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ARBITRATION WORLD
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

DECISAO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

AB Electrolux v. Rl "El Do NN
Caso No. DBR2017-0007

1. As Partes

A Reclamante é AB Electrolux de Estocolmo, Suécia, representada por SILKA Law AB, Suécia.

O Reclamado ¢ Ryl JE Do NI dc I

2. 0 Nome de Dominio e a Unidade de Registro

O nome de dominio em disputa é <electroluxe.com.br>, o qual esta registrado perante o NIC.br.

3. Historico do Procedimento

A Reclamacao foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediagdo da OMPI (o “Centro”) em 7 de margo
de 2017. Em 8 de margo de 2017, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificacdo de
registro em conexdo com o nome de dominio em disputa. Em 9 de marco de 2017, o NIC.br transmitiu por
e-mail para o Centro a resposta de verificacdo do nome de dominio em disputa, confirmando que o
Reclamado é o titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.

O Centro verificou que a Reclamacao preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema
Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Dominios sob “.br” — denominado SACI-Adm (o
“‘Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediagdo da OMPI para o SACI-Adm (as
“‘Regras”).

De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificacdo da Reclamacao e o procedimento
administrativo foi iniciado em 14 de margo de 2017. Em 17 de marco de 2017, o Centro recebeu um e-mail
do contato técnico do nome de dominio em disputa, informando que apenas havia intermediado o registro,
nada tendo a ver com a propriedade do mesmo. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o
envio da defesa findou em 3 de abril de 2017. O Reclamado néo apresentou defesa. Portanto, em 4 de
abril de 2017, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou José Pio Tamassia Santos como Especialista em 13 de abril de 2017. O Especialista
declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituido. O Especialista apresentou o Termo de
Aceitagao e a Declaragéo de Imparcialidade e Independéncia, tal como exigido pelo Centro para assegurar
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o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.

Em atengédo ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende ndo haver necessidade de
producéo de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passara a analisar, a seguir, as
questdes pertinentes ao caso.

4. Questoes de Fato

4.1. A Reclamante é uma sociedade anénima sueca fundada em 1901 e registrada como uma empresa
sueca em 1919.

4.2. A Reclamante comercializa e vende utilizando a marca ELECTROLUX, dentre outras marcas,
anualmente, uma média de 50 milhdes de produtos para consumidores que vivem em 150 paises diferentes.
Além disso, a Reclamante é lider de mercado em muitas das categorias de produtos em que atua. Os
produtos da Reclamante incluem: geladeiras, fogdes, maquinas de lavar louga, maquinas de lavar roupa,
aspiradores de pé e microondas, vendidos com marcas de renome, tais como: ELECTROLUX, AEG,
ZANUSSI, EUREKA e FRIGIDAIRE.

4.3. A marca ELECTROLUX encontra-se registrada no Brasil desde, pelo menos, 30 de agosto de 1930 . A
Reclamante registrou ELECTROLUX como marca nominativa e figurativa em diversas classes, e em mais
de 150 paises em todo o mundo, inclusive no Brasil sob os nimeros de registro 002521261 e 002625920.

4.4, A Reclamante também registrou nomes de dominio que incorporam a marca ELECTROLUX, sob
quase 700 dominios de topo genéricos (em sua sigla em inglés, “gTLDs”) e dominios de topo para pais (em
sua sigla em inglés, “ccTLDs”) em todo o mundo, entre eles: <electrolux.com> e <electrolux.com.br>.

4.5. O nome de dominio em disputa <electroluxe.com.br> foi registrado em 4 de agosto de 2016 em nome
do Reclamado, conforme consta na base de dados Whols do NIC.br e atualmente nao direciona a nenhum
website ativo. A época da apresentacdo da Reclamagdo, o nome de dominio em disputa hospedava um site
oferecendo servicos de manutencgéo de produtos da Reclamante.

5. Alegacoes das Partes

A. Reclamante

5.1. A Reclamante afirma ter direitos exclusivos na marca registrada ELECTROLUX, assegurada pelo seu
registro no Brasil e em outros paises do mundo.

5.2. O nome de dominio em disputa é formado pela reproducgéo integral da marca ELECTROLUX, que
remete ao nome empresarial e marca da Reclamante.

5.3. O nome de dominio em disputa é bastante similar a marca registrada ELECTROLUX, ou seja, incorpora
integralmente esta marca, acrescentando apenas a letra “e”.

5.4. O fato de o nome de dominio em disputa conter a letra “e” ndo é suficiente para afastar o risco de
confusdo perante os consumidores.

5.5. O Reclamado n&o possui licenga para uso e registro da marca ELECTROLUX, seja como marca ou
nome de dominio, sendo pouco provavel que o registro do nome de dominio em disputa tenha sido efetuado
por mera coincidéncia.

5.6. O Reclamado, portanto, registrou o0 nome de dominio em disputa <electroluxe.com.br> com o objetivo
de impedir que a Reclamante o utilizasse como nome de dominio.
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5.7. Nesse cenario, a Reclamante requer que Ihe seja transferido o0 nome de dominio em disputa
<electroluxe.com.br>.

B. Reclamado

O Reclamado nao apresentou resposta a Reclamagao, tornando-se, portanto, revel.

6. Analise e Conclusoes

6.1. Ao se realizar a andlise dos fatos devera ser observado o quanto previsto nas letras “a”, “b” e “c
3 do Regulamento, abaixo descritos:

do art.

Art. 3 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 comprovacao de existéncia de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens

“a”, “b” ou “c” abaixo, em relagdo ao nome de dominio objeto do conflito:

a) o0 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) o0 nome de dominio 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 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 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;

6.2. O Reclamado, que deixou de responder a Reclamacao, esta revel, e de acordo com o art. 14(b) das
Regras, “o Painel Administrativo podera concluir sobre todo o exposto da forma que considerar mais
apropriada”.

A. Nome de dominio idéntico ou suficientemente similar para criar confusao com um simbolo
distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

6.3. O nome de dominio em disputa compreende o termo “electrolux”, idéntico a marca ELECTROLUX,
registrada pela Reclamante. A fama da marca ELECTROLUX foi confirmada previamente em outros
procedimentos sob o Regulamento, tal como AB Electrolux v. Caio Cesar Vianna Julio, Caso OMPI No.
DBR2016-00083.

6.4. Ao comparar o nome de dominio em disputa com a marca ELECTROLUX, de propriedade da
Reclamante, deve se dar relevancia apenas para o terceiro nivel do nome de dominio e a marca da
Reclamante. Veja, por exemplo, Willow Holding, Inc. e Nicholas Sparks v. Aline Sebastido dos Santos e
Cléber Zavadniak, Caso OMPI No. DBR2013-0002 onde o painel administrativo decidiu que o ccTLD “.br”
néo afeta o nome de dominio contestado aos fins de determinar se é idéntico ou bastante similar, de
maneira a causar confusgo.

6.5. O nome de dominio em disputa é quase idéntico a marca da Reclamante porque sé tem o acréscimo da
letra “e”, 0 que ndo é suficiente para distingui-lo das marcas da Reclamante. Nesse contexto, € interessante
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ver Aktiebolaget Electrolux v. zhou lang, Caso OMPI No. D2013-1584", envolvendo o nome de dominio
<electrolux5.com>, e cujas conclusées do painel acerca do acréscimo do numero “5” podem ser aplicadas
ao presente caso no que tange ao acréscimo da letra “e”.

6.6. A similitude ao ponto de causar confusdo do nome de dominio em disputa compreende também uma
associagao 6bvia com a marca da Reclamante. Nesse contexto, dada a reputagdo da marca
ELECTROLUX, existe um risco consideravel de que o publico acredite que o nome de dominio em disputa
possua algum tipo de relacdo com a Reclamante.

6.7. Desta forma, o nome de dominio em disputa demonstra similaridade suficiente para criar confusdo com
a marca ELECTROLUX. Em decorréncia, este Especialista conclui que o primeiro elemento esta provado,
em conformidade com o art. 3 do Regulamento.

B. Direitos ou interesses legitimos do Reclamado com relacdao ao nome de dominio em disputa

6.8. A Reclamante apresentou argumentos convincentes e forneceu evidéncias suficientes dos seus direitos
exclusivos sobre a marca ELECTROLUX. Em conformidade com o art. 11(c) do Regulamento e o art. 7(b)(i)
das Regras, o Reclamado deve apresentar evidéncia dos seus direitos ou legitimos interesses, caso
existentes.

6.9. O que se constata € que o Reclamado é revel, e deixou, assim, de apresentar qualquer evidéncia da
existéncia de qualquer direito ou legitimo interesse no nome de dominio em disputa.

6.10. Nesse cenario, a revelia do Reclamado determina que este Especialista decida a Reclamagdo com
base nos fatos e nas provas apresentadas pela Reclamante, nos termos do artigo 13, paragrafo 2 do
Regulamento.

6.11. Desta forma, diante da inércia do Reclamado em apresentar argumentos e provas capazes de
justificar a existéncia de direitos ou interesses legitimos com relacdo nome de dominio em disputa, e em
face das evidéncias e provas apresentadas pela Reclamante, o Painel Administrativo entende que o
Reclamado ndo demonstrou direitos ou legitimos interesses sobre o nome de dominio em disputa.

C. Nome de dominio em disputa registrado ou sendo utilizado de ma-fé

6.12. O nome de dominio em disputa estava, a época da apresentacédo da Reclamacéao, redirecionando para
um site que oferecia servigos de assisténcia técnica, produtos, acessérios e pecas originais da Reclamante,
sugerindo uma falsa associacdo com as marcas da Reclamante, sendo que nenhuma licenca ou
autorizacao de qualquer outro tipo foi outorgada pela Reclamante ao Reclamado, para o uso da marca
ELECTROLUX. Ademais, o site sob o nome de dominio em disputa ndo trazia nenhuma informacgéo sobre a
relacdo (ou falta de relacédo) entre as Partes.

6.18. A Reclamada usou o0 nome de dominio em disputa tentando atrair intencionalmente, com fins
comerciais, 0s usuarios da Internet para o seu site, gerando assim alto risco de confusdo com as marcas e
negocios da Reclamante, bem como quanto a fonte, ao patrocinio, a afiliagdo ou a aprovagéao do site.

6.19. A Reclamante alega que nem mesmo 0s seus servigos técnicos oficiais estdo autorizados por ela a
registrar nomes de dominio contendo suas marcas. Neste caso o Reclamado usa a boa reputag@o que as
marcas da Reclamante possuem para promover o seu préprio negécio, o que também pode, eventualmente,
prejudicar as marcas registradas da Reclamante. Veja Aktiebolaget Electrolux v. Jose Manuel, Caso OMPI
No. D2010-2031.

' O Regulamento encontra inspiragdo na Politica Uniforme de Solugio de Disputas Relativas a Nomes de Dominio (UDRP), o que
autoriza os especialistas a consultarem a UDRP e/ou aplicarem a jurisprudéncia construida a partir de decisées do Centro sob a
regéncia da UDRP, quando relevante ao caso concreto.
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6.20. Remetendo ao acima explicitado, o Reclamado ndo tem direito, nem legitimo interesse, em relagao ao
nome de dominio em disputa, como previsto no art. 11(c), do Regulamento e do art. 7(b)(i) das Regras.

6.21. Dada a natureza do site, é provavel que o Reclamado estava ciente da grandeza da marca aqui
mencionada, desde 0 momento do registro do nome de dominio em disputa. Além disso, a Reclamante é
empresa global que conduz seus negécios em todo o mundo, inclusive no Brasil, onde o Reclamado reside.
Vale ressaltar que a Reclamante tem a marca registrada ELECTROLUX, nominativa e figurativa, em varias
classes e em mais de 150 paises em todo o mundo, inclusive no Brasil.

6.22. E importante informar que a Reclamante tentou entrar em contato com o Reclamado através de uma
Notificagao Extrajudicial em portugués, enviada por e-mail. A Reclamante avisou ao Reclamado que o uso
nao autorizado da marca ELECTROLUX no nome de dominio em disputa viola os direitos da Reclamante
em relacé@o a referida marca. A Reclamante solicitou uma transferéncia voluntaria do nome de dominio em
disputa, sendo que nenhuma resposta recebida.

6.23. Por todo o exposto, ndo restam duvidas de que o Reclamado estava ciente dos direitos da
Reclamante quanto a marca ELECTROLUX, ou mesmo do valor da referida marca, no momento do registro
do nome de dominio em disputa. Nao ha conexao entre o Reclamado e a Reclamante. Usando o nome de
dominio em disputa, as marcas, logotipos, imagens de produtos e descricdo dos produtos da Reclamante o
Reclamado néo esta fazendo uso legitimo ou justo do nome de dominio em disputa, mas, antes,
enganosamente desvia os consumidores para o seu site para obter ganho comercial.

6.24. Em decorréncia, este Especialista conclui que o terceiro elemento esta provado, em conformidade
com o art. 3, paragrafo unico do Regulamento. Consequentemente, o Reclamado deve ser considerado
como tendo registrado e utilizado o nome de dominio em disputa de ma-fé.

7. Decisao

Pelas razdes anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel
Administrativo decide que <electroluxe.com.br> seja transferido para a Reclamante2.

José Pio Tamassia Santos
Especialista

Data: 20 de abril de 2017
Local: Sao Paulo

2 De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procedera a implementagéo desta decisdo no décimo quinto dia Util apos o
recebimento da notificagao da decisdo. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com agao judicial ou processo
arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br ndo implementara a decisao proferida e aguardara determinagao judicial ou do
processo arbitral.



