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

AMERICAN EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT cORP. X G Ol A R
PROCEDIMENTO N° ND202046

DECISAO DE MERITO
I RELATORIO

1. Das Partes

AMERICAN EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., pessoa juridica com
endereco em 200 Vesey Street, Nova lorque, NY, Estados Unidos, representado por

I I ¢ 2 Reclamante do

presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

JdIEEE B B 9 i'scrito no CPF/MF, com e-mail cadastrado junto ao

Registro.br, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “Reclamado”).

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

O Nome de Dominio foi registrado em 21/06/2019 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorréncias no Procedimento Especial

Em 27/07/2020, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado a Reclamante
confirmando o recebimento da Reclamac¢do, bem como informando do subsequente
exame dos requisitos formais da Reclamacao.
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Em 27/07/2020, a Secretaria Executiva, 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 <amex.com.br>,
incluindo anotacdes 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 Reclamacgado, ou ainda atualiza¢do cadastral promovida pelo titular.

Em 27/07/2020, o NIC.br respondeu a solicitacdo da Secretaria Executiva repassando os
dados cadastrais do nome de dominio <amex.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 21/06/2019.

Em 03/08/2020, a Secretaria Executiva comunicou a Reclamante e ao NIC.br o
saneamento da Reclamacgdo, ressalvando que cabe ao Especialista a ser nomeado a
analise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentacdo apresentada.

Em 03/08/2020, 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 Reclamacgdo e lhe
concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 19/08/2020, a Secretaria Executiva comunicou as Partes e ao NIC.br que o prazo para
Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestacdo por 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 as tentativas infrutiferas de contato com o
Reclamado. Em decorréncia, o Nome de Dominio foi congelado (suspenso) em
24/08/2020.

Em 31/08/2020, a Secretaria Executiva comunicou as Partes a nomeagao do Especialista
subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou
Declaragao de Independéncia e Imparcialidade.

Em 10/09/2020, 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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4, Das Alegagdes das Partes
a. Da Reclamante

A Reclamante apresentou Reclamagdo na qual requer a transferéncia do nome de
dominio <amex.com.br> em disputa para o seu nome. Como base para tal requerimento,
a Reclamante alega, em suma, que:

(i) a American Express é uma empresa global de servigos bancarios e de crédito, com sede
mundial em Nova York, Estados Unidos, e figura como a maior emissora global de cartdes
de crédito, com volume total de USS 1 trilh3o, tendo emitido 117,8 milhdes de cartdes de
pagamento. Além disso, esta presente no mercado desde 1850, tendo sido ranqueada
como a 252 melhor marca global, sendo a primeira empresa do segmento financeiro na
lista do Interbrand Ranking 2015.

(ii) no Brasil, a Reclamante atua em parceria com o Banco Bradesco, que ¢é a instituicdo
financeira autorizada a emitir cartdes de crédito e afiliar novos estabelecimentos, e com
o Banco do Brasil, também para a emissdo de cartdes.

(iii) é titular de diversas marcas registradas perante o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), merecendo destaque, para a presente Reclamacgdo, os registros abaixo
listados (vide doc. 04 da Reclamagéo):

e Registro no. 007201290, para a marca nominativa “AMEX”, depositado em
07/05/1979 e concedido em 25/03/1980, na classe 36;

e Registro no. 815578792, para a marca nominativa “AMEX”, depositado em
07/09/1990 e concedido em 07/06/1994, na classe 38.30;

e Registro no. 830699740, para a marca mista “AMEX”, depositado em 11/08/2010
e concedido em 11/02/2014, na classe 36;

e Registro no. 830699732, para a marca mista “AMEX”, depositado em 11/08/2010
e concedido em 24/10/2017, na classe 35;

e Registro no. 830699759, para a marca mista “AMEX”, depositado em 11/08/2010
e concedido em 19/01/2016, na classe 39;
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e Registro no. 830699767, para a marca mista “AMEX”, depositado em 11/08/2010
e concedido em 11/02/2014, na classe 43.

(iii) a Reclamante alega que o nome de dominio <amex.com.br>, registrado pelo
Reclamado em 21 de junho de 2019, reproduz a sua marca anteriormente registrada
”AMEX”;

(iv) a Reclamante alega, ainda, que o Reclamado faz uso do dominio objeto da presente
Reclamagdo  para redirecionar o0s usudrios aos sites de terceiros
http://americanexpress.acessocartao.com.br/ e http://ww25.cartoesdecredito.com.br/,
0s quais ndo sdo relacionados a American Express, porém trazem diversas informacdes
sobre 0s cartdes American Express. Na pagina
http://americanexpress.acessocartao.com.br/ (a que a pagina www.amex.com.br
redireciona automaticamente) hd diversas informagdes sobre os cartdes American
Express, como se este fosse um site oficial da Reclamante, além de conter uma imagem
de um dos cartées da American Express, retirada do site oficial da Reclamante. Na pagina
http://ww25.cartoesdecredito.com.br/, o usudario da Internet encontra um menu com
links para outras paginas, aparentemente fraudulentas, de cartdes de crédito de
bandeiras diversas;

(v) desta forma, a Reclamante entende que o Reclamado registrou o dominio
<amex.com.br>com o claro intuito de prejudicar os seus negdcios, bem como que o nome
de dominio em disputa vem sendo utilizado para atrair, com o objetivo de lucro, usudrios
da Internet para o seu sitio de rede eletronica, criando risco de confusdo com a marca
notoriamente conhecida da Reclamante.

(vi) além disso, a Reclamante ressalta que o Reclamado ndo possui nenhum direito ou
legitimo interesse sobre o nome de dominio em disputa, o que corrobora a ma-fé do
Reclamado no uso e registro do dominio <amex.com.br>.

(vii) diante do exposto, a Reclamante requer a transferéncia do nome de dominio
<amex.com.br> para a sua titularidade, com base nos dispositivos previstos na letra “a”
da subclausula 2.1 e na letra “d” da subcldusula 2.2 do Regulamento da CASD-ND e na
letra “a” do Artigo 32 e naletra “d” do Paragrafo Unico do Artigo 32 do Regulamento SACI-
Adm.

b. Do Reclamado

O Reclamado ndo apresentou defesa, restando caracterizada a revelia em 19 de agosto
de 2020.
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De inicio, frise-se que a presente decisdo fundamenta-se nos fatos e provas apresentados no
Procedimento pela Reclamante. A revelia do Reclamado ndo influenciou o convencimento do
Especialista, em respeito ao disposto no artigo 132, § 52, do Regulamento do SACI-Adm e no artigo
8.4 do Regulamento da CASD-ND.

A Reclamante, presente no mercado internacional desde 1850, é uma empresa norte-americana
de servigos bancdrios e de crédito. E fato publico e notério que a Reclamante é uma das maiores
emissoras de cartdes de crédito do mundo, sendo popularmente conhecida no mercado pela
marca “AMEX”".

No Brasil, a Reclamante é titular de diversos registros para a marca “AMEX” perante o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI), conforme detalhes abaixo:

e Registro no. 007201290, para a marca nominativa “AMEX”, depositado em 07/05/1979 e
concedido em 25/03/1980, na classe 36;

e Registro no. 815578792, para a marca nominativa “AMEX”, depositado em 07/09/1990 e
concedido em 07/06/1994, na classe 38.30;

e Registro no. 830699740, para a marca mista “AMEX”, depositado em 11/08/2010 e
concedido em 11/02/2014, na classe 36;

e Registro no. 830699732, para a marca mista “AMEX”, depositado em 11/08/2010 e
concedido em 24/10/2017, na classe 35;

e Registro no. 830699759, para a marca mista “AMEX”, depositado em 11/08/2010 e
concedido em 19/01/2016, na classe 39;

e Registro no. 830699767, para a marca mista “AMEX”, depositado em 11/08/2010 e
concedido em 11/02/2014, na classe 43.

Em consonancia com os Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, necessario se faz a verificacdo
nos autos deste Procedimento, de evidéncia de ma-fé no registro e/ou na utilizacdo do nome de
dominio em disputa. Assim sendo, para que haja a transferéncia de nome de dominio, nos termos
do art. 32 do Regulamento do SACI-Adm, é necessario o preenchimento de pelo menos um dos
requisitos abaixo:
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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

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

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,
pseudonimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artistico singular ou coletivo,
ou mesmo outro nome de dominio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade; ou

Temos, ainda, de acordo com o pardgrafo uUnico do art. 32 do Regulamento SACI-Adm, os incisos
abaixo que exemplificam hipdteses que podem deflagrar caracterizacdo de ma-fé, requisito
cumulativo indispensavel ao acolhimento desta Reclamagao:

a)

b)

c)

d)

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

ter o Titular registrado o nome de dominio para impedir que o Reclamante o utilize como
um nome de dominio correspondente; ou

ter o Titular registrado o nome de dominio com o objetivo de prejudicar a atividade
comercial do Reclamante; ou

ao usar o nome de dominio, o Titular tente intencionalmente atrair, com objetivo de
lucro, usudrios da Internet para o seu sitio da rede eletrénica ou para qualquer outro
endereco eletrénico, criando uma situagao de provavel confusdao com o sinal distintivo do
Reclamante.

Nome de Dominio idéntico ou suficientemente similar para criar confusio com um sinal
distintivo anterior conforme previsto no art. 32 do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do
Regulamento CASD-ND.

Conforme documentos acostados pela Reclamante e confirmado por esse Especialista em
consulta ao site do INPI, a Reclamante é titular de diversos registros para a marca “AMEX”, nas
formas nominativa e mista.
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O nome de dominio <amex.com.br> em disputa é idéntico as marcas “AMEX” anteriormente
registradas no INPI em nome da Reclamante.

Entendo como presente, portanto, o requisito da alinea (a) do artigo 32 do Regulamento do SACI-
Adm, acima transcrito.

Legitimo interesse da Reclamante com relagdo ao Nome de Dominio.

A Reclamante é titular de registros para a marca “AMEX”, os quais foram registrados em data
anterior ao registro do nome de dominio <amex.com.br> registrado pelo Reclamado.

O nome de dominio <amex.com.br> registrado pelo Reclamado reproduz integralmente a marca
“AMEX” da Reclamante.

Assim, aduzo presente o requisito estabelecido no artigo 2.1, item a, do Regulamento da CASD-
ND e 39, item a, do Regulamento do SACI-Adm, uma vez que o nome de dominio registrado pelo
Reclamado reproduz as marcas anteriormente registradas pela Reclamante, restando,
configurada a possibilidade de confusdo pelos consumidores.

Razodvel concluir que o Nome de Dominio tenha sido registrado de forma indevida, atitude esta
j@ repudiada em casos andlogos por diversos precedentes, entre eles
ND202016; ND20191; ND201840; ND201828; ND201753 e ND201635.

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

O Reclamado n3o demonstrou ser titular de quaisquer pedidos de registro/registros de marca
para o sinal “AMEX”, nao tendo igualmente demonstrado ser conhecido por este sinal. Ademais,
conforme documentos acostados pela Reclamante, o dominio <amex.com.br> era usado pelo
Reclamado para direcionar os usuarios a sites de terceiros ostentando links para a solicitacdo de
cartOes de crédito da Reclamante e de outras bandeiras, além de fotos dos cartdes da Reclamante
e mencdo a prépria marca “AMERICAN EXPRESS”.

Diante de tais circunstancias, conclui-se que o uso do dominio pelo Reclamado se da em clara e
direta associagdo com as marcas da Reclamante e suas atividades, ndo tendo restado comprovado
ser o Reclamado titular de quaisquer direitos ou legitimo interesse sobre o nome de dominio em
disputa.
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Assim, verifica-se que o Reclamado ndo demonstrou qualquer titularidade de direitos ou de
legitimos interesses com relagdo ao nome de dominio, nos termos do art. 112 (c) do Regulamento
SACI-Adm.

Nome de Dominio registrado ou sendo utilizado de ma-fé, conforme previsto no art. 39,
paragrafo Unico, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Em 02 de outubro de 2020, o Especialista tentou acessar o nome de dominio em disputa, contudo,
sem sucesso, devido ao congelamento ocorrido em 24/08/2020. Embora o endereco esteja
inativo, a Reclamante afirma que, ao acessar o dominio em disputa o usuario é redirecionado para
os enderegos eletronicos http://americanexpress.acessocartao.com.br/ e
http://ww25.cartoesdecredito.com.br/. Nessa mesma data, o Especialista acessou o enderego
http://americanexpress.acessocartao.com.br/, tendo constatado, pelo print da pagina inicial
obtido pela Secretaria Executiva quando do exame formal, que de fato houve o redirecionamento,
e, ainda, constatou o uso das marcas “AMEX” e “AMERICAN EXPRESS”, além de informacg&es sobre
os cartdes oferecidos pela Reclamante e a propria foto de um desses cartbes, passando a
impressao de que se trata de pagina vinculada a Reclamante. Ademais, o site
http://ww25.cartoesdecredito.com.br/ possui links patrocinados para outras paginas de cartbes
de crédito de terceiros, que aparentemente também ndo é vinculada aos seus titulares oficiais.

De acordo com o disposto no artigo 12 da Resolucdo da Resolug¢do CGl.br/RES/2008/008/P, um
nome de dominio disponivel para registro sera concedido ao primeiro requerente que satisfizer,
qguando do requerimento, as exigéncias para o seu registro. No entanto, o paragrafo Unico do
referido dispositivo veda expressamente a escolha de nomes de dominio que induzam terceiros
a erro ou violem direitos de terceiros, sendo esta a hipdtese em questao.

Afinal, em razdo da notoriedade da marca “AMEX” e, ainda, da reproducdo integral do referido
sinal no dominio <amex.com.br> objeto da disputa, o registro do referido nome de dominio pelo
Reclamado é passivel de induzir os consumidores a erro quanto a origem da pagina e, ainda, de
aumentar o trafego de internautas do seu website.

Sobre o registro irregular de nomes de dominio, vale citar os ensinamentos de Fabio Ulhoa Coelho
sobre o tema:

“com o desenvolvimento do comércio eletrénico surgiram conflitos
envolvendo o uso indevido de marcas alheias no registro de nome de dominio.
Lembre-se que os enderegos eletrénicos sdo registrados pela Fapesp
(Fundagdo de Amparo a Pesquisa do Estado de Sdo Paulo). Esta autarquia
estadual, poApeladam, ndo tem competéncia para conceder ou negar
propriedade sobre expressbes de identificagGo de produtos ou servigos, tal
fungdo é, como visto, do INPI. Em consequéncia, e também com o objetivo de
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agilizar os servigos atributivos de enderecos eletrénicos, observa-se a ordem
de chegada no registro dos nomes de dominio. Se um nome estad disponivel,
o primeiro que o solicitar poderd identificar sua pdgina na internet com ele.
Em virtude dessa sistemdtica, algumas pessoas usurparam marcas de
renome _na_formacdo de seu endereco eletrénico. No conflito entre a
anterioridade na solicitagdo no nome de dominio e o registro da marca no
INPI, prevalece este ultimo. Assim, o legitimo titular de marca registrada
tem o direito de reivindicar o endereco eletrénico concedido pela FAPESP a
outra pessoa, sempre que o dominio reproduzir sua marca.” (COELHO, Fabio
Ulhoa. Manual de Direito Comercial, 152 Ed. Saraiva: Sdo Paulo, 2004, p. 92).

(g.n.).

A citagdo acima ndo deixa duvidas quanto a legitimidade do titular de registro de marca para
reivindicar nome de dominio que reproduza o seu signo distintivo.

Ademais, conforme alegado pela Reclamante e constatado pelo Especialista em consulta ao banco
de dados do Registro.br, o Reclamado registrou também outros nomes de dominio formados por
marcas famosas registradas no Brasil em nome de terceiros que ndo o Reclamado, a saber
<awalmart.com.br>, <amiricanas.com.br>, <azullinhasareas.com.br>, <bancodobrsil.com.br>,
<buking.com.br>, <carrefur.com.br>, <cassasbahia.com.br>, <cienciassemfronteira.com.br>,
<decollar.com.br>, <lojamagazineluiza.com.br>, <serazaconsumidor.com.br>, dentre inimeros
outros.

A pratica de registrar nomes de dominio formados por marcas famosas de terceiros, sem a devida
autorizac¢do do legitimo titular da marca ou justificativa razodvel, caracteriza inegaveis indicios de
ma-fé, de cybersquatting e typosquatting.

Nesse sentido, transcreve-se trecho da decisao proferida pela Especialista Karin Klempp Franco
no Procedimento ND201310 perante a CASD-ND:

“0O registro de nome de dominio contendo marca de terceiros com razoavel
nivel de conhecimento perante o publico consumidor sem autoriza¢do do
titular da marca ou justificativa plausivel, caracteriza forte indicio de ma-fé”.

Frise-se, outrossim, que o Reclamado ja figurou no polo passivo de outras reclamacgdes
envolvendo outros nomes de dominio compostos por marcas de terceiros, tendo sido
reconhecido o seu registro fraudulento pelo Reclamado (Procedimentos ND201317 e ND201927).

Assim, tendo em vista que:
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(i) A Reclamante é titular de diversos registros contendo o sinal “AMEX”,
devidamente concedidos pelo INPI em data anterior ao registro do nome de
dominio em disputa pelo Reclamado;

(i) O nome de dominio em disputa reproduz integralmente as marcas da
Reclamante;

(iii) O nome de dominio em disputa vem sendo usado pelo Reclamado para
direcionar os usudrios para sites que ostentam marcas e informagdes de outros
emissores de cartdo de crédito, incluindo a prépria Reclamante;

(iv) O Reclamado possui outros registros de nomes de dominio contendo marcas de
terceiros.

Os fatos acima listados sdo suficientes para a configuragdo da ma-fé no registro do dominio, a luz
do disposto no art. 2.2, alineas “c” e “d” do Regulamento da CASD-ND.

. DISPOSITIVO

Pelas razGes acima expostas e de acordo com a alinea “a” do caput do art. 32 do Regulamento do
SACI-Adm, cumulada com o disposto no pardgrafo Unico do referido dispositivo, correspondente
as hipoteses previstas no art. 2.1, “a” e no art. 2.2., alineas “c” e “d”, do Regulamento da CASD-
ND, este Especialista acolhe a presente Reclamacdo e determina que o Nome de Dominio em
disputa <amex.com.br> seja transferido a Reclamante, AMERICAN EXPRESS MARKETING &
DEVELOPMENT CORP, ou a quem ela indicar, nos termos do art. 4.3 do Regulamento CASD-ND.

Este Especialista solicita ao Secretario Executivo da CASD-ND que comunique as Partes, ao
Procurador da Reclamante, e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisdo, nos termos do

Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2020.

Peter Eduardo Siemsen
Especialista
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