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CENTRO DE SOLUCAD DE DISPUTAS ASSOCIAGCAO BRASILEIRA DA
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CAMARA DE SOLUGAO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMINIO
(CASD-ND)
VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC x M. C. A

PROCEDIMENTO N° ND-202418
DECISAO DE MERITO

1. RELATORIO
1. Das Partes

VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC, empresa norte americana com sede em
Washington, DC, 20005, EUA, representada por Campos Mello Advogados, Botafogo, Rio
de Janeiro, RJ, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

M. C. A., CPF 052.*%**_ ***.92 com endereco eletronico cadastrado no Registro.br, é a
Reclamada do presente Procedimento Especial (a “Reclamada”).

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

O Nome de Dominio foi registrado em 13/11/2023 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorréncias no Procedimento Especial

Em 12/03/2024, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado a Reclamante
confirmando o recebimento da Reclamagdo, bem como informando do subsequente
exame dos requisitos formais da Reclamacao.

Em 12/03/2024, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento,
enviou solicitagdio ao Nucleo de Informagdo e Coordenagdo do Ponto BR (NIC.br)
requerendo as informacGes cadastrais acerca do nome de dominio <verizzon.com.br>,
incluindo anota¢des acerca de eventual divergéncia entre o nome e numero do

Centro de Solugéo de Disputas, Mediac&o e Arbitragem em Propriedade Intelectual
ABPI - Associacgao Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 — 6° Andar — 608 - Moema — Sao 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 1



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

csp | abpi

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

documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de dominio objeto da
presente Reclamacdo, ou ainda atualizagdo cadastral promovida pelo titular.

Em 12/03/2024, o NIC.br respondeu a solicitagcdo da Secretaria Executiva repassando os
dados cadastrais do nome de dominio <verizzon.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 18/03/2024, 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 18/03/2024, 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 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 lhe
concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 03/04/2024, a Secretaria Executiva comunicou as Partes e ao NIC.br que o prazo para
Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestacdo por parte da
Reclamada, caracterizando, assim, sua revelia e as consequéncias nos termos dos
Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em 05/04/2024, o NIC.br comunicou a Secretaria Executiva sobre as tentativas de contato
com a Reclamada, “Apds o comunicado de revelia, buscamos inumeros contatos com o
reclamado, sem sucesso. Diante disso, nos termos do artigo 15, § 29, do Regulamento
SACI-Adm, nesta data, procedemos com o congelamento (suspensdo) do nome de
dominio <verizzon.com.br>".

Em 17/04/2024, a Secretaria Executiva comunicou as Partes a nomeacao da Especialista
subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou
Declaragdo de Independéncia e Imparcialidade.

Em 23/04/2024, 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 analise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Camara.
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4. Das Alegagoes das Partes
a. Da Reclamante

Informa a Reclamante ser uma renomada empresa estadunidense especializada em
telecomunicagdes, sendo considerada uma das maiores empresas de tecnologia de
comunicacdo do mundo. Fundada nos anos 2000, a Verizon estd presente em mais de 150
paises ao redor do mundo, incluindo o Brasil, e é lider global no fornecimento de solucdes
inovadoras de comunicacdo e tecnologia. Em nosso pais, a Reclamante possui duas
subsidiarias: a Verizon Holding do Brasil Ltda. (CNPJ 06.221.911/0001-25), e a Verizon
Telecomunicagdes do Brasil Ltda. (CNPJ 06229098/0001-30).

Alega que, no intuito de preservar a sua marca e a notoriedade conquistada no mercado,
procedeu com diligéncia ao registro de sua marca perante o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (“INPI”) e, portanto, é titular dos direitos de exclusividade sobre
diversos registros e pedidos de registro da marca VERIZON, cobrindo uma variedade de
produtos e servicos, bem como a promog¢ado de vendas de uma forma geral e as areas de
tecnologia da informacdo e internet.

Nessa toada, a Reclamante afirma ter garantido o direito ao uso exclusivo de sua marca
em todo o territério nacional, impedindo que terceiros se utilizem do signo “VERIZON” ou
de elementos conflitantes, inclusive como componentes de nomes de dominio, nos
termos do artigo 129 da Lei 9.279/96 bem como a luz do mandamento constitucional
insculpido no artigo 59, XIX da Constituicdo Federal. Além disso, a Reclamante lembra que
o termo “VERIZON” corresponde ao elemento distintivo de seu nome empresarial bem
como de suas subsididrias no Brasil: Verizon Trademark Services LLC, Verizon Holding do
Brasil Ltda., e Verizon Telecomunicag¢des do Brasil Ltda.

Informa, ainda, que o nome de dominio, com apenas um “Z”, e que corresponde a
legitima titular da marca VERIZON, esta registrado junto ao Registro.br em nome da
Verizon Holding do Brasil Ltda.

Sendo assim, assevera que o registro do nome de dominio da Reclamada, apenas
dobrando a letra “z”, € uma nitida tentativa de associa¢do indevida com a famosa marca
e nome empresarial da Reclamante, no intuito de obter vantagem do reconhecimento
gue o sinal da Reclamante ja desfruta perante o publico consumidor.

A Reclamante entende que o dominio ora contestado é diretamente conflitante com as
suas marcas depositadas e registradas, bem como com o seu nome empresarial, restando
claramente caracterizada a sua legitimidade ativa para interpor a presente Reclamacao e
pleitear o cancelamento do referido nome de dominio.
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Alude que, em vista de todo o exposto, fica evidente que o nome de dominio foi
registrado ao arrepio da legislagdao nacional, e merece ser cancelado, com base no Artigo
2.1(a) e (c) do Regulamento da CASD-ND, bem como no Artigo 72 (a) e (c) do Regulamento
do SACI-Adm.

Finalmente, de acordo com o Art. 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do Art. 62 (f) do
Regulamento do SACI-Adm, a Reclamante requer que o nome de dominio questionado
seja cancelado.

b. Da Reclamada

N3ao houve manifestacdo por parte da Reclamada, mesmo apds as tentativas de contato
do NIC.br e do congelamento do Nome de Dominio, sendo declarada sua revelia.

Il. FUNDAMENTACAO E CONCLUSAO
1. Fundamentagao

Inicialmente, importante esclarecer que o mérito da demanda foi apreciado, sendo a
presente decisdo baseada nos fatos e provas apresentados, no caso, apenas pela
Reclamante, nos termos do artigo 162 e seguintes do Regulamento do SACI-Adm, e 10.2
e seguintes do Regulamento da CASD-ND, bem como em pesquisas independentes
realizadas pela Especialista.

Preliminarmente, fica claro que o nome de dominio em disputa reproduz foneticamente
e graficamente a expressao VERIZON, utilizada pela Reclamante em seu nome comercial
e titulo de estabelecimento hd muitos anos e registrada junto ao INPI desde o ano de
2000.

Com base nas alega¢des e documentos apresentados pela Reclamante, bem como em
consultas na internet, esta Especialista verificou que o nome de dominio em disputa foi
registrado em 13/11/2023 pela Reclamada, ou seja, muito tempo apds a constituicio da
Reclamante. Em 10/03/2000 a marca VERIZON foi solicitada junto ao INPI e concedida em
03/01/2006 em nome da Reclamante.

Na tentativa de resolver amigavelmente a questdo, a Reclamante enviou por e-mail
Notificacdo Extrajudicial a Reclamada em 24 de janeiro de 2024, porém, até a presente
data, ndo obteve sucesso no cancelamento do nome de dominio, embora a Reclamada
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tenha retirado do site as reprodug¢des as marcas da Reclamante, sugerindo, assim, uma
possivel ma-fé.

Ao receber da CASD-ND a intimacgdo de inicio do presente Procedimento, a Reclamada
guedou-se inerte, tendo sido comunicada sua Revelia em 03/04/2024.

Conforme prescrevem os artigos 152, §52 do Regulamento SACI-Adm e art. 8.4. do
Regulamento CASD-ND, se o titular do nome de dominio ndo apresentar defesa no prazo
legal, o Especialista devera decidir o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas
no procedimento — assegurando a igualdade entre as partes (art. 42 do Regulamento SACI-
Adm) — sendo que a decisdo ndo podera, em hipotese alguma, fundar-se apenas narevelia
da Reclamada.

Assim, ainda que a Reclamada ndo tenha apresentado Resposta no prazo legal, esclarece
a Especialista que o mérito desta disputa foi analisado em consonancia com o Direito
Brasileiro e tratados em vigor no Brasil aplicdveis ao caso, nas declaracdes, documentos
e demais provas apresentadas pela Reclamante (em vista da revelia da Reclamada),
respeitado o livre conhecimento e convencimento do julgador nos termos do art. 10.2.
Regulamento CASD-ND, art. 82 do Regimento CASD-ND e art. 42 do Regulamento SACI-
Adm.

No que tange ao mérito, o artigo 72 do Regulamento do SACI-Adm e respectivos artigos
2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND determinam que o Reclamante deve:

(i) demonstrar a identidade e/ou a semelhanga entre o Nome de Dominio e o direito
anterior que sustenta seu pedido (registro de marca, nome de dominio, nome civil,

pseuddnimo etc.), evidenciando a possibilidade de confusdo entre os signos; e ainda

(ii) deve expor as razGes pelas quais o Nome de Dominio foi registrado ou esta sendo
utilizado de ma-fé, de modo a |lhe causar prejuizos.

Logo, para preencher o pressuposto (i) acima, a Reclamante deve comprovar pelo menos
um dos seguintes requisitos em relagdo ao Nome de Dominio:

Requlamento do SACI-Adm

Art. 72 O Reclamante, no Requerimento de abertura de procedimento
do SACI-Adm, deverd expor as razdes pelas quais o nome de dominio
foi registrado ou estd sendo usado de mad-fé, de modo a causar
prejuizos ao Reclamante, cumulado com a comprovacgdo de existéncia
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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 da Reclamante, depositada
antes do registro do nome de dominio ou ja registrada, junto ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;

b) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar
confusGo 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 n® 9.279/96 (Lei da
Propriedade Industrial);

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, pseudbénimo ou apelido
notoriamente conhecido, nome artistico singular ou coletivo, ou
mesmo outro nome de dominio sobre o qual o Reclamante tenha
anterioridade.

Regulamento da CASD-ND

2.1. Este Regulamento aplicar-se-d as disputasem que o
Reclamante alegar que determinado nome de dominio registrado sob
o “.br” se enquadre em uma das situagdes abaixo, cumulada com uma
das situagdes descritas no item 2.2:

(a) é idéntico ou similar o suficiente para criar confusGo com uma
marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro
do nome de dominio ou jd registrada, junto ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial — INPI,; ou

(b) 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 n® 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

(c) é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com um titulo
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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.

Nesse contexto, a Reclamante logrou éxito, visto que conseguiu comprovar a existéncia

“_n “, n

da situacdo descrita nos itens “a” e “c” acima. Isso pois, desde 2000, a Reclamante utiliza
a expressdo VERIZON como marca bem como em seu nome comercial VERIZON
TRADEMARK SERVICES LLC. Em outras palavras, resta claro que o Nome de Dominio é
idéntico e suscetivel de criar confusio com nome comercial e marcas anteriores de

titularidade da Reclamante.

Assim, pelo mero cotejo da expressdo cujo nome de dominio foi registrado pela
Reclamada, ndo é possivel chegar-se a outra conclusdo que nao seja a de que o Nome de
Dominio (<verizzon.com.br>) é suficientemente similar ao nome empresarial da
Reclamante bem como idéntico a marca VERIZON de modo a criar confusdao com o sinal
distintivo anterior de titularidade da Reclamante, conforme previsto no art. 79, alineas (a)
e (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1. (a) e (c) do Regulamento CASD-ND (vide

ND201840; ND201837; ND201827, ref. nomes empresariais).

No que concerne ao pressuposto (ii), verifica-se que a caracterizacdo da ma-fé na
obtencdo do registro do nome de dominio em disputa, é aludida expressamente nos

Regulamentos abaixo:

Regulamento do SACI-Adm

Art. 72 O Reclamante, no Requerimento de abertura de procedimento
do SACI-Adm, deverd expor as razbes 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"

” n

ou "c" abaixo, em relagdo ao nome de dominio objeto do conflito: (...)

Pardgrafo unico: Para os fins de comprovag¢do do disposto no Caput
deste Artigo, as circunsténcias a seguir transcritas, dentre outras que
poderdo existir, constituem indicios de md-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, alugd-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou
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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
usudrios da Internet para o seu sitio da rede eletrénica ou para
qualquer outro endereco eletrénico, criando uma situagéo de provavel
confusdo com o sinal distintivo, simbolo e afins, do Reclamante.

Requlamento da CASD-ND

2.2. Este Regulamento aplicar-se-d, ainda, nas hipdteses de uso de mad-
fé de nome de dominio, constituindo indicios de mad-fé na utilizagdo do
nome de dominio objeto do procedimento do SACI-Adm, as
circunsténcias 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
usudrios da Internet para o seu sitio da rede eletrénica ou para
qualquer outro enderego eletrénico, criando uma situagdo de provdvel
confus@o com o sinal distintivo, simbolo e afins, do Reclamante.

Cumpre ressaltar que as hipéteses de ma-fé previstas em ambos os Regulamentos ndo
sdo exaustivas, constituindo, tdo somente, algumas referéncias, como podemos
depreender pela expressao “dentre outras que poderdo existir”, destacada nos itens
acima transcritos. De certo, a caracterizacdo da ma-fé depende necessariamente de uma
anadlise apurada da realidade dos fatos, sendo impossivel esgotar no texto de uma norma
todas as hipdteses de ma-fé que podem ser verificadas em uma disputa de nome de

dominio.
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Analisando, entdo, o contexto fatico da presente disputa, é possivel verificar indicios de
ma-fé no tocante ao registro do Nome de Dominio pelo Reclamado, tendo em vista que:

(i) Asinformacdes trazidas na Reclamacao, jamais foram combatidas pela Reclamada, seja
respondendo a notificacdo enviada pela Reclamante ou apresentando sua defesa na
presente Reclamagdo, mas, muito pelo contrdrio, esta quedou-se inerte e revel,
evidenciando que ndo ha explicacdo ou qualquer fundamentacao legal que justifique ter
efetuado o registro do nome de dominio em disputa, em seu préprio nome;

(i) A Reclamada nao esta utilizando o nome de dominio <verizzon.com.br> para qualquer
fim, caracterizando a posse passiva (passive holding) desse registro, o que demonstra
total desinteresse em utiliza-lo para fins distintos do ramo de atividade da Reclamante;

Pelo disposto acima, infere-se que restou demonstrada a ma-fé da Reclamada quando do
registro do Nome de Dominio, até porque, simplesmente, ndo existe legitimidade que
justifique a apropriacdo do sinal distintivo “VERIZZON” ao nome de dominio registrado
pela Reclamada em seu prdprio nome.

Considerando todos os fatos acima, conclui-se que o registro do Nome de Dominio em
nome da Reclamada traduz-se em indicio de ma-fé, corroborando ainda para tal
entendimento, a falta de manifestacdo e resposta da Reclamada.

Observe-se que o entendimento desta Especialista estd também em consondncia com
decisdes anteriores da CASD-ND, nas quais ja se reconheceu, de forma resumida, que o
registro de qualquer nome de dominio que se utiliza de signo alheio previamente
registrado constitui forte indicio de ma-fé, dentre as quais, destacam-se as: ND202077;
ND202079; ND202071 e ND202070.

Nao bastasse isso, a manuten¢do do Nome de Dominio sob a titularidade da Reclamada
contraria o artigo 12 da Resolugdo CGl.br/RES/2008/008/ do Comité Gestor da Internet
no Brasil, que proibe a escolha de nome de dominio que, dentre outras circunstancias,
induza a erro ou viole direitos de terceiros, como ocorre no caso.

Esta Especialista entende também que, o ndo cancelamento do nome de dominio
possibilitaria a tentativa de venda futura do Nome de Dominio pela Reclamada, seja para
a prépria Reclamante ou até mesmo para um concorrente, bem como a venda ndo
autorizada de produtos ou servigos através do Nome de Dominio sob disputa.

Assim sendo, considerando a legitimidade da Reclamante, demonstrada através do
registro do titulo de marcas e nome comercial anteriores ao registro do nome de dominio,
somada a posse passiva e a auséncia de resposta por parte da Reclamada e de evidéncias
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gue suportem seu interesse legitimo no nome de dominio, demonstrando a clara ma-fé
desta, entende a Especialista por bem determinar o cancelamento do nome de dominio
em disputa.

1. DISPOSITIVO

Pelas razbes acima expostas e de acordo com as alineas (a) e (c) do caput do Art. 72 e
alinea (b), do Paragrafo Unico, do Art.72, ambas do Regulamento do SACI-Adm, bem como
as alineas (a) e (c) do 2.1 e (b), do 2.2, tudo do Regulamento da CASD-ND, essa Especialista
acolhe a Reclamagdo e determina que o Nome de Dominio em disputa seja cancelado.

A 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, 13 de maio de 2024.

(b2 - >

Claudia Maria Zeraik
Especialista
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