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ARBITRATION WORLD
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

DECISAO DO PAINEL ADMINISTRATIVO
Foundcom Limited v. Franciele Fernanda da Silva
Caso No. D2023-3425

1. As Partes

O Reclamante é Foundcom Limited de Spyrou Kyprianou 84, CY-4004 Limassol, , Chipre, representado por
TB Business Support, LLC, Latvia.

A Reclamada é Franciele Fernanda da Silva de Rua Jose Bertonha, 276, Marilia, SP 17516010, Brasil.

2. O Nome de Dominio e a Unidade de Registro

O nome de dominio em disputa é <brazino365.com> e a instituigdo na qual o dominio encontra-se
registrado é Squarespace Domains Il LLC' (“Unidade de Registro”).

3. Historico do Procedimento

A Reclamagcéo foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediagdo da OMPI (o “Centro”), em 10 de agosto
de 2023. Em 11 de agosto de 2023, o Centro enviou por e-mail para a Unidade de Registro o pedido de
verificagdo de registro do nome de dominio em disputa. Em 11 de agosto de 2023, a Unidade de Registro
enviou ao Centro a resposta de verificagdo do nome de dominio em disputa, confirmando que o Reclamado
€ o titular do registro e informando seus dados de contato.

O Centro verificou que a Reclamagéo preenche os requisitos formais da Politica Uniforme de Resolugao de
Disputas de Nome de Dominio (a “Politica” ou “UDRP”), o0 Regulamento da Politica Uniforme de Resolugéo
de Disputas de Nome de Dominio (0 “Regulamento”), e o Regulamento Complementar da OMPI para a
Politica Uniforme de Resolucao de Disputas de Nome de Dominio (o “Regulamento Complementar”).

De acordo com os paragrafos 2(a) e 4(a) do Regulamento, o Centro formalizou a notificagdo da Reclamagéo
e o procedimento administrativo iniciou em 15 de agosto de 2023. De acordo com o paragrafo 5(a) do
Regulamento, o prazo para o envio da defesa encerrou-se em 4 de setembro de 2023. Em 4 de setembro
de 2023, a Reclamada encaminhou sua Defesa ao Centro.

' A Reclamacéo foi apresentada identificando Google LLC como a Unidade de Registro. Em 28 de setembro de 2023, Google LLC
confirmou que o nome de dominio em disputa se encontra registrado junto a Squarespace Domains Il LLC apds um contrato de aquisi¢ao.
Google LLC confirmou a conformidade de ambas as Unidades de Registro com a UDRP e a implementagao da decisdo por qualquer
uma das Unidades de Registro.
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O Centro nomeou Gongalo M. C. Da Cunha Ferreira como o Especialista do Painel, em 11 de setembro de
2023. O Especialista considera que o Painel foi devidamente constituido. O Especialista apresentou o
Termo de Aceitagédo e a Declaracéo de Imparcialidade e Independéncia, tal como exigido pelo Centro, em
cumprimento ao paragrafo 7 do Regulamento.

A pedido do Painel, o Centro emitiu a Ordem Procedimental N°1 solicitando ao Reclamante o fornecimento
de provas quanto a sua titularidade sobre o nome de dominio <brazino777.com> e sobre o uso das marcas
BRAZINO e BRAZINO 777 em datas anteriores ao registro do nome de dominio em disputa, o prazo para o
envio das provas encerrou-se em 7 de outubro de 2023. Em 6 de setembro de 2023, o Reclamante
encaminhou sua Resposta ao Centro. Comunicada a Resposta do Reclamante, o Reclamado manifestou-
se em 10 de outubro de 2023.

4. Questoes de Fato

O Reclamante apresentou provas de ser uma subsidiaria da Alpha Games N.V e nessa qualidade
apresenta-se como Reclamante.

O Reclamante opera o nome de dominio <brazino777.com> registrado em 14 de fevereiro de 2014, em
nome da sua empresa mae Alpha Games N.V. e o0 o qual é utilizado para fornecer jogos online e servigos
de jogos de azar projetados para os mercados da América Latina, incluindo o Brasil. O Reclamante
apresentou em resposta a Ordem Processual No. 1 uma captura de tela do ICANN Namecheap (IANA ID:
1068) bem como uma copia de um certificado de registro nacional de empresas em Chipre comprovando a
relacdo entre o Reclamante e a Alpha Games N.V., titular do nome de dominio<brazino777.com>.

O Reclamante apresentou provas de uso da marca BRAZINO777 desde 2018, data de registro do seu
website através da consulta do Wayback Machine.

O Reclamante é titular de registros para as marcas comunitarias BRAZINO de numero 18731200
depositada em 11 de julho de 2022 e concedida em 9 de novembro de 2022 e BRAZINO777 de numero
18763876 depositada em 16 de setembro de 2022 e concedida em 19 de janeiro de 2023.

O Reclamante depositou em 26 de julho de 2022 o Registro Internacional No. 1691796 para a marca
BRAZINO e em 13 de outubro de 2022 o Registro Internacional No. 1699932 para a marca BRAZINO777,
ambos com com designacgéo para o Brasil, Chile, Colémbia e México,

O nome de dominio em disputa foi registrado em 25 de margo de 2022 e, a época da apresentacao da

Reclamacgao se encontrava inativo. No momento, contudo, o nome de dominio em disputa se encontra

ativo, redirecionando a um website oferecendo jogos de azar e apostas esportivas.

5. Alegacgodes das Partes

A. Reclamante

O Reclamante alega:

a) que é titular das marcas comunitarias BRAZINO de numero 18731200 depositada em 11 de julho de
2022 e concedida em 9 de novembro de 2022 e BRAZINO7777 de numero18763876 depositada em
16 de setembro de 2022 e concedida em 19 de janeiro de 2023.

b) que depositou os pedidos de registro das marcas internacionais BRAZINO de nimero 1691796 em 26

de julho de 2022 com reivindicagao de prioridade de 11 de julho de 2022 e BRAZINO777 de nUmero
1699932 em 13 de outubro de 2022 com reivindicagao de prioridade de 16 de setembro de 2022.
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c) que considera que o nome de dominio em disputa é confusamente semelhante ao nome de dominio
utilizado pela Reclamante e as suas marcas registradas BRAZINO e BRAZINO777.

d) que o nome de dominio em disputa incorpora totalmente o nome de dominio anterior
<brazino777.com> operado pelo Reclamante, reproduzindo na integra o elemento nominativo

“brazino”.

e) que a substituicdo do numero “365” por “777” ndo tem impacto na diferenciagdo dos nomes de
dominio.

f) que o nome de dominio em disputa ndo esta em uso.

g) que o termo “brazino” € um termo de fantasia e, acrescido de numeros dificilmente se pode aceitar
que a sua escolha pela Reclamada néo seja intencional.

h) que nao atribuiu nenhuma licenca ou autorizagdo para que a Reclamada registrasse ou utilizasse as
marcas do Reclamante.

i) que acredita que a Reclamada registrou 0 nome de dominio em disputa de ma fé.

j) que a Reclamada registrou o nome de dominio em disputa com a inten¢ao de criar um risco de
confusdo com as marcas do Reclamante.

B. Reclamada

A Reclamada responde:

a) que reconhece que o elemento nominativo do nome de dominio em disputa € comum a marca da
Reclamante, mas que os numeros “777” e “365” tém significados distintos relevantes para os

consumidores.

b) que a mera semelhanga nominativa no € suficiente para estabelecer uma confuséao significativa
entre o nome de dominio em disputa e as marcas do Reclamante.

c) que o Reclamante nao é titular de marcas registradas anteriores ao registro do nome de dominio em
disputa.

d) que é falsa a afirmagao de que o nome de dominio em disputa ndo remete para um site ativo.

e) que o termo “brazino” n&o é uma invengao exclusiva do Reclamante e que pode ser interpretado
como a combinagéo das palavras “Brasil” e “casino”.

f) que tem um legitimo interesse na utilizagdo do nome de dominio em disputa.

g) que tendo o Reclamado registrado suas marcas comunitarias em datas posteriores a criagao do
nome de dominio em disputa ndo pode alegar ma fé.

6. Andlises e Conclusodes

O paragrafo 15(a) das Regras instrui o Painel a decidir a Reclamagdo com base nas declaragdes e

documentos apresentados e de acordo com a Politica, as Regras e quaisquer regras e principios legais que

considere aplicaveis.

Nos termos do paragrafo 4(a) da Politica, o Reclamante deve provar cada um dos seguintes itens:
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(i) os nomes de dominio em disputa sao idénticos ou suscetiveis de serem confundidos com uma marca
comercial ou marca de servigo sobre a qual o reclamante tem direitos;

(i) o reclamado n&o tem direitos ou interesses legitimos em relacao aos nomes de dominio em disputa; e
(iii) os nomes de dominio contestados foram registrados e estdo sendo usados de ma-fé.

A. Identidade ou semelhanga passivel de confusao entre o nome de dominio em disputa e a marca
do Reclamante

E fato que a Reclamante apresentou provas de ser titular de marcas registradas na Uniéo Europeia e de
registros internacionais depositados em datas posteriores ao registo do nome de dominio em disputa. No
entanto, o Painel destaca que, para analise do primeiro elemento, ¢é irrelevante se 0 nome de dominio em
disputa tenha sido registrado em data anterior aos registros marcarios do Reclamante, sendo suficiente que
tais registros de marca se encontrem véalidos no momento em que a disputa é apresentada. Sintese das
Decisoes dos Painéis Administrativos da OMPI sobre questdées UDRP selecionadas, Terceira Edigao
(“Sintese da OMPI 3.0%), secéo 1.1.3.

No presente caso, verifica-se que o Reclamante ¢é titular de registros unionistas e internacionais para a
marca BRAZINO. Dessa forma, tem-se que o nome de dominio em disputa reproduz, de forma integral, a
marca BRAZINO da Reclamante. Portanto, o Painel considera que o nome de dominio em disputa é
confusamente semelhante a marca da Reclamante.

O acréscimo do termo “365”, embora possa ser relevante quando da analise do segundo e terceiro
elemento, ndo é capaz de afastar o entendimento quanto a presenga do primeiro elemento.
“Sintese da OMPI 3.0, segéo 1.8.

Consequentemente o Painel conclui que o Reclamante satisfaz o paragrafo 4(a)(i) da Politica.
B. Direitos ou interesses legitimos do Reclamado sobre o nome de dominio em disputa

E entendimento de comum de numerosas decisées espelhadas na “Sintese da OMPI 3.0” que quando um
reclamante apresenta um caso prima facie de que o reclamado ndo tem direitos ou interesses legitimos, 0 o
onus sobre este elemento passa para o reclamado devendo este apresentar informagoes relevantes e
evidéncias que demonstrem direitos ou interesses legitimos no nome de dominio.

Face as provas e argumentos apresentados pelo Reclamante, o Painel aceita que o Reclamante fez prova
prima facie de que a Reclamada nao tem direitos ou legitimos interesses, pelo que o 6nus de demonstrar
tais interesses recai sobre a Reclamada.

A Reclamada na sua resposta ndo apresentou evidéncias relevantes que levem o Painel a concluir que
existem direitos ou interesses legitimos no nome de dominio em disputa.

Isso porque, embora argumente a Reclamada que o nome de dominio em disputa estaria ativo, o seu
conteudo indica ao Painel que o nome de domino em disputa pode levar usuarios da Internet a confuséo ou
falsa associacdo entre Reclamante e Reclamado haja vista que o website redirecionado pelo nome de
dominio em disputa faz uso de layout e combinagado de cores semelhantes e para ofertar os exatos mesmos
servigos ofertados pelo Reclamante por meio do website “www.brazino777.com”, utilizado pelo Reclamante
desde 2018, o que, portanto, ndo pode ser considerado uma oferta de boa fé de produtos e servigos pela
Reclamada.

Ademais, decisdes anteriores sob a Politica UDRP, inclusive em casos semelhantes, (Foundcom Limited v.
Viktor Lokator, Caso OMPI No. D2023-3197) firmaram entendimento de que o registro de nomes de dominio
constituidos por marcas idénticas a marcas registradas pelo reclamante apresentam um alto risco de
associagao implicita, ainda que acrescidas de outros termos. Mesmo quando um nome de dominio consiste


https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2023-3197
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numa marca registrada mais um termo adicional, os painéis tém entendido que tal composigao nao pode
constituir utilizacdo de boa fé se efetivamente imitar ou sugerir patrocinio ou endosso pelo proprietario da
marca registrada. Sintese da OMPI 3.0, se¢éo 2.5.1.

No caso, o0 nome de dominio em disputa reproduz de forma integral a marca BRAZINO do Reclamante, que,
ainda que nao registrada a época do registro do nome de dominio em disputa, ja se encontrava em uso pelo
Reclamante desde 2018. Neste tocante, o Painel ndo encontrou evidéncias de que o termo “brazino” possa
ser considerada uma palavra genérica para designar qualquer atividade relacionada com apostas e/ou
casinos, uma vez que é estabelecido pela doutrina que sao genéricos os signos que o uso geral emprega
para designar o préprio produto ou servigo. Caso especial de marca genérica € a designagéo necessaria,
que implica na auséncia de outra expressao pela qual se possa designar o produto ou servi¢o, o que néo &
o caso do termo “brazino”.

Face ao exposto, o Painel conclui que o Reclamante também satisfez o paragrafo 4(a)(ii) da Politica.
C. Existéncia de ma-fé no registro e no uso do nome de dominio em disputa por parte do Reclamado

O Paragrafo 4(b) da Politica determina que alguns exemplos de circunstancias a serem considerados pelo
Painel Administrativo como sendo provas de registro e utilizagcdo do nome de dominio de ma-fé:

(i) circunstancias que indicam que o nome de dominio foi registrado ou adquirido fundamentalmente com o
fim de venda, aluguel, ou transferéncia para o Reclamante, que é o titular da marca de produto ou servico,
ou a um concorrente do Reclamante, por valor considerado superior aos gastos comprovados, relacionados
diretamente com o nome de dominio; ou

(ii) o nome de dominio foi registrado para impedir que o titular da marca de produto ou servico a utilize como
um nome do dominio correspondente a marca, desde que o titular do registro do nome de dominio tenha
adotado essa conduta como padrao; ou

(iii) o nome de dominio foi registrado fundamentalmente com o fim de prejudicar a atividade comercial de
um concorrente; ou

(iv) ao usar o nome de dominio, o titular do registro do nome de dominio intencionalmente tentou atrair, com
objetivo de lucro, usuarios da Internet para o seu sitio da rede eletrénica da Internet ou para qualquer outro
endereco eletrénico, criando uma situagao de provavel confusdo com a marca do Reclamante com relagao
a fonte, patrocinio, associagdo ou promogéao de seu sitio da rede eletrénica da Internet ou seu endereco
eletrénico, ou a um produto ou servigo no seu sitio da rede eletrénica da Internet ou em seu enderego
eletrénico.

O Painel reconhece que o nome de dominio em disputa foi registrado anteriormente ao depdsito das marcas
BRAZINO pelo Reclamante, o que, a principio, afastaria um entendimento de ma-fé no registro do nome de
dominio. Contudo, decisdes anteriores sob a Politica UDRP estabeleceram que, caso reste demonstrado
que a intengdo do reclamado ao registrar o nome de dominio seria de capitalizar injustamente sobre os
direitos “originarios” de marca do reclamante, ainda podera o Painel entender que o reclamado agiu de ma-
fé ao registrar o nome de dominio. Sintese da OMPI 3.0, se¢do 3.8.2.

Tendo em conta que o website para o qual aponta o nome de dominio em disputa reproduz o nome de
dominio <brazino777.com> e a marca utilizada pelo Reclamante desde 2018, que a area de apostas de
jogos de azar tem uma oferta de websites relativamente restrita, bem como que a Reclamada se encontra
domiciliada no Brasil, um dos paises nos quais o Reclamante possui atuagéo e relevancia,ponderando as
probabilidades do caso, nao é razoavel aceitar que a Reclamada nao tivesse conhecimento do website e da
marca da BRAZINO777 anteriormente utilizada pelo Reclamante ao registrar o nome de dominio em
disputa. Decisbes anteriores sob a Politica UDRP destacam que o conhecimento prévio de marca do
reclamante indicam ma-fé no registro do nome de dominio pelo reclamado. Sintese da OMPI 3.0, secéo
3.2.2.



https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
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page 6

A questdo da substituicdo dos nimeros “777” por‘365” também ¢é indiferente no caso uma vez que os
usuarios da Internet, ao digitar o termo “brazino”, se deparardo com todos os sites que contém a marca
“brazino”.

A construgdo do nome de dominio em disputa acrescido de trés algarismos e as semelhangas do website
da Reclamada com o website da Reclamante permitem concluir que, € mais provavel do que improvavel
que o nome de dominio em disputa tenha sido registrado e esta sendo utilizado para atrair usuarios da
Internet, obviamente com objetivo de lucro uma vez que se trata da atividade de apostas, em fungéo da
provavel situacado de confusdo do nome de dominio em disputa com a Reclamante e a marca anteriormente
utilizada pelo Reclamante.

Entende o Painel que esta satisfeito o paragrafo 4(a)(iii) da Politica.

7. Deciséao

Pelas razdes acima, de acordo com os paragrafos 4(i) da Politica e 15 das Regras, o Especialista determina
que o nome de dominio em disputa, seja transferido

/Gongalo M. C. Da Cunha Ferreira/
Gongalo M. C. Da Cunha Ferreira
Especialista

Data: 25 de outubro de 2023
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