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CAMARA DE SOLUCAO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMINIO
(CASD-ND)
FORTBRAS AUTOPECAS S.A. X V. R.

PROCEDIMENTO N° ND2021138
DECISAO DE MERITO

L. RELATORIO
Das Partes

FORTBRAS AUTOPECAS S.A., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Economia sob o n2 22.761.584/0001-50, com sede localizada a Rua Alvaro
Anes n? 56, 22 andar, S3o Paulo, Estado de Sao Paulo, Brasil, representada por seu
advogado, com enderego profissional localizado em
-, é a Reclamante do presente Procedimento Especial a “Reclamante”.

V. R,, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Fisicas do Ministério da Economia sob o
n2 068.*** ***_62 & o Reclamado do presente Procedimento Especial o “Reclamado”.

Do Nome de Dominio

O nome de dominio em disputa é <fortbrasreboques.com.br> o0 “Nome de Dominio”.

O Nome de Dominio foi registrado em 11/03/2021 junto ao Registro.br.

Das Ocorréncias no Procedimento Especial

Em 27/08/2021, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado a Reclamante
confirmando o recebimento da Reclamacdo, bem como informando do subsequente
exame dos requisitos formais da Reclamacgao.

Ainda em 27/08/2021, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu
Regulamento, enviou solicitagdo ao Nucleo de Informacdo e Coordenagdo do Ponto BR

(NIC.br) requerendo as informagOes cadastrais acerca do nome de dominio
<fortbrasreboques.com.br>, incluindo anotac¢des acerca de eventual divergéncia entre o
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nome e nimero 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 30/08/2021 o NIC.br respondeu a solicitagdo da Secretaria Executiva repassando os
dados cadastrais do Nome de Dominio <fortbrasreboques.com.br>. Ainda neste ato,
informou que em atencdo a abertura deste procedimento, o Nome de Dominio estd
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 o registro ter ocorrido em
11/03/2021.

Em 03/09/ 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 Reclamagao.

Em 15/09/2021, a Secretaria Executiva comunicou a Reclamante e ao NIC.br o
saneamento da Reclamagdo, ressalvando que cabe ao Especialista a ser nomeado a
analise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentac¢do apresentada.

Também em 15/09/2021, 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 intimacdo 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 12/10/2021, a Secretaria Executiva comunicou as Partes e ao NIC.br que o prazo para
Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestagdo por parte do
Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e as consequéncias nos termos dos
Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em 06/10/2021, a Assessoria Juridica do NIC.br informou que apds o comunicado de
revelia buscou diversos contatos com o Reclamado, todos sem sucesso. Assim, em
respeito aos termos do Regulamento SACI-Adm, procedeu ao congelamento do Nome de
Dominio em disputa.

Em 14/10/2021, a Secretaria Executiva comunicou as Partes a nomeacgdo da Especialista
subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3 do Regulamento CASD-ND, apresentou
Declaragdo de Independéncia e Imparcialidade.
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Em 20/10/2021, 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.

1.4. Das Alega¢6es das Partes
a. Da Reclamante

A Reclamante afirma em suas alegagBes ser um proeminente grupo empresarial
composto por 14 (quatorze) empresas, atuando ha mais de duas décadas no setor de
comercializagdo de autopecas elétricas, mecanicas e motopegas. Segundo ela, por pautar
sua atuacdo baseada em agilidade, sustentabilidade e rapidez, tornou-se destaque
nacional no ramo de pegas para manutencdo veicular tanto junto aos consumidores como
junto aos profissionais do ramo, oferecendo produtos destinados tanto a veiculos de
marcas nacionais como a de marcas estrangeiras.

A fim de reforcar suas afirmagdes, a Reclamante apresentou alguns nimeros de seu
desempenho empresarial e de sua politica de crescimento baseada na aquisicdo de outras
companbhias, o que tem fortalecido sua presenga em todas as regides do pais.

Na sequéncia a Reclamante alegou que possui inimeros registros de sua marca
FORTBRAS junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e que a utilizagdo
do Nome de Dominio em disputa, <fortbrasreboques.com.br>, por terceiro, configuraria
grave infragdo marcaria em seu prejuizo e afirmou ter identificado outras condutas
criminosas relacionadas a utilizagdo do Nome de Dominio em questdo por pessoas alheias
a seu grupo empresarial.

Também foi apontado pela Reclamante que o art. 2.1, alineas “a” e “c” do Regulamento
da CASD-ND aplica-se ao caso em tela em seu favor, uma vez que € a titular da marca
FORTBRAS, que inclusive compde seu nome empresarial e que, diante da noticia de que
o atual titular do Nome de Dominio em disputa, o esteja utilizando para praticas escusas,
nao poderia permanecer inerte diante dessa situagao.

A fim de comprovar suas afirmacdes de que o Nome de Dominio em disputa tem sido
usado pelo Reclamado de forma indevida a Reclamante apresentou extrato que reproduz
o website do Reclamado, onde este faria uso indevido da marca “FORTBRAS” de sua
titularidade, acrescido da expressdo “reboques”.
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Entdo passou a descrever como o Reclamado estava se utilizando do Nome de Dominio
em disputa para causar prejuizo ndo sé a Reclamante como também a diversos
consumidores que reportaram os danos sofridos por eles na plataforma Reclame Aqui.

Destacou que o website acessado pelo Nome de Dominio em Disputa se trata de uma
ferramenta usada para a aplicacdo de golpes pela internet, pois se utiliza de diversos
meios fraudulentos a fim de confundir clientes, dentre eles a utilizagdo de nome
empresarial e CNPJ de empresa que esta inoperante e ndo tem nenhuma participagdo no
esquema fraudulento.

A Reclamante concluiu seu raciocinio afirmando que ante o exposto, resta claramente
configurada a ma-fé do Reclamado em utilizar o Nome de Dominio em disputa como meio
de angariar consumidores, que apds serem lesados por ele, acabam postando
comentarios depreciativos envolvendo o nome da Reclamante no RECLAME AQUI, o que
tem provocado enormes prejuizos a imagem do grupo empresarial FORTBRAS, dado o
grande alcance e engajamento que a referida plataforma possui junto aos consumidores.

Em seguida a Reclamante demonstrou que possui a prote¢do marcdria concedida pelo
INPI para os signos FOTBRAS nas classes 12 (doze), 35 (trinta e cinco) e 37 (trinta e sete),
bem como o nome de dominio <fortbras.com.br> de titularidade da Total Distribuidora
Moto Pegas LTDA, uma das empresas de seu grupo empresarial.

Ante o exposto, com fulcro no art. 4.2 alinea “g” do Regulamento da CASD-ND e do art.
22, alinea “f” do Regulamento do SACI-Adm, a Reclamante requereu que o Nome de
Dominio em disputa seja transferido para a sua titularidade.

b. Do Reclamado

O Reclamado embora devidamente intimado por e-mail pela Secretaria Executiva da
CASD-ND, ndo apresentou manifestagdo, caracterizando, assim, sua revelia e as
consequéncias nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm na data de
12/10/2021. Mesmo apds o congelamento do Nome de Dominio em disputa, ndo houve,
até o presente momento, qualquer manifestagdo por parte do Reclamado.

. FUNDAMENTAGAO E CONCLUSAO
11.1. Questoes Preliminares
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b.a. Das irregularidades verificadas e seu saneamento

Como acima apontado, em 03/09/2021, apds avaliagdo da Reclamagdo apresentada a
Secretaria da CASD-ND observou a existéncia de irregularidades formais quanto a falta de
copia dos atos constitutivos atualizado da Reclamante, comprovagao de poderes de quem
assina pela entidade e a identificacdo de um possivel segundo endereco de e-mail do
Reclamado que, salvo se houver objecdo da Reclamante, serd incluido para a intimagdo
do Reclamado.

Em 03/09/2021 a Reclamante apresentou os documentos solicitados pela Secretaria
Executiva da CASD-ND e declarou ndo se opor a inclusdo do endereco eletrdnico
identificado para a intimacdo do Reclamado.

Verificado o Comunicado de Saneamento emitido pela Secretaria da CASD-ND em
08/09/2021, esta Especialista entendeu que foram sanadas todas as irregularidades.

b.b. Da desnecessidade de producio de novas provas

Esta Especialista esclarece que, de acordo com o disposto no art. 132, §52 do Regulamento
SACI-Adm, esta decisdo ndo estd fundada na revelia do Reclamado, tendo sido
considerados os fatos e a documentagdo acostada na Reclamagdo, bem como em
elementos apurados por esta Especialista.

Considerando, pois, que a documentacdo acostada na Reclamacdo e os elementos
obtidos de forma independente por esta Especialista sdo suficientes, passa-se a analisar,
principalmente, se a Reclamante possui legitimidade para suscitar direitos através desta
Reclamacéo e se o Reclamado, por sua vez, agiu praticando ma-fé ao registrar e ou usar
o nome de dominio em disputa.

1.2. Fundamentagao

a. Nome de Dominio idéntico ou suficientemente similar para criar confusao com um sinal
distintivo anterior conforme previsto no art. 32 do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do
Regulamento CASD-ND.

Nos termos do art. 32 do Regulamento SACI-Adm e dos itens 2.1 e 2.2 do Regulamento
CASD-ND, a Reclamante “devera expor as razbes 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 comprovagdo de existéncia de, pelo menos, um dos
seguintes requisitos descritos nos itens “a”, “b” ou “c” do item 2.1 acima citado:

Centro de Solugao de Disputas, Mediagao e Arbitragem 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 5




csD | abpi.

UCAO DE DISPUTAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DA
ADE INTELECTUAL PROPRIEDADE INTELECTUAL

CENTRO DE SO

EM PR

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

b) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusio
com uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda nao tenha sido
depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca
notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art.
126 da Lei n29.279/96 (Lei da Propriedade Industrial);

¢) 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 conhe-
cido, nome artistico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de do-
minio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade.

A Reclamante demonstrou ser a titular dos registros para a marca “FORTBRAS”
concedidos desde 04/05/2010 para assinalar produtos e servigos no segmento de
autopecas (classes 12, 35 e 37).

Também demonstrou deter, através de sociedade por ela incorporada em 2019, Total
Distribuidora de Moto Pecas Ltda., o nome de dominio <fortbras.com.br> e, através do
seu ato constitutivo, restou comprovado que “Fortbras” é o termo caracteristico de seu
nome empresarial anteriormente ao registro do Nome de Dominio em disputa.

Vale ressaltar que esta Especialista efetuou pesquisa no banco de dados do INPI e pode
confirmar que a Reclamante é a Unica titular de marca registrada composta pelo termo
“FORTBRAS” para assinalar produtos e servigos relacionados ao segmento automotivo,
possuindo exclusividade de uso de marcas compostas por tal termo.

Desta feita, entende esta Especialista que a situagdo ora apresentada se enquadra nas
letras “a” e “c” do item 2.1 do Regulamento CASD-ND, em razdao de os Nomes de Dominio
em disputa reproduzirem, com acréscimo, a marca anteriormente registrada pela
Reclamante.

O cenario é bastante similar a inimeras disputas ja analisadas pela CASD-ND, cujas
conclusdes também entenderam pelo enquadramento do caso na letra “a” e “c” do item
2.1 do Regulamento CASD-ND, podendo ser citados os procedimentos ND202129,
ND202032, e ND20216.

b. Legitimo interesse da Reclamante com relagdo ao Nome de Dominio.
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Segundo dispde o artigo 4.2, letras “d” e “e” do Regulamento CASD-ND, a Reclamante
deve comprovar que se enquadra nas situagdes aplicaveis para a instauragdo do
procedimento, sendo necessario que apresente argumentos e documentos que
comprovem tal enquadramento.

As coépias de documentos societdrios da Reclamante, datados de 2019 e de 2021, os
registros de marca FORTBRAS apontados na Reclamag¢ao, bem como a comprovagao da
titularidade do nome de dominio <fortbras.com.br> s3o provas apresentadas pela
Reclamante e suficientes para a comprovacgdo do seu legitimo interesse.

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

O Reclamado é pessoa fisica e ndo apresentou qualquer justificativa para demonstrar
legitimo interesse para justificar a titularidade dos Nomes de Dominio em disputa.

Também deve ser pontuado que a Reclamante juntou documentos que aparentam que o
interesse do Reclamado estd relacionado a aplicagao de golpes se utilizando de CNPJ de
terceiros que ndo possuem qualquer relagdo com o Reclamado e também parece ter sido
vitima deste.

Diante das evidéncias acima, tem-se o indicativo de auséncia de legitimo interesse do
Reclamado e, consequentemente, forte indicio de pratica de ma-fé deste, como nos casos
ND201950, ND201934 e ND202054.

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.

Com relagdo a avaliagdo dos requisitos que caracterizam a pratica de ma-fé por parte do
Reclamado o art. 39, pardgrafo Unico, do Regulamento SACI-Adm e o art. 2.2 do
Regulamento CASD-ND dispdem que as circunstancias abaixo comentadas constituem
indicios de ma-fé na utilizagdo e no registro de Nomes de Dominio.

O Reclamado, mesmo instado a apresentar em sua defesa, demonstrativos que poderiam
auxiliar na avaliagdo de seu legitimo interesse e boa-fé, nao o fez, ndo tendo trazido aos
autos elementos que pudessem inferir seu legitimo interesse.

Destarte, ao escolher se utilizar de termos anteriormente registrados em nome
empresarial, nome de dominio e marca da Reclamante e ndo justificar o seu legitimo
interesse caracteriza a hipotese das alineas (c) e (d) do paragrafo Unico do artigo 32 do
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Regulamento SACI-Adm e do art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, abaixo transcrito:
Art. 32.[...]

Paragrafo Unico: Para os fins de comprovagao do disposto no Caput deste Ar-
tigo, as circunstancias a seguir transcritas, dentre outras que poderao existir,
constituem indicios de ma-fé na utilizagdo do nome de dominio objeto do pro-
cedimento do SACI-Adm:

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 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, usuarios da Internet para o seu sitio da rede eletronica ou
para qualquer outro enderecgo eletronico, criando uma situagdo de provavel
confusao com o sinal distintivo do Reclamante. [grifo nosso]

Ademais, o Regulamento CASD-ND no item 2.2 estabelece o seguinte:

2.2. Este Regulamento aplicar-se-a, ainda, nas hipdteses de uso de ma-fé de
nome de dominio, constituindo indicios de ma-fé na utilizagdo do nome de
dominio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstancias a seguir
transcritas, dentre outras que poderao existir:

(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 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, usuarios da Internet para o seu sitio da rede eletronica ou
para qualquer outro endereco eletrénico, criando uma situagao de provavel
confusdo com o sinal distintivo do Reclamante. [grifo nosso]

Esta Especialista ressalta, a titulo de jurisprudéncia desta CASD-ND, a configuracdo da ma-
fé nos termos das alineas (c) e (d) do artigo 32, paragrafo Unico, do Regulamento do SACI-
Adm e correspondente alineas (c) e (d) do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND
também nos procedimentos ND202122; ND202013; ND20208 e ND201965.
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11.3. Conclusdo

A manuten¢do do Nome de Dominio na titularidade do Reclamado, contraria o paragrafo
Unico do artigo 12 da Resolugdo CGl.br/RES/2008/008/P do Comité Gestor da Internet no
Brasil, a clausula 42 do Contrato para Registro de Nome de Dominio a qual o Reclamado
se sujeitou, bem como o artigo 3°, “a” e “c” e pardgrafo Unico, “c” e “d” do Regulamento
SACI-Adm, e respectivas alineas dos artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Restou demonstrado que o Nome de Dominio é semelhante e capaz de causar confusdo
com a marca, nome de dominio e nome empresarial da Reclamante.

Além disso, ndo houve qualquer comprovacgdo da existéncia de quaisquer direitos ou
legitimos interesses do Reclamado sobre o Nome de Dominio.

Por fim, restou comprovado que o Reclamado registrou e estava utilizando o nome de
dominio em absoluta ma-fé, prejudicando ndo s6 o Reclamante, como terceiros e
consumidores.

1l. DISPOSITIVO
Pelas razdes acima expostas e de acordo com os artigos 2.1, letras “a” e “c”, cumulado com 2.2,
letras “c” e “d” do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista determina que o Nome de Dominio
em disputa <fortbrasreboques.com.br> seja transferido a Reclamante, tal como solicitado na
Reclamagdo.

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 Decisdo de Mérito, nos termos do

presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

De Curitiba para S3q Paulo, 16 de novembro de 2021.

Marignha Pereira de Souza Chacur
Especialista
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