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CAMARA DE SOLUGAO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMINIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUGAO DE DISPUTAS, MEDIAGCAO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE
INTELECTUAL DA ABPI (CSD-ABPI)

X

PROCEDIMENTO N° ND201961 DECISAO DE MERITO

1. RELATORIO

1. Das Partes

, pessoa fisica, com endereco no Rio de Janeiro-RJ, é o Reclamante do presente
Procedimento Especial (o “Reclamante”).

, pessoa fisica, com endere¢o no Guaruja-SP, o Reclamado do presente
Procedimento Especial (o “Reclamado”).

2. Do Nome de Dominio
O nome de dominio em disputa é: <bardomeionoronha.com.br> (“nome de dominio”).
O nome de dominio foi registrado em 28/04/2014 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorréncias no Procedimento Especial

Em 02/12/2019, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado ao Reclamante
confirmando o pagamento das taxas devidas e enviando o link para que o Reclamante
encaminhasse sua Reclamacao.

Em 09/12/2019, a mesma Secretaria confirmou o recebimento da Reclamac&o e informou
o inicio do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamagdo, consoante disposto
no art. 6.1. e ss do Regulamento da CASD-ND.
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Também no dia 09/12/2019, 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 informagbes cadastrais acerca do nome de dominio
<bardomeionoronha.com.br>, incluindo anotagdes acerca de eventual divergéncia entre
0 nome e numero do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do(s)
nome(s) de dominio objeto da presente Reclamagdo, ou ainda atualizagdo cadastral
promovida pelo titular.

O NIC.br respondeu a solicitagdo da Secretaria Executiva no dia seguinte (10/12/2019)
repassando os dados cadastrais do nome de dominio <bardomeionoronha.com.br>. Foi
informado pelo NIC.br que os dominios estavam registrados sob o nome de ,
com endereco declarado em S3o Paulo-SP. Ainda neste ato, informou que, em atencao a
abertura deste procedimento, o nome de dominio se encontrava impedido de ser
transferido a terceiros, e confirmou a aplicacio do Regulamento do Sistema
Administrativo de Resolucdo de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Dominios sob
“.br” (SACI-Adm) ao nome de dominio sob disputa, tendo em vista que foi registrado em
28/04/2014.

Em 16/12/2019, em atencdo ao disposto pelo item 6.2 do Regulamento CASD-ND, a
Secretaria Executiva comunicou ao Reclamante irregularidades formais identificadas na
Reclamacdo, relativas ao cumprimento das exigéncias do item 4.1 do procedimento
(comprovacdo de que a reclamacado se enquadra nas situacées aplicdveis; apresentacdo
do telefone de contato do Reclamante e seu representante; declara¢cdo negativa de
qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial iniciado ou terminado com relagdo
ao nome de dominio objeto do conflito).

Em 07/01/2020, a Secretaria Executiva comunicou a Reclamante e ao NIC.br o
saneamento da Reclamacgdo, ressalvando que caberia a Especialista a ser nomeada a
andlise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentacdo apresentada. Vale
notar que, nesta ocasido, o Reclamante apresentou notificagdo extrajudicial enviada ao
Reclamado, bem como a resposta dada por este ultimo.

Também em 07/01/2020, 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 intimagdo as Partes sobre o inicio do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o
Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso a Reclamagdo e
concedendolhe o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.
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Em 23/01/2020, em

atencdo ao disposto no item 8.2 do Regulamento da CASD-ND, a Secretaria Executiva
comunicou o recebimento ao Reclamado acerca de sua resposta, salientando a existéncia
de irregularidades formais (resposta ndo assinada) e a necessidade de sua corre¢do em 5
dias corridos.

Em 29/01/2020, a Secretaria Executiva comunicou as partes o recebimento da Resposta
saneada do Reclamado e que esta seria transmitida ao Especialista a ser nomeado.

Em 31/01/2020 a Secretaria Executiva informou as Partes a nhomeacgdo da Especialista
subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou
Declaracao de Independéncia e Imparcialidade.

Em 10/02/2020, apds o transcurso in albis do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento
CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu a Especialista os autos (versdo eletronica)
deste Procedimento Especial.

Em 20/03/2020, a Especialista enviou a Secretaria Executiva a Ordem Processual 01,
solicitando as Partes documentos que comprovassem as alegacdes apresentadas. Em
23/03/2020 a Secretaria Executiva comunicou a Ordem Processual as Partes, dando-lhes
5 dias corridos para que fosse atendida.

Em 27/03/2020 o Reclamado apresentou resposta a Ordem Processual, em peticdo
assinada por seus procuradores. O Reclamante procedeu da mesma forma, apresentando
resposta em 30/03/2020.

Apds o recebimento das respostas, em 31/03/2020, a Secretaria Executiva as encaminhou
para a Especialista, para anadlise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento
desta Camara.

4, Das Alegagoes das Partes
a. Do Reclamante

Em sintese, o Reclamante requer a transferéncia para si do nome de dominio
<bardomeionoronha.com.br> registrado pelo Reclamado, tendo em vista ser o
Reclamante proprietdrio do Bar do Meio Noronha; ter o Reclamado inequivoco
conhecimento do local, posto que ali trabalhou por um tempo; e por ser o Reclamante
titular de marca registrada perante o INPI.
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O Reclamante afirma ser proprietdrio de “um dos mais famosos e badalados
empreendimentos do arquipélago de Fernando de Noronha, o Bar do Meio Noronha”. O
estabelecimento seria referéncia turistica na localidade?.

Além da propriedade do estabelecimento comercial referido, o Reclamante detém a
titularidade de registro de marca para a expressao BAR DO MEIO NORONHA, na forma
mista, devidamente concedido pelo INPI (registro n. 912.008.113), na classe 43 - relativa
a servicos de bares e restaurantes.

AN
BAR D0 MEI

NORONHA

Figura 1 marca registrada n. 912008113

O Reclamante alega ter recebido com surpresa a informacdo de que o Reclamado havia
se apropriado do nome de dominio <bardomeionoronha.com.br>, que reproduziria
integralmente os termos nominativos de sua marca registrada.

Menciona ainda o Reclamante que o Reclamado “tinha conhecimento inequivoco da
existéncia do Bar do Meio Noronha e de sua popularidade, uma vez que, por determinado
periodo, trabalhou junto ao sécio do bar.”. Diante do alegado, aduz que “resta evidente
sua ma-fé ao se utilizar da marca do Reclamante para tentar se beneficiar da fama do
estabelecimento”.

De acordo com o Reclamante o nome de dominio era utilizado para a promocdo dos
servicos de DJ do Reclamado (direcionamento para o site do Reclamante, que promovia
seus servicos de DJ). No entanto, tal fato ndo pode ser ora comprovado, pois apds a
resposta a notificagdo extrajudicial enviada, o Reclamado teria retirado esse
direcionamento que era feito no site do nome de dominio em disputa.

Independentemente do conteudo atrelado ao nome de dominio, o Reclamante alega que
o simples fato de reproduzir marca registrada caracteriza o uso indevido da expressao.

1 guia.melhoresdestinos.com.br/bar-do-meio-72-6188-I.html
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WIX.CC)m Templates Wix.com

Parece que este dominio
ainda nao esta conectado a um sit

Este é o seu dominio?
Conecte ao seu site Wix em apenas alguns passos:
Diante do exposto, afirma o Reclamante haver evidente ma-fé na conduta do Reclamado,

além de violagcdo aos seus direitos de propriedade industrial, pela reproducdo da marca
registrada “Bar do Meio Noronha” no nome de dominio.

Ante o requerido pelo Reclamante, em sua emenda a Reclamagdo, enquadrou sua
demanda nas hipdteses da clausula 2.1., letra “a” e clausula 2.2., letras “d” do
Regulamento CASD-ND, que correspondem a letra “a” do Artigo 32 e letras “d” do
Paragrafo Unico do Artigo 32 do Regulamento SACI-Adm, com fundamento nos quais
requer a manutencdo do congelamento e reivindicando para si a transferéncia do nome

de dominio <bardomeionoronha.com.br>.

Considerando o alegado pelo Reclamante, a Especialista solicitou, por meio da Ordem
Processual n.01, a apresentagdo de documentos que comprovassem sua relagdo com o
referido estabelecimento comercial. Solicitou-se apresentagdo (i) do cartdo CNPJ da
sociedade empresaria que exerce as atividades do Bar do Meio Noronha, (ii) do contrato
social da referida sociedade e (iii) e qualquer forma de documento que entendesse
necessario para comprovagao de legitimidade no requerer do nome de dominio.

Em resposta a solicitacdo o Reclamante apresentou o cartdo CNPJ de Maria Helena da
Silva Petiscos - ME, empresaria individual, conforme certiddo emitida pela Junta
Comercial do Estado de Pernambuco, também juntada pelo Reclamante.

Em seu cartdo do CNPJ, o titulo de estabelecimento ou nome fantasia da empresaria
individual figura como “Bar do Meio”.

Ademais, o Reclamante apresentou declaracdo de sociedade de fato, assinada (sem
reconhecimento de firma) por ele e por Maria Helena da Silva, a empresaria individual
titular do “Bar do meio” na cidade de Fernando de Noronha, da qual consta que ambos
sdao “socios” do estabelecimento comercial desde 31.05.2016, época na qual o
Reclamante teria feito aporte financeiro importante para a consecug¢ao do negécio. E
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justifica  esta informalidade no fato

de existirem agGes judiciais envolvendo o Ministério Publico em face da empresaria.

b. Do Reclamado

Em sintese, o Reclamado requer o indeferimento do pedido de transferéncia da
Requerente do nome de dominio <bardomeionoronha.com.br> e sua manutengao sob
sua titularidade.

Alega que “foi arrendatario do estabelecimento localizado em Fernando de Noronha e o
explorou comercialmente entre os anos de 2014 e 2016” e que a época o local era
conhecido apenas como “BAR DO MEIO”.

Aduz o Reclamado que foi o préprio quem “idealizou, em 2014, a alteracdo do nome
comercial para ‘BAR DO MEIO NORONHA, de forma que em 28 de Abril de 2014, adquiriu
os direitos do nome de dominio <bardomeionoronha.com.br>.” Menciona ainda que a
data é anterior a data do depdsito da marca pelo Reclamante perante o INPI. A data do
depdsito da marca é 05/12/2016, tendo sido concedido o registro em 11/06/2019; e o
registro do nome de dominio <bardomeionoronha.com.br> data de 28/04/2014.

O Reclamado alega que ndo mais atua na localizacdo onde o Reclamante tem suas
atividades e que ndo possui interesse “em se promover utilizando-se da referida marca,
seja em Fernando de Noronha ou em qualquer outro lugar do Brasil”.

Entretanto, recorre ao principio do “first come, first served” aplicidvel aos nomes de
dominio, que lhe permitiria a concessao de nomes de dominio sem que sejam feitas
buscas por colidéncia com marcas registradas, por exemplo. O registro seria permitido,
desde que disponivel, ao primeiro que o requerer.

Diante do exposto, alega que as datas de registro do nome de dominio e da marca do
Reclamante “evidencia a auséncia de ma-fé” e, consequentemente, “o direito a
manuteng¢do do nome de dominio que criou primeiro, ndo havendo razao que justifique
a transferéncia gratuita da titularidade do nome de dominio
<bardomeionoronha.com.br> pelo Reclamado ao Reclamante”.

O Reclamado, portanto, requer a improcedéncia da Reclama¢do e consequente
manutenc¢do do nome de dominio <bardomeionoronha.com.br>.

Considerando o alegado pelo Reclamado, a Especialista solicitou, por meio da Ordem
Processual n.01, a apresentacdo de documentos que comprovassem sua relagdao com o
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referido estabelecimento

comercial. Solicitou-se apresentacdo (i) de documento que demonstrasse que foi
arrendatario do estabelecimento comercial e (ii) qualquer que entendesse necessario
para provar sua relacdo com o estabelecimento comercial.

Em resposta apresentou uma carta de devolucdo de bem arrendado, de 2016, no qual
consta como arrendatario do estabelecimento comercial MARIA HELENA DA SILVA -
PETISCOS ME. O motivo do fim do contrato, de acordo com a carta, foi o fato de o
Reclamado passar-se por representante legal do bar e promover eventos que ndo eram
compativeis com a legislacdo ambiental vigente na ilha de Fernando de Noronha/PE. Tal
conduta prejudicaria a reputacdo do bar. Neste documento, o nome fantasia do bar
consta como "Bar do Meio".

O Reclamado, além da carta, juntou algumas imagens usadas na promocdo dos tais
eventos, ali consta o estabelecimento referido apenas "BAR DO MEIO LOUNGE", ao lado
o dominio ora reclamado <bardomeionoronha.com.br>.

Igualmente apresentou cartdo de visita (em versdo digital) do qual constam as mesmas
informacgdes acima referidas e um print de um e-mail com o Trip Advisor (site de turismo),
qgue trata da reputacdo do "BAR DO MEIO LOUNGE", mas o e-mail foi enviado para e-mail
cadastrado no nome de dominio em disputa.

Il. FUNDAMENTACAO E CONCLUSAO 1. Fundamentagdo

Preliminarmente, ressalta-se que a documentac¢do apresentada estd de acordo com o
disposto no artigo 22 do Regulamento SACI-Adm e artigo 4.4 do Regulamento CASD-ND.

O conjunto probatdrio apresentado pelas partes é suficiente e satisfatério para a decisao,
dispensando-se a apresentagao de documentos adicionais ou proposi¢do de conciliagdo,
de acordo com a disciplina do artigo 10.1 do Regulamento CASD-ND.

De acordo com o art. 3° do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento da
CASDND, o Reclamante devera expor as razdes pelas quais o nome de dominio foi
registrado ou estd sendo usado de ma-fé, de modo a lhe causar prejuizo, juntamente com
a comprovacdo de existéncia de pelo menos um dos seguintes requisitos em relagdo ao
nome de dominio objeto do presente conflito:
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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 confusao
com uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda ndo tenha sido
depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca
notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei
n2 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

c) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusao
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;"

1.a. Legitimo interesse do Reclamante com relagcdao ao nome de dominio.

Conforme ficou demonstrado, o Reclamante é parte legitima por forca do certificado de
N\
S N
registro de marca, BAH; [] MH“, (registro n. 912.008.113), na classe 43 - relativa a servicos
de bares e restaurantes, cuja expressdao nominativa é idéntica a do nome de dominio

<bardomeionoronha.com.br>.

Confrontando o relato das partes, entende-se que o registro do nome de dominio foi feito
pelo Reclamado apés ter tido contato com o estabelecimento comercial em questao
(enquanto arrendatario do estabelecimento).

Alega o Reclamado que o estabelecimento era conhecido apenas como “BAR DO MEIO”,
antes de sua participacdo no local, e que teria “criado” a expressdo “BAR DO MEIO
NORONHA” e, portanto, o Reclamante estaria buscando vantagem econOmica com a
transferéncia gratuita do nome do dominio.

De fato, em todos os documentos apresentados em resposta a Ordem Processual n.01, o
nome fantasia do bar consta apenas como “BAR DO MEIO” ou “BAR DO MEIO LOUNGE”.

Em que pese o registro do nome de dominio ser anterior ao depdsito da marca junto ao
INPI, ndo se pode considerar o mero acréscimo de “NORONHA” a expressdo “BAR DO

MEIO” como uma contribuicdo criativa digna de protec¢do especial. O termo é meramente
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descritivo da localidade do

estabelecimento comercial. Ademais, o processo de registro de marca perante o INPI é
publico, logo, o Reclamado teve a oportunidade de se opor a tal registro e ndo o fez. Nao
ha registro de manifestacdo contrdria do Reclamado no histérico do procedimento.

Por curiosidade, houve uma oposicado feita por terceiro, titular da marca “NORONHA",
alegando reproducdo parcial de sua marca pela marca “BAR DO MEIO NORONHA”. No
entanto, “NORONHA”, como mencionado, é parte descritiva da localidade em que se
encontra o bar e a alegacdo nao foi acatada pelo INPI, posto que o depdsito evoluiu para
o efetivo registro.

Ademais, apesar do registro de marca do Reclamante ter sido obtido posteriormente ao
nome de dominio do Reclamado, verificou-se em busca pela expressdao “BAR DO MEIO
NORONHA” resultados compativeis com o estabelecimento comercial do Reclamante.
Este também é titular do nome de dominio <bardomeionoronha.com>, o qual foi criado
em novembro de 20162 e é efetivamente utilizado como forma de divulgar os servigos de
bar e restaurante por ele 14 prestados.

& bardomeionoronha com

o~
¢\

HOME

.'/.‘ \\\"
3
PRE-RESERVA Nerenda
CARDAPIO

BEBIDAS

BLOG

GALERIA

EVENTOS

MEIO AMBIENTE

CONTATO

Assim, vislumbram-se presentes os requisitos de legitimidade e boa-fé do Reclamante
que, inclusive, buscou por meio de notificacdo extrajudicial solugdo amigavel para o
conflito junto ao Reclamado. Verifica-se o legitimo interesse do Reclamante neste
procedimento em que o nome de dominio em disputa reproduz integralmente marca
registrada que é efetiva e licitamente usada pelo Reclamante, sendo capaz de criar
confusdo perante os consumidores, em clara afronta a legislagdo pertinente.

2 Conforme informagdo contida em www1.domain.com/whois/whois.bml, acesso em 22.02.2020.
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Importa observar os artigos 129 e 130, inc. Ill, da Lei de Propriedade Industrial (9276/96)
qgue conferem ao titular de registro de marca o direito de zelar pela exclusividade do sinal
e sua integridade material e reputagdo. Ainda, por extensao ldgica, o artigo 124, incs. XIX
e XXIIl. Vale mencionar também a protecao constitucional consubstanciada no artigo 52,
inc. XXIX da Constituicdo Federal.

Diante do referido arcabouco legal entende esta Especialista que merecem ser acolhidos
os argumentos do Reclamante. Sendo o nome de dominio idéntico a marca registrada do
Reclamante, enquadrando-se na situacdo descrita na alinea "a" do item 2.1 do
Regulamento CASD-ND e na alinea "a” do art. 32 do Regulamento SACI-Adm.

De acordo com o art. 3° do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento da
CASDND, o Reclamante devera expor as razdes pelas quais o nome de dominio foi
registrado ou esta sendo usado de ma-fé, de modo a Ihe causar prejuizo, juntamente com
a comprovacdo de existéncia de pelo menos um requisitos em relacdo ao nome de

un

dominio objeto do presente conflito. Dentre os requisitos, vejamos a alinea “a

"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

Fica clara a possibilidade de aplicagdo da prote¢do marcdria ao caso concreto. O processo
marcario, ainda que tenha tido inicio posterior ao registro do nome de dominio, ja esta
consolidado em registro, de acordo com a exigéncia da alinea “a”. O conflito estard
caracterizado na existéncia de nome de dominio idéntico ou suficiente para criar confusdo
com marca de titularidade do Reclamante (a titularidade neste caso esta comprovada),
depositada antes ou jd registrada junto ao INPI. Em interpretacdo literal, entende-se que
o fato de marca estar registrada, independentemente de depdsito anterior, é suficiente
para a aplicacdo deste dispositivo.

Ressalta-se a existéncia de entendimento consolidado na jurisprudéncia da CASD-ND,
prolatada por Especialistas, de possibilidade de confusdo pela utilizacdo de
imitacdo/reproducdo de marca, como ocorrido, por exemplo, nos procedimentos:
ND201929; ND201917; ND201853 ND201832; ND201828; ND201769; ND201730;
ND20161; ND201634 e ND201615.

1.b. Indicios de ma-fé em relagdo a ocupac¢io/manutenc¢io do nome de dominio pelo
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Reclamado

O paragrafo Unico do Art. 32 do Regulamento SACI-Adm e o item 2.2 do Regulamento
CASD-ND indicam circunstancias que podem ser consideradas indicios de ma-fé no uso do
nome de dominio objeto do procedimento SACI-Adm, quais sejam:

(a) ter o Titular registrado o nome de dominio com o objetivo de vendé-lo, aluga-lo
ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros, ou,

(b) ter o Titular registrado o nome de dominio para impedir que o Reclamante o
utilize como um nome de dominio correspondente;

(c) ter o Titular registrado o nome de dominio com o objetivo de prejudicar a
atividade comercial do Reclamante;

(d) ao usar o nome de dominio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo
de lucro, usudrios da Internet para o seu sitio da rede eletronica ou para qualquer outro
endereco eletrénico, criando uma situacdo de provavel confusdo com o sinal distintivo do
Reclamante.

Ainda que tenha alegado o Reclamante a incidéncia do item d do art. 32 acima, ante a
impossibilidade de constatacdo do alegado direcionamento a site pessoal do Reclamado,
pelo uso do nome de dominio <bardomeionoronha.com.br>, que teria sido interrompido
no momento do recebimento da notificacdo extrajudicial pelo Reclamado, entende esta
Especialista que a postura do Reclamado enquadra-se na alinea (b) do referido artigo:

(b) ter o Titular registrado o nome de dominio para impedir que o
Reclamante o utilize como um nome de dominio correspondente;

Justifica-se esse entendimento pelo fato de o Reclamado em nenhum momento
mencionar qualquer uso que fez ou faz do nome de dominio, seja para divulgar qualquer
atividade do conhecido Bar de Fernando de Noronha ou qualquer outra que fosse. O Unico
indicio de uso dos documentos trazidos seria o suposto (e ndo comprovado)
direcionamento para o site pessoal de divulgacao dos servicos de DJ do Reclamado.

Chama, ainda, a intencdo a declaragdo (confissdo) de que ndo ha qualquer intengdo por
parte do Reclamado em usar a marca, do que, por conseguinte, se infere o ndo interesse
no uso do nome de dominio, ja que a marca é claramente uma descri¢cdo do servico
prestado. Nesse sentido, é categoérico o Reclamado em sua resposta “o estabelecimento
comercial esta localizado em area onde o Reclamado ndo atua, sendo certo que nao
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promover utilizando-se da referida marca, seja em Fernando de Noronha ou em qualquer
outro lugar do Brasil”. Esta afirmacao, juntamente com a falta de contelddo no site, o
vinculo existente e confirmado por ambas as partes entre Reclamado e Reclamante,
deixam claro que busca o Reclamado simplesmente ocupar o nome de dominio com vistas
a impedir seu uso por parte do Reclamante que usa a marca “Bar do Meio Noronha” para
identificar seus servicos.

O art. 1°2 da Resolucdo CGl.br/RES/2008/008/P que transcreve para o ordenamento
brasileiro o principio do “first come, first served”, traz vedagao expressa a escolha de
nome de dominio que desrespeite a legislacdo em vigor, que induza terceiros a erro, ou
gue viole direitos de terceiros, situacdes nas quais o Reclamado incorreu ao manter o
registro do nome de dominio conhecendo e ndo tendo mais qualquer vinculo com o
estabelecimento que claramente o nome de dominio visa identificar, atraindo para si a
responsabilidade pelos seus atos.

O alegado direito do Reclamado por ter supostamente “criado” a expressao em questao,
ndo se comprova em nenhum documento, ademais de ndo se sustentar, por ser uma
simples expressao que claramente identifica a localizacdo do bar.

Ora, o nome de dominio em questdo é constituido de expressdes que claramente indicam
o servico (bar) e localizacdo (Noronha), servico e localizacdo esta que o Reclamado deixou
constar claramente que ndo tem interesse. Tampouco, como mencionado, se constatou
qualguer uso do nome de dominio nesses anos

Diante do relatado, do registro de marca de titularidade do Reclamante, bem como de
seu comprovado e efetivo uso no mercado pelo Reclamante, entende-se que a
manutencdo do dominio com o Reclamado prejudica as atividades comerciais do
Reclamante ao impedir que se utilize de expressao que usa legitimamente e para a qual
obteve exclusividade como marca.

3 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 condicdes
descritas nesta Resolugdo.

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 ndo podera
ser escolhido nome que 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 vedac¢des que porventura

venham a ser definidas pelo CGl.br.
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O Reclamado, apesar de deter o

direito pelo “first come, first served”, ndo provou nenhum uso do nome de dominio com
conteudo que pudesse ser justificado ou legitimo interesse, o que poderia garantir-lhe a
manutencado de sua titularidade. Pelo contrdrio, todos os indicios levam a inteng¢do Unica
e exclusiva de tentar impedir o Reclamante de fazer uso desse nome de dominio.

De acordo com a Especialista, entende-se, portanto, que ha claros indicios de ma-fé por
parte do Reclamado no argumento de manutencdo do registro do nome de dominio
<bardomeionoronha.com.br>, nos termos das alineas "b” e “c” do paragrafo Unico do art.
32 do Regulamento do SACI-Adm e da alinea "b” e “c” do item 2.2. do Regulamento CASD-
ND.

Nesse sentido, a jurisprudéncia da CASD-ND aplica a ma-fé nos termos das alineas “b” e
“c” do paragrafo Unico do artigo 30. do Regulamento SACI-Adm e correspondentes alineas
“b” e “c” do item 2.2. do Regulamento CASD-ND, por exemplo, nos seguintes
procedimentos: ND201929; ND201332; ND201649; ND201728; ND201732 e ND201826.

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

. DISPOSITIVO

Pelas razdes acima expostas e de acordo com os itens 10.7 e 10.9 do Regulamento da
CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamacdo e determina que o nome de
dominio <bardomeionoronha.com.br> seja transferido para o 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-se, assim, este Procedimento
Especial.

Sao Paulo, 06 de abril de 2020.
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Maité Cecilia
Especialista
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