=

ARBITRATION WORLD
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

DECISAO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

CaterpillarInc. e Caterpillar Brasil Ltda. v. Anderson Faciroli Costa
22204457809

Caso No. DBR2023-0006

1. As Partes

A Reclamante é Caterpillar Inc., Estados Unidos da América (12 Reclamante), e Caterpillar Brasil Ltda.,
Brasil (22 Reclamante), representada por Trench, Rossi e Watanabe Advogados, Brasil.

A Reclamada ¢ Y T 9 . &5

2. O Nome de Dominio e a Unidade de Registro

O nome de dominio em disputa é <brcaterpillar.com.br>, o qual esta registrado perante o NIC.BR.

3. Historico do Procedimento

A Reclamacgao foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediagao da OMPI (o “Centro”) em 13 de margo
de 2023. Em 14 de margo de 2023, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de erificagao de
registro em conexao com o nome de dominio em disputa. No dia 14 de margo de 2023, o NIC.br transmitiu
por e-mail para o Centro a resposta de verificagcdo do nome de dominio em disputa, informando o nome
correto da Reclamada e fornecendo os respectivos dados de contato. O Centro enviou um aviso de
informacdes do titular as Reclamantes em 28 de margo de 2023. As Reclamantes apresentaram uma
Reclamagao emendada em 28 de margo de 2023.

O Centro verificou que a Reclamagao 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 30 de margo de 2023. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o
envio da defesa findou em 19 de abril de 2023. A Reclamada ndo apresentou Defesa. Portanto, em 28 de
abril de 2023, o Centro decretou a rewvelia da Reclamada.

O Centro nomeou Erica Aoki como Especialista em 5 de maio de 2023. O Especialista declara que o Painel
Administrativo foi devidamente constituido. O Especialista apresentou o Termo de Aceitagéo e a
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Declaragao de Imparcialidade e Independéncia, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento
dos artigos 2 e 3 do Regulamento.

Em atencédo ao art. 14 do Regulamento, o Painel Administrativo entende ndo haver necessidade de
producao 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

Nos ultimos 100 anos, a 12 Reclamante tem usado suas diversas marcas para identificar suas maquinas,
pecgas, senigos e produtos relacionados, dentre as quais destacam-se as marcas CAT e CATERPILLAR,
nas modalidades nominativa e mista, e a marca figurativa do Tridangulo, elemento caracteristico de sua
identidade visual.

A 12 Reclamante € considerada a maior fabricante mundial de artigos de construgdo e mineragéo, motores a
diesel e gas natural, e turbinas industriais a gas, identificados através de diferentes marcas, incluindo as
marcas CAT e CATERPILLAR.

A linha de produtos da 12 Reclamante é composta por mais de 300 maquinas e suas partes, incluindo uma
vasta gama de equipamentos pesados, como tratores, tratores de esteira, pas carregadeiras, caminhdes,
escavadeiras, motoniveladoras, pavimentadoras de asfalto, recuperadores de estrada, compactadores,
maquinas de mineragado, maquinas florestais e fresadoras de asfalto, carregadoras e tratores florestais, bem
como aparelhos eletrénicos, roupas, calgcados, vestuario, acessorios e réplicas em escala reduzida,
vendidos em mais de 190 paises ao redor do mundo. A 12 Reclamante é também lider em tecnologia nas
areas florestal, de energia, eletrénica, de financiamento e de geragcao de energia elétrica.

A 12 Reclamante é atualmente titular, no Brasil, de nada menos que 122 (cento e vinte e dois) registros e
pedidos de registro para as marcas nominativa € mista CAT e CATERPILLAR, em diversas classes, como,
por exemplo, a marca mista CAT No. 821066544, registrada em 10 de margo de 2020, e a marca
nominativa CATERPILLAR No. 829775650, registrada em 5 de outubro de 2010.

Além disso, a 22 Reclamante, subsidiaria da 12 Reclamante no pais, é titular de 15 (quinze) nomes de
dominio “.br’ formados pelos elementos nominativos “CAT’ e “CATERPILLAR”.

O nome de dominio em disputa <brcaterpillar.com.br> foi registrado em 27 de junho de 2022 e redireciona
para a website na qual a Reclamada diwlga conteudo que reproduz indevidamente as marcas registradas
CAT, CATERPILLAR e figurativa do Triangulo.

A Reclamada utiliza o nome de dominio em disputa para parecer ser licenciada das Reclamantes no Brasil,
sendo tal pagina online utilizada justamente para a comercializag&o - ndo autorizada - de botas, ténis, kits,
chinelos, produtos de couro, camisetas, bonés, carteiras, cintos e moletons de procedéncia desconhecida,
sob as marcas CAT e CATERPILLAR.

5. Alegacgoes das Partes

A. Reclamantes

A 12 Reclamante adquiriu elevada reputagao € amplo renome com suas marcas por meio de extensas
campanhas de marketing, promogao e vendas de seus produtos e senigos no Brasil.

As marcas CAT e CATERPILLAR sao notoriamente conhecidas, ndo podendo a Reclamada alegar que
desconhecia as atividades empreendidas no Brasil pelas Reclamantes, que sao referéncia nos seus ramos
de atuagao, inclusive naquele em que opera a Reclamada.
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As marcas da 12 Reclamante conquistaram a protegao especial conferida pelo art. 126 da Lei 9.279/96 (Lei
da Propriedade Industrial — “LPI"), sendo vedada a reprodugao ou imitagao de suas marcas pelo art. 6° bis
da Convengao da Unido de Paris — “CUP”, da qual o Brasil é signatario.

Além disso, CATERPILLAR é o elemento distintivo do nome empresarial das Reclamantes, que, por isso,
também se beneficiam da aplicagéo do art. 8° da CUP, que protege o nome comercial da empresa
estrangeira, independentemente de registro no Brasil, e do art. 124, V, da LPI, que assegura ao titular o
direito de uso exclusivo dos elementos caracteristicos e diferenciadores de nome de empresa.

As Reclamantes alegam que tem direitos sob o termo CATERPILLAR anteriores a data de registro do nome
de dominio em disputa.

O nome de dominio em disputa reproduz de forma idéntica a marca registrada CATERPILLAR das
Reclamantes, com a adigao do prefixo “br” e se faz passar como licenciada das Reclamantes no Brasil.
Além disso, a Reclamada se faz passar pelas préprias Reclamantes ou por sua distribuidora autorizada,
com o claro intuito de induzir os consumidores a erro e duvida e, ao mesmo tempo, lucrar as suas custas, o
que se caracteriza como ma-fé, de acordo com o art. 7°, paragrafo Unico, (d), do Regulamento.

B. Reclamada

A Reclamada nao apresentou a sua defesa dentro do prazo estabelecido nas Regras e, portanto, declarada
a sua Rewelia.

6. Analise e Conclusoes

A. Nome de dominio idéntico ou suficientemente similar para criar confusdo com um simbolo
distintivo previsto no art. 7 do Regulamento

De acordo com o art. 7 do Regulamento, as Reclamantes, na abertura de procedimento do SACI-Adm,
devem comprovar, entre outras coisas, a existéncia, do seguinte requisito em relagao ao nome de dominio:
a) o nome de dominio € idéntico ou similar o suficiente para criar confus&o com uma marca de titularidade
das Reclamantes, 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 confusdo com uma marca de titularidade
das Reclamantes, que ainda nao tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize
como marca notoriamente conhecida no Brasil 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, pseuddénimo ou apelido
notoriamente conhecido, nome artistico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de dominio sobre o qual
as Reclamantes tenham anterioridade.

Diante dos fatos apresentados, esta Especialista entende que o nome de dominio em disputa é formado
pela reproducdo da marca CATERPILLAR das Reclamantes com acréscimo da prefixo “br”.

Em decisdes anteriores sob o Regulamento, painéis administrativos deliberaram no sentido de que basta
que o nome de dominio incorpore inteiramente a marca do reclamante para estabelecer o requisito do artigo
7 do Regulamento. Desta forma, o nome de dominio em disputa incorpora em sua totalidade a marca das
Reclamantes e, por conseguinte cria confusdo com a marca CATERPILLAR das Reclamantes.

Esta Especialista, portanto, considera que as Reclamantes lograram éxito ao demonstrar o primeiro
requisito do art. 7 do Regulamento.
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B. Direitos ou interesses legitimos da Reclamada com relagdo ao nome de dominio em disputa

O art. 12 (b) do Regulamento requer que a Reclamada demonstre direitos sobre o nome de dominio,
elencando todos os motivos pelos quais possdui direitos sobre o nome do dominio em disputa, devendo
anexar todos os documentos que entender convenientes para o julgamento.

No caso concreto, a Reclamada néo apresentou a sua defesa e, portanto, ndo demonstrou possuir
quaisquer direitos ou interesses legitimos sobre 0 nome de dominio em disputa.

A Especialista entende que ha evidéncia de que a Reclamada usou o nome de dominio em disputa em
conexao com uma oferta de ma-fé de produtos ou senicos, tentando-se passar como afiliada das
Reclamantes, apesar de nao ter autorizagéo para tal. Além disso, a Especialista nota que o nome de
dominio em disputa acarreta um risco de afiliagao implicita com as Reclamantes.

Esta Especialista conclui que a Reclamada ndo demonstrou direito ou interesses legitimos sobre o nome de
dominio em disputa.

C. Nome de dominio em disputa registrado ou sendo utilizado de ma fé

Estabelece o paragrafo unico do art. 7 do Regulamento que, dentre outras circunstancias, constituem
indicios de ma fé na utilizagao 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

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 usuarios da Internet para o seu
sitio da rede eletronica ou para qualquer outro endereco eletrénico, criando uma situagao de provawel
confusdo com o sinal distintivo, simbolo e afins, do reclamante.

O nome de dominio em disputa foi registrado em 27 de junho de 2022, muito depois da data de registro das
marcas das Reclamantes e muito depois das Reclamantes terem alcang¢ado a notoriedade, e, portanto, a
Reclamada nao poderia ter ignorado os direitos das Reclamantes quando registrou o nome de dominio em
disputa.

O conhecimento da Reclamada a respeito da marca CATERLILLAR é particularmente inevitavel, dado o
renome mundial que adquiriu, e é evidente também que, pelo modo em que se apresenta o website para o
qual o nome de dominio em disputa resolve, a Reclamada pretende dar a falsa impressao de que € afiliada
das Reclamantes.

Portanto, o nome de dominio em disputa esta sendo utilizado de ma fé para intencionalmente atrair, com
objetivo de lucro, usuarios da Internet para o seu sitio da rede eletrénica, criando uma situagéo de provavel
confusdo com o sinal distintivo das Reclamantes, pois remete a um site que promove botas, ténis, kits,
chinelos, produtos de couro, camisetas, bonés, carteiras, cintos e moletons de procedéncia desconhecida,
sob as marcas CAT e CATERPILLAR.

Ou seja, a Reclamada esta claramente usando o nome de dominio em disputa com o objetivo de aumentar
o numero de visitantes de seu site e, portanto, de sua atividade comercial, gerando assim alto risco de
confus&o com as marcas das Reclamantes.
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Portanto, a Especialista conclui que houve ma fé no registro e no uso do nome de dominio em disputa.

7.Decisao

Pelas razdes anteriormente expostas, de acordo comart.1, § 1° do Regulamento e art.15 das Regras, o
Painel Administrativo decide que <brcaterpillar.com.br> seja transferido para as Reclamantes”.

/Erica Aoki/

Erica Aoki
Especialista

Data: 19 maio 2023

' De acordo com o art. 24 do Regulamento, o NIC.br procedera a implementacgo desta decisio no décimo quintodia ttil apéso
recebimento da notificagdo dadecisdo. Entretanto, se qualquerdasPartescomprovarque ingressou com agao judicial ou processo
arbitral no referidointervalo de tempo, o NIC.brnao implementara a decisdo proferida e aguardara determinagéo judicial ou do
processo arbitral.





