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CENTRO DE SOLUCAQ DE DISPUTAS ASSOCIAGAQ BRASILEIRA DA
EM PROPRIEDADE INTELECTUAL PROPRIEDADE INTELECTUAL

CAMARA DE SOLUCAO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMINIO
(CASD-ND)

GALDERMA BRASIL LTDA X EMPORIO CHARM COMERCIO DE PRESENTES LTDA
PROCEDIMENTO N° ND202130

DECISAO DE MERITO

I RELATORIO
1. Das Partes

GALDERMA BRASIL LTDA, sociedade empresdria, estabelecida na Rod Jornalista
Francisco Aguirre Proenca, s/n, KM 09, Sala A, Unid. Auténoma 16, Cond. Tech Town,
Bairro Chacara Assay, CEP 13186-900, Cidade de Hortolandia, Estado de S3o Paulo,
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF) sob o n? 00.317.372/0001-46, representada por sua procuradora, é
a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

EMPORIO CHARM COMERCIO DE PRESENTES LTDA, sociedade empresdria, inscrita no
CNPJ/MF sob o n2 13.423.281/0001-37, estabelecida na Av. Paes de Barros, 436, Mooca,
CEP 03.114-000, Estado de Sdo Paulo, Cidade de Sdo Paulo, é a Reclamada do presente
Procedimento Especial (a “Reclamada”).

2. Do Nome de Dominio

O nome de dominio em disputa é <dermotivin.com.br> (0o “Nome de Dominio”) e foi
registrado em 19 de dezembro de 2014 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorréncias no Procedimento Especial

Em 06 de julho de 2021, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado a
Reclamante confirmando o recebimento da Reclama¢do, bem como informando do
subsequente exame dos requisitos formais da Reclamacao.

No mesmo dia 06 de julho de 2021, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de
seu Regulamento, enviou solicitacdo ao Nucleo de Informag¢do e Coordenagdo do Ponto
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BR (NIC.br) requerendo as informagbes cadastrais acerca do nome de dominio
<dermotivin.com.br>, incluindo anotac¢des acerca de eventual divergéncia entre o nome
e nuimero do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de
dominio objeto da presente Reclamagdo, ou ainda atualizagdo cadastral promovida pelo
titular.

Em 08 de julho de 2021, o NIC.br respondeu a solicitagdo da Secretaria Executiva
repassando os dados cadastrais do nome de dominio <dermotivin.com.br>. Ainda neste
ato, informou que em atencgdo a abertura deste procedimento, o Nome de Dominio se
encontra impedido de ser transferido a 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
registrado em 19/12/2014.

Em 12 de julho de 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 13 de julho de 2021, a Secretaria Executiva comunicou a Reclamante e ao NIC.br o
saneamento da Reclamacdo, ressalvando que cabe ao Especialista a ser nomeado a
anadlise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentac¢do apresentada.

Em 14 de julho 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 Reclamacdo e
Ihe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 29 de julho de 2021, a Reclamada apresentou Resposta tempestiva, sendo que no
dia 30 de julho de 2021, a Secretaria Executiva comunicou a Reclamada o recebimento
de sua Resposta e informou a existéncia de irregularidades formais que deveriam ser
cumpridas no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da intimagao.

No dia 03 de agosto de 2021, a Secretaria Executiva recebeu da Reclamada os
documentos apontados, sanando, assim, as irregularidades formais.

Em vista da Resposta da Reclamada, sugerindo potencial interesse na composi¢do
amigavel, no dia 9 de agosto de 2021, a Secretaria Executiva dirigiu comunicado as
partes para que manifestassem interesse na composi¢cdo ou que apresentassem acordo
formalizado entre elas, no prazo de 05 (cinco) dias corridos.

Centro de Solucéo de Disputas, Mediacédo e Arbitrage  m em Propriedade Intelectual
ABPI - Associagao 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




csp | abpi

CENTRO DE SOLUCAQ DE DISPUTAS ASSOCIAGAQ BRASILEIRA DA
EM PROPRIEDADE INTELECTUAL PROPRIEDADE INTELECTUAL

No dia 12 de agosto de 2021, a Reclamada dirigiu comunicado a Secretaria Executiva em
gue reitera ndo se opor a transferéncia do dominio a Reclamante, sem qualquer 6nus
das custas, mediante um acordo comercial no qual o link da Reclamada seja divulgado
na secdo “onde comprar”, do site da Reclamante (www.linhadermotivin.com.br), na
mesma forma que a Reclamante faz com outros parceiros comerciais que comercializam
seus produtos.

No dia 13 de agosto de 2021, a Reclamante dirigiu comunicado a Secretaria Executiva
informando que a resposta apresentada pela Reclamada ndo possui qualquer proposta
de acordo e que ja havia buscado uma composicao amigavel que restou infrutifera, ndo
havendo qualquer interesse em uma nova tentativa de composigao.

Em 30 de agosto de 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 Declaracdo de Independéncia e Imparcialidade.

Em 09 de setembro 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 andlise e julgamento nos termos do item 10 do
Regulamento desta Camara.

Considerando o disposto no artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND que faculta a
Especialista nomeada solicitar as Partes documentos adicionais e, tendo em vista a
precariedade das provas apresentadas pela Reclamante, a Especialista emitiu a Ordem
Processual N2 01, solicitando que a Reclamante apresentasse, no prazo de 05 (cinco)
dias, documento que comprovasse o vinculo existente entre ela e a pessoa D. H., e os
motivos que a levaram a indagar se a Reclamada teria interesse em vender o nome de
dominio em disputa.

No dia 15 de setembro de 2021, a Secretaria Executiva comunicou as Partes da Ordem
Processual n2 01, sendo que no dia 20 de setembro de 2021, a Secretaria Executiva
recebeu da Reclamante esclarecimentos de que a Sra. D. H. é colaboradora da empresa
Comlaude (https://comlaude.com/) que globalmente presta servigos de gerenciamento
de dominios para as empresas do grupo Galderma, tendo sido responsavel por verificar
a viabilidade desta variacdo de dominio com a marca Dermotivin e questionou a
Reclamada sobre seu eventual interesse em abrir mdo do dominio com o intuito de
evitar demandas judiciais e extrajudiciais desgastantes.

No dia 21 de setembro de 2021, esta Especialista recebeu da Secretaria Executiva os
documentos apresentados pela Reclamante.

N3o houve qualquer outro fato relevante posterior.
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4, Das AlegagGes das Partes
a. Da Reclamante
A Reclamante alega, em sintese, que:

i. o Grupo Galderma é titular dos registros n2 811408558 e n? 822276593,
relativos a marca “DERMOTIVIN”, respectivamente, nas classes 05 e 03;

ii. a linha de produtos cosméticos com a marca “DERMOTIVIN” cresceu
abundantemente a partir de 2010, como se denota dos mais de 17 registros na
linha dos Cleansers Dermotivin, obtidos perante a ANVISA e que estdo vigentes
até hoje;

ili. o negocio fisico da Reclamada estd atrelado ao dominio
“EMPORIOCHARME.COM.BR”, registrado em 19/01/2011, que se refere a uma
loja de venda de produtos cosméticos, nos quais se enquadram diversos
produtos de titularidade da Reclamante, incluindo-se a linha da marca
denominada "DERMOTIVIN” e que parte desta linha é de fato revendida pela
Reclamada, conforme atesta print da pagina;

iv.  esta caracterizada a ma-fé, pois ndo ha como justificar o desconhecimento da
marca “DERMOTIVIN”, pela Reclamada, quando esta, ndo apenas atua no
segmento cosmético/dermatoldgico, como revende os produtos com este
nome;

V. por meio do art. 12 da Resolugdo (2008/008) do Comité Gestor da Internet no
Brasil, o requerente do nome de dominio declara estar ciente de que ndo
podera ser escolhido nome que desrespeite a legislacdo em vigor, que induza
terceiros a erro ou que viole de terceiros;

vi. o dominio em disputa foi adquirido pela Reclamada com motivos escusos, seja
para venda em valores desproporcionais seja pelo desejo de prejudicar terceiro
de boa-fé ao registrar dominio de marca registrada e assemelhado a outro
dominio, de criagdo anterior;

Vii. em 22/12/2011, mediante uma decisdo comercial do grupo, considerando a
impossibilidade de registrar todas as variagdes de dominio apenas para se
precaver contra oportunistas, a Reclamante optou por registrar o dominio
<linhadermotivin.com.br>, com o intuito de mostrar ao consumidor que nao
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existe um produto com a marca DERMOTIVIN, mas toda uma linha pronta para
atender cada tipo de pele, da mais seca a mais oleosa;

o nome de dominio <dermotivin.com.br> ndo esta disponivel para acesso, prova
de que a Reclamada ndo adquiriu o presente dominio para uso legitimo e
justificavel;

recebeu a proposta abusiva de venda do dominio em disputa no valor de
U$7.500,00 (sete mil e quinhentos ddlares), o que demonstra que a Reclamada
foi oportunista ao registrar o respectivo dominio, objetivando a venda futura
deste;

estdo presentes as situagdes do artigo 39, alinea “a”, do Regulamento SACI-Adm
e seu paragrafo Unico, alineas “a” e “b”.

Por fim, a Reclamante requer que o nome de dominio questionado seja cancelado ou
transferido para o seu nome.

b. Da Reclamada

Ao apresentar sua defesa, a Reclamada suscita, em sintese, que:

vi.

o registro de nome de dominio na internet é regido pelo principio “First Come,
First Served”, segundo o qual o registro deve ser atribuido aquele que primeiro
requerer e preencher os requisitos elaborados pelo Comité Gestor da Internet;

o registro do dominio feito pela Reclamada ndo causou confusdo uma vez que
nao foi utilizado;

ndo ha qualquer elemento que justifique algum abalo na imagem da
Reclamante e nem a utilizagdo da marca de forma leviana;

a despeito da Reclamante ser um poderoso conglomerado econdmico, a marca
Dermotivin em si, ndo tem a notoriedade aduzida;

a Reclamada nunca teve o interesse de vender o dominio, tanto que nunca
participou de qualquer leildo de dominios, e que a proposta de compra fora
feita de forma anénima por empresa diversa da Reclamante;

a Reclamada possui sob seu controle diversos dominios, com os quais
desenvolve conteudos informativos sobre os assuntos congruentes;
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vii. a Reclamada nunca quis prejudicar a atividade comercial da Reclamante, tanto
que sempre enaltece e divulga as qualidades técnicas das marcas que
comercializa ajudando a Reclamante a potencializar suas vendas ao levar a
marca ao alcance de mais pessoas;

viii.  os fatos apresentados pela Reclamada descaracterizam completamente ma-fé
no registro do dominio;

A Reclamada informa, ainda, que ndo se opde a transferéncia do dominio a Reclamante,
sem qualquer Onus das custas, mediante um acordo comercial no qual o link da
Reclamada seja divulgado na se¢do “onde comprar”, no site da Reclamante
(www.linhadermotivin.com.br), da mesma forma que a Reclamante faz com outros
parceiros comerciais que comercializam seus produtos.

1. FUNDAMENTAGAO E CONCLUSAO
1. Fundamentagao

Para a apuragao dos fatos e analise dos direitos das partes, esta Especialista considerou
todos os documentos que embasaram as manifestacGes da Reclamante e da Reclamada,
além daqueles apresentados pela Reclamante em cumprimento a Ordem Procedimental
n2 01.

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.

O artigo 32 do Regulamento do SACI-Adm disp&e que:

Art. 32 - O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverd
expor as razdes pelas quais o nome de dominio foi registrado ou esta
sendo usado de ma-fé, de modo a causar prejuizos ao Reclamante,
cumulado com a comprovagdo de existéncia de pelo menos um dos
seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em
relacdo ao nome de dominio objeto do conflito:

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
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b) o0 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 n? 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
civi, nome de familia ou patronimico, pseudonimo ou apelido
notoriamente conhecido, nome artistico singular ou coletivo, ou
mesmo outro nome de dominio sobre o qual o Reclamante tenha
anterioridade.

O artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, estabelece que:

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 situagdes 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 ja 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 n29.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

c) éidéntico 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.

Para a analise das situacOes e dos requisitos descritos nos preceitos acima, esta
Especialista ira analisar a anterioridade dos direitos da Reclamante e, ainda, se o nome
de dominio em disputa é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com o sinal
distintivo da Reclamante.

Conforme se depreende dos documentos apresentados, o nome de dominio objeto da
disputa foi registrado pela Reclamada em 19 de dezembro de 2014.
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Por outro lado, o Grupo econ6mico ao qual a Reclamante pertence é titular dos
registros n2 811408558 e n? 822276593, relativos a marca “DERMOTIVIN”, nas classes
05 e 03, depositados em 1983 e em 2000, respectivamente, os quais se encontram
devidamente concedidos pelo INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Além disso, é a Reclamante titular do nome de dominio <linhadermotivin.com.br>,
registrado perante o Registro.br em 22/12/2011.

Deste modo, é inegavel a precedéncia do direito da Reclamante, eis que o sinal
“DERMOTIVIN” é usado como marca e como elemento caracteristico de seu nome de
dominio, sendo que os respectivos registros sdo anteriores ao registro do nome de
dominio <dermotivin.com.br> realizado pela Reclamada.

Assim, a expressao que caracteriza o nome de dominio da Reclamada - “dermotivin” -, é
idéntica a marca e ao signo distintivo que identifica o nome de dominio da Reclamante,
os quais igualmente adotam a expressao “dermotivin”.

Assim, entende a Especialista que o nome de dominio <dermotivin.com.br> é capaz de
criar confusdo com o sinal DERMOTIVIN, anteriormente adotado pela Reclamante como
marca e como home de dominio.

Preenchido, assim, o requisito previsto no artigo 2.1, alineas “a” e “c” do Regulamento
da CASD-ND e artigo 39, alineas “a” e “c”, do Regulamento do SACI-Adm.

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

Conforme ficou demonstrado, a Reclamante possui legitimo interesse com relagdo ao
nome de dominio em disputa, pois adota o sinal “DERMOTIVIN” como marca, desde
1983 e como nome de dominio <linhadermotivin.com.br> desde 2011, cumprindo,
assim, o disposto no art. 22 (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento
CASD-ND.

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

Entende a Especialista, que embora tenha a Reclamada apresentado sua defesa, em
nenhum momento apresentou qualquer argumento que pudesse justificar sua
legitimidade na escolha do nome de dominio em disputa.

A Reclamada é empresa voltada a comercializagdo online e presencial de cosméticos e
produtos farmacéuticos, tendo escolhido o termo “DERMOTIVIN” para compor o nome
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de dominio em disputa, mas referido termo ndo é utilizado como marca ou como nome
empresarial da Reclamada, que se vale do signo EMPORIO CHARME para identifica-la.

Por outro lado, acessando o site www.dermotivin.com.br, esta Especialista constatou
que ele ndo é utilizado pela Reclamada.

Deste modo, conclui esta Especialista que a Reclamada ndo possui direitos ou interesses
legitimos com relagdo ao nome de dominio em disputa.

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

O artigo 2.2, alineas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento da CASD-ND e o paragrafo Unico
do artigo 39, alineas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm, exigem que o
nome de dominio objeto da Reclamagdo tenha sido registrado ou utilizado de ma-fé.

De acordo com os preceitos acima transcritos, as circunstancias a seguir descritas,
dentre outras que poderdo existir, constituem indicios de ma-fé: (i) ter a Reclamada
registrado o nome de dominio em disputa com o objetivo de vendé-lo, aluga-lo ou
transferi-lo a Reclamante; (ii) ter a Reclamada registrado o nome de dominio em disputa
para impedir que a Reclamante o utilize como um nome de dominio correspondente;
(iii) ter a Reclamada registrado o nome de dominio em disputa com o objetivo de
prejudicar a atividade comercial da Reclamante ou (iv) ao usar o nome de dominio, o
Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuarios da Internet para o
seu sitio da rede eletrénica ou para qualquer outro enderego eletrbnico, criando uma
situacdo de provavel confusdao com o sinal distintivo da Reclamante.

Saliente-se, por oportuno, que as circunstancias que constituem indicios de ma-fé,
previstas no artigo 2.2, alineas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento da CASD-ND e no
paragrafo Unico do artigo 39, alineas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm,
ndo sao taxativas, mas exemplificativas, ja que tais preceitos estabelecem claramente
que poderdo existir outras circunstancias que configuram a ma-fé.

Consigne, primeiramente, que o paragrafo Unico do artigo 12 da Resolugdo
CGl.br/RES/2008/008/P do Comité Gestor da Internet no Brasil, proibe a escolha, pelo
titular do dominio, de nome que “desrespeite a legislagdo em vigor, que induza terceiros
a erro, que viole direitos de terceiros”. Vejamos:

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

§ 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-a ciente de que ndo podera ser escolhido nome
que desrespeite a legislagdo em vigor, que 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
vedacgdes que porventura venham a ser definidas pelo CGl.br.”

E o artigo 59, da referida Resolucdo CGl.br/RES/2008/008/P determina que:

“Art. 52 - E da inteira responsabilidade do titular do dominio:

I- O nome escolhido para registro, sua utilizagdo e eventual conteudo
existente em paginas referidas por esse dominio, eximindo
expressamente o CGl.br e o NIC.br de quaisquer responsabilidades por
danos decorrentes desses atos e passando o titular do nome de
dominio a responder pelas agdes judiciais ou extrajudiciais decorrentes
de violagdo de direitos ou de prejuizos causados a outrem;”

Sendo assim, de conformidade com os preceitos legais acima, entende esta Especialista
gue a Reclamada ndo atentou as normas referentes ao registro de nomes de dominio no
Brasil, porquanto o nome de dominio por ela escolhido representa incontestavel
violagdo ao principio da boa-fé e fere os direitos pré-constituidos da Reclamante sobre o
sinal DERMOTIVIN.

A Reclamada é empresa constituida em 14 de margo de 2011, que comercializa
perfumes, dermocosméticos e produtos farmacéuticos, como se denota de seu site
www.emporiocharme.com.br.

O registro do nome de dominio <dermotivin.com.br> ocorreu em 19 de dezembro de
2014, ou seja, posteriormente ao registro do nome de dominio
<linhadermotivin.com.br> efetuado pela Reclamante em 22 de dezembro de 2011,
posteriormente aos registros da marca “DERMOTIVIN” (efetuados em 1983 e em 2000)
e posteriormente aos mais de 17 registros efetuados pela Reclamante, a partir de 2010,
perante a ANVISA, dos produtos de sua linha de produtos cosméticos com a marca
“DERMOTIVIN”.

Assim, entende a Especialista que o crescimento da linha de produtos cosméticos com a
marca “DERMOTIVIN”, experimentado pela Reclamante a partir de 2010, levou a
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Reclamada a registrar, em 19 de dezembro de 2014, o nome em disputa de ma-fé, pois
nao possui ela nenhuma relacdo que justifique a escolha do termo “dermotivin” para
compor seu nome de dominio.

Ressalte-se que a Reclamada, por atuar precisamente no comércio de cosméticos, ndao
poderia alegar desconhecimento da marca DERMOTIVIN da Reclamante, utilizada
exatamente para identificar uma linha de produtos dermocosméticos, os quais sdo,
inclusive, comercializados no site www.emporiocharme.com.br, utilizado pela
Reclamada.

Alids, entende esta Especialista que a ma-fé estd configurada na Resposta da
Reclamada, em que se destaca o seguinte trecho:

“11. A Reclamada tinha conhecimento do registro feito pela Reclamante
em 22/12/2011, e seguiu um raciocinio mediano de entendimento que, se
houve um registro 3 anos antes de dominio www.linhadermotivin.com.br
e ndo da nomenclatura www.dermotivin.com.br, que, conforme
demonstrado a Reclamante tem registro da marca, a conclusdo ébvia é
gque a marca ndo tinha interesse no dominio, e jamais um
“questionamento” de omissdo ou ineficiéncia da Reclamante, o que os
elementos presentes nos fazem deduzir que de fato foi o ocorrido;

12. Todavia, a Reclamante diz ser “impossivel registrar todas as variacGes
de dominio”, mas o que estd questionando ndo é uma varia¢do, é o
proprio nome, que foi negligenciado pela Reclamante por todos esses
anos;

13. N3o obstante, a Reclamada tinha por objetivo desenvolver para o
dominio www.dermotivin.com.br um conteddo informativo de
tratamentos para pele oleosa e a funcdo dos produtos da marca, trabalho
esse que faz parte do seu know-how e do “modos operandi” ja praticado,
seguindo na crenga que a partir do conhecimento do consumidor ele pode
escolher melhor seus tratamentos;

14. Devido aos investimentos consistentes que a Reclamada faz
principalmente em suas midias proprias, além do esforco em trazer um
conteudo relevante, o projeto para o dominio www.dermotivin.com.br
ficou para segundo plano, por ser uma marca pequena e de nicho, onde a
Reclamada tinha ciéncia que teria que fazer um alto investimento para um
retorno lento e incerto, devido a pouca expressividade do nome
Dermotivin, fato esse que inviabilizou a utilizacdo do dominio até a
presente data;

”
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Como se vé, a Reclamada confessa que ao registrar o dominio <dermotivin.com.br> em
19 de dezembro de 2014, tinha conhecimento do registro efetuado pela Reclamante em
22 de dezembro de 2011 para o dominio <linhadermotivin.com.br>. E mais, que tal
registro foi feito com o objetivo de desenvolver “um conteudo informativo de
tratamentos para pele oleosa e a fungdo dos produtos da marca”.

Vale dizer, que a Reclamada intencionava, através de seu dominio <dermotivin.com.br>,
produzir conteudo informativo sobre os produtos da marca “DERMOTIVIN”, da
titularidade da Reclamante, a fim de aumentar as vendas dos produtos com a marca
“DERMOTIVIN”, que atualmente sao realizadas pelo site EMPORIO CHARME.

Assim, apesar do nome de dominio <dermotivin.com.br> nunca ter sido usado pela
Reclamada, entende esta Especialista que seu registro foi efetuado com o nitido
propésito de impedir que a Reclamante o utilize como um nome de dominio
correspondente, o que constitui indicio de ma-fé, nos termos do artigo 2.2, alinea “b”,
do Regulamento da CASD-ND e no paragrafo uUnico do artigo 39, alinea “b”, do
Regulamento do SACI-Adm.

Por fim, sobre a intengdo de venda do dominio, embora a Sra. D. H. tenha atuado em
nome de uma empresa situada em Londres, chamada Comlaude, e ndo tenha
informado estar a servi¢co da Reclamante, tal fato ndo justifica o valor abusivo cobrado
pela Reclamada pela venda do nome de dominio em disputa e demonstra sua intengdo
de vendé-lo.

O que se conclui dos fatos e das provas carreadas aos autos, € que a Reclamada
registrou em seu nome o dominio <dermotivin.com.br>, que reproduz, na integra,
marca alheia que sabia previamente pertencer a Reclamante, estando caracterizada a
ma-fé.

2. Conclusao
De todo o exposto acima, entende a Especialista que restou comprovado:

i. a precedéncia do direito da Reclamante, pois os registros da marca
DERMOTIVIN e do nome de dominio <linhadermotivin.com.br> foram
obtidos anteriormente ao registro do nome de dominio em disputa
realizado pela Reclamada;

ii. que o nome de dominio <dermotivin.com.br> é capaz de criar confusdo
com o sinal distintivo DERMOTIVIN, anteriormente adotado pela
Reclamante, tendo em vista que:
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iii. a ma-fé da Reclamada ao registrar propositadamente o nome de dominio
em questdo, com o intuito de impedir que a Reclamante o utilize como
um nome de dominio correspondente.

1. DISPOSITIVO

Pelas razGes acima expostas e de acordo com o artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, a
Especialista acolhe a presente Reclamagdo e determina que o Nome de Dominio em disputa
<dermotivin.com.br> seja transferido a Reclamante.

A Especialista solicita ao Secretario Executivo da CASD-ND que comunique as Partes, seus
respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisdao de Mérito, nos termos
do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-ge, assim, este Procedimento Especial

e L
- Adrian’@am Brunner
Especial|sta
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