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L RELATORIO

1. Das Partes

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISAO POR ASSINATURA - ABTA, associagio civil,
brasileira, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob n® 61.844.049/0001-15, sediada
na Rua Paes de Aralijo, 29, 182 andar, ¢j. 181/182, itaim Bibi, Sdo Paulo/SP, Brasil, neste
ato representada por seu bastante procurador e advogado,

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

representado por seu bastante procurador e

é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “Reclamada”).

2. Do Nome de Dominio
0O nome de dominio em disputa é <www.abta2013.com.br>
O Nome de Dominio foi registrado em 20 de dezembro de 2017 junto ao Registro.br.
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3. Das Ocorréncias no Procedimento Especial

Em 14 de junho de 2019, a Reclamaciio foi recebida pela Cimara de Solugiio de Disputas
Relativas a Nomes de Dominio (CASD-ND) do Centro de Solugio de Disputas, Mediagio e
Arbitragem em Propriedade Intelectual (ABPI), contendo a comprovagio do pagamento
da competente taxa ABPI para fins de ativa¢io da disputa, a partir deu-se inicio ao prazo
de 5 (cinco) dias para o seu exame formal, nos termos do artigo 6.1 e seguinte do
Regulamento da CASD-ND (Regulamento CASD-ND).

Nessa mesma data, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu
Regulamento, enviou solicitaciio ao Nicleo de Informacdo e Coordenacio do Ponto BR
(NIC.br) requerendo as informagBes cadastrais acerca do Nome de Dominio
<wwwabta2013.com.br>, incluindo anota¢Bes 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 Reclamagdo, ou ainda atualizacdo cadastral promovida
pelo titular.

Em 17 de junho de 2019, o NIC.br respondeu a solicitaciio da Secretaria Executiva lhe
repassando os dados cadastrais do Nome de Dominio <abta2013.com.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” (SAC-Adm) se aplica ao Nome de Dominio sob disputa, tendo em vista que foi

registrado em 20/12/2017.

Em 21 de junho de 2019, a Secretaria Executiva da CASD-ND, com base no que the
faculta o artigo 6.2 e 6.3 do aludido Regulamento, enviou comunicado a Reclamante
dela havendo solicitado a regularizacio de documentos e informagdes tendentes ao
saneamento e consequente prosseguimento de sua Reclamacdo, irregularidades essas
que restaram cumpridas pela Reclamante como se v& de sua petigiio de 24 de junho de
2019, fato que ensejou, em 28 de junho de 2019, a sua formal confirmagdo por parte da
referida Secretaria Executiva ressalvando que caberia ao Especialista a ser nomeado a
andlise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentacio apresentada.

Em 28 de junho de 2019, 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 NICbr e intimacdo as Partes sobre o inicio do Procedimento e, no mesmo ato,
intimou a Reclamada para apresentar a sua Resposta, dando-lhe acesso & Reclamacio e
Ilhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.
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Em 15 de julho de 2019, a Secretaria Executiva acusou o recebimento da resposta da
Reclamada oportunidade em que lhe notificou nos termos dos artigos 8.2 e 8.4 do
Regulamento CASD-ND sobre a necessidade de ela sanear irregularidades verificadas.

Em 19 de julho de 2019, a Reclamada, a propésito do referido comunicado, posicionou-
se havendo apresentado a sua Resposta tempestiva, sendo que, 3 Reclamante, foi dada
a vista dessa Resposta em 23 de julho de 2019.

Em 25 de julho de 2019, a Secretaria Executiva comunicou as Partes a nomeagdo do
Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND,
apresentou Declaragdo de Independé@ncia e Imparcialidade.

Em 31 de julho 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 Cimara.

O Dossié disponibilizado ao Especialista contém 317 pédginas, acima referidas, tendo sido
composto pelos seguintes documentos:

COMUNICADO DE RECEBIMENTO DA RECLAMAGAO E DOCUMENTOS
RECLAMACAO+DOCUMENTOS

SOLICITAGAO DE INFORMAGOES AO NIC.BR

RESPOSTA DO NIC.BR

COMUNICADO DE IRREGULARIDADES NA RECLAMACAQ
SANEAMENTO+DOCUMENTOS

INTIMACAO PARA APRESENTACAO DE RESPOSTA E DE INICIO DO PROCEDIMENTO
COMUNICADO DE IRREGULARIDADES NA RESPOSTA

COMUNICADO DE RECEBIMENTO DA RESPOSTA AS PARTES

1o RESPOSTA+DOCUMENTOS

11. DECLARAGAO DE IMPARCIALIDADE E INDEPENDENCIA

12. NOMEACAO DO ESPECIALISTA

D PN W NN

4, Das AlegacOes das Partes
a. Da Reclamante

Trata-se a Reclamante de uma associacdo civil de mbito nacional, tendo sido criada em

1989, reunindo distribuidores, programadores e fornecedores da drea de comunicacio

por acesso condicionado (TV por Assinatura), com foco na defesa e desenvolvimento

desse seu setor.
Centro de Solugao de Disputas, Mediaglio @ Arbitragem em Propriedade intelectual \/
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Alega que como ferramenta para o desenvolvimento de suas atividades teria passado a
promover um evento denominado “Feira e Congresso ABTA" — evento esse que estaria
sendo realizado desde o ano de 1992, sendo que a cada novo evento/ano vem se
utilizando dos dominios “ABTA" seguidos e identificados pelos respectivos anos,
alegando deter os dominios — “Nomes de Dominios" - <abta.2018.com.br>;
<abta.2019.com.br>; <abta.2020.com.br>; <abta.2021.com.br>, e <abta2022.com.br>,
além do dominio <abta.org.br> que o deteria em cardter permanente,

Informa, ainda, que os seus dominios anteriores ao ano de 2018 ndo chegaram a ser
renovados perante o NIC.br.

Aduz que as nomenclaturas “ABTA” e “FEIRA E CONGRESSO ABTA" seriam “Marcas
Registradas” (908.301.367 e 829.337.946) perante o INPl Instituto Nacional da
Propriedade Industrial tendentes a lhe assegurarem protecdo e exclusividade para as
atividades que exerce.

Apresentando um cendrio de aparentes tumultos, informa que lhe teriam chegado,
através de um seu e-mail (contato_site@abta.org.br), reclamagBes vindas de terceiros a
propdsito de supostas compras de produtos anunciados no endereco eletrdnico:
www.abta2013.com.br, e que tais reclamagdes, a guisa de estabelecerem uma falsa
associagdo entre ela e a empresa detentora do aludido dominio, comprometeriam as
suas premissas feitas em campanhas correntes contra atos de pirataria (com foco em TV
por assinatura) estando, pois, os fatos a consubstanciarem clara tentativa por parte
desta no sentido de lhe atingir e/ou denegrir a sua imagem perante o seu publico,
desqualificando-a, especialmente, ou a descredenciando, por assim dizer, como real
combatente de tais atos, e que, por conseguinte, 0 uso do referido dominio teria tudo
para lhe prejudicar.

Informa que como resposta a tais reclamacdes ela cuidou de esclarecer a todos, de uma
forma geral, ndo ser a detentora daquele dominio, e sim um terceiro, e que a questio
fosse entdo apresentada ao seu verdadeiro titular, sendo que de sua parte iria cuidar de
registrar o competente Boletim de Ocorréncia Policial (lavrado no 152 DP) para fins de
preservacio de seus direitos.

Conclui, a Reclamante, ponderando que a época do registro do dominio em discussdo
ela jd detinha diversos registros contendo a sua sigla “ABTA", inclusive no dmbito do
proprio INPI, fato que, no seu entender, haveria de demonstrar que tal nomenclatura
ndo seria de uso comum, razio pela qual postula, em face de tais considera¢Bes, pelo
cancelamento do dominio em andlise, nos termos dos artigos 12 (pardgrafos 12 e 3¢9,
alineas “a” e “b", combinados com seu pardgrafo Unico, “c” do Regulamento SACI-Adm,
bem como artigo 2.1 (a) e (b) e 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

Centro de Soluglio de Disputas, Mediagdo e Arbitragem em Propriedade intelectual

AH’!-

Brasileira da Propriedade Intelectual

w
dos Maracatins, 1.217 - 6° Andar — 608 - Moema - Sdo Paulo - SP - 04089-014

Td.: §5 (11) 30446613
Web site: www csd-abpi.org br = Esmall: csd-abpi@csd-abpi.org.br 4

a

N



CcSD abp)/ﬁ

CENTRD DE SOLUCAD G DISPUTAS wmu
EM PROPRIECADE INTELECTUAL

b. Da Reclamada

Pois bem. A Reclamada deu inicio & sua defesa alegando, em breve sintese, ser
detentora de um blog intitulado “SAUDE E BELEZA" destinado a um publico que procura
auxilio na melhora de seu bem-estar, incluindo resenhas de produtos de beleza,
suplementos, e que nele ndo faz nenhuma mengio e/ou associa¢gio com o nome da
Reclamante a indicar um eventual vinculo entre as empresas, enfatizando que o
eventual cancelamento de seu dominio lhe traria enormes prejuizos, especialmente
pelo fato de o seu referido blog ser o seu principal meio de sustento através da venda
de produtos autorizados pela ANVISA,

Alega que teria adquirido o Nome de Dominio <www.abta2013.com.br> no site:
https://registro.br em 2017 quando este se encontrava disponivel para compra, ndo
tendo nada de ilicito, tendo investido altos valores em ferramentas para que ele
chegasse as métricas atuais, valendo, hoje, enfim, muito mais do que valia
anteriormente. Alega, ainda, em continuaglo, que por nio ser uma organizacio ndo
governamental, tal circunstincia nio lhe impediria a divulgacio de seu material
contendo apelo publicitirio, fato, inclusive, que afastaria, no seu entender, qualquer
indicio de suposta ma-fé de sua parte.

Esclarece que trabalha com uma plataforma denominada MONETIZZE, e de quem seria
uma sua afiliada. Foi veemente no sentido de que o seu sitio eletrdnico ndo contém
informacBes de cariter enganoso, ou que contenha assuntos ligados a TV por
assinatura, ndo havendo, portanto, na pritica, nenhuma demonstracio de ela haver
adquirido o seu referido dominio com vistas a prejudicar e/ou denegrir a imagem da
Reclamante, cuja existdéncia, segundo ela, sé teria passado a saber ao ensejo da
Reclamaciio de que esses autos tratam.

A propésito das queixas e reclamacBes denunciadas pela Reclamante, como se viu acima
e retro, ponderou que elas n3o teriam sido direcionadas do seu “blog”, que disporia,
segundo ela, de um canal e/ou ferramentas préprias para a sua interlocugdo com os
seus usudrios, sugerindo, em Ultima andlise, que elas ndio se mostrariam consistentes a
instruirem o conteudo probatério da Reclamagdo.

Tais argumentos, inclusive, vieram de ser posteriormente ratificados pelo advogado da
Reclamada, a quem coube a reflexdo sobre aspectos tendentes @ uma possivel
desconstrucdo da tese da Reclamante, notadamente no que tange a questdo dos e-mails
(queixas) sobre os quais, segundo a defesa ndo incidiria nenhum grau de razoabilidade,
e-mails esses que teriam sido enderecados erroneamente a Reclamante quando o
seriam para a Reclamada, tudo, enfim, a darem contornos de uma situacdio forcosa de
coexisténcia problemdtica entre as Partes, que, na pritica ou realidade inexiste por

mmwmmmmummmmpmnm

ABPI - Associacdo Brasileira da Propriedade Intelectual

Al dos Maracating, 1.217 - 8° Andar - 608 - Moema - Sdo Paulo - SP - 04083-014
Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web skte: www .csd-abpl.org.br — E-mail: ced-abpi@csd-abpi.org.br S



CSD abp)/@""

CENTRY DE SOLUOAO 0% s wmu
IM PROPRIE DADE INTELE

exercerem atividades distintas entre sj, nehs inexistindo qualquer aspecto
concorrencial.

Por fim, a Reclamada requer que o Nome de Dominio seja mantido sob sua titularidade.

. FUNDAMENTACAO

1 Consideragbes iniciais

O artigo 32 do Regulamento do SACI-Adm determina que ocorrerd o cancelamento ou
transferéncia de nomes de dominio, por meio do procedimento ora instaurado, quando
houver sido demonstrado que os nomes de dominio registrados infringem direitos de
terceiros, devendo estar presente, ao menos, um dos seguintes requisitos:

“a) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confuso 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 confuso 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); ou

¢) 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; ..."

Nio é s6. Além da caracterizaciio de ao menos um dos requisitos acima elencados, é
necessiria a cumulacgio de aplicaciio do pardgrafo Unico do art. 32 do Regulamento do
SACI-Adm, que trata das hipSteses exemplificativas, ndo exaustivas, de méd-fé quer na
postulagdo ou no uso do registro de determinado nome de dominio.

Para fins de apurag@o da ma-fé, sdo considerados, dentre outros que poderdo existir, os
seguintes indicios:

“a) ter o Titular registrado o nome de dominio com o objetivo de vendé-lo,
alugé-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou
b) ter o Titular registrado 0 nome de dominio para impedir que o Reclamante o
utilize como um nome do dominio correspondente; ou
¢) ter o Titular registrado o nome de dominio com o objetivo de prejudicar a
atividade comercial do Reclamante; ou
m«mummwowmmmnm
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d) ao usar o nome de domlmo, o Titular mtendondmentc tente atrair, com
objetivo de lucro, usudrios da Internet para o seu sitio da rede eletrénica ou para

qualquer outro enderego eletrbnico, criando uma situagiio de provivel confuséo

com o sinal distintivo do Reclamante.”

O Regulamento da CASD-ND da ABPI, nessa mesma linha, trata das hipéteses acima e
retro “ex vi” dos seus artigos 2.1 e 2.2,

Ainda, em termaos de expaosicio:

O nome de dominio é conforme jé@ consolidado, o sinal que serve para localizar e
identificar conjuntos de computadores na Internet. Mais do que isso. Ele passou a ter
nos dias de hoje uma fungio comercial e econdmica agregada a capacidade de
identificar os produtos e servigos disponibilizados na rede.

O seu registro adota, como critério, e de acordo com a Resolugiio n® 8/2008, do CGLbr
(Comité Gestor da Internet no Brasil) que dispSe sobre os procedimentos a serem
adotados pelo NIC.br, o principio de que o direito ao nome do dominio (regra do “first
come, first served”) é conferido ao primeiro requerente que satisfaca as exigéncias para
o registro do nome, tendo, pois, legitimidade “ad adquirendum®” as entidades e/ou
empresas que operem legalmente no Pais, profissionais liberais e pessoas fisicas, sendo-
lhes, portanto, de sua inteira responsabilidade a criacio e o gerenciamento de novas
divisGes e subdominios sob o nome de dominio por esses entes registrado.

O nome escolhido pelo requerente para registro obedece, sempre, a regra da novidade,
ou seja, é sujeito a condicio de que ndo tenha sido registrado ainda por terceiros, Ele é
formado por trés partes:

(i) Dominio de segundo nivel - “Second-level Domain Name™: é o elemento
caracteristico do nome de dominio que consiste no sinal identificador do titular
que pode ser um nome de entidade, empresa, marca, nome de pessoas, etc;

(i) Dominio de primeiro nivel (DPN) — “Generic Top-Level Domain® (gTLDs): consiste
na sigla que ird identificar a atividade exercida pelo titular do nome de dominio,
por exemplo: com.br — atividades comerciais; tv.br — empresas de radiodifusio
de sons e imagens; org.br — entidades ndo governamentais sem fins lucrativos;
etc.

(i) Cédigo do Pais - “Top Level” (ccTLS): trata-se da sigla do pais onde o dominio é
utilizado, como: “.br” para o Brasil; “.fr” para a Franga e, assim por diante.

Convém destacar que desde o inicio da internet, em 1.995, o sistema de registro de
nome de dominio estabelece, como obrigacdo do requerente, a escolha adequada de

Centro de Solugdo de Disputas, Mediagdo e Arbitragem em Propriedade intelectual
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nome de dominio que ndo desrespeite a Iegishqlo em vigor, ndo induza terceiros a erro,
e ndo viole direitos de terceiros.

Nesse sentido, vale o destaque da decisdo proferida pela Especialista Karin Klempp
Franco no Procedimento ND201310 perante a CASD-ND, in verbis:

“ O registro de nome de dominio contendo marca de terceiros com razodvel! nivel
de conhecimento perante o consumidor sem autorizagdo do titular da marca ou

Justificativa plausivel, caracteriza forte indicio de mé-fé*.
Dos registros (“Nomes de Dominios”) da Reclamante

A Reclamante é detentora dos seguintes registros:

<www.abta.org.br> - criado em 12/02/1998; <www.abta2018.com.br> - criado em
10/01/2018; <www.abta2019.com.br> - criado em 10/01/2018;
<www.abta2020.com.br> - criado em 10/01/2018; <www.abta2021.com.br> - criado em
10/01/2018, e <www.abta2022.com.br> - criado em 10/01/2018.

Dos registros (de marcas) da Reclamante e marcas similares de terceiros

Compulsando a base de dados do INP), verificou-se que a Reclamante ¢ (foi) detentora
dos seguintes pedidos de registro e registros:

821514482 - marca: “ABTA — FEIRA E CONGRESSO INTERNACIONAIS DE TV
JTELECOMUNICACOES POR ASSINATURA" (Mista) na classe: 41 — para servicos de
organizagio de eventos/congressos — NOTA: Marca que assinalava a sua identidade
corporativa - o processo lhe foi aprovado/deferido pelo INP|, porém ela niio efetuou o
recolhimento da respectiva taxa decenal, fato que culminou no seu arquivamento.

829.337.946 — MARCA REGISTRADA: “FEIRA E CONGRESSO ABTA” (Nominativa) na classe
41 - para servicos de organizacio de eventos/congressos — NOTA: registro concedido
sem lhe assegurar exclusividade sobre “FEIRA" e “CONGRESSO”, registro vidlido até:
22/12/2029; ¢

908.301.367 — MARCA REGISTRADA: “ABTA” (Nominativa) na classe 38 - para prestagio
de servicos de distribuicio de sinais de video e de telecomunicacdes a assinantes,
registro vélido até: 22/02/2027.

Impende ressaltar que a mesma base de dados também indicou a este Especialista a
existéncia dos seguintes apontamentos em nome de diferentes titulares, sio eles:
907.489.648 - marca: “ABTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS" — na classe 36 -
processo deferido e que ndo maturou em registro em razio de a sua requerente nio
haver efetuado o recolhimento da respectiva taxa decenal, culminando no seu

mmm«mmwcmm Propriedade Intelectual
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arquivamento; 907 981.259 (marca: "ABT Aer Asochdo Brasileira de Taxis Aéreos e
Oficinas de Manutencdio” — na classe 45 processo deferido e que ndo matutou em
registro em razdo de a sua requerente nio haver efetuado o recolhimento da respectiva
taxa decenal, culminando no seu arquivamento; 902.673.599 - marca: “ABTA
ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE TAXIS AEREOS - classe 39, registro valido até: 30/04/2023;
904.068.986 — marca: “ABTAXI" — na classe 45, registro vilido até: 02/12/2024.

Importante destacar que no dmbito do NIC.br nenhum registro similar e/ou contendo a
sua sigla/nucleo preponderante — ABTA - foi localizado em nome de terceiros, exceto o
da propria Reclamada que é objeto da presente disputa.

Ndo obstante a constatacdo dos apontamentos acima e retro a comprovarem, em
ultima andlise, que a marca “ABTA" da Reclamante é utilizada por terceiros para a
identificaciio de produtos e/ou servigos diferentes dos seus, inexistindo, portanto, a
rigor, qualquer indicio de perigo quer para os seus respectivos usudrios, quer para o
publico em geral, em razdo de sua coexisténcia, valendo destacar que a Reclamada nio
detém nenhum registro e/ou pedido de registro pendente junto ao INPI a lhe justificar
e/ou legitimar a postulagio e o consequente uso do “Nome de Dominio”
<abta2013.com.br>.

Da constituig@io - Estatuto Social da Reclamante

Ainda, e pelo mais que se pdde notar, sob o aspecto da existéncia juridica da
Reclamante verificou-se que ela é uma associagdo civil, sem fins lucrativos, tendo sido
constituida em Sio Paulo/SP em 2009 - j4 hd dez anos - sendo que desde entio
comprova a utilizacio da sigla “ABTA" como forma/complemento de sua identificacdio,
portanto, parte integrante de seu nome empresarial.

Aspecto processual - para o exame dos autos

As partes demonstraram justificivel interesse, encontram-se formal e devidamente
representadas, ndo tendo este Especialista verificado eventuais omissSes,
irregularidades e/ou discrepéncias, de modo que o conteido dos autos permite a
apreciacdo da questdo a luz dos dispositivos legais vigentes, com vistas a sua decisdo de
mérito, que é o que passa a fazer, como segue:

De forma bem direta, o nome de dominio em disputa <abta2013.combr> reproduz com
acréscimo as marcas, 0 nome empresarial (elemento caracteristico) bem como os
nomes de dominio da Reclamante.

De fato, tanto as marcas — as postuladas e as registradas perante o INP|, como os
registros de dominios — postulados perante o NICbr e que foram realizados pela
Reclamante s§o anteriores ao registro (de dominio) realizado pela Reclamada.

Centro de Soluciio de Disputas, Mediaciio e Arbitragem em Propriedade Intelectual
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Em que pese o fato de a expressiio ABTA, da Reclamante, ndo se revestir de atributos a
Ihe conferir um status de marca de alto renome, e ndo se pode negar que ela tenha se
tornado conhecida ndo apenas no territério nacional, como no exterior (América Latina),
especialmente pelo trabalho que ela vem desenvolvendo através de uma agenda
tecnicamente bem estruturada, como se pode perceber a partir de levantamentos feitos
em razio do presente Procedimento, comprometida e engajada com a realizagio de
eventos de significativa adeslio, neles reunindo representantes de inimeras emissoras
de TV por assinatura de vérios paises, e assim por diante, enfim, tudo a contribuir para
que ela desfrute de um status de notoriedade e respeitabilidade — sobretudo pelo mote
social, com préticas de combate a pirataria que a cada ano tem envolvido vultosas e
crescentes somas de desvios em desfavor de quem investe em qualidade e tecnologia.

Por esse aspecto, ou seja, considerada a identidade entre os sinais, é evidente que o
nome de dominio em disputa mostra-se suscetivel de criar confusiio com os sinais
anteriores de titularidade da Reclamante, aqui acomodando-se o requisito do artigo 32
caput, alineas “a” e “c” do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.1, alineas “a” e “c” do
Regulamento da CASD-ND.

Tem mais. Diante das peculiaridades do caso, vislumbro, com efeito, a ocorréncia de
aproveitamento parasitario por parte da Reclamada em relagdo as “Marcas Registradas”
bem como aos “Nomes de Dominios” da Reclamante. O aproveitamento parasitario,
como se sabe, pode ser conceituado como o ato de um comerciante que, ainda que sem
intencio de causar dano, tira ou procura tirar proveito da criacio alheia, sem que,
todavia, haja identidade ou afinidade entre os produtos e os servicos das empresas
envolvidas, pressupondo, por assim dizer, uma relagiio praticamente
“extraconcorrencial” entre elas.

Pois bem. Sem que vé aqui qualquer intuito de desmerecimento 3 Reclamada, cuja
versio quero salientar mereceu todo o respeito deste Especialista, a verdade é que nio
parece nenhum pouco razodvel, em que pese o seu justo direito quanto ao de vir tentar
se sustentar na tese de que o nome em disputa lhe teria sido aleatério, isto &, que o
teria comprado/adquirido simplesmente porque ele se encontraria, “naquele
momento”, disponivel, as provas colhidas no presente Procedimento, somados os seus
proprios argumentos, em ultima andlise, de certa forma contraditérios, tudo, enfim,
converge para a leitura de que a escolha do seu dominio <abta2013.com.br> lhe foi
pontual a lhe permitir resultados. Assim ndo fosse, e vamos aos fatos e aos passos que
contribuiram para essa interpretacio:

Antes de mais nada, convém desde logo ressaltar que pelo que se pdde aferir
relativamente a pessoa da Reclamada, especialmente com relacdo as suas referéncias
e/ou aptidBes, tais como extraidas do seu perfil no Linkedin (doc.20 da Reclamacdo) - e
aqui irrelevante se ele tenha sido ou nio desativado - verifica-se que, aparentemente,

mmwmmmmowmwnm
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nenhuma das suas qualificacBes ali apresentadas - isto é, o relacionamento com
clientes; o suporte a supervisdo de fornecedores, gestores e clientes, etc. nenhuma delas
parece ter relacdo direta com o material que passou a compor o seu blog.

A propésito do contetido e finalidade do seu sitio eletrdnico, importante também
destacar que assim se manifestou, textualmente, a Reclamada: “... oferece resenhas e
matérias sobre saiude, beleza e bem-estar, sendo que estes artigos nélo direcionam ou
induzem seus visitantes & compra de produtos...” (destaques préprios). Repetindo: o que
deu para entender foi que a Reclamada além de ndo vender produtos ela também
tampouco direciona os seus visitantes para a compra destes.

Ndo é bem assim. A Reclamada detém um biog denominado ABTA2013. Pois bem. Ao se
realizar uma pesquisa no Google como “ABTA2013" o buscador jd na 5? (quinta) pdgina
do relatério encontrard o referido blog denominado “SAUDE E BELEZA — MELHOR
QUALIDADE DE VIDA". Bem posicionado, por sinal. A impressdo que se di é que a
palavra chave é “ABTA" e ndo “SAUDE E BELEZA — MELHOR QUALIDADE DE VIDA".
Porém, essa constru¢do é o que na verdade lhe di a liga.

E que logo abaixo de tal denominagiio j& aparece o dominio <www.abta2013.com.br> -
em outras palavras, nenhuma concordéncia/sentido tendo, pois, esse dominio com a
denominacao do blog - “SAUDE E BELEZA — MELHOR QUALIDADE DE VIDA".

Em segundo lugar, e o que chama bastante 3 atengdo, € que ao se acessar o link “SAUDE
E BELEZA - MELHOR QUALIDADE DE VIDA", o buscador é imediatamente direcionado a
um segundo blog —que também ndo tem nenhuma aparente ligacio e/ou vinculo com o
dominio <www.abta2013.com.br>.

Ao se navegar no blog da Reclamada verifica-se a existéncia de vdrios posts abordando
matérias e produtos de satde e beleza, sendo que ao se clicar nos produtos o blog é
imediatamente redirecionado a um terceiro blog (sitio eletrdnico:
<www.mastercaps.com.br> que é justamente aquele que realiza — ele sim - as
operagdes de comércio virtual desses produtos,

A pergunta é: Se a Reclamada ndo vende produtos — através de seu blog — como, assim
ela textualmente afirmou, como acima e retro, e a despeito de haver pontuado que o
eventual cancelamento do seu dominio lhe acarretaria prejuizos pelo fato de ele ser o
seu meio de sustento, o que lhe daria suporte?

Tudo indica que o seu blog “SAUDE E BELEZA — MELHOR QUALIDADE DE VIDA" tenha
sido construido de forma calculada a fim de que ela pudesse alavancar as vendas dos
tais produtos em favor de um terceiro, que, no caso, é a MASTERCAPS, e de quem ela
provavelmente obtém as tais vantagens, além das que lhe possivelmente vém pela
MONETIZZE, de quem ela ¢ afiliada. A indicaciio de que as vendas sio realizadas pela
o«m«m«mmmommmmmm
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MASTERCAPS encontra-se no préprio biog da Redamada - no seu ultimo pardgrafo,
“verbis":
“Para adquirir o produto é muito facil, acesse o site oficial do mesmo e pega jé o
seu frasco de PERFECT CAPS, é importante comprar sempre pelo site oficial, pois
é o tnico habilitado e seguro”.

De fato, buscando o acesso dessa plataforma — a MONETIZZE - verificou-se que o seu
afiliado pode escolher entre diversos tipos de produtos e comissdes: venda unica,
pagamentos recorrentes, comissdes progressivas, primeiro clique, Ultimo clique e outras
opgdes. Lembrando que ela prépria, a Reclamada, foi assertiva no sentido de informar
em sua primeira defesa que “..trabalha com uma plataforma chamada Monetizze
(https//www.monetizze.com.br), que contém produtos disponiveis para afiliagdo”.

E, no caso da MASTERCAPS, cumpre frisar que inexiste qualquer ligacio com o Nome de
Dominio em disputa.

A sequéncia dos fatos dd mostras de que o intuito da Reclamada parece ndo ter sido
outro sendo o de alavancar as vendas da MASTERCAPS ancorando-se no sitio eletrénico
da Reclamante (e, por tabela, nos seus respectivos dominios) ja que ele (sitio eletrdnico
da Reclamante) figura em primeiro lugar no rankeamento de buscas.

Bem dificil acreditar que a Reclamada - com as suas qualificacdes - (a) ndo tenha
notado a existéncia da Reclamante antes e/ou assim que postulou o registro do seu
dominio ao longo desse tempo todo, e (b) tendo ativado ferramentas de
posicionamento de seu blog ndo tivesse sequer notado ou percebido o dominio da
Reclamante, e o mais interessante, o percentual que ele lhe favoredia. Além disso, as
Partes hio de convir, ainda que assim ndo fosse, ou seja, admitindo-se apenas por amor
ao debate que ela realmente jamais houvesse detectado a identidade dos dominios, e
ndo se consegue aceitar que um empreendedor principiante — que ndo seria (e nem é) o
seu caso - nenhum interesse tivesse em criar a sua prdpria identidade, um dominio
Unico, original; que ndo tivesse o cuidado de também postular o registro do nome como
marca, mas, simplesmente o tivesse adquirido “aleatoriamente”, nem se dando o
trabalho e/ou tendo curiosidade em procurar saber - jd que se tratava de um “dominio
expirado” — como assim ela propria sustentou — a sua origem e/ou histérico, a final,
poderia se tratar de um dominio envolvido em questdes de védrias ordens, jd ser
difamado, ou tendo implica¢cdes outras, enfim, que pudesse vir a prejudicar os seus
interesses. Portanto, com todas as vénias, é inaceitdvel essa sua versdo, ndo se
sustentando, leve que é mais do que a prdpria brisa.

N&o é nenhum pouco arriscado também dizer que o que se constatou é que o blog da
Reclamada mostra contomos bem enganosos. Uma estrada tortucsa, cheia de
pegadinhas. Qualquer um se sente perdido. Quando se clica no link de um produto
qualquer — dentro de sua vitrine — e se passa o mouse sobre ele, o sistema (jd bem
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treinado) faz com que a pagina seja automatiumente redimuonada a da MASTERCAPS,
que, por sua vez, disponibiliza na sua plataforma as condicdes - ainda que muito
suspeitas — para que o interessado concretize a compra.

Interessante notar, e j4 caminhando para os finalmentes, que a Reclamada nio
disponibiliza no seu blog de nenhum espago para os famosos e necessdrios “RECLAME
AQUI", o que explica a razdo pela qual ela ndo vende tecnicamente produtes, no
entanto, e aqui reside o engodo, o seu mecanismo de venda é realizado por via obliqua,
ou seja, através da MASTERCAPS.

Portanto, em termos de conclusdo, sendo a nomenclatura ABTA, da Reclamante, ja bem
posicionada, a Reclamada nem precisa se dar o trabatho de prospectar clientes, pois ela
se ancora no dominio da Reclamante, dai o porqué de o caso se amoldar as hipoteses de
aproveitamento parasitario.

E de se notar que o elemento nuclear ABTA é manifestamente prevalente no seu efeito
distintivo, figurando, assim, como nuclear dos Nomes de Dominios das Partes,
circunstincia que lhes impede uma coexisténcia sem percalgos. Ndo é sé. O aspecto que
mais fala alto nesse caso é que o Nome de Dominio <abta2013.com.br> em disputa ja
pertencia & Reclamante - que néio o renovou por circunstincias. Alids, sé um pequeno
comentdrio: os sucessivos registros de seus dominios mediante a aposi¢io dos anos
(correspondentes aos eventos que ela realiza) possivelmente além de lhe serem muito
custosos em termos de gerenciamento e manutengio, e tendem a lhe criar novamente
fatos como o dos autos, gerando, 3 primeira vista, a impressio, em relacdo aos ndo
renovados, que, de fato, realmente eles estdo disponiveis para qualquer um, razdo pela
qual recomenda-se que ela reavalie essa questdo.

A Reclamada pode de fato ndo ter agido de modo intencional em termos de prejudicar a
Reclamante, alids, essa questiio comporta altissima subjetividade, no caso podendo ser
aqui tio somente presumida, mas fato é que a sua escolha - hiio de convir as Partes -
num universo tdo amplo e que lhe permitiria a nomeacio e identidade de seu blog - ela
tem tudo para prejudicar, como j& anda prejudicando, € em muito, a imagem da
Reclamante (confira-se, nesse sentido, os e-mails recebidos pela Reclamante recheados
de reclamacdes), e mais do que isso, e muito mais, ela abusa do posicionamento que
goza a Reclamante, orbitando no seu prestigio de forma a se beneficiar e levar
vantagens, ou seja, em outras palavras, o registro em andlise dd mostras de haver sido
realizado com propésitos escusos e inconfessdveis, dai o porqué de este Especialista
entender pela incidéncia da sua mé-fé na postulacio e uso do Nome de Dominio em
questio, com fundamento na alinea “d” do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Por fim, ressalta-se a titulo de jurisprudéncia desta CASD-ND, a aplicacio da ma-fé nos
termos da alinea “d" do artigo 3¢, pardgrafo uUnico, do Regulamento SACI-Adm e
correspondente “d* do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND nos procedimentos
Centro de Solugio de Disputas, Mediagéio @ Arbitragem em Propriedade intelectual
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ND201638; ND201317; ND201318; NDZOISZS N0201626 ND201642; ND201615;
ND201612; ND20161; ND201530; ND201521.

1. DISPOSITIVO

Por tais razdes, sintetizando o quadro, tendo em vista o fato de o nome de dominio da
Reclamada — (a) ainda que estivesse tecnicamente disponivel quando de sua aquisi¢io, e
(b) ainda que destinado estivesse a identificacio de atividades que nio guardam
afinidade com as da Reclamante, entende este Especialista que o registro em andlise, de
fato, ou seja, diante das peculiaridades do caso, reiterando (i) tendo ele jd pertencido a
Reclamante - sendo, pois, a ela faciilmente identificado; (ii) tendo a funcdo de alavancar
clientes para a Reclamada em fungdo de um claro aproveitamento parasitdrio na medida
em que nas buscas do Google verificou-se que o dominio da Reclamante aparece em
primeiro lugar, e finalmente, (i) que tal direito ndo pode se prestar ao seu
enriquecimento sem causa, assim é que de acordo com as alineas “a” e “c” do caput do
art. 32 do Regulamento do SACI-Adm, cumuladas com o disposto na alinea “d" do
pardgrafo Unico do referido Regulamento, correspondente as hipoteses prevista no art.
21, “a" e “c" e no art. 2.2, alinea “d”, do Regulamento da CASD-ND, acolhe-se a
presente Reclamagio, determinando-se que o Nome de Dominio em disputa
<www.abta2013.com.br> seja definitivamente cancelado.

Este Especialista solicita aos bons oficios do Sr. Secretdrio Executivo da CASD-ND que
comunique as Partes, ao Procurador da Reclamante, bem como ao NIC.br o inteiro teor
da presente Decisdo, tudo nos termos do Regulamento da CASD-ND, dando-se pelo
encerramento deste Procedimento Especial.

S&o Paulo, 21 de agosto de 2019.

lorliforrs
Carlos sm:gzzz&: Fernandes
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