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ARBITRATION WORLD
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

DECISAO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Microsoft Corporation v. Al RN
Caso No. DBR2018-0016

1. As Partes

A Reclamante é Microsoft Corporation de Redmond, Washington, Estados Unidos da América,

representada por |
O Reclamado ¢ Al R 44 9 ‘Bl 3 . avto-representado.

2. O Nome de Dominio e a Unidade de Registro

O nome de dominio em disputa é <bbing.com.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 14 de
dezembro de 2018. Em 17 de dezembro de 2018, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de
verificacdo de registro em conexado com o nome de dominio em disputa. No 18 de dezembro 2018, o NIC.br
transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificagdo do nome de dominio em disputa, confirmando
que o Reclamado ¢ o 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 notificacdo da Reclamagéo e o procedimento
administrativo iniciou em 19 de dezembro de 2018. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite
para o envio da defesa findou em 8 de janeiro de 2019. O Centro recebeu a Defesa do Reclamado no dia 8
de janeiro de 2019. Em 24 de janeiro de 2019, a Reclamante apresentou material complementar.

O Centro nomeou Gilberto Martins de Almeida como Especialista em 24 de janeiro de 2019. O Especialista
apresentou o Termo de Aceitacédo e a Declaragao de Imparcialidade e Independéncia, tal como exigido pelo
Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras. O Especialista declara que o Painel
Administrativo foi devidamente constituido.
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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 seqguir, as
guestdes pertinentes ao caso.

4. Questoes de Fato

A Reclamante é empresa mundial especializada em softwares e detentora da marca BING, registrada em
25 de margo de 2014 no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) sob o No. 830085050.

O nome de dominio em disputa foi registrado em 26 de maio de 2016 e apresentava layout idéntico ao
website da Reclamante. Na data da presente decisdo, o0 nome de dominio em disputa esta direcionado a
um website contendo as palavras “BBahia Brazil insight global”.

Em 5 de dezembro de 2018, a Reclamante contatou o Reclamado por e-mail, afirmando violagéo de seus
direitos e propondo, como resolu¢cao amigével, que o Reclamado procedesse a transferéncia do nome de
dominio em disputa em dois dias. O Reclamado recusou a proposta, negando (i) a existéncia de confusdo
entre 0 nome de dominio em disputa e a marca da Reclamante, (ii) ma-fé no registro e uso do nome de
dominio em disputa e alegando que a finalidade de seu nome de dominio era completamente distinta
daquela do nome de dominio da Reclamante.

5. AlegacoOes das Partes
A. Reclamante

A Reclamante alega ser lider mundial em softwares, servigos e solug¢des, cujas tecnologias sdo amplamente
utilizadas por profissionais de Tl no Brasil. Afirma que seu nome de dominio <bing.com.br> é anterior ao
nome de dominio em disputa, praticamente idéntico e que reproduz marca de sua titularidade, havendo
bases suficientes para qualificar confusdo nos termos do art. 3 (a) do Regulamento e art. 4(b)(v)(2)(a).
Alega ainda, em consonancia com o art. 3 do Regulamento e art. 4(b)(v)(1) das Regras, que o Reclamado
usou o nome de dominio em disputa com o fito de atrair usuarios da Internet para o seu site de modo a
obter vantagens comerciais, e que registrou e utilizou o nome de dominio em disputa em ma-fé, na medida
em gue no website sob 0 nome de dominio em disputa o Reclamado reproduziu integralmente o website da
Reclamante e assim o manteve até receber o e-mail da Reclamante que propunha resolu¢éo amigéavel
quanto ao nome de dominio em disputa. Finalmente, a Reclamante pede transferéncia para si do referido
nome de dominio em disputa.

B. Reclamado

O Reclamado alega que seu nome de dominio possui finalidade distinta daquela do nome de dominio da
Reclamante, e que no nome de dominio em disputa a combinacgéo das letras “bbing” tem o objetivo de
abreviar o nome de sua empresa — Bahia Brazil Insight Global - para facilitar a memoriza¢do respectiva por
clientes e usuérios. Afirma que desde 2016 incorpora “bbing” aos seus enderecgos de e-mail. Argumenta
ainda que o website que opera no nome de dominio em disputa n&o teve acessos suficientes para
caracterizar dano, ndo aparece dentre os primeiros resultados em pesquisas no Google que busquem pela
expressao “bing”, e que seus acessos se devem ao proprio trabalho de divulgacédo do Reclamado. Nega,
por fim, que o nome de dominio em disputa tenha sido registrado ou utilizado em ma-fé.

C. Reclamante — Material complementar

A Reclamante apresentou Material Complementar ndo-solicitado visando responder os argumentos trazidos
pelo Reclamado em sua Defesa. Tendo em vista que o Material Complementar ndo acrescenta novos
argumentos e/ou provas substantivas, o Especialista ir4 desconsiderar o Material Complementar nao-
solicitado, pontuando, contudo, que sua eventual apreciacao ndo alteraria a Decisao.
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6. Anadlise e Conclusoes

A fundamentacgao desta Decisao se baseia nos critérios previstos no Regulamento SACI-Adm e nas
circunstancias de fato ponderadas para instruir o Especialista sobre tais critérios.

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

Quanto ao primeiro critério, o Especialista entende que a Reclamante demonstrou possuir direitos conforme
o art. 3 do Regulamento e art. 4(b)(v)(2) das Regras.

Os precedentes de painéis de especialistas que tém decidido que nomes de dominio compostos por uma
marca registrada e um erro ortografico comum, 6bvio ou intencional, sdo suficientemente similares para
gerar confusao ( Twitter, Inc. v. Ahmet Ozkan, Caso OMPI No. D2014-0469'. Tal pratica € costumeiramente
denominada typosquatting.

O nome de dominio em disputa materializa uma das espécies mais comuns de typosquatting, em que se
repete uma letra do nome de dominio visado. Considerando precedentes como Humana Inc. v. Cayman
Trademark Trust, Caso OMPI No. D2006-0073; Edmunds.com, Inc. v. Digi Real Estate Foundation, Caso
OMPI No. D2006-1043, o Especialista entende que o nome de dominio em disputa é suficientemente similar
a marca e nome de dominio da Reclamante para criar confusado, sendo estes Ultimos simbolos distintivos
protegidos sob o art. 3, (a) e (c) do Regulamento.

Nessa linha, em casos envolvendo nomes de dominio que incorporam inteiramente determinada marca
registrada, como no caso do nome de dominio em disputa, normalmente a deciséo respectiva entende pela
existéncia de confusao (/lce House America, LLC v. Ice Igloo, Inc., Caso OMPI No. D2005-0649).

O Especialista, portanto, considera que o nome de dominio em disputa é suficientemente similar para criar
confus@o com um simbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento.

B. Direitos ou interesses legitimos da Reclamada com relacao ao nome de dominio em disputa

O Reclamado néo ofereceu prova de direitos ou de legitimos interesses, tendo apenas afirmado que no
nome de dominio em disputa sua empresa Bahia Brazil Insight Global efetivamente existe e opera, com
clientela e neg6cios, porém nao os comprovou, por isto o Especialista entende que o Reclamado falhou
quanto aos requisitos do art. 11(c) do Regulamento e do art. 7(b)(i) das Regras;

“Art. 11°. A instituicdo credenciada devera exigir que da defesa do Titular conste necessariamente:

¢) todos os motivos pelos quais possui direitos e legitimos interesses sobre 0 nome do dominio em disputa,
devendo anexar todos os documentos que entender convenientes para o julgamento;”

O Especialista nota que o Reclamado ndo comprovou a existéncia de direitos ou de interesses legitimos
com relagdo ao nome de dominio em disputa. Isso porque, o Reclamado limita-se a anexar uma captura de
tela do website sob 0 nome de dominio em disputa, sem qualquer referéncia a data da consulta.

Entende o Especialista que tal prova é incapaz de rebater a alegacdo da Reclamante, devidamente
comprovada, de que o website sob 0 nome de dominio em disputa direcionava, até 0 momento do primeiro
contato da Reclamante com o Reclamado, a um website com layout idéntico ao website oficial da

! Tendo em vista as semelhancgas entre o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Dominios sob “.br”
(“SACI-Adm”) e a Politica Uniforme de Resolugéo de Disputas de Nomes de Dominio (‘UDRP”), o Painel referiu-se a jurisprudéncia
construida a partir de decisdes do Centro sob a regéncia da UDRP e a WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP
Questions, Third Edition, quando apropriado.
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Reclamada. Nesse sentido, com base nos fatos e nas provas apresentadas pelas Partes, o Especialista
entende que a empresa Bahia Brazil Insight Global é mero pretexto para a exploracao comercial da marca
da Reclamante.

O Especialista, portanto, considera que o Reclamado nao logrou éxito ao demonstrar o requisito do art.
11(c) do Regulamento.

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

Ha caracterizacdo de ma-fé do Reclamado, nos termos do art. 3, paragrafo unico, (d) do Regulamento e
art.4(b)(v)(1), das Regras.

A alinea (d) do paragrafo Unico do art. 3 do Regulamento define a seguinte circunstancia como indicio de
ma-fé: “ao usar o nome de dominio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuarios
da Internet para o seu sitio da rede eletrdnica ou para qualquer outro endereco eletrénico, criando uma
situagédo de provavel confusdo com o sinal distintivo do Reclamante.”

O registro de nome de dominio idéntico ou similar a marca amplamente conhecida a ponto de criar
confuséo, notadamente por meio de typosquatting, pode per se gerar presungao de ma-fé (Veuve Clicquot
Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co., Caso OMPI No. D2000-0163);

Terceiros podem ser enganados em virtude de typosquatting ndo s6 na navegagao na Internet mas também
no recebimento de correio eletrénico enviado por quem incorpore o typosquatting no enderego de e-mail.

A Reclamante comprovou, por meio de impressao respectiva, que o Reclamado exibia em seu website a
aparéncia e contetudo do website da Reclamante e, depois de ser contatado por e-mail, os removeu, e tal
prova ja atende suficientemente este Especialista para fins de fundamentar esta Decisao.

O Reclamado alega que os acessos ao seu website se devem aos seus esforgos de divulgagao, porém sem
adicionar qualquer evidéncia. Além disso, ndo se encontra paginas relacionadas a sua empresa “Bahia
Brazil Insight Global” em midias sociais, nem em mecanismos de pesquisa online. O Especialista entende
que o argumento infundado apresentado pelo Reclamado €, na melhor das hipéteses, um pretexto e nao
legitima o registro e o uso do nome de dominio em disputa, os quais incorporam a marca registrada da
Reclamante.

Algumas alegagées do Reclamado séo incongruentes, como a de que o nome de dominio em disputa
(<bbing.com.br>) é “totalmente distinto do dominio da reclamante” (<bing.com.br>). A natureza implausivel
da defesa do Reclamado é mais um indicio que embasa a inferéncia de ma-fé pelo Especialista (Park Place
Entertainment Corporation v. Anything.com Ltd., Caso OMPI No. D2002-0530).

Diante do exposto, entende este Especialista que 0 nome de dominio foi registrado e utilizado com ma-fé
pelo Reclamado.
7. Decisao

Pelas razdes anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, este
Especialista decide que <bbing.com.br> seja transferido para a Reclamante?.

2 De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procedera a implementagéo desta decis&o no décimo quinto dia Gtil apés o
recebimento da notificagéo 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 decisao proferida e aguardara determinagao judicial ou do
processo arbitral.
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Gilberto Martins de Almeida
Especialista

Data: 15 de fevereiro de 2019
Local: Rio de Janeiro, Brasil



