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ARBITRATION WORLD
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

DECISAO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

WeRock B.V. v. Rl dc S AN
Caso No. DBR2015-0012

1. As Partes

A Reclamante € WeRock B.V. de Amsterda, Paises Baixos representada por de Merkplaats B.V., Paises
Baixos.

O Reclamado ¢ Rl ‘c S AN % 9 "l

2. 0 Nome de Dominio e a Unidade de Registro

O nome de dominio em disputa é <wetransfer.com.br> e 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 30 de julho de
2015. Em 30 de julho de 2015, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificacdo de
registro em conexdo com o nome de dominio em disputa. Na mesma data o NIC.br transmitiu por e-mail
para o Centro a resposta de verificacdo 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 notificacdo do Centro de
irregularidade formal da Reclamacgéo, a Reclamante apresentou material complementar no dia 11 de agosto
de 2015.

O Centro verificou que a Reclamacgao 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 notificagcdo da Reclamacao e o procedimento
administrativo se iniciou em 12 de agosto de 2015. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para
o envio da defesa era 1 de setembro de 2015. Nessa data o Reclamado apresentou requerimento de
extensao do prazo para resposta. A Reclamante se manifestou no sentido de que o Reclamado ja teria tido
tempo suficiente para encontrar um advogado, sendo contraria a tal prorrogagéo. No dia 2 de setembro o
Centro negou a prorrogacao, considerando a obje¢do da Reclamante, a apresentacao do requerimento de
extensd@o na data do prazo para a resposta e que aparentemente nao havia nenhuma circunstancia
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excepcional que justificasse a extensao. Nao obstante, o Centro informou ao Reclamado que o Painel
Administrativo ndo estava obrigado a examinar a Defesa intempestiva (se fosse apresentada), mas poderia
fazé-lo, se assim o entendesse.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 9 de setembro de 2015. O Especialista
declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituido. O Especialista apresentou o Termo de
Aceitacao e a Declaragédo de Imparcialidade e Independéncia, tal como exigido pelo Centro para assegurar
o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.

Em 15 de setembro de 2015, o Painel Administrativo emitiu a Ordem de Procedimento n® 1 determinando
que a Reclamante indicasse se possui marca depositada antes do registro do nome de dominio, ou se
possui nome empresarial ou nome de dominio anterior ao registro do nome de dominio em disputa. Foi
assinalado o prazo de 20 de setembro de 2015 para que copia do respectivo documento que comprove tal
anterioridade fosse submetida, concedendo-se, ainda, até 25 de setembro de 2015 para que o Reclamado
apresentasse quaisquer comentarios a esses documentos.

Em 17 de setembro de 2015, a Reclamante enviou ao Centro copia do registro da empresa WeTransfer
B.V., registrada em 06 de maio de 2010 que tem como Unica sécia a Reclamante, bem como coépia do
Whols referente ao nome de dominio <wetransfer.com>, registrado em 14 de dezembro de 2007,
pertencente a WeTransfer B.V.

Decorrido o prazo dado ao Reclamado para eventual manifestagdo sobre esses documentos, este quedou-
se silente.

Em atengéo 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 empresa holandesa que atua, desde 2009, como uma plataforma digital para
transferéncia de documentos, videos, fotografias e arquivos digitais de até 2GB de forma gratuita.

E ela titular das seguintes, dentre outras, marcas:
a) Pedido brasileiro n® 909738270, para a marca WETRANSFER, depositado em 27 de julho de 2015, e

b) Registro de marca comunitaria n® 11633047 para a marca WETRANSFER, depositado em 7 de
marco de 2013 e registrado em 1 de agosto de 2013.

E ela controladora (na qualidade de tnica acionista) da empresa denominada WeTransfer B.V., constituida
em 6 de maio de 2010, titular do nome de dominio <wetransfer.com> (registrado em 14 de dezembro de
2007).

O nome de dominio em disputa foi registrado em 12 de novembro de 2010 e atualmente redireciona os
usuarios da Internet para a pagina da Reclamante.

5. Alegacoes das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que:
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a) o nome de dominio em disputa é idéntico a sua marca, nome empresarial de sua controlada e a nome
de dominio anteriormente por ela registrado;

b) o Reclamado n&o possui nenhuma relagédo comercial ou institucional com a Reclamante, nem é
licenciado ou autorizado de forma alguma a usar a marca WETRANSFER da Reclamante;

c) o Reclamado vinha utilizando o nome de dominio em disputa para servigos idénticos aos oferecidos
pela Reclamante, induzindo o publico em erro quanto a origem desses servicos;

d) o Reclamado nao possui direitos ou legitimos interesses sobre o nome de dominio em disputa, nao
sendo comumente conhecido por esse nome de dominio;

e) o Reclamado veiculava anuncios publicitérios na pagina relativa ao nome de dominio em disputa,
auferindo receita indevida a partir da marca e direitos anteriores da Reclamante;

f) o Reclamado nao pode alegar desconhecer a Reclamante por ter reproduzido na pagina relativa ao
nome de dominio em disputa a mesma logomarca da Reclamante, além de copiar o aspecto geral e
conceito para servigos idénticos aos por esta prestados.

B. Reclamada

Em 1 de setembro de 2015, o Reclamado enviou ao Centro um pedido de extensdo de prazo para resposta,
alegando que necessitava de mais tempo para buscar um advogado com conhecimento na matéria. A
Reclamante se manifestou no sentido de que o Reclamado ja teria tido tempo suficiente para encontrar um
advogado, sendo contraria a tal prorrogacao. No dia 2 de setembro de 2015, o Centro negou a prorrogacao,
considerando a objecdo da Reclamante, a apresentacdo do requerimento de extensdo na data do prazo
para a resposta e que aparentemente ndo havia nenhuma circunstancia excepcional que justificasse a
extensdo. Nao obstante, o Centro informou ao Reclamado que o Painel Administrativo ndo estava obrigado
a examinar a Defesa intempestiva (se fosse apresentada), mas poderia fazé-lo, se assim o entendesse.

Nao houve manifestacdo do Reclamado acerca dos documentos juntados pela Reclamante em resposta a
Ordem Procedimental n® 1.

6. Analise e Conclusoes

De acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve
expor as razdes pelas quais o nome de dominio em disputa foi registrado ou esta sendo usado de ma fé, de
modo a causar-lhe 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 j& registrada, junto ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou

b) o 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 confusdo 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.”
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No presente caso, 0 nome de dominio em disputa, <wetransfer.com.br>, excluida evidentemente a
terminacao “.br”, & idéntico ao nome de dominio <wetransfer.com> sobre o qual a Reclamante detém
anterioridade. Note-se estar esta anterioridade em nome da empresa WeTransfer B.V. constituida em 6 de
maio de 2010, tendo como Unica so6cia a Reclamante (conforme documentos juntados pela Reclamante em
resposta a Ordem Procedimental n? 1).

O nome de dominio em disputa é ainda similar o suficiente para criar confusao com o0 nome empresarial da
empresa WeTransfer B.V., controlada pela Reclamante.

Decisbes anteriores adotadas de acordo com o Regulamento ja suficientemente demonstraram que a mera
adocao de uma diversa terminacao de nivel superior ndo é suficiente para afastar a alegacao 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.

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

De outro lado, de acordo com o Regulamento, ndo basta, para a procedéncia de um pedido de transferéncia
de nome de dominio, a comprovagao dos requisitos presentes nas alineas a), b) ou ¢) acima. Faz-se
necessario, também, demonstrar que o registro ou 0 uso do nome de dominio tenha se dado de ma fé.

O paragrafo Unico do art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de circunstancias que configuram indicios
de ma fé na utilizagdo de um 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, com objetivo de lucro,
usuarios da Internet para o seu sitio da rede eletrénica ou para qualquer outro enderego eletrénico,
criando uma situagao de provavel confusao com o sinal distintivo do Reclamante.”

As hipoteses previstas no paragrafo unico do art. 3 do Regulamento sdo meramente exemplificativas,
ressalte-se, ndo obstando que seja identificada ma fé no uso do nome de dominio em disputa a partir de
outros elementos de convencimento do Especialista.

No presente caso, ha diversas evidéncias que demonstram a ocorréncia, pelo menos, de registro do nome
de dominio em disputa com ma fé para criar uma situacao de provavel confusao com o sinal distintivo da
Reclamante (item d) acima).

A maior delas decorre da aposicao, no passado, da logomarca da Reclamante no sitio da rede eletrénica
relativo ao nome de dominio em disputa que, além de copiar as cores utilizadas pela Reclamante, também
copiava outros elementos caracteristicos do sitio da rede eletrénica da Reclamante. Ou seja, resta
claramente comprovado ao ver deste Especialista, que o Reclamado agiu de modo a intencionalmente
atrair, com objetivo de lucro, usuarios da Internet para o seu sitio da rede eletronica, criando uma situagao
de provavel confusdao com a Reclamante.

Por outro lado, o atual redirecionamento do nome de dominio em disputa para o sitio da rede eletrdnica da
Reclamante ndo configura um uso de boa fé por parte do Reclamado, que ndo apresentou qualquer
argumento ao longo do procedimento. Isto é, deve-se levar em conta que tal redirecionamento pode,
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inclusive, indicar reconhecimento de auséncia de direitos ou interesses legitimos sobre 0 nome de dominio
em disputa, especialmente diante dos demais elementos deste caso (como a auséncia de resposta a
notificacdo extrajudicial enviada pela Reclamante, etc.). Tivesse o Reclamado direitos ou interesses
legitimos sobre o nome de dominio em disputa, teria, ainda que sucintamente e sem o auxilio de advogado
especialista, se manifestado, quer antes da instauragao deste procedimento, quer no prazo para resposta.

Entende, assim, este Especialista, ndo ter o Reclamado apresentado argumento ou demonstracdo alguma
de um direito ou interesse legitimo com relagdo ao nome de dominio em disputa. Ao contrario, da conduta
do Reclamado depreende-se efetivo conhecimento da Reclamante (e de sua marca) e de seu nome de
dominio anterior e tentativa de lucro com a aposicao de andncios na pagina relativa ao nome de dominio em
disputa, o que configura registro e uso do nome de dominio em disputa com ma fé.

Destarte, este Especialista conclui que os fatos e alega¢des da Reclamante, somados ao conjunto
probatério transmitido, constituem comprovagao suficiente de sua pretenséo.

7. Decisao

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

Wilson Pinheiro Jabur
Especialista

Data: 1 de outubro de 2015
Local: Sao Paulo, Brasil

" De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procedera a implementacéo desta decisdo no décimo quinto dia Util apds o
recebimento da notificagao da decisdo. 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 decisao proferida e aguardara determinacéo judicial ou do
processo arbitral.



