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

PROCUREMENT NEGOCIOS ELETRONICOS X D. M.

PROCEDIMENTO N° ND202242
DECISAO DE MERITO

I RELATORIO
1. Das Partes

PROCUREMENT NEGOCIOS ELETRONICOS, CNPJ n. 05.370.858/0001-61, Rio de Janeiro,
Brasil, representado por Daniel Advogados, Rio de Janeiro — RJ, Brasil, é a Reclamante do
presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

D. M., CPF n. 126.*** ***.95 Rjo de Janeiro, Brasil, € o Reclamado do presente
Procedimento Especial (o “Reclamado”).

2. Do Nome de Dominio

O nome de dominio em disputa é <petronext.com.br> (0o “Nome de Dominio”) e foi
registrado em 12.06.2022 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorréncias no Procedimento Especial

Em 12.09.2022, 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 Reclamacao.

Em 12.09.2022, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento,
enviou solicitacdo ao Nucleo de Informagdo e Coordenagdo do Ponto BR (NIC.br)
requerendo as informagdes cadastrais acerca do nome de dominio <petronext.com.br>,
incluindo anotagOes acerca de eventual divergéncia entre o nome e numero do
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documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de dominio objeto da
presente Reclamacgado, ou ainda atualizagdo cadastral promovida pelo titular.

Em 13.09.2022, o NIC.br respondeu a solicitagdo da Secretaria Executiva repassando os
dados cadastrais do nome de dominio <petronext.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 27.09.2022, 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 Reclamagao.

Em 04.10.2022, a Secretaria Executiva comunicou a Reclamante o saneamento da
Reclamacdo, ressalvando que cabe ao(s) Especialista(s) a ser(rem) nomeado(s) a andlise
de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentacgdo apresentada.

Em 04.10.2022, 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 Reclamacdo e l|he
concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 20.10.2022, 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 atencdo ao tramite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br
comunicou a Secretaria Executiva sobre as tentativas de contato com o Reclamado,
restando infrutiferas, e que, em decorréncia, o Nome de Dominio seria congelado. Em
01.11.2022, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido as Partes.

Em 03.11.2022, 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 09.11.2022, 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 analise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Camara.
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4. Das Alegacoes das Partes
a. Da Reclamante

Alega a Reclamante ser o maior marketplace do Brasil no setor de suprimentos do
segmento de dleo e gas, bem como que o Nome de Dominio <petronext.com.br>ora em
disputa é extremamente similar a marca PETRONECT de sua titularidade, bem como ao
elemento principal PETRONEXT de outras marcas também de sua titularidade, marcas
estas devidamente depositadas e registradas no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI. Cita exemplos destas marcas, dentre eles os processos ns. 825599075
para PETRONECT e 917339347 e 917187318 para PETRONEXT LAB.

Afirma, ainda, ser titular do nome de dominio <petronect.com.br> desde 04/06/2003.

Aduz que ha clara ma-fé do Reclamado ndo sé pelo uso do Nome de Dominio
<petronext.com.br> como também pelo fato de oferecerem servigos idénticos aos seus,
bem como utilizar-se de marcas e propdsitos institucionais semelhantes. Ainda, informa
que a empresa F1T Tecnologia LTDA., do Reclamado, depositou no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI

Petrer Xt
o pedido de registro n. 927139570 para a marca mista

Informa, ainda, ter realizado tentativa de composi¢cdo amigavel, através de Notificacdo
Extrajudicial, no qual o Reclamado teria cumprido parcialmente os requerimentos feitos,
tais como a retirada do conteldo em seu website e redes sociais, bem como a desisténcia
total do seu pedido de registro de marca, restando pendente o cancelamento do presente
Nome de Dominio.

Aduz, por fim, tratar-se de situacdo elencada no art. 32 do Regulamento SACI-Adm,
requerendo a transferéncia do Nome de Dominio a Reclamante.

b. Do Reclamado

O Reclamado ndo se manifestou na presente Reclamacao e foi decretado revel, apesar de
devidamente notificado, inclusive, quedando inerte apds o congelamento do Nome de
Dominio.
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. FUNDAMENTACAO E CONCLUSAO
1. 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.

Inicialmente, cabe destacar que o Nome em Dominio <petronext.com.br> em questdo
possui grande semelhanga com marca anterior da Reclamante (Petronect) e referente
nome de dominio <petronect.com.br>, bem como é idéntico a parte de marca
anteriormente registrada de titularidade da Reclamante (Petronext Lab).

Ademais, no que tange a anterioridade de registro da marca exigida pelo artigo 32 do
Regulamento SACI-Adm, verifica-se que os primeiros depdsitos referentes as marcas
Petronect (procs. n. 825599075, 825599083) ocorreram em 18/06/2003, e sua concessdo
em 03/02/2009. J& os depdsitos dos registros referentes a marca Petronext Lab
(917187318 € 917339347) se deram em 16/05/2019 e sua concessdo em 24/12/2019. Por
sua vez, o Nome de Dominio ora em disputa foi registrado em 12/06/2022.

Deste modo, ndo ha duvidas quanto a anterioridade de registro das marcas “PETRONECT”
e “PETRONEXT”, o que é capaz de gerar confusdo com relacdo ao Nome de Dominio em
disputa, como dispde a alinea (a), artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, assim como a
alinea “a” do artigo 32 do Regulamento SACI-Adm.

Desta forma, a possibilidade de confusdo resta cristalina, nos termos do que dispde a
alinea “a@” do artigo 32 do Regulamento SACI-Adm, bem como o artigo 2.1 (a) do
Regulamento CASD-ND.

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

A Reclamante logrou éxito em comprovar seu legitimo interesse na instauragdo do
presente Procedimento Especial, a respeito do Nome de Dominio ora em disputa, uma
vez que restou demonstrada e comprovada a titularidade de diversos registros de marca
de nome idéntico ou altamente semelhante no INPI, como faz certa toda documentagao
acostada aos autos.
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Portanto, a possivel violagdo dos direitos sobre a marca demonstra e comprova o legitimo
interesse da Reclamante, em respeito ao disposto no artigo 22 (c) do Regulamento SACI-
Adm e artigo 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

Direitos ou interesses legitimos do Reclamado com relagdo ao Nome de Dominio.
Em fungdo de sua revelia, o Reclamado nao apresentou qualquer fato ou prova capaz de
justificar seus direitos ou interesses legitimos quanto ao Nome de Dominio, deixando de

insurgir-se, inclusive, apds o congelamento deste.

Ademais, como informado pela Reclamante e verificado por este Especialista, o
Reclamado desistiu do pedido do pedido de registro da marca mista

Petrer ¥t
(proc.n.927139570), fazendo com que o referido pedido fosse

definitivamente arquivado:

"] Mmimero Prioridade Marca Situacdo Titular Classe

I Pedide

|_|927139570 29/06/2022 0 PETRONEXT X definitivamente F1T TECNOLOGIA LTDA. MCL(11) 35
arquivado

Desta feita, cabe ressaltar o que disposto nos artigos 12 e 52 da Resolugdo
CGl.br/RES/2008/008/P:

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 condigcOes descritas nesta Resolugdo.

Pardgrafo 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-d ciente de que ndo poderd ser escolhido nome que
desrespeite a legislacdo 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 vedagbes que porventura
venham a ser definidas pelo CGl.br.

Art. 52 - E da inteira responsabilidade do titular do dominio:
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I. O nome escolhido para registro, sua utilizagdo e eventual conteudo existente
em pdginas 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 agbes judiciais ou
extrajudiciais decorrentes de violagdo de direitos ou de prejuizos causados a
outrem;

Portanto, ndo restou demonstrado o legitimo interesse do Reclamado na manutencdo do
Nome de Dominio ora em disputa.

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.

O artigo 39, paragrafo Unico do Regulamento SACI-Adm, e seu correspondente artigo 2.2
do Regulamento CASD-ND elencam as possibilidades de representacao de ma-fé por parte
do Reclamado, quais sejam:

Art. 32. O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverd expor as razoes
pelas quais 0 nome de dominio foi registrado ou estd sendo usado de ma-fé, de modo a causar
prejuizos ao Reclamante, cumulado com a comprovagéao 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:

(..

Paragrafo Unico: Para os fins de comprovacdo do disposto no Caput deste Artigo, as
circunstancias a seguir transcritas, dentre outras que poderao existir, constituem indicios de
ma-fé na utilizagdo do nome de dominio objeto do procedimento 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,
usudrios da Internet para o seu sitio da rede eletrénica ou para qualquer outro enderego
eletrdnico, criando uma situagdo de provavel confusdao com o sinal distintivo do Reclamante.

Cabe destacar que no presente caso restou comprovado o enquadramento da lide no que
dispGe as alineas (c) e (d) do paragrafo Unico do Art. 32 do Regulamento SACI-Adm uma
vez que o Nome de Dominio ora em disputa é, de fato, idéntico a marca da Reclamante.
Ademais, a Reclamante logrou éxito em comprovar que o Reclamado pretendia exercer
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atividade semelhante a sua, bem como associando de forma ndo autorizada os servicos
ofertados.

Desta forma, resta demonstrada e comprovada a clara inten¢do do Reclamado em se
apropriar do Nome de Dominio <petronext.com.br> para associar-se a Reclamante, na
tentativa de atrair os seus usudrios para a pagina diretamente concorrente.

Ainda, importante ressaltar que o Reclamado, apds recebimento da Notificagcdo
Extrajudicial enviada pela Reclamante, retirou o conteldo do site, ndo utilizando-se do
referido Nome de Dominio para qualquer fim, como é possivel verificar no print abaixo,
feito em 12.09.2022:

Erro 404 -

Ops,

Nao encontramos —

essa pagina!

Trata-se, claramente, de caracterizagdo de posse passiva (passive holding, em inglés) do
Nome de Dominio. Ou seja, o Nome de Dominio ndo s6 ndo estd em uso, como o
Reclamado também ndo demonstrou qualquer interesse em utiliza-lo para fins diferentes
do ramo de atividade da Reclamante.

Sobre o assunto, interessante destacar o entendimento do Apanhado de Jurisprudéncia
do Centro de Arbitragem e Mediacdo da OMPIY, abaixo transcrito em traduc3o livre:

3.3 A “posse passiva” ou a ndo exploracdo de um nome de dominio pode ser
suficiente para a caracterizagdao de ma-fé?

L https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item33
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Desde o inicio da UDRP, os especialistas vém concluindo que a ndo-utilizagdo
de um nome de dominio (incluindo uma pagina em branco ou “em breve”)
ndo impediria a caracterizacdo de ma-fé sob a doutrina da posse passiva.
Embora os especialistas analisem a totalidade das circunstancias em cada
caso, alguns fatores que precisam ser considerados na aplicacdo da doutrina
de posse passiva sdo: (i) o grau de distintividade ou reputagdo da marca do
Reclamante, (ii) a falha do Reclamado em apresentar uma resposta ou
fornecer qualquer evidéncia de uso real ou boa-fé, (iii) o Reclamado oculte
sua identidade ou use falsos dados de contatos (em violagdo ao contrato de
registro) e (iv) a implausibilidade de qualquer uso em boa-fé que possa ser
dado ao nome de dominio”

Ainda, destaca-se jurisprudéncia desta CASD-ND que dispOe a respeito:

VIOLACAO A MARCAS, NOME EMPRESARIAL E NOMES DE DOMINIO
ANTERIORES. SIMILITUDES SUFICIENTES PARA CAUSAR RISCO DE CONFUSAO.
REVELIA DECRETADA. ADESAO DA RECLAMADA AO SACI-ADM QUANDO DO
REGISTRO DOS NOMES DE DOMINIO, ATRAVES DA CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA DO CONTATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMINIO SOB O .BR.
AFINIDADE E IDENTIDADE ENTRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS
PARTES. MA-FE CARACTERIZADA. INTENCAO DE ATRAIR, COM OBJETIVO DE
LUCRO, USUARIOS DA INTERNET AO CRIAR SITUACAO DE PROVAVEL
CONFUSAO COM O SINAL DISTINTIVO DA RECLAMANTE. AUSENCIA DE
DIREITOS OU LEGITIMO INTERESSE DA RECLAMADA EM RELACAO AOS
NOMES DE DOMINIO. ARTIGO 12 E PARAGRAFO UNICO DA RESOLUGCAO
2008/008 DO CGI.BR. APLICACAO DO ITEM 2.1, ALINEA ‘@’ e ‘c’; ITEM 2.2,
ALINEAS ‘¢’ E ‘d".

(Disputa ND-202240. SKY INTERNATIONAL AG e SKY SERVICOS DE BANDA
LARGA LTDA x SKYNET PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO

MULTIMIDIA LTDA. Dominios <skyfibra.com.br>
<skynet360.com.br> Decisdo em 07/11/2022. Grifou-se)

Assim sendo, resta caracterizada a ma-fé do Reclamado ao realizar o registro do Nome de
Dominio, com base no artigo 32, Pardgrafo Unico, alineas “c” e “d” do Regulamento SACI-
Adm e artigo 2.2 (c) e (d) do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusdo

Resta comprovado, portanto, que estdao presentes os requisitos que caracterizam o direito da
Reclamante por identidade entre sua marca registrada e o Nome de Dominio.
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Do mesmo modo, é possivel verificar a ma-fé do Reclamado nos termos do artigo 32 do
Regulamento SACI-Adm e artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND diante da dinamica dos fatos aqui
narrados.

Ademais, a auséncia de resposta por parte do Reclamado e de evidéncias que demonstrem seu
interesse legitimo no Nome de Dominio reforgam a auséncia de direitos deste na manutengao no
registro, razao pela qual este Especialista entende pela transferéncia do Nome de Dominio a
Reclamante, como requerido.

1t. DISPOSITIVO

Pelas razGes acima expostas e de acordo com o artigo 10.9 (b) do Regulamento da CASD-ND, este
Especialista acolhe a presente Reclamacdo e determina que o Nome de Dominio em disputa
<petronext.com.br> seja transferido 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.

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2022.

)L

Paulo Parente Margues Mendes

(assinado eletronicamente)

Especialista
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