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CAMARA DE SOLUGAO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMINIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUGCAO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT e BMW DO BRASIL LTDA X
CLICK CONSORCIO DE AUTOS E IMOVEIS LTDA — ME

PROCEDIMENTO N° ND20176
DECISAO DE MERITO
I RELATORIO
1. Das Partes

BAYERISCHE MOTOREN AKTIENGESELLSCHAFT, sociedade constituida sob as leis da
Alemanha, com sede em Petuelring 130, 80809, na cidade de Munique, no estado da
Bavaria, Alemanha, e BMW DO BRASIL LTDA, sociedade brasileira inscrita no CNPJ/MF
sob o n2 00.882.430/0001-84, com sede na Rua Henri Dunant, 1.383, 232 andar,
conjuntos 2.201 e 2.203, na cidade de S3o Paulo, no estado de S3o Paulo, Brasil, CEP
04709-111, representadas por || G i scrito na OAB/. sob o n2
I 2cdvogado de DANNEMANN SIEMSEN ADVOGADOS, com o enderego eletrénico
<intimacoesrj@dsadvogados.com.br> e com endere¢o na Rua Marqués de Olinda, 70,
na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, Brasil, CEP 22251-040, sdo as
Reclamantes do presente Procedimento (as “Reclamantes”).

CLICK CONSORCIO DE AUTOS E IMOVEIS LTDA — ME, sociedade brasileira inscrita no
CNPJ/MF sob o n2 07.456.203/0001-36, com os enderecos eletrénicos
<contcatp@uol.com.br> e <maciel@grupoclick.com.br> e com endereco na Rua Borges
de Figueiredo, 303, 216, na cidade de S3ao Paulo, no estado de Sdo Paulo, Brasil, CEP
03110-010 é a Reclamada do presente Procedimento (a “Reclamada”).

2. Do Nome de Dominio

O nome de dominio em disputa é <www.consorciobmw.com.br> (0 “Nome de
Dominio”).

O Nome de Dominio foi registrado em 23/10/2011 junto ao Registro.br.
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3. Das Ocorréncias no Procedimento

Em 16 de fevereiro de 2017 a Camara de Solucdo de Disputas Relativas a Nomes de
Dominio (“CASD-ND”) do Centro de Solucdo de Disputas, Mediacdo e Arbitragem em
Propriedade Intelectual (“CSD-PI”) da Associacdo Brasileira da Propriedade Intelectual
(“ABPI”) informou aos procuradores das Reclamantes, via e-mail, a confirmagdo do
pagamento da Taxa ABPI e dos Honorarios do Especialista e a subsequente ativacao da
presente disputa, identificada pelo nimero ND-20176.

Em 17 de fevereiro de 2017 a CASD-ND recebeu a Reclamacgdo, contendo 16 (dezesseis)
arquivos em formado PDF, e confirmou via e-mail o seu recebimento as Reclamantes,
qgue foram informadas do inicio do prazo de 5 (cinco) dias para o exame formal, nos
termos do artigo 6.1 e seguintes do Regulamento CASD-ND. Na mesma data, a CASD-ND
enviou e-mail ao NIC.br solicitando as informac&es cadastrais do Nome de Dominio, nos
termos do artigo 7.2 do Regulamento CASD-ND.

Em 20 de fevereiro de 2017 a Assessoria Juridica do NIC.br/Registro.br enviou e-mail a
CASD-ND apresentando os dados cadastrais do Nome de Dominio; informando que o
Nome de Dominio ja se encontrava impedido de transferéncia a terceiros em atencdo a
respectiva Reclamacdo; e confirmando que o Regulamento do Sistema Administrativo
de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Dominio sob “.br” (“Regulamento SACI-
Adm” é aplicavel ao Nome de Dominio.

Em 24 de fevereiro de 2017, considerando que foram cumpridos todos os requisitos
formais do Regulamento CASD-ND e do Regulamento SACI-Adm, a CASD-ND enviou e-
mail as Reclamantes e ao NIC.br informando o saneamento da Reclamagao.

Em 02 de margo de 2017 a CASD-ND enviou e-mail simultaneamente as Reclamantes, ao
NIC.br e a3 Reclamada (mediante os enderecos eletronicos <maciel@grupoclick.com.br>,
<registro@viseon.com.br> e <contcap@uol.com.br>), que foi devidamente intimada do
inicio do procedimento para que que apresentasse Resposta no prazo de 15 (dias)
corridos contados da citada data, nos termos dos artigos 62 do Regulamento SACI-Adm
e 8.1 e seguintes do Regulamento CASD-ND. Na mesma data a CASD-ND recebeu
mensagem gerada automaticamente pela caixa postal do endereco eletronico
<contcap@uol.com.br> informando a apresentacgdo de breve resposta.

Em 20 de marco de 2017, devido a falta de apresentacdo de Resposta pela Reclamada, a
CASD-ND comunicou via e-mail a sua revelia, informando simultaneamente as
Reclamantes. Na mesma data a CASD-ND recebeu mensagem gerada automaticamente
pela caixa postal do endereco eletronico <contcap@uol.com.br> em resposta a sua
comunicacdo eletronica, informando a apresentacdo de breve resposta.
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Também em 20 de mar¢co de 2017 o NIC.br foi informado pela CASD-ND que a
Reclamada ndo apresentou tempestivamente a sua Resposta no prazo determinado
pelo Regulamento CASD-ND e pelo Regulamento SACI-Adm, e que em decorréncia deste
fato seria providenciada a nomeac¢do de um Painel Administrativo dando continuidade
ao processamento desta demanda.

Na mesma data a Reclamada, a partir do endereco eletronico
<maciel@grupoclick.com.br>, enviou e-mail a Secretaria Executiva da CASD-ND, as
Reclamantes e ao NIC.br, informando o seu desinteresse no Nome de Dominio, que o
Nome de Dominio jamais teria sido utilizado e que, se houvesse acordo consensual para
a transferéncia sem quaisquer 6nus, procederia a sua transferéncia. Em resposta
apresentada via e-mail no mesmo dia, a Secretaria Executiva da CASD-ND informou a
Reclamada o recebimento de sua manifestacdo nos termos ora descritos, e que esta
seria submetida ao Especialista para eventual exame, ndo obrigatdrio, que poderia ser
realizado de acordo com seu livre convencimento, consoante os artigos 3.3, 8.4, 10.1 e
10.2 do Regulamento CASD-ND.

Em 27 de margo de 2017 a CASD-ND nomeou o signatdrio desta decisdo para constituir
o Painel de Especialista formado por um Unico Especialista. A Declaracdo de
Imparcialidade e Independéncia foi devidamente apresentada pelo signatario nos
termos do artigo 9.3 do Regulamento CASD-ND.

Em 04 de abril de 2017 a CASD-ND transmitiu a Reclamacgdo e os demais documentos
pertinentes a presente disputa ao Especialista.

O Especialista concorda com o exame formal realizado pela Secretaria Executiva da
CASD-ND, uma vez que o pagamento foi adequado; a Reclamagao foi apresentada em
conformidade com o Regulamento CASD-ND; e a decretagao da revelia da Reclamada foi
realizada de forma adequada, pois esse foi devidamente intimado a apresentar
Resposta no prazo adequado, e ndo o fez.

4, Das Alegagoes das Partes
a. Das Reclamantes

As Reclamantes apresentaram conjuntamente Reclamag¢ao mediante a qual requerem o
congelamento e a posterior transferéncia do Nome de Dominio registrado pela
Reclamada, justificando seu requerimento com os argumentos abaixo resumidos:

i) a Primeira Reclamante é sociedade alema internacionalmente reconhecida,
dedicada a fabricagcdo e comercializagdo de automadveis, motores e motocicletas
bem como a prestacdo de servigcos correlatos, assinalados pela marca “BMW”,
dotada de notoriedade em todo o mundo, inclusive no Brasil;
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ii) a Primeira Reclamante é detentora de diversos registros para a marca “BMW”
perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, dentre os quais os
registros n2 007067720, 790385880, 007553455, 812356519 e 812356527;

iii) a Primeira Reclamante também é detentora do elemento caracteristico
“BMW” como abreviacao de seu nome comercial Bayerische Motoren Werke;

iv) a Segunda Reclamante é titular do nome de dominio <www.bmw.com.br>;

iv) as Reclamantes foram surpreendidas com a noticia de que a Reclamada vinha
utilizando o Nome de Dominio contendo a referida expressao “BMW” em sua
composicao, fazendo surgir uma associacdao com elementos e sinais distintivos
que fazem referéncia expressa a consodrcio de automodveis, como pode ser
verificado na imagem abaixo apresentada:

Entrar no site »

Consorcmbmw com. br

O site Consorciobmy
Imov

v) o registro e uso do Nome de Dominio contendo em sua composicdo a famosa
marca “BMW” ndo foi autorizado pelas Reclamantes, e é capaz de gerar
confusdo e/ou associacdo indevida quanto a procedéncia e suposta vinculagdo
com as Reclamantes, que consideram os atos da Reclamada como sendo
violacdo de marca e passivel de constituir concorréncia desleal;

vi) as Reclamantes consideram que a marca “BMW” é notoriamente conhecida
em seu segmento de mercado e que o seu uso pela Reclamada ndo apenas é
desautorizado e contrdrio a suas praticas, como também que o citado sinal é
merecedor de prote¢do nos termos dos artigos 62 bis e 82 da Convencdo da
Unido de Paris, 1.163 do Cddigo Civil, 129, caput e §12, 130, 131 da Lei n?
9.279/96, e também que os atos da Reclamada também violam o artigo 29 da
Lei de Direitos Autorais e pode constituir crime na forma do artigo 184 do
Cédigo Penal;

vii) as Reclamantes entendem ser impossivel a manutencdo do Nome de
Dominio em nome da Reclamada consoante o artigo 2.1. do Regulamento CASD-
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ND, porque o Nome de Dominio reproduz a principal marca e sinal distintivo das
Reclamantes e é utilizado com a deliberada intencdo de confusdo ou falsa
associacao com estes para auferir renda a partir da inser¢ao de anuncios no seu
conteldo, bem como impede o seu uso pelas Reclamantes;

viii) o entendimento de que a Reclamada ndo usa e explora de forma plena o
Nome de Dominio configura uso passivo (“passive holding”), o que é
considerado forte indicio de ma-fé conforme jurisprudéncia do Centro de
Mediagdo e Arbitragem de Nomes de Dominio da Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectual e entendimento pacifico desta CASD-ND, refletido pela
juntada da decisdo do procedimento ND201328 a Reclamacdo, pelo que as
Reclamantes consideram demonstrada a existéncia da ma-fé de acordo com o
artigo 2.2. do Regulamento CASD-ND;

ix) as Reclamantes tentaram solucionar a presente disputa de forma amigavel
na esfera extrajudicial, sem sucesso, posto que seus contatos foram ignorados
pela Reclamada, que ndo apresentou resposta a notificacao extrajudicial que |he
foi apresentada, motivo da apresentacdo da Reclamagdo ora examinada;

x) as Reclamantes consideram ainda que todos seus argumentos sao ratificados
pelas decisdes precedentes ND201328 e ND201627.

b. Da Reclamada

A despeito de ter sido devidamente intimada via e-mail em 02 de margo de 2017 pela
CASD-ND para que apresentasse Resposta nos termos do Regulamento SACI-Adm e do
Regulamento CASD-ND, a Reclamada ndo apresentou manifestacdao tempestiva, e
consequentemente foi reconhecida sua revelia em 20 de margo de 2017.

Apds a decretagdo da revelia, a Reclamada apresentou manifestagdo extemporanea
alegando, em sintese, o desinteresse na manuten¢do do Nome de Dominio e sua
disposicdo em proceder a sua transferéncia desde que nao incorra em quaisquer énus.

1. FUNDAMENTAGAO

A presente disputa cuida de Nome de Dominio registrado pela Reclamada e que as Reclamantes
acreditam violar seus direitos de marca e correlatos. Foram plenamente atendidos os requisitos
formais da Reclamacdo e do procedimento. A Reclamada ndo apresentou Resposta, a despeito
de ter sido devidamente intimada, sendo adequadamente decretada a sua revelia nos termos
do artigo 8.4 do Regulamento CASD-ND cc artigo 139, § 22, do Regulamento SACI-Adm. Cumpre
ressalvar que a revelia da Reclamada (e sua manifestacdo extemporanea) nao influenciou o
convencimento do Especialista e que as razbes de fato e de direito expostas pelas Reclamantes,
bem como as provas anexas a este procedimento sdo suficientes para a decisdo da disputa.
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Portanto, declaro o procedimento saneado e passo ao exame e decisdo de mérito.

A Primeira Reclamante demonstrou ser titular de diversos registros para a marca “BMW” no
Brasil, com destaque para os abaixo elencados:

i. Registro n? 007067720 para a marca “BMW”, concedido em 25/05/1973, na classe 12;
ii. Registro n? 790385880 para a marca “BMW”, concedido em 28/12/1979, na classe 07;
iii. Registro n2 007553455 para a marca “BMW”, concedido em 28/12/1979, na classe 12;

iv. Registro n2 712356519 para a marca “BMW?”, concedido em 27/12/1985, na classe
07:15/30/50;

v. Registro n2 812356527 para a marca “BMW”, concedido em 27/12/1985, na classe
07:25/355/65.

A Segunda Reclamante demonstrou ser a legitima titular do nome de dominio
<www.bmw.com.br>, registrado em 11/07/1997 perante o Registro.br .

As Reclamantes demonstraram que o Nome de Dominio em disputa foi registrado pela
Reclamada em 23/10/2011, data posterior ao registro das marcas e nome de dominio
supracitados e na qual todos e quaisquer requerentes de registro de nome de dominio perante
o Registro.br ja se submetiam ao Regulamento SACI-Adm.

Suscitada a disputa ora examinada, cabe as Reclamantes demonstrar a presenga simultanea de
dois requisitos para que a sua solugdo do procedimento administrativo instaurado fosse em seu
favor, sendo o primeiro requisito que o Nome de Dominio objeto da disputa fosse idéntico ou
similar a direito anterior de sua titularidade nos termos do art. 39, caput e alineas a, b e c do
Regulamento SACI-Adm e o segundo requisito que a conduta da Reclamada se configure como
sendo de ma-fé consoante o caput e o pardgrafo Unico e alineas a, b, ¢ e d do retrocitado artigo.

A partir do teor do art. 32 e suas alineas a, b e ¢ abaixo transcrito poder-se-a averiguar a
presenga do primeiro requisito supracitado:

“Art. 32 O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm,
devera expor as razdes pelas quais o nome de dominio foi registrado ou
estd sendo usado de ma-fé, de modo a causar prejuizos ao Reclamante,
cumulado com a comprovacdo 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 confllto

a) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar
confusdo com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada
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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 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
confusdo com um titulo de estabelecimento, nome empresarial, nome
civil, nome de familia ou patronimico, pseudonimo ou apelido
notoriamente conhecido, nome artistico singular ou coletivo, ou mesmo
outro nome de dominio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade;

4

ou

O Nome de Dominio em disputa, <consorciobmw.com.br>, apresenta similaridade suficiente
para criar confusdo com a marca notoriamente conhecida “BMW” de titularidade da Primeira
Reclamante, e, ainda, é semelhante o suficiente para criar confusdo com o nome de dominio e o
elemento caracterizador do nome empresarial da Segunda Reclamante.

Estdo presentes, portanto, os requisitos das alineas a e ¢ do artigo 32 do Regulamento SACI-
Adm, acima transcrito, e também aqueles previstos no artigo 2.1., alineas a e c do Regulamento
CASD-ND.

Verificada a presenca do primeiro requisito, o teor do caput do artigo 32 do Regulamento SACI-
Adm torna necessario comprovar que o Nome de Dominio em disputa foi registrado ou esta
sendo utilizado de ma-fé pela Reclamada, o que deve ser apurado a partir das circunstancias do
caso em tela.

O pardgrafo Unico do artigo 32 do Regulamento SACI-Adm e suas alineas a, b, c e d apresentam
um rol ndo taxativo de circunstancias que evidenciam a ma-fé da Reclamada. Vejamos:

“Pardagrafo Unico: Para os fins de comprovacdo do disposto no Caput
deste Artigo, as circunstancias a seguir transcritas, dentre outras que
poderdo existir, constituem indicios de ma-fé na utilizagdo do nome de
dominio objeto do procedimento do SACI-Adm:

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

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

No presente caso, ha evidéncias que demonstram a ocorréncia da hipétese descrita no item d
acima, i.e., que a Reclamada procedeu ao registro e uso do Nome de Dominio em disputa com
ma-fé para criar uma situacao de provavel confusdo com o sinal distintivo das Reclamantes.

Outras circunstancias verificadas no caso sob exame podem ser consideradas indicios de ma-fé
da Reclamada, a exemplo da utilizacdo de marcas famosas de terceiros sem sua autorizacdo
como vem reconhecendo a CASD-ND em diversos procedimentos anteriores, por exemplo, nos
procedimentos ND20131; ND201411; ND201428; ND201523; ND201612; ND201626 e ND20176.

Ao decidir o procedimento ND201310 que tramitou perante a CASD-ND, a Especialista Karin
Klempp Franco bem esclareceu que:

“O registro de nome de dominio contendo marca de terceiros com
razodvel nivel de conhecimento perante o publico consumidor sem
autorizaclo do titular da marca ou justificativa plausivel, caracteriza
forte indicio de md-fé”

Ademais, a posse passiva do Nome de Dominio em disputa, aliada a auséncia de resposta da
Reclamada a Notificagdao Extrajudicial que Ihe foi enviada pelas Reclamantes cumulada com a
sua revelia no presente procedimento pode indicar o reconhecimento da inexisténcia de direitos
ou interesses legitimos deste sobre o Nome de Dominio, como ja foi reconhecido em outros
precedentes, a exemplo da decisdao DBR2017-003 do Centro de Mediagao e Arbitragem da OMPI
e da decisdo proferida no procedimento ND20148 da CASD-ND.

Ndo se pode alcangar outra conclusdo a partir de todo o acima exposto sendo que o Nome de
Dominio em disputa é suficientemente similar para criar confusdao com um simbolo distintivo
das Reclamantes e foi registrado de ma-fé, pelo que a manutencdo da Reclamada como seu
titular contraria as disposicGes legais que regem a matéria bem como os Regulamentos
aplicaveis ao presente caso.

. DISPOSITIVO

Pelas razbes acima expostas e de acordo com o artigo 12, §12, do Regulamento SACI-Adm e o
item 10.9, do Regulamento da CASD-ND, este Especialista determina que o Nome de Dominio
em disputa <www.consorciobmw.com.br> seja transferido a Segunda Reclamante, BMW DO
BRASIL LTDA.
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O Especialista solicita a Secretaria Executiva 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.

S3o Paulo, 02 de maio de 2017.

Kenneth Rene Ouchana Wallace
Especialista
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