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ARBITRATION WORLD
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

DECISAO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

TTT Moneycorp Ltd v. AN I °c AN 1
Caso No. DBR2015-0011

1. As Partes

A Reclamante é TTT Moneycorp Ltd de Londres, Reino Unido da Gra-Bretanha e Irlanda do Norte (“Reino
Unido”), representada por SafeNames Ltd., Reino Unido.

O Reclamado ¢ AR PN de AN -1 Cc I

2. 0 Nome de Dominio e a Unidade de Registro

O nome de dominio em disputa € <moneycorp.com.br>, o qual esta registrado perante o NIC.br.

3. Histoérico do Procedimento

A Reclamacéo foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediagdo da OMPI (o “Centro”) em 13 de julho de
2015. Em 13 de julho de 2015, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificacdo de
registro em conex@o com o nome de dominio em disputa. Em 14 de julho de 2015, o NIC.br transmitiu por
email para o Centro a resposta de verificagdo do nome de dominio em disputa, confirmando que o
Reclamado é o titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato. Em resposta a notificagéo
do Centro de irregularidade formal da Reclamagéao, a Reclamante apresentou a Reclamag¢do Emendada em
20 de julho de 2015 e material complementar no dia 21 de julho de 2015.

O Centro verificou que a Reclamacao junto com a Reclamagdo Emendada 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 Mediacdo da OMPI
para o SACI-Adm (as “Regras”).

De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificacdo da Reclamacao e o procedimento
administrativo iniciou em 22 de julho de 2015. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o
envio da defesa findou em 11 de agosto de 2015. O Reclamado n&o apresentou Defesa. Portanto, em 12
de agosto de 2015, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Eduardo Machado como Especialista em 19 de agosto de 2015. O Especialista declara
que o Painel Administrativo foi devidamente constituido. O Especialista apresentou o Termo de Aceitagao e
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a Declaragao de Imparcialidade e Independéncia, tal como exigido pelo Centro para assegurar o
cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.

Em atengé&o 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 uma sociedade estrangeira de capital fechado constituida em 1962, tendo iniciado a prestar
servigo de cambio em 1979. Atualmente é conhecida como MONEYCORP ap6s a alteragao de razao social
para TTT Moneycorp em 1993.

A Reclamante esta presente no Brasil desde 2010, quando firmou parceria com um banco local. Em janeiro
de 2014, a Reclamante anunciou a aquisicdo de uma empresa brasileira para capitalizar sobre seus

servigos ja oferecidos no Brasil e outros planos de expansao em paises estrangeiros.

A Reclamante é titular dos seguintes registros para a marca MONEYCORP:

Numero de Data do | Classe(s) Marca Pais/Regiao

registro registro

UK00002173709 26 de marco 36 MONEYCORP Reino Unido
de 1999

000894980 14 de 36, 39, 41 MONEYCORP OHIM CTM
dezembro de
1999

UK00002180286 02 de janeiro 16 MONEYCORP Reino Unido
de 2000

000967968 14 de margo 16 MONEYCORP OHIM CTM
de 2000

2399042 31 de outubro | 36 MONEYCORP EUA
de 2000

867507 12 d setembro | 36 MONEYCORP ROMARIN
de 2005

O nome de dominio em disputa foi registrado em 04 de fevereiro de 2015 e atualmente parece estar inativo.

5. Alegacoes das Partes
A. Reclamante
Basicamente, a Reclamante alega que:

| — E conhecida internacionalmente em seu campo de atividade e que merece a protegéo do artigo 126 da
Lei n? 9.279/96, Lei de Propriedade Industrial (“LPI”);

Il - Tem feito uso da marca MONEYCORP no Brasil, onde oferece seus servigos através de um banco local,
tendo adquirido reputacao nacional;

Il — A expressao “moneycorp” é composta pelos termos “money” e a abreviag¢édo de “corporation”, que,
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embora sejam termos indicativos do setor em que a Reclamante atua, ndo sao genéricos nem descritivos de
Seus servigos; uma vez que a corporacgao financeira poderia indicar variados negocios, nao
necessariamente o de servigo de cambio;

IV - Faz uso da marca MONEYCORP dentro do mercado de cambio em que é conhecida;

V - O uso da marca MONEYCORP no nome de dominio em disputa constitui reproducao de sua marca
podendo confundir o publico em geral, levando-o a uma associacdo com a Reclamante;

VI — A marca MONEYCORP pode ser facilmente identificada através de uma simples busca no servigo
Google;

VIl - O Reclamado néo foi licenciado, autorizado ou recebeu qualquer tipo de permissao para utilizar a
marca MONEYCORP;

VIl - Deve-se aplicar ao caso em tela decisdo do Tribunal de Justica do Rio de Janeiro que decidiu que o
registro de um nome de dominio que seja idéntico, capaz de causar confusao ou enganoso para o
consumidor é proibido;

IX — Pesquisa sobre o Reclamado revelou que ele é o executivo principal do Grupo Blue Tecnologia, uma
organizagao no campo de tecnologia da informagéao composta de trés empresas: Apollo System,
Webinfocco e My Corp. My Corp € uma empresa de software que atua usando o nome de dominio
<mycorp.com.br>, que estd em construgdo. O nome de dominio <mycorp.com.br> ndo pode ser usado para
justificar o registro do nome de dominio em disputa, uma vez que “my corp” e MONEYCORP tém
significados diferentes;

X - Buscas online por MONEYCORP nao apresentaram resultados para o Reclamado;

Xl — Um nome de dominio em si deve ser um reflexo congruente do site para poder reivindicar o uso
nominativo ou justo. O nome de dominio em disputa nao pode reivindicar tal uso.

Xl — Apesar de ter enviado duas notificacées extrajudiciais acerca do nome de dominio em disputa, nao
recebeu qualquer resposta por parte do Reclamado;

XIII - E evidente a partir de diversas provas (anexo B da Reclamac&o) que a Reclamante se estabeleceu no
Brasil antes do registro do nome de dominio em disputa, de forma que o Reclamado optou por ignorar os
direitos da Reclamante sobre a marca MONEYCORP;

XIV - A Reclamante esta presente no Brasil desde 2010, quando formou uma parceria com um banco local,
Banco Rendimento, que se especializa em servigcos de cambio;

XV - Embora o nome de dominio em disputa néo esteja atualmente em uso, ha casos sob o procedimento
Uniform Domain Name Resolution Policy (‘UDRP”) e SACI-Adm nos quais a posse passiva é prova do
registro e uso de ma-fé;

XVI — Qualquer uso futuro do nome de dominio em disputa seria confuso para o publico em geral;
XVII — Existe o risco de o Reclamado decidir usar o nome de dominio em disputa para fins imorais ou
fraudulentos, o que poderia causar sérios danos aos clientes, visto que os negécios da Reclamante

envolvem o manuseio de informagdes financeiras confidenciais;

XVII — Por fim, argumenta que ao registrar o nome de dominio em disputa o Reclamado agiu de ma-fé,
solicitando que o nome de dominio seja transferido.
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B. Reclamado

O Reclamado nao respondeu as alegagdes da Reclamante.

6. Analise e Conclusoes

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

De acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento sob o Regulamento,
deve expor as razdes pelas quais 0 nome de dominio em disputa foi registrado ou est4 sendo usado de ma
fé, de modo a causar prejuizos, cumulado com a comprovagao de existéncia de pelo menos um dos
seguintes requisitos, em relagdo 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) o0 nome de dominio € 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 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.”

No presente caso, a Reclamante n&o informa ser titular de nenhum registro ou pedido de registro marcario
depositado junto ao INPI. Esta afastada, portanto, a hipétese da alinea “a” do art. 3 do Regulamento.

No que tange a hipétese da alinea “b” do art. 3 do Regulamento, a Reclamante alega que sua marca é
conhecida internacionalmente em seu campo de atuagéo, na acepgao do artigo 126 da LPI e conforme
exigido pelo Regulamento. Este Especialista nota que, apesar de nao ter sido registrada no Brasil, a marca
MONEYCORP vem sendo utilizada pela Reclamante em territorio nacional desde pelo menos 2013,
conforme ficou comprovado pela documentacéao juntada. No presente caso, o Especialista entende que a
marca MONEYCORP da Reclamante pode ser considerada notoriamente conhecida para os efeitos do
Regulamento e que o nome de dominio em disputa reproduz integralmente a marca MONEYCORP de
titularidade da Reclamante.

A Unica diferenca entre a marca MONEYCORP da Reclamante e 0 nome de dominio em disputa é a adi¢do
da terminagéo “.br”. Decis6es anteriores demonstraram que a mera adog¢ao de uma diversa terminagao de
nivel superior nao é suficiente para afastar a alegagao de similitude passivel de causar confusdo com sinais
distintivos anteriores, focada nos elementos distintivos do nome de dominio. Sobre este tema, ver Rhodia
Services v. Emerson Fortunato Maia, Caso OMPI| No. DBR2011-0001.

O Especialista nota, ainda, que o nome empresarial da Reclamante € TTT Moneycorp Ltd. O nome de
dominio em disputa reproduz parcialmente o nome empresarial da Reclamante e lhe é similar o suficiente
para criar confusao.

Portanto, resta atendido o requisito da alinea c) do art. 3 do Regulamento.

B. Direitos ou interesses legitimos do Reclamado com relacdao ao nome de dominio em disputa
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O art. 11 do Regulamento prevé que o reclamado 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”.

No entanto, o Reclamado néo respondeu a Reclamacéao, conforme art. 10 do Regulamento e art. 7(a) das
Regras.

Além disso, ndo ha indicios de que o Reclamado possua nome, marca, produto ou servigo associado(s) ao
nome de dominio em disputa, de que use tal expressao, de que seja conhecido por tal designacéo ou
possua qualquer associagdo conhecida com a Reclamante.

Dessa forma, baseado no acima exposto, nas provas que acompanham a Reclamacao, bem como no fato
de que o Reclamado nao respondeu as duas notificacées da Reclamante e sequer se pronunciou acerca
das alegagbes trazidas na presente Reclamagao, este Especialista entende que a falta de direitos e
interesses legitimos do Reclamado com relagdo ao nome de dominio em disputa é clara.

Portanto, este Especialista entende que, com base no art. 11(c) do Regulamento e art. 7(b)(i) das Regras,
nao ha direitos ou interesses legitimos do Reclamado com relagdo ao nome de dominio em disputa.

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

Nos termos do 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 acima expostos, sendo
necessario, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de dominio tenha se dado de ma fé.

O paragrafo tnico do art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de que configuram indicios de ma fé na
utilizagao de um nome de dominio objeto do procedimento do SACI-Adm. No entanto, tais hipéteses sao
meramente exemplificativas, de forma que o Especialista podera utilizar outros elementos de
convencimento.

Preliminarmente, é valido esclarecer que pessoas fisicas ou juridicas que se propdem a registrar nomes de
dominio na Internet devem tomar alguns cuidados em vista de respeitar os termos do contrato de registro,
assim como direitos anteriores. Dessa forma, uma busca prévia na prépria Internet ndo deve ser ignorada,
podendo, inclusive, evitar diversos conflitos.

Em Grundfos A/S v. Texas International Property Associates, Caso OMPI No. D2007-1448, o especialista
também entendeu que o titular do nome de dominio deveria ter feito algumas buscas em boa fé antes de
registrar o nome de dominio e que, se o tivesse feito, teria concluido pela confundibilidade com a marca e o
nome de dominio anteriores do Reclamante’.

A luz de todos os fatos trazidos na Reclamagao, este Especialista entende que tais precedentes se aplicam
ao presente caso, visto que uma simples busca revelaria a marca MONEYCORP da Reclamante, assim
como seu nome empresarial.

Ademais, 0 nome de dominio em disputa, <moneycorp.com.br>, excluida a terminacao “.br”, € também
idéntico ao nome de dominio <moneycorp.com.uk>, sobre o qual a Reclamante detém anterioridade.

Ainda, quanto ao uso do nome de dominio em disputa, conforme ja decidido em outros procedimentos
administrativos, o chamado “passive holding” também pode caracterizar a ma fé quando conjugado com
outros fatores. Ver 3A Composites USA, Inc. v. Fernando Terzian, Caso OMP| No. DBR2015-0003.

' Este Especialista nota que o Regulamento encontra inspiragdo na Politica Uniforme de Solugéo de Disputas Relativas a
Nomes de Dominio (UDRP), o que, por certo, legitima os especialistas a consultarem e/ou aplicarem a doutrina e
jurisprudéncia construidas a partir de decisdes da OMPI, quando obviamente relevante ao caso concreto.
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Tendo em vista todo o exposto, este Especialista entende que tal inatividade, somada a postura omissiva e
nao-colaborativa do Reclamado (que ndo s6 aparentemente nunca usou o nome de dominio em disputa,
como sequer apresentou justificativa para a sua apropriacdo), bem como aos demais elementos do presente
caso (acima expostos), sdo suficientes para que se conclua que o Reclamado registrou e usou o nome de
dominio com ma fé nos termos do art. 3, paragrafo Unico do Regulamento e do 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 <moneycorp.com.br> seja transferido para a Reclamante?.

Eduardo Machado
Especialista

Data: 02 de Setembro de 2015
Local: Rio de Janeiro, Brasil

2 De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procedera a implementagéo desta decisdo no décimo quinto dia Util
apos o recebimento da notificagdo da decisé@o. 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 deciséo proferida e aguardara
determinagéo judicial ou do processo arbitral.



