Ceniro de Soltxoc de Disputas
em Propriedade Infelectual
CSDI Y
CAMARA DE SOLUCAO DE DISPUTAS RELATIVAS A

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

BAYERISCHE MOTOREN WERK AKTIENGESELLSCHAFT E BMW DO BRASIL LTDA. VS. RN

PROCEDIMENTO N° ND20178
DECISAO DE MERITO
I. RELATORIO
1. Das Partes

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, sociedade alema com sede em
Petuelring 130, 80809, Munique, Alemanha, e BMW DO BRASIL LTDA, sociedade
brasileira com sede na Rua Henri Dunant, 1.383, 232 andar, conjuntos,2.201 e 2.203,
Chacara Santo Antdnio, CEP 04709-111, inscrita no CNPJ/MF sob o n? 00.882.430/0001-
84 e com o seguinte endereco eletronico intimacoesrj@dsadvogados.com.br,
representadas por seus advogadoi . (0dos pertencentes
ao escritério Dannemann Siemsen Advogados, com sede na Rua Marqués de Olinda, 70
— Parte, Rio de Janeiro-RJ, Brasil, CEP: 22251-040, sao as Reclamantes do presente
Procedimento, doravante denominadas “Reclamantes”.

RIIIE 9 8l vrortador do CPF sob o n® 327 ll-52, domiciliado na [}
I " I © com
enderego eletronico: || sc representacdo, é o Reclamado do
presente Procedimento, doravante denominado “Reclamado”.

2. Do Nome de Dominio
O nome de dominio em disputa é “www.bmwmotos.com.br”.

O Nome de Dominio foi registrado em 22/06/2014, com expiragdo prevista para
22/06/2017.

3. Das Ocorréncias no Procedimento

A presente Reclamacdo, datada de 16 de fevereiro de 2017, foi recebida pelo Centro de
Solugdo de Disputas em Propriedade Intelectual (CSD-PI) da ABPI em 17 de fevereiro de
2017, conforme comunicado enviado eletronicamente as Reclamantes, tendo sido
observados os requisitos formais previstos no Regulamento da Camara de Solugdo de

Centro de Solugao de Disputas, Mediacao e Arbitragem em Propriedade Intelectual
Al. dos Maracatins, 1.217 — 62 Andar — 608 - Moema — Sao Paulo — SP — 04089-014
Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br — E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br




Cen::dc Sol_uc&ochisptmllj
ASSOCIACAD BRASLENA DA PROPREDADE INTELECTUAL

Disputas Relativas a Nomes de Dominio (CASD-ND), inclusive o recolhimento da
respectiva taxa relativa a nomeacao de 01 (um) Especialista.

A Secretaria Executiva da CASD-ND solicitou informacdo cadastral ao NIC.br relativo ao
nome de dominio em contenda, tendo recebido a competente resposta, confirmando o
titular do Nome de Dominio, bem como a confirmacdo de que o Regulamento do SACI-
Adm aplica-se ao referido nome de dominio e que, em atengdo ao procedimento, ja se
encontrava impedido de ser transferido a terceiros.

O Reclamado foi intimado em 02 de margo de 2017, através do enderego eletrbnico:
“ricardo@ijl.com.br” do inicio do procedimento do SACI-Adm, tendo transcorrido o
prazo para Resposta sem que apresentasse qualquer manifestagao.

Assim, a Secretaria Executiva da CASD-ND, comunicou em 20 de mar¢o de 2017 ao
NIC.br e as Reclamantes, a revelia do Reclamado, assim como comunicou as partes, em
28 de margo de 2017, a nomeagao do Especialista.

Em 20 de margo de 2017, o Nic.br comunicou ao Reclamado o congelamento do nome
de dominio www.bmwmotos.com.br.

Este Especialista informa que aceitou o encargo e apresentou a competente declaragdo
de imparcialidade e independéncia a CASD-ND.

4, Das AlegagdOes das Partes
a. Das Reclamantes

Em sintese, alegam as Reclamantes que o Reclamado apropriou-se indevidamente da
marca e nome empresarial notoriamente conhecidos "BMW”, inserindo-o no nome de
dominio em litigio acompanhado da expressao de uso comum "motos", formando o
conjunto  “www.bmwmotos.com.br”, fato que além de causar enriguecimento sem
causa ao Reclamado, pelo desvio de clientela, infracdo de marca e concorréncia desleal,
acarreta sérios prejuizos materiais e morais as Reclamantes que verdo sua marca e
logomarca diluidas no mercado.

Aduz, ainda, que o nome de dominio registrado pelo Reclamado confunde-se com o seu
préprio nome de dominio "www.bmw.com.br" o que pode induzir em erro e confusao o
consumidor quanto a origem de eventual site que venha a ser distinguido ou acessado
por meio do nome do dominio em pauta.

Afasta eventual arguicdo de boa-fé do Reclamado, escorando-se no elevado grau de
notoriedade da marca BMW - que evidentemente o Reclamado n3do poderia
desconhecer, bem como pelo fato inconfessavel de o Reclamado ter se apropriado de
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outras marcas famosas, pertencentes a terceiros, através do registro de nomes de
dominio, como por exemplo: www.passarelacalcados.com.br.

Por fim, demonstra através de documentos, ser a marca BMW registrada no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI desde 1980, sendo registrada também em
dezenas de paises ao redor do mundo, pedindo expressamente seja o0 nome de dominio
em voga transferido para a sua titularidade.

As Reclamantes pedem o congelamento imediato do nome de dominio em questdo e,
ao final, a procedéncia do presente procedimento, para que seja determinada a
transferéncia do nome de dominio “www.bmwmotos.com.br” para a sua titularidade.

b. Do Reclamado

O Reclamado ndo apresentou, até a data da elaboragdo desta decisdo, qualquer
manifestacdo, sendo considerado revel.

Il FUNDAMENTACAO
Razdo assiste as Reclamantes.

Isso porque, sdo elencadas no art. 32 do Regulamento do Sistema Administrativo de
Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Dominio sob ".br", mais conhecido como
Regulamento SACI-Adm, as hipdteses nas quais é possivel o atendimento do pleito das
Reclamantes, isto &, a transferéncia para um deles do nome de dominio em combate.

Nesse sentido, vale transcrever o mencionado artigo:

Art. 32 O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverd expor as razdes pelas
quais o nome de dominio foi registrado ou estd sendo usado de md-fé, de modo a causar
prejuizos ao Reclamante, cumulado com a comprovagdo 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) 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 jd registrada,
junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ouBl

b) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusGo 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 n® 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

¢) 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; ou
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Pardgrafo unico: Para os fins de comprovacdo do disposto no Caput deste Artigo, as
circunstdncias a sequir transcritas, dentre outras que poderdo existir, constituem indicios de md-
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, alugd-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; oull?!

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

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 eletrénica ou para qualquer outro endereco
eletrénico, criando uma situagdo de provdvel confusdo com o sinal distintivo do Reclamante.

As Reclamantes demonstraram que houve, a um sé tempo, verdadeira usurpac¢do da
marca nominativa, logomarca e nome de dominio BMW, pelo Reclamado.

A simples aposicdo da expressdo - diga-se de passagem de uso comum, vulgar e
necessario — MOTOS, ndo tem o condao de afastar a real possibilidade de gerar erro,
duvida ou confusdo na mente dos consumidores internautas.

A ma-fé do Reclamado foi igualmente demonstrada através de documentos juntados
aos autos, e que foram retirados do sitio do NIC.br, nos quais se verifica que o
Reclamado ndo so se apropriou da marca BMW, para compor nome de dominio com
outra expressao de uso vulgar, MOTOS, mas também utilizou, sem autorizagdo dos
Requerentes, a logomarca registrada BMW, associando-a as suas atividades.

A Lei da Propriedade Industrial - Lei 9.279/96, garante ao titular de marca registrada os
meios para reprimir atos de contrafagdo, concorréncia desleal e aproveitamento
parasitario, conforme se pode depreender dos artigos 22, V; 126; 129; 130, IIl; 195, 1II,
IV, Ve 209.

Ademais, a notoriedade da marca BMW afasta qualquer argumento - que poderia
eventualmente ter sido utilizado em defesa - de desconhecimento ou mesmo de infeliz
coincidéncia.

Este Especialista ressalta a existéncia de entendimento consolidado nesta CASD-ND, de
indicios de ma-fé pela utilizagdo de marca notoriamente conhecida de terceiro,
contemplado pela alinea “b” do Art. 39, e de seu paragrafo Unico, do Regulamento SACI-
Adm, como por exemplo, nos procedimentos ND201324; ND20131; ND201411;
ND201419; ND201428; ND201523; ND201526; ND20163 e ND201612.

Diante disso, configurada esta a incidéncia do artigo 2.1 "a", "c"; 2.2 "d" da CASD-ND;
art. 3° "a" e "¢" e § Unico "d" do Regulamento SACI-Adm, devendo por corolario ser
transferido o dominio "www.bmwmotos.com.br" a Reclamante BMW DO BRASIL LTDA.
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Ainda, este Especialista verifica a titulo de jurisprudéncia desta CASD-ND, a aplicag¢do da
ma-fé nos termos da alinea “d” do artigo 39., paragrafo Unico, do Regulamento SACI-
Adm e correspondente alinea “d” do artigo 2.2. da CASD-ND, nos procedimentos
ND20123; ND20133; ND20134; ND201318; ND201319; ND201329; ND201331;
ND201333; ND20142; ND20146; ND20147; ND201411; ND201429; ND20158; ND201510
ND201513; ND201517; ND201521; ND201526; ND201530; ND201535; ND201537;

ND20161; ND201612; ND201614; ND201615; ND201616; ND201618; ND201627;
ND201635; ND201642; ND201646; ND201648; ND20172 e ND20179.

1l. DISPOSITIVO
Pelas razGes acima expostas e com fundamento no disposto nos artigos 2.1 "a", "c"; 2.2
"d" da CASD-ND e do art. 3° "a" e "c"; § Unico "d" do Regulamento SACI-Adm, o
Especialista determina que o Nome de Dominio em disputa “www.bmwmotos.com.br”
seja transferido a Reclamante BMW DO BRASIL LTDA, com suporte no Art. 4.2 (g) do
Regulamento da CASD-ND e Art. 22 (f) do Regulamento do SACI-Adm.

O Especialista solicita a Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique, por via postal
e eletronica, as Partes e 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.
/ ‘

ALBERTO LUIS CAMELIER DA SILVA
Especialista
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