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

ITOUR LTDA. XR. A. DES.

PROCEDIMENTO N° ND-202462
DECISAO DE MERITO

I RELATORIO
1. Das Partes

ITOUR LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o n° 44.337.489/0001-67, com endereco em
Governador Valadares/MG, representada por sua sOcia-administradora, é a Reclamante
do presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

R.A.deS., Empresario, inscrito no CPF sob o n2 061.*** ***.47 com enderego no Bairro
Nova Capitdlio, Capitdélio/MG, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o
“Reclamado”).

2. Do Nome de Dominio
O nome de dominio em disputa é <itour.com.br > (0 “Nome de Dominio”).
O Nome de Dominio foi registrado em 19/05/2022 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorréncias no Procedimento Especial

Em 27/09/2024, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado a Reclamante
confirmando o recebimento da Reclamacdo, bem como informando do subsequente
exame dos requisitos formais da Reclamacao.

Em 27/09/2024, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento,
enviou solicitagdo ao Nucleo de Informagdo e Coordenagdo do Ponto BR (NIC.br)
requerendo as informag¢des cadastrais acerca do nome de dominio <itour.com.br>,
incluindo anotacGes acerca de eventual divergéncia entre o nome e numero do
documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de dominio objeto da
presente Reclamacdo, ou ainda atualiza¢do cadastral promovida pelo titular.
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Em 30/09/2024, o NIC.br respondeu a solicitacdo da Secretaria Executiva repassando os
dados cadastrais do nome de dominio <itour.com.br>, informando que este esta
registrado perante o NIC.br atrelado ao Reclamado. Ainda neste ato, informou que, em
atencao 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 04/10/2024, a Secretaria Executiva comunicou a Reclamante o saneamento da
Reclamacdo, ressalvando que cabe ao Especialista a ser nomeado a andlise de mérito,
inclusive dos requisitos formais e documentacao apresentada.

Em 04/10/2024, a Secretaria Executiva, em consonancia com os artigos 12 e 82 do
Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao
NIC.br e intimacdo as Partes sobre o inicio do Procedimento e, no mesmo ato, intimou
o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso a Reclamacdo e lhe
concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 14/10/2024, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva.

Em 22/10/2024, a Secretaria Executiva acusou recebimento da Resposta do Reclamado
e, em cumprimento ao item 8.2 do Regulamento da CASD-ND, informou trés
irregularidades documentais em tal Resposta, a serem sanadas no prazo de 05 dias
corridos, informando que o Especialista poderia indeferir a Resposta e decretar revelia.

Em 22/10/2024, o Reclamado apresentou resposta atualizada com os documentos
necessarios para suprir tais irregularidades de forma tempestiva para o prosseguimento
do feito.

Em 29/10/2024, a Secretaria Executiva comunicou as Partes o recebimento de Resposta,
informando que todas as manifestacdes recebidas seriam submetidas ao Especialista,
gue ndo esta obrigada a examinar eventual manifestacdo apresentada fora de prazo,
mas poderd fazé-lo, se assim entender e decidir a partir de livre convencimento,
conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 12/11/2024, a Secretaria Executiva comunicou as Partes a nomeacdo da Especialista
subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.1. do Regulamento CASD-ND, apresentou
Declaragao de Independéncia e Imparcialidade.

Em 19/11/2024, apds o transcurso in albis do prazo previsto no artigo 9.4 do
Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu a Especialista os autos deste
Procedimento Especial, para andlise e julgamento nos termos do item 10 do
Regulamento desta Camara.
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4. Das Alegacdes das Partes

a.

Da Reclamante

Em sintese, a Reclamante afirma que:

Trata-se de empresa especializada no desenvolvimento de tecnologias para o
setor de turismo, operando um software marketplace para venda de atividades
turisticas;

Em 26/05/2021, a Reclamante teria requerido, junto ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (‘INPI’), o registro n® 917344598 para a marca hominativa
ITOUR na classe 42, referente a servigcos de desenvolvimento de software, que
teria sido concedido em 19/04/2022. Inicialmente, o pedido teria sido realizado
pela MEI Monica Silva Batista Itour, mas, em 23/11/2021, a empresa teria sido
formalizada como ITOUR LTDA. tendo sido deferida a transferéncia de
titularidade da marca para a atual Reclamante em 11/07/2023;

A Reclamante é titular do nome de dominio <itourapp.com.br>, registrado em
20/09/2021, tendo em vista que a época o nome de dominio <itour.com.br>
ndo estava disponivel para registro;

O Reclamado registrou o nome de dominio, objeto da Reclamagdo, em
19/05/2022, apds a Reclamante ter obtido o registro para a marca ITOUR
perante o INPI;

O Reclamado ndo possuiria direito ou legitimo interesse sobre a marca ITOUR
ou sobre o Nome de Dominio, ndo havendo evidéncias de uso preparatério ou
de boa-fé pelo Reclamado;

A Reclamante teria entrado em contato com o Reclamado para possivel
negociacdo, na qual este exigiu o valor de RS 20.000,00 (vinte mil reais) para o
nome de dominio em questao, julgando este valor excessivo e incompativel com
os custos de registro e manuten¢do de um dominio “.com.br”, caracterizando a
pratica de cybersquatting;

O conteddo do Nome de Dominio ndo seria relevante, apenas exibindo
mensagem de que esta disponivel para venda, ou seja, o Reclamado estaria
praticando atividade conhecida como passive holding, que poderia induzir os
consumidores ao erro e prejudicar a imagem e reputacao da Reclamante;

A conduta do Reclamado violaria os direitos de propriedade industrial e
infringiria dispositivos legais e regulamentares, nomeadamente o art. 7°, “a” do
Regulamento do SACI-Adm, ja que o nome de dominio seria idéntico a marca

registrada da Reclamante, bem como o art. 126 da Lei n° 9.279/96 (Lei de
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Propriedade Industrial), ja que a marca ITOUR seria notoriamente conhecida no
segmento de tecnologia para turismo, possuindo protecao especial;

e Além disso, nos termos do paragrafo Unico do art. 72 do Regulamento do SACI-
Adm, restaria evidenciada a ma-fé, visto que o Reclamado (i) teria registrado o
nome de dominio com o objetivo de vendé-lo para a prépria Reclamante ou
para terceiros por valor exorbitante; (ii) o registro impediria seu uso pela
Reclamante de nome de dominio correspondente a sua marca; e (iii) o
Reclamado estaria visando prejudicar a atividade comercial da Reclamante,
dificultando o acesso ao dominio que corresponde a sua marca;

e A Reclamante teria enviado notificagdo extrajudicial ao Reclamado em
20/05/2023, exigindo a cessa¢do imediata do uso indevido da marca ITOUR em
redes sociais e quaisquer outras midias, tendo o Reclamado removido o
conteudo, o que indicaria um reconhecimento tacito da violacao;

e A conduta do Reclamado iria de encontro aos termos do art. 12 da Resolucgdo
CGl.br/RES/2008/008, o qual proibe o registro de nome de dominio que induza
a erro, confusdo ou que viole o direito de terceiros, bem como a cldusula 42 do
Contrato para Registro de Nome de Dominio sob o “.br”, que veda a escolha de
nome de dominio que infrinja direitos de terceiros ou que seja contrdrio a
legislacdo vigente;

e Porfim, o uso do Nome de Dominio pelo Reclamado, sendo idéntico a marca da
Reclamante e sem possuir qualquer conteudo e com finalidade de venda,
poderia (i) confundir os consumidores a acreditarem se tratar de site oficial da
Reclamante, (ii) facilitar a pratica de atos ilicitos, como fraudes e uso indevido
de marca, bem como (iii) prejudicar a reputacdo e imagem da Reclamante no
mercado.

Pelos motivos expostos e de acordo com o art. 4.2, (g) do Regulamento CASD-ND, bem
como o art. 62 (f) do Regulamento do SACI-Adm, a Reclamante requereu a transferéncia
do Nome de Dominio em disputa para sua titularidade.

b. Do Reclamado
Em sintese, o Reclamado afirma que:

e Apds o antigo dono do Nome de Dominio desistir do registro, o Reclamado teria
entrado em processo de liberagdo pelo Registro.br, tendo iniciado, em
09/02/2022, a solicitagdo ao registro do dominio;

e Todavia, devido a concorréncia, a solicitacdo de registro teria sido negada em
16/02/2022. Diante disso, o Reclamado teria oferecido o maior valor da
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licitacdo, obtendo o direito de registrar o dominio em boa-fé, tendo pago o valor
de RS 500,00 (quinhentos reais) por tal registro;

e Com o processo de registro de dominio garantido, o Reclamado teria iniciado a
viabilidade de desenvolvimento do software destinado a reservas de passeios
de lancha e 4x4;

e Além disso, o Reclamado teria depositado o pedido de registro n° 929053575
para a marca ITOUR na classe 42, perante o INPI, em 28/12/2022, para servigos
relacionados a software, sete meses apds o registro do dominio, tendo realizado
pesquisas que viabilizaram o possivel registro de marca com nomes idénticos,
mas com finalidades distintas, de modo que ndo causassem danos ou confusao
ao consumidor. Desse modo, seria possivel haver dois registros com a mesma
marca, desde que para segmentos diferentes, o que ocorreria no presente caso,
jd@ que um seria relacionado a agenciamento de ingressos e marketplace, ndo
confrontante com software como servico;

e O pedido de registro do Reclamado ainda estaria aguardando exame de mérito
do INPI, tendo sido apresentada oposicdo ao referido pedido por M. S. B. |;

e O Reclamado ndo agiria com ma-fé, sem ter qualquer intencdo de prejudicar a
imagem da empresa Reclamante, além de estar aguardando o deferimento de
um possivel registro de marca realizado perante o INPI, sendo este o Unico capaz
de avaliar a viabilidade do pedido. Contudo, antes mesmo do INPI dar o seu
veredito quanto ao registro, o Reclamado teria recebido contato relacionado ao
dominio de uma possivel proposta de compra, mas decidiu por seguir com o
planejamento e execugdo do projeto;

e Assim, caso o Reclamado tivesse agido com ma-fé, este ja teria aberto uma
negocia¢do com a Reclamante, porém teria deixado claro e explicito que estava
em um projeto e que nao tinha interesse em vender. Além disso, porque ainda
ndo havia parecer sobre o seu pedido de registro de marca, o Reclamado nao
teria disponibilizado conteddo em seu website, tendo deixado apenas o
operacional do sistema, com clientes ja o utilizando;

e Paraevitar transtornos até que o conflito seja solucionado, o Reclamado estaria
mantendo o sistema em dominio temporario (icoore.com.br);

e Ainda, quanto a possivel venda do nome de dominio mencionada pela
Reclamante, afirmou ter sido realizado contato telefénico no dia 28/09/2023
diretamente com a Sra. P. M. S.. Durante o didlogo, teria sido explicado que seria
possivel o Reclamado ceder o dominio e desistir do pedido de registro para a
marca ITOUR, dado que o Reclamado estaria em processo de implementagao
regional, podendo ainda trocar a marca por outra, de modo que ambas as partes
sairiam ganhando com o valor ofertado;
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e Por fim, a Reclamante teria mencionado em sua manifestacdo que possui
registros marcdrios na classe 42, porém os registros estdao configurados nas
classes 35 e 41.

Pelos motivos expostos, o Reclamando requereu que o nome de dominio questionado
seja mantido sob sua titularidade.

Il. FUNDAMENTACAO E CONCLUSAO
Fundamentacao

Nos termos do art. 72 do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet
Relativos a Nomes de Dominio sob o “.br” (SACI-Adm), e respectivos arts. 2.1 e 2.2 do
Regulamento da Camara de Solugdo de Disputas Relativas a Nomes de Dominio (CASD-ND),
o Reclamante deverd expor as razoes pelas quais o nome de dominio em disputa foi
registrado ou estd sendo usado de ma-fé, de modo a causar prejuizos ao Reclamante,
cumulado com a comprovagao de existéncia de pelo menos um dos requisitos descritos nos
itens "a", "b" ou "c" do art. 2.1 Regulamento CASD-ND.

Ainda, deverdo os Especialistas vislumbrar a existéncia de eventuais direitos e legitimo
interesses do Reclamado sobre o Nome de Dominio em disputa.

Nome de Dominio idéntico ou suficientemente similar para criar confusdao com um sinal
distintivo anterior conforme previsto no art. 72 do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do
Regulamento CASD-ND.

Apesar da Reclamante afirmar que seria titular do registro n2 917344598, para a marca
nominativa ITOUR, na classe internacional 42, referente a servigos de desenvolvimento de
software, junto ao INPI, esta falhou em comprovar a existéncia desse registro.

Em pesquisa independente, esta Especialista verificou que tal registro ndo existe na base de
dados do INPI. Veja-se:
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BRASIL Acesso a infermacgédo E
Instituto Nacional da

Propriedade Industrial
Miniztério da Economia
Consulta 4 Base de Dados do INPI
[ Inicio | Ajuda? ]
= Consultar por: Pesquisa Basica | Marca | Titular | Céd. Figura ]
RESULTADO DA PESQUISA (03/12/2024 as 17:09:39) Meus Pedidos |
N°® do Processo: 917344598
- Nenhum resultado fo1 encontrado para a sua pesquisa. Para efetuar outra pesquisa, pressione o botio de
VOLTAR.
AVISO: Depois de fazer uma busca no banco de dados do INPI, ainda que os resultados possam parecer
satisfatorios, nio se deve concluir que a marca podera ser registrada. O INPI no momento do exame do
pedido de registro realizara nova busca que sera submetida ao exame técnico que decidird a respeito da
registrabilidade do sinal

N3o obstante, a Reclamante comprovou ser titular do nome empresarial ITOUR LTDA.,
devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 44.337.489/0001-67, desde 22 de novembro de 2021,
conforme contrato social juntado.

Além disso, restou comprovado pela Reclamante a sua titularidade do seguinte registro de

ttour

e Registro n® 923111000 para a marca mista - ITOUR, na classe 35,
depositada em 28/05/2021 e concedida em 19/04/2022, para identificar
“Administracdo de programas de fidelidade de consumidores; Aluguel de espaco
publicitdrio; Apresentagdo de produtos em meios de comunicagdo para fins de comércio
varejista;, Otimiza¢do de ferramenta de busca para fins de promog¢do de vendas;
Promocgdo de vendas para terceiros; Provimento de mercado on-line para compradores
e vendedores de produtos e servicos [marketplace]; Marketplace”

Além disso, comprovou a Reclamante que a sua representante legal é titular do seguinte nome
de dominio, através do qual exerce suas atividades:

e Nome de dominio <itourapp.com.br>, criado em 20/09/2021.

Como se vé dos documentos acostados pela Reclamante, apesar dessa alegar direitos sobre uma
marca inexistente, esta comprovou que o Nome de Dominio é idéntico ao seu nome
empresarial, ao elemento nominativo de sua marca mista, bem como ao seu nome de dominio,
todos anteriores ao registro do Nome de Dominio ora em disputa.

Nesse sentido, o Nome de Dominio configura-se como plenamente suscetivel de causar
confusdo indevida entre os usuarios da internet, tendo em vista tratar-se de reprodugao integral
de marca da Reclamante.

Ressalta-se que a jurisprudéncia da CASD-ND entende que a violagdo de marca, nome
empresarial ou nome de dominio previamente existentes, caracterizada pela identidade ou pela
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similaridade capaz de gerar confusdo, é fundamento suficiente para impedir que terceiros
registrem nomes de dominio vinculados a esses sinais. Nesse sentido: ND-202144.

Com isso, tendo a Reclamante demonstrado possuir direitos conforme o art. 72, paragrafo Unico,
(a) e (c), do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1, (a) e (c) do Regulamento da CASD-ND, entende-
se que tal requisito foi devidamente preenchido.

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

Em conformidade com o quanto exposto acima, é evidente possuir a Reclamante legitimo
interesse no Nome de Dominio em discussdo.

Como ja demonstrado, a Reclamante detém a titularidade de nome empresarial, de registro
marcdrio junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, bem como de nome de dominio
anteriores ao registro do Nome de Dominio objeto da presente disputa, que compartilham do
mesmo sinal “ITOUR”.

Dessa forma, possui a Reclamante legitimo interesse no Nome de Dominio em disputa, uma vez
gue o nome de dominio <itour.com.br> reproduz, integralmente, sinal que identifica os servicos
da Reclamante perante o publico.

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

O Reclamado demonstrou ser titular do Nome de Dominio em disputa desde 19/05/2022, bem
como titular do pedido de registro n? 929053575 perante o INPI, para a marca mista

(ITOUR), depositado em 28/12/2022, na classe internacional 42, para
identificar os seguintes servigos: “Aluguel de software de computador; Assessoria, consultoria e
informagao no campo da selegdo, implementagao e uso dos sistemas hardware e software para
terceiros; Assisténcia técnica em software; Consultoria em software de computador;
Manutencdo de software de computador; Provimento de informacgdes, através de um website,
sobre tecnologia de computadores e programacao; Software como servico [saas]”. Ambos os
sinais, como se V&, posteriores aos sinais da Reclamante.

O mencionado pedido de registro sofreu oposi¢do no INPI pela MEl de M. S. B.—ITOUR — a qual,
conforme esclarecido na Reclamacdo, foi posteriormente formalizada como ITOUR LTDA,, a
atual Reclamante — ainda sob analise do INPI. Como é sabido, pedido de registro de marca
constitui mera expectativa de direito enquanto ndo concedido pelo INPI, de tal modo que o
Reclamado ndo detém direito exclusivo sobre a marca ITOUR no territério nacional. Nesse
sentido: ND-202446.

E importante mencionar, ainda, que o fato de o Reclamado ter conseguido adquirir o Nome de
Dominio, pois esse estava disponivel para tanto, ndo é o suficiente para lhe garantir direitos ou
interesses legitimos sobre o Nome de Dominio. Isso, porque, conforme dispde o pardgrafo Unico
do artigo 12 da Resolucdo CGl.br/RES/2008/008/P do Comité Gestor da Internet do Brasil, bem
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como o Contrato para registro de Nome de Dominio sob o “.br”, é 6nus do requerente a escolha
adequada de nome de dominio que nao viole direitos de terceiros:

“Art. 12 - 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 condigdes descritas
nesta Resolugao.

Paragrafo unico - Constitui-se em obrigacdo e responsabilidade
exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do dominio a
gue ele se candidata. O requerente declarar-se-a ciente de que nao
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 vedagbes que porventura venham a ser
definidas pelo CGl.br.”

Além disso, apesar de o Reclamado afirmar que haveria um projeto finalizado para o uso do
dominio em relagdo a desenvolvimento de software destinado a reservas de passeios de lancha
e 4x4, este juntou tdo somente um suposto projeto com a marca ICOORE, em nada se
relacionando com o sinal ITOUR. Veja-se:

icco

(@ Area e Trabalho

g o oo @

Arca do Trabalho

¥

Frise-se o entendimento adotado pela jurisprudéncia da Organizacdo Mundial da Propriedade

Intelectual, consolidada no “WIPO Jurisprudential Overview 3.0

"1 em traduc3o livre:

“2.2 O que se qualifica como uso anterior, ou preparativos
demonstraveis para usar o nome de dominio, em conexdao com uma
oferta genuina de bens ou servigos?

L https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
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Conforme expresso nas decisdes da UDRP, exemplos ndo exaustivos
de uso anterior, ou preparativos demonstraveis para usar o nome de
dominio, em conexdao com uma oferta genuina de bens ou servicos
podem incluir: (i) evidéncia de due diligence/consultoria
juridica/correspondéncia relacionada a formacdo de negdcios, (ii)
evidéncia de investimento confidvel no desenvolvimento de sites ou
materiais promocionais, como publicidade, papel timbrado ou cart6es
de visita, (iii) prova de um plano de negdcios genuino (ou seja, ndao
pretextual) utilizando o nome de dominio e sinais confiaveis de busca
do plano de negécios, (iv) registro e uso de boa-fé de nomes de
dominio relacionados e (v) outras evidéncias que geralmente apontam
para a falta de indicios de intenc¢do de ciberespeculagdo. Embora esses
indicios sejam avaliados de forma pragmatica a luz das circunstancias
do caso, é necessaria uma clara evidéncia contempordnea de
preparativos de boa-fé antes da Reclamacgdo.”

Tem-se, assim, que o Reclamado ndo comprovou nenhum uso anterior ou preparativos
demonstrdveis para usar o nome de dominio, em conexao com uma oferta genuina de bens ou
servicos. Importante frisar, ainda, que, em que pese tal narrativa do Reclamado, o Nome de
Dominio encontra-se sem qualquer uso que seja.

Além disso, como se verd melhor no capitulo seguinte, apesar de o Reclamado afirmar que os
servicos sob a marca ITOUR seriam distintos daqueles ofertados pela Reclamante, ndo é isso que
se observou na pratica, em que o Reclamado estava ofertando servicos no mesmo segmento de
turismo da Reclamante através do Instagram.

Portanto, verifica-se que o Reclamado ndo demonstrou ser titular de direitos ou de legitimos
interesses no Nome de Dominio, nos termos do art. 122 (b) do Regulamento SACI-Adm.

Nome de Dominio registrado ou sendo utilizado de ma-fé, conforme previsto no art. 79,
paragrafo unico, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Por fim, restou demonstrada a ma-fé do Reclamado na utilizacdo do Nome de Dominio em
disputa.

Como dito acima, ndo comprovou o Reclamado nenhum projeto efetivo para o uso do Nome de
Dominio em relagdo a servigos tdo somente de software. Por outro lado, como provou a
Reclamante, o Reclamado estava utilizando, ao menos através da rede social Instagram pelo
identificador de usuario @itouroficial, a marca ITOUR, acompanhada da expressdo “SOLUCOES
EM TURISMOQ”, para oferecer servigos relacionados ao segmento de turismo:
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© ©
Venda
online de passeios
antecipados? LOJA ONLINE
St st S
@ VEJAMAIS!

. 4 L 4 =)

Conforme captura de tela juntada pela Reclamante, verificou-se que, no perfil do Instagram do
Reclamado @itouroficial, este oferece “sistema de vendas e reservas online para passeios,
receptivos, e atividades voltada ao Turismo”, exatamente o mesmo servico ofertado pela
Reclamante em seu website <itourapp.com.br>:

itouroficial m Enviar mensagem 8 ses

0 publicagées 84 seguidores 367 seguindo

SR m,

- Solugdes em Turismo

= Sisterna de vendas e reservas onlineg para passeios, receptivos, e atividades voltada ao Turismo.
.I M Reserve 24 por 7

.. mais

& wa.me/message/BKSHOTFVFM57P1

© 09 0 © o

| VANTAGENS | | CONTATOS | | DESTINOS | | DEPOIMENT... | © QUE SOM...

Ainda, o Reclamado, inequivoco conhecedor do sistema de marcas do INPI, tinha o dever de
assegurar que o sinal ITOUR n3o violava direitos alheios. E importante frisar, ainda, que, em
pesquisa independente feita por esta Especialista, ao buscar pelo termo exato “ITOUR” no banco
de dados do INPI, os Unicos resultados sdo as marcas da Reclamante e o pedido de registro do
Reclamado, o que apenas reforga os indicios de ma-fé.
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Nesse sentido, é consolidada a jurisprudéncia desta CASD-ND que nomes de dominio que
reproduzem integralmente marca anteriormente registrada por outrem é considerado indicio
de ma-fé. A titulo de exemplo: ND-202353, ND-202039, ND-202061, ND-202081.

Ademais, importa mencionar que, respeitada a confidencialidade e as diretrizes estabelecidas
pela Lei 13.709/18 — Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais, o Reclamado ja foi titular de 65
nomes de dominio, para os mais variados temas e atividades, o que indica uma auséncia de
interesses especificos, e apenas reforga indicios de ma-fé. Nesse sentido: ND-202353.

Note-se, inclusive, que o Reclamado, para além do Nome de Dominio, registrou também
<itoor.com.br>, em 12/05/2023, e <ituur.com.br>, em 20/06/2023, esse ultimo ndo mais de sua
titularidade desde 02/10/2024. N3o obstante, o registro de tais dominios pode indicar uma
tentativa do Reclamado de impedir a Reclamante de obter o registro para sinais semelhantes.

Além disso, convém frisar que, como informado pela Reclamante, o Reclamado |he fez uma
proposta de vender o Nome de Dominio sob o valor de RS 20.000,00 (vinte mil reais), valor esse
ndo contestado pelo Reclamado — e, portanto, incontroverso —, muito acima dos RS 500,00
(quinhentos reais) pagos por ele na aquisicdo do dominio, aquisicdo essa que se realizou um més
apos a concessdo da marca da Reclamante pelo INPI. Ainda, ndo restando comprovado qualquer
uso efetivo do Nome de Dominio pelo Reclamado, verificou-se por captura de tela juntada pela
Reclamante que, ao acessar o Nome de Dominio, aparecia a frase “Este dominio estd a venda”,
conforme se verifica abaixo:

Este dominio ¢

Favor entrar em contato somente se tiver interesse na aquisigiio itour (@ itour . com . br.

Desse modo, tem-se que a oferta para venda do Nome de Dominio, seja para a Reclamante, seja
para terceiros, constitui indicio de ma-fé, conforme tipificado na alinea “a” do art. 2.2 do
Regulamento da CASD-ND, bem como na alinea “a” do pardgrafo Unico do art. 79, do
Regulamento do SACI-Adm. Verifica-se abaixo a ementa do caso ND-202316:
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“ANTERIORIDADE DE MARCA, NOME EMPRESARIAL E NOME DE
DOMINIO DA RECLAMANTE. REVELIA DECRETADA DIANTE DE
IRREGULARIDADES FORMAIS. DESINTERESSE EM CONCILIACAO.
NOME DE DOMINIO IDENTICO OU SIMILAR O SUFICIENTE PARA
CRIAR CONFUSAO. ARTIGO 87 DA LEI PELE — 9.615/98. VIOLACAO A
SINAL REGISTRADO. ART. 12 DA RESOLUCAO CGI.BR 2008/008.
RECLAMADO NAO TROUXE QUAISQUER PROVAS QUE PUDESSEM
COMPROVAR DIREITOS OU JUSTIFICAR SEU INTERESSE NO NOME DE
DOMINIO. MA-FE CARACTERIZADA. REGISTRO COM CONFESSADA
INTENCAO DE VENDA ATRAVES DE NEGOCIACAO, ANUNCIO DE
VENDA PUBLICADO ATRAVES DO NOME DE DOMINIO E EM PAGINA
DE MARKETPLACE. MATERIA JORNALISTICA QUE DEFLAGRA A
TENTATIVA DE VENDA DO NOME DE DOMINIO E DE CONDUTA DE
OFERTA A VENDA DE OUTROS NOMES DE DOMINIO COMPOSTOS POR
MARCAS DE TERCEIROS. REGISTRO PARA IMPEDIR A RECLAMANTE DE
UTILIZA-LO COMO NOME DE DOMINIO CORRESPONDENTE.
APLICACAO DO ITEM 2.1, ALINEAS ‘@’ E ‘c’, ITEM 2.2, ALINEAS ‘@’ E ‘b’
DO REGULAMENTO CASD-ND.”

Além disso, em captura de tela realizada pela Secretaria Executiva da CASD-ND em 03/10/2024,
verifica-se que o Nome de Dominio redirecionava a uma mensagem de erro de acesso, conforme

exposto abaixo:

B

N&o é possivel aceder a este site

Atualmente, em consulta por esta Especialista, a mensagem presente no contetido do Nome de

Dominio é “Pagina ndo existente ou em construcdo...”, conforme se vé abaixo:
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© % itourcombr * MmO @

locaw

Pagina ndo existente ou em construgao...

HTTP Erro 403

Desse modo, a postura adotada pelo Reclamado também se configura como passive domain
name holding, sendo considerado como elemento capaz de demonstrar a ma-fé do titular do
dominio, devendo essa pratica ser analisada conjuntamente a outros indicios capazes de
caracterizar a ma-fé, o que se observa no presente caso. Nesse sentido: ND-202353, ND-202329,
ND-202067.

Esse é o mesmo entendimento da WIPO, conforme decisdo abaixo:

“O “uso passivo” de um nome de dominio pode ser considerado um
indicio de mad-fé, desde que conjugado com outros elementos ou
padrées de conduta que corroborem tais indicios, conforme
estabelecido no precedente citado pela propria Reclamante” (Rhodia
Services v. Emerson Fortunato Maia, Caso WIPO No. DBR2011-0001).

Assim, pode-se afirmar que o Reclamado busca impedir qualquer tipo de exploracdo do Nome
de Dominio pela Reclamante, sendo a Reclamante legitimamente interessada, obstando, assim,
o cumprimento da func¢do social do Nome de Dominio, prevista na clausula 42 do Contrato para
registro de nome de dominio sob o “.br”.

Dessa forma, restou comprovada a ma-fé do Reclamado no registro do Nome de Dominio em
disputa, ja que presente no caso a hipdtese prevista pelo art. 79, pardgrafo Unico, alineas (a) e
(b) do Regulamento SACI-Adm, e art. 2.2, alineas (a) e (b) do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusdo

Deste modo, a Especialista verificou elementos suficientes que demonstram que o Nome de
Dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com marca, nome empresarial e
nome de dominio da Reclamante, todos registrados antes do Nome de Dominio, suscetivel de
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causar confusdo, que a Reclamante possui legitimo interesse ao Nome de Dominio, e que o
Reclamado agiu com ma-fé e registrou o Nome de Dominio sem qualquer uso.

A luz do exposto, entende esta Especialista que, no caso em tela, a luz das evidéncias acostadas
a Reclamacdo, restaram configuradas as hipdteses previstas pelo art. 2.1 (a) e (c) do
Regulamento da CASD-ND e art. 72 (a) e (c), do Regulamento do SACI-Adm, além do disposto no
art. 2.2 (a) e (b) do Regulamento da CASD-ND e art. 79, paragrafo Unico, (a) e (b) do Regulamento
do SACI-Adm.

. DISPOSITIVO
Pelas raz6es acima expostas e de acordo com o artigo 19, paragrafo 12 do Regulamento do SACI-
Adm e do artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista aceita a Reclamacdo e
determina que o Nome de Dominio em disputa <itour.com.br> seja transferido a Reclamante.
A Especialista solicita ao Secretdrio Executivo da CASD-ND que comunique as Partes, seus

respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisdao de Mérito, nos termos
do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2024.

2

Marianna Furtado de Mendong¢a
Especialista
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