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ARBITRATION WORLD
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

DECISAO DO PAINEL ADMINISTRATIVO
Instagram LLC v. Seguidores.com.br Marketing Digital Eireli
Caso No. DBR2023-0009

1. As Partes

A Reclamante é Instagram LLC, Estados Unidos da América, representada por Hogan Lovells (Paris) LLP,
Franca.

A Reclamada é Seguidores.com.br Marketing Digital Eireli, Brasil.

2. O Nome de Dominio e a Unidade de Registro

O nome de dominio em disputa é <instawload.com.br>, o qual esta registrado perante o NIC.BR.

3. Histérico do Procedimento

A Reclamacao foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediacdo da OMPI (o “Centro”) em 25 de abril de
2023. Em 26 de abril de 2023, 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. No dia 26 de abril de 2023, o NIC.br transmitiu
por e-mail para o Centro a resposta de verificagdo do nome de dominio em disputa, confirmando que a
Reclamada é a titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.

O Centro verificou que a Reclamacao 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 Reclamagé&o e o procedimento
administrativo iniciou em 16 de maio de 2023. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o
envio da defesa findou em 5 de junho de 2023. A Reclamada néo apresentou Defesa. Portanto, em 9 de
junho de 2023, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Simone Lahorgue Nunes como Especialista em 14 de junho de 2023. A Especialista
declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituido. A Especialista apresentou o Termo de
Aceitacdo e a Declaracéo de Imparcialidade e Independéncia, tal como exigido pelo Centro para assegurar
0 cumprimento dos artigos 2 e 3 do Regulamento.

Em atencdo ao art. 14 do Regulamento, a Especialista entende nao haver necessidade de producédo de
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novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passara a analisar, a seguir, as questdes
pertinentes ao caso.

4. Questdes de Fato

A Reclamante, cujo nome empresarial € composto pela expressao “Instagram”, foi fundada em 2010 e é um
renomado aplicativo de compartilhamento de fotos e videos. A Reclamante é titular de diversos registros
das marcas INSTA e INSTAGRAM, no Brasil e no exterior. No Brasil, é titular dos registros da marca INSTA
de No. 910298033, bem como da marca INSTAGRAM de No. 840060980, concedidos pelo INPI (Instituto
Nacional da Propriedade Industrial) em 19 de dezembro de 2017 e 5 de janeiro de 2016, respectivamente
(Anexo 8 da Reclamacéo).

Além disso, a Reclamante é titular de diversos nomes de dominio compostos pela marca registrada
INSTAGRAM como, por exemplo, <instagram.com>, registrado em 4 de junho de 2004 e <instagram.net>,
registrado em 11 de junho de 2010 (Anexo 6 da Reclamacéo).

O nome de dominio em disputa, <instawload.com.br>, foi registrado pela Reclamada em 16 de maio de
2018, conforme cdpia da Whols (Anexo 9 da Reclamacéao).

A Reclamante enviou notificagédo extrajudicial para a Reclamada em 10 de janeiro de 2023, mas néo obteve
resposta. Apds a notificacao extrajudicial, 0 nome de dominio em disputa passou a redirecionar 0 usuério
para o website “www.reels.com.br”, que também é de titularidade da Reclamada e que apresenta contetdo
semelhante ao que estava disponivel no website do nome de dominio em disputa.

A Reclamada nao apresentou Defesa, deixando de contestar a alega¢éo de que ndo possui direitos ou
interesses legitimos sobre 0 nome de dominio em disputa. Portanto, o nome de dominio em disputa foi
congelado em 14 de junho de 2023 pelo NIC.br, nos termos do art. 15, § 2° do Regulamento.

5. Alegacdes das Partes
A. Reclamante

A Reclamante alega ser titular de diversos nomes de dominio, compostos pela marca registrada
INSTAGRAM e INSTA, possuindo diversos dominios de topo genéricos (“gTLDs"), bem como dominios de
topo de cddigo de pais (“ccTLDs"). Além disso, informa que em 2012 o aplicativo Instagram atingiu 2
bilhdes de usuérios ativos ao redor do mundo e que realiza investimentos substanciais para fortalecer sua
presenca online e possuir perfil de sua marca em redes sociais como, Facebook, Twitter e LinkedIn (Anexo
7 da Reclamacéo).

Aduz a Reclamante que o nome de dominio em disputa viola nomes de dominio e marcas de sua
titularidade, uma vez que composto pela marca INSTA com acréscimo das letras “wload”. Além disso, alega
gque o termo INSTA integra seu home empresarial desde 2010 e que o website da Reclamada faz
referéncias claras aos conteldos de sua plataforma digital.

Informa a Reclamante que, apés notificar extrajudicialmente a Reclamada, o0 nome de dominio em disputa
passou a redirecionar o usuario para o website “www.reels.com.br”, que também ¢é de titularidade da
Reclamada e que apresenta contetdo semelhante ao que estava disponivel no website do nome de
dominio em disputa.

Segundo a Reclamante, o website “www.reels.com.br” oferta ferramenta para acessar dados e contelidos
disponiveis na plataforma da Reclamante, como o download de reels, fotos e videos. Acrescenta que, ao
clicar no link “Compra de seguidores Instagram”, o website redireciona para outro site também de
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titularidade da Reclamada: “www.seguidores.com.br”, que permite que o usuario adquira seguidores para
seu perfil do Instagram.

Além disso, a Reclamante ressalta que a Reclamada faz (i) uso de imagens cujas cores seguem a mesma
paleta da marca da Reclamante e (ii) reiteradas meng¢6es a marca INSTAGRAM (Anexos 9 e 10), em seu
website “reels.com.br”.

Ademais, a Reclamante alega que a Reclamada é titular de diversos outros nomes de dominios que fazem
referéncia a sua marca, 0s quais foram recuperados através de abertura de procedimento junto ao Centro
(Facebook, Inc. e Instagram LLC v. B. V. M. O., Caso OMPI No. DBR2021-0001).

Dessa forma, a Reclamante “submete que a) o nome de dominio € 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; e b) o nome de dominio é
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); e 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, em acordé com os artigos 7 (a), 7(b), 7(c), respectivos da Regulagao”.

Nesse sentido, a Reclamante alega que “a adicdo de termos como “wload” (presumidamente com a
intencdo de se assimilar ao termo “download”) & marca registrada INSTA do reclamante, nao impede a
confuséo de tal nome de dominio com a marca do Reclamante” e cita o caso Instagram, LLC v. Whois
Agent, Domain Protection Services, Inc. / George Henrique, NOGG, Caso OMPI No. D2021-1844, o qual
trata de situacéo em que o nome de dominio em disputa também era composto por “instawload”, porém
com “gTLD” “.com” (<instawload.com>). No caso ficou decidido que a marca da Reclamante era claramente
reconhecivel dentro do nome de dominio em disputa e que a adi¢do das letras “wload” ndo afastou a
possibilidade de confuséo.

Ademais, a Reclamante aduz que houve ma-fé da Reclamada, uma vez que esta registrou o nome de
dominio em disputa quando a Reclamante ja havia utilizado e registrado sua marca. Para corroborar com
sua tese, a Reclamante faz referéncia ao caso Instagram, LLC v. Sedat Das, Arda Arda, Domain Admin,
whoisprotection biz, Domain Admin Domain Admin, whoisprotection biz, Caso OMPI No. D2016-2382, no
qual ficou comprovada a ma-fé da reclamada, que ja tinha ciéncia da existéncia das marcas INSTA, e
INSTAGRAM e ainda assim as utilizou em seus nomes de dominio (<instagla.com>, <instagmania.com>,
<instagramci.com>).

A Reclamante também alerta que as ferramentas disponibilizadas pela Reclamada para download dos
conteudos da rede social da Reclamante colocam em risco a privacidade e segurancga dos usuarios, na
medida em que o material pode ser utilizado para fins ndo autorizados, o que, além de tudo, viola Termos
de Uso do Instagram e as Politicas de Desenvolvimento da Meta. Nesse sentido, a Reclamante cita caso
que reconhece que o download automatizado ndo autorizado de contetdos de redes sociais equivale a ma-
fé (Instagram, LLC v. Domains By Proxy, LLC / Ahmed Hemaid, Caso OMPI No. D2021-1439).

Ainda de acordo com a Reclamante, a Reclamada, ao usar o nome de dominio em disputa e criar confusao
com as marcas registradas da Reclamante, tenta atrair usuarios da Internet ao seu site, para ganhos
comerciais. Além disso, alega que o fato de a Reclamada ter redirecionado o0 seu nome de dominio para
outro website, apds ter sido notificada extrajudicialmente pela Reclamante configura ma-fé.

Por fim, a Reclamante informa que a Reclamada néo é sua licenciada, nem foi autorizada a fazer uso da
sua marca registrada em um nome de dominio ou de qualquer outra forma, o que seriam fortes indicios de
falta de direitos ou interesses legitimos no nome de dominio em disputa. Segundo a Reclamante, o painel
decidiu nesse sentido ao analisar o caso UNIK S.A. v. S. L. L. R., Caso OMPI No. DBR2014-0003.


https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DBR2021-0001
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2021-1844
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-2382
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2021-1439
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DBR2014-0003
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B. Reclamada

A Reclamada, devidamente notificada, ndo apresentou Defesa.

6. Analise e Conclusdes

A analise dos argumentos da Reclamante e do conjunto probatério apresentado permite concluir que a
Reclamacao merece ser julgada procedente, pois: (i) o nome de dominio em disputa efetivamente reproduz
a marca de titularidade da Reclamante, criando confusdo com esta; e (ii) a Reclamada ndo possui direitos
ou interesses legitimos em relagdo ao nome de dominio em disputa, o qual foi registrado de ma-fé, tendo
em vista as circunstancias de seu uso. Os fundamentos da decisdo serdo a seguir expostos.

A. Nome de dominio idéntico ou suficientemente similar para criar confusdo com um simbolo
distintivo previsto no art. 7 do Regulamento

O nome de dominio em disputa, <instawload.com.br>, registrado em 16 de maio de 2018, reproduz
integralmente a marca INSTA e parcialmente a marca INSTAGRAM, ambas de titularidade da Reclamante,
cujos registros foram concedidos pelo INPI em 19 de dezembro de 2017 e 5 de janeiro de 2016,
respectivamente (Anexo 8 da Reclamacédo), o que revela a anterioridade do direito da Reclamante com
relagdo a marca.

Além disso, a completa reproducao da marca INSTA por si so € suficiente para potencialmente causar
confusdo no publico consumidor. A Especialista entende que o acréscimo do termo “wload”, bem como
adicdo da terminacao “.com” e “.br" ndo sdo suficientes para afastar a possibilidade de confusdo entre a
marca e o nome de dominio em disputa. Essa posi¢do reitera o entendimento de especialistas em diversos
casos julgados de acordo com o Regulamento. Ademais, a Reclamante ja utilizava o0 nome de dominio
<instagram.com> e suas varia¢des antes do registro do nome de dominio em disputa, o que demonstra
também a possibilidade de confusdo com esse sinal distintivo da Reclamante.

Nesse sentido, séo aplicaveis o art.7 (a) do Regulamento, bem como o art. 4(b)(v)(1)(a) das Regras.
B. Nome de dominio em disputa registrado ou sendo utilizado de mé fé

Segundo o paragrafo Unico do art.7 do Regulamento, a ocorréncia das seguintes circunstancias, dentre
outras que poderéo existir, caracterizam ma-fé no registro ou na utilizacdo do nome de dominio:

a) ter o Titular registrado o nome de dominio com o objetivo de vendé-lo, alugé-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 eletrOnica ou para qualquer outro endereco eletrdnico, criando uma
situacdo de provavel confusdo com o sinal distintivo do Reclamante.

Entende a Especialista estar configurada no presente caso a hipétese (d) do paragrafo Gnico do art.7 do
Regulamento quando do registro e uso pela Reclamada do nome de dominio em disputa. Isso porque o
nome de dominio em disputa, antes do congelamento pelo NIC.br, redirecionava para um website que
utilizava a marca da Reclamante com suas as cores e oferecia (i) servicos de download de contelido
disponivel no Instagram, bem como (ii) a compra e venda de seguidores para a rede social.
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Ademais, o fato de a Reclamada ter histérico de registros de nomes de dominio que se utilizam da marca
INSTA, reforca ainda mais a sua ma-fé. Além disso, ndo ha que se falar em desconhecimento da marca da
Reclamante, que ha muito é reconhecida internacionalmente.

A Especialista entende que a Reclamada intencionalmente tentou atrair, com objetivo de lucro, usuarios da
Internet para o seu website ao usar o nome de dominio em disputa.

Nesse sentido, a Especialista conclui que houve ma-fé no registro e no uso do nome de dominio em
disputa, nos termos do paragrafo Unico, do art.7 do Regulamento e art.4(b)(v)(2) das Regras.

7. Decisao

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

/Simone Lahorgue Nunes/
Simone Lahorgue Nunes
Especialista

Data: 28 de junho de 2023

1 De acordo com o art. 24 do Regulamento, o NIC.br procedera a implementag&o desta decisdo no décimo quinto dia (til apds o
recebimento da notificagdo 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 deciséo proferida e aguardara determinacao judicial ou do
processo arbitral.
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