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ASSOCIACAD BRASILEIRA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

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

costco wHoLesALE corrorATION X AN A ] 3 "R

PROCEDIMENTO N° ND202067
DECISAO DE MERITO
I RELATORIO

1. Das Partes

COSTCO WHOLESALE CORPORATION, pessoa juridica estrangeira, com sede na 999 Lake
Drive, Issaquah, Washington 98027, Estados Unidos da América (“EUA”), representada
por )
ambas com enderec¢o profissional na

-, ¢ a Reclamante do presente Procedimento (a “Reclamante”).

of I NIl c°r e 77c <o, I

é o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).
(em conjunto, as “Partes”).
2. Do Nome de Dominio
O nome de dominio em disputa é <kirkland.com.br> (0o “Nome de Dominio”).

O Nome de Dominio foi registrado em 16/01/2020 junto ao Registro.br e sua data de
expiracdo estd prevista para 16/01/2021.
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Das Ocorréncias no Procedimento

Em 09/10/2020, 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 Reclamacgdo (a “Reclamagao”).

Na mesma data, a Secretaria Executiva, sob a égide do art. 7.2 de seu Regulamento (o
“Regulamento da CASD-ND"”), enviou solicitacdo ao Nucleo de Informacdo e Coordenacdo do
Ponto BR (o “NIC.br”) requerendo as informac¢Ges cadastrais acerca do Nome de Dominio
<kirkland.com.br>, incluindo anotacbes acerca de eventual divergéncia entre o nome e
nimero do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de dominio
objeto da presente Reclamacdo, ou ainda atualizacdo cadastral promovida pelo titular.

Também na mesma data, o NIC.br respondeu a solicitacio da Secretaria Executiva
repassando os dados cadastrais do Nome de Dominio <kirkland.com.br>. Ainda neste ato,
informou que em atencgdo a abertura deste procedimento (o “Procedimento”), o Nome de
Dominio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do
Sistema Administrativo de Resolu¢do de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Dominios
sob “.br” (o “Regulamento SACI-Adm”) se aplica ao Nome de Dominio, tendo em vista que foi
registrado em 16/01/2020.

Em 19/10/2020, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o
disposto nos arts. 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais
identificadas na Reclamacao.

Em 26/10/2020, a Secretaria Executiva comunicou a Reclamante e ao NIC.br o saneamento
da Reclamacgdo, ressalvando que cabe ao Especialista a ser nomeado a andlise de mérito,
inclusive dos requisitos formais e documentagao apresentada.

Na mesma data, a Secretaria Executiva, em consonancia com os arts. 12 e 62 do Regulamento
SACI-Adm e 8.1 do Regulamento da CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimagao
as Partes sobre o inicio do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado para
apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso a Reclamacdo e Ilhe concedendo o prazo de 15
(quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 6/11/2020, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva, e a Reclamante foi dada a
vista da Resposta (a “Resposta”).

Em 11/11/2020, a Secretaria Executiva intimou o Reclamado, em conformidade com o
disposto nos arts. 8.2 e 8.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades
identificadas na Resposta.

Em 17/11/2020, a Secretaria Executiva comunicou a Partes o recebimento da Resposta, que
seria enviada ao Especialista a ser nomeado para que este avalie o atendimento dos
requisitos formais do Procedimento, bem como o mérito da disputa.
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Na mesma data, a Secretaria Executiva comunicou as Partes a nomeacdo do Especialista
subscrito, o qual, de acordo com o art. 9.3 do Regulamento da CASD-ND, apresentou
Declaracdo de Independéncia e Imparcialidade.

Em 24/11/2020, apds o transcurso in albis do prazo previsto no art. 9.4 do Regulamento da
CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista os autos deste Procedimento, para
analise e julgamento nos termos do art. 10 do Regulamento da CASD-ND.

Em 30/11/2020, o Especialista formulou a Ordem Processual n2 01 (a “OP1”), que foi
encaminhada, pela Secretaria Executiva as Partes, na mesma data, intimando-as a apresentar
(i) manifestagdes complementares até 04/12/2020; e (ii) respostas a eventuais manifesta¢es
complementares da parte adversa até 08/12/2020.

Em 09/12/2020, a Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista o tramite da OP1, tendo a
Reclamante apresentado sua manifestacdo complementar em 04/12/2020, transcorrendo-se,
contudo, in albis o prazo para a manifesta¢cdo do Reclamado.

O Especialista entende que, em que pese tenha sido intimado pela Secretaria Executiva a
sanar irregularidades identificadas em sua Resposta, o Reclamado ndo atendeu ao requisito
imposto no art. 8.2. h do Regulamento da CASD-ND, o qual exige que o Reclamado apresente,
juntamente com a Resposta “declara¢do isentando o CSD-ABPI, bem como a CASD-ND de
participagdo e responsabilidade em qualquer disputa judicial que porventura venha a ser
iniciada pelo Reclamante ou pelo Reclamado tendo por objeto a Reclamagdo”. Entretanto, o
Especialista considera inexistir quaisquer elementos que possam imputar responsabilidade ao
CSD-ABPI ou a CASD-ND no ambito desta Reclamacgdo. O Especialista, contudo, reserva o
direito de extrair inferéncias negativas em face da auséncia de colaborac¢do do Reclamado no
transcurso do presente Procedimento.

Das AlegagGes das Partes
Da Reclamante
Em sede de Reclamacgdo, a Reclamante articula as seguintes razdes de fato e de direito:

e A Reclamante foi fundada em 1983, nos EUA, e possui mais de 700 estabelecimentos
em 9 paises, a saber, Austrdlia, Canada, Coreia do Sul, Espanha, EUA, Japao, México,
Reino Unido e Taiwan;

e A Reclamante goza de reconhecimento mundial com seus produtos presentes em
mais de 140 paises e dentre os quais produtos farmacéuticos comercializados sob a
marca KIRKLAND SIGNATURE, destinado ao tratamento de queda de cabelo
relacionado a calvicie, principalmente em homens;

e A Reclamante é uma empresa de indiscutivel renome internacional devido a solidez e
alto padrao de qualidade de seus produtos;

e A Reclamante é titular da marca KIRKLAND SIGNATURE, como marca mista e
nominativa, ha décadas, em diversas jurisdicdes e classes de produtos e servigos,
incluindo protecao em territdrio brasileiro desde 2008, além de ser titular do nome
de dominio <kirklandsignature.com> desde 04/02/1997, conforme tabela a seguir:
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Numero Prioridade

828190828 14/02/2006

828190836 14/02/2006

828190844 14/02/2006

828190860 14/02/2006

828190879 14/02/2006

828190887 14/02/2006

828190895 14/02/2006

828190909 14/02/2006

828190917 14/02/2006

908478550 21/10/2014

908478569 21/10/2014

Marca

KIRKLAND

KIRKLAND

KIRKLAND
SIGNATURE

KIRKLAND
SIGNATURE

abpi )

ASSOCIACAO BRASILEIRA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Situagao
Registro de
marca em
vigor
Registro de
marca em
vigor
Registro de
marca em
vigor
Registro de
marca em
vigor
Registro de
marca em
vigor
Registro de
marca em
vigor
Registro de
marca em
vigor
Registro de
marca em
vigor
Registro de
marca em

vigor
Registro de
marca em

vigor

Registro de
marca em

vinnr

Titular
COSTCO
WHOLESALE
CORPORATION
COSTCO
WHOLESALE

CORPORATION
COSTCO

WHOLESALE
CORPORATION
COSTCO
WHOLESALE

CORPORATION
COSTCO

WHOLESALE
CORPORATION
COSTCO
WHOLESALE

CORPORATION
COSTCO

WHOLESALE

CORPORATION
COSTCO

WHOLESALE

CORPORATION
COSTCO

WHOLESALE

CORPORATION
COSTCO
WHOLESALE

CORPORATION

COSTCO

WHOLESALE
COARPNARATIAN
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Classe
NCL(8)
29

NCL(8)
31

NCL(8)
32

NCL(8)

25

NCL(8)
33

NCL(8)
05

NCL(8)
16

NCL(8)
30

NCL(8)
03

NCL(10)
05

NCL(10)
32
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Registro de COSTCO
KIRKLAND NCL(10)
908478577 21/10/2014 SIGNATURE marca em WHOLESALE 31
vigor CORPORATION
Registro de COSTCO
KIRKLAND NCL(10)
908478585 21/10/2014 SIGNATURE marca em WHOLESALE 29
vigor CORPORATION
Registro de COSTCO
KIRKLAND NCL(10)
908478593 21/10/2014 SIGNATURE marca em WHOLESALE 25
vigor CORPORATION
Registro de COSTCO
KIRKLAND NCL(10)
908478607 21/10/2014 SIGNATURE marca em WHOLESALE 16
vigor CORPORATION
Registro de COSTCO
KIRKLAND NCL(10)
908478615 21/10/2014 SIGNATURE marca em WHOLESALE 33
vigor CORPORATION

¢ O Nome de Dominio em nada difere da marca KIRKLAND SIGNATURE, tendo sido
apenas retirado o termo da lingua inglesa “Signature”, incapaz de afastar a
associacdo do Nome de Dominio com as marcas da Reclamante. Portanto, o Nome
de Dominio foi registrado com o Unico intuito de desviar e confundir usuarios da
internet utilizando-se dos signos distintivos KIRKLAND de titularidade da
Reclamante, de sorte que a Reclamante possui legitimo interesse para pleitear a
transferéncia do Nome de Dominio, com base nas circunstancias nas letras “a” e
“c” do art. 2.1 do Regulamento da CASD-ND, e letras “a” e “c” do art. 32 do

Regulamento SACI-Adm;

e O Reclamado registrou e faz uso do Nome de Dominio em total desrespeito ao
principio da boa-fé, dado a notoriedade da marca KIRKLAND SIGNATURE, a qual
nao poderia o Reclamado desconhecer;

e A marca KIRKLAND SIGNATURE é nacional e internacionalmente reconhecida, ndo
havendo, portanto, nenhuma brecha para que o Reclamado negue que tinha
conhecimento prévio sobre a Reclamante e seus sinais distintivos;

e O Reclamado ndo possui qualquer direito ou legitimo interesse sobre o Nome de
Dominio; ndo possui registro ou pedido de registro de marca correspondente ao
Nome de Dominio; nunca foi conhecido pelo Nome de Dominio; e nunca o
utilizou para viabilizar a oferta de boa-fé de produtos ou servicos;
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e O Nome de Dominio atualmente ndo hospeda qualquer conteldo ou sitio de
rede eletronica, estando inativo, o que demonstra que o Reclamado buscou
registrar o Nome de Dominio com a intencdo de posteriormente vendé-lo a
Reclamante;

e A Reclamante, apoiada em precedentes da CASD-ND, conclui que a auséncia de
uso do Nome de Dominio, ou a “posse passiva”, é considerado indicio de ma-fé; e

e O Reclamado ndo tomou qualquer providéncia em face da notificacdo
extrajudicial que Ihe fora endere¢ada pela Reclamante, o que reforca o agir de
ma-fé do Reclamado.

Mediante a OP1, a Reclamante fora instada a apresentar informag¢bes complementares
capazes de demonstrar que o Reclamado efetivamente tinha — ou deveria ter —
conhecimento prévio a respeito da Reclamante e de seus sinais distintivos, incluindo, mas
ndo limitado a, sua presenca e atividades em territério brasileiro.

Em resposta a OP1, a Reclamante apresentou informa¢Ges complementares, cujo teor, em
sintese, reproduz-se abaixo:

e Pesquisa extraida da ferramenta de busca do Google a respeito de sitios de rede

eletrénica que comercializam produtos sob a marca W em territério
brasileiro!;

e Prova documental de que o Reclamado é sdcio-administrador de empresa cuja
atividade econ6mica principal contempla “servicos de cabeleireiro, manicure e
pedicure”? e que esta opera nome de dominio, a partir do qual oferece-se
servicos, dentre os quais o de terapia capilar?;

e Pesquisa extraida da ferramenta de consulta do Waybackmachine® relativamente
ao sitio de rede eletronica associado ao Nome de Dominio, no passado, em que

. KIRKLAND
produtos eram comercializados sob a marca X

! Documentos 01 e 02 da Resposta da Reclamante 3 OP1.

2 Documento 03 da Resposta da Reclamante 3 OP1.

3 Documento 04 da Resposta da Reclamante 3 OP1.

4 Documento 05 da Resposta da Reclamante a OP1. A ferramenta de consulta do Waybackmachine esta
disponivel em: www.web.archive.org.
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e A Reclamante reiterou ndo possuir o Reclamado qualquer direito ou legitimo
interesse sobre o Nome de Dominio, notadamente por ndo possuir registro ou
pedido de registro de marca correspondente ao Nome de Dominio, ademais de
nunca ter sido conhecido pelo Nome de Dominio ou té-lo utilizado para viabilizar
a oferta de boa-fé de produtos ou servicos; e

e O uso passivo do Nome de Dominio, em conjunto com outras evidéncias
anteriormente articuladas, caracteriza o uso de ma-fé do Nome de Dominio por
parte do Reclamado.

b. Do Reclamado
O Reclamado apresentou a Resposta, cujo conteldo transcreve-se a seguir:

“Ndo hd motivo desta disputa. Fiz o registro de nomes disponiveis e ndo tive
nenhum impedimento ou alerta no ato. Paguei devidamente as taxas e ndo fiz
qualquer uso irregular do dominio. Minha intengdo e abrir um PUB com esse
nome, projeto postergado pela COVID-19. Nome em questdo e relativamente
comum na Escdcia/Reino Unido e nenhum dominio Kirkland.xxx ativo pertence a
reclamente. Recebi uma carta dos representantes da Costso cheio de acusagdes
infundadas, ate de venda irregular dos produtos deles. Pedi esclarecimentos e
ndo me retornaram nenhum dos meus questionamentos.

Como podem ver abaixo no e-mail de resposta aos representantes, questiono a
alegagdo que seriam proprietdrios do dominio Kirkand. XXX. Mesmo em paises
que eles dizem atuar os dominios kirkland.xxx pertencem a outras empresas.

https.//www.kirkland.com/ - escritério de advocacia
https://www.kirkland.org/ - fundacéo Protetora de animais.

https://www.kirklands.com/ - loja de mdveis”.

Para que se possa melhor compreender os fundamentos que embasam a sua defesa,
transcreve-se também o conteudo do e-mail ao qual faz alusdo o Reclamado em sua
Resposta:

“Ndo entendo uma carta cheia de acusag¢des infundadas e intimidagcbes como
amigdvel. Sinceramente, me senti desrespeitado e hostilizado pelo tom do e-
mail. NGo comercializo nenhum produto da marca representada por vocés.
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A marca representada por vocés e Kirkland signature, correto?

O dominio cadastrado no meu nome é www.kirkland.com.br, diferente da marca
patenteada. Os dominios similares ao registrado no meu nome, podem ver pelos
links ndo correspondem a marca representadas por vocés.

https://www.kirkland.com/ - escritdrio de advocacia
https://www.kirkland.org/ - fundacéo Protetora de animais.
https://www.kirklands.com/ - loja de mdveis

Registrei o dominio pelos 6rgdos corretos, fiz os devidos pagamentos, ndo recebi
qualquer mensagem de potencial ilegalidade no ato.

Qual infragdo cometo registrando um dominio livre, correspondente a um
nome/sobrenome relativamente comum, usado por diferentes organiza¢ées no
mundo, e sendo que em nenhum dos casos associado a marca representada por
vocés?”.

Mediante a OP1, solicitou-se ao Reclamado que: (i) informasse as razoes que o levaram a
escolher o termo “Kirkland” para o Nome de Dominio; e (ii) apresentasse quaisquer
preparativos para a realizacdo do empreendimento (“pub”) ao qual aludira o Reclamado
em sua Resposta.

O Reclamado nao apresentou qualquer manifestacdo em resposta a OP1.

1. FUNDAMENTAGAO E CONCLUSAO
1. Fundamentagao

Com base nas declaragGes, documentos e demais provas apresentadas pelas Partes no
presente Procedimento, o Especialista passa a discorrer sobre os seguintes pressupostos
qgue norteiam o Regulamento SACI-Adm e o Regulamento da CASD-ND: (a) se o Nome de
Dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdao com um sinal distintivo de
titularidade da Reclamante, ou sobre o qual a Reclamante detenha anterioridade vis-a-vis o
Nome de Dominio; (b) se a Reclamante possui interesses legitimos com relagdo ao Nome
de Dominio; (c) se o Reclamado possui direitos ou interesses legitimos com relagdo ao
Nome de Dominio; e (d) se o Reclamado incorrera ou ndo em ma-fé ao registrar e/ou fazer
uso do Nome do Dominio.
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Ressalve-se que o rigor probatdrio conducente dos procedimentos administrativos de
nomes de dominio é o balango de probabilidades, ou preponderancia de provas e, atento a
essa baliza de cognicdo que anima este Procedimento, o Especialista passa agora a articular
os pressupostos (a)-(d) assinalados acima, na ordem que lhes fora atribuida.

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

Apoiado no material probatdrio aportado pelas Partes, o Especialista estd convencido de
gue a Reclamante detém direitos sobre a marca nominativa KIRKLAND SIGNATURE e sobre

a marca mista w (doravante, a “marca W”).

A marca W goza de protec¢do, em territério brasileiro, desde 2006, cobrindo
produtos nas classes 3, 5, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33 da Classificacdo de Nice. A marca
nominativa KIRKLAND SIGNATURE goza de protec¢do, em territério brasileiro, desde 2014, e
engloba produtos nas classes 5, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33 da Classificacdo de Nice.

Este Especialista nota que a Reclamante usa a marca W para comercializar
produtos destinados ao tratamento de queda de cabelo relacionados a calvicie,
notadamente a masculina’.

Ressalta-se que o Nome de Dominio fora registrado em 16/01/2020.

Atendida a condigdo precedente, resta-nos indagar se ha efetivamente confusdo entre o
Nome de Dominio <kirland.com.br> e a marca da Reclamante.

Para o propdsito de desenvolver o raciocinio reproduzido abaixo, a decisdo do Especialista

basear-se-a na marca W

O Especialista considera que o Nome de Dominio reproduz o elemento nuclear da marca
da Reclamante, qual seja, o termo “Kirkland”, ao qual alids é conferido proeminéncia na
propria marca ao atribuir-se estilizacdo e énfase ao termo “Kirkland”, de modo que o
termo “Signature” desempenha funcdo secunddria. Veja-se que o termo “Kirkland” é
acompanhado de elementos distintivos préprios que |he conferem funcdo

> Documento anexo a Reclamac3o, localizado a pégina 17 dos autos deste Procedimento, e documentos 01
e 02 da Resposta da Reclamante a OP1.
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individualizadora: (i) letras maiusculas e em fonte de tamanho superior em relagdo ao
termo “Signature”; (ii) o termo “Kirkland” situa-se em posicdo de relevo, posicionado sobre
o termo “Signature”; e (iii) a sua grafia € na cor branca sobre um fundo preto — todos esses
fatores conferem ao termo “Kirkland” um cardter de maior destaque na marca

Observe-se que a terminag¢do genérica de primeiro nivel (gTLD) <com> e a terminacdo de
primeiro nivel do cddigo do pais (ccTLD) <.br> sdo invariavelmente desconsideradas no
exercicio de avaliacdo da identidade ou similaridade entre a marca de um terceiro e o
nome de dominio objeto do procedimento. Isso porque tais terminagdes representam
elemento constitutivo do nome de dominio e, portanto, pertencentes a sua anatomia®.

Com base no exposto acima, este Especialista entende que o Nome de Dominio é

suficientemente similar para criar confusdo com a marca , sobre a qual a
Reclamante detém titularidade, nos termos dos Regulamentos SACI-Adm e CASD-ND.

Consequentemente, reputa-se atendido o art. 32 (a) do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1
(a) do Regulamento da CASD-ND.

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

Na avaliacdo deste Especialista, o preenchimento do requisito do art. 32 (a) do
Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 (a) do Regulamento da CASD-ND qualifica e traduz o
legitimo interesse da Reclamante sobre o Nome de Dominio, nos termos do art. 22 (c) do
Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento da CASD-ND.

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

Este pressuposto busca perquirir a prova de uso ou indicagdo concreta e factivel de
pretensdo de uso do Nome de Dominio pelo Reclamado, cotejando-se para tanto o
contelido do sitio de rede eletrénica a ele vinculado, e as declara¢des, documentos e
demais provas produzidas pelas Partes.

O art. 112 do Regulamento SACI-Adm dispGe que, ao apresentar a sua Resposta, o
Reclamado podera indicar: “[...] c) todos os motivos pelos quais possui direitos e legitimos

6 Consultar, a titulo ilustrativo, Comuto v. IBT Comércio de Produtos Oticos e Correlatos Ltda., Caso WIPO
n. DBR2014-000, e Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia, Caso WIPO n. DBR2011-0001.

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

Al. dos Maracatins, 1.217 — 6° Andar — 608 - Moema — Sao 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 10




csD | abpi

ASSOCIACAQ BRASILEIRA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

interesses sobre o nome de dominio em disputa, devendo anexar todos os documentos que
entender convenientes para o julgamento”.

O Especialista nota que, em sua Resposta, o Reclamado adverte que registrara o Nome de
Dominio com o propdsito de “abrir um PUB com esse [Kirkland] nome, projeto postergado
pelo COVID-19”, declaracdo essa, contudo, desacompanhada de qualquer outra evidéncia
que lhe conferisse valor probatério.

Destarte, reconhecendo-se a insuficiéncia de mera alegacdo para o seu juizo de
convencimento, este Especialista emitiu a OP 1, oportunizou-se ao Reclamado articular e
expandir as razées que o levaram a escolher o termo “Kirkland” para o Nome de Dominio,
além de apresentar quaisquer preparativos para a realizacdo do empreendimento ao qual
referira em sua Resposta (“pub”). O Reclamado, contudo, silenciou-se.

Por outro lado, em resposta & OP1’, a Reclamante apresentou provas® de que o Reclamado
é socio-administrador de empresa, de certo modo longeva (2003) e em situacdo cadastral
ativa, cuja descricdo de sua atividade econOGmica principal é “Cabeleireiros, manicure e
pedicure”. Ademais, a Reclamante também apresentou documento segundo o qual a
empresa do Reclamado opera e oferece servigos, dentre outros, de terapia capilar.

O Especialista oportunizou as Partes que comentassem sobre as provas adicionais
aportadas e, uma vez mais, o Reclamado silenciou-se.

Ao examinar o conjunto probatdrio aportado, o Especialista observa que o Reclamado ndo
realiza nenhuma atividade para, tampouco mantém qualquer negdcio ou relacionamento
com, a Reclamante. A Reclamante ndo autorizou o Reclamado a fazer qualquer uso das
marcas mista e nominativa KIRKLAND SIGNATURE da Reclamante, e ndo ha provas capazes
de sugerir que o Reclamado (na qualidade um individuo, empresa ou organizacdo) seja
comumente conhecido pelo Nome de Dominio.

Embora tenha anunciado, em sede de Resposta neste Procedimento, a sua intengdo de
empreender, o Reclamado ndo logrou demonstrar quaisquer preparativos para tanto,
embora tenha tido ampla oportunidade para fazé-lo.

7 Mediante a OP1, o Especialista também solicitou a Reclamante que apresentasse informacdes
complementares capazes de demonstrar que o Reclamado efetivamente tinha — ou deveria ter —
conhecimento prévio a respeito da Reclamante e de seus sinais distintivos, incluindo, mas ndo limitado a,
sua presenga e atividades em territério brasileiro.

8 Documento 03 da Resposta da Reclamante 3 OP1.
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Sopesando-se as declaragdes, documentos e provas apresentadas, e atento ao ambito de
aplicacdo e limites subjacentes a este Procedimento, o Especialista considera que a
presenca dos componentes acima descritos ndo enseja quaisquer direitos ou legitimos
interesses ao Reclamado nos termos do art. 112 (c) do Regulamento SACI-Adm.

Em vista do exposto, o Especialista conclui que a Reclamante realizou uma demonstracao
prima facie da auséncia de direitos ou interesses legitimos do Reclamado com relagdo ao
Nome de Dominio.

d. Nome de Dominio registrado ou sendo utilizado de ma-fé, conforme previsto no art. 32,
paragrafo Unico, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

O Regulamento SACI-Adm enumera, no paragrafo Unico do seu art. 32, e assim também o
faz o Regulamento da CASD-ND em seu art. 2.2, circunstancias ndo exaustivas que
constituem indicios de ma-fé no registro ou no uso de um nome de dominio, a saber:

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 eletrénica ou para
gualquer outro endereco eletrénico, criando uma situacdo de provavel confusdo
com o sinal distintivo do Reclamante.

Este Especialista considerou as declaragGes, documentos e provas apresentados pelas
Partes, e também realizou uma pesquisa independente, embora discreta, em torno de
certos aspectos do caso em tela. O Especialista considera que as circunstancias do caso,
que sdo relevantes para a avaliacdo de registro e uso de ma-fé do Nome de Dominio, estdo
interligadas e, como tal, serdo tratadas pelo Especialista simultaneamente.

O Especialista enumera a seguir uma série de indicios que apontam na dire¢do do registro
e uso de ma-fé do Nome de Dominio pelo Reclamado:

¢ O nome de dominio é suficientemente similar para criar confusdo com a marca da
Reclamante;
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» Ha prova documental a esse respeito®, e em rapida consulta ao servigo disponibilizado
no Waybackmachine este Especialista nota que o Nome de Dominio hospedara sitio de
rede eletrbnica que comercializava produtos da Reclamante sob a marca KIRKLAND
SIGNATURE, o que parece sugerir que houve intencdo de uso do sitio de rede eletronica
para fins comerciais, embora a titularidade do Nome de Dominio ndo recaia sobre o
Reclamado, e o Nome de Dominio hoje ndo mais exiba qualquer contetdo;

¢ N3o hd explicacdo plausivel para a escolha do Nome de Dominio por parte do
Reclamado. Primeiro, o Reclamado nao foi capaz de articular e expandir as razdes de sua
escolha, tampouco de aportar evidéncias a respeito de preparativos para o
empreendimento (“pub”) ao qual aludira em sua Resposta;

¢ O nome ou sobrenome “Kirkland” é, conforme sustenta o Reclamado em sua Reposta
“relativamente comum na Escocia/Reino Unido”, argumento esse aceito pelo Especialista,
mas que ndo favorece o Reclamado, pois o Nome de Dominio é suficientemente similar

para criar confusdo com a marca da Reclamante, em particular a marca m

- e tais direitos consistem predominantemente do termo “KIRKLAND"”;

¢ O argumento formulado pelo Reclamado de que hd outros nomes de dominio que
reproduzem o termo “Kirkland”, embora ndo estejam vinculados a empresa Reclamante,
favorece a tese da Reclamante, notadamente por tratar-se de ramos de atividade
econOmica distintos. O Especialista ndo estd em condi¢Ges de emitir julgamento sobre
nomes de dominio outros referidos pelo Reclamado, a respeito dos quais o Especialista
desconhece suas circunstancias faticas e juridicas. Causa espécie a este Especialista, no
entanto, o fato de o Reclamado ser sécio-administrador de empresa cuja atividade
econdmica coincide com o ramo de industria em que a Reclamante comercializa o seu
produto sob a marca KIRKLAND SIGNATURE. Portanto, o Especialista considera: (i) ser
improvdavel que o Reclamado desconhecesse a existéncia do produto da Reclamante no
momento de registrar o Nome de Dominio, dada a reputacdo construida pela
Reclamante, a qual o Especialista aceita; e (ii) ser provavel que o Reclamado tivesse
conhecimento de que o Nome de Dominio foi utilizado no passado para comercializar
produto para combate a calvicie sob a marca da Reclamante;

¢ A Reclamante tem presenca em territério brasileiro — a Reclamante providenciou
prints® cujo teor demonstra que seus produtos para combate a calvicie tém sido

% Documento 5 da Resposta da Reclamante & Ordem Processual n. 01.
10 Documento 01 da Resposta da Reclamante a Ordem Processual n. 01.
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amplamente comercializados em territério brasileiro. Essa circunstancia sugere ser
provavel que o Reclamado, o qual é sécio-administrador de empresa que atua no mesmo
ramo de atividade econémica da Reclamante, conheceria a Reclamante e seu produto

W para combate a calvicie;

¢ Ndo ha qualquer indicio capaz de sugerir que o Reclamado seja afiliado ou de alguma
forma relacionado a Reclamante, e a Reclamante nega qualquer associagao;

* Embora o sitio de rede eletrénica associado ao Nome de Dominio ndo exiba conteddo
ativo, o Especialista entende que as circunstancias do caso justificam uma conclusdo de
ma-fé segundo a doutrina da posse passiva. Tendo considerado a totalidade das
circunstancias, as razdes para tal reconhecimento no presente Procedimento incluem (i)
o siléncio do Reclamado em fornecer quaisquer evidéncias de uso — real ou previsto — do
Nome de Dominio; e (ii) a improbabilidade de qualquer uso de boa-fé plausivel associado
ao Nome de Dominio'; e

e O Reclamado ndo respondeu a OP1l, e o Especialista esta autorizado a extrair
inferéncias negativas do siléncio do Reclamado.

O Especialista entende que, considerados em conjunto, os elementos listados acima
configuram suficientes indicios de ma-fé do Reclamado no registro e uso do Nome de
Dominio, no ambito de aplicagdo e limites subjacentes a este Procedimento. Em particular,
o Especialista considera que o Reclamado registrou o Nome de Dominio para impedir que a
Reclamante o utilize como um nome do dominio correspondente (alinea (b) do art. 39,
pardgrafo Unico, do Regulamento SACI-Adm, e alinea (b) do art. 2.2 do Regulamento da
CASD-ND) e, ao assim agir, é provavel que prejudique a atividade comercial da Reclamante
(alinea (c) do art. 39, paragrafo Unico, do Regulamento SACI-Adm, e alinea (c) do art. 2.2 do
Regulamento da CASD-ND).

Consequentemente, o Especialista conclui que a Reclamante fez uma demonstragao prima
facie de que o Reclamado registrou e estd utilizando o Nome de Dominio de ma-fé, nos
termos das alineas (b) e (c) do art. 39, paragrafo Unico, do Regulamento SACI-Adm,
correspondentes as alineas (b) e (c) do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

11 Consultar, nesse sentido, precedentes de decisdes emanadas no &mbito do Regulamento da CASD-ND, a
titulo exemplificativo, ND201943 e ND20133; consultar também Rhodia Services v. Emerson Fortunato
Maia, Caso WIPO n. DBR2011-0001; Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso WIPO n.
D2000-0003, e se¢do 3.3 do Panorama de sumulas e orientagdes da OMPI sobre temas selecionados no
ambito do procedimento UDRP, terceira edigdo (“WIPO Overview 3.0”).
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. DISPOSITIVO
Pelas razGes acima expostas e de acordo com os arts. 2.1 (a), 2.2 (b), 2.2 (c), e 10.9 do
Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamagdo e determina que o Nome
de Dominio <kirkland.com.br> seja transferido a Reclamante.
O Especialista solicita ao Secretdrio 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.

Cambridge — Reino Unido, 16 de dezembro de 2020.

g5 hp—

Gustavo Moser
Especialista
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