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CAMARA DE SOLUGAO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMINIO
(CASD-ND)
BATH & BODY WORKS BRAND MANAGEMENT INC X P.M.D.E.
PROCEDIMENTO N2 ND-202317

DECISAO DE MERITO

1. RELATORIO
1. Das Partes

BATH & BODY WORKS BRAND MANAGEMENT INC, sociedade americana com sede em
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 43068, USA, representada por sua
advogada, com endere¢o no Rio de Janeiro — RJ, é a Reclamante do presente
Procedimento Especial (a “Reclamante”).

P.M.D.E., CPF 169.*** ***.74 representado por sua advogada, é o Reclamado do
presente Procedimento Especial (o “Reclamado”).

2, Do Nome de Dominio
O nome de dominio em disputa é <bathandbodyworks.com.br> (0 “Nome de Dominio”).

O Nome de Dominio foi registrado em 18/set/2017 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorréncias no Procedimento Especial

Em 03/mai/2023, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado a Reclamante
confirmando o recebimento da Reclamag¢do, bem como informando do subsequente
exame dos requisitos formais da Reclamagao.

Em 03/mai/2023, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento,
enviou solicitagdo ao Nucleo de Informagdo e Coordenagdo do Ponto BR (NIC.br)
requerendo as informagbes cadastrais acerca do nome de dominio
<bathandbodyworks.com.br>, incluindo anotag¢des acerca de eventual divergéncia entre
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o nome e numero do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome
de dominio objeto da presente Reclamacgdo, ou ainda atualiza¢do cadastral promovida
pelo titular.

Em 03/mai/2023, o NIC.br respondeu a solicitacdo da Secretaria Executiva repassando os
dados cadastrais do nome de dominio <bathandbodyworks.com.br>. Ainda neste ato,
informou que em atencdo a abertura deste procedimento, o Nome de Dominio se
encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema
Administrativo de Resolugdo de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Dominios sob
“.br” (SACI-Adm) se aplica ao Nome de Dominio sob disputa.

Em 08/mai/2023, a Secretaria Executiva intimou o Reclamante, em conformidade com o
disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades
formais identificadas na Reclamacao.

Em 16/mai/2023, a Secretaria Executiva comunicou a Reclamante o saneamento da
Reclamacdo, ressalvando que cabe ao(s) Especialista(s) a ser(rem) nomeado(s) a analise
de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentagao apresentada.

Em 16/mai/2023, a Secretaria Executiva, em consonancia com os artigos 12 e 82 do
Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao
NIC.br e intimacao as Partes sobre o inicio do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o
Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso a Reclamacdo e lhe
concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 19/mai/2023, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva, e a Reclamante foi dada
a vista da Resposta em 07/jun/2023.

Em 15/jun/2023, a Secretaria Executiva comunicou as Partes a nomeacdo do Especialista
subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou
Declaragdo de Independéncia e Imparcialidade.

Em 21/jun/2023, apds o transcurso in albis do prazo previsto no artigo 9.4 do
Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista os autos deste
Procedimento Especial, para analise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento
desta Camara.

Em 03/jul/2023 o Especialista nomeado emitiu a Ordem Processual n2 1 para:

(i) determinar que o Reclamado sane as irregularidades formais referidas nos
itens | a lll da Ordem Processual;
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(ii) determinar o Reclamado apresente, no prazo de 10 dias corridos, informagdes
e documentos que comprovem que o Reclamado possuia direitos ou interesses legitimos
sobre o Nome de Dominio <bathandbodyworks.com.br> anteriores a data de notificagdo
formal do presente procedimento, ou seja, 16.mai.2023, anexando todos os documentos
que entender convenientes para o julgamento, bem como apresente “e) prova
documental dos fatos alegados através dos meios legalmente admitidos pela legislagao
brasileira” conforme dispGe o Regulamento da CASD-ND no artigo 8.2.;

(iii) informar ao Reclamado que conforme o Regulamento SACI-Adm “Art. 262. As
decisdes proferidas pelo procedimento do SACI-Adm serdo publicadas, pelo NIC.br e
instituicOes credenciadas, sem a identificacdo pessoal direta das Partes. Paragrafo Unico:
Toda decisdo publicada pelo NIC.br em seu website, serad submetida ao procedimento de
pseudonimizacdo antes de sua publicacdo, ficando disponivel somente os dados pessoais
do advogado da Parte, se assim estes desejarem.” e que conforme o Regulamento da
CASD-ND “10.15. As decisGes proferidas pelo procedimento do SACI-Adm serdo
publicadas, pelo NIC.br e instituicdes credenciadas, sem a identificacdo pessoal direta das
Partes. As decisOes publicadas pela CASD-ND em seu website, serdo submetidas ao
procedimento de pseudonimizagdo antes de sua publica¢do, ficando disponivel somente
os dados pessoais do advogado da Parte, se assim estes desejarem.”;

(iv) DETERMINAR que, decorridos os prazos acima descritos, a Secretaria desta
CASD-ND intime a RECLAMANTE para que cada se manifeste, no prazo de 10 dias corridos,
sobre as informacdes e documentos eventualmente juntados pelo Reclamado.

Em 12/jul/2023 o Reclamado apresentou manifestacio a Ordem Processual n2 01,
anexando documentos.

Em 14/jul/2023 a Secretaria Executiva da CASD-ND intimou a Reclamante acerca da
manifestacdo e documentos juntados pelo Reclamado.

Em 24/jul/2023 a Reclamante apresentou manifesta¢do acerca da reposta do Reclamado.

4. Das Alegagoes das Partes
a. Da Reclamante
A Reclamante, em sua Reclamac3do de 19/abr/2023, alega em suma que:

(a) é lider global no ramo de produtos de beleza, cuidados pessoais e fragrancias
para casa, contando com mais de 1800 lojas nos Estados Unidos Canada, bem como mais
de 427 franqueados internacionais, além de também possuir atuacdo online, sendo essa,
desde a pandemia, uma das principais responsaveis por suas vendas;
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(b) devido ao uso continuo da marca BATH & BODY WORKS foi premiada em
diversas categorias do Fragrance Award, premiagdo internacional responsavel por eleger
os melhores perfumes do ano, como exemplo nas categorias “Melhor Cole¢do para Banho
e Corpo”, “Perfume Feminino’, e “Hall da Fama”;

(c) obteve junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial diversos registros
para a marca BATH & BODY WORKS, dentre os quais:

(a) 830165185, com prioridade de 09/01/2009 e concedido em
28/07/2020, na classe 03, cobrindo “produtos para os cuidados
pessoais e produtos de perfumaria, [etc] (doc. 05)”;

(b) 830165207, com prioridade de 09/01/2009 e concedido em
12/07/2021, na classe 35, cobrindo “servicos de loja a varejo de
produtos para cuidados pessoais; servicos de encomenda postal e pela
internet de produtos para cuidados pessoais.”

(d) por se tratar de empresa com atuagdo internacional, protegeu sua marca em
varios paises ao redor do mundo, p.ex. Estados Unidos da América (pais de origem), bem
Canad3d, México, Franca e Reino Unido, dentre outros (doc. 07);

(e) utiliza o elemento caracteristico “BATH & BODY WORKS” como parcela
distintiva do seu nome empresarial ha, pelo menos, uma década (vide doc. 01 e doc. 08);

(f) a Reclamante recentemente foi surpreendida com a noticia de que a
Reclamada é detentora de um nome de dominio que reproduz integralmente a sua
famosa marca, a saber, <bathandbodyworks.com.br>;

(g) a Reclamante usurpa outros direitos de propriedade intelectual, utilizando as
mesmas marcas mista e figurativa da Requerente, bem como as imagens originais de seus
produtos, que, provavelmente, retirou do site oficial da B&B, fazendo se passar por uma
verdadeira licenciada nacional (doc. 09);

(h) a reproducdo integral e o uso ndo autorizado da marca e nome empresarial
“BATH & BODY WORKS” em nomes de dominio e/ou marcas pelo Reclamado violam os
artigos 126, 129, 130, 131 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/96); artigo 6° bis
da Convencdo da Unido de Paris; artigo 8° da Convencdo de Paris e o artigo 1.163 do
Cédigo Civil Brasileiro; e artigo 5°, inciso XXIX da Constituicao Federal;

(i) haveria evidente malicia do Reclamado ao adotar, em seu dominio,
deliberadamente, uma marca internacionalmente reconhecida para tentar atrair
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visitantes e investidores sem o menor esforco, a partir de uma confusdo e/ou falsa
associagao com o sinal distintivo da Reclamante (item 2.1 do Regulamento da CASD-ND).

A Reclamante, em manifestacdo posterior de 24/jul/2023, alega em suma que:

(a) a CASD-ND da ABPI é entidade credenciada para resolugdo de conflitos sobre
nome de dominio, havendo validade e legalidade na adog¢do da presente via
procedimental para a solucdo deste litigio, tendo em vista que:

(i) “o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes
de dominios sob o ".br" (SACI-Adm) foi instituido em 30 de setembro de 2010
com o objetivo de solucionar litigios entre o titular de um nome de dominio ".br"
e um terceiro que conteste a legitimidade do registro, através de um
procedimento conduzido por instituicGes previamente aprovadas pelo Nucleo de
Informacdo e Coordenacdo do Ponto BR (NIC.br)”;

(ii) “hd trés instituicGes credenciadas pelo NIC.br para processar e decidir
controvérsias do SACI-Adm: a Associa¢dao Brasileira da Propriedade Intelectual
(ABPI), a Camara de Comércio Brasil Canada (CCBC) e a Organiza¢do Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI), que, na qualidade de provedoras do servico de
resolucdo administrativa de disputas, aplicam seus respectivos regulamentos
aprovados pelo NIC.br, em consonancia com o regulamento geral do SACI-Adm”;

(iii) “de acordo com as regras do SACI-Adm, qualquer pessoa que registrar
um nome de dominio ".br" consente com os termos e condi¢des do SACI-Adm ao
firmar o contrato para registro, sujeitando-se a tal procedimento em caso de
disputas.”;

(iv) “pessoa fisicas ou juridicas que tiverem direitos sobre uma marca,
titulo de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de familia ou
patronimico, pseudonimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artistico
singular ou coletivo, ou nome de dominio anterior sdo partes legitimas para
ingressar com o procedimento no SACI-Adm contra o registro de um nome de
dominio infrator”;

(b) “a Reclamante estd devidamente representada no feito, bem como o
Reclamado foi devidamente intimado e cientificado acerca do teor da reclamacao, tendo
em vista que a Reclamante arcou com o devido 6nus de juntar aos autos procuracdo ad
judicia, com a respectiva traduc¢do juramentada, em que a B&B outorga poderes de
representacdo para o escritério de direito Dannemann Siemsen Advogados, do qual a
advogada signatdria é integrante e onde consta seu nome expressamente” (vide And.1,
Doc.01);
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(c) “ndo procede a afirmac¢do do Reclamado de que ndo |he teria sido informado
de quem seria a ‘autoria’ da reclamacé&o ou lhe fornecido o ‘contetdo’ e/ou ‘inteiro teor’
da referida ‘denuncia’,”, tendo em vista que o “e-mail enviado pela Secretaria Executiva
da CSD/ABPI, no dia 16/05/2023, restou expressamente informado que se tratava de uma
reclamacdo apresentada pela BATH & BODY WORKS BRAND MANAGEMENT INC, tendo
por objeto o nome de dominio bathandbodyworks.com.br. Ademais, nessa mesma
comunicac¢do, o Reclamado é cientificado acerca de como obter acesso ao teor da
Reclamacao e respectiva documentagdo que a instruiu, inclusive com link de acesso direto

ao website da CASD-ND (doc. 01).”;

(d) a tese do Reclamado de que “teria recebido uma ‘autoriza¢do’ da B&B para
explorar a marca no Brasil, tendo em vista que, em contato realizado com a empresa, foi
informado que a B&B ndo tinha interesse na abertura de uma franquia no Brasil” é
“absurda” tendo em vista que:

(1) “o chat de suporte ao cliente da ndo é o canal adequado e legitimado para se
tratar de questdes juridicas e/ou negociais atinentes a esfera de direitos da
companhia”;

(2) “a B&B é, inequivocamente, Unica titular de seus direitos de propriedade
intelectual e ndo concedeu qualquer tipo de autorizacdo para que o Reclamado
os utilizasse em seu nome, no Brasil ou em qualquer outro pais do globo”;

(3) “para manter o seu prestigio no mercado e a qualidade dos servigos prestados
aos seus consumidores, possui um reduzidissimo quadro de parceiros
internacionais, criteriosamente selecionados para representar a marca frente a
outros paises”;

(4) “o Reclamado ndo se encontra dentro deste seletissimo grupo — como o
mesmo admite em suas respostas — ndo podendo se admitir uma defesa com base
em uma suposta autorizacdo implicita para explorar marca alheia em territério
nacional”;

(5) “o Reclamado ASSUME que conhecia o relevante fundo de comércio da B&B,
e, ao adotar o nome da Reclamante em suas atividade empresariais, pretendia
deliberadamente se passar pela empresa perante o mercado consumidor
brasileiro, atraindo visitantes e investidores sem o menor esforco, a partir de uma
CONFUSAO E/OU FALSA ASSOCIACAO com o sinal distintivo da Reclamante.”
[caixa alta no original]

(e) em recente decisdo desta Camara (ND202318), houve discussdo meritdria
praticamente idéntica a tratada no presente feito, restando decidido pela i. Especialista Marianna
Gomes Furtado de Mendonga “que o nome de dominio bathandbodyworksbrasil.com.br era
capaz de causar confusdo com as marcas registradas e nome empresarial da ora Reclamante,
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tendo sido acolhidas as suas razGes e determinada a transferéncia do referido dominio a
Reclamante”;

(f) “que a Reclamante desconhece qualquer questdo afeta ao nome de dominio

www.moolp.com.br, de titularidade de [B. C. A.], desde 31/10/2021 — mencionado pelo
Reclamado em sua 32 Resposta — sendo certo que o referido nome de dominio em nada se
relaciona a presente discussdo ou afeta de qualquer forma o direito aqui discutido”.

b.

Do Reclamado
O Reclamado, em sua Resposta de 19/abr/2023, alega em suma que:

(a) o registro de uma marca ndo é garantia de que o seu dono terda uso do
endereco correspondente a ela na internet;

(b) para registrar um dominio na internet, a regra é o “first to file”, ou seja, o
primeiro que registrar;

(c) de acordo com o principio da especialidade, é possivel a coincidéncia de
marcas para produtos que nao se confundem;

(d) antes de qualguer decisdo sobre o registro do dominio
“bathandbodyworks.com.br”, o Reclamado “tomou todo o cuidado, haja vista ter
conversado (o que estd documentado) com a prépria empresa americana Bath & Body
Works a fim de requerer um franquia de marca no Brasil, e receber uma resposta negativa
pois a empresa n3o possui qualquer interesse de trazer a marca para o Brasil, tampouco
franquea-la, portanto,” o Sr. P. “ndo fez nada de ilicito ou ilegitimo, podendo, de tal
forma, permanecer com o dominio em seu poder, pois as partes ndo disputam a mesma
area de atuacdo no Brasil.”;

(e) o Reclamado, portanto, “é um terceiro de boa-fé”.
O Reclamado, em sua manifestacdo posterior de 12/jul/2023, alega em suma que:

(a) “[d]e acordo com o documento de pagina, observamos que, em conversa com
a empresa BATH AND BODY WORKS, verificamos, em prova contundente que, o escritdrio
Dannemann Siemsen nao foi nomeado procurador da marca aqui no Brasil, tudo isso
porque a empresa americana Bath and Body ndo possui advogado ou escritorio de
advocacia nomeado no Brasil. Seu time é todo americano, ndo tendo representacgdo
alguma no Brasil, portanto, se tem alguém agindo de ma-fé, é a Reclamante.”;
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(b) “sequer hd uma procuragdo da empresa americana para o escritério em
questdo”;

(c) a “Reclamada por meio de sécio proprietario ora Reclamado, esta legalmente
configuradas, pagando seus impostos de acordo com a lei, com a finalidade de importar
os produtos da EMPRESA BATH AND BODY WORKS e quaisquer outros que assim decidir.”;

(d) a “Reclamada registou o dominio www.bathandbodyworks.com.br em
18/09/2017, apds ter uma conversa com a empresa americana a fim de saber se era de
interesse da marca abrir uma franquia no brasil e ter uma negativa como resposta, como
a resposta obtida através do documento No anexo a esta resposta, portanto, ndo é de
interesse das marca tirar, cancelar, congelar ou transferir o dominio para a sua
utilizacdo.”;

(e) em 21/05/2023, “a Reclamada, com a finalidade de preservar o nome de
dominio da empresa de e-commerce Moolp, tentou registrar o dominio
www.moolp.com.br, qual foi sua surpresa ao verificar que no dia 15/05/2023, esse
dominio foi registrado em nome de [B. C. A.], ndo sabemos a que intuito, mas nos resta
outra percepcdo que ndo seja a de prejudicar a reclamada”, motivo pelo qual a Reclamada
teria registrado o dominio “www.moolpimport.com.br”;

(f) restou “demonstrada a auséncia de ma-fé pela reclamada, pois ndo litiga de
ma-fé aquele que busca a satisfacdo de seus direitos afrontados e ignorados”;

(g) “fundamentou seu legitimo interesse em relacgdo ao nome de dominio
guestionado, de acordo com o Art. 2 do Regulamento da CASD-ND e no art. 72 do
Regulamento do SACI-Adm”.

I. FUNDAMENTACAO E CONCLUSAO
1. Fundamentacao

O Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de
Dominios sob ".br" (SACI-Adm) é aplicavel as situacdes em que um terceiro, denominado
de “Reclamante”, contesta a legitimidade do titular de determinado nome de dominio.

A Reclamante, na abertura do Procedimento, devera expor as razdes pelas quais o Nome
de Dominio foi registrado ou esta sendo usado de ma-fé, de modo a causar prejuizos a
Reclamante (art. 72 caput do SACI-Adm), cumulado com a comprovacdo de existéncia de,
pelo menos, um dos requisitos descritos nas alineas “a”, “b” e “c” do art. 72 do SACI-Adm.
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Preliminarmente, tendo em vista as alegacées do Reclamado quanto a ndo nomeagao
pela Reclamante de procurador no Brasil e que a Reclamante n3do possuiria advogado ou
escritério de advocacia nomeado no Brasil, ndo havendo uma procuracdo da empresa
americana para o escritério em questdo, cumpre esclarecer que a Reclamagdo foi
instruida com procuragdo com poderes ad judicia nomeando advogados legalmente
habilitados (And.1, Doc.01) para representa-la. Deste modo, tal alega¢do ndo deve ser
acolhida.

Quanto as alegacGes do Reclamado sobre o acesso aos documentos relativos ao presente
Procedimento, cumpre ressaltar que houve a devida intimagdo e ciéncia inequivoca, com
as respectivas instrucGes de acesso ao sistema da CASD-ND (vide And. 10 com e-mail
enviado pela Secretaria Executiva do CSD-ABPI do dia 16/mai/2023, no qual constava
expressamente que se tratava de uma Reclamacdo apresentada pela BATH & BODY
WORKS BRAND MANAGEMENT INC, tendo por objeto o nome de dominio
<bathandbodyworks.com.br>). Nessa comunicac¢do, o Reclamado é cientificado acerca de
como obter acesso ao teor da Reclamagdo e respectiva documentagdo que a instruiu,
inclusive com link de acesso direto ao website da CASD-ND. E 6nus de cada parte realizar
todas as medidas necessarias para efetivar o acesso aos sistemas disponibilizados, ndo se
podendo permitir uma cegueira deliberada que prejudique todo o sistema instituido e
regulamentado pelo SACI-Adm e CASD-ND e em pleno funcionamento em dezenas de
outros casos.

Ainda assim, este Especialista emitiu a Ordem Processual n° 01, na qual, além de outras
questdes, foi novamente expressamente oportunizado ao Reclamado (item V) “que
apresente, no prazo de 10 dias corridos, informagdes e documentos que comprovem que
o Reclamado possuia direitos ou interesses legitimos sobre o Nome de Dominio
<bathandbodyworks.com.br> anteriores a data de notificacdo formal do presente
procedimento, ou seja, 16.mai.2023, anexando todos os documentos que entender
convenientes para o julgamento”; e que (item V) conforme dispGe o Regulamento da
CASD-ND no artigo 8.2. “e) prova documental dos fatos alegados através dos meios
legalmente admitidos pela legislagdo brasileira;”. De tal modo, considerando a resposta
do Reclamado a Ordem Processual n® 01 em 12/jul/2023, considera-se prejudicada
referida questdo, e ainda que ndo estivesse prejudicada, a alegacdo seria integralmente
improcedente com fundamento no art. 12, §§12-42 do Regulamento SACI-Adm.
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a. Nome de Dominio idéntico ou suficientemente similar para criar confusao com um sinal
distintivo anterior conforme previsto no art. 72 do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do
Regulamento CASD-ND.

A Reclamante alegou e comprovou que é titular de registros no Brasil perante o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPl) de marcas nominativas para a expressdo “BATH
& BODY WORKS”, a saber:

(1) Marca Nominativa “BATH & BODY WORKS” - Registro n2 830165185, com
prioridade de 09/01/2009 e concedido em 28/07/2020, na classe 03,
cobrindo “produtos para os cuidados pessoais e produtos de perfumaria, a
saber, perfumes, agua de perfume, agua de col6nia, agua de toalete, spray
perfumado para o corpo, vapor perfumado para o corpo, dgua perfumada
para o corpo; dleos essenciais; dleo para o corpo, esfoliantes para o corpo,
talco para o corpo, creme hidratante para o corpo, sabonete liquido para o
corpo, creme para 0 Corpo, creme para o rosto, creme para os olhos, creme
para os labios, creme para cuticula, creme para as maos, creme para os pés;
espuma para o banho, gel para o banho, creme para o banho, éleo para o
banho, pérolas para banho, sais de banho; esfoliantes para a pele; géis para
os olhos, mascaras faciais, vapor facial, esfoliante para o rosto, banho de
imersdo para os pés; locao para o corpo, lo¢do para as maos, lo¢do para o
rosto, hidratantes para a pele, produtos ndo medicamentosos de limpeza
facial, soro ndo medicamentoso para o rosto, produtos ndo medicamentosos
de limpeza para as maos; sabonete para o corpo, sabonete para o rosto,
sabonete para as maos; desodorantes e antitranspirantes para uso pessoal;
locdo auto bronzeadora, locdo bronzeadora, protetor solar, lo¢do para
bronzeamento; xampu e condicionador para cabelo, gel modelador para
cabelo, laqué para cabelos.” (And.1, Doc.05);

(2) Marca Nominativa “BATH & BODY WORKS” - Registro n2 830165207, com
prioridade de 09/01/2009 e concedido em 12/07/2021, na classe 35,
cobrindo “servicos de loja a varejo de produtos para cuidados pessoais;
servicos de encomenda postal e pela internet de produtos para cuidados
pessoais.” (And.1, Doc.06);

A Reclamante também alegou e comprovou (And. 1, Doc.07) que protegeu a marca em
varios paises ao redor do mundo, p.ex. Estados Unidos da América (pais de origem),
Canada, México, Franca e Reino Unido. Referidos registros incluem marcas requeridas
desde 1992 e vigentes por longo periodo, demonstrando uma conduta ativa e diligente
na protecdo da marca “BATH & BODY WORKS”.
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A Reclamante também alegou e comprovou (And. 1, Docs. 01 e 08) que é titular do nome
empresarial “BATH & BODY WORKS BRAND MANAGEMENT, INC.” had mais de 10 anos, o
que |he confere a prote¢do do artigo 8° da Convengdao da Unido de Paris (Decreto n2
75.572/1975): “O nome comercial sera protegido em todos os paises da Unido sem
obrigacdes de depdsito ou de registro, quer faca ou ndo parte de uma marca de fabrica
ou de comércio”.

O Nome de Dominio em disputa <bathandbodyworks.com.br> é praticamente idéntico ou
no minimo suficientemente similar para criar confusdo com a marca “BATH & BODY
WORKS” e/ou nome empresarial “BATH & BODY WORKS BRAND MANAGEMENT, INC.” da
Reclamante.

A Unica diferenca entre o nucleo do Nome de Dominio e as marcas registradas é a
utilizacdo do caractere especial “&” (“e comercial”) e no espacamento entre as palavras,
resultando nas seguintes grafias: “bathandbodyworks” vs “bath & body works”.

Contudo, espagos entre palavras e o caractere especial “&” ndo fazem parte dos
caracteres registraveis para nomes de dominio conforme as regras do NIC.br (Caracteres
validos sdo letras de "a" a "z", numeros de "0" a "9", o hifen, e os seguintes caracteres
acentuados: a, 3, 4, 3, é,6,1i,0,0, 0, U, U, ¢), bem como referido caractere especial “&”

tem justamente o significado de “and” (“e” na lingua portuguesa”).

Desse modo, a semelhanca é indubitavel, e na realidade é tida como fato incontroverso,
porquanto admitido pelo préprio Reclamado em suas Respostas quando ele afirma que
teria interesse em requerer uma franquia da marca no Brasil:

Resposta de 19/mai/2023 (And. 11 de 01/jun/2023):
“antes de qualquer decisdo sobre o registro do dominio ‘bathandbodyworks.com.br’,
o Reclamado ‘tomou todo o cuidado, haja vista ter conversado (o que estd
documentado) com a prépria empresa americana Bath & Body Works a fim de
requerer um franquia da marca no Brasil, e receber uma resposta negativa pois a
empresa ndo possui qualquer interesse de trazer a marca para o Brasil, tampouco
franquea-la, portanto, [...]”

Resposta de 12/jul/2023 (14/jul/2023):
a “Reclamada registou o dominio www.bathandbodyworks.com.br em 18/09/2017,
apods ter uma conversa com a empresa americana a fim de saber se era de interessa
da marca abrir uma franquia no brasil e ter uma negativa como resposta, como a
resposta obtida através do documento [...]”

Embora o Reclamado com base em uma conversa via “chat” (vide And. 15, “chat Bath &
Body.pdf”), afirme que “as partes ndo disputam a mesma area de atuagdo no Brasil” haja

Centro de Solugao de Disputas, Mediacao e Arbitragem em Propriedade Intelectual
ABPI - Associagao Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 — 6° Andar — 608 - Moema — S&o Paulo — SP — 04089-014
Tel.: 55 (11) 3044-6613 / (11) 93212-2546

Web site: www.csd-abpi.org.br — E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br 11



http://www.csd-abpi.org.br/
mailto:csd-abpi@csd-abpi.org.br

bpi
CENTRO DE SOLUCAD DE DISPUTAS ASSOCIAGCAO BRASILEIRA DA
EM PROPRIEDADE INTELECTUAL PROPRIEDADE INTELECTUAL

vista que a Reclamante nao possuiria “qualquer interesse de trazer a marca para o Brasil,
tampouco franquea-la, portanto,” o Sr. P. ndo teria feito “nada de ilicito ou ilegitimo”, tal
suposto desinteresse em “trazer a marca para o Brasil” ndo se coaduna com o fato
objetivo da Reclamante possuir dois registros de marcas vigentes no Brasil perante o INPI
(Registro n2 830165185, com prioridade de 09/jan/2009 e concedido em 28/jul/2020 e
Marca Nominativa “BATH & BODY WORKS” - Registro n? 830165207, com prioridade de
09/jan/2009 e concedido em 12/jul/2021).

Outro ponto que merece destaque é que ainda que se admita que o referido “chat” (vide
And. 15, “chat Bath & Body.pdf”) fosse legitimo e tivesse poderes para representar a
Reclamante em tdo importante ato de franqueamento e/ou licenciamento de marca no
Brasil, observa-se que a reposta dada no “chat” foi meramente no sentido de que a
Reclamante “ndo poderd abrir uma loja nesse momento em outro pais” (“we won’t be
able to open the store right now in other country”) e que a Reclamante “ndo possui
escritério disponivel no Brasil atualmente” (“there is not office available in Brazil
currently”). Tais respostas ndo tem o conddo de automaticamente levar a conclusdo de
gue a Reclamante ndo tem interesse ou ndo esta exportando para o Brasil e/ou realizando
vendas no Brasil por outros meios, tais como lojas fisicas ou virtuais de terceiros (p.ex.:
redes varejistas, marketplaces, etc.), os quais ndo demandariam necessariamente a
existéncia de uma loja fisica ou virtual prépria ou a existéncia de um escritério no Brasil.
Mais ainda, as respostas foram expressas em afirmar que “agora” e “atualmente” nao ha
loja ou escritério no Brasil, ndo excluindo a possibilidade de ter no futuro.

Desta feita, o Reclamante demonstrou possuir direitos conforme art. 2.1 do Regulamento
da CASD-ND e o art. 72 do Regulamento SACI-Adm, alineas “a” e “c”:

“Art. 72. O Reclamante, no Requerimento de abertura de procedimento do SACI-Adm,
devera expor as razdes pelas quais o nome de dominio foi registrado ou esta sendo usado
de ma-fé, de modo a causar prejuizos ao Reclamante, cumulado com a comprovagao 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 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

[...]

c) o nome de dominio é 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.”
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Tal conclusdo é corroborada pela jurisprudéncia da CASD-ND, em especial o caso
Procedimento N° ND-202318, envolvendo a prépria Reclamante que reivindicava o nome
de dominio “<bathandbodyworksbrasil.com.br>" que estava em posse de terceiro:

“Além disso, comprovou, também, ser titular de diversos registros marcarios
internacionais para essa mesma marca, bem como de nome empresarial cujo sinal
distintivo é justamente o termo “BATH & BODY WORKS”, todos registrados em datas
anteriores ao registro do Nome de Dominio, de tal modo que detém a anterioridade sobre
o sinal que compd&e o Nome de Dominio.

Sendo assim, verifica-se que o Nome de Dominio é uma clara reproducdo integral da
marca e nome empresarial da Reclamante, apenas com a mudanca do termo “&” para
“and”, os quais possuem o mesmo significado, além da adicdo do termo de uso comum
“Brasil”, que se trata tdo somente de uma referéncia territorial. Nesse sentido, o Nome
de Dominio configura-se como plenamente suscetivel de causar confusdo indevida entre
os usuarios da internet.”

b. Legitimo interesse da Reclamante com relagdo ao Nome de Dominio.

A Reclamante possui legitimo interesse com relacdo ao Nome de Dominio conforme o art.
62 (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, tendo em vista
que o Nome de Dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com uma
marca de titularidade da Reclamante, depositada antes do registro do nome de dominio
ou ja registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI; e o Nome de
Dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com um titulo de
estabelecimento ou nome o qual o Reclamante tem anterioridade.

Tal conclusdo é corroborada pela jurisprudéncia da CASD-ND, em especial o caso
Procedimento N° ND-202318, envolvendo a prépria Reclamante que reivindicava o nome
de dominio <bathandbodyworksbrasil.com.br>, andlogo ao presente caso em que o Nome
de Dominio em disputa é <bathandbodyworks.com.br>.

c. Direitos ou interesses legitimos do Reclamado com relagdo ao Nome de Dominio.

Ao que parece, a fundamentacdo do Reclamado acerca de seu direito ou interesse
legitimo sobre o Nome de Dominio em disputa reside na alega¢do de que “tomou todo o
cuidado, haja vista ter conversado (o que estd documentado) com a prdpria empresa
americana Bath & Body Works a fim de requerer um franquia de marca no Brasil, e
receber uma resposta negativa pois a empresa ndo possui qualquer interesse de trazer a
marca para o Brasil, tampouco franqued-la, portanto,” o Sr. P. “ndo fez nada de ilicito ou
ilegitimo, podendo, de tal forma, permanecer com o dominio em seu poder, pois as partes
ndo disputam a mesma area de atuagao no Brasil.”.
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Assim, na medida em que a Reclamante supostamente nao teria interesse “em trazer a
marca para o Brasil”, poderia o Reclamado registrar o respectivo Nome de Dominio com
base no principio “first to file” (primeiro que registrar).

Com relagdo ao argumento do Reclamado baseado no principio “first to file”, ou mais
precisamente “first come, first served” — segundo o qual o direito ao nome de dominio
serd conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do pedido, as exigéncias
para o registro — cumpre salientar que tal principio, por si s6, ndo impede que terceiros
venham a contestar a validade do registro efetivado, conforme assentado pela
jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica (STJ):

“3. No ambito do STJ, é pacifico o entendimento de que vigora, quanto aos nomes de
dominio, o principio first come, first served, segundo o qual o registro deve ser atribuido
aquele que primeiro requerer e preencher os requisitos especificos elaborados pelo
Comité Gestor da Internet (CGl.br), independentemente de apurac¢do quanto a eventual
colidéncia com marcas ou nomes empresarias previamente concedidos a terceiros.

4. Também constitui entendimento firmado nesta Corte que, apesar de o principio retro
mencionado viger no ordenamento juridico nacional, é possivel que eventual
prejudicado, detentor de registro de sinal distintivo idéntico ou semelhante, possa vir a
contestar o nome de dominio conflitante. A insurgéncia, contudo, somente deve ser
acolhida na hipdtese de ficar caracterizada a ma-fé, elemento que precisa ser verificado
em concreto, caso a caso, a fim de se decidir pelo cancelamento ou transferéncia da
titularidade do registro e pela responsabilizacdo do infrator.” (REsp 1804035/DF,
2019/0075735-8, Min. Nancy Amdrighi, 32 Turma, DJe 28.jun.2019)

(grifos nossos)

Portanto, o principio “first come, first served”, ndo é absoluto e deve ser cotejado em face
dos demais elementos constantes dos autos. No presente caso, a alegacdo — ou
interpretacdao — do Reclamado de que a Reclamante ndo teria interesse em trazer a marca
para o Brasil conforme informagdes constantes de um “chat” ndo se coaduna com o fato
objetivo de a Reclamante possuir dois registros de marcas vigentes no Brasil perante o
INPI (Registro n? 830165185, com prioridade de 09/01/2009 e concedido em 28/07/2020
e Marca Nominativa “BATH & BODY WORKS” - Registro n2 830165207, com prioridade de
09/01/2009 e concedido em 12/07/2021).

O proéprio fato de o Reclamado alegar que entrou em contato com a Reclamante implica
confissdo de que tinha conhecimento da existéncia da empresa “BATH & BODY WORKS”
e seu desejo em explorar referida marca no Brasil. Portanto, ndo se trata de mera
coincidéncia acidental de marcas, mas verdadeiro intuito de se utilizar da marca da
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Reclamante, cujos registros no Brasil perante o INPI ndo foram objeto de caducidade? e,
portanto, permanecem vigentes e produzindo efeitos juridicos.

Nesse diapasdo, vale citar caso andlogo julgado por esta CASD-ND (PROCEDIMENTO N°
ND202312):

“A Reclamante alegou e provou ser titular dos registros n2 822214318 e 822214326
para a marca “NATROL” na classe 05, depositadas em 05 de maio de 2000, atendendo
ao quanto requerido pela alinea (a) do artigo 72 do Regulamento SACI-Adm e também
pela alinea (a) do artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND.

Apesar da decisdo de caducidade declarada pelo INPI, esta Especialista verificou que a
Reclamante apresentou recurso contra tal decisdao, que se encontra pendente de
andlise pelo INPI. Dessa forma, até a presente data, os registros n? 822214318 e
822214326 para a marca “NATROL” da Reclamante permanecem validos.

Ademais, na data de registro do Nome de Dominio pelo Reclamado, isto é, em 15 de
julho de 2020, os registros n? 822214318 e 822214326 para a marca “NATROL” da
Reclamante ainda ndo haviam sofrido caducidade, sendo a mesma requerida apenas
em 17 de novembro de 2020 e declarada, inicialmente, pelo INPI, em 20 de abril de
2021.

Deste modo, é inegdvel a precedéncia do direito da Reclamante, eis que o termo
“NATROL” integra ndo s6 o seu nome empresarial, desde 2014, conforme
comprovado por meio de documentos societarios da Reclamante, como também seu
nome de dominio e registros de marca anterior, registrados em 2010 e 1996,
respectivamente.

O Nome de Dominio reproduz o principal elemento do nome de dominio anterior
<natrol.com> registrado pela Reclamante, bem como com o nome empresarial
“Natrol, LLC” e a marca “NATROL”, sendo incapaz, portanto, de conferir distintividade
ao nome de dominio em disputa.” [grifos nossos]

1 Lei da Propriedade Industrial (Lei n2 9279/1996)
Art. 142. O registro da marca extingue-se: [...] lll - pela caducidade; [...].
Art. 143 - Caducara o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legitimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos
da sua concessao, na data do requerimento:

| - 0 uso da marca nao tiver sido iniciado no Brasil; ou

Il - 0 uso da mareca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo,
a _marca tiver sido usada com modificacdo que implique alteracdo de seu carater distintivo original, tal como
constante do certificado de registro.

§ 12 Ndo ocorrera caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razdes legitimas.

§ 29 O titular sera intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o 6nus de provar
o uso da marca ou justificar seu desuso por razoes legitimas.

Art. 144. O uso da marca devera compreender produtos ou servigos constantes do certificado, sob pena de caducar
parcialmente o registro em relagdo aos ndo semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente
usada.

Art. 145. Nao se conhecera do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado
seu desuso em processo anterior, requerido ha menos de 5 (cinco) anos.

Art. 146. Da decisdo que declarar ou denegar a caducidade cabera recurso.
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Se mesmo em um caso no qual houve declaracdo de caducidade com recurso pendente
de julgamento pelo INPI o registro de marca permanece valido produzindo efeitos, mais
grave ainda é a situagdo do presente caos em que sequer houve comprovagao de que o
Reclamado teria protocolado pedido de caducidade.

Outrossim, o Reclamado nao apresentou qualquer outra prova de que tenha requerido
perante o INPI uma ou mais marcas envolvendo a expressdo “BATH AND BODY WORKS”
ou “BATH & BODY WORKS” para sustentar a tese de que possuiria algum direito ou
interesse legitimo sobre o nome de dominio. Ndo obstante ndo ter comprovado tal fato,
ao acessar o site existente em tal Nome de Dominio percebe-se que o Reclamado utiliza
o simbolo “®” ao lado da marca “BATH & BODY WORKS” em duas instincias, com a
mesma apresentacdo visual da Reclamante:

Arquivo Editar Exibir Histérico Favoritos Ferramentas Ajuda _ -
@ | PoraCosa-Bath&BodyWorks X | + ~
<« &) QO 8 www.bathandbodyworks.com.br/loja/catalogo.phploja=5508668icategoria=628pg =2 % Q Pesquisar & =

Bem vindo, faca login ou cadastre-se Meus pedidos Minha conta

Bath&Body Works -\P
m CENTRAL DE
Q www.bathandbodyworks.com.br A\ ATENDIMENTO =
PRODUTOS EM OFERTA PARA O CORPO PARA CASA PARA O CARRO TODAS AS CATEGORIAS

Bath & Body Works

PARA CASA
Subcategorias : Classificar Por : Filtrar por Marca :

Resultado 52 Produtos em 3 Paginas Primeira  Pdgina Anterior 1 2 3 Prdxima Pagina Ultima

CATEGORIAS

[ 3Pavios

O Difusores - 110 Volts

[J ParacCasa

[0 Pavio Simplas

O Reifil

[J Room Spray

[0 Room Spray & Mists

O velas

O wallflowers

BATH & BODY WORKS - REFIL WALLFLOWERS DIFUSOR WALLFLOWERS - ESTRELA DIFUSOR WALLFLOWERS - SPRING
PRECO - GINGHAM LOVE BRILHANTE (MIGHT LIGHT) BUTTERFLIES
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Primeira instancia: topo superior central da pagina:

Bath & Body Works
www.bathandbodyworks.com.br

Segunda instancia: centro-alto da pagina:

Bath & Body Works

O uso do simbolo “®” indica justamente se tratar de marca registrada, que deve ser
presumido como ciéncia pelo Reclamado de que a marca estaria registrada, e, portanto,
nao poderia ser utilizada sem o consentimento expresso e inequivoco da Reclamante. As
circunstancias dos autos demonstram, portanto, que a real intengdo do Reclamado,
conhecendo o relevante fundo de comércio da Reclamante, era de deliberadamente se
aproveitar da reputagdo da marca, atraindo o publico consumidor ao seu site a partir de
uma confusdo ou associagdo com o sinal distintivo da Reclamante.

Desta feita, conforme o art. 122 (b) do Regulamento SACI-Adm, o Reclamado ndo
demonstrou que relne direitos ou interesses legitimos sobre o Nome de Dominio em
disputa.

d. Nome de Dominio registrado ou sendo utilizado de ma-fé, conforme previsto no art. 72,
paragrafo unico, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

De acordo com art. 72., paragrafo Unico do Regulamento do SACI-Adm, para os fins de
comprovacgdo de que o nome de dominio foi registrado ou esta sendo usado de ma-fé, de
modo a causar prejuizos ao Reclamante, as circunstancias a seguir transcritas, dentre
outras que poderdo existir, constituem indicios de ma-fé na utilizacdo do nome de
dominio objeto do procedimento do SACI-Adm:
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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 eletrénica ou para qualquer outro endereco
eletrénico, criando uma situacdo de provavel confusdo com o sinal distintivo, simbolo
e afins, do Reclamante.

Conforme exposto nos tépicos anteriores mais acima, ha robusto conjunto probatorio nos
autos no sentido que ao usar o Nome de Dominio, o Reclamado “estd intencionalmente
tentando atrair usuarios da Internet para o seu sitio da rede eletronica ou para qualquer
outro endereco eletronico, criando uma situacdo de provavel confusdo com o sinal
distintivo, simbolo e afins, do Reclamante”, configurando a hipdtese da alinea “d” do
pardgrafo Unico do art. 72 do Regulamento do SACI-Adm.

A tese do Reclamado de que o contato via “chat” implicaria autorizagdo de uso da marca
no Brasil ndo corresponde com o préprio conteddo da troca de mensagens que
meramente informa que a Reclamante ndo possui escritério no Brasil atualmente e ndo
tem interesse de abrir uma loja nesse momento, o que nao significa que a Reclamante
nao esteja de fato utilizando a marca no Brasil por outros meios (ou que podera abrir um
escritério em um loja no futuro), nem que tenha autorizado o Reclamado a utilizar
referida marca no Brasil, muito menos a realizar registros em quaisquer érgaos ou
instituicdes.

Ao contrario, a Reclamante alegou e comprovou que possui registros de marca no Brasil
plenamente vigentes, ndo havendo qualquer noticia de contestagdo ou sequer protocolo
de pedido de caducidade pelo ndo uso das marcas, o que demonstra inequivocadamente
seu interesse em proteger a marca no Brasil. Além disso, a expressdo compde o nucleo de
seu nome empresarial, bem como de diversos registros de marcas em outros paises.
Aplica-se ao caso em tela, por conseguinte, a protecdo conferida pelos artigos 126, 129,
130, 131 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/96); artigo 6° bis da Convencdo da
Unido de Paris; artigo 8° da Convencdo de Paris e o artigo 1.163 do Cddigo Civil Brasileiro;
e artigo 5°, inciso XXIX da Constituicao Federal.

Ademais, a Reclamante demonstrou que além e receber diversos prémios em seu
segmento, também é lider global no ramo de produtos de beleza, cuidados pessoais e
fragrancias para casa, contando com mais de 1800 lojas nos Estados Unidos Canada, bem
como mais de 427 franqueados internacionais, além de também possuir atuagdo online,
sendo essa, desde a pandemia, uma das principais responsaveis por suas vendas. Tais
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fatos ndo foram objeto de contestacdo pelo Reclamado, que ao contrario, alegou
justamente que possuia interesse em se tornar franqueado da marca, o que demonstra
ciéncia e interesse em se utilizar do fundo de comércio da Reclamante.

Frise-se também que a situacdo dos presentes autos procedimento é praticamente
idéntica ao do Procedimento ND-202318 relativo ao nome de dominio
<bathandbodyworksbrasil.com.br> (que era redirecionado ao nome de dominio
“cheirodeanjo.com.br”), sendo de assaz valia colacionar alguns extratos da decisdo da i.
Especialista Marianna Gomes Furtado de Mendonga, que se aplicam mutatis mutandis ao

presente caso:

Pg.8:

Ao acessar o contelido do nome de dominio <cheirodeanjo.com.br>, verifica-se que a
Reclamada esta fazendo amplo uso da marca da Reclamante, inclusive se passando por
ela, como se fosse uma revendedora ou uma licenciada da Reclamante no Brasil,
vendendo seus produtos:

Q Bath&Body Works (‘;Brasil & o

ACESSORIOS = PARA O BANHO E PARA O CARRO | PARA CASA | PARAAS MADS | PARA O CORPO | ARDMATHERAPY
CABELOS | BODY CAR FRAGRANCE HOME HAND SORPS , BODY CARE = -
WASH, SHOWER . FRAGRANCE » HAND

GEL & HAIR CARE SANITIZERS,
- HAND CREAMS,
HAND WIPES -

b WL W W W U W N

Njsf
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BATH&BODYWORKS ORIGINAIS A PRONTA ENTREGA.
- 1 o T

IR0

.ﬁ*!

’yv'

o ’h"‘
- i""
_— - - - - - """‘-

SEUS PRODUTOS BATH&BODYWORKS COM OS MELHORES PRECOS, ENVIAMOS PARA TODO BRASIL

O B hitpsy/www.cheirodeanjo.com or/sobrenc W Ty
fites aqui ne bare de faveritos, Gerencier (avoritos.,
Q Bath&Body Works G;Brasﬂ & ®wo
ACESSORIDS ~ PARADBANHOE  PARA O CARRO | PARA CASA | PARA AS MADS | PARA 0 CORPO | AROMATHERAPY
CABELOS | BODY CAR FRAGRANCE HOME HAND SOAPS , BODY CARE « .
WASH, SHOWER i FRAGRANCE - HAND

GEL & HAIR CARE SANITIZERS,
- HAND CREAMS,
HAND WIPES »

Bath&Body Works Brasil

Por mais de 20 anos, criamos os aromas que fazem vocé sorrir.

Quer esteja a comprar produtos de higiene corporal perfumados ou uma vela de 3 pavios, temos centenas de produtos de qualidade
Be?fl‘lfﬂi para tratar a siou a outra pessoa.

Conforme se verifica acima, ao acessar o website <www.cheirodeanjo.com.br/sobrenos>,
o consumidor se depara com a seguinte descri¢do: “Por mais de 20 anos, criamos os
aromas que fazem vocé sorrir. Quer esteja a comprar produtos de higiene corporal
perfumados ou uma vela de 3 pavios, temos centenas de produtos de qualidade perfeitos
para tratar a si ou a outra pessoa.”. Destaca-se que tal descri¢3o esta acompanhada da

Pg.10:
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marca da Reclamante com a adi¢do do termo “Brasil”, insinuando a Reclamada, mais uma
vez, ser a vendedora oficial da Reclamante no pais.

Resta evidente, portanto, que o que pretende a Reclamada é se passar pela Reclamante
perante o publico consumidor, de modo a atrair a sua clientela, criando uma situagado de
provavel e extremamente possivel confusao com os sinais distintivos da Reclamante.

Dessa forma, restou comprovada a ma-fé da Reclamada no registro do Nome de Dominic
em disputa, ja que presente no caso a hipdtese prevista pelo art. 72, paragrafo Unico, (d),
do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

Conforme se percebe da leitura dos extratos acima, as conclusdes da i. Especialista no
Procedimento ND-202318 sdo plenamente aplicaveis ao presente caso, na medida em
gue os casos guardam ampla similaridade fatica e juridica. Nesse sentido, é forcoso
concluir que o Nome de Dominio foi registrado e/ou estd sendo utilizado de ma-fé,
conforme previsto no art. 79, paragrafo Unico, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do
Regulamento CASD-ND.

Quanto a alegagdo do Reclamado relativo ao nome de dominio <moolp.com.br> ter sido
registrado em nome de terceira pessoa, o que levou o Reclamado a registrar o dominio
<moolpimport.com.br>, o Reclamado ndo apresentou comprovagdo acerca de conexao
ou pertinéncia para o presente caso, sendo incabivel realizar qualquer conjectura nos
limites do presente procedimento.

2. Conclusao

Os fatores acima relatados, sobretudo se analisados em conjunto, sdo suficientes para
demonstrar fortes indicios de ma-fé pelo Reclamado ao registrar o Nome de Dominio, logo, a
Reclamante adequadamente demonstrou que o conflito se enquadra em ao menos nas hipdteses
elencadas pelo art. 79, (a) e (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1., (a) e (c) do Regulamento
CASD-ND, devendo a titularidade do Nome de Dominio <bathanbodyworks.com.br> ser
transferida a Reclamante, ou a pessoa que a Reclamante indicar ao término do Procedimento, de
acordo com o art. 4.2, (g) do Regulamento da CASD-ND e do art. 62 (f) do Regulamento SACI-Adm.

1. DISPOSITIVO

Pelas razGes acima expostas e de acordo com o art. 79, (a) e (c) do Regulamento SACI-Adm e art.
2.1, (a) e (c), e 2.2 do Regulamento CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamacdo e
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determina que o Nome de Dominio em disputa <bathanbodyworks.com.br> seja transferido a
empresa DOMAIN NAMES S/C LTDA. — ME, pessoa juridica de direito privado brasileira, registrada
no CNPJ sob o0 n2 04.111.814/0001-54, com sede na Rua Muniz Barreto, 366, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil, tendo em vista se tratar a Reclamante de Pessoa Juridica Estrangeira, de acordo com os
arts. 4.2, (g) e 4.3 do Regulamento da CASD-ND e do art. 69, (f) do Regulamento SACI-Adm.

O 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.

Curitiba, 10 de agosto de 2023

Assinado de for
—ICP-

MARCIO MERKL e
Marcio Merkl
Especialista

‘ma digital por MARCIO MERKL
-Brasil, ou=

ou=Certificado Digital,

, 0u=ADVOGADO,
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