.‘-h\\
~.

=

ARBITRATION WORLD
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

DECISAO DO PAINEL ADMINISTRATIVO
Triple Play Brasil Participacdes S.A. v. Future Brand BCH Ltda.
Caso No. DBR2024-0040

1. As Partes
A Reclamante é Triple Play Brasil Participagdes S.A., Brasil, representada por Silveiro Advogados, Brasil.

A Reclamada é Future Brand BCH Ltda., Brasil, representada por Opice Blum, Brasil.

2. O Nome de Dominio e a Unidade de Registro

O nome de dominio em disputa é <alares.com.br>, registrado perante o NIC.br.

3. Histoérico do Procedimento

A Reclamacao foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediacdo da OMPI (o “Centro”) em 25 de
novembro de 2024. Em 26 de novembro de 2024, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de
verificagdo de registro em conexdo com o nome de dominio em disputa. No dia 26 de novembro de 2024, o
NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificagdo do nome de dominio em disputa,
confirmando que a Reclamada ¢ a titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato. Em
resposta a notificacdo do Centro de irregularidade formal da Reclamacéo, a Reclamante apresentou
material complementar no dia 27 de novembro de 2024.

O Centro verificou que a Reclamagéao 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 notificagdo da Reclamagéo e o procedimento
administrativo iniciou em 28 de novembro de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para
o envio da defesa findou em 18 de dezembro de 2024. O Centro recebeu a Defesa da Reclamada no dia 18
de dezembro de 2024.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 26 de dezembro de 2024. O Especialista
declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituido. O Especialista apresentou o Termo de
Aceitagéo e a Declaragédo de Imparcialidade e Independéncia, tal como exigido pelo Centro para assegurar
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o cumprimento dos artigos 2 e 3 do Regulamento.

A Reclamante apresentou submissao suplementar no dia 29 de dezembro de 2024. Em 30 de dezembro de
2024, a Reclamada enviou manifestagcao por e-mail ao Centro. Na mesma data, este Especialista emitiu a
Ordem de Procedimento N. 1, concedendo prazo para a Reclamada se manifestar a submissao suplementar
da Reclamante, até o dia 6 de janeiro de 2025. A Reclamada, no dia 6 de janeiro de 2025, apresentou
manifestacdo a submissao suplementar da Reclamante.

Em atencgdo ao art. 14 do Regulamento, o Painel Administrativo entende ndo haver necessidade de
producdo 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 atua no setor de telecomunicagdes, fornecendo servigos de Internet de alta velocidade para
775.000 assinantes, distribuidos em 228 cidades em sete estados brasileiros.

A Reclamante opera os nomes de dominio <alares.net>, registrado em 7 de abril de 1999, e
<alaresinternet.com.br>, registrado em 12 de julho de 2022, este ultimo hospedando o seu website oficial,
bem como é a Reclamante titular dos seguintes registros de marca brasileiros:

- n° 927391090 para a marca nominativa ALARES, depositado em 21 de julho de 2022, concedido em 19 de
setembro de 2023, na classe NCL(11) 38;

- n°® 928550907 para a marca mista ALARES, depositado em 3 de novembro 2022, concedido em 5 de
margo de 2024, na classe NCL(11) 38; e

- n°® 928550982 para a marca mista ALARES, depositado em 3 de novembro 2022, concedido em 5 de
margo de 2024, na classe NCL(11) 38.

O nome de dominio em disputa, de titularidade da Reclamada, foi levado a registro em 28 de julho de 2014,
nao tendo sido utilizado, ao que consta das evidéncias do caso, desde o seu registro em conexdo com uma
pagina ativa.

Entre 12 de agosto de 2022 e 6 de outubro de 2022 ocorreu uma primeira troca de mensagens entre as
Partes com vistas a uma composi¢cao amigavel para a transferéncia do nome de dominio em disputa, tendo
a Reclamada indicado que o valor para a venda seria de BRL1.200.000,00 (Anexo 4 a Defesa).

Em 3 de outubro de 2024 a Reclamante enviou a Reclamada notificagdo extrajudicial “face ao uso indevido
da marca ALARES” no nome de dominio em disputa, notificacdo essa respondida em 9 de outubro de 2024,
seguida de troca de mensagens entre as Partes buscando negociar a transferéncia do nome de dominio em
disputa, com oferta da Reclamante no valor de BRL5.000,00 e contraproposta de BRL1.500.000,00, pela
Reclamada, considerando a “sonoridade, associagéo a significados inspiradores, facilidade e unicidade de
pronuncia e unicidade em portugués e em espanhol, sem dificuldades de ser falado em inglés — é um
dominio que se destaca também por contar com apenas seis letras” (Anexo 6 e 7 a Defesa).

5. Alegagoes das Partes
A. Reclamante
A Reclamante alega atuar ha mais de 20 anos na prestagao de servigos de acesso a Internet, tendo iniciado

sua atuagdo, sob sua antiga marca, nos estados do Ceara e Rio Grande do Norte, atualmente contando
com mais de 775.000 assinantes, distribuidos em sete estados brasileiros.



page 3

Como testemunho do prestigio que a marca ALARES adquiriu no mercado, a Reclamante indica, dentre
outros, os prémios recebidos na ANATEL de “Melhor Velocidade”, “Melhor Satisfagdo” e “Melhor Provedor”,
pelo quinto ano consecutivo.

No entender da Reclamante, dado o crescente reconhecimento e distintividade da marca ALARES, e os
riscos de uso fraudulento de nome de dominio que reproduz sua marca registrada, buscou a Reclamante
negociar o nome de dominio em disputa com a Reclamada que né&o o utiliza, ha mais de dez anos, tendo,
contudo, restada infrutifera a tentativa de composi¢cao amigavel dado o “valor estratosférico” pleiteado pela

Reclamada, de BRL1.500.000,00.

Defende, assim, a Reclamante que a auséncia de uso do nome de dominio em disputa, pela Reclamada, ha
mais de dez anos, somada a tentativa de lucro indevido pela sua venda por valor elevado caracterizam a
hipotese de uso do nome de dominio em disputa em ma-fé pela Reclamada, o que é corroborado pela
inexisténcia de justificativas plausiveis para sua manutengéo na titularidade dela.

Em sua manifestagao suplementar de 29 de dezembro de 2024 a Reclamante enderegou a acusagao de
abuso de procedimento ou “Reverse Domain Name Hijacking (‘RDNH’)” formulada pela Reclamada em sua
Defesa, defendendo que a ma-fé no presente caso estaria presente apenas no lado da Reclamada, cuja
conduta possui como Unico objetivo lucrar com a venda do nome de dominio em disputa a Reclamante por
centenas de milhares de vezes os custos incorridos no seu registro.

B. Reclamada

A Reclamada, em sua Defesa, pontua ser uma das maiores e mais respeitadas agéncias de branding e
marketing estratégico do mundo, com atuagdo em 21 paises, dentre os quais o Brasil.

Assevera a Reclamada que um dos servigos que presta € o de “projetos de naming”, que envolvem
processo de criagdo de nhomes estratégicos e impactantes para marcas, produtos ou servicos, e que leva
em consideracao fatores como originalidade, sonoridade, significado, publico-alvo e a disponibilidade para
registro tanto de marca quanto de dominio.

Prossegue a Reclamada afirmando que adota rigorosos padrdes de diligéncia prévia, incluindo a checagem
detalhada da disponibilidade de signos marcarios e nomes de dominio, antes de apresentar uma sugestao
de nome a seus clientes, sempre obtendo parecer juridico da viabilidade do sinal marcario, além de
assegurar que o nome de dominio correspondente esteja previamente registrado e reservado para o cliente,
garantindo total seguranga ao projeto, pratica alinhada as boas praticas do mercado.

Assim, entende a Reclamada que estado configuradas a necessidade e legitimo interesse de registrar
previamente nomes de dominio vinculados a processos de naming ou branding, o que seria corroborado
pela oferta do nome a um cliente (Anexo 3 a Defesa) em 28 de julho de 2014, tendo o nome de dominio em
disputa sido utilizado, desde 2014, como parte das atividades da Reclamada em suas atividades comerciais
e estratégicas de naming, tendo sido apresentado como uma das opg¢des em diversos projetos importantes,
apos a rejeigao do cliente inicial e o que configura a utilizagdo do nome de dominio em disputa em conexao
com uma oferta de boa-fé de servigos, especificamente nos projetos de branding com naming desenvolvidos
pela Reclamada.

Por outro lado, entende a Reclamada que a Reclamante, que teve suas operagdes iniciadas no Brasil
apenas em 8 de outubro de 2015, sob a marca MULTIPLAY, apenas adotou a marca ALARES em 2022,
tendo os registros de marca sido concedidos quase nove anos apos o registro do nome de dominio em
disputa pela Reclamada.

Narra, ainda, a Reclamada que, em agosto de 2022, antes de ter suas marcas concedidas pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), a Reclamante a abordou na tentativa de adquirir o nome de
dominio em disputa, tendo a Reclamada inicialmente informado nao ter interesse em alienar o nome de
dominio em disputa, mas, diante da insisténcia da Reclamante, a Reclamada apresentou o valor de
BRL1.200.000,00,que corresponderia ao valor de mercado geralmente cobrado por um projeto completo de
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branding com naming, pois esse seria o potencial de receita perdido pela Reclamada com a venda do
dominio.

Quanto a segunda rodada de negociagdes, esclarece a Reclamada que, apés repetidas insisténcias da
Reclamante, a Reclamada apresentou suas razbes acerca do valor estratégico do nome de dominio em
disputa, propondo sua transferéncia por BRL1.500.000,00, o que refletiria os padrdes para projetos
conduzidos pela Reclamada e corresponde ao potencial médio de receita esperada por um projeto de
branding com naming que contém um nome estratégico de alta relevancia para seus negocios, como € o
caso do nome “alares”.

Defende, ainda, a Reclamada possuir anterioridade diante dos direitos regularmente constituidos sobre o
nome de dominio em disputa e que esta anterioridade deve ser respeitada dado o registro ter sido feito em
boa-fé, o que confere a Reclamada direitos legitimos sobre o mesmo.

Ainda, a Reclamada sustenta, de acordo com o entendimento do Superior Triunal de Justi¢a, que somente a
pratica de atos de ma-fé poderia justificar a perda do nome de dominio em disputa, sendo esta
caracterizada por condutas como atos antiéticos, oportunistas, destinados a causar confusao nos
consumidores, desvio de clientela ou aproveitamento parasitario. No entender da Reclamada, contudo,
nenhuma dessas circunstancias esta presente no caso em analise.

Ademais, prossegue a Reclamada defendendo que, ainda que o nome de dominio em disputa seja idéntico
a marca registrada pela Reclamante, tal fato, por si s6, ndo constituiria uma violagao dos direitos marcarios
dado que a Reclamante falhou em apresentar qualquer evidéncia concreta de confusédo entre as empresas
dentro do segmento de mercado relevante e, por outro lado, a Reclamada jamais utilizou o nome de
dominio em disputa para concorrer com os servigos oferecidos pela Reclamante.

Assim, entende a Reclamada que a utilizagdo do nome de dominio em disputa pela Reclamada em outros
setores de mercado que nao colidam com a atuacéo da Reclamante é perfeitamente possivel, legitima e em
conformidade com os padrdes legais e comerciais aplicaveis, ndo possuindo a Reclamada qualquer
obrigacao de transferir o nome de dominio em disputa para a Reclamante apenas pelo fato de esta ter
obtido o registro de marca contendo a expressao “alares”.

Defende, portanto, a Reclamada que sua titularidade do nome de dominio em disputa é legitima, construida
com base em um modelo de negdcios licito e alinhado a legislagao brasileira e as boas praticas
internacionais, sendo a tentativa da Reclamante de obter o nome de dominio em disputa baseada
exclusivamente na insatisfagao decorrente da recusa da Reclamada em vendé-lo pelo valor por ela
pretendido.

Por fim, quanto a alegagao de posse passiva, a Reclamada defende que a mera retengdo de um nome de
dominio sem uso ativo, ndo implica, por si s6, a existéncia de ma-fé, especialmente quando o titular
consegue demonstrar um interesse legitimo na manutengcéo do nome de dominio, como ocorre no caso
em analise.

Conclui a Reclamada por requerer que o Especialista, com base no art. 15(d) das Regras reconhega o uso
abusivo do procedimento pela Reclamante dado que a propositura da disputa caracterizaria “sequestro
reverso no nome de dominio em disputa” (“reverse domain name hijacking”).

Em sua manifestacao de 6 de janeiro de 2025, a Reclamada refuta a manifestagdo suplementar da
Reclamante, defendendo que a Reclamante ndo apresentou qualquer elemento novo que justifique ou que
acrescente substancia a discusséo, limitando-se a reiterar os pontos ja tratados e por ela ja refutados,
insistindo na aplicacdo do RDNH, “conforme reconhecido em casos anteriores, por se tratar de uma violagéo
a boa-fé que deve nortear os procedimentos administrativos”, devendo a conduta da Reclamante ser
“condenada nos termos aplicaveis”.
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6. Anadlise e Conclusodes

O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de dominios sob “.br” (“SACI-Adm”)
busca solucionar litigios entre o titular de um nome de dominio no “.br” e qualquer terceiro que conteste a
legitimidade do registro efetuado (art. 1° do Regulamento).

Para que o nome dominio seja cancelado ou transferido, devera o(a) reclamante expor as razbes pelas
quais o nome de dominio foi registrado ou esta sendo usado de ma-fé, de modo a causar-lhe prejuizos,
além de comprovar a existéncia de pelo menos um dos seguintes requisitos em relagdo ao nome de
dominio objeto do conflito (art. 7°, caput, do Regulamento):

“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) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com uma marca de titularidade
do Reclamante, que ainda n&o tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como
marca notoriamente conhecida no Brasil em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei n°®
9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

¢) 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.”

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

No presente caso, o nome de dominio em disputa,excluida evidentemente a extensao “.com.br”, reproduz
integralmente a marca da Reclamante, devidamente registrada no Brasil.

Desse modo, resta formalmente configurado o atendimento a alinea (a) do art. 7° do Regulamento.

B. Nome de dominio em disputa registrado ou sendo utilizado de ma fé e possiveis direitos e
legitimos interesses da Reclamada

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

O paragrafo unico do art. 7° do Regulamento apresenta exemplos de circunstancias que configuram indicios
de ma-fé no registro ou 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 usuarios da Internet para o seu sitio da
rede eletrdnica ou para qualquer outro endereco eletrdnico, criando uma situagédo de provavel confusdo com
o sinal distintivo, simbolo e afins, do Reclamante.”
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As hipoteses previstas no paragrafo Unico do art. 7° do Regulamento sdo meramente exemplificativas,
ressalte-se, ndo obstando que seja identificada a ma-fé do registro ou uso do nome de dominio em disputa
a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

Considerando o escopo limitado deste procedimento, a Reclamada apresentou provas do registro do nome
de dominio em disputa anteriormente tanto ao uso como ao registro das marcas da Reclamante,
caracterizando, assim, sua boa-fé, dada sua atividade de criagao e desenvolvimento de marcas, bem como
a oferta do nome de dominio em disputa em conexdo com, ao menos, dois projetos de branding e naming
(Anexos 3 e 8 a Defesa).

Assim, ainda, que nao haja uso do nome de dominio em disputa em conexdao com enderecos eletrbnicos ou
com uma pagina com conteudo ativo, parece a este Especialista, repita-se, dado o escopo probatério
limitado deste procedimento, que a Reclamada comprovou a utilizagdo do nome de dominio em disputa em
conexao com uma oferta de boa-fé de servigos, especificamente nos projetos de branding com naming
desenvolvidos pela Reclamada.

Em outras palavras, diante do escopo probatério restrito e da limitagdo do Regulamento, nao foi
comprovada pela Reclamante uma conduta da Reclamada que caracterizasse utilizacdo do nome de
dominio em disputa para prejudicar a atividade da Reclamante, concorrer com os servigos oferecidos pela
Reclamante, nem tampouco qualquer evidéncia concreta de confusdo entre as empresas dentro do
segmento de mercado relevante.

Com efeito, o0 escopo de cogni¢cao sumaria do Regulamento circunscreve sua aplicagdo a casos de ma-fé
evidente e que ndo demandem analise complexa de potenciais direitos do titular do nome de dominio em
disputa. Isto é, ndo pode um Painel, com base no Regulamento, deliberar sobre casos que estejam em uma
“zona cinzenta”, devendo estes serem submetidos a apreciagdo do Poder Judiciario, que € quem, de fato,
detém competéncia para analisar disputas envolvendo, por exemplo, sinais distintivos potencialmente
colidentes com direitos de um reclamante.

Nesse sentido, ainda que seja possivel divagar se 0 nome de dominio em disputa nao teria sua potencial
fungéo social melhor preenchida se estivesse em uso pela Reclamante, que poderia utiliza-lo tanto na
identificacao de seus servigos quanto facilitando sua localizagéo pelos seus clientes, ndo pode este
Especialista, dadas as limitagdes do Regulamento, aplicar a este caso o instituto da caducidade previsto
para as marcas registradas, porque néo previsto nem regulado para dominios sob o .br. Com efeito, bem
poderia o Regulamento ser revisto e as hipoteses de uso ou desuso aclaradas. Mas, repita-se: dado o
limitado escopo probatdrio deste procedimento, a Reclamada logrou provar interesses legitimos no registro
e, em principio, uso condizente com suas atividades.

Ademais, no entender deste Especialista, também ndo estaria aqui configurado o RDNH porque a prova de
uso da Reclamada apenas foi produzida com a Defesa, ndo sendo de conhecimento da Reclamante antes
da propositura deste procedimento.

Lembra o Especialista que as Partes sempre poderao se socorrer do Poder Judiciario, caso entendam
violados os seus direitos.

Desta forma, considerando-se o conjunto probatério produzido neste procedimento administrativo, este
Especialista conclui ndo ter a Reclamante demonstrado a ma-fé no registro ou no uso do nome de dominio
em disputa pela Reclamada.
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7. Decisao

Pelas razdes anteriormente expostas, a Reclamagéo deve ser rejeitada.

/Wilson Pinheiro Jabur/
Wilson Pinheiro Jabur
Especialista

Data: 14 de janeiro de 2025
Local: Brasilia, DF, BR
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