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WIPO
ARBITRATION WORLD
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

DECISAO DO PAINEL ADMINISTRATIVO
Take-Two Interactive Software, Inc. v. M M S Informatica
Caso No. DBR2013-0008

1. As Partes

A Reclamante € Take-Two Interactive Software, Inc., de Nova lorque, Estados Unidos da América,
representada por Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira, Brasil.

A Reclamada & M M S Informatica, de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, representada por M} de

2. 0 Nome de Dominio e a Unidade de Registro

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

3. Historico do Procedimento

A Reclamagao foi distribuida ao Centro de Arbitragem e Mediagao da OMPI (o “Centro”) em 3 de julho de
2013. Em 3 de julho de 2013, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificagao de
registro em conexao com o nome de dominio em disputa. Na mesma data, o NIC.br transmitiu por e-mail
para o Centro a resposta de verificagdo do nome de dominic 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
(0 “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 notificagéo da Reclamagao e o procedimento
administrativo iniciou em 4 de julho de 2013, De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o
envio da defesa findou em 24 de julho de 2013. A Reclamada apresentou a Defesa no dia

11 de julho de 2013.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como o Especialista em 30 de julho de 2013. O Especialista
declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituido. O Especialista apresentou o Termo de
Aceitagdo 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 atengao ao art. 12 do Regulamento, este Painel entende ndo haver necessidade de produgdo de novas
provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passara a analisar, a seguir, as questoes pertinentes ao
caso.

4, Questoes de Fato

A Reclamante & uma empresa que atua no desenvolvimento e distribuicao de jogos de videogame, muitos
dos quais ganharam largo sucesso como 0 GRAND THEFT AUTO, langado em 1998 e produzido por sua
subsididria integral denominada Rockstar Games, Inc. (Anexo 3 & Reclamagéo).

No Brasil, a Reclamante & titular do registro de marca n. 829956573, concedido em 4 de janeiro de 2011,
para a marca nominativa ROCKSTAR GAMES, destinada a assinalar, na classe internacional 9, dentre
outros, “programas e software de jogos de computador” (Anexo 4 a Reclamagdo). A marca nominativa
ROCKSTAR GAMES foi concedida com a ressalva de auséncia de direito ao uso exclusivo da expressio
“games”.

O nome de dominio em disputa, <rockstargames.com.br>, foi registrado em 12 de janeiro de 2011 e
atualmente ndo possui nenhum sitio de rede eletrénica ativo a ele vinculado.

5. Alegagdes das Partes
A. Reclamante

Afirma a Reclamante que o nome de dominio em disputa reproduz a sua marca ROCKSTAR GAMES
devidamente registrada no Brasil (Anexo 4 & Reclamagao), além de constituir o elemento caracteristico do
nome empresarial de uma de suas subsidiarias.

Em seu entender, tal expressao sé pode ser utilizada para se referir 2 Reclamante, sua subsidiaria ou o seu
respectivo portal, conhecido de todo e qualquer usuario que compra ou faz uso de jogos eletrénicos.

Por sua vez, a Reclamada parece ndo possuir nenhum legitimo direito ou interesse sobre a marca
ROCKSTAR GAMES. De igual forma, ndo ha nenhuma relagao entre a Reclamada e a Reclamante, sendo
que a Reclamada sequer foi autorizada pela Reclamante a usar a marca e/ou nome empresarial
ROCKSTAR GAMES como nome de dominio,

Alega a Reclamante, ainda, que a Reclamada ndo possui nenhum registro para a marca ROCKSTAR
GAMES, seja no Brasil ou exterior, nem mesmo a utiliza ou & a utilizou de boa fé para identificar os seus
servigos ou produtos.

Ademais,o sitio de rede eletrénica associado ao nome de dominio em disputa (Anexo 8 & Reclamagao)
anunciava a venda o dominio, de modo que, ao que parece, a Reclamada teria adquirido o nome de
dominio em disputa para posteriormente negocia-lo com a Reclamante.

Também evidencia a ma fé da Reclamada sua conduta em registrar diversos nomes de dominio que imitam
ou reproduzem marcas conhecidas de terceiros, como: <choptime.com.br>, <gmil.com.br>,
<hotamail.com.br>, <iotubi.com.br>, <mitsubich.com.br>, <orkult.com.br>, <orkuty.com.br>,
<plishop.com.br>, <portalterra.com.br>, <yootub.com.br>, <youltube.com.br>, <youtubbe.com.br>, entre
outros (Anexo 9 a Reclamagao).

Diante de tais circunstancias, entende a Reclamante restar caracterizada a ma fé da Reclamada, de acordo
com artigo 3(a)(c) do Regulamento e o artigo 4(b)(v)(1) das Regras, devendo 0 nome de dominio em

disputa ser a ela transferid%
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B. Reclamada

Em 11 de julho de 2013, o Sr. V] ¢ V] S <nviou e-mail ao Centro, em defesa da
Reclamada, alegando que esta nao tentou vender nenhum site ou nome de dominio da Reclamante, e que
também ndo quer confundir os usuarios da Internet, ndo havendo, pais, conduta alguma em ma fé.

Informou ainda o Sr. VI Gue o cancelamento do nome de dominio em disputa teria sido requerido apos
o recebimento da Reclamagao, visto ndo querer causar transtorno algum para a Reclamante, ndo tendo
interesse algum em briga ou disputa judicial.

6. Analise e Conclusdes

O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de dominios sob “.br" (SACI-
Adm") busca solucionar litigios entre o titular de um nome de dominio no “.br" e qualquer terceiro que
conteste a legitimidade do registro efetuado (art. 1° do Regulamento).

Para que o dominio seja cancelado ou transferido, devera o reclamante expor as razoes pelas quais o
nome de dominio foi registrado ou esta sendo usado de mé fé, de modo a |lhe causar prejuizos, além
de comprovar a existéncia de pelo menos um dos seguintes requisitos em relagdo ao nome de
dominio objeto do conflito (art. 3, caput, do Regulamento);

a) 0 nome de dominio & idéntico ou similar o suficiente para criar confusio 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 confusdo 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 & 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.

Para a caracterizagéo da ma fé no registro ou na utilizagio do nome de dominio o Regulamento
aceita, dentre outras que poderdo existir, qualquer das circunsténcias abaixo (paragrafo Gnico do art,
3 do Regulamento):

a)  tero 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,
usuarios da Internet para o seu sitio da rede eletrénica ou para qualquer outra enderego
eletrénico, criando uma situagéo de provavel confusdo com o sinal distintivo do Reclamante.

Insta, pois, verificar (i) se a Reclamante possui legitimidade para esta Reclamagao e (ii) se a
Reclamada agiu em ma fé no registro ou uso do nome de dominio em disputa.
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Quanto ao primeiro ponto, parece evidente a este Especialista que o nome de dominio em disputa
reproduz, na integra, a marca ROCKSTAR GAMES, registrada no Brasil.

O nome de dominio em disputa &, portanto, idéntico ou similar o suficiente para criar confusao com
uma marca de titularidade da Reclamante, ja registrada perante o INPI, conforme alinea “a" do caput
do art. 3 do Regulamento.

Ademais, o Especialista nota que houve o reconhecimento, em sede de Defesa, da auséncia de
direitos ou legitimos interesses da Reclamada em relagdo ao nome de dominio em disputa (art. 11(c)
do Regulamento).

Passa-se, entdo, a analise da configuragao ou ndo da ma fé no registro ou uso do nome de dominio
em disputa pela Reclamada.

A ma fé da Reclamada no registro ou uso do nome de dominio em disputa desponta evidente a este
Especialista pela somatdria dos seguintes fatores:

i. oferecimento do nome de dominio em disputa a venda (conforme Anexo 8 & Reclamagao);

ii. conduta da Reclamada em registrar nomes de dominio que, potencialmente, violariam direitos
de terceiros (como <choptime.com.br>, <gmil.com.br> <hotamail.com.br>, <iotubi.com.br>,
<mitsubich.com.br>, <orkult.com.br>, <orkuty.com.br>, <plishop.com.br>, <portalterra.com.br>,
<yootub.com.br>, <youltube.com.br>, <youtubbe.combr>, entre outros - Anexo 9 3
Reclamagao);

iii, conforme previamente indicado, auséncia de direitos ou legitimos interesses em sua resposta a3
Reclamagao; e

iv.  uso do nome de dominio em disputa para, em momento inicial, vincula-lo a sitio de rede
eletronica em que links patrocionados sao exibidos, e, em momento posterior, desativa-lo
(passive holding), ambos os cendrios suficientes para caracterizar a ma fé no uso do nome de
dominio em disputa.

7. Decisdao

Pelas razdes anteriormente expostas, de acordo com art. 1(1) do Regulamento e art. 15 das Regras, este
Especialista decide que o0 nome de dominio em disputa <rockstargames.com . br> seja transferido para a
Reclamante’.

% Pinbéiro Jabur

Especialista
Data: 11 de agosto de 2013
Local: Sao Paulo, Brasil

! De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br proceders a implementag3o da decisdo acima no décimo quinto dia Util apds o
recebimento da notificagdo da decisdo. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com agao judicial ou processo
arbitral no referido intervalo de tlempo, o NIC.br ndo implementara a decisdo proferida e aguardara determinagao judicial ou do
procasso arbitral.



