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ARBITRATION WORLD
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

DECISAO DO PAINEL ADMINISTRATIVO
WIT S.R.L. v. WIT Holding LTDA
Caso No. DBR2024-0037

1. As Partes
A Reclamante é WIT S.R.L., Italia, representada por Lex Blast Ip & IT Attorneys, Italia.

A Reclamada € WIT Holding LTDA., Brasil.

2. O Nome de Dominio e a Unidade de Registro

O nome de dominio em disputa é <witinsurance.com.br>, registrado perante o NIC.br.

3. Historico do Procedimento

A Reclamacao foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediagdo da OMPI (o “Centro”) em 19 de
novembro de 2024. Em 19 de novembro de 2024, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de
verificagdo de registro em conexdo com o nome de dominio em disputa. No dia 22 de novembro de 2024, o
NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificagdo do nome de dominio em disputa,
confirmando que a Reclamada é a titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.

O Centro verificou que a Reclamagéao preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema
Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Dominios sob “.br’ — denominado SACI-Adm (o
“Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediagdo da OMPI para o SACI-Adm (as
“Regras”).

De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificagdo da Reclamagéo e o procedimento
administrativo iniciou em 27 de novembro de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para
0 envio da defesa findou em 17 de dezembro de 2024. A Reclamada nao apresentou Defesa. Portanto, em
18 de dezembro de 2024, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 23 de dezembro de 2024. O Especialista
declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituido. O Especialista apresentou o Termo de
Aceitagéo e a Declaragéo de Imparcialidade e Independéncia, tal como exigido pelo Centro para assegurar
o cumprimento dos artigos 2 e 3 do Regulamento.
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Em atencgdo ao art. 14 do Regulamento, o Painel Administrativo entende ndo haver necessidade de
producao de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passara a analisar, a seguir, as
questdes pertinentes ao caso.

4. Questoes de Fato

A Reclamante opera o nome de dominio <wit-italy.com>, registrado em 22 de setembro de 2011 (Anexo 2 a
Reclamagao), bem como é titular do registro n® 018779747 para a marca da Unido Europeia WIT
INSURANCE CLAIMS, de 14 de fevereiro de 2023, nas classes 36 e 41 (Anexo 3 a Reclamacéo).

A Reclamada, de acordo com seu cartdo de inscrigcdo no cadastro nacional da pessoa juridica’, teve o inicio
de suas atividades em 3 de outubro de 2013.

O nome de dominio em disputa, de titularidade da Reclamada, foi levado a registro em 5 de margo de 2021.
No momento da apresentacao da Reclamacgéao, a pagina relativa ao nome de dominio em disputa oferecia
seguros e beneficios, indicando diferentes enderecos e unidades da Reclamada.

O individuo que figura na base de dados do NIC.br como responsavel pelo nome de dominio em disputa e
que também é sécio da Reclamada, por seu turno, é titular, dentre outros, dos seguintes registros de marca
no Brasil2:

- registro n°® 920641091 para a marca mista WIT SECURE, depositado em 2 de setembro de 2020,
registrado em 13 de julho de 2021, na classe NCL(11) 36;

- registro n°® 920655203, para a marca nominativa WIT, depositado em 3 de setembro de 2020, registrado
em 13 de julho de 2021, na classe NCL(11) 36;

- registro n°® 920656110, para a marca nominativa WIT BANK, depositado em 3 de setembro de 2020,
registrado em 13 de julho de 2021, na classe NCL(11) 36;

Este individuo é também titular do pedido de registro n® 928541177, para a marca nominativa WIT
INSURANCE, depositado em 3 de novembro de 2022, na classe NCL(11) 36, ainda pendente de analise.

5. Alegagdes das Partes
A. Reclamante

A Reclamante sustenta que sua marca seria altamente especifica € amplamente conhecida no setor de
referéncia, defendendo que o uso de um nome de dominio idéntico a um nome de dominio registrado e/ou o
uso de um nome de dominio que reproduza e/ou contenha uma marca registrada, por uma pessoa que atue
em um setor comercial idéntico e/ou semelhante ao do titular do sinal registrado caracteriza concorréncia
desleal.

No entender da Reclamante, o nome de dominio em disputa é idéntico ou confusamente semelhante a
marca da Reclamante, utilizado em conexdo com os mesmos produtos e servigos para os quais a marca da
Reclamante foi registrada, sugerindo sua natureza uma falsa afiliagdo com a marca da Reclamante.

' Disponivel em https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp. Acesso em 27/12/2024.

2 Disponivel em
https://busca.inpi.gov.br/pePl/serviet/MarcasServietController?Action=searchMarca&tipoPesquisa=BY_CNPJ_NOME&pos=3. Acesso
em 27/12/2024.
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Observa a Reclamante, ainda, que a Reclamada registrou 0 nome de dominio em disputa em 2021, varios
anos apos a Reclamante ter obtido seu nome de dominio (2011), e que, a Reclamada nao pode alegar de
forma credivel que desconhecia a marca da Reclamante, pois a Reclamada sabia, ou deveria saber, que
seu registro seria idéntico ou confusamente semelhante & marca da Reclamante com uma busca minuciosa
de marcas registradas poderia ter tomado conhecimento da existéncia da marca da Reclamante.

Sustenta, pois, a Reclamante que a Reclamada tenta atrair, para ganho comercial, usuarios da Internet ao
seu site, criando a probabilidade de confusdo com a marca da Reclamante quanto a origem, patrocinio,
afiliagao ou endosso do site da Reclamada.

Por fim, defende a Reclamante que a Reclamada nao possui direitos prioritarios sobre o nome, nem esta
afiliada a Reclamante, nem esta de outra forma autorizada a usar a marca da Reclamante; n&o possuindo a
Reclamada direitos sobre o0 nome de dominio em disputa, nem sendo comumente conhecida pelo nome de
dominio em disputa.

B. Reclamada

A Reclamada né&o apresentou Defesa.

6. Analise e Conclusoes

O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de dominios sob “.br” (“SACI-Adm”)
busca solucionar litigios entre o titular de um nome de dominio no “.br’ e qualquer terceiro que conteste a
legitimidade do registro efetuado (art. 1° do Regulamento).

Para que o nome dominio seja cancelado ou transferido, devera o(a) reclamante expor as razdes pelas
quais o nome de dominio foi registrado ou esta sendo usado de ma-fé, de modo a causar-lhe prejuizos,
além de comprovar a existéncia de pelo menos um dos seguintes requisitos em relagdo ao nome de
dominio objeto do conflito (art. 7°, caput, do Regulamento):

“a) o nome de dominio € idéntico ou similar o 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 n&o tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como
marca notoriamente conhecida no Brasil em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei n°®
9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

¢) o nome de dominio € 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
0 Reclamante tenha anterioridade.”

A. Nome de dominio idéntico ou suficientemente similar para criar confusdo com um simbolo
distintivo previsto no art. 7 do Regulamento

No presente caso, o nome de dominio em disputa, <witinsurance.com.br>, excluida evidentemente a
extensdo “.com.br”, reproduz parcialmente o nome de dominio anterior da Reclamante, <wit-italy.com>,
conforme indicado acima, além de ser o elemento caracteristico do nome empresarial da Reclamante.

Diante, pois, das anterioridades comprovadas, resta configurado o atendimento a alinea (c) do art. 7° do
Regulamento.
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B. Nome de dominio em disputa registrado ou sendo utilizado de ma fé e possiveis direitos e
legitimos interesses da Reclamada

De acordo com o Regulamento ndo basta, para a procedéncia de um pedido de transferéncia de nome de
dominio, a comprovacao dos requisitos presentes nas alineas (a), (b) ou (c) acima. Faz-se necessario,
também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de dominio tenha se dado de ma-fé.

O paragrafo unico do art. 7° do Regulamento apresenta exemplos de circunstancias que configuram indicios
de ma-fé na utilizagcdo de um 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 usuarios da Internet para o seu sitio da
rede eletrbnica ou para qualquer outro enderego eletrénico, criando uma situagao de provavel confusao com
o sinal distintivo, simbolo e afins, do Reclamante.

As hipoteses previstas no paragrafo unico do art. 7° do Regulamento sdo meramente exemplificativas,
ressalte-se, ndo obstando que seja identificada a ma-fé do registro ou uso do nome de dominio em disputa
a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

Considerando o escopo limitado deste procedimento, a Reclamante ndo logrou apresentar provas de que
sua marca europeia fosse notoriamente conhecida no Brasil a ponto de configurar a ma-fé no registro e/ou
uso do nome de dominio em disputa.

Com efeito, parecem existir indicios de que a Reclamada possui direitos ou legitimo interesse no registro e
uso do nome de dominio em disputa ex vi quer dos registros de marca brasileiros que incorporam o sinal
distintivo WIT, de titularidade do sécio da Reclamada, quer de seu nome empresarial em principio em uso
desde 2013.

Em outras palavras, diante do escopo probatério restrito e da limitagdo do Regulamento, nao foi
comprovada uma conduta da Reclamada que buscasse se beneficiar do suposto “amplo conhecimento” da
Reclamante no setor de referéncia.

Com efeito, 0 escopo de cogni¢cao sumaria do Regulamento circunscreve sua aplicagdo a casos de ma-fé
evidente e que ndo demandem analise complexa de potenciais direitos do titular do nome de dominio em
disputa. Isto é, ndo pode um Painel, com base no Regulamento, deliberar sobre casos que estejam em uma
“zona cinzenta”, devendo estes serem submetidos a apreciacdo do Poder Judiciario, que é quem, de fato,
detém competéncia para analisar disputas envolvendo, por exemplo, sinais distintivos potencialmente
colidentes com direitos de um reclamante.

Nesse sentido, ainda que seja possivel indagar se haveria ou ndo uma notoriedade setorial da marca
estrangeira da Reclamante potencialmente violada pelo nome de dominio em disputa, esta anélise
demandaria provas e a desconstituicdo dos direitos obtidos pela Reclamada. E este Especialista,
considerando o escopo limitado e as provas apresentadas, ndo pode concluir de maneira diferente, senéo
pela rejeicdo da Reclamacao.

Lembra o Especialista que a Reclamante sempre podera se socorrer do Poder Judiciario, caso entenda
violados os seus direitos de propriedade intelectual.
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Desta forma, considerando-se o conjunto probatério produzido neste procedimento administrativo, este
Especialista conclui ndo ter a Reclamante demonstrado a ma-fé no registro ou no uso do nome de dominio
em disputa pela Reclamada.

7. Decisao

Pelas razdes anteriormente expostas, a Reclamagéo deve ser rejeitada.

/Wilson Pinheiro Jabur/
Wilson Pinheiro Jabur
Especialista

Data: 3 de janeiro de 2025
Local: Brasilia, DF, BR
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