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CAMARA DE SOLUGAO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMINIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUGAO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL (CSD-P1) DA ABPI

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT E BMW DO BRASIL LTDA. X G

PROCEDIMENTO N° ND201757
DECISAO DE MERITO
I RELATORIO
b B Das Partes

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, pessoa juridica estrangeira com sede em
Munique, Bavaria, Alemanha (“Primeira Reclamante”), e BMW DO BRASIL LTDA, inscrita
no CNPJ/MF sob n® 00.882.430/0004-27, com sede em Sdo Paulo, SP, Brasil (“Segunda

Reclamante”), representados por [
I ;o -5 Reclamantes do presente Procedimento (as

“Reclamantes”).

G O A << to o CPF/MF sob n® 317 [ >0, I
I

sem representante nomeado, é o Reclamado do presente Procedimento
(o “Reclamado”).

2. Do Nome de Dominio
O nome de dominio em disputa é <bavariabm.com.br> (0 “Nome de Dominio”).
O Nome de Dominio foi registrado em 06.06.2011 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorréncias no Procedimento

Em 24 de outubro de 2017 foi confirmado o pagamento das taxas da ABPl e dos
honorarios do Especialista.

Em 01 de novembro de 2017 foi confirmado o recebimento da Reclamagédo, contendo 16
arquivos e 123 paginas, e a CASD-ND solicitou informagdes cadastrais ao NIC.br quanto
ao Nome de Dominio.

O NIC.br transmitiu as informagdes cadastrais em 06 de novembro de 2017 e informou,
ainda, que o Nome dominio restaria impedido de ser transferido em fung¢do do
Procedimento.
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Em 07 de novembro de 2017, a CASD-ND solicitou que a irregularidade constatada na
Reclamacgdo fosse sanada no prazo de 05 dias corridos. Na mesma data foi comunicado
que seria iniciado o Procedimento em vista de ter sida sanada a irregularidade apontada.

As Partes foram intimidas em 08 de novembro de 2017 sobre o inicio do procedimento,
iniciando-se assim o prazo de 15 dias para Resposta do Reclamado.

Em 24 de novembro de 2017, a CASD-ND intimou as Partes e comunicou ao NIC.br que
ndo houve Resposta do Reclamado. Nessa mesma ocasido, o Reclamado foi informado de
que: (i) o painel administrativo seria nomeado com base no nimero de Especialistas indicados
pelas Reclamantes; (ii) sua revelia seria comunicada ao painel de Especialistas; (iii) continuaria
a receber as intimagdes de todos os atos e decisdes posteriores; e (iv) o Nome de Dominio
poderia ser congelado ou suspenso pelo NIC.br.

Em 29 de novembro de 2017, o NIC.br comunicou a CASD-ND que o Reclamado
reconheceu a existéncia do Procedimento e por isso ndo procederia ao congelamento
nem a suspensao do Nome de Dominio. Na mesma data, a CASD-ND informou as Partes
sobre o ndo congelamento do Nome de Dominio.

Em 05 de dezembro de 2017, a CASD-ND comunicou as Reclamantes e ao Reclamado a
nomeac¢ao de um unico Especialista, Gilberto Martins de Almeida. Na mesma data, o
Especialista apresentou a Declaragdo de Imparcialidade e Independéncia, de modo que a
nomeacao do Especialista foi devidamente deferida apds o transcurso, in albis, do prazo
disposto no art: 9.4 do Regulamento CASD-ND.

Em 12 de dezembro de 2017 o Especialista teve acesso ao dossié com todos os
documentos relativos ao Procedimento. Compdem o dossié os 12 documentos listados a
seguir:

COMUNICADO DE RECEBIMENTO DA RECLAMAGAO + DOCUMENTOS
RECLAMAGAO E DOCUMENTOS

SOLICITAGAO DE INFORMAGOES AO NIC.BR

RESPOSTA DO NIC.BR

COMUNICADO DE IRREGULARIDADES NA RECLAMAGAO
SANEAMENTO

INTIMAGAO PARA APRESENTAGAO DE RESPOSTA E DE INICIO DO PROCEDIMENTO
COMUNICACAO DE REVELIA AS PARTES

COMUNICACAO DE REVELIA AO NIC.BR

COMUNICADO DO NIC.BR DE NAO CONGELAMENTO

COMUNICADO DE NAO CONGELAMENTO AS PARTES

NOMEACAO DO ESPECIALISTA
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4. Das Alegacoes das Partes

a Das Reclamantes

As Reclamantes afirmam, em sintese, que:
i. Sdo grupo de empresas, com origem alem3, dedicado a fabricacdo e
comercializagdo de automdveis, motos e motores, com renome internacional;

ii. A Primeira Reclamante chama-se Bayerische Motoren Werke, que em portugués
significa Fabrica de Motores da Bavdria. A abreviagdo de seu nome — BMW- é a
sigla que as Reclamantes usam como marca para distribuir seus produtos e
prestar servigos;

ii. O primeiro pedido de registro de marca no Brasil foi depositado em 1973, tendo
sido concedido em 1980. Além dos inumeros registros subsequentes, a marca
mista das Reclamantes teve seu Alto Renome reconhecido pelo INPl em 2017,
sendo por isso protegida em todas as classes de produtos ou servigos;

iv. O Nome de Dominio ao empregar as letras BM reproduz parcialmente a marca
das Reclamantes;

v. O Reclamado ndo teve autorizagao das Reclamantes para usar a marca;

vi.  Apesar de notificado extrajudicialmente, o Reclamado segue usando o nome de
dominio e menciona a marca BMW diversas vezes em seu site, por ser uma oficina
especializada;

vii. O sinal e a marca das Reclamantes gozam de protecdo pela Lei de Propriedade
Industrial e o uso ndo-autorizado gera confusdo nos consumidores e associagao
indevida entre as Reclamantes e o Reclamado. Haveria violagdo ainda ao direto
das Reclamantes tendo em vista o nome de dominio de sua titularidade
<www.bmw.com.br>. Essa pratica, ademais, configuraria concorréncia desleal;

vii. O emprego de marca internacionalmente conhecida demonstra a ma-fé do
Reclamado por criar falsa associagao;

ix. O uso passivo do nome de dominio também caracteriza a ma-fé do Reclamado;

x.  Porfim, as Reclamantes requerem o cancelamento do Nome de Dominio.

b. Do Reclamado

O Reclamado ndo apresentou Resposta, conforme comunicado pela CASD-ND em 24 de
novembro de 2017.

Il FUNDAMENTAGCAO

Verifica-se que, sanada a irregularidade apontada pela CASD-ND, toda a documentagdo
necessaria a instauragao do Procedimento esta de acordo com o Regulamento do SACI-
Adm e da CASD-ND.
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O Reclamado ndo apresentou Resposta, mas cabe ao Especialista analisar os fatos e as
provas apresentados no Procedimento.

No mérito, cumpre analisar se o Nome de Dominio:

“(a) 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) 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 doart. 126 da Lein29.279/96 (Lei da Propriedade
Industrial); ou

(c) é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com um titulo de
estabelecimento, nome empresarial, nome civilLb 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.”

E ainda se restou caracterizada a ma-fé, conforme descrito no item 2.2 do Regulamento
da CASD-ND.

O nome empresarial da Primeira Reclamante é Bayerische Motoren Werke, mas a
empresa desenvolve suas atividades sob a marca BMW. Os registros da marca existem
tanto para a categoria nominativa quanto para a categoria mista. O depdsito do pedido
de registro da marca nominativa data da década de 70, conforme documentos
apresentados pelas Reclamantes e comprovado por este Especialista no site do INPI.

Com efeito, a Lei da Propriedade Industrial garante protecdo aos sinais marcarios
visualmente perceptiveis que sejam suficientemente distintivos para identificar produtos
ou servicos. Ressalta-se como elemento essencial para a protegdo de uma marca seu
carater distintivo; essa caracteristica leva em conta o conjunto da marca apresentada para
registro. A propria lei afasta a registrabilidade e a protegdo de sinais que sejam genéricos,
necessarios, de uso comum.

Exemplo disso encontramos no art. 124, Il da Lei de Propriedade Industrial, que proibe o
registro de letras isoladas, sendo possivel esse registro apenas quando o conjunto de
todos os elementos — termos, elementos figurativos, etc., - sejam capazes de diferenciar
o produto ou servico.
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Nesse sentido, a marca das Reclamantes é o conjunto de trés letras— B, M e W - e ndao
uma ou outra letraisolada, ou empregada em dupla. Com efeito, as letras BM ndo gozam,
por si sos, de distintividade suficiente e por isso devem ser consideradas, também por si
so6s, de uso genérico, comum, ndo sendo passiveis de utilizagdo a titulo exclusivo. Tao
desprovida de poder de evocacdo é a conjuncdo, por si s0, das letras B e M, que uma
busca no Google apresenta inimeros resultados, sem qualquer ligacdo com as
Reclamantes.

Ainda que o nome empresarial da Primeira Reclamante contenha o termo em alemao
Baoyerische — que qualifica aquele ou aquilo que seja procedente da regido da Bavdria — e
que o Nome de Dominio contenha como elemento predominante o nome bavaria, ndo
existe confusdo evidente entre os termos utilizados, dado que o alemdo ndo € idioma tao
versado no plano internacional (quanto, por exemplo, o inglés), particularmente em pais
de outro continente, fora da Europa. Ndo se supde que o publico em geral, no Brasil,
conhega o significado da letra B de BMW.

Por outro lado, no site do Reclamado, aparentemente sé6 no Nome de Dominio é que
consta a particula “bm” em seguida a particula “bavaria”; no restante do site aparece
“bavaria” sem qualquer acréscimo, donde parecer que o “bm” era desnecessario para o
Nome de Dominio, a ndo ser em se tratando de intencdo de remeter a marca “bmw”.

Assim, considerando-se o conjunto das circunstancias que podem ser observadas no site
do Reclamado, onde, sobretudo, aparece a marca BMW por mais de uma vez e com
destaque de dimensdo maior das letras que a compdem, em contraste com a dimensdo
menor das letras de outras expressdes que a acompanham em dizeres especificos, se
pode entender que ndo a particula “bm” por si sé, mas o conjunto do entorno que cerca
o Nome de Dominio no site do Reclamado configura, em interpretagdo contextual, o
preenchimento do item 2.1, alineas “a” e “¢” do Regulamento da CASD-ND, dada a
reproducao, ainda que parcial, de marca ou nome comercial das Reclamantes,
acompanhada da reproducdo integral daquela marca no contexto da pagina do site
relativo ao Nome de Dominio.

No tocante ao requisito do item 2.2 do Regulamento CASD-ND - materializa¢gdo ou nao de
ma-fé -, se pode verificar que, novamente, numa interpretacdo contextual, baseada no
conjunto do que se pode observar empiricamente na pagina que consubstancia o site que
se utiliza do Nome de Dominio, a consideracdo sobre o preenchimento de tal item
transcende a analise meramente formal.

A ma-fé, requisito cumulativo, deve ser devidamente demonstrada, e o rol do item 2.2 é
meramente exemplificativo. O 6énus de comprova-la é, conforme decisdao dessa mesma
CASD-ND, das Reclamantes:

“Em conclusao, registre-se que nos estreitos limites de cogni¢ao permitidos pelo
Regulamento do SACI-Adm e Regulamento da CASD-ND cabe & Reclamante o 6nus de
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demonstrar exclusivamente através de prova documental, o registro ou utilizacdo de
ma-fé do dominio em disputa, o que falhou a Reclamante em fazer. Assim, o

Especialista decide o mérito desta disputa com base no material probatdrio
produzido neste procedimento administrativo.” (ND201650)

Note-se que as Reclamantes afirmam que o passive holding (dominio estacionado, sem
uso efetivo) do site é suficiente para caracterizar a ma-fé. Entretanto ndo parece factual
a afirmacdo de que o Reclamado ndo esta desenvolvendo suas atividades, conforme
demonstram os prints arrolados pelos proprios Reclamantes. Com efeito, este Especialista
constatou que o site esta sendo efetivamente utilizado pelo Reclamado desde 2013.

A proposito, as informagdes do WHOIS acerca do titular do Nome de Dominio
demonstram que ele s6 possui um Unico nome de dominio, 0 que demonstra que o
Reclamado ndo registra nomes de dominio como atividade auténoma, mas sim para
desenvolver negdcio préprio, de oficina especializada.

Nao consta informagdo de que o Reclamado tenha buscado negociar e/ou vender o Nome
de Dominio as Reclamantes. Em realidade, o Reclamado desenvolveu recentemente uma
nova versao de seu site para seguir explorando suas atividades comerciais.

Nio restou demonstrado também que o Reclamado esteja desviando indevidamente
consumidores, causando associagdo e confusdo indevidas, uma vez que anuncia com
veracidade as atividades que desenvolve, de oficina especializada, sem alegar falsamente
que € uma oficina autorizada, oficial da marca.

O Reclamado esta no mercado ha mais de 40 anos, e nao consta que as Reclamantes
tenham se oposto ao nome Bavaria tal como constante no site na Internet.

A propria Lei da Propriedade Industrial limita os direitos exclusivos dos titulares de
marcas, no art. 132, com preceitos que favorecem a interpretagéo de licitude do uso feito
pelo Reclamado:

“Art. 132. O titular da marca ndo podera:

| - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que
lhes sdo préprios, juntamente com a marca do produto, na sua promogdo e
comercializagdo;

Il - impedir que fabricantes de acessdrios utilizem a marca para indicar a
destinagdo do produto, desde que obedecidas as praticas leais de concorréncia;

Il - impedir a livre circulagdo de produto colocado no mercado interno, por
si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 39 e 49
doart. 68; e
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IV - impedir a citacdo da marca em discurso, obra cientifica ou literaria ou
qualquer outra publicacdo, desde que sem conotagdo comercial e sem prejuizo
para seu carater distintivo”.

Tratando-se de oficina especializada em BMW, ndo ha como indicar sua especialidade
sem indicar que ela consiste em reparar veiculos BMW, sendo esta uma condi¢do
necessaria e inerente a atividade como oficina especializada.

A diferenca entre oficinas especializadas e oficinas autorizadas encontra-se no senso
comum e existe ha consideravel tempo, o que é confirmado inclusive por pesquisa no
Google digitando-se a busca “diferenca entre oficina especializada e oficina autorizada”.

Portanto, ndo é evidente a margem para confusdo entre especializada e autorizada, sendo
gue o Reclamado destaca em seu site na Internet que se trata de uma especializada.

No site do Reclamado, os veiculos BMW aparecem apenas em fotos dentro de oficina,
ndo também em ruas ou estradas. Tais fotos indicam, portanto, o contexto de oficina, que
se soma a identificagdo como especializada.

Ressalte-se que, notificado extrajudicialmente, o Reclamado retirou prontamente certos
nomes e marcas no site e em cartio de visita, mantendo Nome de Dominio cujo elemento
preponderante (bavaria) é o titulo de seu estabelecimento, como aparece no site e
inclusive na foto do prédio da oficina, apontando o interesse legitimo do Reclamado
quanto ao Nome de Dominio, especialmente quanto a particula “bavaria”, que é a
predominante.

O Procedimento de andlise de nomes de dominio é necessariamente limitado, e ndo se
confunde com procedimentos que tém por objeto principal ou exclusivo a marca em si.

No caso presente - que apresenta complexidades acima da média, na visdao do
Especialista -, foi realizada interpretacdo contextual, mais do que interpretacdo
meramente formal, em relagcdo a ambos os aspectos, o de marca e o de ma-fé.

Porém, a intepretacdo contextual nio deve chegar ao ponto de extrapolar da fungdo da
analise, que é de examinar o caso (inclusive a questdo marcéria) sob a Otica
principalmente de nome de dominio.

Em vista do todo acima exposto, € possivel concluir pela presenca de confusdo com
marca, consubstanciando o preenchimento do item 2.1, alineas “a” e “c” do Regulamento
CASD-ND, porém sem ma-fé, deixando de configurar o atendimento do item 2.2 do
Regulamento CASD-ND, e tendo em vista que tais itens sdo cumulativos, a conclusdo é de

que o Nome de Dominio deve ser mantido.

No que tange ao alinhamento de tépicos acima, confira-se ainda as decisées da CASD-ND:
ND201729 e ND201717.
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1. DISPOSITIVO

Pelas razbes acima expostas e de acordo com o item 10.9 do Regulamento da CASD-ND,
e com o art. 19, § 12 do Regulamento do SACI-Adm, o Especialista rejeita a Reclamacado
apresentada em razdo de ndo restar efetivamente demonstrado o requisito de ma-fé,
determinando assim que o Nome de Dominio em disputa <www.bavariabm.com.br> seja
mantido em nome do Reclamado.

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 Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2018.

/‘ - y 4 ~
Gilberto Martins de Almeida
Especialista
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