grio, café em po, café n3o torrado, café organico e bebidas a base de café dentre
outros, destacando-se os registros para a marca nominativa “NATIVE”, destinados a identificagdo de
comeércio de agucar, importagio e exportagdo (registro n2 821290894, classe NCL 35), bebidas, xaropes e
sucos concentrados (registro n2 821290908, classe BR 35/10) e agucar e adogantes em geral (registro n2
821290916, classe BR 33/20). Confira-se:

PROCESSO | MARCA APRE. |DEPOSITO | CONCESSAO | CLASSE ESPECIFICACAO SITUACAO
e 3 - - Registro
821200894 | NATIVE |Nominativa | 16/04/1909 | 14/06r2005 | NG | Comerco d:xsgtrxtgi%mportacao € | concedido
2 € em vigor |
Registro
821290916 | NATIVE | Nominativa | 16/04/1999 | 22/07/2008 33/20 Acucar e adocantes em geral. concedido
€ em vigor |
Registro
821898035 | NATIVE Mista 23/12/1999 | 22/07/2008 33/20 Aclcar e adocantes em geral. concedido
e em vigor |
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Nci(8 AZEITE DE OLIVA COMESTIVEL, Registro
824646932 | NATIVE Mista 11/06/2002 | 31/07/2018 25 ) OLEO DE MILHO, OLEO concedido
COMESTIVEIS; € em vigor
Ncl(8) café, café(bebidas a base Pedido de
828131740 | NATIVE Mista 20/01/2006 30 de),bebidas a base de café, café registro
organico. sobrestado
901919454 | NATIVE Mista 02/09/2009 | 02/10/2018 D) pases % fgjat?: SggcaS;Gele'as c*c-‘;r?g(iasd%o
29 alimentar;Laticinios;Leite;Bebidas e em vigor

lacteas [onde o leite predominal;

Ncl(9) café; café (bebidas a base de -); café | Pedido de
em po; café em gréo; bebidas a base | registro
de café; café soluvel sobrestado

901919829 | NATIVE Mista 02/09/2009

Nci(9) café; acucar *; café soluvel; café em | Pedido de
902472054 | NATIVE Mista 07/04/2010 30 po; café em gréo; bebidas a base de registro
café; café ndo torrado; confeitos sobrestado

, Nci(10) Beonao

909887713 | NATIVE Mista 25/08/2015 | 23/01/2018 30 Acucar *; concedido
€ em vigor |

) Ncl(10) Café; Café nao to;rado; Bebidas a Pedigio de

909890234 | NATIVE Mista 25/08/2015 30 base de café; Bebidas de café com registro
leite; sobrestado
: P i Pedido de

NATIVE h Ncl(10) Café; Café nao torrado; Café em :

910448930 ONE Nominativa | 22/12/2015 30 gréo; Café em po; Café solavel: registro
sobrestado
2 T i A Pedido de

010448900 | NATVE | wista [ 2211212015 Nei10) | Cafe;Calonfo omado; Cafo am: | * sy
ONE 30 grao; Café em po; Café soluvel; Sahctao

Por outro lado, constatou-se que o Reclamado nd3o possui registros para a marca “NATIVE” para
identificac3o de cafés e produtos derivados do café, sendo titular apenas de 06 (seis) pedidos de registros
para marcas compostas por “NATIVE”, na classe NCL 30, pendentes de decis&o pelo INPI.

Este Especialista verificou que a Reclamante é titular do <nativealimentos.com.br>, registrado perante o
NIC.br em 18 de outubro de 2000, bem com possui diversos outros dominios compostos pelo sinal
“NATIVE”, especialmente: alimentosnative.com.br (registrado em 23/10/2000), alimentosnative.eco.br
(registrado em 09/08/2012), biodiversidadenative.com.br (registrado em 21/08/2014), native.eco.br
(registrado em 03/09/2012), nativeacucar.com.br (registrado em 30/09/2013), nativealimentos.eco.br
(registrado em), nativebiodiversidade.com.br (registrado em 21/08/2014), nativefoods.com.br (registrado
em 18/10/2000), nativefoods.eco.br (registrado em 09/08/2012), nativeonline.com.br (registrado em
31/08/2011), nativeonline.eco.br (registrado em 09/08/2012), nativeorganico.com.br (registrado em
09/08/2012), nativeorganico.eco.br (registrado em 09/08/2012), nativeorganicos.com.br (registrado em
11/05/2012), nativeorganicos.eco.br (registrado em 09/08/2012), nativeorganics.com.br (registrado em
30/05/2001), nativeorganics.eco.br (registrado em 09/08/2012), nativesugar.com.br (registrado em
12/04/1999) e nativesugar.eco.br (registrado em 09/08/2012).
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As provas apresentadas sdo aptas a demonstracao de que o sinal distintivo “NATIVE” é usado ha anos pela
Reclamante como marca de produtos alimenticios, principalmente aclcares, e como elemento
diferenciador de nome empresarial de empresa controlada pela Reclamante.

Uma pesquisa realizada no website da Reclamante <nativeorganicos.com.br> revelou a comercializagao
de uma linha de produtos identificada pela marca “NATIVE”, incluindo cafés sollveis, café torrado e café
em grdos, como se verifica a abaixo:

~
Natﬁ/e Q W VEU CARRINHO

®@® (00 PRODUTOS NO CARRINHO

> Suco Organico

3>
& Cafés
> Espresso em Capsulas = sile <
> instantinen Dicas deliciosas no seu email.
> Torrado e Moido ExtraForte
> Torrado e Moido Original Participe de nossa newsletter e receba dicas, novidades, receitas e muito
S Torriit B Gl mais do mundo organico Native.
Nome
& Cereais
Email Participar
> Aveia

> Chia

O nome de dominio em disputa <nacttive.com.br> foi registrado em 26 de novembro de 2015 junto ao
NIC.br, ou seja, mais de 15 (quinze) anos apds a adog¢do da marca “NATIVE” pela Reclamante e depdsito
de seus primeiros pedidos de registro de marca.

N3o hd duvida, portanto, de que os direitos da Reclamante sobre a marca “NATIVE” precedem, em muito,
o registro do nome de dominio em disputa.

Vale dizer que, em 01 e 05 de fevereiro de 2019, este Especialista tentou, sem sucesso, acessar o referido
nome de dominio, ndo localizando nenhuma pdgina ativa, em razdo do congelamento realizado pelo
NIC.br. Ndo obstante, quando do exame do requisitos formais a Secretaria Executiva da CASD-ND obteve
print screen ao acessar o nome de dominio disputado, conforme se verifica abaixo, permitindo a este
Especialista atestar que o Nome de Dominio era redirecionado ao <nacttive.com> que exibia conteldo
relativo a publicidade e comércio de “Pé Soluvel Para o Preparo de Bebida a Base de Café, Acai e Goji
Berry”, produto que remete ao ramo de atua¢do da Reclamante.
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x D = x
& C  ® Nioseguro | nacttive.com w e :
| o =

. HOME A NACTTIVE SHOP ONDE ENCONTRAR CONTATO [ i
NACTTIVE =

EL PARA 0 PREPARD
A A BASE DE CAFE.
£ GOJI BERRY.

Contém
14 envelopes com 3,60
Peso Liq.: 50,49

1218
21/11/2018 Ez

O Digite aqui para pesquisar i == A ) 7 =

Nos termos do artigo 32 do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, o
Reclamante, na abertura de procedimento, deve expor as razdes pelas quais o nome de dominio foi
registrado ou esta sendo usado de ma-fé, de modo a causar-lhe prejuizos, cumulado com a comprovagao
de existéncia de pelo menos um dos requisitos abaixo descritos, 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

b) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com uma marca de
titularidade do Reclamante, que ainda nao 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 n29.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); 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, pseudénimo ou
apelido notoriamente conhecido, nome artistico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de
dominio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade.
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E evidente que 0 nome de dominio em disputa é demasiadamente similar ao sinal distintivo da Reclamante
e, por conseguinte, passivel de criar confusao, porquanto composto pelo signo “NACTTIVE” que, na opinido
deste Especialista, consiste em uma imitacdo grafica e fonética da marca “NATIVE” adotada pela
Reclamante, destinada a identificar produtos afins, havendo potencial possibilidade de confusao.

Isso porque o acréscimo das letras “C” e “T” ndo atribui suficiente distintividade ao sinal “NACTTIVE” em
comparacdo com a marca “NATIVE” da Reclamante, de modo que o impacto visual, grafico e fonético

permanece por demais semelhante com a marca registrada da Reclamante criando potencial confusao.

Nesse sentido, merece especial referéncia o indeferimento pelo Instituto Nacional da Propriedade

Industrial - INPI do pedido de registro n? 910549117, para a marca mista , depositado por
NACTTIVE LTDA, na classe NCL 30, com fundamento na anterioridade dos registro 821898035, para a

Z
marca mista Native ¢ registro n2 821290916 para a marca nominativa NATIVE, ambas na classe BR 33/20
(acucar e adocantes em geral), de titularidade da Reclamante.

Como verificado nos documentos apresentados pela Reclamante, empresa NACTTIVE LTDA, depositante
do referido pedido de registro de marca n? 910549117, tem como sdcio o Reclamado e possui em seu
objeto social, dentre outras atividades, o comércio varejista de produtos alimenticios em geral, tais como:
produtos naturais e dietéticos, café moido, café torrado moido ou solavel.

A referida decisdo do INPI foi fundamentada, conforme se depreende dos documentos acostados a
Reclamagdo, na semelhanga entre as marcas e o risco de associagao indevida por identificarem produtos
afins. Ainda que tal decisdo tenha sido questionada através de recurso, ainda pendente de exame pelo
INPI, tal entendimento (colidéncia entre os sinais “NACTTIVE” e “NATIVE”) corrobora a opinido deste
Especialista de que o nome de dominio em cotejo é similar o suficiente para criar confusdao com a marca
registrada da Reclamante.

Por outro lado, o uso de sinal distintivo similar aquele usado por concorrente para identificagdo dos
mesmos produtos, pode ainda ser entendido como prética de concorréncia desleal e/ou aproveitamento
parasitario, gerando potencialmente enriquecimento ilicito, o que é vedado pelo ordenamento juridico
brasileiro.

Com relacdo ao nome empresarial NATIVE PRODUTOS ORGANICOS COMERCIAL IMPORTADORA
EXPORTADORA LTDA., entende este Especialista que carece de legitimidade a Reclamante, na medida em
que, ainda que se trate de empresa de seu grupo economico, tal empresa ndo faz parte do polo ativo da
Reclamacdo e, portanto, seu nome empresarial ndo podera ser considerado para efeitos de verificagcdo de
requisitos de admissibilidade da Reclamacao.

Resta, portanto, atendido apenas o requisito da alinea “a”, do artigo 32 do Regulamento do SACI-Adm,
uma vez que a Reclamante possui registros de marcas S|m|Iares ao nome de dominio em disputa, o qual é
suscetivel de criar confusdo com as marcas da Reclamante.
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Por outro lado, faz-se necessdrio que o Reclamante demonstre que o registro ou o uso do nome de
dominio em disputa tenha se dado de ma-fé. Nesse sentido, o pardgrafo Unico do referido artigo 39, do
Regulamento do SACI-Adm, traz um rol ndo exaustivo de circunstancias que constituem indicios de ma-fé
na utilizacdo do nome de dominio, abaixo reproduzido:

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
eletrbnico, criando uma situacao de provavel confusdo com o sinal distintivo do Reclamante.

Entende este Especialista que se encontram preenchidos os requisitos “c” e “d” do referido paragrafo
Unico, do artigo 32, do Regulamento do SACI-Adm, e respectivas alineas do artigo 2.2 do Regulamento
CASD-ND, havendo indicios de que o registro foi efetuado com ma-fé, visando prejudicar a atividade
comercial da Reclamante e/ou objetivando atrair, com objetivo de lucro, usuarios da Internet para seu
sitio, criando uma situagao de provavel confusao.

Vale frisar que, diferentemente do procedimento no ambito do UDPR, o moderno Regulamento do SACI-
Adm demanda a caracterizacao da ma-fé apenas no registro, ndo se exigindo cumulativamente o uso do
nome de dominio. Segundo a Resolu¢do CGl.br/RES/2008/008/P do Comité Gestor da Internet no Brasil,
predomina o sistema do first come, first served, ou seja, é assegurado o direito de registrar aquele que
primeiro levou para registro o sinal pretendido perante o drgdo competente. Entrementes, o paragrafo
Unico do artigo 12, da referida Resolucdo, veda a escolha de nome que, dentre outras circunstancias,
induza a erro ou que viole direitos de terceiros, a mesma vedacao é encontrada na clausula 42 do Contrato
para Registro de Nome de Dominio a qual o Reclamado se sujeitou.

E dizer: se 0 nome de dominio tiver como elemento caracteristico express3do idéntica ou semelhante
aquela que constitua marca (registrada ou depositada) ou qualquer outro sinal distintivo alheio, podera
criar confusdo ou associacdo indevida.

A propdsito, oportuna a licdo do Desembargador Enio Santarelli Zuliani:

“as marcas sdo sinais distintivos, visualmente perceptiveis, protegidos pela Constituigdo Federal,
em seu artigo 52, inciso XXIX, e Lei n° 9279/96. Apesar de figuras juridicas distintas, ndo se pode
permitir que a concessé@o de um nome de dominio viole os direitos de marca de terceiro, o que se
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enquadra na proibi¢Go contlda no §1°, artigo 19, da Resolugdo 002/2005 do CGL Assim como, entre
os registros dos nomes comerciais, das marcas, dos direitos autorais e de outros institutos juridicos,
hd respeito reciproco para ndo trazer prejuizos aos titulares e a terceiros, a prote¢do do nome de
dominio deve se harmonizar com esses institutos e obedecer ao mesmo principio” (TISP, Apelagdo
Civel n. 405.557.4/9-00, 42 Camara de Direito Privado, j. 27.09.2007)

Assim, o registro do nome de dominio em disputa composto pelo sinal “NACTTIVE”, que é
demasiadamente similar a marca “NATIVE” de titularidade da Reclamante e usada no mercado
aproximadamente hd 18 (dezoito) anos, constitui per si forte indicio de ma-fé, inclusive considerando seu
uso em relagdo ao comércio de produtos idénticos e/ou afins aqueles identificados pela marca da
Reclamante.

Como visto, o nome de dominio objeto da Reclamagdo estava sendo usado para redirecionar o
usuario/internauta ao dominio <nacttive.com> que exibia, por ocasido da ativacdo desta Reclamagéo,
conteudo relativo a publicidade e comércio de “Pd Soluvel Para o Preparo de Bebida a Base de Café, Acai
e Goji Berry”, produto pertencente ao mesmo segmento de mercado da Reclamante.

Portanto, ndo é crivel tratar-se de mera coincidéncia, havendo fortes indicios de pratica de concorréncia
desleal visando o desvio de clientela.

Este entendimento é corroborado pelo fato de o Requerente ter inequivoco conhecimento da
preexisténcia das marcas da Reclamante, ja que o pedido de registro depositado por empresa de que é
socio administrador, fora indeferido pelo INPI justamente com fundamento nas marcas da Reclamante,
sendo que, os documentos juntados com a Reclamagao, igualmente demonstram que a marca “NATIVE”
de titularidade da Reclamante possui certa notoriedade em seu segmento de mercado.

Além disso, na opinido deste Especialista, o fato de o Reclamado estar usando logomarca igualmente
similar, com um elemento figurativo (figura de folha) em substituicdo ao pingo da letra “i” de forma
bastante similar aquela usada na marca da Reclamante, conforme as provas apresentadas com a
Reclamacado, é outro inexordvel indicio de ma-fé.

Este Especialista ressalta, a titulo de jurisprudéncia desta CASD-ND, a aplicacdo da ma-fé nos termos das
alineas “c” e “d” do artigo 39, paragrafo Unico, do Regulamento do SACI-Adm e correspondentes alineas
“c” e “d” do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND nos procedimentos ND201131; ND201316; ND201416;
ND201417; ND201421; ND201426; ND201515; ND201525; ND201528; ND201537; ND201611; ND201751;
ND201771; ND20186 e ND201827.

Destarte, este Especialista conclui que o nome de dominio em disputa viola as marcas registradas da
Reclamante e foi registrado de ma-fé, sendo forgosa a procedéncia da Reclamagdo, com a determinacdo
de sua transferéncia a Reclamante.
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1l. DISPOSITIVO
Pelas razdes acima expostas e de acordo com o paragrafo 12, do artigo 12 do Regulamento do SACI-Adm
e 10.9 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamacao e determina que o nome
de dominio em disputa <nacttive.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.

S3o Paulo, 15 de fevereiro de 2019.

Sec————

DanielAdenso ouza
Specialista
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