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ENTRO DE SOLUCAD [ PUTA ASSOCIACAO BRASILEIRA DA
M PRO :,,‘.,,I'." LECTUAL PROPRIEDADE INTELECTUAL

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

SERASA S.A. X AINIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

PROCEDIMENTO N° ND202201
DECISAO DE MERITO
1. RELATORIO

1. Das Partes

SERASA S.A., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n2.
62.173.620/0001-80, com endereco em Sdo Paulo - SP, Brasil, representada neste
procedimento pelos advogados integrantes do escritorio Dias Teixeira Sociedade de
Advogados, com endereco em S3o Paulo - SP, Brasil, é a Reclamante do presente
Procedimento Especial (a “Reclamante”).

AINIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA., pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n°. 12.716.025/0001-75, com sede em Campinas - SP,
Brasil, com endereco eletronico informado junto ao Registro.br, sem representacdo nos
autos, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “Reclamada”).

2. Do Nome de Dominio

O nome de dominio em disputa é <serasapme.com.br> (0 “Nome de Dominio”). O Nome
de Dominio foi registrado em 03/10/2019 junto ao Registro.br.
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3. Das Ocorréncias no Procedimento Especial

Em 26 de janeiro de 2022, 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.

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 informacgdes cadastrais acerca do nome de dominio <serasapme.com.br>,
incluindo anota¢Oes acerca de eventual divergéncia entre o nome e numero do
documento do titular constante do cadastro do nome de dominio objeto da presente
Reclamacgado.

Em 27 de Janeiro, o NIC.br respondeu a solicitacdo da Secretaria Executiva repassando os
dados cadastrais do nome de dominio <serasapme.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, tendo em vista que foi registrado em
03/10/2019.

Em 31 de janeiro, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o
disposto no artigo 6.2 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidade formal
identificada na Reclamacgao.

Em 02 de fevereiro, a Secretaria Executiva comunicou a Reclamante o saneamento da
Reclamacdo, ressalvando que caberia a Especialista nomeada a andlise de mérito,
inclusive dos requisitos formais e documentacdo apresentada.

Ainda na mesma data, 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 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 18 de fevereiro de 2022, a Secretaria Executiva comunicou as Partes e ao NIC.br que
o0 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.
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Em atencdo ao tramite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br
comunicou em 21 de fevereiro a Secretaria Executiva sobre o sucesso no contato com a
Reclamada, tendo esta tomado ciéncia inequivoca sobre o procedimento instaurado,
motivo pelo qual o Nome de Dominio ndo restou congelado. Nesta data, a Secretaria
Executiva comunicou o ocorrido as Partes, concedendo prazo de 05 dias corridos para
apresentacdo de Acordo ou manifestacdo de interesse da Reclamante na sua
formalizacdo, sob pena de prosseguimento do feito.

N3o tendo havido qualquer manifestacdo, em 11 de marc¢o, a Secretaria Executiva
comunicou as Partes a nomeacgao da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo
9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaracdo de Independéncia e
Imparcialidade.

Em 21 de margo de 2022, ap6s 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.

4. Das Alegagoes das Partes
a. Da Reclamante

A Reclamante requer a transferéncia do Nome de Dominio em disputa sob a hipdtese de
aplicacdo das previsdes contidas no Art. 2.1, (a) e (c) do Regulamento da CASD-ND e Art.
39, (a) e (c), do Regulamento do SACI-Adm, além do disposto no Art. 2.2, (b) do
Regulamento da CASD-ND e Art. 39, (a) e (c), bem como paragrafo Unico, (b) do
Regulamento do SACI-Adm, com base nos seguintes argumentos:

Trata-se de sociedade legalmente constituida em 19/10/1970 com atividade no segmento
de analise de crédito e controle de inadimpléncia, oferecendo a pessoas fisicas e juridicas
solucGes para gestdo de risco, marketing e certificacdo digital, sendo atualmente
responsavel pela maior base de dados da América Latina.

Desde entao, faz uso do nome empresarial SERASA S.A., tendo resguardado seus direitos
de marca sobre o sinal em questdo, a par do registro no INPI sob n.2 816062129 com
prioridade estabelecida em 12/04/1991, assim como sobre o nome de dominio
<serasa.com.br>, criado em 20/08/1996, que, por derradeiro, conferem a Reclamante a
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exclusividade sobre o termo “SERASA” e o direito de zelar pela integridade e reputacao
do sinal nos termos da Lei da Propriedade Industrial (LPI).

Uma vez que a Reclamante fornece servicos direcionados a pequenas e médias empresas,
viu-se surpreendida ao deparar-se com o Nome de Dominio <serasapme.com.br>
registrado pela Reclamada sem o seu consentimento, dada a possibilidade de confusao
e/ou associacdo indevida, intrinsecas a utilizacdo do termo sob sua exclusividade com o
Unico acréscimo da sigla “PME".

Assinala o envio a Reclamada de Notificacdo Extrajudicial em 07 de julho de 2021,
manejada eletronicamente ao endereco indicado no cadastro de contato disponibilizado
pelo Registro.br, cuja resposta adveio em concordancia, mas, entretanto, sem o
cumprimento satisfatorio.

Em suma, diante da notoriedade dos sinais da Reclamante no seu ramo de atuacao,
imputa a Reclamada conduta de ma-fé ao intencionalmente registrar o Nome de Dominio
em disputa sem o amparo de direito prévio ou legitimo interesse, visto que ele reproduz
o sinal distintivo “SERASA” unicamente com o acréscimo do termo “PME”, utilizado como
sigla para um de seus principais publicos-alvo, as pequenas e médias empresas, com o
intuito de impedir que a Reclamante procedesse na sua utilizagdo como nome de dominio
correspondente, desencadeando o presente Procedimento.

b. Da Reclamada

Intimada eletronicamente em 02 de fevereiro de 2022 pela Secretaria Executiva, cfr.
disposicdo dos artigos 12 e 62 do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-
ND, a Reclamada ndo apresentou manifestacdo, sendo declarada a sua revelia para fins
legais neste Procedimento.

N3do obstante, dada a comunicacdo da Reclamada diretamente ao NIC.br sinalizando
possivel acordo, recebeu da Secretaria Executiva em 21 de fevereiro o prazo adicional de
05 dias corridos para apresentar manifestacdo de interesse na sua formalizagdo, que
transcorreu in albis.

1lein.29.279, de 14 de maio de 1996.
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. FUNDAMENTACAO E CONCLUSAO
1. Fundamentacao

A documentacdo apresentada pela Reclamante estd formalmente apta e preenche os
requisitos constantes dos artigos 3 e 4 do Regulamento CASD-ND, em especial a
legitimidade ativa e a qualificacdo da representacao legal.

As provas acostadas pela Reclamante sdo suficientes para o reconhecimento do seu
interesse processual, e demonstram os direitos previamente adquiridos sobre o seu nome
empresarial e sinais distintivos, resguardados pela legislacdo Constitucional em seu artigo
52 inc. XXIX, e pela LPI nos artigos 129 e 130, inc. lll, indicando conduta previdente e boa-
fé.

Por outro lado, é de se observar que, no ambito extrajudicial e apds instaurado o
Procedimento, em conformidade com o devido processo legal, concedido o prazo regular
para a manifestacdo da Reclamada, e prazo adicional para eventual composicao amigavel,
nao se verificou qualquer manifestacdo de interesse desta, evidenciando a conduta revel
para efeitos legais.

A par das questdes de fato e de direito suscitadas neste Procedimento, entendemos que
a prestacao jurisdicional deve amparar a Reclamante com base no art. 3° do Regulamento
SACI-Adm, e artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND, conforme veremos a seguir.

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.

Tendo em vista o caso concreto, observamos que o art. 3.2 do Regulamento SACI-Adm,
estabelece que a Reclamante devera comprovar a existéncia de ma-fé por parte da
Reclamada, cumulada com: a) identidade ou similaridade suficientes para causar
confusdo entre marca depositada ou registrada no INPI sob sua titularidade e o Nome de
Dominio em disputa; c) eventual confusdo entre o nome empresarial (...) ou outro nome
de dominio sobre o qual detenha anterioridade em relacdo ao Nome de Dominio em
disputa, em conformidade com a prescricdo do art. 2.1 (a) e (c) do Regulamento CASD-
ND, aplicaveis ao Procedimento. O requisito da ma-fé sera analisado de forma particular
a seguir.

Notadamente em relagdo a anterioridade, evidente que o nome empresarial da
Reclamante contém o termo nuclear “SERASA” e se encontra ativo ha mais de 50 anos,
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tendo sido constituido em 19/10/1970, conforme extrato do CNPJ acostado ao
Procedimento.

Observando-se o extrato do CNPJ da Reclamada, acostado ao Procedimento e ativo,
vemos que a sua constituicdo se deu posteriormente, em 18/10/2010, havendo parcial
identificacdo entre os servicos secunddrios prestados no que tange ao “tratamento de
dados, provedores de servicos de aplica¢dGo e servigos de hospedagem na internet” em
relacao a Reclamante, porém sem qualquer sinal distintivo colidente, capaz de justificar o
registro ou a utilizagdo do Nome de Dominio em disputa.

A par do artigo 5.2 XXIX da CF/88, ndo ha qualquer duvida em relagdo a protecdo do termo
“SERASA” enquanto nome empresarial regularmente titulado pela Reclamante, suficiente
para justificar a sua insurgéncia ao registro do Nome de Dominio em disputa:

“A lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio
tempordrio para sua utilizagdo, bem como protecdo as criagées
industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnoldgico e econémico do Pais”

Nao bastasse, é contundente a carteira de marcas apresentada pela Reclamante, em vigor
e/ou depositadas perante o INPI, merecendo destaque o registro sob n.2 816062129 para
a marca mista “SERASA”, na classe nacional 40:31/32/34 para “Servicos de assessoria
econbémico-financeira; Servigos de organiza¢éo e administragdo de empresas; Servigos de
andlise e processamento de dados”, cuja prioridade foi estabelecida em 12/04/1991,
concedida em 17/11/1992.

A par dos artigos 129 e 130, inc. Il da LPI, é inequivoco o direito da Reclamante ao uso
exclusivo das marcas concedidas em solo brasileiro, cabendo-lhe zelar pela sua
integridade material ou reputacdo diante de qualquer tentativa de aproveitamento ilicito.

Nesse sentido, necessario observar que a Reclamante possui registro para o nome de
dominio <serasa.com.br> desde 20/08/1996, dentre outros homes de dominio contendo

o termo nuclear “SERASA”, mantendo identidade com o seu nome empresarial e as suas
marcas registradas, conforme se verifica através do banco de dados WHOIS
disponibilizado pelo Registro.br.

A Reclamada, por sua vez, procedeu no registro do Nome de Dominio em disputa
<serasapme.com.br>em 03/10/2019, mais de 23 anos apds a Reclamante.
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Resta claro que o registro do Nome de Dominio em disputa configura situacao tipificada
pelo art. 32, (a) e (c) do Regulamento SACI-Adm, e art. 2.1, (a) e (c) do Regulamento CASD-
ND, na medida em que reproduz integralmente a marca registrada e amplamente
reconhecida da Reclamante no seu ramo de atividade, que integra seu nome empresarial
e nomes de dominio anteriores ao sinal em conflito, cuja Unica diferenca que traz é o
acréscimo da sigla “PME”, em clara referéncia ao termo “pequenas e médias empresas”,
publico-alvo da Reclamante.

Consequentemente, ndo se pode afastar a hipdtese de confusdo e/ou associagdo pelo
consumidor entre o Nome de Dominio em disputa e os sinais distintivos registrados pela
Reclamante, ainda que ndo se verifigue o uso efetivo do Nome de Dominio pela
Reclamada para fins comerciais.

Em ultima andlise, a situacdo fatica pode implicar em prejuizos a Reclamante, ndo sé pela
impossibilidade de registrar e utilizar o sinal no plano virtual, que funcionaria como uma
mera extensdao de um direito adquirido, mas também pela diluicdo da marca.

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

Nos termos do art. 22 (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-
ND, a Reclamante possui legitimo interesse sobre o Nome de Dominio em disputa.

Ficou devidamente comprovado nos autos que a Reclamante atua ao abrigo dos artigos
5.2 XXIX da CF/88, bem como 129 e 130, Ill da LPI, na defesa de ativos intelectuais
constituidos anteriormente ao Nome de Dominio em conflito, configurando direito
material capaz de elidir o principio geral do “first come, first served” contido na Resolucdo
CGI.br/RES/2008/008/P? alterada pela Resoluc¢do CGIl.br/RES/2017/031.

2 “Art. 12 - Um nome de dominio disponivel para registro serd concedido ao primeiro requerente que
satisfizer, quando do requerimento, as exigéncias para o registro do mesmo, conforme as condicGes
descritas nesta Resolugao.

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 legislagao 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, ou que incida em outras vedagdes que
porventura venham a ser definidas pelo CGl.br.” (grifamos)
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c. Direitos ou interesses legitimos da Reclamada com relagao ao Nome de Dominio.

De acordo com o art. 112 (c) do Regulamento SACI-Adm, a Reclamada ndo relne direitos
ou interesses legitimos sobre o Nome de Dominio em disputa, haja vista que ndo é titular
de qualquer marca ou nome empresarial idéntico ou semelhante constituido
anteriormente, conforme demostrado nos autos.

Assim, a falta de uso ou de direito preexistente que justifique o registro do Nome de
Dominio em disputa pela Reclamada, leva-nos a concluir pela ilegitimidade da Reclamada
para dispor do Nome de Dominio <serasapme.com.br>.

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.

A par do CNPJ acostado aos autos, cabe ressaltar que a Reclamada atua no segmento de
tecnologia da informagdo, e, portanto, ndo poderia deixar de conhecer a marca “SERASA”
da Reclamante, dada a sua notoriedade no segmento de processamento de dados e
solucGes para gestdo de riscos.

Ademais, instada a manifestar-se por diversas vezes com vistas a um acordo amigavel,
embora tenha sinalizado inicialmente a possibilidade, a Reclamada apresentou conduta
displicente, tendo sido declarada revel neste Procedimento.

Além disso, o site da Reclamada nao apresenta qualquer conteudo indicativo de atividade
correlata que pudesse confirmar o uso de boa-fé, como faz prova o print da pagina de
acesso do Nome de Dominio em disputa, realizado pela Secretaria desta Camara em
28/01/2022:

Imdex of
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Trata-se, portanto, de caso de posse passiva de nome de dominio, e como tal, é o
entendimento majoritdrio desta Camara que tal caracteristica ndo tem o conddo de
afastar a ma-fé por si s6, devendo ser observado no caso concreto a existéncia de outros
elementos relevantes. Nesse sentido é a jurisprudéncia desta Camara, a exemplo das
seguintes decisdes: ND202113, ND202081, ND202061, ND202076.

A demonstracdao pela Reclamante do vasto rol de marcas depositadas e registradas
perante o INPI contendo o termo nuclear “SERASA”, das quais a mais antiga data de
12/04/1991, é direito material amparado pelo paragrafo Unico do artigo 12 da Resolucdo
2008/008 do CGI.BR e da clausula 42 do contrato para registro de nome e dominio, que
vedam expressamente a violagdo aos direitos de terceiros no ato do registro de um nome
de dominio, funcionando como exce¢do ao principio do "first come first served" ja
mencionado.

N&o bastassem os demais elementos verificados no caso concreto, a ma-fé decorre do
proprio ilicito cometido pela Reclamada, ao reproduzir sem autorizagdo a marca
registrada da Reclamante, conforme expresso no artigo 189, inciso | da LPI:

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorizagdo do titular, no todo ou em parte, marca
registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusdo; ou

Il - altera marca registrada de outrem ja aposta em produto colocado no
mercado.

Pena - detengdio, de 3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa. (grifamos)

Além da clara violagdo dos diretos de marca da Reclamante, o simples fato de se admitir
qgue o Nome de Dominio em disputa possibilite a inducdo de terceiros a erro ja é o
suficiente para caracterizar a auséncia de boa-fé.

Assim, a figura do Cybersquatting é adequada ao caso, uma vez que pelo registro do Nome
de Dominio contendo integralmente a marca famosa existe evidente indicio de ma-fé da
Reclamada na tentativa de impedir e/ou prejudicar a atividade da Reclamante, dada a
provavel confusdo gerada no ambiente virtual. Precedentes: ND201920, ND202032,
ND202143.

Logo, é aplicavel o art. 39, paragrafo Unico, (b) e (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2
(b) e (c) do Regulamento CASD-ND.
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2. Conclusao

Demonstrado pela Reclamante a sua legitimidade ativa e interesse processual, bem como
comprovados os seus direitos anteriores em relacdo ao sinal distintivo notoriamente
conhecido “SERASA” enquanto nome empresarial, marca registrada e nome de dominio,
e, por outro lado, demonstrada a falta de legitimidade da Reclamada no registro do Nome
de Dominio em disputa, cumulada com indicios de ma-fé na escolha e reproducao integral
do sinal combinado com a sigla “pme”, implicando em potencial confusdo no ambiente
virtual e prejuizo a Reclamante, incidem no caso as disposi¢cdes do art. 2.1, (a) e (c) do
Regulamento da CASD-ND e art. 39, (a) e (c) do Regulamento do SACI-Adm, além do
disposto no art. 2.2, (b) e (c) do Regulamento da CASD-ND e art. 32, paragrafo unico, (b)
e (c) do Regulamento do SACI-Adm.

1118 DISPOSITIVO

Pelas razdes acima expostas e de acordo com o art. 12, § 12 do Regulamento SACI-Adm e do art.
10.9 do Regulamento CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamacdo e determina que o
Nome de Dominio em disputa <serasapme.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 Decisdao de Mérito, nos termos do
presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

S3do Paulo, 11 de abril de 2022.

Tatiana Cristiane Haas Tramuja
Especialista
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