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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)

BYTEDANCE LTD E BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA X Uil Vil of S

PROCEDIMENTO N° ND20212
DECISAO DE MERITO
1. RELATORIO

Das Partes

BYTEDANCE LTD, pessoa juridica estrangeira, com endereco em Hibiscus Way, 802, Box
31119, Grand Pavilion, West Bay Road, Grand Cayman, kyl — 1205, llhas Cayman, e
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n? 27.415.911/0001-36, com sede na Cidade de S3o Paulo, Estado de S3o
Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, 242 andar, sala 241, ambas

neste ato representadas por |

, sdo as Reclamantes do presente Procedimento Especial (as

“Reclamantes”).

U VI 2 9 9 inscrita no CPF/MF, é a Reclamada do presente

Procedimento Especial (a “Reclamada”).

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

O Nome de Dominio foi registrado em 19 de outubro de 2018 junto ao Registro.br.
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3. Das Ocorréncias no Procedimento Especial

Em 08 de fevereiro de 2021, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado as
Reclamantes confirmando o recebimento da Reclamag¢do, bem como informando do
subsequente exame dos requisitos formais da Reclamacao.

Também em 08 de fevereiro de 2021, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de
seu Regulamento, enviou solicitacdo ao Nucleo de Informacdo e Coordenacdao do Ponto
BR (NIC.br) requerendo as informag¢Oes cadastrais acerca do nome de dominio
<tiktok.com.br>, incluindo anotag¢des 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 atualizacdo cadastral promovida pelo titular.

Em 08 de fevereiro de 2021, o NIC.br respondeu a solicitacdo da Secretaria Executiva
repassando os dados cadastrais do nome de dominio <tiktok.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 Resolu¢do 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 19 de outubro de 2018.

Em 15 de fevereiro de 2021, a Secretaria Executiva intimou as Reclamantes, em
conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.3 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir
irregularidades formais identificadas na Reclamacao.

Em 23 de fevereiro de 2021, a Secretaria Executiva comunicou as Reclamantes e ao NIC.br
o saneamento da Reclamagdo, ressalvando que cabe ao Especialista a ser nomeado a
anadlise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentagao apresentada.

Em 23 de fevereiro de 2021, 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 intimagdo as Partes sobre o inicio do Procedimento e, no mesmo ato, intimou
a Reclamada para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso a Reclamagdo e lhe
concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 11 de margo de 2021, a Secretaria Executiva comunicou as Partes e ao NIC.br que o
prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestacdo por parte
da Reclamada, caracterizando, assim, sua revelia e as consequéncias nos termos dos
Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Centro de Solucao de Disputas, Mediacado e Arbitragem em Propriedade Intelectual
ABPI - Associagao Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 — 62 Andar — 608 - Moema — S&o Paulo — SP — 04089-014
Tel.: 55 (11) 3044-6613 / (11) 93212-2546

Web site: www.csd-abpi.org.br — E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br 2




bpi
CENTRO DE SOLUCAD DE DISPUTAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DA
EM PROPRIEDADE INTELECTUAL PROPRIEDADE INTELECTUAL

Em 11 de margo de 2021, e em atengao ao tramite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento
da CASD-ND, o NIC.br comunicou a Secretaria Executiva sobre o contato com a
Reclamada, tendo esta tomado ciéncia inequivoca sobre o procedimento instaurado e em
decorréncia da manifestacdo o Nome de Dominio ndo seria congelado. Na mesma data, a
Secretaria Executiva comunicou o ocorrido as Partes.

Em 19 de marco de 2021, a Secretaria Executiva comunicou as Partes a nomeacao da
Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND,
apresentou Declaracdo de Independéncia e Imparcialidade.

Em 29 de marco de 2021, 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 analise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento
desta Camara.

4. Das Alegacgoes das Partes
a. Das Reclamantes

Em sintese, as Reclamantes afirmam que o referido nome de dominio se enquadra nas
hipdteses previstas pelo art. 2.1, (a) do Regulamento da CASD-ND e art. 32, (a), do
Regulamento do SACI-Adm além do disposto no art. 2.2, (c) e (d) do Regulamento da
CASD-ND e art. 39, paragrafo unico, (c) e (d) do Regulamento do SACI-Adm, tendo alegado
que:

e A Primeira Reclamante seria uma das maiores empresas de tecnologia do mundo,
com presenca atuante em varios paises ao redor do globo, inclusive no Brasil
através da Segunda Reclamante;

e A principal atividade exercida pelas Reclamantes seria o desenvolvimento de
aplicativos, sendo que hoje o aplicativo mais conhecido de propriedade das
Reclamantes é o denominado “Tik Tok”;

e O referido aplicativo teria sido desenvolvido em 2014 sob a denominagdo
“Musical.ly” tendo alterado o seu nome em 2017, para entdo denominar-se “Tik
Tok;

e Desde entdo, o aplicativo “Tik Tok” teria se popularizado, se tornando, no ano de
2018, o aplicativo mais baixado nos EUA e no ano de 2019 eleito o sétimo
aplicativo mais baixado da década e em 2020 o aplicativo mais baixado do mundo;
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e A Primeira Reclamante seria titular de registros marcdrios no INPI para a marca
TIK TOK em diversas classes, sendo que o primeiro depdsito teria ocorrido em 25
de outubro de 2017;

e APrimeira Reclamante também seria titular de registros para a marca TIKTOK em
outras jurisdicdes;

e O registro do Nome de Dominio em disputa pela Reclamada seria posterior ao
depdsito pela Primeira Reclamante da marca TIK TOK junto ao INPI;

e O Nome de Dominio redirecionaria usuarios a pagina http://ww25.tiktok.com.br,
gue em nada se relacionaria ao aplicativo das Reclamantes e que cujo conteudo
consiste em um “menu” com links para outras paginas, aparentemente
fraudulentas e sem qualquer conexdao umas com as outras;

e O Nome de Dominio estaria sendo utilizado pela Reclamada com o objetivo de
atrair usudrios da internet para estes sites/paginas, os quais ndo possuem relacdo
alguma com o aplicativo das Reclamantes e assim obter lucro indevido sob o sinal
pertencente as Reclamantes;

e Portanto, o Nome de Dominio reproduz a marca das Reclamantes de forma nao
autorizada e de ma-fé vez que se vale da notoriedade e fama da marca TIK TOK
das Reclamantes para atrair usudrios da internet a acessarem o Nome de Dominio
em disputa;

e O usodo Nome de Dominio pela Reclamada pode gerar prejuizos as Reclamantes
vez que este é usado pela Reclamada para coletar dados pessoais de usudrios que
o acessam e ofertar servicos a partir de links patrocinados supostamente
fraudulentos, de modo que tais condutas podem eventualmente ser atribuidas as
Reclamantes, prejudicando a sua reputagao perante o publico;

e A Reclamada seria titular de 501 nomes de dominio, o que também demonstraria
a sua ma-fé no registro e uso do Nome de Dominio em disputa vez que tal fato
indicaria que a Reclamada atua de maneira “predatéria”, valendo-se de marcas
de terceiros e registrando nomes de dominio em massa;

Pelos motivos expostos e de acordo com os artigos 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e
Art. 22 (f) do Regulamento do SACI-Adm, as Reclamantes requereram a transferéncia do
nome de dominio em disputa para titularidade da Segunda Reclamante.

Centro de Solucao de Disputas, Mediacado e Arbitragem em Propriedade Intelectual
ABPI - Associagao Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 — 62 Andar — 608 - Moema — S&o Paulo — SP — 04089-014
Tel.: 55 (11) 3044-6613 / (11) 93212-2546

Web site: www.csd-abpi.org.br — E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br 4




bpi
CENTRO DE SOLUCAD DE DISPUTAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DA
EM PROPRIEDADE INTELECTUAL PROPRIEDADE INTELECTUAL

b. Da Reclamada

A Reclamada ndo apresentou resposta ao procedimento, mesmo diante de sua ciéncia
inequivoca, tendo a sua revelia sido decretada em 11 de margo de 2021.

. FUNDAMENTACAO E CONCLUSAO
1. Fundamentacao

Nos termos do art. 32 do Regulamento SACI-Adm, e respectivos arts. 2.1 e 2.2 do
Regulamento CASD-ND, o Reclamante “devera expor as razdes pelas quais o nome de
dominio em disputa foi registrado ou esta sendo usado de ma-fé, de modo a causar
prejuizos ao Reclamante, cumulado com a comprovacao de existéncia de pelo menos um
dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo”:

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

b) 0 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

c) 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.

No tocante a ma-fé no registro ou na utilizacdo do nome de dominio os Regulamentos
aceitam, dentre outras que poderdo existir, qualquer das circunstancias abaixo, conforme
paragrafo Unico do artigo 32 do Regulamento:

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

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

d) ao usar o nome de dominio, o Titular intencionalmente tente atrair, com
objetivo de lucro, usudrios da Internet para o seu sitio da rede eletronica ou para
qgualquer outro endereco eletronico, criando uma situacao de provavel confusao
com o sinal distintivo do Reclamante.

Ainda, devera o Especialista vislumbrar a existéncia de eventuais direitos e legitimos
interesses da Reclamada sobre o nome de dominio em disputa.

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.

Conforme devidamente comprovado pelas Reclamantes a vista da juntada dos
certificados de registro de marca e extratos do INPI (Anexos 6 e 7 da Reclamacdo), a
Primeira Reclamante demonstrou ser titular de registros concedidos pelo INPI para
marca TIK TOK.

As Reclamantes também comprovaram ter realizado o depésito da marca TIK TOK
anteriormente ao registro do Nome de Dominio em disputa, tendo o primeiro depdsito
para a referida marca sido depositado ainda no ano de 2017, em 25 de outubro de 2017,
enquanto o registro do Nome de Dominio em disputa ocorreu somente em 19 de outubro
de 2018, isto é, quase um ano apds o depdsito da marca TIK TOK pela Primeira
Reclamante.

Também restou demonstrado que o Nome de Dominio reproduz, integralmente e sem
qualquer acréscimo a marca TIK TOK, registrada pela Primeira Reclamante e licenciada a
Segunda Reclamante, o que pode gerar uma situacdo de confusdo/associacdo indevida
deste dominio com a marca registrada da Primeira Reclamante.

Dessa forma, considerando que o Nome de Dominio em disputa reproduz integralmente
a marca de titularidade da Primeira Reclamante, depositada antes do registro do Nome
de Dominio em disputa, é que demonstraram as Reclamantes estar presente no caso a
hipdtese prevista pelo artigo 39, (a), do Regulamento SACI-Adm, assim como o artigo 2.1,
“a”, do Regulamento da CASD-ND.
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b. Legitimo interesse das Reclamantes com relagao ao Nome de Dominio.

Em conformidade com o quanto exposto acima, é evidente possuirem as Reclamantes
legitimo interesse no nome de dominio em discussao.

Ora, como ja demonstrado, as Reclamantes atuam com o desenvolvimento de aplicativos,
tendo adquirido em 2017 o notdrio e famoso aplicativo “Tik Tok”, aplicativo que permite
gue seus usuarios produzam, editem e compartilhem videos, lancado em 2016.

Dessa forma, considerando que o Nome de Dominio em disputa reproduz a marca
registrada pelas Reclamantes para identificar o seu produto mais famoso, o aplicativo “Tik
Tok”, reproducdo essa sem qualquer acréscimo capaz de afastar a associacdo deste com
as marcas e produto das Reclamantes, é que possuem as Reclamantes indiscutivel
legitimo interesse no Nome de Dominio em disputa uma vez que este reproduz,
integralmente e sem acréscimos, sinal que identifica o aplicativo das Reclamantes perante
o publico e as suas marcas registradas.

c. Direitos ou interesses legitimos da Reclamada com relagao ao Nome de Dominio.

Com relacdo a existéncia de direitos ou interesses legitimos da Reclamada no Nome de
Dominio, cumpre mencionar que ndo foi a Reclamada capaz de demonstrar qualquer
legitimo interesse ou direitos, vez que a Reclamada sequer apresentou qualquer
resposta/manifestacdo a presente Reclamacgio.

Assim, considerando ndo ter a Reclamada apresentado a sua resposta ao presente
procedimento, bem como pela auséncia de qualquer indicio de eventual exercicio pela
Reclamada de atividade previamente ao depdsito dos registros de marca TIK TOK pela
Primeira Reclamante junto ao INPI e que viesse a justificar o registro do Nome de Dominio
em disputa pela Reclamada, é que nenhum direito ou legitimos interesses da Reclamada
podem ser inferidos com relagdo ao Nome de Dominio em disputa.

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

Por fim, com relagdo a existéncia de ma-fé no registro ou uso do Nome de Dominio em
disputa, entende esta Especialista que este se encontra presente nesta disputa.
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Isso porque, conforme demonstrado pelas Reclamantes, o Nome de Dominio estd sendo
utilizado pela Reclamada para redirecionar usuarios da Internet a um website com
diversos links para servicos dissociados entre si e potencialmente fraudulentos, o que
demonstra que a Reclamada registrou e esta utilizando o Nome de Dominio com a
intencdo de atrair usuarios da Internet para o referido Nome de Dominio e assim obter
vantagem indevida em raziao da associacdo deste com as marcas famosas das
Reclamantes.

Tal fato, associado ao fato que o Nome de Dominio reproduz, em sua integralidade e sem
acréscimos marca famosa e notéria das Reclamantes, indica que a Reclamada visa
unicamente obter vantagem econO6mica indevida as custas de sinal pertencente a
Primeira Reclamante e licenciado a Segunda Reclamante, o que configura a hipdtese
prevista pelo art. 2.2, (d) do Regulamento da CASD-ND e art. 39, paragrafo unico, (d) do
Regulamento do SACI-Adm.

Ressalte-se ainda que, por ser a marca TIK TOK das Reclamantes marca evidentemente
famosa, tendo alcangado renome mundial nos ultimos anos, é que ndo se pode inferir
outra razdo para o registro do Nome de Dominio pela Reclamada que, reitera-se,
reproduz integralmente a marca registrada das Reclamantes e sem qualquer acréscimo,
sendo o de obter vantagem indevida sobre o sinal TIK TOK, das Reclamantes, se
aproveitando da fama e prestigio associados a referida marca.

Tal pratica pode ser considerada como pratica de cybersquatting, que consiste no ato de
registrar e utilizar nome de dominio composto por marca/sinal que identifica um terceiro,
com o intuito de lucrar com a fama desta marca/sinal.

Ademais, o uso do Nome de Dominio pela Reclamada também pode resultar em prejuizos
para a atividade das Reclamantes vez que os usuarios da Internet, ao acessarem o website
redirecionado pelo Nome de Dominio em disputa, poderdo acreditar que este se trata ou
se relaciona com as Reclamantes e o seu produto TIK TOK.

Dessa forma, os usudrios da internet que sejam eventualmente lesados pela coleta
indevida de seus dados ou mesmo por eventuais fraudes nos links ali contidos, poderdo
associar tal conduta a imagem das Reclamantes, resultando em danos a atividade das
Reclamantes. Tal situagdo também se amolda a hipdtese prevista pelo art. 2.2, (c) do
Regulamento da CASD-ND e art. 39, paragrafo unico, (c) do Regulamento do SACI-Adm.
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Ressalta-se ainda que o fato de a Reclamada ser titular de outros 500 nomes de dominio
(Anexo 10) também corrobora a ma-fé no registro e uso do Nome de Dominio em disputa,
haja vista que tal fato indica que a Reclamada age no sentido de registrar diversos nomes
de dominios que, eventualmente, reproduzem marcas famosas de terceiros com o
objetivo de almejar enriquecimento indevido, o que, evidentemente, também caracteriza
a ma-fé no registro/uso do dominio. Precedentes desta CASD-ND: ND202046 e
ND201927.

Além do exposto, consigna-se que o principio do first come first served nao afasta a
aplicacdo do artigo 12 da Resolugdo 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, desrespeite a
legislacdo, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

Por fim, cumpre mencionar que a auséncia de demonstracdao de quaisquer direitos ou
legitimos interesses da Reclamada no Nome de Dominio em disputa, acrescida da
auséncia de resposta pela Reclamada ao presente procedimento também podem ser
considerados como indicios de ma-fé da Reclamada no registro e uso do Nome de
Dominio.

Dessa forma, restou comprovada a ma-fé da Reclamada no registro e uso do nome de
dominio em disputa, ja que presente no caso as hipdteses previstas pelo art. 39, paragrafo
Unico (c) e (d), do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 (c) e (d) do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusao

Diante de todo o exposto, é que entende esta Especialista que no caso em tela, a luz das
evidéncias acostadas a Reclamagdo, restaram configuradas as hipdteses previstas pelo art. 2.1,
(a) do Regulamento da CASD-ND e art. 39, (a) do Regulamento do SACI-Adm além do disposto no
art. 2.2, (c) e (d) do Regulamento da CASD-ND e art. 39, paragrafo Unico, (c) e (d) do Regulamento
do SACI-Adm.

. DISPOSITIVO

Pelas razGes acima expostas e de acordo com art. 12 paragrafo 12 do Regulamento SACI-Adm e
do art. 10.9 do Regulamento CASD-ND, a Especialista aceita a presente Reclamacdo e determina
que o Nome de Dominio em disputa <tiktok.com.br> seja transferido a Segunda Reclamante, a
BYTEDANCE BRASIL, subsidiaria da Primeira Reclamante, a BYTEDANCE LTD.
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EM PROPRIEDADE INTELECTUAL PROPRIEDADE INTELECTUAL

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.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021.

6628 foniciir vt

Marianna Furtado de Mendon¢a
Especialista
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