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

ECOMANDA AMERICAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS PARA
MEDIGAO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA. X F. L. M. G.

PROCEDIMENTO N° ND-202228

DECISAO SOBRE REQUERIMENTO DE CORREGAO OU ESCLARECIMENTO

I RELATORIO
1. Das Partes

Ecomanda Américas Comércio e Distribuicio de Equipamentos para Medicao e
Produtos Quimicos Ltda., inscrita no CNPJ 32.226.827/0001-04, com sede na cidade de
Campinas, Estados de Sdo Paulo, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento
Especial (a “Reclamante”).

F. L. M. G., inscrito no CPF 269.%** ***_g62 residente na Cidade de Santana de Paraiba,
Estado de Sdo Paulo, Brasil, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o
“Reclamado”).

2. Do Nome de Dominio

O nome de dominio em disputa é <xtivator.com.br> (o “Nome de Dominio”), o qual foi
registrado em 22 de setembro de 2020 junto ao Registro.br.

3. Do Requerimento de Corregdo ou Esclarecimento

Em 14 de outubro de 2022, foi proferida Decisdo acerca do Procedimento Especial acima
referenciado. Comunicadas as Partes tempestivamente, foi apresentada pelo Reclamado
em consonancia com o disposto no item 10.11 do Regulamento desta CASD-ND,
solicitacdo de esclarecimento sobre os seguintes aspectos:

"(a) Apresentagdo dos certificados que comprovem que os trés peritos sdo fluentes
tanto na lingua inglesa quando na lingua alemd, emitidos por entidade reconhecida pelo
MEC (ministério da educag¢do do brasil ou entidade estrangeira credenciada para tanto) a
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fim de comprovar a ndo necessidade de tradugdo juramentada dos documentos
apresentados;

(b) Declaragdo e embasamento juridico de cada perito quanto os critérios utilizados
que atestem a veracidade de assinatura de estrangeiro dos documentos apresentados vez
que somente entidades publicas o podem fazer conforme as prerrogativas legais;

(c) Embasamento juridico da ndo suspensdo da arbitragem vez que foi informado que
existe inquérito policial que estd averiguando além dos crimes de estelionato e
apropriagdo indébita outros crimes, e os de direito de propriedade estdo incluidos em
outros crimes. Esclarecer do conhecimento do inquérito de cada perito que os levou a néGo
suspender a decisGo até o desfecho de mérito do inquérito;

(d) Esclarecimento do porqué a secretaria executiva da cdmara arbitral ndo indeferiu
de oficio conforme regulamento o inicio da arbitragem vez que o reclamante ndo
apresentou os documentos necessdrios exigidos no regulamento que comprovavam a
titularidade de marca exigida;

(e) Esclarecimento quanto a ndo apresentacdo do certificado de titularidade de
marca emitido pelo INPI exigido em lei. No prdprio site do INPI informe que o certificado é
o Unico documento que comprova que a marca foi devidamente registrada e as taxas do
decénio foram pagas. Tais documento néo consta no procedimento arbitral. Esclarecer o
porqué tal documento ndo foi exigido fez que foi apontado em defesa do reclamado;

(f) Qual a comprovagdo documental utilizada pelos peritos que comprovem que o
reclamado utiliza ou utilizou de a marca de mad-fé, estd induzindo terceiro a erro ou estd
agindo a fim de obter lucro ou gerar confuséo a sociedade com marca de sua titularidade,
uma vez que desde sua cria¢gdo o dominio em disputa sequer teve pdgina de internet
apresentada ao publico, efetuou disparos de e-mail ou foi adquirido a fim de vender ao
reclamante ou terceiro. Ou seja, que os peritos comprovem documentalmente a md-fé
descrita na decisdo como motivo para transferéncia do dominio de sua titularidade. Vale
ressaltar que o reclamante é empresdrio a mais de 30 anos com reputacdo ilibada em
diversos segmentos de mercado e a alegagcdo que o mesmo agiu de md-fé fere sua honra
e sua reputago como empresdrio fato que deve ser imediatamente retificado pelos
peritos ou comprovado as devidas alegagées que comprovem sua md-fé, ou seja que o
mesmo agiu com dolo;

(g) Do enriquecimento ilicio da decisGo, vez que o requerente pagou as devidas taxas
de registro junto ao NIC.BR e Registro BR e ndo desrespeito nenhuma norma que desse
causa a transferéncia e sua propriedade, exige que os peritos esclarecam que sua deciséGo
de mérito ndo estd causando enriquecimento ilicito ao reclamado, e o porqué estdo
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decidindo contra o entendimento de nossos tribunais sobre a regra de 1st serve 1st come
imposta em marcas que néo séo de renome internacional ou que possam causar confuséo
prejuizo as partes;

(h) Esclareca o porqué ndo apontaram em sua decisGo que no momento de registro
o reclamante nem sequer utilizada o nome registrado meses depois, e que o dominio
registrado no brasil era ecomanda.ch, vindo somente a iniciar a sua utilizagdo 8 meses
apds o registro do referido dominio. Quere que embasem o porqué ndo levaram em
consideragdo tal fato relevante ao desfecho da decisdo de mérito e necessdria para a
comprovagdo do dolo e da ma-fé por parte do reclamado vez que o dominio registrado
ndo era notoriamente conhecido mundialmente; e

(i) Esclarecer que a pessoa fisica do reclamado e o reclamante ndo tem e nunca
tiveram relagdo juridica alguma sendo que fato de ter havido relagéio com empresa em
que o reclamante figura como socio nGo pode ser levado em conta para a decisdo de
propriedade privada de um de seus socios.”

Com base nos aspectos acima listados, o Reclamado requer que o Nome de Dominio ndo
seja transferido ou suspenso.

1. FUNDAMENTAGAO

Da analise do Pedido de Esclarecimento do Reclamado, flagrante é que nada de novo adveio aos
autos, tampouco se demonstrou vicios efetivos a macularem a decisdo, conforme serd
demonstrado ponto a ponto adiante.

Ao contrario, o propésito do Pedido de Esclarecimentos é puramente infringente e com o intuito
de, por vias improprias, tentar obter a revisdo e entdo reforma do decidido, na forma do que
desautoriza os arts. 10.11 e 219, dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, respectivamente.

Neste sentido, o consolidado entendimento desta r. CASD-ND:

“DECISAO DE ESCLARECIMENTOS A DECISAO QUE DETERMINOU A MANUTENCAO DO
NOME DE DOMINIO. REJEICAO DO REQUERIMENTO. ESCLARECIMENTOS QUE REITERAM
FUNDAMENTOS DA DECISAO E REFUTAM ALEGACOES EXTEMPORANEAS. MANTIDA A
DECISAO ORIGINALMENTE PROFERIDA EM SUA INTEGRA.” (ND-202057 — de 08.01.2021
- grifos nossos)

“DECISAO DE ESCLARECIMENTOS A DECISAO QUE DETERMINOU A TRANSFERENCIA DO
NOME DE DOMINIO, POREM, COM EFICACIA SUSPENSA EM RAZAO DA PENDENCIA
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JUDICIAL. REJEICAO DOS REQUERIMENTOS. ESCLARECIMENTOS QUE REITERAM
FUNDAMENTOS DA DECISAO. MANTIDA A DECISAO ORIGINALMENTE PROFERIDA EM
SUA INTEGRA.” (ND-20211 — de 15.04.2021 — grifos nossos)

A corroborar com o acima e afastando, um a um, os pontos suscitados pelo Reclamado tem-se
gue o Requerimento de Correcdo ou Esclarecimento ndo se presta ao acolhimento de
inconformismo com a Decisdo de Mérito para sua reforma, como se recurso fosse, nem a
possibilidade de apresentacdo de novas alega¢cGes extemporaneas sobre o caso.

Entretanto, diante da acusa¢do do Reclamado de que referida Decisdo teria sido arbitraria e
parcial, passemos aos esclarecimentos solicitados, conforme pontuados acima:

a. Cumpre esclarecer que, conforme art. 10.16 do Regulamento da CASD-ND, fica a
critério dos Especialistas solicitar a tradugdo de documentos produzidos em lingua
estrangeira. Vejamos:

“10.16. A lingua portuguesa serd obrigatoriamente utilizada como idioma de todo
o procedimento aqui previsto, devendo todas as decisbes, comunicados e
documentos ser proferidos neste idioma. No caso de documentos produzidos
originalmente em idioma estrangeiro, poderd(do) o(s) Especialista(s) exigir, a
seu critério, a respectiva tradugdo simples ou juramentada.” (grifos nossos)

No presente caso, foi juntada pela Reclamante uma declaracdo, em inglés, que
confirmava que a mesma pertencia ao mesmo grupo econdmico da empresa ecomanda
Europa GmbH.

Diante de tal documento, todos os Especialistas se sentiram confortaveis para entender
seu teor e confirmar a relagdo entre as empresas. Destaca-se que o inglés é uma lingua
extremamente comum e, portanto, para dar celeridade ao processo, entenderam nao ser
necessario solicitar a tradu¢do da documentacao.

b. Da andlise dos documentos apresentados pela Reclamante, verifica-se que foi
juntado um Extrato do Registro de Comércio, devidamente carimbado e apostilado, que
demonstra que o Sr. Olaf Meyer esta autorizado a assinar em nome da empesa Ecomanda
AG. As demais autoriza¢Oes apresentadas pela Reclamante, que esclareciam o solicitado
na Ordem Processual No. 1, foram assinadas pelo Sr. Olaf Meyer, que comprovadamente
possui poderes para representar a empresa.

C. Cumpre esclarecer que, dos documentos apresentados pelo Reclamado em sua
Resposta, restou verificado que a controvérsia ora sob exame nao toca, diretamente, o
objeto do Inquérito Policial, visto que este foi instaurado com o objetivo de averiguagao
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dos crimes de estelionato, apropriacdo indébita entre outros crimes supostamente
cometidos pela Reclamante junto ao Reclamado.

Em nenhum momento, é destacado nos documentos apresentados que existiriam crimes
de propriedade intelectual sendo investigados no Inquérito Policial.

Os Especialistas esclarecem que, conforme artigo 10.2 do Regulamento da CASD-ND, os
procedimentos devem ser conduzidos com base nas declaracbes e documentos
apresentados pelas Partes. Vejamos:

“10.2. O(s) Especialista(s) conduzird(Go) o procedimento aqui previsto de acordo
com o presente Regulamento, bem como o Regulamento do SACI-Adm, decidindo
o conflito com base no Direito Brasileiro e tratados em vigor no Brasil aplicdveis
ao caso, nas declaragbes, documentos e demais provas apresentadas pelas Partes,
respeitado o livre convencimento do julgador.”

Nesse sentido, ndo é obrigagdo destes Especialistas a analise dos autos integrais do
Inquérito Policial, mas tdo somente dos documentos que foram apresentados pelo
Reclamado.

Dessa forma, conforme destacado na Decisdo, entendem estes Especialistas que a analise
de mérito da presente disputa ndo prejudicara o andamento e resultado do Inquérito
Policial, e também ndo prejudicard o direito de o Reclamado pretender a revisdo da
decisdo em outras esferas, conforme estabelecido no art. 10.14 do Regulamento da CASD-
ND e o art. 229, paragrafo Unico do Regulamento do SACI-Adm.

d. Da andlise dos autos, verifica-se que foram apresentados, junto da Reclamacao,
os documentos referentes a marca e aos nomes de dominio anteriores da empresa
pertencente ao grupo econdmico da Reclamante.

Cumpre esclarecer que ndo cabe a Secretaria Executiva qualquer analise de mérito.
Portanto, em tal ocasido, a Secretaria Executiva limitou-se a analisar os requisitos formais
envolvidos na disputa.

Ndo restando verificada qualquer irregularidade formal, ndo ha motivo para o
indeferimento de oficio da Reclamacgdo. Ainda que houvesse qualquer irregularidade,
estes Especialistas gostariam de lembrar ao Reclamado que, conforme art. 6.2 do
Regulamento da CASD-ND, a Secretaria Executiva poderia intimar o Reclamante a sanar
tais irregularidades e, apenas caso o Reclamante nao fosse capaz de sana-las, poderia a
Secretaria Executiva seguir com o indeferimento da Reclamagao.
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Destaca-se, ainda, que, no momento oportuno, e apds andlise cuidadosa dos
documentos, estes Especialistas solicitaram esclarecimentos acerca do titular da marca e
dos nomes de dominio e sua relacdo com a Reclamante, o que restou devidamente
esclarecido.

e. Conforme ja esclarecido na Decisdo, em que pese o argumento do Reclamado de
que ndo foi apresentado o Certificado de Registro de Marca pela Reclamante, apds
consulta a base de dados do INPI foi possivel constatar que o registro n2 501544105 para
a marca nominativa “X-tivator” estd devidamente valido, sendo possivel, inclusive, fazer
o download do Certificado de Registro da Marca.

f. Restou documentalmente comprovado que o Reclamado assinou um
Memorando de Entendimentos com a Reclamante referente ao produto denominado
“Xtivator”, tendo conhecimento, portanto, da utilizacdo de tal sinal para identificar o
aditivo para combustiveis da Reclamante.

Portanto, entendem estes Especialistas estar configurada a ma-fé, tendo o Reclamado
registrado o nome de dominio em disputa para intencionalmente impedir que a
Reclamante o utilize como um nome de dominio correspondente, prejudicando a
atividade comercial da Reclamante, conforme previsto nos itens “b” e “c” do art. 2.2 do
Regulamento da CASD-ND. Vejamos:

“2.2. Este Regulamento aplicar-se-d, ainda, nas hipoteses de uso de md-fé de
nome de dominio, constituindo indicios de md-fé na utilizago do nome de
dominio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunsténcias a seguir
transcritas, dentre outras que poderdo existir:

(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 (...)”

g. Novamente, conforme ja esclarecido na Decisdo, no que pese o argumento do
Reclamado do principio do first serve first come, conforme paragrafo Unico do artigo 12
da Resolugdo CGl.br/RES/2008/008/P do Comité Gestor da Internet do Brasil, é proibida
a escolha, pelo titular do dominio, de nome que “induza terceiros a erro, que viole direitos
de terceiros”. Vejamos:
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“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 condi¢des descritas nesta Resolugéo.

Pardgrafo unico - Constitui-se em obrigag¢do 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 poderd ser escolhido nome que
desrespeite a legislagdo em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos
de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que
represente palavras de baixo caldo ou abusivas, que simbolize siglas de Estados,
Ministérios, ou que incida em outras vedagées que porventura venham a ser
definidas pelo CGl.br” (grifos nossos)

Sendo assim, entendem estes Especialistas que o Reclamado ndo atentou as normas
referentes aos registros de nomes de dominio no Brasil, visto que o nome de dominio
<xtivator.com.br> representa incontestavel violacdo ao principio da boa-fé e fere os
direitos pré-constituidos do grupo da Reclamante, sendo capaz de induzir os
consumidores a erro, associando-o indevidamente a Reclamante e ao grupo ao qual
pertence.

Ademais, cumpre destacar que, ao registrar o Nome de Dominio perante o Registro.br, o
Reclamado concordou com os termos do Contrato para Registro de Nome de Dominio sob
o .br que, em sua Cldusula 42, item | informa que é obrigacdo do requerente escolher
adequadamente o nome do dominio a ser registrado, ciente de que ndo poderd ser
registrado nome que desrespeite a legislacdo em vigor, que induza terceiros a erro ou que
viole direitos de terceiros.

Ademais, conforme Clausula 122 do referido contrato, o Reclamado concordou que
qualquer controvérsia resultante do registro do Nome de Dominio poderia ser resolvida
por meio do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de
Dominios sob o ".br" e, portanto, estava ciente de que poderia vir a participar de uma
disputa que tivesse como consequéncia a perda do Nome de Dominio. Portanto, ndo cabe
aqui qualquer alegacdo de enriquecimento ilicito.

h. Tal argumento nao foi trazido pelo Reclamado em sua Resposta a Reclamacgao e,
portanto, ndo teria como ser levado em consideracao.

De qualquer forma, restou comprovado pelos documentos apresentados na Reclamagdo
que os nomes de dominio da Reclamante foram registrados em 09 de abril de 2020 e sua
marca foi depositada em 13 de maio de 2020, isto é, antes do registro do Nome de
Dominio pelo Reclamado.
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i Conforme esclarecido na Decisdo, entendem estes Especialistas que ndo pode o
Reclamado se valer do principio da independéncia das pessoas como escusa para pratica
de ilicitos. Fato é, que o Reclamado assinou os Memorandos de Entendimento e,
portanto, teve ciéncia sobre os direitos do grupo da Reclamada.

. DISPOSITIVO
Analisadas as alega¢des do Reclamado, estes Especialistas conhecem do presente Requerimento
de Esclarecimentos, mas denegam em sua totalidade, mantendo a Decisdo de Mérito antes
proferida nos seus exatos termos.
Os Especialistas solicitam ao Secretario Executivo da CASD-ND que comunique as Partes, seus
respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisao, nos termos do presente

Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2022.

Tatiana Campello Lopes
Especialista Presidente

: W :
ntonio Carlos Siq;?iﬁ da Sjiva
Especialiéta

et

Fébio José Zanetti de Azeredo
Especialista
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