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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)

VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA. X LATICINIOS TAMANDARE INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA.

PROCEDIMENTO N° ND201958
DECISAO DE MERITO
I. RELATORIO
1. Das Partes
VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o numero

57.010.662/0001-60, com endereco em Rod. Itatiba, Braganca Paulista, KM 0,5, Ponte
Nova, Itatiba, SP, Brasil, 13250-904, representada pela

é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a

“Reclamante”)

LATICINIOS TAMANDARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nimero
05.834.657/0001-78, com endereco na Rua Sete de Setembro, 120, Alto Tamandaré,
Paranaiba, MS, Brasil, 79500-000, representada por

Reclamada do presente Procedimento Especial (a “Reclamada”).

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

O Nome de Dominio foi registrado pela Reclamada em 18/01/2018 junto ao Registro.br e
se encontra valido até 18/01/2023.
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3. Das Ocorréncias no Procedimento Especial

Em 29/03/2021, 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 Reclamacgao.

Em 29/03/2021, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento,
enviou solicitagdo ao Nucleo de Informagdo e Coordenagdo do Ponto BR (NIC.br)
requerendo as informacdes cadastrais acerca do nome de dominio <valeo.com.br>,
incluindo anotagdes acerca de eventual divergéncia entre o nome e numero do
documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de dominio objeto da
presente Reclamacgao, ou ainda atualiza¢do cadastral promovida pelo titular.

Em 29/03/2021, o NIC.br respondeu a solicitagdo da Secretaria Executiva.

Ainda neste ato, informou que em atenc¢do 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 18/01/2018.

Em 05/04/2021, 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 Reclamacao.

Em 09/04/2021, a Reclamada atendeu parte das exigéncias formuladas e, em paralelo,
solicitou a prorroga¢do do prazo para atendimento das demais em 30 (trinta) dias
corridos, argumentando que, naquela oportunidade, o Estado de S3o Paulo encontrava-
se na fase vermelha do Plano Sdo Paulo contra a pandemia de Covid-19, o que dificultava
a obtencgdo dos instrumentos de procuracdo.

Em resposta, a secretaria executiva prorrogou o prazo para atendimento das exigéncias
por mais 10 (dez) dias corridos, considerando o principio da celeridade, inerente ao
procedimento do SACI-Adm.

Em 23/04/2021, a Reclamada apresentou a documentacio suplementar consistente em:
- declaragdo (i) optando por submeter-se ao SACI-Adm; (ii) reconhecendo a competéncia
exclusiva CASD-ND da ABPI para administrar o procedimento do SACI-Adm; (iii) isentando
o NIC.br de qualquer 6nus decorrente do procedimento do SACI-Adm que deseja
instaurar; (iv) isentando o Centro de Soluc¢do de Disputas, Mediagdo e Arbitragem da ABPI,

Centro de Solugao de Disputas, Mediagao e Arbitragem em Propriedade Intelectual
ABPI - Associagéao Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 — 6° 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




csD | abpi

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

bem como a CASD-ND da ABPI, de participagdo e responsabilidade em qualquer disputa
judicial que porventura venha a ser iniciada pelo Reclamante ou pelo Reclamado tendo
por objeto a Reclamacdo (v) de inexisténcia de qualquer outro procedimento judicial ou
extrajudicial com relagdo ao nome de dominio objeto do conflito;

- procuragdo outorgando a P. S. B. amplos e especiais poderes para o foro (clausula ad
judicia e ad judicia et extra);

- procuragdo assinada por P. S. B. outorgando a A. P. D. poderes para representar a
Reclamante perante o Registro.br, o Centro de Solucao de Disputas, Mediagao e
Arbitragem em Propriedade Intelectual, a Associacdo Brasileira de Propriedade
Intelectual — ABPI e o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet — SACI-Adm;

- documentos societdrios da Reclamante, dentre eles, ata de reunido das sdcias, de
23/06/2020 e consolidacdo do contrato social da Reclamante.

Em 26/04/2021, a Secretaria Executiva comunicou a Reclamante e ao NIC.br o
saneamento da Reclamacado, ressalvando que cabe a Especialista a ser nomeada a analise
de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentacgdo apresentada.

Em 26/04/2021, 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 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.

Em 11/05/2021, a Reclamada apresentou Resposta tempestiva, e a Reclamante foi dada
a vista da Resposta em 18/05/2021.

Em 28/05/2021, a Secretaria Executiva comunicou as Partes a nomeacdo da Especialista
subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou
Declaragao de Independéncia e Imparcialidade.

Em 07/06/2021, 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 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 é empresa atuante no segmento automotivo, fornecendo diversas
categorias de produtos que cobrem as frentes do aftermarket: acessorios, colisdo,
manutengao e reparagao.

Constituida na década de 80, a Reclamante passou a adotar a expressao “VALEO” como
parte integrante de seu nome empresarial em 09/03/1999, conforme comprova
documento 05 acostado a Reclamacao.

A Reclamante obteve, ainda, o registro da marca mista VALEO, No. 827.235.003,
depositada em 02/03/2005, concedida em 27/08/2008, na classe 06, para assinalar
metais e produtos feitos de metal em geral, perante o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial — INPI.

Assim, a Reclamante reivindica prote¢do ao seu nome empresarial e marca, ressaltando
que o registro e uso do dominio <valeo.com.br>, pela Reclamada, implicard confusdo
com sua marca e nome empresarial anteriores.

Ademais, sustenta que o registro obtido perante o INPI lhe garante o direito ao uso
exclusivo da marca, nos termos do art. 129, da Lei da Propriedade Industrial n29.279, de
14/05/1996 (LPI), e que n3o teria autorizado o uso de sua marca a terceiros.

Neste contexto, a Reclamante também informa ter sido a primeira a obter o registro do
dominio <valeo.com.br> que, segundo ela, passou a ser utilizado como seu site oficial,
constituindo, em conjunto com as redes sociais oficiais, sua identidade visual. A
titularidade e uso anteriores do dominio, no entender da Reclamante, levariam a
inevitavel confusdo e danos a Reclamante.

Posteriormente, a Reclamante teria perdido a titularidade do dominio por falta de
pagamento das respectivas taxas e, dotada de boa-fé, teria tentado negociar com a
Reclamada a fim de reaver o dominio, tendo esta, em ultima instancia, proposto um valor
muito alto (entre RS 300.000,00 mil e RS 400.000,00 mil) que, no entender da
Reclamante, caracterizaria enriqguecimento ilicito, nos termos do artigo 884 do Cddigo
Civil, bem como ma-fé.

A Reclamante relata, também, que apesar de a Reclamada ser a atual detentora do
dominio <valeo.com.br>, este teria sido de titularidade da Reclamante e regularmente
utilizado para promover as suas atividades no periodo entre 02/07/2016 e 26/03/2021,
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motivo pelo qual, o nome do dominio em questdo seria indissocidavel do seu nome
empresarial e marca.

Por fim, a Reclamante requer a transferéncia do nome de dominio objeto desta
Reclamacgao.

b. Da Reclamada

A Reclamada é empresa brasileira dedicada a fabricacdo de laticinios e ao comércio
atacadista de leite e laticinios. Em busca na base de dados do INPI, ndo foi localizado
nenhum pedido de registro ou registro de marca composta pela expressdo “VALEQ”, de
sua titularidade. J4 em consulta a base de dados da Receita Federal, verifica-se que a
Reclamada foi constituida em 25/08/2003 e ndo ostenta a expressdo “VALEO” como parte
de seu nome empresarial ou titulo de estabelecimento comercial.

A Reclamada argumenta, em preliminares, o descumprimento de formalidades, quais
sejam, que (i) a procuragao apresentada pela Reclamante nao teria sido assinada; (ii) o
procedimento teria sido iniciado em 01/11/2019 e, que, de acordo com o artigo 10.5 do
Regulamento CASD-ND, e artigo 282 do Regulamento SACI-Adm, o prazo mdaximo de
duracdo do procedimento, que é de 12 (doze) meses, teria se esgotado; (iii) ndo haveria
comprovagao do pagamento das taxas CASD-ND.

No mérito, a Reclamada sustenta que se candidatou a adquirir o dominio <valeo.com.br>
e que, em 18/01/2018, adquiriu legitimamente o referido dominio, por meio de processo
competitivo realizado pelo Registro.br/NIC.br, tendo obedecido todas as formalidades
legais exigidas no procedimento.

Explica que o processo competitivo é uma fase complementar ao processo de liberagdo
do dominio, que comec¢a quando dois ou mais candidatos sdo constatados, e que
prevalece o candidato que fizer a melhor oferta financeira no periodo fixado para tanto.

Neste contexto, argumenta que antes de entrar no processo competitivo, o dominio
participou de sucessivos processos de liberacdo e que a Reclamante teve varias
oportunidades de participar e solicitar o “direito de preferéncia” ao dominio. Tal situagao
evidenciaria que a Reclamante nado teria conseguido apresentar ao NIC.br argumentos
que pudessem comprovar qualquer diferencial para ter o direito de obter o nome de
dominio.

Ressalta que a Reclamante ainda teria tido inumeras oportunidades de regularizar o
registro do dominio, mas deixou de tomar as providéncias necessarias.
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Contradiz o argumento suscitado pela Reclamante de que o dominio seria de sua
titularidade e estaria em uso no periodo entre 02/07/2016 e 26/03/2021, ja que, tal
dominio teria sido legitimamente adquirido pela Reclamada, por meio de processo
competitivo, em 18/01/2018.

No que tange a expressdao “VALEO” argumenta que se trata de um termo genérico e que
nao seria passivel de prote¢do marcaria, em sua forma nominativa, uma vez que nao
gozaria de suficiente distinguibilidade.

Sustenta, também, que (i) a protecdo da marca registrada pela Reclamante limita-se aos
produtos por ela assinalados e, portanto, estaria restrita ao segmento da industria de
metalurgia, ao passo que a Reclamada atua em mercado distinto, qual seja, de produgado
e comércio de produtos lacteos em geral, sendo que tais atividades pertenceriam a classe
29; (ii) a Reclamada n3o utiliza a expressdo “VALEQ”, mas sim “VA LEO”, conforme
imagem a seguir extraida do website (valeo.com.br):

Segundo a Reclamada, o registro do dominio <valeo.com.br> teria sido feito com o
objetivo de expandir suas atividades no ramo de laticinios, langando a nova marca de
queijos e produtos derivados do leite, “VA LEO” e que a suposi¢do levantada pela
Reclamante, de que a Reclamada teria adquirido o dominio com intencdo de vendé-lo,
nao procede.
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Neste particular, a Reclamada esclarece que nao teria tido contato com a Reclamante e
que o documento anexado na Reclamagdao, mostrando uma suposta troca de e-mails
envolvendo uma possivel negociacdo para a venda do dominio, menciona pessoas e
enderecos eletronicos que seriam desconhecidos da Reclamada. Reforga que a intengdo
nunca teria sido a comercializagdo do dominio.

Argumenta que para se registrar qualquer nome de dominio, é necessario que seja aceito
o Contrato do Registro.br; os termos de uso do Registro.br; as Resolugdes do Registro.br
e a politica de privacidade do Registro.br e que a Reclamante, ao ter registrado o dominio,
teria concordado com os termos estabelecidos em referidos documentos, bem como teria
assumido os riscos e consequéncias no caso de inadimplemento das taxas de manutengdo
do dominio.

Neste contexto, a Reclamada frisou que o passive holding somente podera constituir ma-
fé se acompanhado de outros elementos ou indicios que legitimem a conclusdo pela ma-
fé, o que ndo teria ocorrido no presente caso.

A Reclamada cita inUmeras empresas com nomes empresariais compostos pela expressao
“VALEQ”, a fim de demonstrar que tal elemento nominativo estampa uma variedade de
produtos no mercado, pertencentes a segmentos diversos.

Por fim, requer seja julgada improcedente a Reclamagdo, para que seja mantida na
titularidade do dominio <valeo.com.br>.

. PRELIMINARES

Em preliminares, a Reclamada argumenta o descumprimento das seguintes formalidades:
(a) que a procuragdo apresentada pela Reclamante ndo teria sido assinada; (b) que o
procedimento teria sido iniciado em 01/11/2019 e, que, de acordo com o artigo 10.5 do
Regulamento CASD-ND, e artigo 282 do Regulamento SACI-Adm, o prazo mdaximo de
duracdo do procedimento, que é de 12 (doze) meses, teria se esgotado; (c) que ndo
haveria comprovacdo do pagamento das taxas CASD-ND.

A Reclamada ficou em duvida se a procuragdo apresentada pela Reclamante teria sido
assinada, ja que ndo é possivel, de fato, visualizar a assinatura no documento inicialmente
enviado pela Secretaria.

Esta Especialista, apds contato com a Secretaria, verificou que houve um problema na
digitalizacdo do documento que gerou a sua incorreta visualizagdo. Assim, ndo ha duvida
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de que a procuracdo foi devidamente assinada, tendo ocorrido apenas um problema
técnico no momento de sua digitalizagcdo e envio pela Secretaria.

A preliminar (b) também ndo merece acolhimento, uma vez que o procedimento se
iniciou, de fato, com o recebimento da Reclamacdo, em 29/03/2021. A data mencionada
pela Reclamada refere-se a confirmagdao do pagamento da taxa ABPI e dos honorarios do
especialista e ndo ao inicio do procedimento. Com efeito, a formagdo do procedimento
somente ocorre quando uma das partes leva ao Centro de Solugdo de Disputas em
Propriedade intelectual as informag¢des e documentos necessdrios para a analise do
direito pleiteado. Assim, a apresentac¢do do conflito ocorreu por meio da apresentacdo da
Reclamagdo. O mero pagamento de taxas e de honordrios ndo é ato, em si, capaz de
efetivamente iniciar o procedimento.

Por fim, também ndo procede a preliminar (c), uma vez que o pagamento das taxas CASD-
ND foi devidamente efetuado pela Reclamante, tendo a Secretaria, inclusive, comunicado
0 saneamento das irregularidades inicialmente apontadas.

1. FUNDAMENTAGAO E CONCLUSAO

1. Fundamentagdo

Em atenc¢do ao item 10.1 do Regulamento da CASD-ND e ao artigo 122 do Regulamento
do SACI-Adm, esta Especialista entende ndo haver necessidade de produg¢do de novas
provas, nem de esclarecimentos adicionais quanto ao mérito da disputa, estando ja
municiada de elementos suficientes a permitir a decisdo do presente conflito.

Em consonancia com os Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, ndo ha nos autos
deste Procedimento evidéncia de ma-fé no registro e na utilizacdo do nome de dominio
em disputa, conforme restard explicitado a seguir.

Nos termos do artigo 32 do Regulamento do SACI-Adm, bem como do item 2 do
Regulamento da CASD-ND, para que haja a transferéncia de nome de dominio, por meio
do procedimento ora utilizado, é necessario o preenchimento de pelo menos um dos
seguintes requisitos:

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 jd registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI;
ou
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b) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusGo 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 9.279/96 (Lei da Propriedade
Industrial); ou

¢) onome de dominio € idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com um titulo
de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de familia ou patronimico,
pseudbnimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artistico singular ou coletivo,
ou mesmo outro nome de dominio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade.

Por outro lado, nos termos dos artigos 22 (c) e 112 (c) do Regulamento SACI-Adm e artigo
4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, cabe a Reclamada demonstrar que possui direitos e/ou
interesse legitimo sobre o nome de dominio em disputa.

Ainda, a transferéncia do nome de dominio sé é possivel se verificada a ma-fé da
Reclamada no registro e/ou utilizagdo, sendo as seguintes circunstancias, nos termos do
Regulamento do SACI-Adm, bem como da CASD-ND, exemplificativas de indicios de ma-
fé:

a) ter o Titular registrado o nome de dominio com o objetivo de vendé-lo, alugd-lo ou
transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou

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

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

d) ao usar o nome de dominio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de
lucro, usudrios da Internet para o seu sitio da rede eletrénica ou para qualquer outro
enderego eletrbnico, criando uma situagdo de provdvel confusGo com o sinal
distintivo do Reclamante.

Assim, nos termos destes dispositivos, entende esta Especialista que o nome de dominio
objeto desta disputa ndao deve ser transferido a Reclamante, conforme fundamentacao
abaixo.
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a. Nome de Dominio idéntico, capaz de criar confusdao com a marca e nome empresarial
anteriores da Reclamante

Apesar do nome de dominio <valeo.com.br>, que foi adquirido pela Reclamada em 2018,
ser composto pelo elemento nominativo “VALEQ”, idéntico a marca e nome empresarial
anteriores da Reclamante?, o seu uso pela Reclamada n3o é suficiente para criar confus3o
com tais sinais distintivos.

Isso porque a Reclamante e a Reclamada atuam em segmentos de mercado
completamente distintos: automotivo x alimenticio. Assim, do ponto de vista marcario,
a identidade dos sinais ndo é suficiente para concluir que eles ndo possam coexistir no
mercado. Pelo contrdrio, para que a vedacdo estabelecida na LPI (artigo 124, inciso XIX?)
seja aplicada, é imprescindivel que os produtos/servicos assinalados sejam suscetiveis de
causar confusdo.

Como se sabe, o direito marcario é regido pelo principio da especialidade, comando que
limita o direito exclusivo da marca suscitado pela Reclamante (artigo 129, da LPI). Por esse
principio, autoriza-se a coexisténcia de sinais marcarios até mesmo idénticos, desde que
0s respectivos produtos/servicos pertencam a ramos de atividades diversos. Assim, a
prote¢do concedida ao registro da marca VALEO, No. 827.235.003, na classe 06, citada
pela Reclamante, limita-se aos produtos assinalados pelo sinal, quais sejam, “metais e
produtos feitos de metal em geral”.

Tal principio so é relativizado no caso de marcas de “alto renome” (artigo 125, da LPI),
hipétese em que tais marcas, por serem altamente conhecidas pelos consumidores,
atraem protecdo em todos os ramos de atividade, sem qualquer limitagao. Este, no
entanto, ndo é o caso da marca citada pela Reclamante que, no maximo, poderia ser
enquadrada como uma marca notoriamente conhecida no seu setor.

Quanto ao nome empresarial, ndo se pode desconsiderar que a sua prote¢do ocorre a
partir do registro na Junta Comercial, com abrangéncia limitada, a priori, a circunscricdo
da respectiva junta. A protecdo ao nome empresarial da Reclamante, portanto, estaria
limitada ao Estado de S3ao Paulo, sendo que a Reclamada se situa em Estado diverso da
Federagdo.

! Marca VALEOQ, registro n2 827.235.003, depositada em 02.03.2005 e concedida pelo INPI em 27.08.2008,
na classe 06; nome empresarial VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA., registrado desde 09/03/1999.

2 Art. 124. N3o sdo registraveis como marca: XIX - reproducdo ou imita¢do, no todo ou em parte, ainda que
com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servico idéntico,
semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associagdo com marca alheia;
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Ainda, a Reclamante afirma que teria usado o Nome de Dominio no periodo entre
02/07/2016 e 26/03/2021. No entanto, a Reclamante ndo apresentou provas
contundentes de tal uso durante o mencionado periodo.

Diante da falta de elementos comprobatdrios, bem como considerando que o término do
periodo de uso mencionado pela Reclamante (26/03/2021) teria ocorrido em data
posterior a transferéncia do dominio para a Reclamada (18/01/2018), esta Especialista
realizou uma pesquisa na internet, a fim de tentar localizar provas de uso do Nome de
Dominio.

Através de uma ferramenta online que consegue abrir versdes antigas de sites e blogs
(Archive Wayback Machine), pesquisou-se pelo Nome de Dominio e os resultados
demonstraram a seguinte movimentagao:

Ll Ly

2016 2017 2012 PR 2020 2024

https://web.archive.org/web/* /www.valeo.com.br

Importante ressaltar que a visualizagdo do calendario supra mapeia o nimero de vezes
gue o site www.valeo.com.br foi rastreado pela Wayback Machine.

Da andlise do grafico, esta Especialista pode constatar que em 2016, foram mapeados
varios rastros do site, o que indica seu uso pela Reclamante, ao passo que no ano de 2017
consta alguma movimentag¢ao de captura, mas bem menor do que o ano de 2016.

Assim, embora esta Especialista tenha localizado indicios de que tal dominio hospedou o
site da Reclamante especialmente entre os anos de 2016 e 2017, tal uso ndo é suficiente
para se afirmar que o dominio é, inequivocadamente, indissocidvel do nome empresarial
e da marca da Reclamante.

Neste sentido, as Unicas evidéncias encontradas pela Especialista na pesquisa
supramencionada revelaram informagdes de que o site da Reclamante se encontrava em
reformulagao:
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Nosso site esta em reformulacao e em breve estard disponivel.

Se precisar entrar em contato:

valeo Sistemas Automotivos
Presidéncia Grupo América do Sul
Rod Santos Dumont KM 64
Campinas - SP

CEP 13053-050

SAC Valeo Jet Service

Regibes metropolitanas e celulares.
3004 5693

Demais loalidades
0800 770 5693

M faleconosco@valeoservice.com.br

Site Global : www.valeo.com

Assim, as provas obtidas por esta Especialista ndo comprovam que o uso do Nome de
Dominio pela Reclamante, entre 2016 e 2017, foi capaz de estabelecer uma identidade
virtual amplamente conhecida. A Reclamante também ndo apresentou evidéncias neste
sentido.

Ainda, navegando no website que atualmente corresponde ao Nome de Dominio, foi
confirmado que, neste ambiente virtual, a Reclamada ndo utiliza a expressao “VALEQ” e
sim “VA LEO”, conforme imagem abaixo:

Tomecendo apenas o melhor pana sua familia!
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Quando o site da Reclamada ainda estava em construcdao, em 2019, ja constava a
informacgdo de que a nova linha de produtos da Reclamada seria identificada pelo nome
“Queijos Va Léo”:

Por fim, as provas apresentadas pela Reclamada demonstram que a expressao “VALEO”
é parte integrante de iniUmeros nomes empresariais de terceiros e ja vem sendo usada no
mercado para identificar outros produtos que ndo pertencem ao segmento automotivo,
tais como artigos do vestuario.

Em pesquisa na base de dados do INPI, esta Especialista localizou, ainda, os seguintes
registros de marcas ja concedidos, em nome de terceiros, em diferentes segmentos de
mercado:

e Marca mista SORVETES VALLEO, Nos. 901176621 e 901177504,
respectivamente nas classes 30 e 35, de titularidade de
INDUSTRIA & COMERCIO DE PRODUTQOS ALIMENTICIOS VALLEO
LTDA EPP (BR/SP);

e Marca nominativa VALLEO, No. 909104824, na classe 30, de titularidade de
INDUSTRIA & COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VALLEO LTDA EPP
(BR/SP);

e Marca nominativa VALEOS, No. 830688803, na classe 31, de titularidade de BASF
SE;

e Marca mista WALLEO, No. 918755280, na classe 09, de titularidade €3 walleo
de TECNOBANK TECNOLOGIA BANCARIA S/A (BR/SP);
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e Marca mista WALLEO, No. 918756146, na classe 42, de titularidade &3 walleo
de TECNOBANK TECNOLOGIA BANCARIA S/A (BR/SP).

Assim, nota-se que o préprio INPI ja admite a convivéncia de sinais marcarios similares,
para assinalar produtos e servigos ndo concorrentes.

Diante de todo o exposto, embora o dominio <valeo.com.br> apresente expressdo
idéntica a marca e nome empresarial anteriores da Reclamante, o fato de a Reclamada
atuar em segmento de mercado completamente distinto, aliado a circunstancia de que o
registro do dominio foi feito, em principio, com o objetivo de divulgar no referido
ambiente virtual uma nova marca de produtos lacteos da Reclamada que, ressalte-se, é
fonética e graficamente diversa (VALEO X VA LEO) da marca e nome empresarial da
Reclamante, sdo, no entender desta Especialista, motivos suficientes para afastar a
possibilidade de confusdo no mercado.

Ausente a possibilidade de confusdo entre o Nome de Dominio e a marca e nome
own

empresarial anteriores da Reclamante, inaplicavel, as alineas “a” e “c” do artigo 2.1, do
Regulamento da CASD-ND.

b. Direitos ou interesses legitimos da Reclamada com relacdao ao Nome de Dominio

Ainda que a Reclamada ndo seja proprietaria de marcas ou nome empresarial compostos
pela expressdo “VALEQ”, apresentou provas de que o registro do Nome de Dominio foi
adquirido de forma licita e regular, por meio de processo competitivo realizado pelo
Registro.br/NIC.br, tendo obedecido todas as formalidades legais exigidas no
procedimento.

Por outro lado, a Reclamada apresentou cronograma comprovando que a Reclamante
teve inumeras oportunidades de reaver o seu nome de dominio, desde o “aviso de
renovacdo”, passando pelo “lembrete de renovagdo”, “aviso de congelamento do
dominio”, “dominio congelado e suspenso por falto de pagamento” até o “aviso de
remocgao do dominio”.

Assim, ndo poderia a Reclamada ser prejudicada em sua estratégia comercial pelo simples
fato de a Reclamante ter deixado de agir no momento oportuno e perdido os inumeros
prazos e oportunidades que lhe foram concedidos para efetuar o pagamento das
anuidades para a manutencgao do registro do Nome de Dominio.
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Além disso, foram apresentadas provas de que atualmente a Reclamada utiliza o Nome
de Dominio para divulgar sua nova linha de produtos lacteos.

De fato, ao acessar o site que corresponde ao Nome de Dominio, é possivel constatar a
oferta de produtos identificados pelo sinal “VA LEO”:

Por outro lado, a pesquisa através da ferramenta Archive Wayback Machine também
demonstrou a existéncia de rastros de uso anterior do site pela Reclamada, no final de
2019 e durante o ano de 2021, conforme imagem abaixo.

Vale frisar que, ainda que inexista uma definicdo exata das provas e elementos que
possam demonstrar o legitimo interesse no nome de dominio, ha a indicacdo de algumas
situacdes, meramente exemplificativas, que podem comprovar o legitimo interesse do
titular do nome de dominio, dentre elas: se, antes de qualquer noticia da disputa
administrativa, o Reclamado tiver usado ou feito preparativos para o uso do nome de
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dominio ou o nome correspondente ao nome de dominio, na oferta, de boa-fé, de
produtos ou servigos.

Verifica-se que a Reclamante apresentou sua Reclamag¢do a Camara de Solugdo de
Disputas Relativas a Nomes de Dominio em 29/03/2021, sendo que constam evidéncias
de que o Nome de Dominio comegou a ser usado pela Reclamada anteriormente, no final
de 2019.

O uso anterior do site pela Reclamada e a atual oferta de produtos, em particular a
concepgdo do logotipo “VA LEO” e embalagens dos produtos lacteos onde a marca é
aposta, sdo evidéncias relevantes que, no entender da Especialista, qualificam o interesse
da Reclamada com relagdo ao Nome de Dominio como sendo legitimo.

Assim, entende esta Especialista que houve comprovacdo plausivel de uso legitimo do
dominio <valeo.com.br> pela Reclamada, nos termos dos artigos 22 (c) e 112 (c) do
Regulamento SACI-Adm e artigo 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

c. Nome de Dominio registrado ou sendo utilizado de ma-fé

Apos analise dos elementos apresentados na Reclamacdo, esta Especialista ndo localizou
provas suficientes a demonstrar ma-fé por parte da Reclamada, tampouco se convenceu
gue os atos praticados pela Reclamada configuram enriquecimento ilicito.

A suposicado levantada pela Reclamante, de que a Reclamada teria adquirido o dominio
somente com intenc¢do de vendé-lo, além de nao ter sido inequivocamente provada, ndo
procede.

A um, porque, embora a Reclamante tenha juntado uma suposta troca de e-mails
envolvendo uma negociacdo do Nome de Dominio, ndo logrou éxito em comprovar que
o contato das mensagens era, de fato, funcionario ou pessoa diretamente ligada a
Reclamada, ja que o endereco eletrénico ndo é o oficialmente usado pela Reclamada.

A dois, porque especificamente no que se refere a suposta contraproposta de venda do
Nome de Dominio pela Reclamada, importante frisar que este ato, por si sd, ndo configura
ma-fé. Com efeito, a ma-fé ndo se presume, devendo ser inequivocamente comprovada.
O mero oferecimento para venda do Nome de Dominio, por valor substancial, pela
Reclamada a Reclamante, ndo é isoladamente suficiente para demonstrar a ma-fé. Pelo
contrario, é plenamente possivel que a obtencdo do registro do Nome de Dominio tenha
se baseado, inicialmente, no interesse da Reclamada em expandir suas atividades e,
diante de uma negociacdo iniciada pela prépria Reclamante, a Reclamada tenha

Centro de Solugao de Disputas, Mediagao e Arbitragem em Propriedade Intelectual
ABPI - Associagéao Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 — 6° 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 16




csD | abpi

CENTRO DE SOLUCAO DE DISPUTAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DA
EM PROPRIEDADE INTELECTUAL PROPRIEDADE INTELECTUAL

enxergado uma possibilidade de maior vantagem econémica com a venda do dominio.
Tampouco o valor, isoladamente, pode ser considerado exorbitante, ja que, atualmente,
com a onipresenga da internet, ndo é de se estranhar que nomes de dominio sejam
negociados por valores expressivos.

Na Reclamagdo, também ndo ha indicios suficientes a comprovar ter a Reclamada
registrado o Nome de Dominio para impedir que a Reclamante o utilize como um nome
do dominio correspondente; ou com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da
Reclamante, até mesmo porque os segmentos de atuacao das empresas sdo diversos.

Neste contexto, ndo se pode deixar de citar que a Reclamante continua a divulgar sua
empresa, produtos e servigos por meio de uma variagcdo do Nome de Dominio em disputa,
qual seja, <valeoservice.com.br>.

Diante do exposto, ndo ha, no entender desta Especialista, a configuracdao de ma-fé,
porquanto ndo estdo presentes as hipdteses previstas no artigo 2.2, alineas “b” e “c”, do
Regulamento da CASD-ND.

2. Conclusdo

Considerando que: (i) o nome de dominio objeto da presente disputa nao viola os direitos
correspondentes a marca e nome empresarial anteriormente registrados pela
Reclamante; (ii) a Reclamada possui interesses legitimos sobre o Nome de Dominio; e (iii)
nao foi caracterizada a ma-fé da Reclamada ao registrar o Nome de Dominio, indefiro o
pedido de transferéncia do Nome de Dominio e decido pela manutencdo do Nome de
Dominio sob titularidade da Reclamada.

V. DISPOSITIVO

Pelas razGes acima expostas e, nos termos do artigo 32 do Regulamento do SACI-Adm,
bem como do item 2 do Regulamento da CASD-ND, artigos 22 (c) e 112 (c) do Regulamento
SACI-Adm e artigo 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, esta Especialista indefere a presente
Reclamacdo e determina que o Nome de Dominio em disputa, <valeo.com.br>,
permaneca sob titularidade 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
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termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento
Especial.

S3o Paulo, 01 de julho de 2021.

e

Laetitia d’Hanens
Especialista
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