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CAMARA DE SOLUCAO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMINIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUGAO DE DISPUTAS, MEDIAGAO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE
INTELECTUAL DA ABPI (CSD-ABPI)

HLB BRASIL PRYOR CONSULTING SOLUTIONS LTDA X PRYOR BRASIL ADVANCED CONSULTORES
DE NEGOCIOS LTDA

PROCEDIMENTO N° ND-202126
DECISAO DE MERITO
1. RELATORIO

1. Das Partes

HLB BRASIL PRYOR CONSULTING SOLUTIONS LTDA, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o
n? 12.244.338/0001-78, situada na Av. Alfredo Egidio de Souza Aranha, n2 100, 122 andar,
Bloco B, Vila Cruzeiro, na cidade de Sdo Paulo, estado de Sdo Paulo, representada por
I com endereco comercial na N
————————

I ¢ 2 Reclamante do presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

PRYOR BRASIL ADVANCED CONSULTORES DE NEGOCIOS LTDA, empresa inscrita no
CNPJ/MF sob 0 n233.499.150/0001-40, situada na Av. Alfredo Egidio de Souza Aranha, n®
100, 122 andar, Bloco B, Vila Cruzeiro, na cidade de S3do Paulo, estado de Sdo Paulo, é a
Reclamada do presente Procedimento Especial (a “Reclamada”).

2. Dos Nomes de Dominio

Os nomes de dominio em disputa sdo <hlb.com.br> e <hlbbrasil.com.br> (0s “Nomes de
Dominio”).

O nome de dominio <hlb.com.br> foi registrado em 27 de fevereiro de 2019 junto ao

Registro.br. -
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O nome de dominio < hlbbrasil.com.br> foi registrado em 29 de agosto de 2012 junto ao
Registro.br.

Das Ocorréncias no Procedimento Especial

Em 16 de junho de 2021, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado a
Reclamante confirmando o recebimento da Reclamacdo, bem como informando do
subsequente exame dos requisitos formais da Reclamacéo.

Em 16 de junho de 2021, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu
Regulamento, enviou solicitagdo ao Nicleo de Informagdo e Coordenagdo do Ponto BR
(NIC.br) requerendo as informagdes cadastrais acerca dos Nomes de Dominio, incluindo
anotagdes acerca de eventual divergéncia entre o nome e nimero do documento do
titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro dos Nomes de Dominio ou ainda atualizacdo
cadastral promovida pelo titular.

Em 16 de junho de 2021, o NIC.br respondeu a solicitagdo da Secretaria Executiva
repassando os dados cadastrais dos Nome de Dominio. Ainda neste ato, informou que em
atencdo a abertura deste procedimento, os Nomes de Dominio se encontram impedidos
de serem transferidos a terceiros e que o Regulamento do Sistema Administrativo de
Resoluc¢do de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Dominios sob “.br” (SACI-Adm) se
aplica aos Nomes de Dominio sob disputa.

Em 21 de junho de 2021, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade
com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir
irregularidades formais identificadas na Reclamacdo.

Em 25 de junho de 2021, a Reclamante encaminhou a Secretaria Executiva os documentos
de forma a corrigir as irregularidades apontadas.

Em 29 de junho de 2021, a Secretaria Executiva comunicou a Reclamante e ao NIC.br o
saneamento da Reclamacdo, ressalvando que cabe ao Especialista a ser nomeado a
analise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentacdo apresentada.

Em 29 de junho de 2021, a Secretaria Executiva, em consondncia com os artigos 12 e 62
do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao
NIC.br e intimacdo as Partes sobre o inicio do Procedimento €, no mesmo ato, intimou a
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Reclamada para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso a Reclamacdo e lhe
concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 07 de julho de 2021, a Reclamada apresentou Resposta tempestiva.

Em 15 de julho de 2021, a Secretaria Executiva intimou a Reclamada, em conformidade
com o disposto nos artigos 8.2 e 8.4. do Regulamento da CASD-ND, a corrigir
irregularidades formais identificadas na Resposta.

Em 21 de julho de 2021, a Reclamada encaminhou a Secretaria Executiva os documentos
de forma a corrigir as irregularidades apontadas.

Em 21 de julho de 2021, a Secretaria Executiva sugeriu as Partes a composicao,
considerada a Resposta da Reclamada, hipdétese na qual as Partes deveriam apresentar
Acordo formalizado por elas ou interesse em firma-lo, solicitando, se o caso, nos termos
do art. 232 do Regulamento SACI-Adm, decisdo homologatdria de Acordo ao Especialista.

Em 21 de julho de 2021 a Secretaria Executiva recebeu minuta contendo os termos da
composi¢ao amigdvel entre as Partes.

Em 22 de julho de 2021, a Reclamante comunicou a Secretaria Executiva a intengdo de
seguir com a disputa dos Nomes de Dominio, considerando que ndao houve assinatura da
composicao amigdvel pelo socio da Reclamada que deu causa a disputa.

Em 02 de agosto de 2021, a Secretaria Executiva comunicou as Partes a nomeacdo da
Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND,
apresentou Declaragdo de Independéncia e Imparcialidade.

Em 11 de agosto de 2021, apds o transcurso in albis do prazo previsto no artigo 9.4 do
Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu a Especialista os autos deste
Procedimento Especial, para andlise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento
desta Camara.

4, Das Alegacées das Partes
a. Da Reclamante
DS
A Reclamante solicita a transferéncia dos nomes de dominio, alega que: KKE
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(i) E empresa constituida no Brasil desde 08/06/2010, exercendo atividades de
servicos de contabilidade, servindo mais de 500 clientes nacionais e internacionais em
todo o territorio nacional;

(ii) A HLB Internacional é uma rede global de empresas independentes de
contabilidade e consultoria de negdcios, composta por firmas-membro em mais de 150

paises;

(iii) A atuacdo da empresa no Brasil tem mais de 20 anos de experiéncia em servigos
de outsourcing e conta com mais de 600 empregados no pais;

(iv) Atende empresas nacionais € internacionais dos mais variados portes e
segmentos, por meio de seus 4 escritérios espalhados pelo pais: Sdo Paulo, Campinas, Rio
de Janeiro e Curitiba;

(v) Antes de adotar a marca HLB, representava a empresa Grant Thornton no Brasil;

(vi) Passou a adotar a marca HLB no Brasilem 2019 e em razdo disso buscou o registro
dos Nomes de Dominio;

(vii) Em 2020 ocorreu a demissdo do antigo administrador, D. V. L., momento em que
foram realizadas auditorias e os nomes de dominio estavam registrados em nome da
Reclamada;

(viii)  Sr. D. V. L., que foi administrador da Reclamante, sem jamais ser sécio da
Reclamante, é atualmente o sécio majoritdrio da Reclamada;

(ix) Sr. D. V. L. pretende vender o dominio para a Reclamante.

Da Reclamada
A Reclamada concorda com os argumentos da Reclamante, aduzindo, ainda, que:
(i) Os Nomes de Dominio tém total relagdo com a empresa Reclamante, inclusive

utilizam o nome que consta em sua razdo social, todos os sites e e-mails dos sécios e
empregados;
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(ii) Quando do registro dos dominios, por motivos alheios ao seu conhecimento, D.
V. L. (antigo administrador da Reclamante), procedeu o registro dos dominios em nome

da Reclamada, que é uma empresa inativa, jamais teve qualquer contrato ou
faturamento, de forma totalmente irregular;

(iii) A pessoa responsdvel pela gestédo do dominio € M. H. e o contato é M. P. de O.,
que é o supervisor de Tl da Reclamante;

(iv) Foi uma surpresa descobrir que D. V. L. tenha registrado os dominios em empresa
totalmente inativa e estranha a atividade empresarial da Reclamante;

(v) Esta clara a ma-fé do D. V. L. e a necessidade de correcdo da irregularidade e a
transferéncia do dominio para a Reclamante.

Diante da concorddncia da Reclamada com os argumentos da Reclamante, foi proposta pela
Secretaria a composigdo amistosa entre as partes (Docs 11 e 12 anexos). Contudo, a assinatura
da Reclamada em referido acordo € invalida, pois ndo obedece ao poder de representagao
constante em seu contrato social. O sécio majoritdrio, Sr. D. V. L., ndo assinou o Acordo pela
Reclamada, o que culminou no prosseguimento da disputa em tela apés manifestagao da
Reclamante a Secretaria Executiva.

. FUNDAMENTACAO E CONCLUSAO
1. Fundamentagdo

a. Nomes de Dominio idénticos ou suficientemente similares para criar confusdo com um
sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 32 do Regulamento SACI-Adm e art.
2.1 do Regulamento CASD-ND.

Conforme o artigo 32 do Regulamento SACI-Adm, e respectivo artigo 2.1 do Regulamento
CASD-ND, a Reclamante, na abertura do procedimento, deve expor as razGes pelas quais
o Nome de Dominio foi registrado ou estd sendo usado de ma-fé, de modo a causar
prejuizo a Reclamante, cumulada com a comprovacdo de pelo menos um dos requisitos a
seguir, em relacdo ao Nome de Dominio objeto do procedimento:

Art. 32 O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverd
expor as razées pelas quais o nome de dominio foi registrado ou estd sendo
usado de ma-fé, de modo a causar prejuizos ao Reclamante, cumulado com a
comprovacgio de existéncia de pelo menos um dos seguintes requisitos
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descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relacGo ao nome de dominio
objeto do conflito:

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 jd registrada, junto ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI; ou

b) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confus@o
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 doart. 126 da
Lei n2 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

¢) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confuséo
com um titulo de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de
familia o patronimico, pseudénimo ou apelido notoriamente conhecido, nome
artistico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de dominio sobre o qual
0 Reclamante tenha anterioridade.

Apesar de ndo citadas explicitamente pela Reclamante em sua Reclamacdo, conforme
pesquisas feitas por essa Especialista, a HLB International, a rede global da qual a
Reclamante faz parte como firma-membro, possui seis marcas registradas contendo
“HLB” perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI:

e 822602091 HLB
e 822602105 HLB
e 822602113 HLB
e 916987116 HLB
e 916987191 HLB
e 916987132 HLB

Vale ressaltar que a relacdo entre a Reclamante e a titular dos registros é de fécil
comprovagdo, conforme pesquisa feita pela Especialista:
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Os Nomes de Dominio sdo suscetiveis de criar confusdo com as marcas utilizadas no Brasil
pela Reclamante, que faz parte da rede HLB International, nos termos do Art. 32, a. No
caso dos Nomes de Dominio, had fiel reproducdo desses sinais distintivos usados
regularmente pela Reclamante, independentemente de esta apresentar ou ndo prova de
registro em seu nome.

Nesse sentido, decisdo proferida pelo Especialista Daniel Adensohn de Souza no
Procedimento ND202013:

“Embora a Reclamante ndo tenha acostado contrato de licenga de uso das
marcas de titularidade de sua controladora ou sequer uma autorizagdo de uso
entre as empresas, tampouco este Especialista tenha localizado contrato de
licenga de uso de marcas averbado pelo INPI entre a Reclamante e sua
controlada, existem precedentes judiciais reconhecendo a legitimidade da
subsididria para responder por obrigacdes dirigidas a matriz estrangeira,
valendo destacar o Recurso Especial n® 1.021.987/RN, no qual restou decidido
que “Se empresas nacionais se beneficiom de marcas mundialmente
conhecidas, incumbe-lhes responder também pelas deficiéncias dos produtos
que anunciam e comercializam, ndo sendo razodvel destinar-se ao consumidor
as conseqiéncias negativas dos negdcios envolvendo objetos defeituosos”.

Este entendimento reconhecendo a legitimidade passiva da subsidiaria no
tocante a obrigacdes da matriz pode ser aplicado, mutatis mutandi, para o
reconhecimento de legitimidade ativa da subsidiaria brasileira defender os
interesses e direitos da matriz estrangeria em relagdo a violagdo de marcas
decorrente de sua utilizacao para compor nomes de dominios por terceiros."

Os Nomes de Dominio também sdo similares o suficiente para causar confusdo com o
nome empresarial da Reclamante, HLB Brasil Pryor Consulting Solutions Ltda., nos termos
do Art. 32 “c” supracitado.

Assim, restam claramente configuradas as hipdteses das alineas “a” e “c” do artigo 32 do
Regulamento SACI-Adm e correspondentes alineas “a” e “c” do artigo 2.1 do Regulamento
CASD-ND.

Legitimo interesse da Reclamante com relagao aos Nomes de Dominio.

Ha legitimo interesse da Reclamante em relagao aos Nomes de Dominio, conforme o art.
29 (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, tendo em vista
que contém expressdo que reproduz as marcas registradas por sua rede global
controladora e seu nome empresarial, conforme comprovado pelos documentos que
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instruiram a Reclamacdo e confirmados por pesquisas adicionais desta Especialista, nas
bases de dados do INPI, do Registro.br e nos préprios Nomes de Dominio.

c. Direitos ou interesses legitimos da Reclamada com relagdo aos Nomes de Dominio.
O Regulamento SACI-Adm, em seu artigo 112, “c”, estabelece que na defesa da Reclamada
deverdo constar todos 0s motivos pelos quais possui direitos e legitimos interesses sobre
o0 nome do dominio em disputa, devendo inclusive anexar em sua Resposta todos os
documentos que julgar convenientes para embasar suas alegagdes.

Tendo a possibilidade de se manifestar em sua defesa, a Reclamada ndo apresentou
argumento algum com relagdo a eventuais direitos ou interesses legitimos com relacdo
ao Nome de Dominio. Ao contrario, concordou integralmente com a argumentacdo da
Reclamante, declarando terem sido os Nomes de Dominio registrados de ma-fé por um
de seus sdcios (DOC 8a).

A Reclamada, ainda, ressaltou a necessidade de corre¢do da irregularidade e a
transferéncia dos Nomes de Dominio para a Reclamante.

Esta Especialista, ademais, também nao pdde encontrar nada que pudesse sustentar
eventual legitimidade do interesse da Reclamada nos Nomes de Dominio e,
eventualmente, desafiar o cendrio apresentado em sua Resposta.

d. Nomes de Dominio registrados ou sendo utilizados de ma-fé, conforme previsto no art.
39, paragrafo tnico, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Conforme o artigo 32 do Regulamento SACI-Adm, a Reclamante, na abertura do
procedimento, deve exporas razdes pelas quais cré que o Nome de Dominio foi registrado
ou estd sendo usado de ma-fé, de modo a causar prejuizo a Reclamante, cumulada com a
comprovagdo de pelo menos um dos requisitos dispostos no art. 32 do Regulamento.
Vejamos:

Os Nomes de Dominio sdo suscetiveis de criar confusdo com as marcas utilizadas pela
Reclamante, reproduzindo a expressao “HLB” usada regularmente pela rede global HLB
International, inclusive no Brasil, conforme ja apontado por esta Especialista. Em todos os
Nomes de Dominio, quais sejam, <hlb.com.br> e <hlbbrasil.com.br>, ha fiel reproducdo
total dos sinais distintivos “HLB”.

Os Nomes de Dominio também sdo similares o suficiente para causar confusdo com o
nome empresarial da Reclamante, HLB BRASIL PRYOR CONSULTING SOLUTIONS LTDA.
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Assim, restam configuradas sem dividas as hipéteses das alineas “a” e “c” do artigo 32 do

Regulamento SACI-Adm e correspondentes alineas “a” e

“.n
Cc

do artigo 2.1 do Regulamento

CASD-ND, conforme textos reproduzidos abaixo:

Art. 32 O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverd expor
as razdes pelas quais o nome de dominio foi registrado ou estd sendo usado de
md-fé, de modo a causar prejuizos ao Reclamante, cumulado com a
comprovagdo de existéncia de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos
nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relagdo ao nome de dominio objeto do
conflito:

a) o nome de dominio € idéntico ou similar o suficiente para criar confusédo 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

[..]; ou

¢) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusGo com
um titulo de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de familia o
patronimico, pseudénimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artistico
singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de dominio sobre o qual o
Reclamante tenha anterioridade.

“u_n

Ndo obstante o enquadramento da conduta da Reclamada nas alineas “a” e “c” do artigo
32 do Regulamento SACI-Adm e do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, é preciso que
reste comprovada a ma-fé na utilizacao dos Nomes de Dominio. O paragrafo (nico do
artigo 32 do Regulamento SACI-Adm e correspondente artigo 2.2 do Regulamento CASD-
ND listam de forma exemplificativa circunstancias que a indicam:

Art. 2.2. Este Regulamento aplicar-se-d, ainda, nas hipoteses de uso de ma-fé
de nome de dominio, constituindo indicios de md-fé na utilizagéo do nome de
dominio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstdncias a seguir
transcritas, dentre outras que poderdo existir:

[-]

(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, usudrios da Internet para o seu sitio da rede eletrénica ou
para qualquer outro enderego eletrénico, criando uma situagGo de provdvel
confusdo com o sinal distintivo do Reclamante.
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Esta Especialista conclui que ha ma-fé no registro dos Nomes de Dominio pela Reclamada,
pelo menos, conforme descrito nas alineas “b” e “c” do dispositivo mencionado e, em
ultima andlise, resvala na hipdtese da alinea “d”.

Os Nomes de Dominio haviam sido anteriormente reivindicados pela Reclamante para
uso em suas atividades, a época em que um sécio da Reclamada era seu administrador,
de modo que ha forte indicio que a mudanga posterior de titularidade tenha sido
inspirada pela vontade de se causar transtorno a Reclamante, impedindo seu uso dos
Nomes de Dominio ou atrapalhando suas atividades.

Ademais, fica a ma-fé também comprovada pela auséncia de assinatura do Sr. D. V. L,,
sdcio da Reclamada, anteriormente administrador da Reclamante, no Acordo aceito pelas
partes, apresentado no prazo para composicdo, oportunizado pela Secretaria da CASD-
ND. O fato de o Sr. D. V. L. ndo proceder a assinatura do Acordo representando a
Reclamada, apesar do que foi apresentado por ela em Resposta, corrobora com o
entendimento da Especialista de que hd ma-fé lato sensu, além de impossibilitar qualquer
forma de alegag¢do de desconhecimento dos sinais distintivos da Reclamante,
considerando que dois dos sdécios da Reclamada fizeram parte dos quadros da sociedade
Reclamante.

Por fim, vale ressaltar que um dos sécios da Reclamada, Sr. M. H. de O., representando a
Reclamada em sua Resposta, declara que:

sl

5. Ademais, eu também sou sécio da Reclamante, motivo pelo qual também foi
uma surpresa descobrir que D. tenha registrado os dominios em empresa
totalmente inativa e estranha a atividade empresarial da Reclamante.

6. Estd clara a ma-fé do D. e a necessidade de corre¢do da irregularidade e a
transferéncia do dominio para a Reclamante.”

Ficou comprovada a reproducdo das marcas HLB, do elemento principal do nome
empresarial da “HLB BRASIL PRYOR CONSULTING SOLUTIONS LTDA”, estando presentes,
portanto, os requisitos da perda da titularidade do registro pela Reclamada nos termos
do art. 32 do Regulamento SACI-Adm e correspondente art. 2.1 do Regulamento CASD-
ND.

Também esta evidenciada a ma-fé da Reclamada nos termos do art. 32, paragrafo unico,

do Regulamento SACI-Adm e correspondente art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, no

tocante a atrair, com objetivo de lucro, usuarios da Internet para o seu sitio da rede

eletrGnica ou para qualquer outro endereco eletronico, criando uma situagdo de provavel

confusdo com o sinal distintivo da Reclamante.
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Néo ha, por fim, evidéncia de direitos ou interesses legitimos da Reclamada que possam
sustentar a manutengdo dos Nomes de Dominio sob sua titularidade diante de tudo que
se coloca no caso.

Por fim, a manutengdo do Nome de Dominio sob a titularidade da Reclamada contraria o
artigo 12 da Resolugdo CGl.br/RES/2008/008/ do Comité Gestor da Internet no Brasil e a
cldusula 42 do Contrato para Registro de Nome de Dominio sob o “.br”, que proibem a
escolha de nome de dominio que, dentre outras circunstancias, induza a erro ou viole
direitos de terceiros.

1. DISPOSITIVO

Pelas razdes acima expostas e de acordo com o artigo 19, paragrafo 1° do Regulamento
SACI-Adm e do artigo 10.9, alinea b do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista acolhe
a presente Reclamagdo e determina que os Nomes de Dominio em disputa <hlb.com.br>
e <hlbbrasil.com.br> sejam transferidos a Reclamante.

A Especialista solicita ao Secretario Executivo da CASD-ND que comunique as Partes, seus
respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisdo de Mérito, nos
termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento
Especial.

Sdo Paulo, 08 de setembro de 2021.

DocuSigned by:

M 150805A 762436 .
Karin Kilempp Franco

Especialista
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