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EM PROPRIEDADE INTELECTUAL PROPRIEDADE INTELECTUAL

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

ECOLAB USA INCX NANO4YOU PERFORMANCE IMPORTAGAOE DISTRIBUIGAOS/A

PROCEDIMENTO N° ND202053
DECISAO DE MERITO
1. RELATORIO

1. Das Partes

ECOLAB USA INC, pessoa juridica estrangeira, com sede em One Ecolab Place, St. Paul,
Minnesota 55102, Estados Unidos da América, representada por GUERRA IP, com sede na
Avenida Rio Branco, 181, 3501, Centro, CEP 20040-918, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, é a
Reclamante do presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

NANO4YOU PERFORMANCE IMPORTACAO E DISTRIBUICI"\O S/A, inscritanoCNPJ sob o
n? 26.606.385/0001-29, com sede na Rua Rio Piquiri, 820, Weissépolis, CEP 83322-010,
Pinhais, PR, Brasil, representada por Gonzalez Advogados Associados, com sede na Rua
Padre Anchieta, 2310, 15° andar, conj. 154, Bigorrilho, CEP 80730-000, Curitiba, PR, Brasil,
¢é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “Reclamada”).

2. Do Nome de Dominio
O nome de dominio em disputa é <ecolar.eco.br> (o “Nome de Dominio”).

O Nome de Dominio foi registrado em 07/02/2020 junto ao Registro.br e em nome da
Reclamada. Na data desta Decisdo de Mérito, o dominio encontra-se dentrodo seu prazo
de vigéncia.
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Das Ocorréncias no Procedimento Especial

Em 14/08/2020, 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 Reclamacao.

Na mesma data, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento,
enviou solicitacdo ao Nucleo de Informacdo e Coordenacdo do Ponto BR (NIC.br)
requerendo as informacdes cadastrais acerca do nome de dominio <ecolar.eco.br>,
incluindo anotagdes acerca de eventual divergéncia entre o nome e numero do
documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro dos nomes de dominio objeto
da presente Reclamacao, ouainda atualizacdo cadastral promovida pelo titular.

Em 17/08/2020, o NIC.br respondeu a solicitacdo da Secretaria Executiva repassando o
dado cadastraldonome de dominio <ecolar.eco.br>. Ainda neste ato, informou que, em
atencdoa abertura deste Procedimento, o nome de dominio se encontra impedido de ser
transferidoa 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 registradoem 07/02/2020.

Em 21/08/2020, a Secretaria Executiva comunicou a Reclamante e ao NIC.br o
saneamentoda Reclamacdo, ressalvando que cabe ao Especialista nomeado a analise de
meérito, inclusive dos requisitos formais e documentac¢do apresentada.

No mesmo dia, 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 a
Reclamada para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso a Reclamacdo e lhe
concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Na mesma data, uma mensagem automatica acusando a entregado Comunicado de Inicio
do Procedimento foi recebida de parte da Reclamada.

Em 04/09/2020, a Reclamada apresentou Resposta tempestiva.
Em 09/09/2020, a Secretaria Executiva intimou a Reclamada, em conformidade com o

disposto no artigo 8.2 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais
identificadas na Resposta.
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No mesmo dia, uma mensagem automatica acusando a entrega e outra mensagem
automatica acusando a leitura do Comunicado de Irregularidades na Resposta foram
recebidas de parte da Reclamada.

Em 15/09/2020, a Secretaria Executiva comunicou as Partes o recebimento de Resposta
da Reclamada.

No mesmo dia, uma mensagem automatica acusando a entrega e outra mensagem
automadtica acusando a leitura do Comunicado de Recebimento de Resposta foram
recebidas da parte da Reclamada.

Em 15/09/2020, o NIC.br encaminhou a Secretaria Executiva a lista de nomes de dominio
sob titularidade da Reclamada.

Em 24/09/2020, a Secretaria Executiva comunicou as Partes a nomeac&o da Especialista
subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou
Declaracdaode Independéncia e Imparcialidade.

No mesmo dia, uma mensagem automatica acusando a entrega e outra mensagem
automatica acusando a leitura do Comunicado de Nomeacgdo do Especialista foram
recebidas da parte da Reclamada.

Em 01/10/2020, a mesma Secretaria Executiva comunicou as Partes o recebimento de
manifestacdo extemporanea da Reclamante, recebida no dia 01/10/2020. Informou,
neste mesmo ato, que todas as manifestacGes recebidas seriam submetidas a
Especialista, que ndo estd obrigada a examinar eventual manifestacdo apresentada fora
de prazo, mas poderd fazé-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre
convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 01/10/2020, apds o transcursoin albis do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento
CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu a Especialista os autos deste Procedimento
Especial, para analise e julgamento nos termos doitem 10 do Regulamento desta Camara.
Das Alegag¢des das Partes

Da Reclamante

Alega-se na Reclamacdo, emsintese, que:

A ECOLAB USA INC. - subsidiaria de ECOLAB, INC - foi criada em 1923 sob a
denominacdo de "Economics Laboratory" nos Estados Unidos da América, e é uma
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empresa de renome e lider global em tecnologias e servicos de agua, higiene e
energia.

A marca ECOLAB estd registrada em mais de 120 paises, incluindo o Brasil. Aempresa
obteve o reconhecimento do status de notoriamente conhecida para sua marca em
paises como o Paraguaie Turquia, entre outros.

No Brasil, a Reclamante tem atuado sob a marca ECOLAB desde 1986, sem
interrupcgdes da utilizacdo de tal marca durante o periodo. Em nossos dias, conta com
1.500 funcionarios, duas fabricas e um centro de pesquisa no pais. Tem em sua
carteira de clientes empresas de grande porte como McDonald’s, Subway, Assai
Atacadista, Sonda Supermercados, Klabin S.A. e Suzano Papel e Celulose S.A. entre
outras.

Atualmente, a Reclamante mantém dois sitios dedicados aos consumidores
brasileiros: <pt-br.ecolab.com> e <en-br.ecolab.com>, ambos com extenso uso da
marca ECOLAB.

A Reclamante é titular de inUmeros registros das marcas ECOLAB e ECOLAB ELITE, em
diversas classes, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial— INPI.

A Reclamante nota que atua fortemente com operacdes e produtos sustentdveis,
tendo como um de seus bragos mais importantes na atualidade o segmento de
cuidados da saude e life science.

Alega a Reclamante que tomou conhecimento do nome de dominio <ecolar.eco.br>,
de titularidade da Reclamada, e que constatou que no sitio correspondente ao
dominio a Reclamada apresenta para venda produtos saneantes domissanitdrios do
mesmo ramo de atuacdaoda Reclamante.

Além disso, assinala a Reclamante que o dominio de primeiro nivel “eco.br” é voltado
para empresas e servicos sustentaveis, ndo podendo servinculado necessariamente
a qualquer tipo de produto ou servico.

A Reclamante entende que o dominio em disputa ndao pode coexistir com o dominio
original <ecolab.com> de titularidade da Reclamante, pois poderia acarretarerrodo
publico consumidor, desvio de clientela e concorréncia desleal.

A Reclamante entende que o uso, por longo tempo, do nome ECOLAB, inclusive em
seu sitio de vendas global, torna a marca reconhecida por todos que trabalham no
setor. Como consequéncia, considera a Reclamante que sua marca se enquadra no
artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial, sendo notoriamente conhecida em seu
ramo de atuacdo, e que o nome de dominio da Reclamada infringiria o artigo2.2, do
Regulamentoda CASD-ND.

Adicionalmente, o termo ECOLAB, considerando fantasioso, é utilizado como sinal
distintivo de seus servicos e produtos, como parte de fundo de comércio da
Reclamante. Haveria indubitavel semelhanca entre os termos ECOLAR e ECOLAB, o
que resultaria em armadilha para os clientes da Reclamante.

|II
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No contexto apresentado, entende a Reclamante cumprir todos os requisitos do
artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, alegando ter comprovado o direito da
Reclamante sobre o dominio emdisputa.

Com base no artigo 4.2, “g” do Regulamento da CASD-ND, e do artigo 22, “f” do
Regulamento do SACI-Adm, pleiteia o cancelamento do nome de dominio em disputa.

b. Da Reclamada

Alega a Reclamada emsua Resposta, em suma, que:

(1)
(I1)

(1)

(V)

(V)

(V1)

(Vi)

(VIII)

Atua desde 2016 nos Estados do Parana e S3o Paulo, sendo fabricante de produtos
destinados a limpeza e polimento, mais precisamente do dlcool em gel ECOLAR.

No caso em tela, inexistiria indugdo ao publico em erro, desvio de clientes ou
concorréncia desleal, uma vez que o depdsito da marca ECOLAR PRODUTOS DE
LIMPEZA, da Reclamada, foi efetuado na Classe Nice (11) 03, enquanto que nenhum
dos registros de marcas da Reclamante estaria emtalclasse.

Estaria afastada a possibilidade de concorréncia desleal ou indu¢ao do consumidor
ao errotambém porque o publico-alvo dos produtos da Reclamante e da Reclamada
seriamdistintos. Alega a Reclamada que os artigos da Reclamante seriamdestinados
a industrias, hospitais, casas de repouso e lavanderias comerciais. A contrario senso,
os produtos assinalados soba marca ECOLAR PRODUTQOS DE LIMPEZA, da Reclamada,
teriam como destinatdrios os consumidores finais.

Também ndo se poderia alegar que no caso em andlise ha violagdo de direito de
propriedade intelectual. A Reclamada realizou o cotejo entre as marcas mistas
ECOLAB e ECOLAR PRODUTOS DE LIMPEZA, assinalando diferengas entre ambas, tais
como: linhas de contorno diferentes, escrita em letras minusculas, e cores diversas.
Uma comparacdo do trade dress dos produtos identificados sob as marcas da
Reclamante e da Reclamada também foi fornecida.

Com base em jurisprudéncia patria, ressalta a Reclamada que padrdes comuns e de
dominio publico ndo sdo passiveis de prote¢do sob direitos de propriedade
intelectual.

Entende a Reclamada que a Reclamante comete abuso de direito ao alegar
concorréncia desleal por parte da Reclamada, pois ndo haveria violagdo de marca no
casoem tela.

Ressalta ainda a Reclamada que existe em tramite perante o INPI uma disputa sobre
a marca ECOLAR PRODUTOS DE LIMPEZA. O pedido, depositado pela Reclamada,
sofreu oposi¢do por parte da Reclamante e aguarda resolugdo. Tal pendéncia no INPI
impossibilitaria o debate sobre a manutencdo do dominio emdisputa.

A Reclamada alega ndoter firmado clausula arbitral e que teria se surpreendido com
a notificagdo da instalacdo do presente Procedimento. Afirma, ainda, que ndo teria
interesse neste Procedimento.
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A Reclamada assevera que o termo ECOLAR se origina da combinac¢do da particula
ECO (em referéncia a palavra “ecologia”) e LAR (em referéncia ao vocédbulo sinbnimo
de residéncia), e que em uma pesquisa no buscador Google é possivel encontrar
inUmeras partes usandotaltermo. Em paralelo, depreende a Reclamada que o termo
ECOLAB teria sua origem em uma composicao de termos similar, sendo que o radical
“LAB” faria referéncia a palavra inglesa “laboratory”.

A Reclamada assinala que a Reclamante n3o teria indicado as razdes pelas quais o
nome de dominio em disputa teria sido registrado ou estaria sendo usado de ma-fé,
conforme previsdo dos arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND e art. 32 do
Regulamento SACI-Adm.

No ordenamento juridico patrio, para questdes atinentes a nome de dominio,
prevalece o principio do “first come, first served”, devendo ser mantidos os registros
gue nao afrontam direitos alheios, como é caso na presente situa¢ao, conforme
entendimento da Reclamada.

Por fim, a Reclamada expressa sua discordancia com o nimero de Especialistas proposto pela
Reclamante para decidir o conflito, solicitando o aumento do nimero de Especialistas para trés,
entendendo que o 6nus do pagamento das taxas adicionais estabelecidas pela CASD-ND para
tantodeva ser suportado pela Reclamante.

C.

Da Reclamante

Resumidamente, alega a Reclamante em sua Manifestacdo a Resposta da Reclamada:

(1)
(I1)

()

(V)

(V)

Nao trazer elementos novos ao caso, buscando sedimentar argumentos de fato e
direito arguidos anteriormente.

Por meio da Reclamacdo, a Reclamante busca trazer a apreciacdo do SACI-Adm um
conflito de nome de dominio com fundamentagdo em conflito de marcas (entre
outros direitos anteriores da Reclamante). AReclamante reitera o entendimento de
que o segmento comercial de Reclamante e Reclamada é o mesmo.

A Reclamante assinala ser detentora de pelo menos quatro registros para a marca
ECOLAB identificando produtos idénticos ou estritamente relacionados aos do
segmento da Reclamada, com alguns registros concedidos na propria classe
internacional 03, classe de depdsito da marca da Reclamada. Nota, ainda, que seus
registros marcdrios ndao estdo adistritos a produtos industriais, contemplando
também produtos para o lar e de uso doméstico.

Portanto, entende a Reclamante que ha efetivo risco de confusdo de consumidores
e associacaoindevida.

Entende a Reclamante ndo ser cabivel, no contexto deste Procedimento, a analise
dos conjuntos marcarios e trade dress.
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Alega a Reclamante ter expostoas razdes pelas quais o nome de dominio em disputa
foi registrado ou esta sendo usado de ma-fé, e entende que pelo menos uma das
alineas do art. 2.1 do Regulamento CASD-ND se aplicaria ao caso. Haveria
similaridade inafastavel entre a marca da Reclamante ECOLAB (registrada e reputada
notoriamente conhecida) com o termo ECOLAR, objetodo dominio <ecolar.eco.br>.
Dada a alegada semelhanga—ou mesmo identidade - entre produtos e publico-alvo,
a possibilidade de desvio de clientela e associacdo indevida estaria presente, ndo
havendo que se falar de abuso de direito por parte da Reclamante.

A Reclamante refor¢a a existéncia de concorréncia entre Reclamante e Reclamada,
observando inclusive que no sitio da Utima ha indicativo de uso hospitalar para os
produtos da Reclamada, bem como em cozinhas industriais e industrias alimenticias.
Além da questdao marcaria, a Reclamanteassinala que é titular de nome comercial no
mesmo segmento e de dominio anterior, ambos contendo o termo ECOLAB,
anteriores ao registro de <ecolar.eco.br>. Por tais canais, a Reclamante presta
servigos e comercializa produtos.

Finalmente, a Reclamante reitera que trabalha fortemente em operagdes e produtos
sustentaveis, tendo ganhado diversos prémios e reconhecimentos neste quesito. Por
outro lado, a Reclamada utilizaria um dominio <eco.br> para comercializar produtos
comuns, e ndo para atender o propdsito para o qual essa categoria de dominio foi
criada e idealizada.

Finalmente, no que se refere a solicitagdo da Reclamada para que o painel seja
composto por trés Especialistasas expensas da Reclamante,a Reclamante observa o
guanto disposto no art. 262 do SACI-Adm e artigo 8.2, “f” do Regulamento da CASD-
ND sobre o tema, entendendo que, nas circunstancias, a Reclamada devera arcar
com os honorarios dos Especialistas adicionais que ela mesma solicita.

1. FUNDAMENTACAO E CONCLUSAO

1. Fundamentagao

Em vista das informacdes e documentos apresentados pela Reclamante, considero
saneada a Reclamacdo, observando-se o quanto estabelecido nos artigos 22 do
Regulamento SACI-Adm e os artigos 4.2, 4.4 e 8.2 do Regulamento da CASD-ND.

Quanto a Resposta da Reclamada, em vista das informacdes e documentos faltantes,
declaro tal Resposta indeferida e decreto a revelia da Reclamada, com base nos artigos
8.2 e 8.4 do Regulamento da CASD-ND, e conforme assinalado no Comunicado de
Irregularidade da Resposta da Secretaria Executiva de 09/09/2020.
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Notadamente, em sua Resposta, a Reclamada ndo observou o art. 8.2, “f’ do
Regulamento da CASD-ND no tocante ao pagamento das taxas adicionais estabelecidas
pela Camara para cumprimento de sua proépria solicitacao, visando o aumento para trés
do nuimero de Especialistas para decidir o conflito. Adicionalmente, as declaragGes e
indicacbes elencadas no art. 8.2, “g”, “h” e “i” do Regulamento da CASD-ND nao foram
juntadas.

Entretanto, com fulcro no art. 139, paragrafo 5, do Regulamento do SACI-Adm, passo a
decidir o presente conflito baseada nos fatos e provas apresentados no presente
Procedimento, e ndo apenas na Revelia da Reclamada.

Finalmente, cabe ressaltar que, conforme expressonoart. 12, paragafo 2 do Regulamento
do SACI-Adm, a Reclamada aderiu ao SACI-Adm em 07/02/2020, por ocasido do registro
do nome de dominio em disputa/quando da firma do contrato para registrode nome de
dominio no “.br”. No contexto do presente Procedimento, a adesdo da Reclamada ao
SACI-Adm foi confirmada pelo NIC.br a Secretaria Executiva em 17/08/2020.

Quanto ao mérito, passoa considerar:
a. Legitimointeresse da Reclamante comrelagao ao Nome de Dominio.

Estabelecem o art. 29, “c” do Regulamento SACI-Adm e o art. 4.2, “d” do Regulamento
CASD-ND que a Reclamante deve demonstrar o seu legitimo interesse em relagdo ao
nome de dominio objeto da disputa.

Conforme sera exposto abaixo, a ECOLAB USAINC é titular de marcas registradas ECOLAB
no Brasil- além deste ser o elemento caracteristico de seunome empresarial e nome de
dominio. Assim, tem a Reclamante legitimidade paraatuar em casos referentes a disputas
de nomes de dominio envolvendo taltermo ou similares e, consequentemente, propor o
presente Procedimento.

b. Nome de Dominio idéntico ou suficientemente similar para criar confusao com umsinal
distintivo anterior conforme previsto no art. 32 do Regulamento SACI-Admeart. 2.1do
Regulamento CASD-ND.

Conforme art. 32 do Regulamento do SACI-Adm e respectivo art. 2.1 do Regulamento
CASD-ND, na abertura do Procedimento, a Reclamante deverd comprovar a existéncia de
pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados aos nomes de dominio em disputa:

“a) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com
uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes doregistro donome
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de dominio ou ja registrada, juntoao Instituto Nacional da Propriedade Industrial
-INPI; ou

b) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com
uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda nao 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, pseudénimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artistico
singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de dominio sobre o qual o
Reclamante tenha anterioridade. ”

Neste Procedimento, verificamos que o elemento caracteristico do nome empresarial e
nome de dominio da Reclamante, bem como seus registros de marcas, sdo anteriores ao
registrode nome de dominio da Reclamada.

Mais especificamente em relacdoas marcas, enquanto os primeiros registros de ECOLAB
em nome da Reclamante perante o INPI sdo de 28/11/1986 (Registros n® 812.988.205,
812.988.116, 812.988.051 e 812.988.078, 812.988.060, 812.988.094 e 812.988.108), o
nome de dominio em disputa é de fevereiro de 2020.

Anterioridade dos direitos da Reclamante demonstrada, passemos a comparacado dos
titulos:

Ao confrontarmos a marca ECOLAB e o nome de dominio <ecolar.eco.br>, resta evidente
a proximidade entre os signos. A particula central e distintiva do nome de dominio aparta-
seem relacdoa marca da Reclamante em apenas uma letra no final do termo — o que, no
caso especifico, ndo empresta ao dominio da Reclamada qualquer carater semantico
distinto. Como resultado, as similitudes dos pontos de vista grafico, fonético e gramatico
parecem suficientes para causar riscode confusao.

Adicionalmente, e como bem observa a Reclamante, a andlise de questdes como trade
dress e conjunto marcdrio ndo cabe no contexto do presente Procedimento.

Reforgando tal risco de confusdo, ha de se observar a proximidade e afinidade entre as
atividades desenvolvidas pelas Partes. O mero confronto dos produtos reivindicados sob
registroda marca ECOLAB da Reclamante e o pedido da marca ECOLAR da Reclamada ja
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denota que as atividades chegam ao ponto da identidade em alguns aspectos. Sendo
vejamos:

De um lado, as marcas registradas pela Reclamante cobrem uma vasta gama de produtos
e servicos atinentes a limpeza e higienizacao, incluindo “produtos de limpeza para todos

”n u ”n u

os fins”, “sanitizantes”, “produtos quimicos de limpeza para o lar”, entre outros.

Ja em vista ao sitio <ecolar.eco.br>, na data de 09/10/2020, notamos que a Reclamada
comercializa produtos tais como “higienizador preventivo”, “alcool 70 INPIM”, e “alcoal
em gel”. E mais, a marca ECOLAR PRODUTOS DE LIMPEZA, depositada pela Reclamada,
reivindica produtos tais como “produtos quimicos de limpeza para uso doméstico”.

Desta forma, no presente caso, a combinacdo dos fatores indicados da ensejo ao
preenchimento dos requisitos das alineas “a” e “c” do art. 32 do Regulamento do SACI-
Adm (acima transcritas),assimcomodo art. 2.1, “a” e “c” do Regulamento da CASD-ND.

¢. Nomes de Dominio registrados ou sendo utilizados de ma-fé, conforme previstono art.
32, pardagrafo Unico,do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Em casos submetidos ao SACI-Adm, também é imperativo que o Reclamante exponha “as
razGes pelas quais 0 nome de dominio foi registrado ou esta sendo usado de ma-fé, de
modo a causar prejuizos ao Reclamante” —art. 32, caput, do respectivo Regulamento.

O pardagrafo Unico do art. 32 do Regulamento do SACI-Adm exemplifica hipdteses que
podem ser tidas como indicativas de ma-fé por parte do Reclamado:

“a)ter o Titularregistrado 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 seusitio da rede eletrénica ou para
gualquer outro endereco eletrdnico, criando uma situacdo de provavel confusdo
com o sinaldistintivo do Reclamante.”
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Vale lembrar que a ma-fé sé pode ser caracterizada quando devidamente demonstrada,
ndo podendo ser presumida.

Ora, os fatos e provas apresentados no presente Procedimento ndo foram suficientes
para demonstrar uma eventual ma-fé da Reclamada — nem pelos indicios acima
elencados, nem por possiveis outros.

Analisando os fatos apresentados na Reclamac¢ao, ndo hd indicativos de que as hipdteses
das alineas acima transcritas se apliquem, a saber:

(@) — ndo constam do presente Procedimento alegacgdes, indicios ou provas de que o
objetivo ou intuito da Reclamada aoregistrar o dominio em disputa teria sido de vendé-
lo, aluga-lo ou transferi-lo para a Reclamante ou eventuais terceiros. Note-se que, em
09/09/2020, a Reclamada aparentemente usava o sitio vinculado ao dominio para a
comercializacdo de seus produtos, assinalando interesse de uso do dominio pela prépria
Reclamada, e ndo eventual intuito de comercializacdo do dominio com fins de lucro
indevido. Reforcando tal indicio de interesse de uso préprio, na mesma data do registro
do dominio (07/02/2020), a Reclamada depositou a marca ECOLAR PRODUTOS DE
LIMPEZA perante o INPI;

(b) — 0 nome de dominio <ecolab.eco.br>, que constitui a exata reprodu¢do da marca
registrada pela Reclamante para nome de dominio com extensdo <eco.br>, direciona o
usuario da internet para o sitio da prépria Reclamante: <ecolab.com>.
Consequentemente, a Reclamante nao foi furtada da possibilidade de usar sua marca
como nome de dominio com a extensdo<eco.br>;

(c) — ndo constam do presente Procedimento indicios nem provas de que o objetivo da
Reclamada foi ou é o de prejudicar a atividade comercial da Reclamante.

(d) — apesar de haver o risco de confusdo, conforme demonstrado no item Il.1.b. acima,
analisando os indicios e provas no presente Procedimento, ndo consegue-se depreender
gue houve intencdo por parte da Reclamada de atrair para si usudrios da internet em
busca do sinal distintivo da Reclamante, como prevé a alinea “d” acima transcrita.

Neste ponto, e em que pese a fama e prestigio da marca ECOLAB, cabe uma andlise do
ambiente marcarioe mercadolégico do entorno da marca da Reclamante no Brasil.

De acordo com o site do INPI, a marca ECOLAB da Reclamante ja convive, desde 2015,
com o registro da marca ECOLAR, em nome de um terceiro (Ivone da Silva Gomes ME),
justamente para assinalar produtos da classe internacional 03, tais como “dleos de
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limpeza”, “panos ingregnados com detergente para limpeza”, “produtos para limpeza”,

n u

“desinfetante (sabdo)”, “amoniaco — alcali volatil — detergente”, entre outros.

Ora, no ramo de produtos para limpeza e atividades afins, se a marca ECOLAB da
Reclamante jd convive com uma marca registrada ECOLAR em nome de terceiro, ndo
parece haver impedimento, com base nos direitos da Reclamante, para o registro do
dominio <ecolar.eco.br> por parte da Reclamada.

Adicionalmente, em busca livre na internet, a Especialista encontrou indicios de pelo
menos mais uma empresa em territério nacional que também estaria usando o termo

ECOLAR em associacdo com produtos e servigos de limpeza, a saber (vide coluna da direita
da imagem abaixo):

Go gle ecolar brasi x &4 Q

id you maean; escolar brasil

PARQUE BOA A
ESPFERANCA
plbie facebook com » ecolarbrasd - Transtate this page

Ecolar Brasil - Pagina inicial | Facebook
Ecolar Brasit 1 061 curtidas. Trab

» A AMERICA
sanamos com kavagem da axtfades VILAAMERIGA

JARDIM
CAMPO VERDE

ww TACEboak com » coiartirast + Transiate this page Ecolar Brasil Lavagem de Sofas, ™y
Ecolar Brasil - Home | Facebook Colchdes e Ete. e
Ecolar Brasil @ P 550 peia INbox ou WhatsApp 11 95766

i [ e— save can
1525 3. Boa tarde

16 Google reviews

WAWW MAngale o b ecolar - Transiate this page
ECOLAR | mangalo

Address: Av. Bardo de Maud. s/n - Vita Bocaina, Maua - 3R 09310-
i

WWW QUISMEES COM.DF » maua-sp o ¢ = Transiale the page
ECOLAR BRASIL | Vila Bocaina, Maua, SP - GuiaMais o S L
¢ ECOLAR BRASIL especializads em Limpeza e Phonk: (11}4309-315

115 SAM heon ~

A, Hours or services may difier

empresas hahitissime com br pro ~ Transiate i page Suggest an edit - Own this business?
Ecolar Brasil - Maua - Reformas - Habitissimo
re Ecolar Brasil L ot 3o

Knaw this place? Snare ihe latss! info

Questions & answers
& Abk 2 guestian
Q: Lavel meu 1apsate & maus sofas de 3 e 2 lugares

Em um contexto de convivéncia marcaria e mercadolégica pré-existentes entre os signos
ECOLAB e ECOLAR, o registro e uso do nome de dominio em disputa por parte da
Reclamada, per se, nao demonstra ma-fé. Neste Procedimento, ndo figuram eventuais
outros indicios concretos de uma possivel ma-fé da parte da Reclamada.
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Face aoexposto, entende esta Especialista que ndo restou configurada a ma-fé noregistro
ou uso do nome de dominio em disputa, ndo havendo, portanto, a presente Reclamacdo
cumprido os requisitos dispostos no art. 32 do Regulamento SACI-Adm.

De toda feita, como bem observou o llustre Especialista Gabriel Leonardos, no
Procedimento n2 ND202033:

“Ndo compete a este Especialista julgar todas e quaisquer infracdes
marcdrias, mas tdo somente entender, a partir de seu livre
convencimento e de sua cognicdo limitada ao escopo das exigéncias do
Regulamento SACI-Adm para transferéncia de um nome de dominio, se
ha ou ndo ma-fé na conduta do Reclamado. Nesse caso, os fatos e
evidéncias constantes dos autos ndo foram suficientes para fazer
confirmar que o Reclamado teria agido de ma-fé quando do registro ou
uso do Nome de Dominio. ”

E ainda, conforme salientado pela llustre Especialista Ana Paula Tempesta no
Procedimento n2 ND201430:

“Esta conclusdo do Especialista ndo obsta que o Reclamante possa vir a
obter judicialmente a transferéncia do Nome de Dominio (...). Apenas
estabelece que, na presente demanda, ndo estd atendido o segundo
requisito do artigo 3 do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.2 do
Regulamento da CASD-ND uma vez que ndo estd configurada a ma-fé no
registroou no uso do Nome de Dominio em disputa.”

il. DISPOSITIVO

Pelas razGes acima expostas e de acordo com o item 10.9, “c” do Regulamento da CASD-
ND e do art. 12, pardgrafo 12 do Regulamento do SACI-Adm, a Especialista determina que
o nome de dominio em disputa seja mantido em nome da Reclamada.

A Especialista solicita a Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique as Partes, seus
respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisdo de Mérito, nos
termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento
Especial.

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2020.
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