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

cato MIA conreccdEs LToA X P A ' '

PROCEDIMENTO N° ND202055
DECISAQO DE MERITO
I RELATORIO

1. Das Partes

GATO MIA CONFEC(;C")ES LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
n2 04.900.415/0001-72, com sede no municipio de Sombrio, Estado de Santa Catarina,

representada por seus procuradores devidamente constituidos [ G

.
B B BB B ivtecentes do escritorio TIMMERMANS

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

A -3 B /B i~scrito no CPF/MF, com enderego eletrénico cadastrado

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

2. Do Nome de Dominio
0 neme de dominio em disputa é <monsucre.com.br> (0 “Nome de Dominio”).

O Nome de Dominio foi registrado em 05/10/2017 junto ao Registro.br.
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3. Das Ocorréncias no Procedimento Especial

Em 25/08/2020, 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 Reclamagdo.

Em 25/08/2020, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento,
enviou solicitacdo ao Nicleo de Informagdo e Coordenagdo do Ponto BR (NIC.br)
requerendo as informagdes cadastrais acerca do nome de dominio <monsucre.com.br>,
incluindo anotacdes 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 Reclamacdo, ou ainda oriunda de atualizagdo cadastral promovida pelo titular.

Em 26/08/2020, o NIC.br respondeu & solicitagdo da Secretaria Executiva repassando os
dados cadastrais do nome de dominio <monsucte.com,br>, tendo o NIC.br informado
ser o Reclamado titular do dominio sob disputa. Ainda neste ato, informou que em
atenc3o 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 05/10/2017.

Em 31/08/2020, 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 Reclamacéo, qual seja a falta de assinatura da Reclamacgdo.

Em 01/09/2020, a Secretaria Executiva comunicou a Reclamante e ao NICbr o
saneamento da Reclamagdo, ressalvando que cabe ao Especialista a ser nomeado a
andlise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentagdo apresentada.

Em 01/09/2020, a Secretaria Executiva, em consondncia com os 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 Reclamagdo e lhe
concedendo o prazo de 15 {quinze} dias corridos, sob pena de revelia.

Em 17/09/2020, a Secretaria Executiva comunicou as Partes e ao NIC.br que o prazo para
Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestaco por parte do
Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e as consequéncias nos termos dos
Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.
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Em 17/09/2020, o NIC.br enviou 2 secretaria executiva a lista de dominios registrados em
nome do Reclamado, através da qual verificou-se ser ele titular de outro nome de
dominio, qual seja, o dominio <stylezee.com.br>. Em 21/09/2020 o NIC.br informou que
o dominio <monsucre.com.br> havia sido congelado.

Em 28/09/2020, 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 Independéncia e Imparcialidade. |

Em 06/10/2020, 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 andlise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Camara.

4, Das Alega¢des das Partes
a. Da Reclamante

A Reclamante sustentou ser empresa constituida ha aproximadamente 15 anos e que
seus produtos sdo de qualidade e que possuem grande aceitagdo do publico consumidor
infantil, uma vez que a empresa investe em pesquisa de tendéncia em tecidos, cores e
formas, investindo inclusive na participagdo de feiras e eventos Internacionais.

A Reclamante alegou que a empresa hoje encontra-se em um patamar diferenciado no
mercado, contando com robusta equipe de criagdo e que suas marcas sdo reconhecidas
do publico consumidor, entre elas a marca MON SUCRE.

Alegou a Reclamante que a marca MON SUCRE ¢ utilizada no segmento de moda infantil, !
que nasceu no ano de 2011 e que ja em 2012 iniciou a venda em shoppings atacadistas
da regidio sul do Brasil, possuindo atualmente mais de 2 mil pontos de venda. ’

A Reclamante, ainda, alegou e comprovou ser titular de registro para a marca mista MON _‘
SUCRE, processo n? 903390612, na classe 25 para identificar os produtos: “Camisetas;
Jaguetas; Orelheiras {vestudrio]; Pijamas; Canga; Polainas; Echarpe; Luvas [vestudrio]; :
Casacos [vestuariol; Vestudrio *; Camisas; Roupdes de banho; Turbantes; Bandanas;
Bermudas; Capuzes [vestuariol; Gorros; Parcas; Calgas; Puléveres; Roupas de banho;
Xales; Calcados *; Saias; Suéteres; Meias; Sungas; Tunicas; Robe; Calgdes de banho
[sungas); Coletes; MacacBes; Capotes; Blazers [vestudrio]; Cachecdis; Calgas compridas;

Spence”; depositada em 17/02/2011, e registrada em 01/07/2014, em vigor até
01/07/2024.
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Ainda, a Reclamante alegou que a empresa possui dois parques fabris e mais de 500
funcionérios, produzindo mais de meio milhdo de pegas por ano e que desenvolve em
média trés mil novos modelos por ano. Informou que conta com uma equipe de 13
modelistas, 09 designers, 14 estilistas, 5 na engenharia e 19 na pilotagem.

Alegou a Reclamante também que sua empresa vem investindo alto em pesquisas, tendo
seus representantes viajado a paises como Estados Unidos, China, além do continente
europeu a fim de criar um DNA da empresa, toda voltada a confecgdo de vestudrio
infantil, sendo inclusive participante de diversas feiras do segmento, como , as feiras
Children’s Club e Play Time nos Estados Unidos.

A Reclamante alegou que ao tentar registrar o nome de domfnio idéntico a sua marca
MON SUCRE, qual seja, <monsucre.com.br>, verificou que este estava indisponivel, pois
havia sido registrado pelo Reclamado.

Ainda, alegou que ao pesquisar sobre quem seria o titular do dominio se surpreendeu ao
constatar que era funciondrio de empresa concorrente, a STYLEZEE CONFECCOES LTDA,,
pessoa juridica inscrita sob 0 CNPJ n2 28.834.267/0001-01 e igualmente sediada em Santa
Catarina.

Alegoy, ainda, que o Reclamade, Fjjll "I} U ‘Bl 2'¢m de funciondrio da

empresa concorrente mantinha vinculo afetivo com a sécia administradora dela, Sra. M.
d.0..

A Reclamante, ainda, ressaltou e comprovou que ja ajuizou A¢do de Rito de Procedimento
Comum, Processo n2, 0300928-08,2019.8.24.0020 perante a 32 Vara Civil da comarca de
Criciima, Santa Catarina, contra a empresa STYLEZEE CONFECGOES LTDA., cujo objeto é
o pedido de abstengdo de atos de concorréncia desleal, tendo em vista que referida
empresa estaria aliciando funcionarios, clientes e fornecedores da Reclamante, além de
estarem, conforme alegado, copiando modelos de pegas e produtos criados pela
Reclamante, entre outros atos de ma-fé.

A Reciamante, ainda, alegou e comprovou ter obtido liminar favordvel determinando que
a empresa STYLEZZEE CONFECCOES LTDA se abstivesse de praticar os supra citados atos
de concorréncia desleal,

Ademais, a Reclamante também juntou a Reclamagdo fotografias que comparavam
roupas de fabricagdo dela que supostamente copiadas pela empresa STYLEZEE
CONFECCOES LTDA.
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Ainda, alegou que o registro do nome de domfnic <monsucre.com.br> pelo Reclamado
tratava-se de ato de ma-fé, pois além de violar direito marcdrio da Reclamante, o seu
Registrante é pessoa de estreita relagdo com a empresa STYLEZEE CONFECGOES LTDA,,
caracterizada por vinculos profissionais e afetivos com a sua sécia administradora.

Neste sentido, alegou que o nome de dominio registrado pelo Reclamado é passivel de
criar confusdo com a marca registrada da Reclamante, a qual foi registrada
anteriormente, justificando sua legitimidade na previsdo constante na alinea “a” do item
2.1. do Regulamento CASD-ND da ABPI.

Alegou, ainda, que o nome de dominio encontra-se inativo e que tal conduta configura
hipétese de uso de mé-fé do nome de dominio, pois impediria a Reclamante, titular da
marca, a utilizar o endereco na internet, de forma a prejudica-la em sua atividade
comercial, trazendo como fundamento o disposto nas alineas “b" e “c” do item 2.2 do
Regulamento CASD-ND da ABPI.

Alegou considerar estarem presentes todos os requisitos do Regulamento CASD-ND e do
Regulamento do SACI-Adm, restando configurada a ma-fé do Reclamado, por fim,
requereu a transferéncia do nome de dominio em favor da Reclamante.

b. Do Reclamado

N3Fo obstante formal notificacdo do Reclamado, este foi decretado revel e até o presente
momento ndo apresentou qualguer manifesta¢de quanto aos fatos narrados na
Reclamacdo.

. FUNDAMENTACAO E CONCLUSAQO
1, Fundamentagdo

Iniciaimente, importante se faz observar que toda a documentagdo necessaria a
instauragdo da Reclamagdo estd de acordo com o disposto no artigo 22 do Regulamento
SACI-Adm e nos artigos 4.2 e 4.4, do Regulamento CASD-ND. Ndo manifestaram as partes
interesse na solugdo amigavel da disputa. O conjunto probatério apresentado pela
Reclamante, em conjunto com pesquisa realizada por este Especialista é pertinente e
satisfatério para a apurag8o dos fatos e atribuigdo dos direitos, razdo pela qual, na opinido
deste Especialista, 0 caso estd pronto para decisdo, dispensando-se a apresentagdo de
informag8es ou documentos adicionais, como permite o artigo 10.1 do Regulamento da
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CASD-ND. No que tange ac mérito, aplicam-se ao caso o Regulamento da Camara de
Solugdo de Disputas relativas a Nomes de Dominio (CASD-ND}), o Regulamento SACI-Adm
e a Resolugdo CGI.BR/RES/2008/008/P.

Ademais, cumpre esclarecer que, de acordo com o disposto no Art. 132, § 52 do
Regulamento do SACI-Adm, esta decis3o ndo estd fundada na revelia do Reclamado e sim
nos fatos e nas provas apresentadas neste procedimento, bem como nos elementos
apurados por este Especialista.

A Reclamacdc estd em conformidade com o disposto no Regulamento CASD-ND e, apesar
da revelia do Reclamado, foram obtidos dados suficientes para que ele tomasse ciéncia
da presente Reclamag#o, tendo as comunicages sido enviadas ao seu endere¢o de e-mail
cadastrado perante o NIC.br, bem como aquele indicado pela Reclamante.

a. 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.

Este Especialista conclui ter a Reclamante comprovado sua legitimidade para abertura do
presente procedimento, porquanto presente o requisito descrito no item a) do artigo 32
do Regulamento SACI-Adm, e respectivo item a) do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Merece destaque trecho do artigo 2.1. do Regulamento da CASD-ND, segundo o qual:

2.1, Este Regulamento aplicar-se-a as disputas em que o Reclamante alegar que
determinado nome de dominio registrado sob o “.br” se enquadre em uma das
situacBes abaixo, cumulada com uma das situagdes 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
ia 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); (...) (grifamos)

De fato, a Reclamante comprovou a este Especialista, ser titular da marca mista MON
SUCRE, Registro n? 903390612 na Classe int, 25, Essa informagdo é confirmada peio
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certificado de registro juntado pela Reclamante bem como pelo banco de dados no INPI.
O Registro encontra-se em plenc vigor até a data de 01/07/2024.

A marca registrada pela Reclamante foi depositada em 17/02/2011 e registrada em
01/07/2014, ou seja, anteriormente ao registro do dominio em disputa,
<monsucre.com.br>, realizado em 05/10/2017.

O Registro n? 903390612 nos permite concluir gue a Reciamante possui exclusividade de
uso de referida expressdo “MON SUCRE” para assinalar os servigos da Classe 25, a saber
“Camisetas; Jaquetas; Orelheiras [vestudrio]; Pijamas; Canga; Polainas; Echarpe; Luvas
[vestudrio]; Casacos [vestudrio]; Vestudrio *; Camisas; Roupdes de banho; Turbantes;
Bandanas; Bermudas; Capuzes [vestudrio]; Gorros; Parcas; Calgas; Pulbveres; Roupas de
banho; Xales; Calcados *; Saias; Suéteres; Meias; Sungas; Tunicas; Robe; Calcdes de banho
[sungas]; Coletes; MacacBes; Capotes; Blazers [vestudriol; Cachecéis; Calcas compridas;
Spencer”. O registro marcario de titularidade da Reclamante ja constituiu barreira para a
concessdo de outro pedido de registro n® 910977305, para a marca SUCRE KIDS, na classe
25, para também identificar produtos do vestudrio. Referido processo encontra-se
atualmente arquivado, apds o recurso protocolado pelo titular ter sido rejeitado pelo INPI
e o indeferimento mantido na RP! 2536 de 13/08/2019.

NZo obstante o referido indeferimento apontado, este Especialista realizou pesquisa
perante o banco de dados do INP] e constatou que existem outras marcas registradas na
classe 25 formadas pelo termo “SUCRE” coexistindo pacificamente com a marca da
Reclamante, no entanto, para o conjunto marcario MON SUCRE apenas existe o registro
da Reclamante,

Destarte, conclui este Especialista que dada a identidade completa entre os termos
nominativos do nome de dominio <monsucre.com.br> e da marca registrada da
Reclamante MON SUCRE (Registro n2 903390612), ndo hd davidas que referido nome de
dominio do Reclamado é confundivel com a marca registrada anteriormente pela
Rectamante,

Assim, presente o requisito estipulado na alfnea ‘a’ do artigo 2.1. do Regulamento CASD-
ND e artigo 3¢ caput e alinea ‘a’ do Regulamento SACI-Adm.

b. Legitimo interesse da Reclamante com relagdo ao Nome de Dominio.

Conforme vimos acima, tendo a Reclamante apresentado como prova certificado de
registro da marca mista MON SUCRE, processo n? 903390612, e sendo o nome de dominio
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registrado pelo Reclamado idéntico a sua forma nominativa <monsucre.com.br>, entende
este Especialista que a Reclamante possui legitimo interesse sobre o dominio em disputa,
conforme previsto no art. 22 (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 {d) do Regulamento
CASD-ND.

Ademais a Reclamante é empresa estabelecida no ramo de confecgdes que efetivamente
explora a sua marca MON SUCRE, além de diversas outras linhas de produtos, como,
exemplificadamente nes da conta seu perfil no Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/grupo-gato-mia/.

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

O Reclamado é pessoa fisica e, até mesmo em funcdo de sua revelia, ndo trouxe qualquer
justificativa que pudesse demonstrar ter interesse legitimo no Nome de Dominio.

Em pesquisa a base de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPi) ndo
foi identificado registro de marca que pudesse justificar seu legftimo interesse no nome
de dominio em disputa, tampouco em nome da empresa STYLEZEE CONFECCOES LTDA foi
identificado registro que justificasse seu legitimo interesse sobre o nome de dominio
<monsucre.com.br>.

Ademais, muito embora o registro de nome de dominio seja um procedimento simples,
que pode ser feito por qualquer pessoa fisica ou juridica, deve ser observada a Resolugdo
CGI.br/RES/2008/008/P, que assim estabelece nos artigos 12 e 5¢ (grifamos):

Art. 12 - Um nome de dominio disponivel para registro serd concedido ao primeiro
requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigéncias para o registro
do mesmo, conforme as condi¢Bes descritas nesta Resolugdo.

Pardgrafo unico - Constitui-se em obrigacdo e responsabilidade exclusivas do
requerente a escolha adequada do nome do dominio a que ele se candidata. O
requerente declarar-se-G ciente de que ndo poderd ser escolhido nome que
desrespeite a legisiaclio em vigor, gue induza terceiros a erro, que viole direitos
de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que
represente palavras de baixo caldo ou abusivas, que simbolize siglas de Estados,
Ministérios, ou que incida em outras vedagBes que porventura venham a ser
definidas pelo CGL.br.

Art. 52 - E da inteira responsabilidade do titular do dominio:
1. O nome escolhido para registro, sua utilizagdo e eventual contetdo existente
em pdginas referidas por esse dominio, eximindo expressamente o CGLbr e o
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NIC.br de quaisquer responsabilidades por danos decorrentes desses atos e
passando o titular do nome de dominio a responder pelas acdes judiciais ou
extrajudiciais decorrentes de violacio de direitos ou de prejuizos causados a
outrem;

No ato do registro do dominio <monsucre.com.br> a Reclamante jé detinha um registro
da marca ‘MON SUCRE’, sendo a Unica empresa titular de registros para esta marca no
INPI, o que demonstra a ndo diluicdo desta e o fato de ndo se tratar de expressdo de uso
comum.

Nos termos das normas em vigor, o Reclamado tinha a obrigacdo de escolher nome em
consonancia com a legislagdo em vigor, que ndo induzisse terceiros a erro e ndo violasse
direito de terceiros. Sendo assim, cabia a ele a verificagdo de disponibilidade do nome
‘MION SUCRE’, inclusive por meio de pesquisa no banco de dados do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, disponivel para consulta por qualquer usuario

O Reclamado n3o se atentou ao fato de que o registro do nome de dominio em disputa
violava os direitos da Reclamante, sendo seu &nus e sua responsabilidade a observéancia
das regras antes do registro do dominio conforme vem sendo reiteradamente decidido
nesta Cdmara, como, por exemplo, nos procedimentos ND201817, ND20181, ND201766,
ND201753 e ND201618, em que assim como neste caso, corroboram o entendimento de
que o Reclamado deve ser diligente ao registrar um nome de dominio e verificar se ndo
esta violando direito de terceiro, ndo sendo o registo do nome de dominio disponivel per
si garantia de um direito, devendo, em todo caso, demonstrar o seu legitimo interesse.

d. Nome de Dominio registrado ou sendo utilizade de ma-fé, conforme previsto no art. 32,
paragrafo tinico, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Finalmente, no que tange & avaliagdo dos requisitos que caracterizam a ma-fé do
Reclamado, vale ressaltar que o Regulamento do SACI-Adm, em seu art. 32, paragrafo
Gnico, entende que as circunstancias abaixo transcritas, dentre outras que poderdo
existir, constituem indicios de ma-fé na utilizagdo do nome de dominio:

“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 0 nome de dominio para impedir que o Reclamante o
utilize como um nome do dominio correspondente; ou
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¢) ter o Titular registrado o nome de dominio com o objetivo de prejudicar a
atividade comercial do Reclamante; ou

d) ao usar 0 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 situagao de provavel confusdo
com o sinal distintivo do Reclamante.”

Da mesma forma o artigo 2.2. do Regulamento assim disp&e:

“2.2. Este Regulamento aplicar-se-3, ainda, nas hipdteses de usc de md-fé de
nome de dominio, constituindo indicios de ma-fé na utilizagdo do nome de
dominio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunsténcias a seguir
transcritas, dentre outras que poderdo existir:

(a) ter o Titular registrado 0 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 dominic para impedir que o Reclamante o
utilize como um nome do dominio correspondente; ou

(c) ter o Titular registrado o nome de dominio com ¢ 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 situagdo de provavel confusdo
com o sinal distintivo do Reclamante”.

A esse respeito, o Especialista ressalta desde logo que conforme demonstrado pela
Reclamante e efetivamente constatado por este Especialista, o Reclamado nao utiliza o
nome de dominio <monsucre.com.br>, demonstrando, portanto, a inexisténcia de
qualquer legitimo interesse empresarial do Reclamado nele e, consequentemente,
conforme j& decidido em outros procedimentos administrativos sob este Regulamento,
suficiente para corroborar com a caracterizagao da ma-fé, conforme art. 32, letras “b” e
“c”, do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.2 (b) e {c) do Regulamento CASD-ND.

Neste sentido, lembramos que a auséncia de uso do nome de dominio per si indica que
ndo havia real intengdo de utilizagdo por parte do Registrante, ou seja, deixa indicios de
que o Reclamado ndo registrou 0 dominio com a intengdo de utilizd-lo em suas atividades,
reconhecido na doutrina como “passive holding”.
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De fato, o “passive holding” ja foi objetc de extenso exame por especialistas do mundo
inteiro e é expressiva a jurisprudéncia da CASD-ND sobre a posse passiva de nomes de
dominio, ressalte-se a decisdo do ilustre Especialista Marcio Merkl no procedimento
ND20187:

“Tal fato caracteriza a posse passiva (“passive holding”) a qual em conjunto com
outros fatores pode caracterizar indicio de mé-fé, em especial o impedimento de
que a Reclamante utilize sua marca registrada como um nome de dominio
correspondente”

Qutrossim, a Reclamante alegou ser o Reclamado funciondrio de empresa concorrente,
denominada STYLEZEE CONFECGOES LTDA., e que este, seria ainda companheiro da sua
sécia administradora.

No que tange a tais alega¢Bes, a Reclamante ndo trouxe ao procedimento provas
contundentes sobre o alegado, tendo, no entanto, esse Especialista verificado o seguinte:

A Reclamante no inicio da Reclamagdo indicou um e-mail do Reclamado, e-mail este que
foi inclusive utilizado para sua citagdo do presente procedimento. Ndo ha noticia no
presente procedimento de referido e-mail ser “invélido” ou “inexistente”. No entanto,
perante o Banco de Dados do NIC.br o e-maif cadastrado do Reclamado é outro, o qual
foi igualmente utilizado para a citagdo do Reclamado.

Por sua vez, o NIC.br enviou ao procedimento lista de dominios registrados em nome do
Reclamado, dentre os quais encontra-se o dominio <stylezee.com.br>, Ao verificarmos
referido dominio, constatamos que este possui website em funcionamento o qual revela
pagina voltada ao segmento de comércio de joias e acessérios do vestuario, ou seja,
atividade concorrente a da Reclamante, embora aparentemente ndo voltada ao publico
infantil,

Ao verificarmos perante a Receita Federal o cadastro da empresa STYLEZEE CONFECGOES
LTDA, constatamos que como endereco eletrénico cadastrado encontra-se o e-mail
ADRIANE.SANTOS@STYLEZEE.COM.BR, ou seja, a empresa efetivamente utiliza a
extensdo “stylezee.com.br” em sua atividade empresarial, o que levou este Especialista a
concluir que hé fortes indicios da relagdio do Reclamado com a empresa concorrente.
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Ademais, realizada busca sobre esta empresa em site indexador de buscas revelou a esse
Especialista que hé indicios, a0 menos em algum momento, de que o Reclamado de fato
foi sécio da STYLEZEE CONFECGCOES LTDA.

Ora, considerando as evidéncias acima detectadas, quais sejam i) o uso pelo Reclamado
do e-mail @stylezee.com.br, e-mail este que foi inclusive utilizado para sua citagdo do
presente procedimento, ndo havendo noticia no presente procedimento de referido e-
mail ser “invalido” ou “inexistente”; ii) ser o Reclamado o titular do nome de dominio
<stylezee.com.br>; iii) haver evidéncia da empresa STYLEZEE CONFECCOES LTDA
efetivamente utilizar o nome de dominio <stylezee.com.br> em suas atividades
comerciais e iv) a pesquisa em sites na Internet ter revelado indicios de que o Reclamado
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aparece como sécio da empresa STYLEZEE CONFECCOES LTDA, ao menos em algum
momento, é de se admitir a_efetiva ligacdo do Reclamado com a empresa STYLEZEE

CONFECCOES LTDA, empresa que comprovadamente vem atuando deslealmente contra
a Reclamante.

A esse respeito esse Especialista destaca que a Reclamante alegou e comprovou gue a
empresa STYLEZEE CONFECCOES LTDA jd vinha no passado praticando atos de
concorréncia desleal, tendo, inclusive, ingressado Judicialmente contra ela, através da
Ac¢do Judicial n? 0300928-08.2019.8.24.0020, em tramite perante a 32 Vara Civel da
Comarca de Criciima, SC.

De fato, conforme comprova o Anexo X da Reclamagdo, a Reclamante obteve liminar
determinando que a empresa STYLEZEE CONFECCOES LTDA se abstivesse de praticar atos
de concorréncia desleal contra ela, valendo transcrever a seguinte passagem da decisdo
em questdo:

“A probaobilidade do direito da parte autora estd
consubstanciada pela cancessdo de exploragio exclusiva das marcas "Petit
Cherie" e "Mon Sucré” (pp. 36-37), pelos laudos técnicos indicadores da
semelhanga a entre os produtes das marcas averiguadas (pp. 137-149 e 193-
206), além da declaracbes de clientes e funciondrios da empresa autora {pp.
116-120e 123-136) e das fotogrdfias juntadas ao processo (pp. 215-747); tais
provas corroboram, a principio, a pratico de concorréncia desleal por parte
da empresa ré”.

Destarte, diante de tais fatos, é imperioso constatar que ha forte indicios de ma-fé no
registro do nome <monsucre.com.br>, circunstancia que, em tese, pode vir a ser tipificada
até mesmo como crime de Concorréncia Desleal, previsto no art, 195, lif da lei 9.279/96.

Tal pratica, além de prejudicar as atividades da Reclamante, ao passo que a impede de
utilizar nome de dominio que é formado por sua marca registrada, ainda possibilita ao
Reclamado até mesmo angariar lucros indevidos, dado ao evidente possivel desvio de
clientela, em vista da associagdao com as atividades da empresa concorrente STYLEZEE
CONFECCOES LTDA.

Nesse sentido, verifica-se a titulo de jurisprudéncia desta CASD-ND, a aplicagdo da ma-fé
nos termos da alinea b) e c) do artigo 32, pardgrafo dnico, do Regulamento do SACI-Adm
e correspondente alinea b) e c¢) do artigo 2,2 do Regulamento da CASD-ND, nos
procedimentos ND201337; ND201415; ND201427 e ND20152, os quais, como no
presente caso, identificaram indicios de mé-fé do Reclamado, caracterizados pelo
disposto nos dispositivos acima citados, uma vez que o dominio reproduz marca
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registrada de terceiro, existindo evidéncias reais da possibilidade de concorréncia desleal,
seja no que tange ao favorecimento indevido do Reclamado, quanto ao possivel prejuizo
causado a empresa titular da marca registrada.

O Especialista entende oportuno ressaltar novamente que o Reclamado em nenhum
momento justificou a legitimidade da escolha do registro do nome de dominio em
questdo, ndo tendo sequer apresentado resposta ao teor da Reclamagdo em analise, o
que somente evidencia a sua ma-fé e descaso com o procedimento ora realizado.

Dessa forma, conclui o Especialista pela ma-fé do Reclamado ao registrar o nome de
domfnio <monsucre.com.br>, por incidir ao menos nos artigos 32 alinea ‘a’ e paragrafo
tnico, alineas ‘b’ e ‘c’ do Regulamento SACI-Adm e 2.1. alinea ‘a’ e 2.2, alineas ‘b’ e ‘c’ do
Regulamento CASD-ND.

Conclusao

Com base em todo o acima exposto esse Especialista entende ter a Reclamante
adequadamente comprovado sua legitimidade para pleitear a transferéncia do Nome de
Dominio, bem como ter o Reclamado o utilizado de ma-fé, de modo que a questdo se
enquadra nas hipéteses descritas pelos artigos 32 alinea ‘a’ e pardgrafo Unico, alineas ‘b’
e ‘c’ do Regulamento SACI-Adm e 2.1, alinea ‘a’ e 2.2. alineas ‘b’ e ‘c’ do Regulamento
CASD-ND, devendo, portanto, a titularidade do dominio <monsucre.com.br> ser
transferida a Reclamante,

1, DISPOSITIVO

Pelas razdes acima expostas e de acordo com os artigos 2.1 (a); 2.2 (b) e (c) e 10.9 (b) do
Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamagdo e determina que o Nome
de Dominio em disputa <monsucre.com.br> seja transferido & Reclamante.

O 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.

Sdo Paulo, 27 d 'utuj;Zde 2020.
2%

Marcello do Nascimento
Especialista

.~
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