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

SOMPO SEGUROS S.A. X RN T O

PROCEDIMENTO N° ND201917
DECISAO DE MERITO
1. RELATORIO

1. Das Partes

SOMPO SEGUROS S.A., CNPJ n2 61.383.493/0001-80, Rua Cubatdo n? 320, Vila Mariana,
Sdo Paulo/SP, CEP: 04013-001, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial
(a “Reclamante”).

RENE N G, CPF r° 327 52

Il ¢ o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “Reclamado”).
2. Do Nome de Dominio
O nome de dominio em disputa é <somposaude.com.br> (o0 “Nome de Dominio”).
O Nome de Dominio foi registrado em 17 de janeiro de 2018 junto ao Registro.br.
3. Das Ocorréncias no Procedimento Especial

A Reclamagado foi recebida pela Secretaria Executiva da CASD-ND no dia 15 de margo de
2019, iniciando-se o prazo de 5 dias para o exame formal, nos termos do artigo 6.1 e
seguintes do Regulamento da CASD-ND.

No mesmo dia, a Secretaria Executiva da CASD-ND, sob a égide do artigo 7.2 de seu
Regulamento, enviou solicitacdo ao Nucleo de Informacdo e Coordenagdo do Ponto BR
(NIC.br) requerendo as informagdes cadastrais acerca do Nome de Dominio, incluindo
anotacdes acerca de eventual divergéncia entre o nome e nimero do documento do
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titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de dominio objeto da presente
Reclamacdo, ou ainda atualizagdo cadastral promovida pelo titular.

No dia 18 de marc¢o de 2019, a assessoria juridica do NIC.br respondeu a solicitagdo da
Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Dominio. Ainda neste
ato, informou que, em atengdo a abertura deste procedimento, o Nome de Dominio se
encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema
Administrativo de Resolugdo de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Dominios sob
“.br” (SACI-Adm) se aplica ao Nome de Dominio, tendo em vista que foi registrado em 17
de janeiro de 2018.

No dia 22 de marco de 2019, em cumprimento ao disposto no item 6.2 do Regulamento
da CASD-ND, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante a corrigir irregularidades
formais identificadas na Reclamacdo. Na mesma data, a Reclamante apresentou os
documentos solicitados pela Secretaria Executiva, sendo eles, (i) procuracdo; (ii) pagina
do Whois relativa ao dominio <somposaude.com.br> objeto da Reclamacdo; e (iii)
documentagdo comprobatéria dos poderes dos signatdrios da procuracao.

Em 25 de marco de 2019, a Secretaria Executiva comunicou a Reclamante e ao NIC.br o
saneamento da Reclamacdo, ressalvando que cabe ao Especialista a andlise de mérito,
inclusive dos requisitos formais e documentacgdo apresentada.

Em 03 de abril de 2019 a Secretaria Executiva, em consonancia com os artigos 12 e 62 do
Regulamento SACI-Adm encaminhou comunicado ao NIC.br e as Partes sobre o inicio do
Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta, nos
termos do Art. 62. do SACI-Adm e dos Arts. 8.1 e seguintes do Regulamento da Camara de
Solucdo de Disputas Relativas a Nomes de Dominio (“CASD-ND”) do Centro de Solugdo de
Disputas em Propriedade Intelectual da ABPI (“CSD-PI”), dando-lhe acesso a Reclamacdo
e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 22 de abril de 2019, a Secretaria Executiva encaminhou comunicado as Partes,
certificando a Revelia do Reclamado, que deixou de cumprir o prazo indicado na
notificacdo de Inicio do Procedimento Administrativo para a apresentacdo da sua
Resposta na demanda em referéncia. Na mesma data, a Secretaria Executiva comunicou
o NIC.br sobre a Revelia do Reclamado.

Em 26 de abril de 2019, a Assessoria Juridica do NIC.br enviou comunicado a Secretaria
Executiva, no qual informou sobre o congelamento do nome de dominio em questao.

Em 30 de abril de 2019, a Secretaria Executiva comunicou as Partes sobre o recebimento
de manifestacdo extempordanea do Reclamado, recebidas em 23 de abril de 2019.
Informou, neste mesmo ato, que todas as manifestacdes recebidas seriam submetidas ao
Especialista, que ndo esta obrigado a examinar eventual manifestacdo apresentada fora
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de prazo, mas poderd 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 02 de maio de 2019, a Secretaria Executiva comunicou as Partes a nomeacgdo da
Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND,
apresentou Declaracdo de Independéncia e Imparcialidade.

Na mesma data, a Assessoria Juridica do NIC.br comunicou a Secretaria Executiva sobre o
descongelamento do nome de dominio, ocorrido em 30/04/2019, tendo em vista a
manifestagdo extemporanea do Reclamado.

Em 09 de maio de 2019, 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 sintese, a Reclamante afirma que o referido nome de dominio se enquadra nas
hipdteses previstas pelo art. 2.1, (a) e (c) do Regulamento da CASD-ND e art. 39, (a) e (c),
do Regulamento do SACI-Adm além do disposto no art. 2.2, (d) do Regulamento da CASD-
ND e art. 39, paragrafo Unico, (d) do Regulamento do SACI-Adm, alegando que:

| — E empresa legalmente constituida no Brasil sendo a principal base de operac¢des da
Sompo Japan na América do Sul, atuante no segmento de seguros, incluindo planos de
saude;

Il — E titular dos registros N2 823781151 e N2 823781135 para as marcas nhominativas
SOMPO JAPAN e SOMPO JAPAN INSURANCE INC., na classe 36, concedidos pelo INPl em
12/12/2006, N2 908544065 para a marca nominativa SOMPO, na classe 36, concedido

pelo INPI em 09/05/2017, N2 911081828 para a marca mista @ somPoswes _ 5oppo
SAUDE, na classe 36, concedido pelo INPI em 10/04/2018 e N2 911081771 para a marca

mista @ SOMPO securos _ sOMPO SEGURO, concedida pelo INPI em 10/07/2018;
Il - E titular do nome de dominio <sompo.com.br>, registrado em 24/10/2012;

IV — O Reclamado vem usando o nome de dominio em meio a website que se presta a
oferecer planos de salde, isto €, os mesmos servicos tradicionalmente oferecidos pela
Reclamante sob as marcas SOMPO e SOMPO SAUDE;
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V — O Reclamado utiliza o Nome de Dominio com rela¢do a website que oferece planos
de saude, atraindo, com o objetivo de lucro, os usuarios para o seu endereco eletrénico,
criando uma situagdo de evidente confusdo com a Reclamante;

VI - Reclamado possui outros nomes de dominio compostos por sinais conflitantes com
marcas famosas de terceiros registrados perante o Registro.br.

Pelos motivos expostos, e de acordo com os artigos 4.2(g) e 4.3 do Regulamento da CASD-
ND, a Reclamante conclui requerendo a transferéncia do nome de dominio em disputa
para sua titularidade.

b. Do Reclamado

No dia 22 de abril de 2019 foi comunicada as partes a revelia do Reclamado, que deixou
de cumprir o prazo indicado na notificacdo de Inicio do Procedimento Administrativo para
a apresentacao da sua Resposta. Em 23 de abril de 2019 o Reclamado se manifestou via
e-mail, solicitando o ndo congelamento do Nome de Dominio, sem quaisquer alegacoes
ou fundamentacao adicionais.

Il. FUNDAMENTACAO E CONCLUSAO

Nos termos do art. 32 do Regulamento SACI-Adm, e respectivos arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento
CASD-ND, o Reclamante “devera expor as razoes 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" abaixo”:

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 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 n2 9.279/96
(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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No tocante a ma-fé no registro ou na utilizacgdo do nome de dominio os Regulamentos aceitam,
dentre outras que poderao existir, qualquer das circunstancias abaixo, conforme paragrafo tnico
do artigo 32 do Regulamento:

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 eletronica ou para
qgualquer outro endereco eletronico, criando uma situacdo de provavel confusao
com o sinal distintivo do Reclamante.

No presente caso, a Reclamante demonstrou ser titular de registros para as marcas SOMPO JAPAN
e SOMPO JAPAN INSURANCE INC., SOMPO, SOMPO SAUDE e SOMPO SEGURO sob os N2
823781151, N2 823781135, N2 908544065, N2 911081828 e N2 911081771, respectivamente,
junto ao INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Além do registro no INPI, a Reclamante é também titular de nome de dominio (<sompo.com.br>),
registrado desde o ano de 2012, além do fato de ser o seu nome empresarial composto pelo
elemento SOMPO.

Passa-se, assim, a analise do mérito:

Primeiramente, nota-se gue o nome de dominio em disputa é composto por elemento idéntico
as marcas, nome empresarial e nome de dominio anteriormente registrados pela Reclamante.

O elemento “SOMPQO” é objeto de registros de marca de titularidade da Reclamante, os quais
foram depositados em data anterior ao registro do nome de dominio em questdo, além de ter
sido a empresa SOMPO SEGUROS S.A. constituida desde 1966. Por fim, o nome de dominio
<sompo.com.br>, de titularidade da Reclamante, fora registrado em 24/10/2012, quase 6 anos
antes do registro do dominio em disputa.

Sendo assim apIica se ao caso o artigo 39, “a” e “c”, do Regulamento SACI-Adm, assim como o
artigo 2.1, “a” e “c”, do Regulamento da CASD-ND.
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Como se sabe, o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de dominio
sob o “.br” (SACI-Adm) foi concebido, dentre outras razbes, para dirimir conflitos tipicos de
cybersquatting, ou seja, casos que o nome de dominio foi registrado ou estd sendo usado de ma-
fé, e em flagrante afronta a direitos de terceiros.

Com efeito, é claro que para que um conflito de nome de dominio seja submetido ao SACI-Adm,
e para que um Reclamante obtenha éxito em uma Reclamacgdo, ndo é suficiente que o nome de
dominio em questdo seja idéntico ou similar a marca ou a qualquer outro signo distintivo de sua
titularidade, fazendo-se necessario que se demonstre e comprove que seu registro ou uso tenha
se dado efetivamente de ma-fé.

Para tanto, como acima exemplificado, os Regulamentos aceitam, dentre diversas outras que
poderdo existir, as circunstancias elencadas no paragrafo Unico do artigo 32 do Regulamento do
SACI-Adm e respectivo artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

Nesse sentido, nota-se que o nome de dominio em disputa remete para uma pdgina que se presta
a oferecer, justamente, planos de saude, isto é, os mesmos servicos tradicionalmente oferecidos
pela Reclamante. Nota-se que a posse passiva (passive holding) de um nome de dominio pode
configurar conduta de ma-fé, ao verificarmos que tal posse vem acompanhada de outros
elementos, ou até mesmo padrées de conduta, que corroborem a ma-fé; o que acontece no caso
em tela, visto que o Reclamado possui dezenas de outros nomes de dominio compostos por sinais
conflitantes com marcas famosas de terceiros registrados perante o Registro.br.

Considerando o fato de que o nome de dominio em disputa vem sendo utilizado pelo Reclamado
para indicar um website que, além de ser utilizado para divulgar links patrocinados, supostamente
oferece planos de satde, fazendo uso das marcas SOMPO e SOMPO SAUDE e assim causando uma
situacdo de confusdo com a Reclamante, é que se verifica a ma-fé do Reclamado no registro e uso
do nome de dominio em questao.

Assim, tendo em vista que:

(i) a Reclamante é titular de diversos registros contendo o sinal SOMPO, devidamente
concedidos pelo INPI em data anterior ao registro do nome de dominio em disputa
pelo Reclamado;

(ii) o nome de dominio em disputa pode ser considerado uma reprodugao da marca da
Reclamante, bem como de seu nome empresarial e de seu nome de dominio
<sompo.com.br>;

(iii) o nome de dominio em disputa vem sendo usado pelo Reclamado para anunciar
planos de satude de concorrentes da Reclamante;
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(iv) Reclamado possui outros registros de nomes de dominio contendo marcas de
terceiros.

Os fatos acima listados sao suficientes para a configuracdo da ma-fé no registro ou uso do nome
de dominio em disputa pelo Reclamado.

Esta Especialista consigna que esta decisdo estd em linha com decisGes ja proferidas em outros
Procedimentos havidos no ambito da CASD-ND em face do mesmo Reclamado (vide ND201631,
ND201646, ND20172, ND20178, ND201765, ND201831, ND201839, ND20191 e ND201913).

Ainda, a manutencdo do Nome de Dominio sob a titularidade do Reclamado contraria o artigo 12
da Resolucdo 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.

Dessa forma, a luz do exposto é que entende esta Especialista que no caso em tela, a luz das
evidéncias acostadas a Reclamacdo, restaram configuradas as hipdteses previstas pelo art. 2.1,
(a) e (c) do Regulamento da CASD-ND e art. 39, (a) e (c), do Regulamento do SACI-Adm além do
disposto no art. 2.2, (d) do Regulamento da CASD-ND e art. 39, paragrafo unico, (d) do
Regulamento do SACI-Adm

1118 DISPOSITIVO

Pelas razGes acima expostas e de acordo com o artigo 12, paragrafo 12 do Regulamento do SACI-
Adm e do artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista aceita a Reclamacdo e
determina que o nome de dominio em disputa <somposaude.com.br> seja transferido a
Reclamante.

A Especialista solicita a Secretaria Executiva 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, 22 de maio de 2019.

Ll & L4 £
Marianna Furtado de Mendonga
Especialista
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