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

AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
X
LATICINIOS ITARUMA INDUSTRIA E COM. LTDA.

PROCEDIMENTO N° ND202203

DECISAO DE MERITO

I RELATORIO
1. Das Partes

AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A., pessoa juridica com sede em Belo Horizonte,
Minas Gerais, inscrita no CNPJ/ME sob o n2 16.590.234/0001-76, representada por Baril
Advogados, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (“Reclamante”).

LATICINIOS ITARUMA INDUSTRIA E COM. LTDA., sociedade empresaria limitada de
direito privado inscrita no CNPJ/ME sob o n.2 03.263.559/0001-00, com sede em
Goiania, representada por Faria Santos Advocacia, € a Reclamada do presente
Procedimento Especial (“Reclamada”).

2. Do Nome de Dominio

O nome de dominio em disputa é <myshoes.com.br> (“Nome de Dominio”), o qual foi
registrado em 26/08/2021 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorréncias no Procedimento Especial

Em 04/02/2022, 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 04/02/2022, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento,
enviou solicitacdo ao Nucleo de Informagdo e Coordenagdo do Ponto BR (NIC.br)
requerendo as informagGes cadastrais acerca do Nome de Dominio <myshoes.com.br>,
incluindo anotagdes acerca de eventual divergéncia entre o nome e numero do
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documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de dominio objeto da
presente Reclamacgado, ou ainda atualizagdo cadastral promovida pelo titular.

Em 08/02/2022, o NIC.br respondeu a solicitagdo da Secretaria Executiva repassando os
dados cadastrais do Nome de Dominio <myshoes.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 11/02/2022, a Secretaria Executiva comunicou a Reclamante o saneamento da
Reclamacdo, ressalvando que cabe ao Especialista a ser nomeado a analise de mérito,
inclusive dos requisitos formais e documentagdo apresentada.

Em 14/02/2022, a Secretaria Executiva, em consondncia 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 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 03/03/2022, a Reclamada apresentou Resposta tempestiva, e a Reclamante foi dada
a vista da Resposta em 04/03/2022.

Em 17/03/2022, a Secretaria Executiva comunicou as Partes a nomeacdo do Especialista
subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou
Declaracdo de Independéncia e Imparcialidade.

Em 30/03/2022, a Secretaria Executiva comunicou as Partes o recebimento de
manifestacdo extemporanea, da Reclamante, recebida em 29/03/2022. Informou, neste
mesmo ato, que todas as manifestagdes recebidas seriam submetidas ao Especialista,
que ndo estad obrigado a examinar eventual manifestacdo apresentada fora de prazo,
mas podera fazé-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento,
conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

4, Das Alegag6es das Partes
a. Da Reclamante

A Reclamante é empresa brasileira atuante no setor de calgados, bolsas e acessdrios
femininos no Brasil e na América Latina, comprovando a titularidade de diversas marcas
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registradas junto ao INPI, sendo relevante citar aquelas compostas pelo termo “MY
SHOES” para assinalar servigos relacionados a comércio de sapatos e demais artigos de
vestuario, listadas a seguir:

e MY SHOES, no. 901311944, nominativa, depositada em 17/11/2008 e concedida
em 22/02/2011, na classe 35 (Comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestudrio; Comércio (através
de qualquer meio) de roupas);

-
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o | , no. 902933183, mista, depositada em 09/09/2010 e concedida
em 15/12/2015, na classe 35 (Comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestudrio; Comércio (através
de qualquer meio) de roupas).

Neste contexto, sustenta que o Nome de Dominio objeto da discussdo
<myshoes.com.br> é idéntico as marcas registradas da Reclamante, como indicio da
ma-fé da Reclamada.

A Reclamacgdo destaca que, na inscricdo da Reclamada junto a Receita Federal, esta
possui nome de fantasia “LATICINIOS CAGCU” e o sécio administrador da empresa R. P. F.
C. é o contato responsavel pelo dominio em questao.

Por fim, a Reclamante acusa a Reclamada da pratica de cybersquatting vez que:

(i) A Reclamada, ja perdeu uma disputa contra o WhatsApp e teve sua ma-fé
reconhecida por decisdo do painel administrativo da OMPI, no caso D2015-2038
envolvendo a Reclamada e a empresa FNAC;

(ii) A Reclamada é titular de outros inimeros nomes de dominio, o que demonstra
possivel conduta fraudulenta; e,

(iii) Laticinios Tamandaré Industria e Comércio Ltda., empresa da qual R. P. F. C.
também é socio, j& teve disputa envolvendo o nome de dominio
<valeo.com.br>, que violava os direitos da empresa Valeo Sistemas Automotivos
Ltda, conforme procedimento ND201958.

Por fim, relata a Reclamante que tentou contato com a Reclamada antes deste
procedimento, por meio de notificacdo extrajudicial enviada em 28/10/2021, sem
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noticias de resposta da Reclamada até o ingresso com a presente Reclamagdo. Mesmo
assim, apds a tentativa de composicao extrajudicial, a Reclamada iniciou o uso do
dominio questionado.

Diante do exposto, requer a Reclamante a transferéncia do nome de dominio objeto
desta Reclamagao.

b. Da Reclamada

A Reclamada, por sua vez, é empresa atuante no ramo de laticinios, com atuagdo
também no meio digital, por meio do nome fantasia “ABC Cagu”. Nesse sentido, uma
das atividades que realiza em torno de sua atuagdo principal é a de locagdo e
manutencdo de equipamentos ligados ao setor de laticinios. Aduz que os negdcios
ligados as atividades de locagdo e manutencdo de maquinas realizadas pelos
funciondrios da ABC Cacgu passaram a ser individualizadas sob o sinal distintivo “Mysho
Equipamentos e Servicos”.

Alega que caso desejasse utilizar o nome de dominio para auferir lucros indevidos,
caracterizando a pratica de cybersquatting, teria entrado em contato com a Reclamante
negociando a venda, o que ndo ocorreu.

Destaca, ainda, que a Reclamada n3do conhecia a marca MY SHOES, da Reclamante, e
por meio de uma consulta ao histérico do nome de dominio no WayBack Machine do
Internet Archive, mostra que o dominio foi utilizado pela Reclamante até o final de 2019,
principalmente para redirecionamento para “loja.myshoes.com.br” e isso se
enquadraria na hipdtese de processo de liberagdo competitivo por falta de interesse da
Reclamante.

Faz mencgdo ao precedente do caso “VALEQO”, no qual a Reclamada nao foi condenada e
continuou na posse do dominio como demonstracdo de sua boa-fé. Ja com relagdo ao
precedente do “WhatsApp” afirma que cometeu um erro, vez que desconhecia alguns
principios legais.

Por fim, destaca a falta de distintividade do termo “MY SHOES”, e cita um pedido de
registro de marca que foi indeferido pelo INPI por essa razao.

Alega o principio da especialidade marcaria e traz exemplos de diversas empresas que
usam ou ja usaram a expressao “MY SHOES” como nome fantasia, aduzindo, ainda, que
em 2014, o dominio em disputa era de outra empresa que utilizava para comércio de
sapatos.
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Diante do exposto, requer a Reclamada a manutengdo do nome de dominio sob a sua
titularidade.

c. Da Manifesta¢ao da Reclamante

Apesar de inexistir previsdo no Regulamento do SACI-Adm, a Manifestacdao é admitida
no Regulamento da CASD-ND, em hipdteses especiais, e a critério do Especialista. Como
aqui ha fatos novos importantes para a demonstragdo da ma-fé, entendo pertinente e
justificavel a apreciagdo para decisdo do caso.

A Reclamante destaca, ainda, que a Reclamada possui pedido de registro de marca
J I

I'n VIV

composta pelo sinal "MYSHQ" ( FOUPAMENTOSESERVIGDS = o 925680010, depositada em
03/03/2022).

Destaca, ainda, que o protocolo do pedido de registro da marca ocorreu em
08/02/2022, ap6s a instauragdo desse procedimento, em 26/01/2022.

A Manifestagdo traz ainda a informac¢do de que o dominio <mysho.com.br> esta
disponivel, mas a Reclamada optou por “MYSHOES”, conforme informacgdes
disponibilizadas pelo Registro.br.

Aduz, por fim, que a Reclamada possui mais de 170 nomes de dominios registrados em
seu nome, o que demonstra a sua ma-fé.

Diante do exposto, refor¢a o pedido de transferéncia do Nome de Dominio objeto desta
Reclamagao.

. FUNDAMENTACAO E CONCLUSAO
1. Fundamentagao

Em atenc¢do ao item 10.1 do Regulamento da CASD-ND e ao artigo 122 do Regulamento
do SACI-Adm, este Especialista entende ndo haver necessidade de producdo de novas
provas, tampouco de esclarecimentos adicionais quanto ao mérito da disputa, estando
ja municiado de elementos suficientes a permitir a decisdo do presente conflito.
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Em consonancia com os Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, h3, nos autos deste
Procedimento, evidéncia de ma-fé no registro e na utilizagdo do nome de dominio em
disputa, conforme restara explicitado a seguir.

Nos termos do artigo 32 do Regulamento do SACI-Adm, bem como do item 2 do
Regulamento da CASD-ND, para que haja a transferéncia de nome de dominio, por meio
do procedimento ora utilizado, é necessario o preenchimento de pelo menos um dos
seguintes requisitos:

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

¢) 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.

Por outro lado, nos termos dos artigos 22 (c) do Regulamento SACI-Adm e artigo 4.2 (d)
do Regulamento CASD-ND, cabe a Reclamante demonstrar que possui direitos e/ou
interesse legitimo sobre o nome de dominio em disputa.

Ainda, a transferéncia do nome de dominio sé é possivel se verificada a ma-fé da
Reclamada no registro e/ou utilizacdo, sendo as seguintes circunstancias, nos termos do
Regulamento do SACI-Adm, bem como da CASD-ND, exemplificativas de indicios de ma-
fé:

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 de dominio correspondente; ou
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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 eletrénica ou para qualquer
outro enderego eletrénico, criando uma situagéo de provdvel confusdo com o sinal
distintivo do Reclamante.

Assim, nos termos destes dispositivos, entende este Especialista que 0 nome de dominio
objeto desta disputa deve ser transferido, nos termos requeridos pela Reclamante e
conforme fundamentacgao abaixo.

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

O Nome de Dominio <myshoes.com.br>, que foi adquirido pela Reclamada em 2021, é
composto por elemento distintivo idéntico as marcas registradas pela Reclamante
compostas pelo termo “MY SHOES”, depositadas perante o INPI a partir do ano de 2008.

Segundo a orientacdo da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual - WIPO, na
analise jurisprudencial das decis®es proferidas pela entidade, WIPO Overview 3.0%:

1.7 Qual é o teste para determinar identidade ou semelhanga? (...) Enquanto
cada case 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, serd considerado semelhante & marca {(...).2

Com efeito, o termo “MY SHOES” é idéntico as marcas da Reclamante, e possui
associacdo direta com o seu ramo de atuacdo. Desta forma, a escolha deste termo pela
Reclamada para composicdo do Nome de Dominio objeto da presente disputa ndo é

! Disponivel no endereco eletrénico <www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0>.

2 Em traduc3o livre do trecho: “1.7 What is the test for identity or confusing similarity under the first
element? (...) While each case is judged on its own merits, in cases where a domain name incorporates the
entirety of a trademark, or where at least a dominant feature of the relevant mark is recognizable in the
domain name, the domain name will normally be considered confusingly similar to that mark for purposes
of UDRP standing.”.
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suficiente para diferenciar os sinais distintivos da Reclamante do dominio registrado
pela Reclamada.

E inclusive neste sentido a jurisprudéncia da CASD-ND, reconhecendo, nos casos
ND202154 ND202155 ND202156, que a violagdo as marcas anteriores e a presenca de
similaridade suficiente para criar confusdo ou associa¢do indevida é suficiente para
impedir que terceiros utilizem nome de Dominio associado a marca alheia de terceiro.

Diante do acima, resta evidente que os direitos da Reclamante sobre o sinal “MY
SHOES” como marca foram adquiridos e constituidos em data anterior ao registro do
Nome de Dominio pela Reclamada (que ocorreu somente em 26/08/2021, apds noticias
veiculando a compra da marca MYSHOES pelo grupo AREZZO).

Estdo presentes, portanto, os requisitos dos artigos 2.1, item “a”, do Regulamento da
CASD-ND e 39, item “a”, do Regulamento SACI-Adm, posto que ha semelhancga passivel
de confusdo entre o Nome de Dominio <myshoes.com.br> e as marcas anteriormente
registradas pela Reclamante.

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

Nos termos do artigo 22 (c) do Regulamento do SACI-Adm, bem como do item 4.2 (d) do
Regulamento da CASD-ND, a Reclamagdo deverd conter o legitimo interesse do
Reclamante em relagdo ao(s) nome(s) de dominio objeto da disputa:

Art. 2°. O Reclamante escolherd uma das instituicGes credenciadas e solicitard a
instituigdo escolhida a abertura de procedimento do SACI-Adm, informando em
seu Requerimento:

c) as razées e os documentos que comprovam as hipoteses descritas no artigo 32
deste Regulamento, bem como o seu legitimo interesse em relagdo ao(s)
nome(s) de dominio objeto de disputa, devendo desde logo apresentar todos os
argumentos e documentos que os comprovem;

4.2. A Reclamagdo deverd conter, sob pena de indeferimento:

(d) a exposicGo das razdes de fato e de direito devidamente fundamentadas,
bem como o legitimo interesse do Reclamante em relagdo ao(s) nome(s) de
dominio objeto da disputa nos termos do item 2 supra, devendo desde logo
apresentar todos os argumentos e documentos que 0s comprovem;

Com base no exposto pela Reclamante, verifica-se que esta é titular de registros
marcarios anteriores para a expressdo MY SHOES, tendo, portanto, os direitos de
exclusividade sobre o referido termo. Portanto, resta comprovado seu legitimo interesse
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no Nome de Dominio <myshoes.com.br> para evitar uma associacdo indevida ou
confusdo perante os consumidores.

c. Direitos ou interesses legitimos da Reclamada com relagdo ao Nome de Dominio.

Por sua vez, a Reclamada é titular do pedido de registro para a marca “MYSHO
EQUIPAMENTOS E SERVICOS”, mista, n? 925680010, na classe 07 (Aparelho para
esterilizacdo ou conservacdo do leite de uso industrial e comercial; Maquinas para
laticinios; Ordenhadeiras; Separadores nata/leite), depositada em 03/03/2022.

Nesse sentido, vale notar que o pedido de registro da Reclamada estd, até a presente
data, aguardando analise de mérito por parte da Autarquia. No entanto, tendo sido o
pedido de registro em nome da Reclamada feito em 08/02/2022, isso ¢, posterior a
concessdo do registro em nome da Reclamante e, também, a instauracdo desse
procedimento, qual seja em 26/01/2022, ndo ha que se considerar tal pedido como
direito legitimo para fins da presente disputa.

Ademais, como exposto pela Reclamante, o dominio <mysho.com.br> estd disponivel no
NIC.br para aquisicdo, termo esse que seria idéntico ao pedido de registro marcario da
Reclamada. No entanto, esta optou por utilizar expressdo idéntica aos registros
marcarios e anteriormente obtidos pela Reclamante no Nome de Dominio
<myshoes.com.br>.

Tal decisdo estd amparada por precedentes semelhantes, como por exemplo a decisdo
de mérito no caso ND202155.

Portanto, diante das conclusdes chegadas nos capitulos Il.1(a) e (b) acima e neste
capitulo 11.1(c), o préximo aspecto a ser analisado no capitulo 11.1(d), referente a ma-fé
da Reclamada, é essencial para a decisdo sobre a prevaléncia dos interesses da
Reclamante ou da Reclamada.

d. Nome de Dominio registrado de ma-fé, conforme previsto no art. 32, paragrafo tnico,
do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Nos termos do artigo 32, paragrafo Unico, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do
Regulamento CASD-ND, constituem indicios de ma-fé na utilizagdo do nome de dominio:

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, com
objetivo de lucro, usudrios da Internet para o seu sitio da rede eletrénica ou para
qualquer outro enderego eletrénico, criando uma situagdo de provdvel confusdo
com o sinal distintivo do Reclamante.

Os requisitos acima ndo sdo cumulativos, de modo que, a presenca de um deles ja pode
suscitar a ma-fé do titular do dominio.

No caso em tela, a Reclamante aponta fortes evidéncias de ma-fé por parte da
Reclamada.

A fim de demonstrar que a Reclamada registrou e faz uso do dominio de ma-fé, um dos
argumentos da Reclamante é o de que a composicdo do Nome de Dominio
<myshoes.com.br> reproduz integralmente a sua marca registrada MY SHOES e,
portanto, se enquadra na hipdtese do artigo 2.1, ‘a’ do Regulamento CASD-ND, de modo
a obter dominio com termo idéntico as marcas da Reclamante, o que comprova
similaridade suficiente para criar confusdo ou associagdo indevida.

Nos termos do paragrafo Unico do artigo 12 da Resolucdo 2008/008 do CGI.BR é 6nus da
Reclamada em realizar verificagdo de disponibilidade do sinal perante o INPI.

Além disso, a expressdo MY SHOES ndo possui qualquer relagdio com a atividade
empresarial desenvolvida pela Reclamada, sendo que esta tentou obter o registro
marcario para o termo “MYSHO” apenas apds a instauracdo deste procedimento. E,
neste momento, a Reclamada ja possuia prévio conhecimento da marca da Reclamante.

Com base no exposto acima, ao usar o Nome de Dominio <myshoes.com.br>, a
Reclamada atrai usuarios da Internet para o seu sitio da rede eletrbnica, criando uma

situacdo de provdvel confusdo com o sinal distintivo da Reclamante.

E, também, nesse sentido, a jurisprudéncia da CASD-ND no procedimento ND2019383:

3 USINA SAO FRANCISCO S.A. x T.M. COMERCIO DE ACAI LTDA.-ME. Procedimento n° ND201938.
21/10/2019.
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[...] A Reclamante demonstrou que sua marca NATIVE goza de reconhecimento e
vem sendo alvo de tentativa de usurpagdo por terceiros, tal como decidido com
o nome de dominio, que foi objeto de procedimento perante esta CASD-ND (ND-
201843), cuja decisdo foi a transferéncia para a Reclamante. Hd precedentes
desta CASD-ND, segundo os quais “registro de qualquer nome de dominio que se
utiliza de marca alheia previamente registrada constitui forte indicio de ma-fé”
(ND-20159). No presente caso, é evidente que a manutengdo e o uso do Nome
de Dominio pela Reclamada geram provdvel confusdo com o sinal distintivo da
Reclamante — tal como reconhecido pelo INPI —, na medida em que atraird
usudrios da Internet para o website da Reclamada, gerando lucro indevido a
esta. (..) Resta, portanto, no presente caso, caracterizada a md-fé da
Reclamada no registro e no uso do Nome de Dominio, conforme previsto no
artigo 2.2, letras (c) e (d), do Regulamento CASD-ND, e no artigo 32, pardgrafo
unico, letras (c) e (d), do Regulamento SACI-Adm.

Ainda, destaca-se que a Reclamada é titular de mais de 170 nomes de dominio
registrados:

Documento 03.263.559/0001-00

LATICINIOS ITARUMA INDUSTRIA E COM LTDA
. ¥ - |

Srep R

RPFCH

07102003

230902007

1M

Contato (ID) RPFCH4

EMl™ " "6 10

A existéncia de tantos registros em titularidade da Reclamada de dominios com nomes
famosos no mercado de consumo mundial é um indicador adicional de ma-fé.

Merece destaque, ainda, o fato de que o Especialista teve acesso a lista com os dominios
disponibilizados pela ABPI em nome da Reclamada, mediante a assinatura de Termo de
Confidencialidade, sendo que identificou como outros dominios potencialmente
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fraudulentos para fortalecer a ma-fé os seguintes exemplos: <alok.com.br>;
<amazonplanet.com.br> e <appserasa.com.br>.

N3do obstante, em 2015, a Reclamada também teve sua ma-fé reconhecida por decisdo
do painel administrativo da OMPI, no caso D2015-2038% em disputa instaurada pela
Reclamante FNAC 14/24512 14/18 S.A.

A marca registrada do Reclamante tem uma forte reputacdo e é amplamente
conhecida (ver FNAC v. Abdouni Abdelha, Processo WIPO No. D2005-0968 ). (...)
Na opinido do Painel, a combina¢do da marca registrada do Reclamante FNAC e
a extensdo ".blackfriday" no nome de dominio contestado torna dificil conceber
qualquer uso plausivel, real ou contemplado do nome de dominio contestado
que ndo seja ilegitimo.

O Reclamado obviamente estava ciente dos direitos estabelecidos do
Reclamante sobre as marcas FNAC quando registrou o nome de dominio
contestado em 16 de julho de 2015. FNAC é uma marca amplamente conhecida
e opera no Brasil, tanto online quanto offline, além de possuir vdrias marcas
registradas no Brasil muito antes do registro do nome de dominio contestado
pelo Reclamado.

No que diz respeito ao precedente do “WhatsApp”, DBR2021-0005, o painel
administrativo do Centro de Arbitragem e Mediagdo da Organizagdo Mundial da
Propriedade Intelectual — OMPI, para resolucdo de conflitos relativos a nomes de
dominio .BR, também entendeu que a Reclamada agia de ma-fé:

[...] A existéncia de tantos registros da Reclamada e/ou seu representante de
nomes dominios de nomes famosos no mercado de consumo mundialmente é
um indicador adicional de md-fé. Além disso, a explicacdo de “um projeto
pessoal”, sem mais, realmente ¢ insuficiente como defesa ou justificativa®.

Logo, é bastante razoavel concluir que o Nome de Dominio tenha sido registrado de
forma indevida e em ma-fé, atitude esta ja repudiada em casos andlogos por diversos
precedentes, inclusive envolvendo a prépria Reclamada, como visto acima.

4 WIPO Arbitration and Mediation Center - DECISAO DO PAINEL ADMINISTRATIVO: FNAC SA v. Laticinios
Itaruma Ind. e Com. Ltda. Caso No. D2015-2038. 30/12/2015. Decisdo completa disponivel em
<www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2015-2038>.

5 WIPO Arbitration and Mediation Center - DECISAO DO PAINEL ADMINISTRATIVO: WhatsApp, LLC v.
Laticinios Itaruma Industria e com Ltda. Caso No. DBR2021-0005. 19/07/2021. Decisdo completa
disponivel em: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DBR2021-0005>.
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2. Conclusao

Diante do exposto, considerando que: (i) o nome de dominio objeto da presente disputa
reproduz integralmente marca anteriormente registrada pela Reclamante; (i) a
Reclamada ndo possui direitos legitimos sobre o Nome de Dominio; e (iii) o dominio
<myshoes.com.br> foi obtido de ma-fé pela Reclamada, é imperiosa, pois, a
transferéncia do dominio objeto da disputa a Reclamante.

1. DISPOSITIVO

Pelas razbes acima expostas e de acordo com o artigo 2.1, ‘a’ e 2.2, caput, e ‘d’ do
Regulamento CASD-ND, artigo 32, paragrafo Unico do Regulamento do SACI-Adm e
artigo 12 da Resolugdo 2008/008 do CGI.BR, este Especialista acolhe a presente
Reclamagdo e determina que o Nome de Dominio em disputa, <myshoes.com.br>, seja
transferido a Reclamante, conforme requerido na Reclamagdo apresentada.

O Especialista solicita a Secretaria Executiva 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.

S3o Paulo, 18 de abril de 2022.
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Joao Vieira da Cunha
Especialista
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