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

CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO X C. A. P.
PROCEDIMENTO N° ND202218

DECISAO DE MERITO

I RELATORIO
1. Das Partes

CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, clube esportivo, inscrito no CNPJ sob o n@
33.649.575/0001-99, com sede no Rio de Janeiro, RJ, Brasil, representado pelo escritério
Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello, é o Reclamante do presente
Procedimento Especial (o “Reclamante”).

C. A. P., brasileiro, inscrito no CPF sob o n2 030.*** ***.02, com enderego eletrénico
informado junto ao Registro.br, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o
“Reclamado”).

2. Do Nome de Dominio

O nome de dominio em disputa é <fla.com.br> (0 “Nome de Dominio”) e foi registrado
em 19 de julho de 2018 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorréncias no Procedimento Especial

Em 09 de maio de 2022, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado ao
Reclamante confirmando o recebimento da Reclamagdo, bem como informando do
subsequente exame dos requisitos formais da Reclamacgéo.

No mesmo dia 09 de maio de 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 informagbes cadastrais acerca do nome de dominio <
fla.com.br>, incluindo anotagGes acerca de eventual divergéncia entre o nome e niumero
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do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de dominio objeto
da presente Reclamacao, ou ainda atualizagao cadastral promovida pelo titular.

Em 11 de maio de 2022, o NIC.br respondeu a solicitacdo da Secretaria Executiva
repassando os dados cadastrais do nome de dominio <fla.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 Resolugdao de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Dominios sob
“.br” (SACI-Adm) se aplica ao Nome de Dominio sob disputa.

Em 16 de maio de 2022, a Secretaria Executiva intimou o Reclamante, em conformidade
com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir
irregularidades formais identificadas na Reclamacgao.

No mesmo dia 16 de maio de 2022, a Secretaria Executiva comunicou ao Reclamante o
saneamento da Reclamacdo, ressalvando que cabe ao Especialista a ser nomeado a
analise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentacdo apresentada.

Ainda em 16 de maio de 2022, a Secretaria Executiva, em consonancia com os artigos 19
e 62 do Regulamento 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 o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso a
Reclamacéo e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 30 de maio de 2022, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva, sendo que no
dia 12 de junho de 2022, a Secretaria Executiva comunicou ao Reclamado o recebimento
de sua Resposta.

Ao Reclamante foi dada vista da Resposta do Reclamado, sendo que no dia 7 de junho
de 2022, a Secretaria Executiva comunicou as Partes o recebimento de manifestagao do
Reclamante.

Em 10 de junho de 2022, a Secretaria Executiva comunicou as Partes a nomeagao 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 junho de 2022, apés 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, inclusive contendo as manifestacdes apresentadas em 14 e 21
de junho de 2022, para analise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento
desta Camara.
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4, Das Alegagoes das Partes
a. Do Reclamante
O Reclamante alega, em sintese, que:

i. osinal FLAMENGO compde parte de seu nome empresarial — Clube de Regatas
do Flamengo, constituido em 1895;

ii. o sinal FLAMENGO compde seu nome de dominio (flamengo.com.br), registrado
em 30/07/1996;

iii. requereu e obteve, perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial —
INPI, diversos registros para as marcas FLAMENGO e FLA e muitas outras
contendo o signo FLA associado a outro elemento nominativo, possuindo o
direito de uso exclusivo das referidas marcas em todo territério nacional, assim
como o direito de zelar pela sua integridade material e reputagdo, conforme
estabelecem os art. 129 e 130, inciso lll da Lei de Propriedade Industrial;

iv. a marca FLA, de sua titularidade, foi concedida pelo INPI em 13/08/1991, para
identificar os servicos da classe 41 — servicos de diversdo, entretenimento e
auxiliares, isto é, quase 27 anos antes do registro do nome de dominio em
disputa pelo Reclamado, que ocorreu em 19/07/2018;

V. conquistou, em janeiro de 2019, junto ao INPI, o status de alto renome para a
marca FLAMENGO, obtendo o direito de seu uso exclusivo, independente da
classe de registro, bem como de salvaguardar a sua reputacao, evitando o seu
uso indevido por terceiros;

vi. a marca FLAMENGO e, consequentemente, as demais marcas dela
derivadas/associadas, tal qual a marca FLA, conquistaram perante a populagdo
brasileira, um altissimo reconhecimento, inclusive por aqueles que nem mesmo
torcem para a equipe ou consomem o0s seus produtos, devido aos seus
investimentos na equipe desportiva ao longo dos anos;

vii. o nome de dominio em disputa em nada se difere de sua marca registrada FLA,
reproduzida integralmente no nome de dominio em disputa e sem qualquer
acréscimo, o que denota de forma cristalina a possibilidade de confusdo entre
sua marca e o nome de dominio indevidamente registrado pelo Reclamado;
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viii. é inegdvel que ao usar o sinal FLA, como o elemento caracteristico de seu nome
de dominio, o Reclamado busca indicar aos usuarios da Internet que o referido
nome de dominio estaria de alguma forma associado/vinculado ao Reclamante,
o que ndo é verdade.

iX. o nome de dominio <fla.com.br> foi registrado pelo Reclamado em ato de pura
ma-fé, eis que reproduz integralmente e sem quaisquer acréscimos a marca FLA
de sua titularidade, que é a abrevia¢do de seu préprio nome FLAMENGO e que o
identifica em todo o mundo, ndo possuindo qualquer outra definicdo ou
aplicacao;

X. o Reclamado, evidentemente familiarizado com a importancia do nome FLA,
realizou o registro do nome de dominio com o objetivo, justamente, de
posteriormente vendé-lo ao Reclamante ou a terceiros, almejando, portanto,
lucro indevido, o que caracteriza ma-fé, conforme prevé a letra “a” da
subcldusula 2.2 do Regulamento da CASD-ND e letra “a” do Paragrafo unico do
Artigo 32 do Regulamento SACI-Adm.;

Xi. recebeu um e-mail de um aparente sécio do Reclamado, ofertando o dominio
para venda (Doc. 06);

Xii. a ma-fé do Reclamado é corroborada pelo fato de o referido nome de dominio
atualmente hospedar um website que, além de indicar que este estd a venda,
ainda expGe uma série de links relacionados a futebol, como “Copa America”,
“Soccer Goals”. “Football Jerseys”, “Soccer Tickets” e “Brazilian Soccer” (Doc.
07);

xiii.  tal fato demonstra que o Reclamado tinha pleno conhecimento de suas marcas
registradas e de sua atividade, e que registrou e utiliza o nome de dominio para
que os usuarios da internet, ao buscarem informagdes sobre o Reclamante,
sejam levados a acessar o website sob nome de dominio <fla.com.br> e,
consequentemente, a clicar nos links duvidosos ali expostos, também
relacionados a atividade do Reclamante, o que gera uma remuneragao indevida
ao Reclamado (‘pay per click’), caracterizando evidente pratica de
cybersquatting;

Xiv. a ma-fé do Reclamado também é demonstrada pelo fato de que teria j3
registrado diversos nomes de dominio compostos por marcas de terceiros -
Nubank (nu.com.br), XP Investimentos (xpi.com.br), James Delivery
(james.com.br), Suno Research (suno.com.br) e Hotmart (hotpay.com.br), como
0 seu proéprio sdcio cita no e-mail de oferta de venda do dominio objeto da
presente disputa;
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XV. o Reclamado nao possui nenhum direito ou legitimo interesse sobre o nome de
dominio em disputa, eis que nunca foi conhecido pelo signo distintivo FLA,
inexistindo registro ou pedido de registro de marca correspondente ao tal
elemento nominativo, aspectos que denunciam sua intenc¢do de utilizar o nome
de dominio em questdo para obter vantagem econOmica indevida, assim como
para prejudicar a atividade do Reclamante;

o“_n

XVi. estdo presentes as hipdteses das letras “a”, “c” e “d” da subcldusula 2.2 do
o"_n

Regulamento da CASD-ND e nas letras “a”, “c” e “d” do Paragrafo unico do
Artigo 32 do Regulamento SACI-Adm;

Xvii. possui legitimidade e embasamento juridico para pleitear a transferéncia do
dominio em disputa para seu nome.

b. Do Reclamado

Ao apresentar sua defesa, requerendo a manutencdo do objeto em disputa, o
Reclamado suscita, em sintese, que:

i o artigo 32 do Regulamento SACI-Adm, exige que o Reclamante exponha as
razoes pelas quais o nome de dominio foi registrado ou esta sendo usado de
ma-fé, de modo a Ihe causar prejuizos, e ndo tendo o Reclamante comprovado
nenhum tipo de prejuizo, ndo estaria preenchida a condi¢do para a abertura do
procedimento;

ii. o registro do nome de dominio em questao foi obtido de forma legal, por meio
de processo competitivo realizado em julho de 2018 pelo Registro.br/NIC.br
dentro de um Processo de Liberagao, publico, e, como o dominio <fla.com.br>
teve mais de um interessado, o Reclamado obteve o registro do dominio por
apresentar a maior oferta;

iii. a alegag¢do de que o registro do dominio <fla.com.br> ndo poderia ter sido feito
por reproduzir integralmente sua marca “Fla” e parcialmente sua marca
“Flamengo”, de alto renome, ndo se sustenta, pois existiria legalidade no uso da
palavra “Fla”, desde que ndo a relacione diretamente a Reclamante, tanto que o
proprio INPI teria concedido o registro 920313876, relativo a marca “FLA” a
Salena Representacgdes e Servicos Eireli;

iv. as alegacGes de que o registro do dominio foi feito com objetivo de vendé-lo ou
tentar atrair, com objetivo de lucro, usuarios da internet para seu sitio, criando
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uma confusdo com o sinal distintivo do Reclamante, ndo podem ser
consideradas, pois o Reclamado ndo tem nenhum sdcio na propriedade do
dominio, tal como alegado pelo Reclamante e o dominio, <fla.com.br>, jamais
teve conteudo desenvolvido para atrair usudrios, inexistindo um site com
noticias ou algo similar que visasse trafego de usuarios e lucro devido a
confusdo com marcas alheias;

v.  jamais colocou o dominio a venda por RS 20.000,00 ou aceitou vendé-lo por tal
importe, pois tal negociacao nunca foi de seu conhecimento;

vi.  a expressdao “Fla” é um vocabulo utilizado informalmente na internet como
abreviacdo da palavra “falar”, além de ter sinGnimo na linguagem culta e ser
acronimo de varias designacbes, sendo também designado para nomear
pessoas (Flavia e o sobrenome Fla, ambos nomes civis), tem também
correspondente na culinaria (termo de uso comum ou vulgar), serve para indicar
o estado norte-americano da Florida (indica procedéncia) e também é utilizado
para designar arquivos de Macromedia Flash (sendo, portanto, termo técnico);

vii.  a expressdo “Fla” ndo seria passivel de exclusividade nos termos da Instrucdo
Normativa DNRC n? 116, de 22/11/2011, artigo 99, letras “b”, “c” e “d”, que
dispGe sobre a formacdo do nome empresarial, sua protecdo e da outras
providéncias;

viii. o Reclamante nao logrou comprovar que o Reclamado teria registrado diversos
nomes de dominio compostos de marca de terceiros, tal como nu.com.br,
xpi.com.br, james.com.br, suno.com.br e hotpay.com.br, etc.;

iXx.  jamais registrou de ma-fé ou negociou qualquer dominio que contenha marcas
registradas ou partes de marcas de terceiro, assim como nunca fez registro de
nomes de dominio com interesse exclusivo de revender ao proprietario da
marca;

X.  jamais construiu qualquer site com conteudo relacionado as marcas “Fla” ou
“Flamengo”, pois inexiste qualquer conteudo relacionado ao futebol;

Xi. na imagem colocada na Reclamacao, parece haver links, mas tanto como sequer
é comprovada a origem da imagem, também nado é comprovado para onde os
supostos links redirecionariam!;

Xii. na imagem apresentada, os termos “Copa América” “Soccer Gols”, “Football
Jerseys”, “Soccer Tickets” e “Brazilian Soccer” ndao parecem confundir-se com a
marca “Flamengo” ou “Fla” da Reclamante.
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o registro do nome de dominio foi feito pelo fato de se tratar de uma palavra
curta, genérica, com apenas trés letras, facil de memorizar e que facilitaria a
construcdo de qualquer site com conteudo exclusivo, ou seja havia encontrado
uma oportunidade de mercado, pois para quem é empresario, € como um
“coringa”, um “as na manga”;

embora o nome de dominio ndo esteja sendo usado neste momento, seu
interesse sobre o dominio é legitimo e pensa em utiliza-lo para materiais de
construcdo, eis que ja comercializa linha de produtos neste segmento;

gue sendo o produto ou servico a ser oferecido pelo Reclamado de origem
diversa daqueles protegidos pelos registros da Reclamante, o pedido serd
inclusive acatado pelo INPI, tal qual ocorreu com aquele formulado pela
empresa Salena Representagdes e Servigos Eireli.

In. FUNDAMENTACAO E CONCLUSAO

Fundamentagao

Para a apuragdo dos fatos e analise dos direitos das partes, esta Especialista considerou
todos os documentos que embasaram as manifesta¢cdes da Reclamante e da Reclamada.

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.

O artigo 32 do Regulamento do SACI-Adm disp&e que:

Art. 32 - O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, devera
expor as razdes pelas quais o nome de dominio foi registrado ou esta
sendo usado de ma-fé, de modo a causar prejuizos ao Reclamante,
cumulado com a comprovacdao de existéncia de pelo menos um dos
seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em
relacdo ao nome de dominio objeto do conflito:

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
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ndao 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 n? 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
civi, nome de familia ou patronimico, pseudénimo ou apelido
notoriamente conhecido, nome artistico singular ou coletivo, ou
mesmo outro nome de dominio sobre o qual o Reclamante tenha
anterioridade.

O artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, estabelece que:

2.1. Este Regulamento aplicar-se-a as disputas em que o Reclamante alegar
que determinado nome de dominio registrado sob o “.br” se enquadre
em uma das situacées abaixo, cumulada com uma das situacbes
descritas no item 2.2:

a) 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) é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com uma marca
de titularidade do Reclamante, que ainda nao 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 n29.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

c) éidéntico 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 o Reclamante tenha anterioridade.

Para a analise das situacGes e dos requisitos descritos nos preceitos acima, esta
Especialista ird analisar a anterioridade dos direitos do Reclamante e, ainda, se 0 nome
de dominio em disputa é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdao com o sinal
distintivo do Reclamante.

Conforme se depreende dos documentos apresentados, o nome de dominio
<fla.com.br> foi registrado pelo Reclamado em 19 de julho de 2018.

Por outro lado, o Reclamante ¢é titular de inUmeros registros para as marcas
“FLAMENGO” e “FLA”, além de inUmeros outros contendo tais expressoes, destacando-
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se o registro n? 814642640, relativo a marca “FLA”, que se encontra devidamente
concedido pelo INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial, desde 13/08/1991,
para identificar os servigos incluidos na classe 41, quais sejam: servicos de diversao,
entretenimento e auxiliares.

Além disso, é o Reclamante titular do nome empresarial — Clube de Regatas do
Flamengo, constituido em 1895, que tem como mot-vedette o sinal FLAMENGO, sendo
proprietario, ainda, do nome de dominio <flamengo.com.br>, registrado perante o
Registro.br em 30/07/1996.

Deste modo, é inegavel a precedéncia do direito da Reclamante, eis que o nome de
dominio em disputa constitui reproducdo integral e ndo autorizada da marca FLA,
registrada pelo Reclamante desde 1991, e, configura, ainda, reproducdo, ainda que
parcial, do nome empresarial e do nome de dominio <flamengo.com.br>, registrados
pelo Reclamante respectivamente em 1895 e em 30/07/1996, sendo ambos, portanto,
anteriores ao nome de dominio em disputa, registrado somente em 19/07/2018.

Ademais, a marca FLAMENGO (que obteve o status de alto renome em janeiro de 2019,
junto ao INPI) e, consequentemente, as demais marcas dela derivadas/associadas, tal
qual a marca FLA, conquistaram perante a populacdo brasileira, um altissimo
reconhecimento, inclusive por aqueles que nem mesmo torcem para o time ou
consomem os seus produtos, sendo que esta ultima se consagrou como abrevia¢do do
nome do clube e estd indubitavelmente associada ao Reclamante.

E inegdvel que ao registrar o nome de dominio <fla.com.br>, o Reclamado buscou
indicar aos usudrios da Internet que o referido dominio estaria de alguma forma
associado/vinculado ao Reclamante, ja que o mesmo em nada se difere da marca FLA.

E que do print do referido dominio denota-se que ha referéncia a uma série de links
relacionados a futebol, como “Copa America”, “Soccer Goals”, “Football Jerseys”,
“Soccer Tickets” e “Brazilian Soccer”, o que comprova que o Reclamado tinha pleno
conhecimento ndo sé das marcas registradas pelo Reclamante, mas, também, de sua
atividade.

Deste modo, os usuarios da internet, ao buscarem informacdes sobre o Reclamante,
sejam levados a acessar o website www.fla.com.br, vez que referido dominio é idéntico
o suficiente para causar confusdo no mercado com a marca FLA anteriormente
registrada pelo Reclamante e dotada de inegdvel projecdo nacional e internacional,
notada e principalmente porque tal marca se consagrou como a particula simples e
abreviada do nome do clube, sendo, portanto, imediata e comumente associada ao
Reclamante.
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Entende esta Especialista, que o risco de confusdo é evidente e decorre da identidade
entre o elemento nominativo que caracteriza tanto a marca do Reclamante quanto o
nome de dominio do Reclamado, somado ao fato de que ambos os sinais fazem, de
algum modo, referéncia ao futebol.

Alids, esta conclusdo é perfeitamente condizente com o previsto no Acordo TRIPS
(ADPIC, na sigla em portugués para Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio), que, em seu art. 16(1), presume a possibilidade
de confusdo no caso em que um mesmo sinal é usado para distinguir servicos idénticos,
tal qual a hipdétese em tela, verbis:

“1. O titular de marca registrada gozara do direito exclusivo de impedir que
terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operacdes comerciais sinais
idénticos ou similares para bens ou servicos que sejam idénticos ou similares
aqueles para os quais a marca estd registrada, quando esse uso possa resultar
em confusdo. No caso de utilizagdo de um sinal idéntico para bens e servigos
idénticos presumir-se-4 uma possibilidade de confusdo. Os direitos descritos
acima ndo prejudicardao quaisquer direitos prévios existentes, nem afetardo a
possibilidade dos Membros reconhecerem direitos baseados no uso”.
Preenchido, assim, o requisito previsto no artigo 2.1, alineas “a” e “c” do Regulamento
da CASD-ND e artigo 39, alineas “a” e “c”, do Regulamento do SACI-Adm.

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

Conforme ficou demonstrado, a Reclamante possui legitimo interesse com relagao ao
nome de dominio em disputa, pois adota o sinal “FLA” como marca, ha longa data,
marca que se encontra registrada desde 1991, perante o INPI, cumprindo, assim, o
disposto no art. 22 (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-
ND.

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

Entende a Especialista, que embora tenha o Reclamado apresentado sua defesa, em
nenhum momento apontou qualquer argumento que pudesse justificar realmente sua
legitimidade na escolha do nome de dominio em disputa.

O Reclamado informa, em sua defesa, que é empresdrio e proprietario da empresa C A
Porcu Comercial de Variedades Eireli, inscrita no CNPJ sob n? 33.891.684/0001-18, que
exerce o comércio em variados segmentos, com mais de 15 atividades econémicas
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desenvolvidas, como se pode ver em seu cartdo CNPJ, que pode facilmente ser
consultado no site da Receita Federal.

No entanto, apesar da escolha do termo “FLA” para caracterizar o nome de dominio em
disputa, referido termo ndo é, em nenhuma hipdtese, utilizado pelo Reclamado, quer
como marca, quer como nome empresarial ou a qualquer outro titulo.

Por outro lado, apesar da representante do Reclamante e a Secretaria Executiva terem
efetuado o print do site www.fla.com.br, esta Especialista constatou que atualmente ele
ndo é utilizado pelo Reclamado.

Deste modo, conclui esta Especialista que o Reclamado ndo possui direitos ou interesses
legitimos com relacdo ao nome de dominio em disputa.

d. Nome de Dominio registrado ou sendo utilizado de ma-fé, conforme previsto no art.
39, paragrafo unico, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

O artigo 2.2, alineas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento da CASD-ND e o paragrafo Unico
do artigo 39, alineas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm, exigem que o
nome de dominio objeto da Reclamacdo tenha sido registrado ou utilizado de ma-fé.

De acordo com os preceitos acima transcritos, as circunstancias a seguir descritas,
dentre outras que poderdo existir, constituem indicios de ma-fé: (i) ter o Reclamado
registrado o nome de dominio em disputa com o objetivo de vendé-lo, aluga-lo ou
transferi-lo ao Reclamante; (ii) ter o Reclamado registrado o nome de dominio em
disputa para impedir que o Reclamante o utilize como um nome de dominio
correspondente; (iii) ter o Reclamado registrado o nome de dominio em disputa com o
objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante ou (iv) 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 provavel confusdo com o sinal distintivo do Reclamante.

Saliente-se, por oportuno, que as circunstancias que constituem indicios de ma-fé,
previstas no artigo 2.2, alineas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento da CASD-ND e no
pardgrafo Unico do artigo 39, alineas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm,
ndo sdo taxativas, mas exemplificativas, ja que tais preceitos estabelecem claramente
gue poderdo existir outras circunstancias que configuram a ma-fé.

Consigne, primeiramente, que o paragrafo Unico do artigo 12 da Resolugdo
CGl.br/RES/2008/008/P do Comité Gestor da Internet no Brasil, proibe a escolha, pelo
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titular do dominio, de nome que “desrespeite a legislacdo em vigor, que induza terceiros
a erro, que viole direitos de terceiros”. Vejamos:

“Art. 19 -

§ Unico -

Um nome de dominio disponivel para registro sera concedido ao
primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as
exigéncias para o registro do mesmo, conforme as condi¢Ges descritas
nesta Resolugdo.

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 ndo podera ser escolhido nome
gue desrespeite a legislacdo 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
vedacbes que porventura venham a ser definidas pelo CGl.br.”

E o artigo 59, da referida Resolucdo CGl.br/RES/2008/008/P determina que:

“Art. 52 -

E da inteira responsabilidade do titular do dominio:

O nome escolhido para registro, sua utilizacdo e eventual contetudo
existente em paginas referidas por esse dominio, eximindo
expressamente o CGl.br e o NIC.br de quaisquer responsabilidades por
danos decorrentes desses atos e passando o titular do nome de
dominio a responder pelas a¢Ges judiciais ou extrajudiciais decorrentes
de violagdo de direitos ou de prejuizos causados a outrem;”

Sendo assim, de conformidade com os preceitos legais acima, entende esta Especialista
gue o Reclamado ndo atentou as normas referentes ao registro de nomes de dominio no
Brasil, porquanto o nome de dominio por ele escolhido representa incontestavel
violagdo ao principio da boa-fé e fere os direitos pré-constituidos do Reclamante sobre o
sinal FLA, notoriamente conhecido no mercado.

Destaque-se que, atualmente, o nome de dominio em disputa ndo estd usado pelo
Reclamado, cabendo ressaltar que ele mesmo trouxe, em sua defesa, a comprovacdo de
gue obteve o respectivo registro pelo valor de RS 2.000,00 (dois mil reais), através de
um processo competitivo, quando da realizacdo do Processo de Liberacdo do dominio
pelo Registro.br, em 2018.

Ora, se qualquer dominio pode ser facilmente adquirido por RS 40,00 (quarenta reais),
porque o Reclamado, que confessa ser um empresario na busca de boas oportunidades,
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pagaria o valor de RS 2.000,00 (dois mil reais) por um dominio, se ndo pretendesse
vendé-lo ou dele tirar proveito?

Embora o dominio em disputa ndo esteja sendo usado pela Reclamado atualmente, do
print do referido dominio, denota-se claramente que havia a informacdo de que este
estava a venda e era utilizado tdo somente para anunciar links relacionados ao futebol,

isto é, precisamente relacionados a atividade do Reclamante.

E 0 que se constata do print da pagina referida pelo dominio <fla.com.br>, acessado em
12 de maio de 2022:

Fla.com.br

Related Searches:

01 Copa America
0 2 Soccer Goals

03 Football Jerseys

0 4 Soccer Tickets

Brazilian Soccer

Tal fato indica, sem sombra de duvidas, que o Reclamado ndo somente tinha pleno
conhecimento do Reclamante e da sua famosa marca FLA, assim como registrou o nome
de dominio com o objetivo de impedir que o Reclamante o registrasse como tal, ou,
para que pudesse vendé-lo, ou, ainda, para atrair intencionalmente os usudrios da
internet a seu sitio eletronico, induzindo-os a acessarem os links que ali estavam
expostos, em razdo da situacdo de provavel confusdo com o Reclamante, com evidente
intuito de lucro indevido.

Como bem destacado pelo Reclamado, poder-se-ia falar na legalidade de uso da palavra
“Fla”, desde que ndo estivesse relacionada diretamente ao Reclamante, o que, sem
duvida nenhuma, nao se verifica da espécie dos autos.
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Isto porque, repita-se, os links que se encontravam expostos na pagina sob o dominio
<fla.com.br> faziam referéncia ao futebol, exatamente a atividade do Reclamante,
criando-se, junto aos usudrios, uma situacdo de evidente associagdo ao famoso sinal
distintivo “FLA”, com a intenc¢do precipua de induzi-los a acessar tais links, para que o
Reclamado lograsse, assim, obter vantagem econdmica indevida.

Destaque-se, nesse sentido, a orientacdo da OMPI extraida de sua “Visdo geral
jurisprudencial” (32 Edicdo), da Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
(UDRP)Y, que em seu item 3.2.1% estabelece:

Visao geral da OMPI sobre os pontos de vista do painel da OMPI sobre
perguntas selecionadas da UDRP (Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy), Terceira Edigao

("Visao geral Jurisprudencial da OMPI" 3.0)

3.2.1 Fatores adicionais de consideracao de ma fé

Circunstancias particulares podem ser levadas em conta pelos painéis, na
avaliacdo de se o registro de um nome de dominio pelo Reclamado é de ma
fé incluindo:

(vi) uma clara auséncia de direitos ou interesses legitimos, sem uma
explicagdo crivel para a escolha do nome de dominio pelo Reclamado, ou

(vii) outros indicios geralmente sugerindo que o Reclamado tinha como alvo
o Reclamante.

Como demonstrado anteriormente, o Reclamado ndo logrou demonstrar seu legitimo
interesse ou justificativas plausiveis para a escolha do nome de dominio por ele levado a
registro.

Pelo exposto, a Especialista entende que a Reclamante cumpriu os requisitos do artigo
2.2, alineas “b” e “d”, do Regulamento da CASD-ND e do paragrafo Unico do artigo 39,
alineas “b” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm, que exigem que o nome de dominio
objeto da Reclamacdo tenha sido registrado ou usado de ma-fé.

T http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item32

2 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition
(“WIPO Jurisprudential Overview 3.0”)

3.2.1 Additional bad faith consideration factors

Particular circumstances panels may take into account in assessing whether the respondent’s registration of a domain
name is in bad faith include: ... (vi) a clear absence of rights or legitimate interests coupled with no credible
explanation for the respondent’s choice of the domain name, or (vii) other indicia generally suggesting that the
respondent had somehow targeted the complainant.
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2. Conclusao
De todo o exposto acima, entende a Especialista que restou comprovado:

i que o dominio <fla.com.br> reproduz integralmente a marca FLA e suas
variag0es anteriormente registradas pelo Reclamante, as quais sdao
dotadas de inegavel prestigio e imediatamente se associam ao famoso
clube FLAMENGO;

ii. o Reclamado ndo ¢é titular de direitos ou interesses legitimos
relativamente ao dominio em disputa;

iii. que o print do nome de dominio do Reclamado contendo links de futebol
demonstra que ele ndo poderia desconhecer a marca FLA do Reclamante,
nem suas atividades, e, ainda, deixa evidente sua intencdo de criar uma
situacdo de confusdao com o sinal distintivo afamado e intencionalmente
atrair, com objetivo de lucro, os usudrios da internet para a sua pagina.

. DISPOSITIVO

Pelas razdes acima expostas e de acordo com o artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, a
Especialista acolhe a presente Reclamacdo e determina que o Nome de Dominio em disputa
<fla.com.br> seja transferido ao 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-ge, assim, este Procedimento Especial

e Adrial@m Brunner
Especial|sta
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