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

CAMARA DE SOLUCAO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMINIO
(CASD-ND)
TRIADE EDUCACIONAL LTDA. X A. L. D. S. N.

PROCEDIMENTO N° ND202155
DECISAO DE MERITO

I RELATORIO
1. Das Partes

TRIADE EDUCACIONAL LTDA., inscrita no CNPJ n2 33.726.252/0001-51, S3o Paulo, SP,
Brasil, representada por sua advogada, é a Reclamante do presente Procedimento
Especial (a “Reclamante”).

A. L. D. S. N,, inscrito no CPF n2 339.*%** ***.22 representado por sua advogada, é o
Reclamado do presente Procedimento Especial (o “Reclamado”).

2. Do Nome de Dominio
O nome de dominio em disputa é <agfinvestimentos.com.br> (0o “Nome de Dominio”).

O Nome de Dominio foi registrado em 10.07.2020 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorréncias no Procedimento Especial

Em 01 de dezembro de 2021, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado a
Reclamante confirmando o recebimento da Reclamac¢do, bem como informando do
subsequente exame dos requisitos formais da Reclamacao.

Em 01 de dezembro de 2021, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu
Regulamento, enviou solicitacdo ao Nucleo de Informagdo e Coordenacdo do Ponto BR
(NIC.br) requerendo as informagGes cadastrais acerca do nome de dominio
<agfinvestimentos.com.br>, incluindo anotacGes acerca de eventual divergéncia entre o
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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 01 de dezembro de 2021, o NIC.br respondeu a solicitagdo da Secretaria Executiva
repassando os dados cadastrais do nome de dominio <agfinvestimentos.com.br>. Ainda
neste ato, informou que em atencado 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, tendo em vista que foi
registrado em 10/07/2020.

Em 06 de dezembro de 2021, a Secretaria Executiva comunicou a Reclamante e ao NIC.br
o saneamento da Reclamacdo, ressalvando que cabe ao Especialista a ser nomeado a
analise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentacado apresentada.

Em 06 de dezembro de 2021, 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 intimacgdo as Partes sobre o inicio do Procedimento e, no mesmo ato, intimou
o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso a Reclamacdo e lhe
concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 13 de dezembro de 2021, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva., e a
Reclamante foi dada a vista da Resposta em 17 de janeiro de 2022.

Em 22 de dezembro de 2021, a Secretaria Executiva em consonancia com o item 8.2 do
Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao Reclamado intimando a corrigir
irregularidades formais identificadas na Resposta a Reclamagao.

Em 25 de dezembro de 2021 o Reclamado enviou os documentos de modo a regularizar
sua Resposta.

Em 26 de janeiro de 2022, a Secretaria Executiva comunicou as Partes a nomeagao do
Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND,
apresentou Declara¢do de Independéncia e Imparcialidade.

Em 01 de fevereiro de 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 Alegagoes das Partes
a. Da Reclamante

A Reclamante alega que o nome de dominio é suscetivel a causar confusdo com as marcas
registradas da Reclamante formadas pelo termo “AGF” nas formas nominativa e mista.
Outrossim, destaca que o primeiro pedido foi depositado em marco de 2020 e o registro
concedido em dezembro de 2020, assim, sendo anterior ao registro do dominio ora sob
disputa.

A Reclamante afirma que tem como principal objetivo a comercializacdo de treinamentos
digitais voltados para a drea de finangas. Afirma que o termo AGF seria referente a uma
metodologia conhecida como “A¢des Garantem o Futuro — AGF”.

Argumenta a Reclamante que seu primeiro depdsito de marca foi realizado em margo de
2020, mas que deram inicio a suas atividades em 2019.

Afirma que o nome de dominio em disputa teria sido registrado de ma-fé. Chama atencao
para o fato de que o Reclamado estaria atuando em 4drea relacionada ao mercado
financeiro — mesmo mercado da Reclamante — o que evidenciaria a impossibilidade de
convivéncia entre as marcas da Reclamante e o nome de dominio ora sob disputa.

A Reclamante informa que encaminhou uma Notificacdo Extrajudicial, solicitando a
transferéncia do dominio em questdo e a desisténcia do pedido de registro sob INPI n2
922996016, para a marca nominativa AGF INVESTIMENTOS, depositado na classe
internacional 36, que seria 0 mesmo segmento da Reclamante. Inicialmente, o Reclamado
teria confirmado que seguiria com a desisténcia, porém, o Reclamado posteriormente
decidiu por ndo seguir com a desisténcia.

Por fim, a Reclamante pede a transferéncia do Nome de Dominio.

b. Do Reclamado

De inicio, o Reclamado informa que ndo agiu de ma-fé ou no intuito de concorréncia
desleal no registro e uso do dominio objeto da presente Reclamacdo, e exerce suas
atividades pautada pela boa-fé, inclusive como sécio da empresa AGF Investimentos.
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Dessa forma, afirma que ndo teria conhecimento da existéncia da Reclamante e que o
nome de dominio ora sob disputa seria uma representagao das iniciais de seus sdcios: A.,
G.eF..

Alega o Reclamado que nao haveria semelhanca visual capaz de causar confusdo ao
consumidor.

Argumenta que teriam atividades diversas das exercidas pela Reclamante. Assim,
concluem que apesar da similaridade das marcas e dos dominios, haveria possibilidade
de convivéncia entre ambos, vez que inexistiria confusdo dos consumidores em razao da
diferenga substancial entre os logos.

Por fim, o Reclamado pede o indeferimento da Reclamacdo e a manutencdao do Nome de
Dominio.

Il. FUNDAMENTACAO E CONCLUSAO
1. Fundamentacao

Nos termos do art. 32 do Regulamento SACI-Adm, o Reclamante devera expor as razoes
pelas quais o nome de dominio em disputa foi registrado ou estad sendo usado de ma-fé,
de modo a causar prejuizos a Reclamante, cumulado com a comprovacdo de existéncia
de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo:

a) o nome de dominio é idéntico ou similar ou 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
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singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de dominio sobre o qual o
Reclamante tenha anterioridade.

No tocante a ma-fé no registro ou na utilizacdo do nome de dominio o Regulamento do
SACI-Adm aceita, dentre outras que poderao existir, qualquer das circunstancias abaixo,
conforme paragrafo Unico do artigo 32 do Regulamento:

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 eletronica ou para
qualquer outro endereco eletronico, criando uma situagdo de provavel confusido
com o sinal distintivo do Reclamante.

Primeiramente, vale ressaltar que a Reclamacgdo apresentada estd em conformidade com
o disposto no art. 22 do Regulamento SACI-Adm e nos arts. 4.2 e 4.4 do Regulamento
CASD-ND.

a. Nome de Dominio idéntico ou suficientemente similar para criar confusdo com um sinal
distintivo anterior conforme previsto no art. 32 do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do
Regulamento CASD-ND.

Quanto ao mérito, verifica-se que a Reclamante comprovou ser titular de registros para a
marca AGF nas classes 36 e 41 junto ao INPI.

Destaca-se que a marca da Reclamante foi depositada antes do registro do nome de
dominio ora disputado, isso é, o primeiro pedido de registro foi depositado em 22 de abril
de 2020, enquanto o nome de dominio ora sob disputa foi registrado em 10 de julho de
2020. Além do mais, ha provas de que a Reclamante iniciou o uso da marca ainda em
2019.

Neste sentido, comprovada a anterioridade do depdsito das marcas da Reclamante em
relacdo ao registro do nome de dominio do Reclamado, é preciso averiguar se os sinais
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distintivos sdo similares o suficiente para causarem confusao.

Ficou demonstrado também que o nome de dominio em disputa reproduz integralmente
a marca AGF da Reclamante com o acréscimo do termo “investimentos” e o ccTLD
“.com.br” para formar <agfinvestimentos.com.br>.

Quanto aos requisitos do artigo 32 do Regulamento SACI-Adm, fica claro pelo acima
exposto que o nome de dominio em disputa é similar ou suficiente para criar confusao
com a marca da Reclamante, aplicando-se a alinea (a) do art. 32 do Regulamento SACI-
Adm ao caso.

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

No presente caso a Reclamante comprovou ser titular para as marcas AGF junto ao INPI,
sendo seu primeiro pedido de registro depositado no dia 20 de marco de 2020 e
concedido no dia 8 de dezembro de 2020 pela Autarquia.

Assim, da documentacdo acostada a este procedimento fica evidente o legitimo interesse
da Reclamante, haja vista, sobretudo, os registros marcdrios anteriormente concedidos a
Reclamante, restando atendidas as condi¢Ges impostas pelo Art. 22 do Regulamento SACI-
Adm, bem como aquelas do art. 4.2 do Regulamento CASD-ND.

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

Por sua vez, o Reclamado é titular do pedido de registro para a marca AGF
INVESTIMENTOS na classe 36 (que abrange seguros; negdcios financeiros; negdcios
monetdrios; negdcios imobilidrios), depositada em 8 de junho de 2021. Referida marca é
composta pelas iniciais dos sdcios da empresa, conforme verificado pelo Cartdo CNPJ da
empresa.

Nesse sentido, vale notar que o pedido de registro do Reclamado sofreu oposi¢do por
parte da Reclamante perante o INPI e estd, até a presente data, aguardando andlise de
mérito por parte da Autarquia.

No entanto, tendo sido o pedido de registro em nome do Reclamado feito em 8 de junho
de 2021, isso &, posterior a concessdo do registro em nome da Reclamante, ndo ha que
se considerar tal pedido como direito legitimo para fins da presente disputa.
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O mesmo pode ser dito em relacdo ao nome empresarial da empresa de que o Reclamado
é sdcio, visto que a sociedade so fora constituida em 24/08/2020.

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.

Faz-se necessdrio que o Reclamante demonstre que o registro ou o uso do nome de
dominio em disputa tenha se dado de ma-fé. Nesse sentido, o paragrafo Unico do referido
artigo 32, do Regulamento do SACI-Adm, traz um rol ndo exaustivo de circunstancias que
constituem indicios de ma-fé na utilizacdo do nome de dominio, abaixo reproduzido:

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 eletronica ou para
qualquer outro endereco eletronico, criando uma situacdo de provavel confusdo
com o sinal distintivo do Reclamante.

Ao analisar os documentos trazidos neste Procedimento, em conjunto com os
argumentos trazidos pela Reclamante e pelo Reclamado, este Especialista conclui pela
existéncia de evidéncias de que o Reclamado teria conhecimento da marca da
Reclamante no momento do registro do nome de dominio ora sob disputa.

Isso porque, conforme demonstrado pela Reclamante, a marca AGF foi utilizada e
divulgada por eles em seu Instagram ja no ano de 2019, alcangando mais de 200 mil
seguidores em suas redes sociais — 0 que demonstraria que a marca é conhecida no ramo
em que atuam Reclamante e Reclamado.

Sendo assim, o Reclamado deveria ter tomado os cuidados necessarios em consonancia
com a legislagdo em vigor, de modo a ndo induzir terceiros a erro, confusdo ou associagdo
indevida. Nesse sentido, cumpria ao Reclamado, no momento em que procedeu ao
registro do Nome de Dominio, ter ciéncia acerca dos grandes agentes desse especializado
mercado e suas respectivas marcas registradas, inclusive, procedendo a verificacdo de
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disponibilidade do sinal no banco de dados do INPI — Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, para que nao incorresse em violacdo a direitos de terceiros. Nesse mesmo
sentido, ja decidido nesta CASD-ND, nos procedimentos: ND202039; ND201841;
ND201817, ND201753 e ND201618.

Assim, entende este Especialista que se encontram preenchidos os requisitos do referido
paragrafo Unico, do artigo 32, do Regulamento do SACI-Adm, e respectivo caput do artigo
2.2 do Regulamento CASD-ND, havendo indicios de que o registro de nome de dominio
foi realizado em ma-fé, vez que feito posteriormente ao pedido de registro de marca em
nome da Reclamante, assim como a divulgacao da marca pela Reclamante.

Vale frisar que, diferentemente do procedimento no dmbito da UDRP, o Regulamento do
SACI-Adm demanda a caracterizacdo da ma-fé apenas no registro, ndo se exigindo
cumulativamente o uso do nome de dominio.

E dizer: se o nome de dominio tiver como elemento caracteristico expressdo idéntica ou
semelhante aquela que constitua marca (registrada ou depositada) ou qualquer outro
sinal distintivo alheio, como o nome empresarial, poderd criar confusdo ou associacdo
indevida.

A manutenc¢do do Nome de Dominio sob a titularidade do Reclamado contrariaria o artigo
12 da Resolugdo CGl.br/RES/2008/008 do Comité Gestor da Internet no Brasil e a cldusula
42 do Contrato para Registro de Nome de Dominio sob o “.br”, que proibem a escolha de
nome de dominio que, dentre outras circunstancias, induza a erro ou viole direitos de
terceiros.

Assim, a manutengdo do referido nome de dominio viola os direitos da Reclamante, sobre
o uso exclusivo da marca AGF, e desrespeita a legislagdo em vigor, que proibe essa
violagdo (art. 124, XIX da LPI e art. 52 inciso XXIX da Constituicdo Federal).

2. Conclusao

Diante do exposto, considerando que: (i) o nome de dominio objeto da presente disputa
reproduz integralmente marca anteriormente registrada pela Reclamante; (ii) o
Reclamado ndo possui direitos ou interesse legitimo no uso do Nome de Dominio; e (iii)
as circunstancias do caso demonstram que o nome de dominio foi obtido de ma-fé pelo
Reclamado, é imperiosa, pois, a transferéncia do dominio objeto da disputa a Reclamante.
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. DISPOSITIVO
Pelas razGes acima expostas e de acordo com o artigo 2.1, “a”, e caput do artigo 2.2 do
Regulamento da CASD-ND, este Especialista acolhe a presente Reclamacdo e determina que o
Nome de Dominio em disputa, seja transferido a Reclamante, conforme requerido na Reclamacao
apresentada.
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, 24 de fevereiro de 2022.

Sl

Luiz Edgard Montaury Pimenta
Especialista
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