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ARBITRATION WORLD
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

DECISAO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Honda Motor Co., Ltd. v. Gl HIlEE " "
Caso No. DBR2017-0014

1. As Partes

A Reclamante é Honda Motor Co., Ltd., de Téquio, Japao, representada por Kasznar Leonardos Advogados,
Brasil.

O Reclamado ¢ CREEEN HENEEEN NN FEEEEN . - I

2. 0 Nome de Dominio e a Unidade de Registro

O nome de dominio em disputa é <queimatotalhonda2017.com.br>, registrado perante o NIC.br.

3. Histoérico do Procedimento

A Reclamacao foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediagdo da OMPI (o “Centro”) em 15 de
setembro de 2017. Em 18 de setembro de 2017, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de
verificagdo de registro em conexao com o nome de dominio em disputa. Em 19 de setembro de 2017, o
NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificagcdo 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 notificagdo da Reclamagéo e o procedimento
administrativo iniciou em 27 de setembro de 2017. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para
o envio da defesa findou em 17 de outubro de 2017. O Reclamado ndo apresentou Defesa. Portanto, em
18 de outubro de 2017, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 8 de novembro de 2017. O Especialista
declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituido. O Especialista apresentou o Termo de
Aceitagao e a Declaragédo 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

A Reclamante é empresa japonesa fundada em 1948, dedicando-se, entre outras atividades, a fabricagao
de automéveis e veiculos. E ela titular de diversos registros para a marca HONDA no Brasil, dentre os quais
o de:

- No. 007041799, registrado em 5 de maio de 1978 e sucessivamente prorrogado, destinado a
assinalar os produtos da antiga classe 07.20/25/40.

Esse registro foi reconhecido como de alto renome em 20 de margo de 2015, passando a marca HONDA a
gozar da protecao especial, em todos os ramos de atividade, assegurada pelo art. 125 da Lei No. 9.279, Lei
de Propriedade Industrial (“LPI”).

O nome de dominio em disputa <queimatotalhonda2017.com.br> foi registrado em 10 de agosto de 2017 e
atualmente nao esta direcionado para nenhuma pagina ativa. Anteriormente a apresentacao da
Reclamacéao, o nome de dominio em disputa reproduzia o mesmo contelido do sitio de rede eletronica da
Reclamante com alteragdo apenas no nimero de telefone de contato exibido em tal sitio.

5. Alegacoes das Partes
A. Reclamante

A Reclamante é empresa japonesa atuante ha décadas no Brasil, sendo titular da marca de alto renome
HONDA no Brasil, merecedora de protecao especial, em todos os ramos de atividade, assegurada pela LPI.

O nome de dominio em disputa, no entender da Reclamante, reproduz a sua marca anterior HONDA, com o
acréscimo de termos genéricos incapazes de dota-lo de distintividade e que, ao contrario, criam confusao
com essa marca, fazendo com que os usuarios da Internet sejam levados a acreditar que se trataria de um
sitio de rede eletrbnica que promoveria promocdes dos produtos e servicos da Reclamante, o que nao é
verdade.

Sustenta a Reclamante que o Reclamado registrou e esta usando o nome de dominio em disputa em ma-fé
na medida em que:

(i) o Reclamado reproduziu integralmente o contetdo do sitio eletrdnico oficial da Reclamante (Anexo 5-
B da Reclamacéo), alterando apenas o numero de telefone de contato indicando ser suposto
representante autorizado, sem sé-lo;

(i)  ao utilizar o nome de dominio em disputa, deixou cristalina a sua intengao em desviar ilicitamente
clientes da Reclamante, os quais seriam levados a acreditar que ligando para o telefone indicado

estariam em contato com a Reclamante, quando, na verdade, estariam sendo vitimas de golpes.

Por fim, outro indicio da ma-fé do Reclamado estaria na auséncia de resposta a notificacao extrajudicial
enviada ao Reclamado em 31 de agosto de 2017 alertando-o sobre os direitos da Reclamante.

B. Reclamado
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O Reclamado nao respondeu ao presente procedimento.
6. Analise e Conclusodes

De acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve
expor as razdes pelas quais o nome de dominio em disputa foi registrado ou esta sendo usado de ma-fé, de
modo a causar-lhe prejuizos, cumulado com a comprovacao de existéncia de pelo menos um dos seguintes
requisitos, em relagcdo ao nome de dominio em disputa:

“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 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 confusao com um titulo de
estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de familia ou patronimico, pseuddnimo ou
apelido notoriamente conhecido, nome artistico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de
dominio sobre o qual o reclamante tenha anterioridade.”

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

No presente caso, o nome de dominio em disputa, <queimatotalhonda2017.com.br>, excluida
evidentemente a terminagao “.com.br”, reproduz integralmente a marca anterior da Reclamante, HONDA.

O acréscimo dos termos “queima total” e “2017”, nao afasta a similaridade suficiente para criar confusao
com a marca HONDA de titularidade da Reclamante.

Assim, resta atendido o requisito da alinea a) do art. 3 do Regulamento.
B. Nome de dominio em disputa registrado ou sendo utilizado de ma-fé

De acordo com o Regulamento, ndo basta, para a procedéncia de um pedido de transferéncia de nome de
dominio, a comprovacao dos requisitos presentes nas alineas a), b) ou c¢) do art. 3 do Regulamento. Faz-se
necessario, também, demonstrar que o registro ou 0 uso do nome de dominio tenha se dado de ma-fé.

O paragrafo Unico do art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de circunstancias que configuram indicios
de ma-fé no registro ou na utilizagdo de um 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

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,
usudrios da Internet para o seu sitio da rede eletrénica ou para qualquer outro enderego eletronico,
criando uma situagao de provavel confusdo com o sinal distintivo do Reclamante.”
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As hipoteses previstas no paragrafo Unico do art. 3 do Regulamento sdo meramente exemplificativas,
ressalte-se, ndo obstando que seja identificada ma-fé no uso do nome de dominio em disputa a partir de
outros elementos de convencimento do Especialista.

No presente caso, ha diversas evidéncias que demonstram a ocorréncia de registro e uso do nome de
dominio em disputa com ma-fé para criar uma situagéo de provavel confusao com o sinal distintivo da
Reclamante, configurando a hipétese do art. 3, paragrafo Unico, item d, do Regulamento (acima
reproduzido).

A maior delas decorre da reproducgao do sitio de rede eletronica original da Reclamante no sitio da rede
eletr6nica relativo ao nome de dominio em disputa com a Unica alteragdo do nimero de telefone de contato
exibido, indicando suposto representante autorizado, sem sé-lo. Ademais, os termos “queima total’ e “2017”
acrescentados ao nome de dominio em disputa fazem alusao direta a promogées e a um determinado
periodo de sua ocorréncia, aumentando o risco de associagao e confusdo com a marca HONDA de
titularidade da Reclamante.

Com efeito, esta situacao cria efetiva possibilidade de prejuizos ndo apenas a Reclamante mas em especial
a usuarios da Internet que podem contatar o Reclamado pensando ser ele representante autorizado da
Reclamante e serem vitimas de golpes.

Por outro lado, a auséncia de qualquer resposta do Reclamado, quer a notificagao extrajudicial enviada
anteriormente a propositura do presente procedimento, quer a este procedimento sdo outros elementos a
serem considerados. Com efeito, tivesse o Reclamado direitos ou interesses legitimos sobre o nome de
dominio em disputa, teria, ainda que sucintamente e sem o auxilio de advogado, se manifestado, quer antes
da instauracao deste procedimento, quer no prazo para resposta.

Trés outros elementos corroboram ainda com a concluséo deste Especialista no sentido da ma-fé do
Reclamado: (i) de acordo com informacgéao recebida do NIC.br, 0 Reclamado nao pagou as taxas de registro
relativas ao nome de dominio em disputa; (ii) o Reclamado indicou enderego aparentemente incorreto ou
inexistente, ndo tendo sido possivel a entrega da Nota Escrita naquele endereco; e (iii) o Reclamado é
titular de outro nome de dominio que igualmente reproduz marca de terceiro, do segmento automobilistico
(<megafeiraocaoa.com.br>).

Entende, assim, este Especialista, ndo ter o Reclamado apresentado argumento ou demonstragdo alguma
de um direito ou interesse legitimo com relagdo ao nome de dominio em disputa. Ao contrario, da conduta
do Reclamado depreende-se efetivo conhecimento da Reclamante (e de sua marca de alto renome) e
tentativa de lucro com a criagcao da péagina relativa ao nome de dominio em disputa, o que configura registro
e uso do nome de dominio em disputa com ma-fé.

Destarte, este Especialista conclui que os fatos e alegacdes da Reclamante, somados ao conjunto
probatério transmitido, constituem comprovacao suficiente de sua pretensao.
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7. Decisao

Pelas razdes anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel
Administrativo decide que o nome de dominio em disputa, <queimatotalhonda2017.com.br> seja transferido
para a Reclamante (podendo, alternativamente, ser transferido a subsidiaria da Reclamante no Brasil, em
razdo do requerimento de presenga local no Brasil) *.

Wilson Pinheiro Jabur
Especialista

Data: 20 de novembro de 2017
Local: Sao Paulo, Brasil

" De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procedera a implementacéo desta decisdo no décimo quinto dia (til apds 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 determinacéo judicial ou do
processo arbitral.



