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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 DA ABPI (CSD-ABPI)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. X S G S

PROCEDIMENTO N° ND202029

DECISAO DE MERITO
1. RELATORIO

1. Das Partes

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA., pessoa juridica de direito privado, com
sede em S3o Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n? 00.280.273/0007-22, representada

por I B B < -

Reclamante do presente Procedimento Especial (“Reclamante”).

I B . pessoa natural, inscrito no CPF/MF, com endereco fisico em N

[l sem representante, € o Reclamado do presente Procedimento Especial
(“Reclamado”).

2. Do Nome de Dominio

O nome de dominio em disputa é <samsungrj.com.br> (“Nome de Dominio”).

O Nome de Dominio foi criado em 09 de agosto de 2019 junto ao Registro.br.
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3. Das Ocorréncias no Procedimento Especial

Em 04 de junho de 2020, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado a
Reclamante confirmando o recebimento da Reclamacgao, bem como informando do
subsequente exame dos requisitos formais da Reclamacao.

Em 04 de junho de 2020, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu
Regulamento, enviou solicitacdo ao Nucleo de Informagdo e Coordenacdo do Ponto BR
(NIC.br) requerendo as informagOes cadastrais acerca do nome de dominio
<samsungrj.com.br>, incluindo anotagdes acerca de eventual divergéncia entre o nome
e numero do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de
dominio objeto da presente Reclamacdo, ou ainda atualizacdo cadastral promovida pelo
titular.

Em 05 de junho de 2020, o NIC.br respondeu a solicitacdo da Secretaria Executiva
repassando os dados cadastrais do nome de dominio <samsungrj.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 Resolugdo 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 09/08/2019.

Em 09 de junho de 2020, 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 Reclamacgao.

Em 15 de junho de 2020, a Secretaria Executiva comunicou a Reclamante e ao NIC.br o
saneamento da Reclamacdo, ressalvando que cabe ao Especialista a ser nomeado a
analise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentagdo apresentada.

Em 16 de junho de 2020, a Secretaria Executiva, em consonancia com os artigos 12 e 62
do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado
ao NIC.br e intimacdo as Partes sobre o inicio do Procedimento e, no mesmo ato,
intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso a Reclamacéo e
Ihe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 02 de julho de 2020, a Secretaria Executiva comunicou as Partes e ao NIC.br que o
prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestagado por parte
do Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e as consequéncias nos termos dos
Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em atengdo ao tramite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br
comunicou a Secretaria Executiva sobre a tentativa de contato com o Reclamado, porém
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sem sucesso e, em decorréncia disso, procederam com o congelamento do Nome de
Dominio.

Em 13 de julho de 2020. a Secretaria Executiva comunicou as Partes a nomeacgao da
Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND,
apresentou Declaragdo de Independéncia e Imparcialidade.

Em 21 de julho de 2020, 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 andlise e julgamento nos termos do item 10 do
Regulamento desta Camara.

4. Das Alegagoes das Partes
a. Da Reclamante

A Reclamante alega que possui contrato de licenciamento de marca com a empresa
SAMSUNG ELETRONICS CO por meio do qual possui autorizacdo para comercializacao
de produtos da marca SAMSUNG no Brasil, bem como poderes para agir em defesa da
marca, sendo, portanto legitimada para agir em interesse da marca SAMSUNG,
conforme declaragdo apresentada nos autos da Reclamagao.

Alega que o grupo Samsung é titular de diversos registros para a marca SAMSUNG no
Brasil além de ser titular do nome empresarial SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA
LTDA. e do nome de dominio <samsung.com.br> desde 1996, ou seja, muito antes do
Reclamado ter registrado o Nome de Dominio.

Além disso, a Reclamante alega que a marca SAMSUNG é globalmente conhecida, sendo
referéncia de exceléncia e qualidade no mercado de eletrénicos e tecnologia em geral,
sendo inegavel e inquestiondvel o direito anterior da Reclamante sobre o uso exclusivo
da expressao SAMSUNG, bem como direito de impedir que terceiros utilizem expressoes
idénticas e similares.

Nesse sentido, aduz que o Nome de Dominio reproduz de forma integral sua marca
registrada com acréscimo apenas do termo "rj" que se trata de localizacdo geografica
insuficiente para evitar qualquer confusdo e que o Nome de Dominio ndo hospeda
qualquer conteldo, razdo pela qual resta claro que o Reclamado registrou-o com a
intencdo de posteriormente vendé-lo a Reclamante. Além disso, o registro do Nome de
Dominio pelo Reclamado teria a intengao de impedir a Reclamante de registra-lo.

Assevera, portanto, que o Nome de Dominio enquadra-se nas situagdes previstas nas

letras "a" e "c" da subclausula 2.1 e nas letras "a" e "b" da subclausula 2.2 do
Regulamento da CASD-ND e, inclusive, nas letras "a" e "c" do Artigo 32 e nas letras "a"

e "b" do Pardgrafo Unico do Artigo 32 do Regulamento SACI-Adm.
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Para tanto, requer seja transferido o Nome de Dominio para a Reclamante.
Do Reclamado

O Reclamado ndo apresentou defesa, tampouco qualquer manifestacdo mesmo diante
do congelamento do nome de dominio, ficando configurada a revelia conforme
comunicacdo enviada pela CASD-ND em 02 de julho de 2020.

Il. FUNDAMENTACAO E CONCLUSAO

Preliminarmente cabe esclarecer que a revelia do Reclamado ndo influenciou o
julgamento do mérito da presente controvérsia, o qual foi apreciado e decidido com
base nos fatos e provas apresentados, em conformidade com o disposto no artigo 8.4
do Regulamento CASD-ND e no artigo 139, §52 do Regulamento do Sistema
Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Dominios sob ".br" - SACI-
Adm ("Regulamento SACI-Adm").

Dispde o Regulamento SACI-Adm que:

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

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

b) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar
confus@o com uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda néo
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

c) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar
confusGo 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;
ou
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Pardgrafo unico: Para os fins de comprovagéo do disposto no Caput
deste Artigo, as circunstdncias a sequir transcritas, dentre outras que
poderdo existir, constituem indicios de md-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, alugd-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 eletrénico, criando uma
situagdo de provdvel confusdo com o sinal distintivo do Reclamante."

Ademais, estabelece o Regulamento CASD-ND o seguinte:

"2.1. Este Regulamento aplicar-se-d as disputas em que o Reclamante
alegar que determinado nome de dominio registrado sob o ".br" se
enquadre em uma das situa¢bes abaixo, cumulada com uma das
situagles descritas no item 2.2:

(a) 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 jd registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI; ou

(b) 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 n®
9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

(c) 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.

2.2. Este Regulamento aplicar-se-d, ainda, nas hipdteses de uso de md-
fé de nome de dominio, constituindo indicios de md-fé na utilizagdo do
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nome de dominio objeto do procedimento do SACI-Adm,
circunstdéncias a sequir transcritas, dentre outras que poderdo existir:

(a) ter o Titular registrado o nome de dominio com o objetivo de vendé-
lo, alugd-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 enderego eletrénico, criando uma
situacgdo de provdvel confus@o com o sinal distintivo do Reclamante."

Com relacdo ao mérito da presente controvérsia, constata-se que:

a) o Nome de Dominio foi registrado pelo Reclamado em 09 de agosto de 2019.

b) a Reclamante tem Contrato de Licenga celebrado com a empresa SAMSUNG
ELECTRONICS CO, a qual é titular de diversos registros de marcas contendo a expressao

"SAMSUNG".

c) o Nome de Dominio se confunde com o nome de dominio <samsung.com.br>

registrado desde 1996 em nome da empresa do grupo da Reclamante.

d) o Nome de Dominio se confunde com as marcas registradas no INPI.

Em primeiro lugar, cumpre salientar que resta evidente que o Nome de Dominio contém
marcas da empresa do grupo da Reclamante registradas anteriormente, bem como
contém o nome empresarial da Reclamante, sendo suficientemente similar para criar
confusdo com eles, configurando as hipdteses previstas nas alineas (a) e (c) do artigo 32

do Regulamento SACI-Adm e do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Nesse sentido, cumpre mencionar ementa de decisdo recente desta CASD-ND acerca do

nome de dominio <leroymerlim.com.br> proferida no procedimento ND201849:

"Nome de Dominio. ViolagGo a Marcas. Nome Empresarial e Nome de Dominio
Anteriores. Decretagdo de revelia frente a inequivoca ciéncia do Reclamado e o
ndo atendimento dos requisitos elencados nos Regulamentos da CASD-ND e do
SACI-ADM. Similitude capaz de criar confusGo perante os consumidores.
Inexisténcia de direitos e/ou legitimo interesse do Reclamado sobre o Nome de
Dominio. prejuizo as Reclamantes decorre do prdprio ato lesivo de registro do
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Nome de Dominio, cujos elementos nominativos nGo poderia o Reclamado
desconhecer, em razdo da notoriedade das marcas e da notdria concesséo de
diferentes registros para a marca no Brasil. Legitimidade e boa-fé das
Reclamantes que buscaram através de notificacdo extrajudicial solugcdo
amigdvel. Md-fé caracterizada. Registro com objetivo de venda a Reclamante ou
terceiros. registro com objetivo de prejudicar atividade comercial das
Reclamantes. utilizagdo para intencionalmente atrair, com objetivo de lucro,
usudrios da internet, criando confusdo com sinais das Reclamantes. resposta do
Reclamado a notificacGo extrajudicial concordando em transferir o dominio
mediante pagamento de trés mil reais. Nome de Dominio que redireciona ao
website do concorrente das Reclamantes. Reclamado titular de outros 500
nomes de dominio com caracteristicas de cybersquatting e ou typosquatting.
Violagdo de direitos de terceiros, indugdo de terceiros a erro e desrespeito a
legislagdo. Inexisténcia de pedido ou registro de marca em nome do Reclamado
perante o INPI. Reclamado reincidente que opta por ndo produzir provas ou
desconstituir as alegacdes das Reclamantes. Principio do First come, First served
frente & vedacgdo do pardgrafo tnico do artigo 12 da Resolucéo 2008/008 do
CGI.BR. Aplicagdo do item 2.1, alineas ‘a’, ‘b’ e ‘c’; item 2.2, alineas ‘a’, ‘c’ e ‘d’
do Regulamento CASD-ND."

Ademais, é facilmente constatavel que o registro do Nome de Dominio pelo Reclamado
impede que a Reclamante o utilize como um nome de dominio correspondente, razao
pela qual caracterizada a hipdtese prevista na alinea (b) do paragrafo Unico do artigo 32
do Regulamento SACI-Adm e do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND. Nesse sentido,
cumpre ressaltar que esta Especialista acessou o Nome de Dominio registrado pelo
Reclamado e verificou que ele ndo se encontra em uso, o que leva ao entendimento de
que se trata de um caso de passive holding, indicando possivel ma-fé do Reclamado,
inclusive pela constatacdo desta Especialista de inexisténcia de direito ou legitimo
interesse do Reclamado em relagdo ao Nome de Dominio.

Todavia, ndo restou demonstrado que o Reclamado teria registrado o Nome de Dominio
com o objetivo de vendé-lo para a Reclamante ou para terceiros, razdo pela qual ndo
restou caracterizada a hipdtese prevista na alinea (a) do paragrafo unico do artigo 32 do
Regulamento SACI-Adm e do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Desta forma, menciona-se, a titulo de jurisprudéncia desta CASD-ND, a constatag¢do da
ma-fé nos termos da alinea (b) do artigo 39, paragrafo Unico, do Regulamento SACI-Adm
e correspondente alinea (b) do artigo 2.2. do Regulamento da CASD-ND, nos
procedimentos: ND201334; ND201422; ND201758; ND201817 e ND201839.

Além do exposto, a manutengao 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.
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1l. DISPOSITIVO

Pelas razOes acima expostas e com fundamento no disposto na alinea (a) e (c) do caput
e na alinea (b) do paragrafo uUnico do artigo 32 do Regulamento SACI-Adm,
correspondente as hipdteses previstas no artigo 2.1, alinea (a) e (c) e artigo 2.2, alinea
(b) do Regulamento CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamacao e determina
gue o Nome de Dominio em disputa <samsungrj.com.br> seja transferido a Reclamante
conforme determina o disposto no artigo 12, § 12 do Regulamento SACI-Adm e no artigo
10.9 do Regulamento CASD-ND.

A Especialista solicita ao Secretdrio 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.

Sao Paulo, 13 de agosto de 2020.

MCW

Renata Ciampi
Especialista
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