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ARBITRATION WORLD
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

DECISAO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

eBay Inc. v. DI CHENE VNN
Caso No. DBR2019-0001

1. As Partes

A Reclamante é eBay Inc. de San Jose, California, Estados Unidos da América, representada por |l

I
A Reclamada ¢ DJ ONSEN VWSS cc ONNE, NI

2. 0 Nome de Dominio e a Unidade de Registro

O Nome de Dominio em Disputa é <ebaybrazil.com.br>, o0 qual esta registrado perante o NIC.br.

3. Historico do Procedimento

A Reclamagéo foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediagao da OMPI (o “Centro”) em 30 de janeiro
de 2019. Em 30 de janeiro de 2019, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificagao de
registro em conexdo com o Nome de Dominio em Disputa. Em 31 de janeiro de 2019, o NIC.br transmitiu
por e-mail para o Centro a resposta de verificacdo do Nome de Dominio em Disputa, confirmando que a
Reclamada é a titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.

O Centro verificou que a Reclamagéo 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 Reclamacéo e o procedimento
administrativo iniciou em 11 de fevereiro de 2019. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para
o envio da defesa findou em 3 de margo de 2019. A Reclamada nao apresentou Defesa. Portanto, em 4 de
marc¢o de 2019, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Mario Soerensen Garcia como Especialista em 13 de marco de 2019. O Especialista
declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituido. O Especialista apresentou o Termo de
Aceitacao e a Declaragao de Imparcialidade e Independéncia, tal como exigido pelo Centro para assegurar
o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.
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Em atengéo ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende n&o 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, eBay Inc., foi criada em 1995 e é hoje a empresa lider global no ramo de comércio e
compras online, oferecendo 0s seus servigos através do site “www.ebay.com”, atualmente o terceiro site de
compras mais visitado do mundo, tendo aproximadamente 175 milhdes de compradores ativos.

A Reclamante ¢é titular de varios registros de marca contendo o termo “ebay” em inUmeros paises ao redor
do mundo, incluindo o Brasil, dentre os quais o registro de marca brasileiro No. 829524770, concedido em
15 de dezembro de 2009, para a marca mista EBAY, na classe internacional 35.

A Reclamante também possui registro do nome de dominio <ebay.com.br>, que esté redirecionado para o
nome de dominio <ebay.com>, este criado em 4 de agosto de 1995.

A Reclamada ¢ Dl Ol VS < o Nome de Dominio em Disputa foi registrado em 4 de margo
de 2017. Na data de apresentacédo da Reclamagao, o Nome de Dominio em Disputa direcionava a um site
ativo que reproduzia a marca EBAY da Reclamante.

5. Alegacées das Partes
A. Reclamante

A Reclamante alega que o Nome de Dominio em Disputa reproduz a sua marca registrada EBAY, o seu
principal nome de dominio e 0 seu nome empresarial, todos muito conhecidos pelos consumidores.

De acordo com a Reclamante, a parte dominante do Nome de Dominio em Disputa inclui o termo “ebay”,

idéntico a sua marca. Defende que a Reclamada incorporou o termo geografico “brazil” & marca EBAY da
Reclamante, o que ¢é insuficiente para distanciar o Nome de Dominio em Disputa da j& reconhecida marca.

Acrescenta a Reclamante que pelo fato de a natureza do seu negdécio ser exclusivamente online, os nomes
de dominio que consistem em suas marcas sao o principal meio utilizado pelos usuarios para acessar 0s
Seus servicos.

Segundo a Reclamante, a Reclamada utilizou o Nome de Dominio em Disputa para oferecer produtos com
descontos para caridade e reproduziu a sua marca EBAY, junto ao termo em inglés “For Charities”
(traduzido como “para caridades”) na pagina principal, com a intencao de que os usuarios acreditassem que
o site sob 0 Nome de Dominio em Disputa estaria associado a Reclamante. No Anexo 9, a Reclamante
apresenta captura da tela do sitio da rede eletronica da Reclamada.

A Reclamante alega que a ma-fé da Reclamada se comprova com a tentativa de lucrar com a venda de
diversos produtos em liquidagéo, tirando proveito da reputacéo e valor comercial da marca da Reclamante,
sendo que ao clicar na imagem do produto de interesse, os usuarios eram direcionados a outra pagina para
a finalizagdo da compra.

A Reclamante informa que a Reclamada nao possui licenga ou autorizagdo para uso da marca EBAY, nao
possui qualquer direito ou interesse legitimo atrelado ao Nome de Dominio em Disputa e nem é reconhecida
pelo Nome de Dominio em Disputa ou pela marca EBAY.

Finalmente, a Reclamante solicita a transferéncia do Nome de Dominio em Disputa, a ser administrada pelo
seu representante brasileiro.
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B. Reclamada

A Reclamada nao apresentou Defesa.

6. Anadlise e Conclusoes
Deve-se verificar se 0s seguintes requisitos previstos no art. 3 do Regulamento estao presentes:

Art. 13: O Nome de Dominio em Disputa foi registrado ou estd sendo usado de ma-fé, de modo a causar
prejuizos o 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) O Nome de Dominio em Disputa é idéntico ou suficientemente similar para criar confusdo com um
simbolo distintivo da Reclamante, depositada antes do registro do nome de dominio ou j& registrada, junto
ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou

(B) O Nome de Dominio em Disputa é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com uma marca
de titularidade da Reclamante, que ainda nédo 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 em Disputa 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
a Reclamante tenha anterioridade.

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

A Reclamante comprova que, conforme o art. 3 do Regulamento e o art. 4(b)(v)(2) das Regras, é titular do
registro da marca EBAY no Brasil desde pelo menos o ano de 2009 e do nome de dominio <ebay.com>
desde o ano de 1995.

O Nome de Dominio em Disputa reproduz a marca e os nomes de dominio da Reclamante, o que, por si s6,
ja é suficiente para potencialmente causar confuséo.

O acréscimo do termo geografico “brazil” no Nome de Dominio em Disputa certamente ndo afasta a
confuséo.

Portanto, o Nome de Dominio em Disputa €, no entendimento deste Especialista, suficientemente similar
para criar confusdo com a marca EBAY da Reclamante, conforme o art. 3 do Regulamento e o art. 4(b)(v)(2)
das Regras.

B. Direitos ou interesses legitimos da Reclamada com relacao ao Nome de Dominio em Disputa

O art. 11(c) do Regulamento prevé que a Reclamada podera apresentar em sua Defesa “todos os motivos
pelos quais possui direitos e legitimos interesses sobre o nome do dominio em disputa, devendo anexar
todos os documentos que entender convenientes para o julgamento”. A Reclamada ndo apresentou
Defesa.

Nao ha evidéncias de que a Reclamada possua autorizagdo para usar a marca da Reclamante ou para
registrar nome de dominio que contenha a marca EBAY, e tampouco que era comumente conhecido pelo
Nome de Dominio em Disputa.
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Nao ha evidéncias de que a Reclamada estaria fazendo uso legitimo ou leal do Nome de Dominio em
Disputa ou que, antes de ter sido instaurado o presente procedimento administrativo, ela estaria utilizando o
Nome de Dominio em Disputa para oferecer, em boa-fé, os seus servigos. Ao contrario: através da captura
da tela do sitio da rede eletr6nica da Reclamada, h& a comprovacao de que ela utilizou 0 Nome de Dominio
em Disputa para vender produtos voltados aos clientes da Reclamante, com a intengdo de que os usuarios
acreditassem que o site do Nome de Dominio em Disputa estava realmente associado a Reclamante.

Portanto, entende este Especialista que a Reclamada nédo possui direitos e interesses legitimos em relagao
ao Nome de Dominio em Disputa.

C. Nome de Dominio em Disputa registrado ou sendo utilizado de ma fé

Considerando o porte e a reputacdo da Reclamante, ndo seria possivel imaginar que a Reclamada nao
conhecesse a marca, o nome de dominio e o nome empresarial reproduzidos no Nome de Dominio em
Disputa.

A Reclamada evidentemente registrou o Nome de Dominio em Disputa com a intencéo de obter lucro
através da venda de itens variados com desconto “para caridade” e com a reproducgéo flagrante da
marca/logotipo da Reclamante, o que comprova o pleno conhecimento da Reclamada acerca das atividades
e dos direitos da Reclamante.

No entendimento deste Especialista, a intengéo da Reclamada de, através da reproducdo da marca EBAY
no Nome de Dominio em Disputa, atrair usuarios tirando proveito da reputacédo e da fama da Reclamante,
restou clarissima.

Conclui, assim, que a Reclamante demonstrou a ma-fé da Reclamada ao registrar e usar o Nome de
Dominio em Disputa, conforme o art. 3, paragrafo unico, do Regulamento, e o art. 4(b)(v)(1), das Regras.

7. Decisao

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

Mario Soerensen Garcia
Especialista

Data: 27 de margo de 2019.
Local: Rio de Janeiro, Brasil



