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

AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S/A. X IGOR ZELIOLI FIGUEIREDO DA SILVA 50435467867

PROCEDIMENTO N° ND202221

DECISAO DE MERITO

I RELATORIO
Das Partes

AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S/A., empresa inscrita no CNPJ sob o n°
16.590.234/0001-76, situada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, representada
pelo escritdrio Baril Advogados, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a
“Reclamante”).

IGOR ZELIOLI FIGUEIREDO DA SILVA 50435467867, empresario individual inscrito no
CNPJ sob o n° 43.437.062/0001-78, com endereco na cidade de Campinas, Sdo Paulo, é
o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “Reclamado”).

Dos Nomes de Dominio

Os nomes de dominio em disputa sdo <arezzopremium.com.br> e
<schutzbrasil.com.br>, (os “Nomes de Dominio”).

O Nome de Dominio <arezzopremium.com.br> foi registrado em 07 de fevereiro de
2022 junto ao Registro.br.

O Nome de Dominio <schutzbrasil.com.br> foi registrado em 21 de fevereiro de 2022
junto ao Registro.br.

Das Ocorréncias no Procedimento Especial
Em 27 de maio de 2022, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado a

Reclamante confirmando o recebimento da Reclamac¢do, bem como informando do
subsequente exame dos requisitos formais da Reclamacao.
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Ainda em 27 de maio de 2022, 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 dos nomes de dominio
<arezzopremium.com.br> e <schutzbrasil.com.br>, incluindo anota¢des acerca de
eventual divergéncia entre o nome e nimero do documento do titular (CPF/CNP)J),
constante do cadastro dos nomes de dominio objeto da presente Reclamagdo, ou ainda
atualizagdo cadastral promovida pelo titular.

Em 31 de maio de 2022, o NIC.br respondeu a solicitacdo da Secretaria Executiva
repassando os dados cadastrais dos nomes de dominio <arezzopremium.com.br> e
<schutzbrasil.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atencgdo a abertura deste
procedimento, os Nomes de Dominio se encontram impedidos de serem transferidos 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 aos Nomes de
Dominio sob disputa.

Em 03 de junho de 2022, 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 Reclamacédo e
Ihe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 21 de junho de 2022, 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 atengdo ao tramite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br
comunicou a Secretaria Executiva sobre as diversas tentativas de contato com o
Reclamado, sem sucesso, e em decorréncia os Nomes de Dominio foram congelados. Em
23 de junho de 2022, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido as Partes.

Em 24 de junho de 2022, a Secretaria Executiva comunicou as Partes a nomeacdo do
Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND,
apresentou Declaracdo de Independéncia e Imparcialidade.

Em 04 de julho de 2022, apds o transcurso in albis do prazo previsto no artigo 9.4 do
Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista os autos deste
Procedimento Especial, para andlise e julgamento nos termos do item 10 do
Regulamento desta Camara.
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Das Alegag6es das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante requer a transferéncia dos nomes de dominio para si, alegando que:

(i.)

(ii.)

(iii.)

(iv.)

(v.)

(vi.)

(vii.)

(viii.)

E titular, dentre outras, das marcas registradas “AREZZ0O” e “SCHUTZ” em diversas
classes internacionais, cujas primeiras concessdes remetem a 02/06/1978 e
24/08/1995, respectivamente;

As marcas registradas concedem exclusividade de uso para atividades nas classes
atinentes e, sem embargos, o termo “Arezzo” é integrante de seu nome
empresarial;

Os nomes de dominio de titularidade do Reclamado reproduzem sinais marcarios
de sua titularidade com objetivo de atrair clientes online para geragdo de lucro
por meio de confusdo com seus sinais distintivos;

Pela provavel geracdo de confusdo, configura-se ma-fé no uso dos nomes de
dominio, associada também ao uso dos sinais marcarios na pagina inicial dos sites;

Ainda, ao rodapé das paginas iniciais, o Reclamado utiliza indevidamente nome
empresarial e CNPJ que remetem a empresa do grupo da Reclamante (“ZZAB
Comércio de Calcados LTDA.”, CNPJ n° 07.900.208/0077-04);

Assim que tomou noticia dos nomes de dominio e uso indevido das marcas,
contatou o Reclamado via e-mail, solicitando, primeiramente, providéncias
guanto ao uso indevido de marca e, posteriormente, a transferéncia do dominio,
0 que ndo ocorreu;

A conduta do Reclamado se tipifica como cybersquatting, repelida por
precedentes de diferentes sistemas de resolucdo de conflitos envolvendo nomes
de dominio;

Os precedentes s3o favordveis aos Reclamantes quando verificada
reproducdo/imitacdo de marcas registradas e/ou nomes empresariais
anteriormente protegidos; uso de nome de dominio para designa¢do de produtos
e/ou servicos capazes de gerar confusdo ou associagdo indevida; sem justificativa
legitima para o registro, manutenc¢do ou uso e; havendo ma-fé pelo intuito de
atrair usuarios da internet com objetivo de geragdo de lucro pela confusao;
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(ix.) Por fim, a conduta do Reclamado se amolda a todos os elementos acima
descritos.

b. Do Reclamado

O Reclamado, intimado pela Secretaria Executiva, deixou de cumprir o prazo indicado na
notificacdo de inicio do Procedimento Administrativo, ndo tendo apresentado qualquer
manifestacdo, mesmo diante do congelamento dos Nomes de Dominio, restando a
revelia configurada e comunicada as Partes e ao NIC.br.

1. FUNDAMENTACAO E CONCLUSAO
1. Fundamentagao

a. Nomes de Dominio suficientemente similares 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.

Os Nomes de Dominio <arezzopremium.com.br> e <schutzbrasil.com.br> sdo
suficientemente similares para criar confusdo com sinais distintivos anteriores da
Reclamante, conforme previsto no art. 32 do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do
Regulamento CASD-ND e conforme comprovado pelos documentos que instruiram a
Reclamacdo e confirmados por pesquisas adicionais deste Especialista nas bases de
dados do INPI e do Registro.br.

A Reclamante é conhecida por seu nome empresarial contendo “Arezzo” e por seus
produtos identificados pelas marcas “AREZZ0O” e “SCHUTZ”, registradas de forma valida
e vigentes em diversas classes internacionais perante o INPI, conforme informagdo dos
autos, anteriores aos Nomes de Dominio em disputa.

Além das marcas citadas acima, a Reclamante também possui registros validos de
nomes de dominio que contém as expressdes “Arezzo” e “Schutz” em sua composic¢ao,
também como consta nos autos, para identificar seus produtos e suas atividades na
internet, anteriores aos Nomes de Dominio em disputa.

b. Legitimo interesse da Reclamante com relagdao aos Nomes de Dominio.

Ha legitimo interesse da Reclamante em relagcdo aos Nomes de Dominio em disputa,
conforme o art. 22 (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-
ND, considerando que eles de fato reproduzem marcas anteriores de sua titularidade,
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seus nomes de dominio anteriores e seu nome empresarial anterior, conforme
comprovado pelos documentos que instruiram a Reclamagdo e confirmados por
pesquisas adicionais deste Especialista nas bases de dados do INPI e do Registro.br.

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

O Reclamado foi revel e ndo apresentou argumentos que demonstrassem seu interesse
legitimo com relagdo aos Nomes de Dominio. Além disso, ao avaliar a documentacgdo
dos autos, este Especialista também ndo pdde encontrar nada que pudesse sustentar a
legitimidade do interesse do Reclamado nos Nomes de Dominio ou uma pretensdo do
Reclamado a manutengado de sua titularidade.

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.

Conforme o artigo 32 do Regulamento SACI-Adm, a Reclamante, na abertura do
procedimento, deve expor as razGes pelas quais cré que os Nomes de Dominio foram
registrados ou estdao sendo usados de ma-fé, de modo a causar prejuizo a Reclamante,
cumulada com a comprovacgdo de pelo menos um dos requisitos dispostos no art. 32 do
Regulamento. Vejamos:

Os Nomes de Dominio <arezzopremium.com.br> e <schutzbrasil.com.br> sdo suscetiveis
de criar confusdo com as marcas registradas no Brasil pela Reclamante “AREZZQO” e
“SCHUTZ”, conforme documentagdo dos autos. Como ja foi dito, em todos os Nomes de
Dominio, quais sejam, ha fiel reproducdo das referidas marcas registradas com o
acréscimo de adjetivos que apenas aprofundam a confusdo — “Arezzo premium” e
“Schutz Brasil”.

Também é clara similaridade entre os Nomes de Dominio e nomes de dominio
anteriores da Reclamante, <arezzo.com.br> e <schutz.com.br>.

O Nome de Dominio <arezzopremium.com.br>, além disso, também reproduz e pode
causar confusdo com o nome empresarial da Reclamante, cujo principal elemento
distintivo é “Arezzo”.

“u_n

Assim, restam configuradas sem duvidas as hipdteses das alineas “a” e “c” do artigo 32
un

do Regulamento SACI-Adm e correspondentes alineas “a” e “c” do artigo 2.1 do
Regulamento CASD-ND, conforme textos reproduzidos abaixo:

Art. 32 O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverd
expor as razdes pelas quais o nome de dominio foi registrado ou estd sendo
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usado de md-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 relagdo 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

[...]; 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 o patronimico, pseudénimo ou apelido notoriamente conhecido, nome
artistico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de dominio sobre o qual o
Reclamante tenha anterioridade.

N3do obstante o enquadramento da conduta do Reclamado nas alineas “a” e “c” do
artigo 32 do Regulamento SACI-Adm e do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, é preciso
gue reste comprovada a ma-fé na utilizacdo dos Nomes de Dominio. O paragrafo Unico
do artigo 32 do Regulamento SACI-Adm e correspondente artigo 2.2 do Regulamento
CASD-ND listam de forma exemplificativa circunstancias que a indicam:

Art. 2.2. Este Regulamento aplicar-se-d, 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 circunstdncias a seguir
transcritas, dentre outras que poderdo 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, usudrios da Internet para o seu sitio da rede eletrénica ou
para qualquer outro enderego eletrénico, criando uma situagéo de provdvel
confusdo com o sinal distintivo do Reclamante.

Este Especialista entende que ha ma-fé no registro dos Nomes de Dominio pelo
Reclamado. A utilizacdo das expressées “AREZZ0O” e “SCHUTZ” para compor os Nomes
de Dominio registrados pelo Reclamado tem o claro objetivo de atrair o publico
consumidor da Reclamante, induzindo-o a acreditar que o website disponibiliza
produtos e servicos da prépria Reclamante. Logo o uso cria situagdo de provavel
confusdo com os sinais distintivos (marcas, nomes de dominio e nome empresarial) da
Reclamante.
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Ademais, ficou comprovada também a ma-fé na utilizagdo nos Nomes de Dominio, em
particular o exemplo arrolado na alinea “d” do paragrafo uUnico do art. 32 do
Regulamento SACI-Adm e correspondente alinea “d” do artigo 2.2 do Regulamento
CASD-ND, pois, além do uso das referidas expressdes em conjunto com adjetivos que
induzem a confusdo, os websites encontrados nos dominios em questdo (conforme
reproduzidos na Reclamacgdo) apresentam-se como se fossem relacionados com a
Reclamante, tanto visualmente quanto na inclusdo, em seu rodapé, de referéncia ao
numero de CNPJ de uma empresa do grupo da Reclamante.

Ndo ha como, no caso e a partir da documentagdo dos autos, chegar a outra conclusado
que isente o Reclamado da tentativa de atrair, com objetivo de lucro, usuarios da
Internet para o seu sitio da rede eletrénica, criando uma situagdo de provavel confusdo
com sinal distintivo da Reclamante, nos exatos termos da alinea “d” mencionada.

Este especialista ja concluiu da mesma forma em caso similar no Procedimento
n2 ND202054, relacionado ao nome de dominio <lego.com.br>, reconhecendo conduta
gue denota a ma-fé nos seguintes termos:

Ademais, ficou comprovada a md-fé na utilizagdo do Nome de Dominio pela
documentagdo dos autos, em particular considerando-se o exemplo arrolado na alinea
“d” do pardgrafo unico do artigo 32 do Regulamento SACI-Adm e correspondente
alinea “d” do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, pois hd que se inferir que ao usar o
Nome de Dominio o Reclamado pretendia “(...) atrair, intencionalmente e com o
objetivo de lucro, usudrios da Internet para o seu sitio da rede eletrénica ou para
qualquer outro enderego eletrénico, criando uma situagdo de provdvel confusGo com o
sinal distintivo do Reclamante”.

Além da parte distintiva do préprio nome de dominio ser composto apenas da
expressdo principal “LEGO” das diversas marcas registradas da Reclamante que foram
listadas, o Reclamado utilizava o nome de dominio para hospedar “landing page”
contendo imagens e textos com referéncia expressa a Reclamante e seus produtos e,
em conjunto, links patrocinados e andncios. [...]

O Reclamado busca efetivamente usufruir da reputagdo da Reclamante em seu
beneficio ja que é clara a confusdo que serd feita pelo publico: a utilizagéo de material
com referéncia a Reclamante atrai trdfego de usudrios em busca da Reclamante para
o site criado pelo Reclamado, que recebe proventos da exibigcdo de andncios e links
patrocinados de terceiros. [grifamos]

Essa conclusdo repete-se exaustivamente na jurisprudéncia da CASD-ND quanto a
aplicagdo da ma-fé nos termos da alinea “d” do pardgrafo Unico do art. 32 do
Regulamento do SACI-Adm e da alinea “d” do art. 2.2. do Regulamento da CASD-ND,
destacando-se os procedimentos n? ND20135, ND201535, ND201756, ND201913,
ND201955 e ND201843, entre outros.
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Além disso, os painéis de resolucdo de disputas de nomes de dominio instalados na
OMPI — Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual no ambito da UDRP (Uniform
Domain Name Resolution Policy) ha anos tém chegado as mesmas conclusGes com
relagdo a caracterizagdo da ma-fé de acordo com o paragrafo 4(b)(iv) da UDRP, que é
substancialmente idéntico aos dispositivos em questdo:

Os painéis tém consistentemente entendido que o mero registro de um nome
de dominio que é idéntico ou semelhantes a ponto de causar confusdo
(particularmente nomes de dominio que incluem erros de digitagdo ou que
incorporam a marca mais um termo descritivo) a uma marca famosa ou
amplamente conhecida por uma entidade ndo filiada pode, por si s6, levar a
uma presungdo de md-fé.

Além disso, os painéis entenderam que os seguintes tipos de evidéncias
suportam a conclusdo de que um reclamado registrou um nome de dominio
para atrair, para ganho comercial, usudrios da Internet para seu site, criando
um risco de confusdo com a marca do reclamante: (i) confusdo de fato, (ii)
tentativa de causar confusdo (inclusive por meios técnicos que vdo além do
préprio nome de dominio) para beneficio comercial do reclamado, mesmo que
ndo tenha éxito, (iii) a falta de direitos proprios ou interesses legitimos do
reclamado relativamente a um nome de dominio, (iv) redirecionamento do
nome de dominio para um website diferente de titularidade do reclamado,
ainda que este website contenha uma declaragdo de que néo had vinculagdo
entre as partes, (v) redirecionamento do nome de dominio para o site do
reclamante (ou de um concorrente), e (vi) auséncia de qualquer uso de boa-fé
concebivel.

[WIPO Jurisprudential Overview 3.0, 2017. Tradugdo livre. Grifos nossos.]

Nesse sentido, destacamos o caso n° D2010-1743, em que o nome de dominio <hermes-
handbags.com> foi transferido ao reclamante Hermés International, pois identificada
ma-fé na conduta do reclamado consistente em anunciar produtos similares (réplicas,
no caso) utilizando nome de dominio com risco de confusdo com a marca do
reclamante. Na decisdo, assim como no caso em tela, hd associacdo do elemento
distintivo a um elemento secundario, um adjetivo que afunila o termo “Hermés”
naquele caso e, neste, "Arezzo" e "Schultz”. Conclusdes semelhantes podem ser vistas
nos casos n2 0230, D2000-1741 e D2009-1166, entre outros.

Conclusao
Ficou comprovada a reproducdo de marcas, do elemento principal do nome empresarial

e de nomes de dominio anteriores de titularidade da Reclamante nos Nomes de
Dominio, estando presentes, portanto, os requisitos da perda da titularidade do registro
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pelo Reclamado nos termos do art. 32 (a) do art. 32 (c) do Regulamento SACI-Adm e
correspondentes art. 2.1 (a) e art. 2.1 (c) do Regulamento CASD-ND.

Também estd evidenciada a ma-fé do Reclamado nos termos do art. 32, paragrafo unico,
(d) do Regulamento SACI-Adm e correspondente art. 2.2 (d) do Regulamento CASD-ND
diante do claro objetivo de atrair, com objetivo de lucro, usudrios da Internet para o seu
sitio da rede eletroénica, criando uma situagdo de provavel confusdao com sinal distintivo
da Reclamante.

Ndo h3a, ainda evidéncia de direitos ou interesses legitimos do Reclamado que possam
sustentar a manutengado dos Nomes de Dominio sob sua titularidade diante de tudo que
se coloca no caso.

Por fim, a manuten¢do do Nome de Dominio sob a titularidade do Reclamado contraria
o artigo 12 da Resolucdo CGl.br/RES/2008/008/ do Comité Gestor da Internet no Brasil e
a clausula 42 do Contrato para Registro de Nome de Dominio sob o “.br”, que proibem a
escolha de nome de dominio que, dentre outras circunstancias, induza a erro ou viole
direitos de terceiros.

Isso tudo leva a conclusdo de que os nomes de dominio devem ser transferidos a
Reclamante, nos termos de sua Reclamac&o.

1. DISPOSITIVO

Pelas razGes acima expostas e de acordo com o artigo 19, paragrafo 12 do Regulamento SACI-
Adm e do artigo 10.9, alinea b do Regulamento da CASD-ND, este Especialista acolhe a presente
Reclamagdo e determina que os Nomes de Dominio em disputa <arezzopremium.com.br> e
<schutzbrasil.com.br> sejam transferidos a Reclamante.

O 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.

Sdo Paulo, 26 de julho de 2022.
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