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ARBITRATION
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

DECISAO DO PAINEL ADMINISTRATIVO
Microsoft Corporation e Mojang Synergies AB v. Mine Games
Caso No. DBR2018-0015

1. As Partes

As Reclamantes sdo Microsoft Corporation de Redmond, Washington, Estados Unidos da América
(“Estados Unidos”) e Mojang Synergies AB de Estocolmo, Suécia, representada por |

A Reclamada é Mine Games de Goiania, Brasil.

2. O Nome de Dominio e a Unidade de Registro

O nome de dominio em disputa é <minecraftgames.net.br>, o qual esta registrado perante o NIC.br.

3. Histdrico do Procedimento

A Reclamagcao foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediagdo da OMPI (o “Centro”) em 27 de
novembro de 2018. Em 27 de novembro de 2018, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de
verificagao de registro em conexado com o nome de dominio em disputa. No dia 28 de novembro de 2018, o
NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificacao do nome de dominio em disputa,
confirmando que a Reclamada € 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 Mediacdo da OMPI para o SACI-Adm (as
“Regras”).

De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificagdo da Reclamacgéao e o procedimento
administrativo iniciou em 4 de dezembro de 2018. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para
o envio da defesa findou em 24 de dezembro de 2018. O Reclamado ndo apresentou Defesa. Portanto, em
27 de dezembro de 2018, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Luiz E. Montaury Pimenta como Especialista em 8 de janeiro 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 atencéo ao art. 12 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
guestdes pertinentes ao caso.

4. Questoes de Fato

As Reclamantes integram o grupo Microsoft, grupo norte-americano fundado em 1975, contando com
subsidiarias em mais de 100 paises, sendo altamente reconhecido por seus softwares, servigos e solucbes
voltados para as areas de informatica e tecnologia.

As Reclamantes langaram em 2001 o sistema de entretenimento de jogos eletrénicos (video-game) “Xbox”,
junto de seus respectivos software e acessorios, sendo certo que as Reclamantes tém, até os dias de hoje,
uma presenca significativa no mercado de jogos, e séo titulares de diversas marcas para assinalar produtos
e servigos voltados para este mercado.

Expandindo sua atuagédo na area de jogos eletrénicos, a Reclamante Microsoft Corporation adquiriu, em
2014, a desenvolvedora sueca de jogos Mojang Synergies AB, a criadora do popular jogo “Minecraft”,
segundo jogo mais vendido no mundo.

De acordo com as informagdes e documentos juntados a Reclamacgao, a Reclamante Mojang Synergies AB
é detentora de diversos registros no Brasil para a marca MINECRAFT (Reg. No. 840757336, concedido em
30 de agosto de 2016), obtidos junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), bem como é a
legitima titular desta marca em diversos outros paises.

As Reclamantes possuem o nome de dominio <minecraft.net> registrado desde 18 de maio de 2009, sendo
o mesmo utilizado para direcionar os usuarios de Internet para o site oficial do jogo, que possui verséo em
portugués.

A Reclamada registrou o nome de dominio em disputa <minecraftgames.net.br> em 5 de abril de 2018. Na
data desta Decisdo, nome de dominio em disputa direciona a um website inativo.

5. Alegacoes das Partes

A. Reclamante

As Reclamantes alegam, basicamente, que:

(i) O nome de dominio em disputa incorporaria inteiramente a marca MINECRAFT, com a adi¢éo do
termo “game”, o que aumentaria a possibilidade de confuséo;

(i) O nome da Reclamada ja configuraria uso indevido de marca, fazendo referéncia aos jogos
MINECRAFT;

(iii) O nome de dominio em disputa reproduz integralmente a marca MINECRAFT e foi registrado pela
Reclamada em 2018, apds o langamento mundial do jogo, que ocorreu em maio de 2009;

(iv) O website da Reclamada fazia referéncia expressa aos jogos MINECRAFT, sem que as Reclamantes
tenham dado autorizagéo para tanto;

(v) O website da Reclamada incluia a expressao “Minecraft Games”, fazendo com que os usuarios
acreditassem se tratar de uma verséo brasileira do site das Reclamantes;

(vi)  As caracteristicas visuais do website da Reclamada eram semelhantes ao site das Reclamantes;
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(vii) O website da Reclamada divulgava os produtos das Reclamantes identificados pela marca
MINECRAFT;

(viii) As Reclamantes enviaram notificacao extrajudicial a Reclamada visando resolver a questao
amigavelmente;

(ix) A Reclamada registrou 0 nome de dominio em disputa para atrair intencionalmente os usudrios da
Internet, com fins comerciais; e

(x) A Reclamada nao possui nenhuma relagdo comercial ou institucional com as Reclamantes.
Por fim, a Reclamante requer que o nome de dominio em disputa seja transferido as Reclamantes.
B. Reclamada

A Reclamada néo apresentou defesa.

6. Analise e Conclusoes
A. Preliminar: Consolidacao

O Especialista acolhe a consolidagdo deste procedimento contendo duas Reclamantes, Microsoft
Corporation e Mojang Synergies AB, restando comprovada a comunhao de interesses nos nomes de
dominio em disputa. A Reclamante Microsoft Corporation adquiriu a Reclamante Mojang Synergies AB,
criadora do jogo MINECRAFT, em 2014.

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

As Reclamantes devem demonstrar que os requisitos do art. 3. do Regulamento foram devidamente
atendidos.

De acordo com o art. 3 do Regulamento, as Reclamantes, na abertura de procedimento sob o Regulamento,
devem expor as razoes pelas quais 0 nome de dominio em disputa foi registrado ou esta 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 € idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com uma marca de
titularidade da 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 é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com uma marca de
titularidade da 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) o0 nome do dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdao 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 a reclamante tenha anterioridade.”

No presente caso, a Reclamante Mojang Synergies AB ¢é a legitima titular de diversos registros para a
marca MINECRAFT junto ao INPI, garantindo-lhe protecdo em todo territorio nacional.
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Dito isto, em se tratando da avaliagdo deste caso sob a 6tica da alinea “a” do art. 3° do Regulamento,
observa-se que (i) 0 nome de dominio em disputa € idéntico a marca das Reclamantes, havendo apenas a
adigdo da expressao “games”; (ii) o nome de dominio em disputa é passivel de confusao pelos os usuarios
da Internet em relacéo a titularidade do mesmo, fazendo crer que se trata de pagina das Reclamantes ou
que a Reclamada é autorizada a explorar a marca e produtos/servicos das Reclamantes.

Quanto ao primeiro ponto acima elencado, as Reclamantes provaram que o nome de dominio em disputa é
similar o suficiente para causar confusao, pois trata-se de uma reproducéo da marca MINECRAFT,
adicionando somente a expressao “game”, e nao confere distintividade ao nome de dominio em disputa.

O Especialista, portanto, considera que as Reclamantes lograram éxito ao demonstrar o primeiro requisito
do art. 3 do Regulamento.

C. Direitos ou interesses legitimos da Reclamada com relagdo ao nome de dominio em disputa

O art.11(c) do Regulamento estabelece que a defesa deve abordar todos os motivos pelos quais a
Reclamada entenda possuir direitos e/ou legitimos interesses sobre 0 nome de dominio em disputa,
devendo inclusive acompanhar sua Resposta com todos os documentos que a Reclamada julgar
convenientes para embasar suas alegagoes.

No entanto, a Reclamada nédo respondeu a Reclamagéo, de modo que nao apresentou qualquer argumento
em sua defesa, o que lhe era facultado conforme o art. 10 do Regulamento e o art. 7(a) das regras.

Além disso, nao ha indicios de que a Reclamada possua nome, marca, produto e/ou servigos associado(s)
ao nome de dominio em disputa, de que use tal expressédo, de que seja conhecida por tal designagéo ou
possua qualquer associagao conhecida com as Reclamantes.

Baseado no acima exposto, e fundamentado nas provas produzidas pelas Reclamantes que acompanham a
Reclamagéo, bem como no fato de que a Reclamada ndo se pronunciou em resposta as alegagdes das
Reclamantes, este Especialista entende que a falta de direitos e interesses legitimos da Reclamada com
relagdo ao nome de dominio € clara. Esta conclusdo é fundamentada nos termos do art. 13, paragrafo 5 do
Regulamento, que orienta que, nos casos em que o titular do nome de dominio em disputa ndo apresentar
defesa, o especialista decidira o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento do
SACI-Adm, sendo certo que esta decisdo nao esta fundada apenas na revelia da Reclamada.

Portanto, este Especialista entende que nao ha direitos ou interesses legitimos da Reclamada com relagao
ao nome de dominio em disputa.

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

Estabelece o paragrafo unico do art. 3 do Regulamento que, dentre outras circunstancias, constituem
indicios de ma-fé na utilizagdo do nome de dominio objeto do procedimento do SACI-Adm:

(a) ter o titular registrado o nome de dominio em disputa 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 em disputa para impedir que o reclamante o utilize como
um nome do dominio correspondente; ou

(c) ter o titular registrado o nome de dominio em disputa com o objetivo de prejudicar a atividade
comercial do reclamante; ou
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(d)  ao usar o nome de dominio em disputa, o titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro,
usuarios da Internet para o seu sitio da rede eletrénica ou para qualquer outro endereco eletronico, criando
uma situacao de provavel confusao com o sinal distintivo do reclamante.

A Reclamada vinha utilizando o nome de dominio em disputa para comercializar contas relacionadas ao
produto das Reclamantes, sendo certo que utilizava o nome de dominio em disputa para atrair usuarios na
Internet com o objetivo de lucro, conforme Anexo H da Reclamacao.

Ainda, a Reclamada faz uso da marca registrada MINECRAFT com a adicao do termo “games” para
identificar suas paginas, podendo causar confusao aos consumidores.

Desse modo, o Especialista entende que se aplica ao caso o art. 3, paragrafo Unico, alinea (d) do
Regulamento, o que leva a conclusdo de que a Reclamada agiu com ma-fé no registro do nome de dominio
em disputa.

Portanto, o Especialista entende que as Reclamantes demonstraram a ma-fé da Reclamada.

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 <minecraftgames.net.br> seja transferido para as
Reclamantes’.

Luiz E. Montaury Pimenta
Especialista

Data: 28 de janeiro de 2019
Local: Rio de Janeiro, Brasil

' De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procedera a implementagéo desta deciséo
no décimo quinto dia util apds o recebimento da notificagao da decisédo. Entretanto, se qualquer
das Partes comprovar que ingressou com acao judicial ou processo arbitral no referido intervalo
de tempo, o NIC.br ndo implementara a decisao proferida e aguardara determinagao judicial ou
do processo arbitral.



