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

CAMARA DE SOLUGAO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMINIO
(CASD-ND)
ROADGET BUSINESS PTE. LTD X R. A. DAS C.

PROCEDIMENTO N° ND-202349
DECISAO DE MERITO

1. RELATORIO
1. Das Partes

ROADGET BUSINESS PTE. LTD ou “SHEIN”, CNPJ n2 44.861.697/0001-60, 7 Temasek
Boulevard, #12-07, Suntec Tower One 038987, Singapura, representada pelo escritério
Pinheiro Neto Advogados sediado em S3o Paulo/SP, é a Reclamante do presente
Procedimento Especial (a “Reclamante”).

R. A. DAS C., CPF/MF n2 307.*** ***.34 endereco ndo informado, revel e sem
representacdo constituida, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o
“Reclamado”).

2. Do Nome de Dominio
O nome de dominio em disputa é <lojashein.com.br> (o “Nome de Dominio”).

O Nome de Dominio foi registrado em 13/09/2022 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorréncias no Procedimento Especial

Em 18/09/2023, 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 18/09/2023, 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)
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requerendo as informacgdes cadastrais acerca do nome de dominio <lojashein.com.br>,
incluindo anota¢Oes acerca de eventual divergéncia entre o nome e numero do
documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de dominio objeto da
presente Reclamacdo, ou ainda atualizagdo cadastral promovida pelo titular.

Em 18/09/2023, o NIC.br respondeu a solicitagcdo da Secretaria Executiva repassando os
dados cadastrais do nome de dominio <lojashein.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 25/09/2023, 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 documentacdo apresentada.

Em 25/09/2023, a Secretaria Executiva, em consondncia com os artigos 12 e 82 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 11/10/2023, o Reclamado foi comunicado que deixou de cumprir o prazo indicado
para apresentacdo de resposta. Na mesma oportunidade, foi informado das
consequéncias de sua revelia de acordo com o Regulamento do Sistema Administrativo
de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Dominio sob “.br” —denominado SACI-Adm
— e o Regulamento da Camara de Solugdes de Disputa Relativas a Nomes de Dominio
(CASD-ND).

Em 11/10/2023, a Secretaria Executiva comunicou 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 17/10/2023, em atencdo ao tramite previsto no artigo 152, §22, do Regulamento SACI-
Adm, o NIC.br comunicou a Secretaria Executiva sobre diversas tentativas de contato com
o Reclamado, sem sucesso, e, em decorréncia, o nome de dominio em disputa foi
congelado (suspenso).
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Em 18/10/2023, a Secretaria Executiva comunicou as Partes a nomeagdo do Especialista
subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou
Declaragdo de Independéncia e Imparcialidade.

Em 24/10/2023, 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.

4. Das Alegagdes das Partes
a. Da Reclamante

A Reclamante inicia a exposicdo de suas razoes de fato e de direito apresentando seu
histérico enquanto varejista global, destacando sua notoriedade e reconhecimento pelo
publico consumidor tanto no Brasil quanto no exterior.

A Reclamante atua no mercado varejista como “SHEIN” atendendo cliente em mais de
150 paises, cujas vendas sao realizadas por meio digital. Neste meio, argumenta que sua
notoriedade se demonstra por ter um dos aplicativos mais famosos do mundo, tendo sido
0 mais baixado no Brasil em maio de 2023, superando todas as redes sociais.

Ainda sobre sua marca, discorre sobre a pesquisa Money.co.uk que concluiu que a
“SHEIN” foi a marca de moda mais popular do mundo em 2022, liderando as pesquisas
do Google em 113 paises, inclusive no Brasil.

Feitas as consideragdes acerca de sua fama, a Reclamante informa que a marca “SHEIN”
é devidamente registrada em diversos paises do mundo, incluindo o Brasil. Tal fato ficou
comprovado pela Reclamante conforme anexos 5 e 6 da Reclamagao. Neste sentido, foi
juntado extrato de busca do INPI que permite concluir que a Reclamante possui direito
exclusivo ao uso do termo “SHEIN” para as classes objeto dos registros, assim como tem
o direito de assegurar a integridade material e a reputa¢do de suas marcas, nos termos
do artigo 59, inciso XXIX, da Constituicao Federal do Brasil e artigos 129 e 130 da Lei n?
9.279/96.

Argumentam que sdo titulares das marcas “SHEIN” no Brasil desde 2018, tendo sido
depositadas ainda em 2017. Por sua vez, o nome de dominio <lojashein.com.br> foi
registrado pelo Reclamado em 13.09.2022 reproduzindo integralmente a marca
registrada “SHEIN”, sem que este tenha qualquer relacdo com a empresa titular dos
registros marcdarios ou autorizagdo para o uso do termo protegido.
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Em complemento, demonstram que quando das tentativas de acesso ao nome de
dominio, os navegadores Google Chrome, Microsoft Edge e Apple Safari alertam para
possiveis invasdes cibernéticas para obtencdo indevida de informag&es, como senhas e
dados de cartdo de crédito.

Por tais elementos, a Reclamante conclui que o registro do referido nome de dominio
trata-se de uma tentativa maliciosa de confundir o publico consumidor a partir de uma
associacdo indevida a marca “SHEIN”.

A Reclamante guarda um capitulo exclusivo para a exposi¢cdo do que entende de direito
nos termos do artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND e artigo 72 do Regulamento do
SACI-Adm. Neste sentido, alegam haver reproducado integral de sua marca, razao pela qual
entenderam demonstrado o cumprimento do requisito do artigo 2.1 (a) do Regulamento
da CASD-ND e do artigo 72 (a) do Regulamento do SACI-Adm.

Por consequéncia, entendeu demonstrado o legitimo interesse da Reclamante em relacao
ao Nome de Dominio objeto da disputa, de acordo com o artigo 2 do Regulamento da
CASD-ND e os artigos 69, c, e 72 do Regulamento do SACI-Adm.

Ainda, considerando a possibilidade de levar o consumidor a erro, a conduta do
Reclamado também estaria sujeita as disposicdes da LPl, uma vez que pode ser
caracterizada como crime contra registro de marca e prdtica de concorréncia desleal,
previstos nos artigos 189, |, e 195 da LPI.

Segundo a Reclamante, a ma-fé do Reclamado estaria demonstrada de acordo com artigo
2.2 (d) do Regulamento da CASD-ND e no artigo 72, paragrafo Unico, (d) do Regulamento
do SACI-Adm. Entendem que, como o Reclamado ndo tem qualquer relagdo com a
empresa ou com a expressao “SHEIN”, sua conduta indica que o Nome de Dominio foi
registrado com o intuito de aproveitar-se de sua disponibilidade para posteriormente
vendé-lo a Reclamante, o que configuraria pratica de cybersquatting.

Ao fim da Reclamagdo, apresenta jurisprudéncia desta r. Camara e enderegam seus
pedidos de acordo com o artigo 62 (f) do Regulamento do SACI-Adm e artigo 4.2 (g) do
Regulamento da CASD-ND, ressaltando a importancia da transferéncia do nome de
dominio para a Reclamante, visto que esta é titular da marca perante o INPI, que hd ma-
fé do Reclamado e os potenciais danos ao publico em geral.
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b. Do Reclamado

Conforme consta da comunica¢do do dia 11/10/2023, o Reclamado manteve-se inerte,
sendo, portanto, revel ao ndo apresentar argumentos de defesa. Prazo para defesa do
Reclamado, ao que consta, transcorreu in albis.

. FUNDAMENTACAO E CONCLUSAO
1. Fundamentacao

a. Nome de Dominio idéntico ou suficientemente similar para criar confusdo com um sinal
distintivo anterior conforme previsto no art. 72 do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do
Regulamento CASD-ND.

Do que se extrai da peticdo que inaugurou a presente Reclamacdo, é notdrio que a
Reclamante expOs claramente suas razGes e demonstrou com clareza os eventuais
prejuizos que a utilizagdo do nome de dominio <lojashein.com.br> pode oferecer, visto
gue o Reclamado, terceiro ndo autorizado, utiliza-se do principal sinal distintivo da
Reclamante, qual seja, o termo nominativo “SHEIN” para um site ndo oficial.

De acordo com os dispositivos legais citados no presente titulo, tem-se que o nome de
dominio reproduz termo idéntico registrado anteriormente como marca, sendo que o
termo “loja” ndo garante distintividade necessdria para que o publico consumidor ndo
esteja suscetivel a confusao, sendo, portanto, suficientemente similar.

O nome de dominio, da maneira como atualmente se encontra, remete a uma loja virtual
da Reclamante, e ndo a uma loja do Reclamado.

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

A Reclamante demonstrou suficientemente possuir legitimo interesse sobre o nome de
dominio em disputa.

A Reclamante é uma das maiores empresas varejistas, sobretudo no setor de vestudrios,
concentrando suas vendas no ambiente virtual, razao pela qual qualquer reproducao de
sua marca nesse ambiente é ainda mais temerario.

Nesse contexto, o legitimo interesse da Reclamante foi plenamente demonstrado nos
autos por meio das documentagdes acostadas, comprovando-se que o nome de dominio
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faz referéncia a uma loja de sua prépria marca como se original fosse, visto que reproduz
integralmente termo anterior e devidamente registrado no INPI em sua titularidade.

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

O artigo 129, alinea b, do Regulamento SACI-Adm fixa que o Reclamado poderd apresentar
defesa contendo “todos os motivos pelos quais possui direitos sobre o nome do dominio
em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes para o
julgamento”.

Contudo, o Reclamado foi revel, conforme comunicacdo do dia 11/10/2023, n3o tendo
oferecido argumentos com a reunido de direitos e possiveis interesses legitimos sobre o
nome de dominio em disputa.

Nome de Dominio registrado ou sendo utilizado de ma-fé, conforme previsto no art. 79,
paragrafo unico, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

O Art. 72 paragrafo unico, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND
determinam que o Reclamado deverd “expor as razdes pelas quais o nome de dominio foi
registrado ou estd sendo 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" (...)".

Ficou demonstrado o preenchimento do requisito previsto na alinea a acima citada.
Portanto, ha de se analisar as razdes pelas quais o Reclamante alega existéncia de ma-fé
do Reclamado.

A jurisprudéncia da CASD-ND fixa o seguinte:

“VIOLACAO A MARCAS E NOME EMPRESARIAL ANTERIORES.
LEGITIMIDADE DO LICENCIADO PARA DEFESA DAS MARCAS DA
LICENCIANTE. ILEGITIMIDADE EM RELACAO A POSTULACAO DO NOME
DE DOMINIO ANTERIOR PELA RECLAMANTE. MARCA NOTORIAMENTE
CONHECIDA. MA-FE CARACTERIZADA. REVELIA E CIENCIA
INEQUiIVOCA. CONCORRENCIA DESLEAL. RECLAMADA E EMPRESA QUE
OPERA NO COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR-
CONDICIONADO E CORRELATOS DE DIVERSOS FABRICANTES.
POTENCIAL CONFUSAO AOS CONSUMIDORES SOBRE A CARATERIZACAO
DA RECLAMADA COMO REVENDEDORA AUTORIZADA. INTERESSE DA
RECLAMADA EM AUFERIR VANTAGENS INDEVIDAS DECORRENTES DO
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USO DO NOME DE DOMINIO. LICITUDE DA ATIVIDADE DE REVENDA E
MANUTENGAO  ESPECIALIZADA. RECLAMADA DETENTORA DE

EXPRESSIVA  QUANTIDADE DE NOMES

DOMINIO QUE

RECONHECIDAMENTE REMETEM A IMPORTANTES EMPRESAS DO
RAMO  ELETROELETRONICO.  CYBERSQUATTING.
DESCONHECIMENTO DA RECLAMADA EM RELACAO A MARCA
NOTORIAMENTE CONHECIDA DA RECLAMANTE. PRINCIPIO DO FIRST
COME FIRST SERVED FRENTE A VEDAGAO DO PARAGRAFO UNICO DO
ARTIGO 12 DA RESOLUGAO 2008/008 DO CGI.BR. APLICAGAO DO ITEM
2.1, ALINEAS ‘@’ E ‘c’; ITEM 2.2, ALINEA ‘d’ DO REGULAMENTO CASD-

ND.”

IMPROVAVEL

“Neste sentido, o art. | da Resolucdo CGl.br/RES/2008/008/P que
transcreve para o ornamento brasileiro o principio do "first come, first
serve", traz no seu paragrafo Unico vedacdo expressa a escolha de nome
de dominio que desrespeite a legislacdo em vigor, que induza terceiros
a erro, ou que viole direitos de terceiros, situacbes nas quais o
requerente atrai para si a responsabilidade pela sua escolha.”
(PROCEDIMENTO N° ND201412 - decisdao de Tatiana Cristiane Haas

Tramujas, 01/07/2014)”

REVELIA E

“VIOLACAO A NOME DE DOMINIO ANTERIOR.
MANIFESTACAO INTEMPESTIVA. CLARA REPRODUCAO DE SINAL QUE
IDENTIFICA O RECLAMANTE. POTENCIAL CONFUSAO INDEVIDA A
USUARIOS DA INTERNET. INEXISTENCIA DE DIREITOS E LEGITIMOS

INTERESSES DO RECLAMADO. MA-FE

CARACTERIZADA.

INCONTESTAVEL CONHECIMENTO DO RECLAMADO SOBRE
EXISTENCIA ANTERIOR DO RECLAMANTE. REDIRECIONAMENTO DO
NOME DE DOMINIO PARA CURSOS DE ATUACAO NO SETOR
IMOBILIARIO E, MESMO APOS NOTIFICADO, PARA ESCRITORIO DE
ADVOCACIA COM ATUACAO NO MESMO SETOR. TENTATIVA DE OBTER
VANTAGEM ECONOMICA INDEVIDA. CYBERSQUATTING. VEDAGCAO DO
PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 12 DA RESOLUGCAO 2008/008 DO CGI.BR
E DA CLAUSULA 42 DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME DE
DOMINIO. APLICACAO DO ITEM 2.1, ALINEA ‘c’; ITEM 2.2, ALINEA ‘d’ DO
REGULAMENTO CASD-ND.” (PROCEDIMENTO N° ND202020 - decisdo de

Marianna Furtado de Mendoncga, 07/07/2020)”
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Veja-se que a jurisprudéncia do Poder Judiciario vai no mesmo sentido da Jurisprudéncia

administrativa:

“Marca — Acdo inibitéria, cominatdria e indenizatéria — Tutela
antecipada — Reproducdo caracterizada — Exame da documentagao
apresentada - "Cybersquatting" - Aplicagdo do art. 300 do CPC de 2015
— Decisdo Reformada — Tutela deferida — Recurso provido. (...) Soma-se
a aproximacado estreita entre os enderecos eletrénicos empregados na
“web”, parcela mais relevante da Internet, que sdo muito proximos
(www.goldpack.com.br e www.goldpack.ind.br) e a partir dos quais é
vislumbrada a pratica de “cybersquatting”, como o proposto pela
recorrente. A partir de um nome de dominio abusivo, vislumbra-se ter
persistido a inten¢ao de lucrar com o uso de marca de titularidade de
outrem, o que, inclusive, é previsto em lei federal norteamericana
promulgada no ano de 1999 (“Anticybersaquatting Protection Act” 15
USC § 112 d), tal qual o referenciado por esta Camara Reservada quando
do julgamento da Apelacdo 0169951- 37.200.8.26.0100, de minha
relatoria. Ha indicios veementes da pratica de ato ilicito, violado o
direito de marca (artigo 129 da Lei 9.279/96) e a tutela provisoria
merece, utilizada regra de especialidade, ser deferida, fazendo cessar
imediatamente a identificada violagdo ao direito de propriedade
industrial (Vito Mangini, Trattato dDiritto Commerciale e di Diritto
Pubblico dell'Economia, Dir. Francesco Galgano, Cedam, Padova, 1992,
Vol. V, p.263-4).

(TISP — Al- 2155172-42.2016.8.26.0000 -Relator(a): Fortes Barbosa;
Comarca: Ourinhos; Orgédo julgador: 12 Camara Reservada de Direito
Empresarial; Data do julgamento: 31/08/2016; Data de registro:
06/09/2016 — grifou-se)”

“Nome empresarial/Titulo de estabelecimento e nome de dominio —
Abstengdo de uso — Reprodugdo. Autora que registrou o consoércio
Shopping Metrd Itaquera, o qual foi responsavel pelo grande
empreendimento de mesmo nome e amplamente conhecido na cidade
de S3o Paulo. Requerido que, meses depois da constituicdo do
consércio, registra o dominio www.shoppingmetroitaquera.com.br.
Ma-fé evidenciada. Abuso de direito que materializa infragdo ao
direito do autor, ja que patente o objetivo de induzir o consumidor a
erro. Possibilidade de confusdo. Protecdo conferida pelo inciso XXIX do
art. 5 da CF e pelo art. 12 da Resolucdo 008/2008 do Comité Gestor de
Internet. Sentenca que determina a abstenc¢do do uso e a transferéncia
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do dominio, afastando o pedido de danos materiais e materiais. Apelo
para reforma. Manutencgao da decisdao. Ndo provimento.

(TJSP - 0007413-28.2009.8.26.0009 Relator(a): Enio Zuliani; Comarca:
Sao Paulo; Orgio julgador: 12 Camara Reservada de Direito Empresarial;
Data do julgamento: 28/10/2015; Data de registro: 05/11/2015 — grifou-
se)”

As jurisprudéncias sdo aplicadas ao caso, vez que o Reclamado, ao registrar o nome de
dominio, reproduziu integralmente a marca “SHEIN”.

Embora ndo seja possivel prever quais seriam os exatos objetivos do Reclamado em
relagdo ao nome de dominio para além de concorrer deslealmente com a Reclamante, é
incontroverso que ha violacdo de direito da propriedade intelectual consumado pela
reproducdo marcdria desautorizada e pela possibilidade de confusdo do publico
consumidor por meio do flagrante aproveitamento parasitario e associacao indevida com
a marca “SHEIN".

Ainda, ressalta-se que o fato de o Reclamado ter registrado o nome de dominio
<lojashein.com.br>, isto é, anexando o termo “loja” ao termo “shein”, evidencia que a
associacdo indevida a marca da Reclamante se deu com a finalidade de estabelecer-se na
internet também como um marketplace, exatamente como a empresa titular da marca
para, de ma-fé, concorrer deslealmente com a Reclamante.

2. Conclusao

Diante do exposto, entende este Especialista caracterizados os requisitos do art. 72, caput
e alinea a; art. 792, pardgrafo Unico, alineas a, c e d do Regulamento SACI-Adm; art. 2.1,
alinea a e art. 2.2, alineas a, ¢ e d do Regulamento CASD-ND, concluindo pela utilizagdo
abusiva e de ma-fé do registro do nome de dominio <lojashein.com.br> registrado em
nome do Reclamado, no qual se identificam os registros precedentes de marca "SHEIN"
regularmente titulados pela Reclamante. Assim, determino a transferéncia do nome de
dominio em disputa em favor desta.

. DISPOSITIVO

Pelas razGes acima expostas, e de acordo com o artigo 192, paragrafo 12 do Regulamento SACI-
Adm e artigo 10.9 (b) do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamacao
e determina que o Nome de Dominio em disputa <lojashein.com.br> seja transferido a
Reclamante, conforme solicitado na Reclamagao.
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CENTRO DE SOLUCAD DE DISPUTAS ASSOCIAGAQ BRASILEIRA DA
EM PROPRIEDADE INTELECTUAL PROPRIEDADE INTELECTUAL

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 Decisdo de Mérito, nos termos do
Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

S3o0 Paulo/SP, 30 de outubro de 2023

CLAUDIO FRANCA Assinado de forma digital por CLAUDIO
FRANCA LOUREIRO

LOUREIRO Dados: 2023.11.06 11:21:26 -03'00'

Claudio Francga Loureiro
Especialista
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