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

CAMARA DE SOLUCAO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMINIO
(CASD-ND)
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS X F. DE M. P.
PROCEDIMENTO N° ND-202235
DECISAO DE MERITO

1. RELATORIO

1. Das Partes

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 61.198.164/0001-60, S3o Paulo, Sdo
Paulo, Brasil, representada pelo escritdrio Huck Otranto, Camargo, Sdo Paulo, S3o Paulo,
Brasil, € a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

F. DE M. P., 227.*** ***_00, S30 Paulo, Sdo Paulo, Brasil, representado pelo escritorio
Dantas e Dourado, Jodo Pessoa, Paraiba, Brasil, € o Reclamado do presente Procedimento
Especial (o “Reclamado”).

2. Do Nome de Dominio

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

O Nome de Dominio foi registrado em 20/08/2020 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorréncias no Procedimento Especial

Em 05 de agosto de 2022, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado a
Reclamante confirmando o recebimento da Reclamacgdo, bem como informando do
subsequente exame dos requisitos formais da Reclamacao.
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Em 05 de Agosto de 2022, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu
Regulamento, enviou solicitacdo ao Nucleo de Informagdo e Coordenagao do Ponto BR
(NIC.br) requerendo as informagbes cadastrais acerca do nome de dominio
<porto.com.br>, incluindo anotacGes acerca de eventual divergéncia entre o nome e
nimero do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de dominio
objeto da presente Reclamacao, ou ainda atualizacdo cadastral promovida pelo titular.

Em 8 de agosto de 2022, o NIC.br respondeu a solicitacdo da Secretaria Executiva
repassando os dados cadastrais do nome de dominio <porto.com.br>. Ainda neste ato,
informou que em atencdo a abertura deste procedimento, o Nome de Dominio se
encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema
Administrativo de Resolugdo de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Dominios sob
“.br” (SACI-Adm) se aplica ao Nome de Dominio sob disputa.

Em 12 de Agosto de 2022, a Secretaria Executiva comunicou a Reclamante o saneamento
da Reclamacao, ressalvando que cabe ao Especialista a ser nomeado a andlise de mérito,
inclusive dos requisitos formais e documentacgdo apresentada.

Em 12 de Agosto 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 intimagdo as Partes sobre o inicio do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o
Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso a Reclamacdo e l|he
concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 30 de agosto de 2022, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva, com
irregularidade, que foi sanada.

Em 12 de setembro de 2022, a Secretaria Executiva comunicou as Partes a nomeagao do
Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND,
apresentou Declara¢do de Independéncia e Imparcialidade.

Em 20 de setembro de 2022 a Reclamante apresentou manifestagao.

Em 20 de setembro, 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 analise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento
desta Camara.
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4. Das Alegagoes das Partes
a. Da Reclamante

Alega a Reclamante ser titular de diversos registros para marca PORTO nas formas
nominativa e mista ha mais de 80 anos. Outrossim, destaca que a Porto é uma empresa
brasileira fundada em 1945, integrando um grupo econémico com mais de 27 empresas
e quase 14 mil funciondrios.

Destaca que o nome de dominio ora sob disputa reproduz a marca da Reclamante. Além
disso, o aludido nome de dominio redireciona para o subdominio <portoturismo.com.br>
cuja pdgina estaria inativa.

Afirma a Reclamante, que o Reclamado estaria praticando passive holding. Argumenta
que o Reclamado é servidor publico, sécio de empresa que explora atividade empresarial
voltada ao mercado de animais de estimacdo e sem qualquer relagdo com o nome de
dominio sob disputa.

Argui que o nome de dominio sob disputa ndo tem qualquer correlacdo com as atividades
desenvolvidas pelo Reclamado.

A Reclamante informa que houve troca de e-mails com o Reclamado onde afirma que o
Reclamado pretendeu alienar o nome de dominio de sua titularidade para a Reclamante,
além de ter anunciado o nome de dominio para venda por USD 1.000.000,00 (um milhdo
de délares).

Por fim, a Reclamante pede a transferéncia do Nome de Dominio.

b. Do Reclamado

O Reclamado argumenta que a empresa PORTOTRIP LTDA foi constituida em 01.08.2022
e tem como sdcio o Reclamado da presente Reclamagdo. Argumenta também que possui
o pedido de registro para a marca PORTO TRIP depositada junto ao INPl em 10.8.2022 e
desempenha atividade empresarial de forma regular e licita como agéncia de viagens.

Afirma o Reclamado que a Reclamante ndo tem direito ao uso exclusivo da palavra PORTO
e que outras empresas teriam registro para marcas que sdo constituidas do termo PORTO.
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Alega que ao adquirir o nome de dominio ora sob disputa, este se encontrava livre e
desimpedido e o fez com o intuito de formalizar uma relagado societaria com seus sécios
para empreender no segmento de viagens e turismo.

Argumenta que constituiu a empresa antes mesmo de tomar conhecimento do presente
procedimento administrativo.

Informa que o nome de dominio sob disputa teria sido criado em 20.08.2020 e a
Reclamante nao teria tentado fazer o registro anteriormente.

I. FUNDAMENTACAO E CONCLUSAO
1. Fundamentacao

Nos termos do art. 32 do Regulamento SACI-Adm, a Reclamante devera expor as razdes
pelas quais o nome de dominio em disputa foi registrado ou estd sendo usado de ma-
fé, de modo a causar prejuizos a Reclamante, cumulado com a comprovacdo de

n_n

existéncia de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c
abaixo:

a) o nome de dominio é idéntico ou similar ou 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) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com
uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda ndo tenha sido depositada
ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente
conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei n2 9.279/96
(Lei da Propriedade Industrial; ou

c) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com
um titulo de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de familia ou
patronimico, pseudénimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artistico
singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de dominio sobre o qual o
Reclamante tenha anterioridade.
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No tocante a ma-fé no registro ou na utilizacdo do nome de dominio o Regulamento do
SACI-Adm aceita, dentre outras que poderao existir, qualquer das circunstancias abaixo,
conforme paragrafo Unico do artigo 32 do Regulamento:

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

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

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

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

Primeiramente, vale ressaltar que a Reclamacgdo apresentada estd em conformidade com
o disposto no art. 22 do Regulamento SACI-Adm e nos arts. 4.2 e 4.4 do Regulamento
CASD-ND.

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.

Quanto ao mérito, verifica-se que a Reclamante comprovou ser titular de registros para a
marca PORTO, tanto do elemento figurativo como da marca nominativa nas classes 35 e
36.

Verifica-se que a Reclamante é titular do nome de dominio <portoseguro.com.br>e nome
empresarial composto pelo elemento PORTO SEGURO.

Quanto aos requisitos do artigo 32 do Regulamento SACI-Adm, fica claro pelo acima
exposto que o nome de dominio em disputa é similar ou suficiente para criar confusdo
com a marca da Reclamante, aplicando-se a alinea (a) do art. 32 do Regulamento SACI-
Adm ao caso.
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b. Legitimo interesse da Reclamante com relagdo ao Nome de Dominio.

No presente caso a Reclamante comprovou ser titular para as marcas Porto e Porto
Seguro junto ao INPI.

Assim, da documentacgdo acostada a este procedimento fica evidente o legitimo interesse
da Reclamante, haja vista, sobretudo, os registros marcarios anteriormente concedidos a
Reclamante, restando atendidas as condigdes impostas pelo Art. 22 do Regulamento SACI-
Adm, bem como aquelas do art. 4.2 do Regulamento CASD-ND.

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

Por sua vez, o Reclamado, através de empresa de que é sécio, demonstrou ser titular do
nome empresarial PORTOTRIP registrado na junta comercial em 01.08.2022 e de pedido
de registro para a marca mista PORTOTRIP na classe 39, depositada no dia 10/08/2022.

Importante destacar que o pedido de registro foi realizado no dia 10/08/2022, mas o
Reclamado s6 foi notificado da presente reclamagéo no dia 12/08/2022.

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 efeito, é claro que para que um conflito de nome de dominio seja submetido ao
SACI-Adm, e para que um Reclamante obtenha éxito em uma Reclamagdo, ndo é
suficiente que o nome de dominio em questdo seja idéntico ou similar a marca ou a
qualquer outro signo distintivo de sua titularidade, fazendo-se necessario que se
demonstre e comprove que seu registro ou uso tenha se dado efetivamente de ma-fé.

Para tanto, como acima exemplificado, os Regulamentos aceitam, dentre diversas outras
gue poderdo existir, as circunstancias elencadas no pardgrafo Unico do artigo 32 do
Regulamento do SACI-Adm e respectivo artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

Todavia, nota-se que, no presente caso, em que pese a Reclamante ter demonstrado
possuir direitos anteriores sobre o termo PORTO, o Especialista ndo encontrou elementos
suficientes para a caracterizacdo do segundo requisito exigido pelo Regulamento do SACI-
Adm, e pelo Regulamento da CASD-ND, em seu artigo 2.2.
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Nesse sentido, nota-se que a Reclamante argumenta passive holding, mas, no momento
em que a Reclamacao foi iniciada o dominio ora sob disputa estava redirecionado a outro
dominio, entdo em uso.

Apesar de ser verdade que a posse passiva (passive holding) de um nome de dominio
pode configurar conduta de ma-fé, verifica-se que, para tanto, tal posse deve vir
acompanhada de outros elementos, ou até mesmo padrdes de conduta, que corroborem
a ma-fé; o que ndo acontece no caso em tela.

Sobre o tema de posse passiva (passive holding), como bem demonstrado pelo
Especialista Rodrigo Azevedo, no Procedimento ND20148 (E. |. DU PONT NEMOURS AND
COMPANY e DU PONT DO BRASILS/Avs C. B.S.):

“Além disso, ndo ha qualquer website ou outro contetddo publicado junto ao
Nome de Dominio. E bem verdade que decisdes anteriores, inclusive da lavra
deste prdprio Especialista (ver Caso OMPI no DBR2011-0001, Rhodia Services v.
E. F. M.), indicam que mesmo a posse passiva de um nome dominio (passive
holding) pode caracterizar a ma-fé. Contudo, para tanto, esta posse passiva
necessariamente deve vir acompanhada de outros elementos ou padrées de
conduta que legitimem a conclusdo pela ma-fé.

Apesar da la Reclamante ser a Unica titular de registros marcarios para a
expressao “nomex” no Brasil, isso ndo implica, necessariamente, que quaisquer
usos dessa expressdo ou de todas as suas possiveis variacées para a composicdo
de nomes de dominio configurem ato de ma-fé, passivel de justificar a
transferéncia de registro anterior nos termos exigidos pelo Regulamento do SACI-
Adm. Até mesmo porque, segundo o art. 1o da Resolugdo CGl.br/RES/2008/008/P
do Comité Gestor da Internet no Brasil, via de regra, um nome de dominio
disponivel para registro é concedido ao primeiro requerente que satisfaz, quando
do requerimento, as exigéncias para o registro do mesmo.

Apenas se caracterizada ocorréncia de ma-fé no registro ou no uso do dominio,
cumulada com as circunstancias previstas nos incisos do art. 3o do Regulamento
do SACI-Adm, é que a regra geral do primeiro requerente é quebrada,
administrativamente.”

Aqui, é importante destacar que existem outras marcas registadas no INPI que incluem a
expressao “PORTO".

Além disso, verifica-se que em outubro/novembro de 2021 a Reclamante enviou um e-
mail ao Reclamado buscando negociar o nome de dominio em disputa e informou que
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estava ciente de que o Reclamado teria planos para usar o dominio, mas, mesmo assim a
Reclamante continuou fazendo ofertas. Importante destacar que ndo ha nos autos
qgualquer comprovacdo de resposta do Reclamado aos e-mails da Reclamante.

Comprovando que o Reclamado teria planos para usar o dominio, verificou-se que o
Reclamado logo seguiu com o registro da empresa na Junta Comercial e pedido de registro
de marca junto ao INPI.

Além disso, o nome de dominio ora sob disputa esta sendo direcionado para um site que
demonstra a intencdo do Reclamado em utilizar o nome de dominio sob disputa para
atividade diferente daquela exercida pela Reclamante.

Tendo em vista todo o exposto, em que pese a Reclamante ser, de fato, titular de registro
para a marca mista PORTO, devidamente concedido pelo INPI anteriormente ao registro
do nome de dominio em disputa pelo Reclamado, e o nome de dominio em disputa poder
ser considerado uma reproducdo da marca da Reclamante, tais fatos nao sao suficientes
para a configuracdo da ma-fé no registro ou uso do nome de dominio em disputa pelo
Reclamado.

Além disso, apds analise dos documentos trazidos pela Reclamante, este Especialista
tampouco constatou elementos suficientes para que o segundo requisito do artigo 32 do
Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND fossem satisfeitos.

Assim, ndo se logrou provar ma-fé no registro ou uso do Nome de Dominio. Nessa linha,
precedentes da CASD-ND nos procedimentos: ND20148; ND201430; ND201532;
ND201539; ND20169; ND201650; ND201717; ND201719; ND201729; ND201757;
ND201767 e ND201769.

Por fim, cumpre esclarecer que a presente decisdo apenas estabelece que, no caso em
tela, a luz das evidéncias acostadas a Reclamagdo, nao restou estabelecido o segundo
requisito do artigo 32, paragrafo Unico e artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, ndo
impedindo que a Reclamante apresente nova Reclamagdo perante a CASD-ND da ABPI,
com evidéncias que comprovem a ma-fé do Reclamado, ou mesmo possa vir a obter
judicialmente a transferéncia ou o cancelamento do nome de dominio em disputa.

2. Conclusao

Por todo o exposto, este Especialista conclui que a Reclamante nao conseguiu demonstrar
ter havido ma-fé no registro ou uso do nome de dominio em disputa.
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. DISPOSITIVO

Pelas razGes acima expostas e de acordo com o artigo 19, paragrafo 12 do Regulamento do SACI-
Adm e do artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, este Especialista rejeita a Reclamacdo e
determina que o nome de dominio em disputa seja mantido em nome do Reclamado.

O Especialista solicita a Secretaria Executiva 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-se, assim, este Procedimento Especial.

Rio de janeiro, 03 de outubro de 2022.

Jlr_

Luiz Edgard Montaury Pimenta
Especialista
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