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CAMARA DE SOLUGAO DE DISPUTAS RELATIVAS A

NOMES DE DOMINIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUGAO DE DISPUTAS, MEDIACAO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE
INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI

LIVRARIA CULTURA S/A X Vil 'l

PROCEDIMENTO N° ND201319
DECISAO DE MERITO
I RELATORIO
Das Partes

LIVRARIA CULTURA S/A, sociedade andnima, inscrita no CNPJ sob o n? 62.410.352/0001-
72, sediada na Avenida Paulista, 2073, 92 andar, cj. 904, S3o Paulo - SP, Brasil, CEP
01311-940, representada por Kassow Ribeiro Braga Advogados, com escritdrio na Rua
Bandeira Paulista, 275, 42 andar — cj. 41, Sao Paulo - SP, é a Reclamante do presente
Procedimento (a “Reclamante”).

VI ' G ressoa fisica, inscrita no CPF sob o n? SSS|-79 de

nacionalidade e residéncia desconhecidas, é a Reclamada do presente Procedimento (a
“Reclamada”).

Do(s) Nome(s) de Dominio

O nome de dominio em disputa é <www.livrarias-cultura.com.br> (0 “Nome de
Dominio”).

O Nome de Dominio <www:.livrarias-cultura.com.br> foi registrado em 24 de margo de
2013.

Das Ocorréncias no Procedimento

A CASD-ND (Camara de Solucdo de Disputas Relativas a Nomes de Dominio da
Associacdo Brasileira da Propriedade Intelectual) confirmou, em 27 de agosto de 2013, o
recebimento da Reclamacgdo. Em 30 de agosto de 2013, a CASD-ND enviou ao NIC.br
pedido de solicitacdo de informagdes. Em resposta, o NIC.br confirmou ser a Reclamada
a titular do Nome de Dominio <www.livrarias-cultura.com.br> comunicando que o
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Nome de Dominio <www.livrariascultura.com.br>, inicialmente objeto da disputa, ndo
estava registrado.
Em 31 de agosto de 2013, a CASD-ND intimou a Reclamante para que, nos termos do
art. 6.2 do Regulamento da CASD-ND, sanasse as irregularidades da Reclamacgdo, sob
pena de indeferimento. A Reclamante sanou as irregularidades e retirou o Nome de
Dominio <www.livrariascultura.com.br> do objeto da disputa. Deste modo, em 3 de
setembro de 2013, a CASD-ND intimou a Reclamada a apresentar Resposta no prazo de
15 dias, nos termos dos art. 8.1 do Regulamento da CASD-ND. Simultaneamente, a
CASD-ND comunicou as partes e o NIC.br do inicio do procedimento, nos termos do art.
7.1 do Regulamento da CASD-ND.
Em 3 de setembro de 2013, a Reclamada apresentou Resposta tempestivamente. Em 4
de setembro de 2013, nomeou-se o presente especialista para compor o Painel de
Especialistas, nos termos do art. 9.1 do Regulamento da CASD-ND. O especialista
apresentou Declaracdo de Imparcialidade de Independéncia a Secretaria Executiva da
CASD-ND.

4. Das Alegacgoes das Partes

A Reclamante é titular do nome empresarial LIVRARIA CULTURA S/A, devidamente
arquivado perante as juntas comerciais de diversos estados, tais como, Sdo Paulo,
Pernambuco, Rio de Janeiro, Parand, Bahia, Ceard, Distrito Federal e Rio Grande do Sul,
sendo notdrio que utiliza a expressdo “livraria cultura” como nome empresarial desde
1973.

A Reclamante ¢é titular dos Nomes de Dominios <www.livrariacultura.com.br>,
registrado em 04 de Agosto de 1998 e <www.livrariacultura.com>, registrado em 16 de
dezembro de 1999 e <www.livrariacultura.net>, registrado em 11 de junho de 1999.

A Reclamante é titular dos registros de marca n?. 811.902.218, 811.902.226 e
823.237.150, também compostos pela expressdo “livraria cultura”:

REGISTRO N©2:811.902.218

MARCA (mista): “LIVRARIA CULTURA”

TITULAR: LIVRARIA CULTURA S/A

CLASSE: 11/10

SERVICOS: “jornais, revistas e publicacOes periddica s em geral.”
DATA DE DEPOSITO: 27/02/1985

DATA DE CONCESSAO: 19/08/1986

DATA DE VIGENCIA: 19/08/2016

2. REGISTRO N2: 811.902.226
MARCA (mista): “LIVRARIA CULTURA”
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TITULAR: LIVRARIA CULTURA S/A
CLASSE: 16/20.30.70
SERVICOS: “livros, albuns, moldes de papel e impressos em geral;
artigos para escritdrio, material didatico e de desenho; manequins,
ornamentos e mascaras de fantasia.”
DATA DE DEPOSITO: 27/02/1985
DATA DE CONCESSAO: 19/08/1986
DATA DE VIGENCIA: 19/08/2016

3. REGISTRO N¢9: 823.237.150

MARCA (mista): “LIVRARIA CULTURA”

TITULAR: LIVRARIA CULTURA S/A

CLASSE: 35

SERVICOS: “comercializagdo de livros nacionais e estrangeiros, revistas e
periddicos, discos e fitas fonograficas, “CD-ROM”, produtos de video e
materiais afins.”

DATA DE DEPOSITO: 10/05/2001

DATA DE CONCESSAO: 13/02/2007

DATA DE VIGENCIA: 13/02/2017

a. Da Reclamante
Basicamente, a Reclamante alega que:

i - Os Nomes de Dominio em disputa sdo compostos por expressdo que viola seus
direitos de propriedade industrial anteriores, i.e.: marca, nome empresarial e nomes de
dominio;

ii - A Reclamada utilizou os Nomes de Dominio em disputa com inegdvel intuito de
divulgar paginas na internet de livrarias concorrentes, incorrendo em ato de
concorréncia desleal;

iii - Os Nomes de Dominio <www.livrarias-cultura.com.br> e < livrariascultura.com.br>
sdao mera reprodugao da marca, nome empresarial e dominios da Reclamante, uma vez
que o acréscimo da letra “s” junto ao radical “LIVRARIAS" e/ou o uso do travessdo para
separar os radicais “LIVRARIAS” e “CULTURA” ndo sdo suficientes para afastar a
possibilidade de confusdo do consumidor médio.

iv - A Reclamada registrou e faz uso dos dominios <www:.livrarias-cultura.com.br> e
<www.livrariascultura.com.br> em total desrespeito ao principio da boa-fé; vez que nao
poderia deixar de conhecer os servicos prestados pela Reclamante, nem suas marcas,
nome empresarial e nome de dominio.
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b. Da Reclamada

A Reclamada apresentou resposta tempestiva, na qual se dispOe a transferir o Nome de
Dominio <www.livrarias-cultura.com.br>.

C. Da Manifestacao

Com relacdo ao Nome de Dominio <www.livrariascultura.com.br>, como anteriormente
mencionado, constatou-se que, diante do novo quadro apresentado pela Reclamante
em sua manifestacdo em cumprimento as irregularidades formais identificadas e
informadas pela CASD-ND, ndo mais existe pretensdo por parte da Reclamante a
transferéncia deste dominio.

Dessa forma, prosseguiu-se com a analise somente do pedido acerca da transferéncia
do dominio <www.livrarias-cultura.com.br>, tal como solicitado pela Reclamante.

Il. FUNDAMENTACAO

Em que pese o fato de que ha concordancia expressa da Reclamada em transferir o Nome de
Dominio em disputa, a luz dos artigos 10.7 do Regulamento da CASD-ND e 19, b, do
Regulamento do SACI-Adm, este especialista entende que a fundamentacdo é parte essencial da
decisdo, devendo dispor sobre as questdes de fato e de direito.

Nos termos do artigo 12 de seu Regulamento, o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet
referentes 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.

Para que o Nome de Dominio seja cancelado ou transferido, deverd o Reclamante expor as
razoes pelas quais este dominio foi registrado ou estd sendo usado de ma-fé, de modo a causar-
Ilhe prejuizos, além de comprovar a existéncia de pelo menos um dos seguintes requisitos em
relacdo ao nome de dominio objeto do conflito (artigo 39, caput, do Regulamento do SACI-Adm):

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
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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); ou

c) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com um
titulo de estabelecimento, nome empresarial, nome civil,b 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.

No tocante a ma-fé no registro ou na utilizacdo do Nome de Dominio o Regulamento aceita,
dentre outras que poderdo existir, qualquer das circunstancias abaixo, conforme pardgrafo
Unico do artigo 32 do Regulamento 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, com objetivo de
lucro, usuarios da Internet para o seu sitio da rede eletrGnica ou para qualquer outro
endereco eletrénico, criando uma situagao de provavel confusdo com o sinal distintivo
do Reclamante.

Assim, deve-se verificar se a Reclamante possui legitimidade para esta Reclamagdo e se a
Reclamada agiu de ma-fé no registro ou no uso do dominio.

Primeiramente, fica claro para este Especialista que o Nome de Dominio em questdo é uma
mera reprodugdo com acréscimo da marca LIVRARIA CULTURA de titularidade da Reclamante,
depositada pela primeira vez em 27 de fevereiro de 1985; de seu nome empresarial LIVRARIA
CULTURA S/A, arquivado perante as juntas comerciais de diversos estados; assim como de seus
nomes de dominio <www.livrariacultura.com.br>, registrado em 04 de Agosto de 1998;
<www.livrariacultura.com>, registrado em 16 de dezembro de 1999 e
<www.livrariacultura.net>, registrado em 11 de junho de 1999.

Dessa forma, constatou-se que o Nome de Dominio em disputa, registrado em 24 de marco de
2013, pode vir a criar confusdo com uma marca de titularidade da Reclamante, ja registrada
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perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, conforme a alinea “a” do caput do
art. 32 do Regulamento do SACI-Adm.

Verificou-se, ainda, que o Nome de Dominio em disputa reproduz o nome empresarial da
Reclamante, cumprindo também a alinea “c” do caput do art. 32 do Regulamento do SACI-Adm.

Deste modo, fica comprovado o preenchimento da primeira condi¢cdo para o reconhecimento da
legitimidade da Reclamante, em virtude do atendimento as alineas “a” e “c” do caput do art. 3¢
do Regulamento do SACI-Adm, hipdteses também previstas no art. 2.1, “a” e “c” do

Regulamento da CASD-ND.

Com relacdo a analise da configuracao ou ndo da ma-fé no registro ou uso do Nome de Dominio
em disputa, sua configuracdo estd clara, uma vez que este dominio j& esteve associado a
diferentes links relacionados a livrarias concorrentes, inclusive fazendo mencdo do préprio
nome de dominio da Reclamante <www.livrariacultura.com.br>, o que n3do deixa duvidas que a
Reclamada tinha total conhecimento da existéncia da Reclamante ao registrar o nome de
dominio em disputa.

Fica caracterizada, portanto, a hipdtese da alinea “d” do paragrafo Unico do artigo 32 do
Regulamento do SACI-Adm e do art. 2.2, “d”, do Regulamento da CASD-ND, qual seja: “ao usar
o nome de dominio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usudrios da
Internet para o seu sitio da rede eletrénica ou para qualquer outro enderego eletrénico, criando
uma situagdo de provdvel confusdo com o sinal distintivo do Reclamante”.

Diante do exposto, concluo que o Nome de Dominio em disputa foi registrado em evidente ma-
fé e deve ser transferido a Reclamante.

1l. DISPOSITIVO
Pelas razdes acima expostas e de acordo com as alineas “a” e “c” do caput do art. 32 do
Regulamento do SACI-Adm cumuladas com a alinea “d” do pardgrafo Unico do art. 32 do
Regulamento do SACI-Adm, correspondente as hipdteses prevista no art. 2.1, “a” e “c” e no art.
2., “d” do Regulamento da CASD-ND, o Especialista determina que o Nome de Dominio em

disputa <www.livrarias-cultura.com.br> seja transferido a Reclamante, LIVRARIA CULTURA S/A.

O Especialista solicita ao Secretario Executivo da CASD-ND que comunique as Partes, ao
Procurador da Reclamante, e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisdao, nos termos do
presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento.

Rio de Janeiro, 03 de Outubro de 2013.

E.. A\ Jecuade ——
Eduardo M. Machado
Especialista
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