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

SKY INTERNATIONAL AG e SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. X SKYNET COMERCIO E
IMPORTACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.

PROCEDIMENTO N° 202239
DECISAO DE MERITO

1. RELATORIO
1. Das Partes

SKY INTERNATIONAL AG, uma empresa da Suica, com sede em Stockerhof,
Dreikonigstrasse 31a, CH-8002 Zurique, Suica, e SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA,,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o n2 00.497.373/0001-10, com
sede na cidade e estado de Sdo Paulo-Brasil, representadas por suas procuradoras,
integrantes do escritdrio Pinheiro Palmer Advogados, com enderego no Rio de Janeiro-RJ,
Brasil, sdo as Reclamantes do presente Procedimento Especial (as “Reclamantes”)

SKYNET COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pessoa juridica
de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob n2 11.495.299/0001-19, com sede na cidade
de ltaguaquecetuba, estado de S3o Paulo-Brasil, com endereco eletronico informado
junto ao Registro.br, representada por seus procuradores, os advogados integrantes do
escritério Tarento Assessoria Juridica, com endereco em ltaquaquecetuba, SP — Brasil, é
a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “Reclamada”)

2. Do Nome de Dominio

O nome de dominio em disputa é <skynettelecom.net.br>, (0 “Nome de Dominio”).

O Nome de Dominio foi registrado em 05/03/2016 junto ao Registro.br.
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3. Das Ocorréncias no Procedimento Especial

Em 24/08/2022, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado a Reclamante
confirmando o recebimento da Reclamagdao, bem como informando do subsequente
exame dos requisitos formais da Reclamacgao.

Nessa mesma data (24/08/2022), a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu
Regulamento, enviou solicitacdo ao Nucleo de Informacdo e Coordenac¢do do Ponto BR
(NIC.br) requerendo as informagGes cadastrais acerca do nome de dominio
<skynettelecom.net.br>, incluindo anotagdes 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 Reclamacdo, ou ainda atualizacdo cadastral promovida pelo
titular.

Em 26/08/2022, o NIC.br respondeu a solicitacdo da Secretaria Executiva repassando os
dados cadastrais do nome de dominio <skynettelecom.net.br>. Ainda neste ato, informou
gue, 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 Resolucdo de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Dominios sob “.br” (SACI-Adm)
se aplica ao Nome de Dominio sob disputa.

Em 29/08/2022, 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 31/08/2022 a Reclamante apresentou peti¢do e juntou documentos, com o propdsito
de corrigir as irregularidades identificadas na Reclamacao, pela Secretaria Executiva.

Em 06/09/2022 a Secretaria Executiva comunicou a Reclamante o saneamento da
Reclamacdo, ressalvando que cabe ao Especialista a ser nomeado a analise de mérito,
inclusive dos requisitos formais e documentacdo apresentada.

Em 06/09/2022 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 intimacdo as Partes sobre o inicio do Procedimento e, no mesmo ato, intimou a
Reclamada 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 22/09/2022, a Reclamada apresentou Resposta, e a Reclamante foi dada a vista da
Resposta em 03/10/2022.
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Em 23/09/2022, a Secretaria Executiva intimou a Reclamada, em consonéncia com os
artigos 8.2 e 8.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais
identificadas na Resposta, no prazo de 5 dias corridos do recebimento da intimacado,
alertando que, na auséncia da correcdo das irregularidades, o Especialista poderia
indeferir a resposta e decretar a sua revelia.

Nessa mesma data, a Reclamada corrigiu duas das seis irregularidades apontadas,
juntando ao procedimento a procuracgdo e os seus atos constitutivos.

Em 11/10/2022, 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
Declaracdo de Independéncia e Imparcialidade.

Em 18/10/2022, 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.

4. Das Alegagoes das Partes
a. Das Reclamantes
Em sintese, as Reclamantes alegam que:

A 12, Reclamante é detentora das marcas SKY junto ao INPI, além de a particula “SKY” ser
o nucleo de seu nome empresarial e de suas antecessoras, desde 1988 e a 22. Reclamante
ser a sublicenciada exclusiva da 12. Reclamante no Brasil e, em razdo disso, prestar os
mesmos servicos da Reclamada e ser titular (sob autorizagdo da 12. Reclamante) de varios
nomes de dominio que incluem o termo SKY e ter a particula “SKY” como
nucleo/elemento diferenciador de seu nome empresarial desde 2002.

Esclarecem que a marca SKY é notoriamente conhecida no Brasil para assinalar servigos
de TV por assinatura e servigos relacionados a internet, como servicos de provimento de
conexdes de telecomunicacgdes a internet ou bancos de dados; provimento de acesso a
sites através de uma rede de informacdo eletrénica e hd mais de 200 registros e pedidos
de registro de marcas de titularidade da 12. Reclamante, que incluem o termo SKY,
conforme documentos juntados ao procedimento (Anexo 7).

Em especial, destaca a marca isolada SKY, objeto de registro sob a forma nominativa, sob
n2831.300.191, concedido pelo INPI em 24/02/2015 (depdsito do pedido de registro feito
em 13/01/2012), conforme abaixo:
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MARCA | PROCESSO CLASSE/SERVICOS DEPOSITO/
CONCESSAO

NCL (10) 38: servicos de telecomunicagdes;
servicos de radiodifusio; servigos de transmissio
de televisio digital através de banda larga;
transmissio de programacio de televisdo interativa
e personalizada wvia banda larga; servicos de
transmissdo de televisdo por banda larga; servicos
de provimento de conexdes de telecomunicacdes a
internet ou bancos de dados; provimento de acesso
a sites através de uma rede de informacéo
SKY 831300191 | eletrénica; provimento de acesso a vérios bancos de 13/01/2012
dados; transmissdo de mensagens e 1magens; 24/02/2015
servigos de mensagens, a saber, envio, recebimento
e envio de mensagens no formato de texto, dudio,
imagens graficas, video ou uma combinagao desses
formatos; mensagens instantineas, mensagens
curtas (sms); servigos de mensagens multimidia
(mms): servicos de fluxo (streaming) de material
audio-visual na rede global de computador, a saber,
programas de televisio e arquivos de dudio e video.;

Dessa forma, alega que a criaggo do nome de dominio da Reclamada
<skynettelecom.net.br>, em 05/03/2016 é muito posterior ao registro identificado acima
e, assim, a 12. Reclamante ja tinha direito ao uso exclusivo do termo SKY no segmento de
servigos de telecomunicagdes, provimento de acesso a internet muito antes da criacdo do
nome de dominio em questao.

Informa que o préprio INPI reconheceu (em 18 decisGes — anexo 09, juntado com a
Reclamagdo) a marca SKY como notoriamente conhecida, inclusive para servigos de
provimento de acesso a rede global de computadores e provedor de acesso e servicos de
comunicacdo, que sdao os mesmos servicos oferecidos pela Reclamada.

Informa ainda (vide Anexo 10) que a 22. Reclamante é titular de 292 nomes de dominio,
sendo que 251 deles contém o termo SKY em sua composi¢do, destacando os seguintes:

e sky.com.br: Criado em 05/02/1996

e skynetfilmes.com.br : Criado em 17/10/2010

e tvskynet.com.br : Criado em 22/10/2015
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Quanto a utilizacdo do nome de dominio objeto da presente Reclamacado pela Reclamada
<skynettelecom.net.br>, esclarece que esse endereco eletrénico redireciona o usudrio
para outro endereco eletrénico, www.skynet360.com.br, pertencente a outra pessoa
juridica, SKYNET PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICAGCAO MULTIMIDIA LTDA., que
possui o mesmo quadro societdrio da Reclamada, tendo como sécios os Srs. J. P. e C. A.
A.P.

Nesse endereco eletronico (www.skynet360.com.br) que, segundo informam as
Reclamantes, também é ou sera objeto de reclamacgdo, ocorre o uso indevido da marca
SKY (com acréscimo), o que acontece também nas redes sociais:

(https://www.skynet360.com.br/):

-~ v QuEM soMOS INTERNET RESIDENCIAL INTERNET CORPORATIVA © CENTRAL DE AJUDA

SEGURANCA DE DADOS
ESTABILIDADE

& ULTRA VELOCIDADE
A PARTIR DE

R$ 50,00/més

N4\

SKYNET

™ skynet@skynettelecom.net.br ™ suporte@skyttelecom.net.br
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Essa utilizacdo indevida estaria levando a confusdo e/ou associagdo com os mesmos
servicos prestados pela 22. Reclamante, conforme imagens do website abaixo:

SKY

Pacotes e ofertas  Assistiron-line  Programagao  Blog  Ajuda 2, Minha SKY Quero ser SKY

‘B Tenha o melhor do entretenimento na sua casa

14,90

na taxa de adesao’

ASSINE JA
E APROVEITE

*Oferta por tempo limitado. Valor pode variar de acordo com a regigo. Indisponivel para Combo 4k e Full Experience.

Conheca nossos planos de Internet:

Familia

10 MEGA

Basico

5 MEGA

Econdémico

3 MEGA

Velocidade ideal por um preco Conecte-se ao mundo digital com Tenha internet para vocé e toda sua

especial para ficar sempre ainda mais velocidade familia
cenectado

Wi-fi gratis Wi-fi gratis Wi-fi gratis
adesao gratis adesao gratis adesao gratis
Mega Plus Prime
12 MEGA 15 MEGA 20 MEGA

Aproveite o melhor da internet Conexéo de qualidade além de Navegue a vontade sem

acessando filmes, jogos, musicas e instalagdo gratis, rapida e sem fio preocupacdes
muito mais

= Wi-fi gratis Wi-fi gratis Wii grétis
Taxa de Taxa de Taxa de

adesao gratis adesao gratis adesao gratis
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As Reclamantes esclarecem ainda que, além do redirecionamento do nome de dominio
objeto da Reclamacdo para website que reproduz (com acréscimo) a sua marca registrada
SKY e por meio do qual sdo prestados os mesmissimos servicos, a Reclamada ainda se
utiliza de email que tém a marca das Reclamantes em sua composicdo como
@skynettelecom.net.br e utiliza a marca SKYNET TELECOM em midias sociais, como o
Facebook e o Instagram, conforme imagens abaixo:

Pigina no Facebook: https://www.facebook.com/skynet.itaqua

Conheca uma
: nova forma de se
CONECTAR com o mundo!

www.skynettelecom.net.br

- SkyNet Itaqua

SKYNET
@skynet.itaqua - Internet company L, Call Now

TELECOM

Pagina no Instagram: https:// www.instagram.com/skynet.itaqua/

skynet.itaqua Sapr | e

5
~ 377 publicagdes 9,408 seguidores 2,902 seguindo
o

SkyNet Telecom
SKYNET !

TELECOM A SkyNet Telecomunicagdes atua no mercado desde 2005 sendo uma das principais
empresas na regido do alto do Tiete de Sdo Paulo e grande Séo Paulo.
linktr.ee/skynet.telecom

As Reclamantes esclarecem que a empresa coligada da Reclamada (os sécios sdo os
mesmos), SKYNET PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. é
titular dos nomes de dominios <skyfribra.com.br> e <skynet360.com.br> (vide anexo 12),
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gue, de acordo com as Reclamantes, também sdo (ou serdo) objeto de outra Reclamacgao
neste CSD-ABPI.

Portanto, entendem que, em razao de SKY ser uma marca notoriamente conhecida e o
publico estar acostumado com o nome e a marca SKY associados aos servicos de
telecomunicacgGes, incluindo servicos de acesso a Internet, esse publico naturalmente
imaginard que a Reclamada é uma empresa coligada as Reclamantes, tendo em vista que,
além das marcas e nomes de dominio, a Reclamada também utiliza a particula SKY na
composicdo de seu nome empresarial: SKYNET Comércio e Importagdo de Produtos
Eletronicos Ltda.

Informam que as Reclamantes possuem mais de 4.500.000 clientes no Brasil e 34.000.000
ao redor do mundo, tendo investido muito para chegar a esses numeros e na 6tima
reputacdo construida.

Salientam (trazendo exemplos no corpo da Reclamacdo), que o INPI ja indeferiu varios
pedidos de registro de marcas de terceiros que tinham em sua composicdo o termo SKY,
relacionados a servigos idénticos ou relacionados a “provimento de acesso a rede global
de computadores e provedor de acesso”, o que demonstra a impossibilidade de
coexisténcia entre a marca SKY e qualquer outra que tenha essa particula em sua
composicdo, no segmento de telecomunicagGes.

Trazem ainda jurisprudéncia aplicdvel ao caso, relativa a conflitos judiciais entre nomes
de dominio e marcas anteriormente registradas, com o consequente cancelamento
desses nomes de dominio e destaca casos em que a préopria CASD-ND deferiu pedidos de
transferéncia de dominio com base em fatos similares aos apresentados na presente
Reclamacao.

Concluem no sentido de que o nome de dominio da Reclamada é similar o suficiente para
criar confusdao com marca de titularidade da 12. Reclamante, registrada no INPI antes do
registro do nome de dominio da Reclamada; é similar ou suficiente para criar confusao
com os nomes empresariais das Reclamantes e mesmo com outro(s) nome(s) de dominio
de titularidade da 22. Reclamante, estando configurada a ma-fé, ao fazer o
redirecionamento do nome de dominio para website em que os mesmos servicos sdo
prestados por empresa associada da Reclamada, com intuito de lucro e risco de
confusdo/associacdo com sinal distintivo das Reclamantes.

Requerem que o nome de dominio <skynettelecom.net.br> seja transferido para a 22.
Reclamante ou, na impossibilidade de transferéncia, requerem o seu cancelamento.
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b. Da Reclamada
A Reclamada alegou, resumidamente:

Em preliminar, manifestou a sua discordancia em resolver a questdo envolvendo os seus
dominios <skyfibra.com.br> e <skynet360.com.br> em camara arbitral, informando que
somente estava apresentando defesa para nao incidir em revelia, mas deixou registrado
0 seu protesto quanto ao prosseguimento do feito, requerendo o tramite junto ao Poder
Judiciario.

Assim como fez em preliminar, no mérito, a Reclamada trouxe a sua defesa relativa a dois
nomes de dominio <skyfibra.com.br> e <skynet360.com.br> que ndo sdo de sua
titularidade e ndo sao objeto do presente Procedimento Especial e sim do Procedimento
Especial —ND202240, ja julgado e encerrado.

Alega que:

e a Reclamante apresenta marcas com o termo SKY (anexo 7), mas nao existe
logotipo dos dominios utilizados pela Requerida (<skyfibra.com.br> e
<skynet360.com.br>).

e anterioridade dos registros dos dominios e, por essa razao, entende que deve ser
aplicada a teoria first to file, que teria sido adotada pelo Comité Gestor da
Internet no Brasil, mantendo-se os registros sob sua titularidade.

e que deve ser aplicada a teoria da distancia, pois o termo SKY tem utilizacdo
possivel dentro de varios contextos e que se trata de um termo genérico,
traduzido do idioma inglés, significando CEU, cujo registro é proibido pelo artigo
124 da LPI.

e que a Reclamada nao utiliza qualquer signo grafico que possa se assemelhar ao
logotipo das Requerentes, sendo que a grafia da marca registrada pelas
Reclamantes no INPI, tendo SKY em cor vermelha enquanto a Requerida destaca
o N e utiliza tons de azul.

e que ndo houve ma-fé ao registrar os dominios <skyfibra.com.br> e
<skynet360.com.br>, mas prévia solicitacdo de disponibilidade, pois eram URLs
disponiveis para registro. Declara que ainda ndo estd utilizando o dominio
<skyfibra.com.br> em razao de ndo ter concluido as providéncias relativas ao
Business Plan e que, em nenhum momento, tentou se passar pelas Reclamantes.
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e que é uma faldcia que as Reclamantes estejam sofrendo prejuizo, posto que
possui o sitio eletrénico registrado como www.sky.com.br

Em suas consideracdes finais, afirma que ndo ha qualquer ilegalidade na utilizacdo dos
dominios <skyfibra.com.br> e <skynet360.com.br> pela Reclamada, em razdo da
anterioridade dos registros, da aplicacdo da teoria da distancia, da diferenga na grafia, da
inexisténcia de ma-fé da Reclamada e possibilidade de coexisténcia das marcas e
dominios, sem qualquer prejuizo ter sido demonstrado pelas Reclamantes. Pede a
manutengao de seus registros e a nulidade da sentencga arbitral caso o procedimento
venha prosseguir sem o seu consentimento.

1. FUNDAMENTACAO E CONCLUSAO
1. Fundamentacao

Face as informacgbes e documentos apresentados pelas Reclamantes, esta Especialista
considerada saneada a Reclamacdo, observando-se o disposto nos artigos 62. do
Regulamento SACI-Adm e nos artigos 4.2, 4.4 e 8.2 do Regulamento da CASD-ND.

Quanto a Resposta da Reclamada, em primeiro lugar, é extemporanea, posto que enviada
por e-mail no dia 22/09/2022, as 18:25h. e, conforme previsto no art.162. do Regimento
da CASD-ND, todas as notificacbes, documentos e comunicacdes deverdo ser
impreterivelmente recebidos, fisica ou eletronicamente, na Secretaria do CSD-ABPI entre
09:00 e 17:00h., sendo consideradas como recebidas no préximo dia Util as recebidas apds
este horario. Em segundo lugar, a Reclamada deixou de sanar 4 (quatro) das 6 (seis)
irregularidades formais identificadas na Resposta e apontadas pela Secretaria Executiva
no Comunicado de Irregularidades datado de 23/09/2022.

Sao as seguintes as irregularidades ndo sanadas:

e N&o houve confirmagdo de sua concordancia com o numero de Especialistas
proposto pelo Reclamante;

e N3do foi informada a existéncia, ainda que por declaragdo negativa, de qualquer
outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com
relagdo ao nome de dominio objeto do conflito;

e Nio foi anexada declaracdo assinada pela Reclamada ou por seu representante
legal isentando o NIC.br de qualquer 6nus decorrente do procedimento do SACI-
Adm instaurado, nos termos do Regulamento SACI-Adm; e isentando o Centro de
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Soluc¢do de Disputas Media¢do e Arbitragem da ABPI (“CSD-ABPI”), bem como a
CASD-ND da ABPI, de participacdao e responsabilidade em qualquer disputa
judicial que, porventura, venha a ser iniciada pelas Reclamantes ou pela
Reclamada, tendo por objeto a Reclamacao;

e N3o foi anexado o comprovante de pagamento das taxas aplicaveis estabelecidas
pela CASD-ND, caso a Reclamada queira aumentar o numero de Especialistas
proposto pela Reclamante, de 01 para 03.

Portanto, diante da extemporaneidade da apresentacdo da Resposta e das
irregularidades nao sanadas, esta Especialista declara a Resposta indeferida e decreta a
revelia da Reclamada, com base nos artigos 8.1, 8.2 e 8.4 do Regulamento da CASD-ND e
conforme assinalado no Comunicado de Irregularidade da Reposta da Secretaria
Executiva da CASD-ND, de 23/09/2022.

Entretanto, com fundamento no art. 8.4 do Regulamento CASD-ND e no artigo 139.
paragrafo 52. do Regulamento do SACI-Adm., esta Especialista passa a apreciar o mérito
da demanda baseada nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento, sendo que a
decisdo ndo serd, em hipdtese alguma, fundamentada apenas na revelia da Reclamada,
ja que esse fato, por si sd, ndo induz a procedéncia do feito.

Cumpre mencionar que, conforme expresso no art.12., paragrafo 22. do Regulamento
SACI-Adm, a Reclamada aderiu ao SACI-Adm, em 05/03/2016, por ocasido do registro do
nome de dominio <skynettelecom.net.br>, ao firmar os contratos para registro de nomes
de dominio no “.br”, o que foi confirmado em 26/08/2022, pelo NIC.br, em sua resposta
a solicitacdo da Secretaria Executiva.

Segue a analise das questdes de fato e de direito suscitadas no presente Procedimento
Especial, nos termos do art. 302 do Regulamento SACI-Adm, artigos 2.1 e 2.2 do
Regulamento da CASD-ND e direito material aplicavel.

a. Legitimo interesse da Reclamante com relagao ao Nome de Dominio.

Em primeiro lugar, ndo restam duvidas de que as Reclamantes possuem legitimo interesse
com relacdo ao Nome de Dominio em disputa, conforme serd explicado abaixo,
atendendo ao disposto no art. 29, (c) do Regulamento SACI-Adm e no art. 4.2 (d) do
Regulamento CASD-ND.

Esse legitimo interesse é demonstrado pelo fato de a marca SKY ser notoriamente
conhecida no Brasil (fato reconhecido até pelo INPI, conforme documentacdo acostada
ao procedimento), tanto para assinalar servigos de televisdo por assinatura quanto para
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assinalar servicos relacionados a internet, como servicos de provimento de acesso a
internet ou banco de dados. A 12. Reclamante é titular de mais de 200 registros e pedidos
de registros de marcas no Brasil, que incluem o termo SKY em sua composicdo, tendo
demonstrado, inclusive, a titularidade da marca nominativa SKY, de forma isolada
(registro n? 831.300.191, concedido pelo INPI em 24/02/2015 - depésito do pedido de
registro feito em 13/01/2012), exatamente para assinalar esses servicos. Ja a 22.
Reclamante é a sublicenciada exclusiva da 12. Reclamante no Brasil e, em razdo disso,
presta os mesmos servicos da Reclamada e é titular (sob autorizacdo da 12. Reclamante)
de vdrios nomes de dominio que incluem o termo SKY e ter a particula “SKY” como
nucleo/elemento diferenciador de seu nome empresarial desde 2002.

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.

As Reclamantes demonstraram possuir direitos sobre a marca SKY, que também é o
nucleo de seus nomes empresariais e foi reproduzido no nome de dominio da Reclamada,
acrescido de expressbes descritivas e de uso comum NET - TELECOM:
<skynettelecom.com.br>.

Assim, o nome de dominio da Reclamada (que reproduz a marca registrada SKY e o ntcleo
dos nomes empresariais das Reclamantes) é similar o suficiente para criar confusdo e/ou
associacdo com marca de titularidade da 12. Reclamante, registrada no INPI antes do
registro do nome de dominio da Reclamada; é similar ou suficiente para criar confusdo
com os nomes empresariais das Reclamantes e mesmo com outro(s) nome(s) de dominio
registrados no Brasil e de titularidade da 22. Reclamante.

Importante ressaltar que a Reclamada vem utilizando o nome de dominio em questao,
gue é redirecionado para outro endereco na internet (também objeto de Reclamacdo
nesta CASD-ND) exatamente para a mesma finalidade, qual seja, o provimento de acesso
ainternet.

Assim, ha a reproducdo, no nome de dominio da Reclamada do nucleo dos nomes
empresariais das Reclamantes e de sua marca registrada SKY, para identificar servigo
idéntico, com altissimo risco de criar confusao ou associacdao com a Reclamante.
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¢. 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.

Segundo previsto no art. 39., pardgrafo Unico, do Regulamento do SACI-Adm e art. 2.2 do
Regulamento CASD-ND, é fundamental que o Reclamante exponha as razGes pelas quais
o nome de dominio foi registrado ou estd sendo usado de ma-fé, de modo a causar
prejuizo ao Reclamante, e os préprios regulamentos ja trazem algumas hipdteses de
situacGes indicativas de ma-fé por parte do Reclamado. Sdo elas:

e 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;

e Ter o titular registrado o nome de dominio para impedir que o Reclamante o
utilize como um nome de dominio correspondente; ou

e Ter o titular registrado o nome de dominio com o objetivo de prejudicar a
atividade comercial do Reclamante; ou

e Aousaronome 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 endereco eletrénico, criando uma situacdo de provdvel confusdo com o
sinal distintivo do Reclamante.

No caso em tela, estd muito claro que é a Ultima hipdtese que esta configurada. Como
demonstrado, o endereco eletronico da Reclamada, [www.skynettelecom.net.br],
direciona o usudrio para o endereco eletronico www.skynet360.com.br, cujo dominio é
de titularidade da pessoa juridica SKYNET PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICAGCAO
MULTIMIDIA LTDA. (com o mesmo quadro societario da Reclamada) e onde é oferecido
servico de acesso a internet, ou seja, além de o nome de dominio incorporar marca
anteriormente registrada da 12. Reclamante e o nucleo do nome empresarial da 12. e 22
Reclamantes, ele ainda vem sendo usado para atividade idéntica a das Reclamantes, o
gue demonstra a intencdo de se aproveitar parasitariamente da fama e do prestigio das
Reclamantes para desviar cliente.

E a Reclamada ndo demonstrou qualquer interesse legitimo em relagdo ao nome de
dominio em disputa. Pelo contrdrio, além desse, registrou em nome de empresa coligada
(com mesmo quadro societario), mais dois outros nomes de dominio, tendo o elemento
SKY como nucleo. Esses dois outros registros (<skynet360.com.br> e <skyfibra.com.br>)
também foram objeto de Reclamacgdo e a decisao aplica-se perfeitamente ao caso em
tela, conforme ementa abaixo reproduzida:
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ND-202240 O7[1/2022  skyfioracom.br Reclamante: SKY INTERNATIONALAG e SKY  Transferéncia  Maria Beatriz P. Dellore
skynet360.combr SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA

Reclamado: SKYNET PRESTACAO DE
SERVICOS DE COMUNICACAQ MULTIMIDIA
LTDA

Ementa:

VIOLAGAQ A MARCAS, NOME EMPRESARIAL E NOMES DE DOMINIQ ANTERIORES. SIMILITUDES SUFICIENTES PARA CAUSAR RISCO DE CONFUSAQ. REVELIA DECRETADA, ADESAQ
DA RECLAMADA AQ SACI-ADM QUANDOQ DO REGISTRO DOS NOMES DE DOMINIO, ATRAVES DA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DO CONTATO PARA REGISTRO DE NOME DE
DOMINIO SOB 0 BR. AFINIDADE E IDENTIDADE ENTRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS PARTES, MA-FE CARACTERIZADA INTENCAQ DE ATRAIR, COM OBJETIVO DE LUCRO,
USUARIOS DA INTERNET AQ CRIAR SITUACAO DE PROVAVEL CONFUSAQ COM O SINAL DISTINTIVO DA RECLAMANTE. AUSENCIA DE DIREITOS OU LEGITIMO INTERESSE DA
RECLAMADA EM RELAGAQ AQS NOMES DE DOMINIO. ARTIGO 1°E PARAGRAFO UNICO DA RESOLUGAQ 2008/008 DO CGLBR. APLICAGAQ DO ITEM 21, ALINEA ‘e @ ‘e’ ITEM 22,
ALINEAS '¢'E'd.

Por fim, vale ressaltar que o Paragrafo Unico do artigo 12 da Resolugdo 2008/008 do
CGL.BR, e a cldusula 42 do contrato para registro de nome e dominio sob o “.br”
excepcionam a regra do first to file e vedam, expressamente, a violagdo a direitos de
terceiros no ato do registro de um nome de dominio, sendao vejamos:

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

Paragrafo Unico - Constitui-se em obrigagdo 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 nao 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
vedagdes que porventura venham a ser definidas pelo CGl.br.” (grifamos)

2. Conclusao

Conclui-se, portanto, que: 1) o Nome de Dominio é suficientemente semelhante a ponto
de criar confusdo ou associagdo com marca notoriamente conhecida das Reclamantes e
com o nucleo de seus nomes empresariais; 2) que a Reclamada tem utilizado o Nome de
Dominio sem interesse legitimo ou sélido fundamento; 3) Esta demonstrada a ma-fé da
Reclamada, com clara intengao de se beneficiar da fama e do prestigio do sinal distintivo

Centro de Solucgéo de Disputas, Mediagéo e Arbitragem em Propriedade Intelectual
ABPI - Associacéo 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 14



http://www.csd-abpi.org.br/
mailto:csd-abpi@csd-abpi.org.br

csD | abpi

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

das Reclamantes, para confundir o consumidor e vender os seus servicos, como se fosse
a Reclamada.

M. DISPOSITIVO

Pelas razGes acima expostas e de acordo com o art. 10.9 “b” do Regulamento da CASD-ND, a
Especialista acolhe a presente Reclamacao e determina que o Nome de Dominio em disputa,
<skynettelecom.net.br> seja transferido a 22. Reclamante, SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

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-se, assim, este Procedimento Especial.

Sao Paulo, 23 de novembro de 2022

Sonia Maria D’Elboux
Especialista
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