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CAMARA DE SOLUGAO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMINIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUGAO DE DISPUTAS, MEDIAGAO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE
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BLUE PRISM LiMITED X VN M

PROCEDIMENTO N° ND201946
DECISAO DE MERITO
I RELATORIO

1. Das Partes

BLUE PRISM LIMITED, sociedade britanica com sede em Warrington, Reino Unido,

representada por (NN
A S G G § G G
— [ —————

com endereco profissional
, & a Reclamante do presente Procedimento Especial (a

“Reclamante”).

VN M . > ¢ 250 -, com endereo o D
B ;o rcoresentagdo nos autos, ¢ o Reclamado do presente

Procedimento Especial (o “Reclamado”).

2 Do Nome de Dominio
O nome de dominio em disputa é <blueprism.com.br> (0 “Nome de Dominio”).

O Nome de Dominio foi registrado em 20 de junho de 2016 junto ao Registro.br.
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Das Ocorréncias no Procedimento Especial

Em 11 de setembro de 2019, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado a
Reclamante confirmando o recebimento da Reclamagdo, bem como informando do
subsequente exame dos requisitos formais da Reclamacéo.

Ainda em 11 de setembro de 2019, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de
seu Regulamento, enviou solicitacdo ao Nucleo de Informacado e Coordenacdo do Ponto
BR (NIC.br) requerendo as informacdes cadastrais acerca do nome de dominio
<blueprism.com.br>., incluindo anotagdes 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 atualizagdo cadastral promovida pelo
titular.

Em 12 de setembro de 2019, o NIC.br respondeu a solicitacao da Secretaria Executiva
repassando os dados cadastrais do nome de dominio <blueprism.com.br>, Ainda neste
ato, informou que em ateng¢ado 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 20 de junho de 2016.

Em 16 de setembro de 2019, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em
conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a
corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamagdo. A Reclamante respondeu
tempestivamente, encaminhando novos documentos, em 18 de setembro de 2019.

Em 23 de setembro de 2019, a Secretaria Executiva comunicou a Reclamante e ao NIC.br
0 saneamento da Reclamacdo, ressalvando que cabe ao Especialista a ser nomeado a
analise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentag¢do apresentada.

Ainda em 23 de setembro de 2019, a Secretaria Executiva, em consonancia com 0s
artigos 12 e 62 do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou
comunicado ao NIC.br e intimagdo as Partes sobre o inicio do Procedimento e, no
mesmo ato, intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso a
Reclamac3o e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 09 de outubro de 2019, a Secretaria Executiva comunicou as Partes e ao NIC.br que
o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestacdo por
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parte do Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e as consequéncias nos termos
dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em atencdo 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 manifestacio
o Nome de Dominio ndo seria congelado. Em 14 de outubro de 2019, a Secretaria
Executiva comunicou o ocorrido as Partes.

Em 14 de outubro de 2019, a Secretaria Executiva comunicou as Partes o recebimento
de manifestacao extemporanea do Reclamado nessa mesma data. Informou, no mesmo
ato, que todas as manifestacdes recebidas seriam submetidas ao Especialista, que nido
esta obrigado a examinar eventual manifestagdo apresentada fora de prazo, mas podera
fazé-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento, conforme
artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 16 de outubro 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 Declaragao de Independéncia e Imparcialidade.

Em 22 de outubro de 2019, ap6s 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 analise e julgamento nos termos do item 10 do
Regulamento desta Camara.

O Especialista, apds andlise de requisitos formais e documenta¢do apresentada pela
Reclamante, emitiu a Ordem Processual n2 01, de 25 de outubro de 2019, determinando
a regularizagdo da representacdo do Reclamado nos autos, da qual a Secretaria
Executiva intimou a Reclamante em 28 de outubro de 2019. A Reclamante respondeu
tempestivamente, esclarecendo a representagdo, em 04 de novembro de 2019. A
Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista a resposta da Reclamante a Ordem
Processual n2 01, em 05 de novembro de 2019.

Das Alegagoes das Partes
Da Reclamante

A Reclamante alega que:
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(i) E empresa multinacional de origem inglesa, fundada em 2001, que atua no
mercado de software, especialmente na area de automagdo robdtica de processos —
" ”n
RPA”;

(ii) E titular dos registros das marcas BLUE PRISM no Brasil sob nos. 911288333,
911288317, 911288287, 911288244, cujos pedidos datam de 15 de janeiro de 2016,
entre outros registros e pedidos de registro de marcas mais recentes;

(iii) Utiliza o elemento “Blue Prism” como parcela distintiva de seu nome comercial
desde 2001;

(iv) O Nome de Dominio, <blueprism.com.br>, reproduz integralmente a marca
BLUE PRISM da Reclamante sem sua autorizagdo;

(v) O Reclamado estava coletando informacdes de potenciais interessados em
servicos de RPA por meio de website utilizando o Nome de Dominio, levando-os a
acreditar que estariam fornecendo tais dados a Reclamante;

(vi) A Reclamante notificou o Reclamado para resolver o conflito instaurado pela
situagao de forma amigavel, sendo que o Reclamado ndo respondeu, apenas substituiu
o website por pagina contendo a mensagem “oops! Seu site ndo estd publicado” (sic),
acessivel pelo Nome de Dominio;

(vii) A reproducdo integral e 0 uso ndo autorizado da marca BLUE PRISM em nome
de dominio pelo Reclamado é capaz de gerar confusdo ou associagdo indevida, quanto a
sua procedéncia, suposta vinculagdo com a Reclamante e danos a terceiros, também
prejudicando a imagem da Reclamante;

(viii) A marca BLUE PRISM e a expressdao “Blue Prism” nos sinais distintivos da
Reclamante fazem jus a protegdo pelo direito brasileiro;

(ix) O uso nao autorizado da marca BLUE PRISM pelo Reclamado viola direito da
Reclamante sobre marca registrada no Brasil (art. 129 da Lei da Propriedade Industrial —
Lei n29.279/1996), sobre marca notoriamente conhecida em seu segmento de mercado
(art. 62 bis da Conven¢ao da Unido de Paris e art. 126 da Lei a Propriedade Industrial) e
sobre a sua denominagdo social (art. 82 da Convengdo da Unido de Paris e art. 1.163 do
Cddigo Civil);

(x) O Reclamado age com malicia ao adotar a marca da Reclamante no Nome de
Dominio para tentar atrair visitantes e investidores ao seu website a partir de confusdo
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ou associagdo com o sinal distintivo da Reclamante, nos termos do item 2.1 do
Regulamento da CASD-ND; e

(xi) O registro do Nome de Dominio que reproduz marca da Reclamante configura
uso passivo (“passive holding”), que representa indicio de ma-fé.

Assim, a Reclamante requer a transferéncia do Nome de Dominio, nos termos dos
artigos 4.2(g) e 4.3 do Regulamento da CASD-ND e do artigo 2°(f) do Regulamento do
SACI-Adm, indicando pessoa juridica de direito privado para recebé-lo, qual seja, a
Domain Names S/C LTDA — ME.

Do Reclamado

O Reclamado, em manifestagdo extemporanea, limitou-se a perguntar a Secretaria
Executiva se a Reclamante estaria constituida no Brasil, sem contestar a argumentagdo
da Reclamante.

I FUNDAMENTAGAO E CONCLUSAO

Fundamentagdo

Independentemente da revelia do Reclamado, ha provas nos autos e fundamentos de
fato e de direito para embasar a presente decisdo.

Legitimo interesse da Reclamante com relagdo ao Nome de Dominio.

Além dos demais requisitos necessarios a instauragdo do presente Procedimento
Especial, a Reclamante possui legitimo interesse sobre o nome de dominio em disputa
conforme art. 22 (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

Com efeito, diz o art. 22 (¢) do Regulamento SACI-Adm:

Art. 22. O Reclamante escolhera uma das instituigdes credenciadas e
solicitara a instituigdo escolhida a abertura de procedimento do SACI-Adm,
informando em seu Requerimento:

[id

c) as razdes e os documentos que comprovam as hipoteses descritas no
artigo 32 deste Regulamento, bem como o seu legitimo interesse em
relagdo ao(s) nome(s) de dominio objeto de disputa, devendo desde logo
apresentar todos os argumentos e documentos que 0s comprovem;
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A Reclamante alega que houve uso ndo autorizado da marca BLUE PRISM no Nome de
Dominio, o que seria capaz de gerar confusdo ou associagdo indevida quanto a sua
procedéncia, suposta vinculagdo com a Reclamante e danos a terceiros, também
prejudicando a imagem da Reclamante, sustentando que tal uso é proibido. Alegou
violagdo de direitos sobre suas marcas e sobre seu nome empresarial.

A possivel violagdo de direitos sobre a marca, bem como sobre outros sinais distintivos,
denota interesse legitimo da Reclamante. Os precedentes da CASD-ND s3o fartos nesse
sentido: ND201913, ND201813, ND201649, entre outros.

b. Nome de Dominio idéntico ou suficientemente 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 demonstrou possuir direitos conforme o art. 32 do Regulamento SACI-
Adm e art. 2.1 do Regulamento da CASD-ND que fundamentam seus interesses.

O artigo 32 do Regulamento SACI-Adm, replicado pelo artigo 2.1 do Regulamento CASD-
ND, indica que a Reclamante deve comprovar pelo menos um dos seguintes requisitos,
além de expor as razdes pelas quais o Nome de Dominio foi registrado ou esta sendo
usado de ma-fé, de modo a causar prejuizo a Reclamante:

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

b) o0 nome de dominio € idéntico ou similar o suficiente para
criar confusdo com uma marca de titularidade do Reclamante,
gue ainda ndo tenha sido depositada ou registrada no Brasil,
mas gue 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 o patronimico,
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pseudonimo ou apelido notoriamente conhecido, nome
artistico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de dominio
sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade.

A Reclamante comprovou que o Nome de Dominio, <blueprism.com.br>, reproduz
exatamente as marcas BLUE PRISM de sua titularidade registradas no Brasil e cujas
prioridades datam de 15 de janeiro de 2016 (cf. impressdes de tela de Consulta a Base
de Dados do INPI juntadas aos autos e confirmados pelo Especialista), ou seja, cujas
prioridades datam de cinco meses antes do registro do Nome de Dominio junto ao
Registro.br, em 20 de junho de 2016.
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Igualmente, a Reclamante comprovou que o Nome de Dominio reproduz exatamente o
elemento caracteristico de seu nome empresarial, “Blue Prism Limited”, adotado
quando da incorporagdo da Reclamante em Cardiff, Inglaterra, em 26 de julho de 2001
(cf. “Certificate of Incorporation of a Private Limited Company” juntado aos autos), ou
seja, uma década e meia antes do registro do Nome de Dominio junto ao Registro.br,
em 20 de junho de 2016.

Sendo assim, estdo presentes os requisitos do art. 32 (a) e do art. 32 (c) do Regulamento
SACI-Adm e correspondentes art. 2.1 (a) e art. 2.1 (c) do Regulamento CASD-ND.

c. Nome de Dominio registrado ou sendo utilizado de ma-fé, conforme previsto no art.
39, paragrafo Gnico, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.
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A Reclamante demonstrou a mé-fé do Reclamado, conforme o art. 3¢, paragrafo unico,
do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

O art. 3¢, paragrafo unico, do Regulamento SACI-Adm traz lista exemplificativa de
circunstancias que indicam a ma-fé, reiteradas pelo art. 2.2 do Regulamento CASD-ND:

Art. 32. O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-
Adm, devera expor as razdes pelas quais 0 nome de dominio foi
registrado ou estd sendo usado de ma-fé, de modo a causar
prejuizos ao Reclamante, cumulado com a comprovacdo de
existéncia de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos
nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relagio ao nome de
dominio objeto do conflito: [...]

Paragrafo unico: Para os fins de comprovacdo do disposto no
Caput deste Artigo, as circunstancias a seguir transcritas, dentre
outras que poderdo existir, constituem indicios de ma-fé na
utilizagdo do nome de dominio objeto do procedimento do
SACI-Adm:

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 qualquer outro endereco
eletrdnico, criando uma situagdo de provavel confusdo com o
sinal distintivo do Reclamante.

Apesar da alegagdo da Reclamante de que o Reclamado estaria agindo de ma-fé ao
coletar informagdes pessoais de potenciais interessados nos servigos de RPA oferecidos
pela Reclamante por meio de website utilizando o Nome de Dominio, ndo ha provas
adicionais nos autos de que tal conduta de fato tenha ocorrido.

Por outro lado, tem fundamento a alegacdo de que o Reclamado mantenha posse
passiva do Nome de Dominio, em especial ao se demonstrar que o Reclamado mantém
pagina sem conteudo, apenas apresentando a mensagem “Oops! Seu site ndo estd
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publicado” (cf. impressdo de tela juntada aos autos pelo Reclamado e confirmada pelo
Especialista).

A posse passiva (do inglés, “passive holding”) de nome de dominio que reproduz marca
de outrem é largamente reconhecida como circunstancia que demonstra a ma-fé do
titular desse nome de dominio, desde que acompanhada de outros indicios de ma-fé. Ha

diversos precedentes da CASD-ND neste sentido: ND201820, ND201756, ND201629,
entre outros.

Seu site ndo esta publicado

Ainda, vé-se que o nome de dominio foi registrado em 20 de junho de 2016, meses
depois da data da prioridade das marcas registradas da Reclamante, 15 de janeiro de
2016, mas poucos dias antes do depdsito das marcas no Brasil e de sua publicacdo,
respectivamente em 06 de julho de 2016 e 19 de julho de 2016. Embora a marca ndo
estivesse no banco de dados do INPI ou publicada quando do registro do Nome de
Dominio, ela aproveita a data de prioridade do registro no Reino Unido, conforme art.
127 da Lei 9.279/1996.

Aliada a posse passiva, essa circunstdncia, em conjunto com a manifestacdo
extemporanea do Reclamado, limitando-se a perguntar se a Reclamante estaria
constituida no Brasil, sem contestar a argumentac¢do da Reclamante, leva a crer que o
Reclamado tentou antecipar-se a chegada da Reclamante ao Brasil, registrando o nome
de dominio para impedir seu registro pela Reclamante, indicando “o objetivo de vendeé-

lo, alugé-lo ou tronsferi-lo para [a]l Reclamante”, nos termos da alinea “a” do art. 32,
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paragrafo (nico, do Regulamento SACI-Adm e correspondente art. 2.2(a) do
Regulamento CASD-ND.
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Nessa linha, destaca-se o item 3.3 do Apanhado de Jurisprudéncia do Centro de
arbitragem e mediagio da OMPI, referida por “WIPO Overview 3.0”
(http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item33 ):

3.3. Pode a "posse passiva" ou a ndo exploragdo de um nome de dominio ser
fundamento para a caracterizagdo da ma-fé?

Desde o inicio da UDRP, os especialistas tém concluido que a ndo-utilizagdo de
um nome de dominio (incluindo uma pdgina em branco ou uma pdgina com a
expressdo "em breve") ndo impediria a caracterizagdo de md-fé sob a doutrina
da posse passiva.

Ainda que os especialistas analisem a totalidade das circunsténcias sem cada
caso, alguns fatores tem sido considerados relevantes na aplicacGo da doutrina
da posse passiva, quais sejam: (i) o grau da distintividade ou a reputagdo da
marca do Reclamante, (ii) a falha do Reclamado em apresentar uma resposta
ou fornecer qualquer evidéncia de uso real ou provavel de boa-fé, (iii) o
Reclamado ocultar sua identidade ou utilizar de dados de contato falso (em
violagdo ao contrato de registro) e (iv) a implausibilidade de qualquer uso em
boa-fé que possa ser dado ao nome de dominio.* [Tradug3o Livre]

' 3,3, Can the "passive holding” or non-use of a domain name support a finding of bad faith?
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Nessa linha, a alta distintividade da marca BLUE PRISM (“prisma azul”, expressado
arbitrdria), a falta de resposta, mesmo extemporanea, do Reclamado e a extrema
dificuldade em se vislumbrar qualquer uso de boa-fé plausivel para o nome de dominio
no caso concreto (cf. acima) corroboram a hipétese da ma-fé em sua posse passiva.

Sendo assim, esta caracterizada a mé-fé tanto na utilizacdo como no préprio registro do
Nome de Dominio, nos termos do art. 32, paragrafo Unico, do Regulamento SACI-Adm e
art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

d. Direitos ou interesses legitimos do Reclamado com relagdo ao Nome de Dominio.

Por fim, ndo ha nos autos indicios de direitos nem interesses legitimos do Reclamado
sobre o Nome de Dominio, conforme o art. 112 (c) do Regulamento SACI-Adm, ainda
mais diante da auséncia de manifestacdo do Reclamado nesse sentido. Conforme
supramencionado, esta postura omissiva vem corroborar com os indicos de ma-fé na
analise geral da conduta do Reclamado.

2. Conclusao

Ficou comprovada a reproducdo das marcas BLUE PRISM e do elemento principal do
nome comercial “Blue Prism Limited” da Reclamante no Nome de Dominio,
<blueprism.com.br>, estando presentes, portanto, os requisitos da perda da titularidade
do registro pelo Reclamado nos termos do art. 32 (a) e do art. 32 (c) do Regulamento
SACI-Adm e correspondentes art. 2.1 (a) e art. 2.1 (c) do Regulamento CASD-ND.

Também esta evidenciada a ma-fé do Reclamado nos termos do art. 32, paragrafo Unico,
do Regulamento SACI-Adm e correspondente art. 2.2 do Regulamento CASD-ND diante
da posse passiva do nome de dominio, aliadas as circunstancias de seu registro e
omissdo neste procedimento.

“From the inception of the UDRP, panelists have found that the non-use of a domain name (including a blank or “coming soon” page)
would not prevent a finding of bad faith under the doctrine of passive holding.

“While panelists will look at the totality of the circumstances in each case, factors that have been considered relevant in applying the
passive holding doctrine include: (i) the degree of distinctiveness or reputation of the complainant’s mark, (ii) the failure of the
respondent to submit a response or to provide any evidence of actual or contemplated good-faith use, (iii) the respondent’s
concealing its identity or use of false contact details (noted to be in breach of its registration agreement), and (iv) the implausibility of
any good faith use to which the domain name may be put” (disponivel no website da Organizacdo Mundial da Propriedade
Intelectual, em http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item33. Acesso em 19/11/2019).
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Nao hg, por fim, evidéncia de direitos ou interesses legitimos do Reclamado que possam
sustentar @ manutengdo do Nome de Dominio sob sua titularidade diante de tudo que
se coloca no caso.

Além do mais, a manutengdo do Nome de Dominio sob a titularidade do Reclamado
contrariaria o artigo 12 da Resolugdo CGl.br/RES/2008/008/ do Comité Gestor da
Internet no Brasil e a clausula 42 do Contrato para Registro de Nome de Dominio sob o
“.br”, que proibem a escolha de nome de dominio que viole direitos de terceiros.

Assim, a Reclamante tem razdo em seu pleito e a transferéncia do nome de dominio
deve ser deferida como foi requerido.

. DISPOSITIVO

Pelas razoes acima expostas e de acordo com o artigo 10.9 (c) do Regulamento CASD-ND, o
Especialista acolhe a presente Reclamagdo e determina que o Nome de Dominio em disputa
<blueprism.com.br> seja transferido @ Reclamante ou, conforme art. 4.3 do Regulamento CASD-
ND, para DOMAIN NAMES S/C LTDA. — ME (CNPJ n° 04.111.814/0001-54), na forma do pedido
da 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.
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Sao Paulo, 29 de novemb/rgde 20109.
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LUIZ FERNANDO PLASTINO ANDRADE

Especialista
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