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

ROWA DO BRASIL COMERCIAL DE BOMBAS LTDA.
X
G.B.S.

PROCEDIMENTO N° ND-202473
DECISAO DE MERITO
1. RELATORIO

1. Das Partes

ROWA DO BRASIL COMERCIAL DE BOMBAS LTDA., inscrita no CNPJ: 05.949.470/0001-
10, com sede em S3o Paulo/SP, Brasil, representada por Mauger Muniz Advogados, com
endereco em S3o Paulo/SP, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a
“Reclamante”).

G.B.S., inscrita no CPF ***,047.768.**, é a Reclamada do presente Procedimento Especial
(a “Reclamada”).

2. Do Nome de Dominio

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

O Nome de Dominio foi registrado em 15/05/2023 junto ao NIC.br. Segundo informacdes
disponiveis no Whois do Registro.br em 09/02/2025, o Nome de Dominio encontra-se
vigente até 15/05/2025.

Centro de Solugao de Disputas, Mediacao e Arbitragem em Propriedade Intelectual
ABPI - Associagao 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 1



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

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

3. Das Ocorréncias no Procedimento Especial

Em 28/11/2024, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado a Reclamante
confirmando o recebimento da Reclamag¢do, bem como informando do subsequente
exame dos requisitos formais da Reclamagao.

Na mesma data, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento,
enviou solicitacdo ao Nucleo de Informacdo e Coordenacdo do Ponto BR (NIC.br)
requerendo as informagOes cadastrais acerca do Nome de Dominio
<manutencaodebombasrowa.com.br>, incluindo anotacdes 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 Reclamacgdo, ou ainda atualizacdo
cadastral promovida pelo titular.

Em 29/11/2024, o NIC.br respondeu a solicitacdo da Secretaria Executiva repassando os
dados cadastrais do Nome de Dominio <manutencaodebombasrowa.com.br>. Ainda
neste ato, informou que em atengdo 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 03/12/2024, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o
disposto no artigo 6.2 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais
identificadas na Reclamacdo. Notadamente, solicitou-se a Reclamante, seu representante
legal, procurador, advogado ou agente de propriedade industrial que expressassem seu
consentimento e autorizacdo para a publicacdo de seus dados nos websites do NIC.br e
da CASD-ND da ABPI, através da(s) decisdao(Ges) deste procedimento SACI-Adm, inclusive,
mas ndo exclusivamente, seus nomes, nimeros de CPF/CNPJ, nimeros de inscricdo na
OAB, e escritdrio ou empresa aos quais estao vinculados.

Na mesma data, a Reclamante apresentou Manifestacdo ao Comunicado de
Irregularidade na Reclamacdo, expressando seu consentimento e autorizacdo para a
publicacdo de seus dados nos websites do NIC.br e da CASD-ND da ABPI, através das
decisdes que venham a ser proferidas neste Procedimento.

No dia 04/12/2024, a Secretaria Executiva comunicou a Reclamante o saneamento da
Reclamacdo, ressalvando que cabe a Especialista nomeada a analise de mérito, inclusive
dos requisitos formais e documentacdo apresentada.

Na mesma data, a Secretaria Executiva, em consonancia com os artigos 12 e 82 do
Regulamento do Sistema Administrativo de Resolucdo de Conflitos de Internet relativos a
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Dominio (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 a
Reclamada para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso a Reclamagdo e lhe
concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 20/12/2024, 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 26/12/2024, 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 diversas tentativas de contato
com a Reclamada, sem sucesso. Em decorréncia disto, procedeu ao congelamento do
Nome de Dominio <manutencaodebombasrowa.com.br> na mesma data, nos termos do
artigo 159, §29, do Regulamento SACI-Adm.

Em 28/01/2025, a Secretaria Executiva comunicou as Partes a nomeacdo da Especialista
subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou
Declaracdo de Independéncia e Imparcialidade.

Em 04/02/2025, 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. Da Reclamante
Alega-se na Reclamacgdo, em sintese, que:

(I) A Reclamante é sociedade limitada fundada em 07/10/2003, explorando as
atividades de industria e comércio de bombas hidraulicas e compressoras;

() Desde 28/11/2005, a Reclamante mantém o nome de dominio
<bombasrowa.com.br> registrado no Registro.br, vinculado a um sitio de internet
voltado as suas atividades empresariais;

(1) Da mesma forma, a Reclamante é titular de seis registros da marca BOMBAS
ROWA TOTALMENTE SILENCIOSAS (e varia¢Ges) junto ao INPI, em vigor conforme
abaixo:
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1. Registro n. 840.557.965 — BOMBAS ROWA TOTALMENTE SILENCIOSAS
(Marca Mista), depositada em 25/06/2013, concedida em 10/05/2016 e
vigente até 10/05/2026;

2. Registro n. 840.557.973 — BOMBAS ROWA TOTALMENTE SILENCIOSAS
(Marca Mista), depositada em 25/06/2013, concedida em 20/03/2018 e
vigente até 20/03/2028;

3. Registro n. 840.557.990 — BOMBAS ROWA TOTALMENTE SILENCIOSAS
(Marca Mista), depositada em 25/06/2013, concedida em 20/03/2018 e
vigente até 20/03/2028;

4. Registro n. 818.509.856 — ROWA (Marca Mista), depositada em
20/06/1995, concedida em 06/01/1998 e vigente até 06/01/2028;

5. Registro n. 818.509.929 — ROWA (Marca Mista), depositada em
20/06/1995, concedida em 06/01/1998 e vigente até 06/01/2028;

6. Registron. 830.216.456 — RW (Marca Mista), depositada em 29/11/2008,
concedida em 14/02/2012 e vigente até 14/02/2022.

Segundo a Reclamante, tais registros perante o INPI demonstram que o signo sob
analise ndo se constitui expressao de uso comum;

(IV) Nesse sentido, alega a Reclamante que a Reclamada vem se utilizando do Nome
de Dominio <manutencaodebombasrowa.com.br> - vinculado a um sitio de
internet - para praticar concorréncia desleal, uma vez que utiliza-se do logotipo
da Reclamante, desviando clientela de forma indevida e maliciosa. Alega que tal
concorréncia desleal se caracteriza pela “exploracado de servicos de manutencao
prestados pelo Reclamante, mediante a utilizacdo da marca (...) e de fotografias
de equipamentos por ela industrializados, extraidas de seu sitio na internet {...)
fazendo-se passar por assisténcia técnica licenciada, o que, efetivamente, ndo é”;

(V) Adicionalmente, a Reclamante alega que a Reclamada age de ma-fé reiterada,
evidenciada pelos nomes de dominio cancelados/transferidos anteriormente
pela préopria CASD-ND nos procedimentos ND202157, ND202257 e ND202355.
Segundo a Reclamante, a reincidéncia demonstra a intencdo de explorar
permanentemente, de forma indevida, a marca da Reclamante para beneficio
préprio;
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(V1) Conclui a Reclamante que o Nome de Dominio
<manutencaodebombasrowa.com.br> é similar o suficiente para criar confusdo
no publico consumidor com a marca anterior, de titularidade da Reclamante,
causando prejuizos a mesma e que estd disposta a adotar medidas judiciais civeis
e criminais contra a Reclamada e todos os envolvidos;

(VIl) Finaliza a Reclamante pedindo que o Nome de Dominio
<manutencaodebombasrowa.com.br> seja transferido para si; que o NIC.br e as
Partes sejam informados da decisdo final, e que “sejam incluidas adverténcias
formais cabiveis a Reclamada sobre as consequéncias legais de futuras
reincidéncias, a fim de dissuadir novas praticas infratoras”.

b. Da Reclamada

Até a data da presente decisdo, ndo houve manifestacdo da Reclamada. Tendo sido,
inclusive, declarada sua Revelia e o congelamento do Nome de Dominio, nos termos dos
Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

. FUNDAMENTACAO E CONCLUSAO
1. Fundamentagao

Em vista das informacbGes e documentos apresentados pela Reclamante, considero
saneada a Reclamagdo, observando-se o quanto estabelecido nos artigos 62 do
Regulamento SACI-Adm e os artigos 4.2 e 4.4 do Regulamento da CASD-ND.

Na auséncia de manifestacdo da Reclamada neste Procedimento até a data desta Decisao,
decreto a revelia desta, com base no artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND e 152 do
Regulamento SACI-Adm.

Sem embargo, a Especialista analisard os fatos e provas trazidos ao Procedimento para
fundamentar sua decisdo, ndo fundamentando sua decisdo apenas na revelia da
Reclamada, nos termos do item 8.4 do Regulamento CASD-ND e 159, § 52 do Regulamento
SACI-Adm.

Quanto ao mérito, passo a considerar:
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a. Legitimo interesse da Reclamante com relagdao ao Nome de Dominio.

Estabelecem o art. 62, (c) do Regulamento SACI-Adm e o art. 4.2, (d) do Regulamento
CASD-ND que a Reclamante deve demonstrar o seu legitimo interesse em relagdo ao
Nome de Dominio objeto da disputa.

Conforme serd exposto abaixo, a Reclamante é titular do nome de dominio
<bombasrowa.com.br>. Além disso, a empresa Rowa S.A. sécia majoritaria da
Reclamante, é titular, no Brasil, de marcas registradas ROWA e BOMBAS ROWA
TOTALMENTE SILENCIOSAS. E mais, o nome empresarial da Reclamante tem em sua
parte nuclear a palavra ROWA. Assim, tem a Reclamante legitimidade para atuar em
casos referentes a disputas de nomes de dominio envolvendo tal termo ou similares e,
consequentemente, propor o presente Procedimento.

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

Conforme art. 72 do Regulamento do SACI-Adm e respectivo art. 2.1 do Regulamento
CASD-ND, na abertura do Procedimento, a Reclamante devera comprovar a existéncia de
pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados ao Nome de Dominio em disputa:

“a) o nome de dominio é 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 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 n2 9.279/96 (Lei da
Propriedade Industrial); ou

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

No caso em tela, verificamos que o nome empresarial e o0 nome de dominio da
Reclamante sd3o anteriores ao Nome de Dominio sob disputa. Notadamente, a
Reclamante é empresa aberta no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica em 07/10/2003, e
seu nome de dominio <bombasrowa.com.br> foi criado em 29/11/2007 (conforme
informacdo obtida durante visita ao site registro.br em 09/02/2025). Por outro lado, o
Nome de Dominio sob disputa - a saber, <manutencaodebombasrowa.com.br>, - foi
registrado em 15/05/2023.

Em paralelo, Rowa S.A., sdcia majoritaria da Reclamante, é titular de marcas que foram
registradas perante o INPI anteriormente a obtencdo do Nome de Dominio sob disputa.
Especificamente, os primeiros registros de marca ROWA (n. 818.509.856 e n.
818.509.929) sdo de 06/01/1998.

Anterioridade dos direitos da Reclamante demonstrada, passemos ao confronto dos
titulos:

Ao compararmos o nucleo das marcas, do nome de dominio e do nome empresarial da
Reclamante com o Nome de Dominio <manutencaodebombasrowa.com.br>, resta
evidente a proximidade entre os signos da Reclamante e da Reclamada. A parte central e
distintiva do Nome de Dominio em disputa reproduz fielmente o cerne dos titulos de
propriedade intelectual da Reclamante — “ROWA”. A tal nucleo, simplesmente se
agregaram os termos de uso comum “manutencao de” e “bombas”. Tal proximidade, dos
pontos de vista grafico, fonético, e sobretudo ideolégico, sdo suficientes para causar risco
de confusao.

Como bem observa a llustre Especialista Laetitia D'Hanens no Procedimento n2
ND202350:

“Segundo a orientagdo da Organiza¢cdo Mundial da Propriedade
Intelectual - WIPO, na analise jurisprudencial das decisdes
proferidas pela entidade, WIPO Overview 3.01 : 1.7 Qual é o teste
para determinar identidade ou semelhanga? (...) Enquanto cada
caso é decidido com relagdo ao seu mérito, nos casos em que o
nome de dominio incorpora uma marca em sua totalidade ou
em que uma parte relevante da marca seja reconhecida no nome
de dominio, o nome de dominio, habitualmente, sera
considerado semelhante a marca (...).” (grifos da Especialista).
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Refor¢ando tal risco de confusdo por parte do consumidor, ha de se observar a afinidade
entre as atividades desenvolvidas pelas Partes. A saber:

De um lado, as marcas registradas pela sdcia majoritaria da Reclamante cobrem produtos
como “bombas centrifiguas”, “bombas de hidromassagem”, “bombas submersiveis e
bombas de qualquer tipo para agua limpa e ndo limpa”, entre outros. Do outro lado, o
Nome de Dominio sob disputa é uma referéncia direta — essencialmente, uma descricdo
- de potenciais servigos a serem prestados para artigos produzidos e comercializados pela
Reclamante: <manutencaodebombasrowa.com.br>. A proximidade entre as atividades
da Reclamante e Reclamada nao poderia ser maior.

Casos analogos, de reproducdo de signos distintivos de terceiros, combinados com
termos de uso comum para registro de nomes de dominio - e que ddo acesso a sitios de
internet ofertando produtos ou servigos similares, idénticos ou indevidamente vinculados
aos do titular dos direitos anteriores -, ja encontram vasta jurisprudéncia nesta CASD-ND.
Como exemplo, podemos citar o quanto arguido pelo ilustre Especialista Diogo Dias
Teixeira, no Procedimento n2 ND202029:

“Além disso, a expressdao “pay”, que compde o Nome de
Dominio, é descritiva e largamente utilizada, ndo sendo
suficiente para afastar a suscetibilidade de confusdo entre as
marcas anteriores da Reclamante e o Nome de Dominio. Mais
que isso, a Reclamante é empresa que atua também no
segmento de pagamentos — vide seu modelo de negdcio, que
contempla a emissdo de cartdao e cashback —, de forma que o
emprego do termo "pay" (em portugués: pagar, pagamento) no
Nome de Dominio apenas alimenta a possibilidade de confusdo
entre os signos.”

No presente Procedimento, a exemplo do Procedimento acima citado, a escolha
especifica dos termos de uso comum combinados a marca da Reclamante parece querer
atrair ainda mais os clientes da Reclamante para o sitio de internet da Reclamada. Isso
pois os termos “manutencdo de” e “bombas” sdo descritivos — e portanto amplamente
usados - no ramo de atividade sob analise, e possivelmente utilizados por internautas em
pesquisas online para servigos autorizados vinculados aos produtos da Reclamante.

Desta forma, no presente caso, a combinacdo dos fatores indicados dad ensejo ao
preenchimento dos requisitos das alineas (a) e (c) do art. 72 do Regulamento do SACI-
Adm (acima transcritas) —, assim como do art. 2.1 (a) e (c) do Regulamento da CASD-ND.
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c. Nome de Dominio registrado ou sendo utilizado de ma-fé, conforme previsto no art. 72,
paragrafo unico, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Adicionalmente, em casos submetidos ao SACI-Adm, também é necessario que a
Reclamante exponha “as razdes pelas quais o Nome de Dominio foi registrado ou estd
sendo usado de ma-fé, de modo a causar prejuizos ao Reclamante” - art. 79, pardgrafo
Unico do Regulamento, e correspondente art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

O paragrafo Unico do art. 72 do Regulamento do SACI-Adm e as alineas do art. 2.2 do
Regulamento da CASD-ND exemplificam algumas hipdteses que podem ser tidas como
indicativas de ma-fé por parte do Reclamado:

“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 eletrénica ou
para qualquer outro endereco eletrénico, criando uma situagao
de provavel confusdo com o sinal distintivo, simbolo e afins, do
Reclamante.”

Adicionalmente, o art. 12 da Resolucdo CGl.br/RES/2008/008/P do Comité Gestor da
Internet no Brasil, em seu pardgrafo Unico, estabelece as reponsabilidades do requerente
de registro de Nomes de Dominio, a saber:

“Art. 12 - Paragrafo Unico - Constitui-se em obrigacdo 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,
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ou que incida em outras vedagGes que porventura venham a ser
definidas pelo CGl.br.” (grifos da Especialista).

Ora, ao analisar os fatos e argumentos trazidos pela Reclamante no presente
Procedimento, restam demonstrados e claros, tanto a anterioridade de direitos da
Reclamante quanto a proximidade das atividades desenvolvidas pela Reclamante e a
Reclamada. Tal combinacdo ja implica na incidéncia da alinea (d), acima, a este caso.

Adicionalmente, ao observarmos mais detidamente o comportamento comercial e digital
da Reclamada, notamos que, apenas do contexto desta CASD-ND, a Reclamada ja foi polo
passivo em trés disputas de nomes de dominio anteriores - tendo como polo ativo a
mesma Reclamante do presente Procedimento. Nos trés casos anteriores - a saber,
ND202355, ND202257 e ND202157 — a decisdo foi desfavoravel a Reclamada.

Como ja observou a ilustre Especialista Cristina Carretoni no Procedimento n2 ND202355
(um desses casos em que figuram a mesma Reclamante e Reclamada nos respectivos
polos):

“(...) ficou comprovado que a Reclamada insiste em utilizar
indevidamente os sinais distintivos da Reclamante, uma vez que
ja teve cancelado o nome de dominio em disputa por meio de
decisdo proferida por esta Especialista em 30/01/2023 no
Procedimento n2 ND202257, bem como outros dois nomes de
dominios similares e por meio do Procedimento n2 ND202157.”

E mais, um levantamento propiciado pela diligente Secretaria Executiva da CASD-ND
demonstra que a Reclamada atualmente é titular de mais de 30 nomes de dominio —
varios dos quais agregam termos de uso comum a marcas de renomadas empresas do
ramo de equipamentos hidraulicos, de ar condicionado, aquecedores, entre outros. Tal
levantamento parece demonstrar um padrdo reincidente de ma-fé na composicdo de
nomes de dominio a serem registrados por parte da Reclamada.

Em sintese, no presente caso, vemos preenchido o requisito da alinea (d) do paragrafo
Unico do art. 72 do Regulamento do SACI-Adm (acima transcrito) — assim como a
correspondente alinea no art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

d. Direitos ou interesses legitimos da Reclamada com relagdao ao Nome de Dominio.

De sua parte, a Reclamada ndo alegou nem demonstrou legitimidade de interesse ou
direitos consolidados com relagdo ao Nome de Dominio sob disputa.
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2. Conclusao

Pela analise acima, conclui-se que o Nome de Dominio sob disputa é suficientemente
similar aos direitos anteriormente constituidos pela Reclamante, além de ser suscetivel
de causar confusdo. A Reclamante goza, portanto, de legitimo interesse em relagdo ao
Nome de Dominio. Adicionalmente, conclui-se que ndo ha direitos ou interesses legitimos
da Reclamada em relacdo ao Nome de Dominio, o que acaba por demonstrar a ma-fé no
registro e uso do Nome de Dominio sob disputa.

1l. DISPOSITIVO

Pelas razbes acima expostas e de acordo com com o item 10.9 do Regulamento da CASD-ND e do
art. 19, paragrafo 12 do Regulamento do SACI-Adm, a Especialista acolhe a presente Reclamacao
e determina que o Nome de Dominio em disputa <manutencaodebombasrowa.com.br> seja
transferido a Reclamante.

A Especialista solicita ao Secretdrio 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, 19 de fevereiro de 2025.

Warca Beativy DPellore
Maria Beatriz Penngr(chi Dellore
Especialista
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