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ARBITRATION WORLD
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

DECISAO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Karolinska Institutet v. L[N S <= OB < N OO -

Caso No. DBR2023-0008

1. As Partes

A Reclamante é Karolinska Institutet, Suécia, representada por Rouse Sweden AB, Suécia.

As Reclamadas s3o L- C- de (. Brasil, e C- C- de (. Brasil.

2. 0s Nomes de Dominio e a Unidade de Registro

Os nomes de dominio em disputa séo <institutokarolinska.com.br> e <karolinskalab.com.br>, os quais estéo
registrados perante o NIC.BR.

3. Histérico do Procedimento

A Reclamacao foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediagdo da OMPI (o “Centro”) em 21 de abril de
2023. Em 21 de abril de 2023, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificacdo de
registro em conexdo com os nomes de dominio em disputa. No dia de 24 de abril de 2023, o NIC.br
transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificagdo dos nomes de dominio em disputa,
confirmando que as Reclamadas sao titulares dos registros dos nomes de dominio em disputa e fornecendo
o0s respectivos dados de contato.

O Centro verificou que a Reclamacéo preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema
Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Dominios sob “.br’ — denominado SACI-Adm (o
“Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediacdo da OMPI para o SACI-Adm (as
“Regras”).

De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificacdo da Reclamagé&o e o procedimento
administrativo iniciou em 8 de maio de 2023. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o
envio da defesa findou em 28 de maio de 2023. As Reclamadas ndo apresentaram Defesa. Portanto, em
30 de maio de 2023, o Centro decretou a revelia das Reclamadas.

O Centro nomeou Alvaro Loureiro Oliveira como Especialista em 9 de junho de 2023. O Especialista
declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituido. O Especialista apresentou o Termo de
Aceitacdo e a Declaracéo de Imparcialidade e Independéncia, tal como exigido pelo Centro para assegurar
o0 cumprimento dos artigos 2 e 3 do Regulamento.
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Em atencéo ao art. 14 do Regulamento, o Painel Administrativo entende ndo haver necessidade de
producédo de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passara a analisar, a seguir, as
questdes pertinentes ao caso.

4, Questdes de Fato

A Reclamante, Karolinska Institutet, foi fundado na Suécia em 1810 e €, hoje, o maior centro de pesquisa
médica académica daquele pais. Como universidade, oferece a mais ampla gama de cursos e programas
médicos do pais, com aproximadamente 6.000 alunos em periodo integral que fazem cursos educacionais e
individuais nos niveis de bacharelado e mestrado. A Reclamante foi classificada como a 412 melhor
universidade em 2022, como mostra o Anexo H da Reclamacao.

A Reclamante tem um histérico de colaboracao com universidades em todo o mundo, tendo colaborado com
congéneres no Brasil hd mais de uma década. Essa colaboracao inclui atividades de ensino e pesquisa
com universidades, hospitais e instituicdes brasileiras, com foco na interacdo de pesquisa e inovacao, além
de programas de intercambio estudantil. Ha uma colaboragdo mais ampla e estratégica com a Universidade
de Sao Paulo (USP) e a regido de Sao Paulo. Essas alega¢8es podem ser observadas no ja citado Anexo
H da Reclamagcéo.

A Reclamante é titular de diversos registros para as marcas KAROLINSKA INSTITUTET, KAROLINSKA
INSTITUTET ANNO 1810, e KAROLINSKA, dentre outras. Vale citar, a titulo exemplificativo, os seguintes
registros:

- Registro internacional no. 895242, de 24 de julho de 2006, para KAROLINSKA INSTITUTET;

- Registro Comunitario (Unido Européia) no. 004884185, registrado em 24 de abril de 2007, para
KAROLINSKA INSTITUTET;

- Registro Comunitario (Unido Européia) no. 003886661, registrado em 20 de agosto de 2005, para
KAROLINSKA.

Além dos registros citados, a Reclamante detém pedidos de registro depositados em 14 de novembro de
2022 perante o INPI Brasileiro para KAROLINSKA INSTITUTET, sob os niUmeros 928648885 e 928648923,
ainda sob exame. Todos esses pedidos e registros estdo devidamente documentados pelo Anexo E.

O nome de dominio em disputa <karolinskalab.com.br> de titularidade da Reclamada Cjjjjij il ce
(. foi registrado em 25 de novembro de 2021; e o nome de dominio em disputa
<institutokarolinska.com.br> de titularidade da Reclamada L] I dc O foi registrado em 2
de agosto de 2022.

Ambos os nhomes de dominio estdo em uso, para identificar portais de medicina diagnéstica e resultados de
exames.

5. Alegacdes das Partes
A. Reclamante

A Reclamante alega que sempre zelou pela prote¢cdo de sua Propriedade Intelectual, sendo identificada sob
a denominacdo KAROLINSKA INSTITUTET (ou INSTITUTO KAROLINSKA no vernaculo) ha mais de 200
anos. Ela é a titular de diversos registros de marca para KAROLINSKA e KAROLINSKA INSTITUTET
datados anteriormente ao registro dos nomes de dominio em disputa, bem como de pedidos de registro
pendentes perante o INPI, como mostra o anexo ja citado.
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A Reclamante alega que o Nome de Dominio incorpora inteiramente as marcas KAROLINSKA e
KAROLINSKA INSTITUTET (em sua traducéo, INSTITUTO KAROLINSKA), e, portanto, acaba por se
confundir com a marca da Reclamante, e mesmo podendo fazer crer ser este o endereco “oficial” da
Reclamante para o Brasil, a despeito de outros que existam — e que, efetivamente, pertengam a
Reclamante.

A Reclamante menciona que os nomes de dominio em disputa direcionam para paginas referentes a
atividades médicas e diagnésticas, em claro risco de confuséo e personificacdo. A Reclamante alega,
ainda, que as Reclamadas estdo tentando se aproveitar da reputagdo da Reclamante, em claro caso de ma-
fé.

A Reclamante informa que uma das Reclamadas apresentou um pedido de registro ao INPI para
“KAROLINSKA” (Anexo B da Reclamacao), pedido esse que foi devidamente arquivado a pedido do
depositante, apds o envio de uma notificacéo extrajudicial pela Reclamante.

Alega ainda a Reclamante que as Reclamadas registraram os nomes de dominio em disputa incorporando a
marca KAROLINSKA INSTITUTET intencionalmente, pois a conhecia e tentaram, com isso, associar-se a
imagem prestigiosa alcancada pela marca da Reclamante.

B. Reclamadas

Apesar de devidamente informadas da Reclamacéo, as Reclamadas ndo apresentaram Defesa.
6. Andlise e Conclusbes

6.1 Preliminar:

O Painel acolhe a consolidag&o deste procedimento contendo duas Reclamadas, tendo em vista que as
evidéncias apresentadas levam a crer que ambos os nomes de dominio em disputa estdo sob controle de
individuos que se conhecem, uma vez que sdo usados para identificar servicos semelhantes, em péginas
com um mesmo design. O pedido de registro de marca mencionado teve como titular uma das Reclamadas
e o filho da segunda Reclamada, mostrando, assim, a relagéo entre elas.

6.2 Da analise juridica

Em consonéancia com o art. 7 do Regulamento, a 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 ma fé, de
modo a causar prejuizos a Reclamante, cumulado com a comprovacao de existéncia de pelo menos um dos
seguintes requisitos descritos nos itens “a”, “b” ou “c” abaixo, em relagdo ao nome de dominio em disputa:

(@ o nome de dominio é idéntico ou similar ou suficiente para criar confusdo com uma marca de
titularidade do reclamante, depositada antes do registro do nhome de dominio ou j& registrada, junto
ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou

(b) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com uma marca de
titularidade do reclamante, que ainda ndo tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se
caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da
Lei n®9.279/96 in verbis (Lei da Propriedade Industrial); ou

“Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6° bis (1), da
Convencao da Unido de Paris para Protecdo da Propriedade Industrial, goza de protecao especial,

independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

8§ 1° A protecéo de que trata este artigo aplica-se também as marcas de servico.
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§ 2° O INPI poderé indeferir de oficio pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em
parte, marca notoriamente conhecida.”

(c) onome 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, pseud6énimo ou
apelido notoriamente conhecido, nome artistico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de
dominio sobre o qual o reclamante tenha anterioridade.

Ainda em consonancia com o paragrafo Unico do art. 7 do Regulamento, para fins de comprovacao da
existéncia de ma fé, as circunstancias a seguir descritas, dentre outras que poderao existir, constituem
indicios de ma fé na utilizacdo do nome de dominio objeto do procedimento do SACI-Adm:

(@) ter otitular registrado o nome de dominio com o objetivo de vendé-lo, alugé-lo ou transferi-lo para o
reclamante ou para terceiros; ou

(b) ter otitular registrado o nome de dominio para impedir que o reclamante o utilize como um nome do
dominio correspondente; ou

(c) ter otitular 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 usudrios da Internet para o seu sitio
da rede eletrénica ou para qualquer outro enderego eletrénico, criando uma situagéo de provavel
confusd@o com o sinal distintivo do reclamante.

Tendo em vista que as Reclamadas ndo apresentaram defesa, o Painel Administrativo decidira o conflito
baseado nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento do SACI-Adm, em cumprimento ao previsto
no 8§ 5° do art. 15 do Regulamento.

A. Nomes de dominio idénticos ou suficientemente similares para criar confusdo com um simbolo
distintivo previsto no art. 7 do Regulamento

A Reclamante é a legitima titular de registros para a sua marca KAROLINSKA INSTITUTET e variag6es,
registrados no exterior em data anterior as dos nomes de dominio em disputa. Apesar da marca ter sido
depositada pela Reclamante no Brasil posteriormente ao registro dos nomes de dominio em disputa, pode-
se dizer que a marca da Reclamante é notoriamente conhecida dentro do seu ramo de atividade para os
fins do art. 126 da Lei n® 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), a saber, na &rea médica, mesma area em
gue as Reclamadas estavam oferecendo servigos.

O nome de dominio em disputa <institutokarolinska.com.br> incorpora a marca registrada KAROLINSKA
INSTITUTET em sua traducéo, INSTITUTO KAROLINSKA, de titularidade da Reclamante, sendo
diretamente similar para criar confusdo com a marca da Reclamante. O nome de dominio em disputa
<karolinskalab.com.br> incorpora a caracteristica dominante da marca KAROLINSKA INSTITUTET, sendo
também diretamente similar para criar confusdo com a marca da Reclamante. Além disso, os nomes de
dominio em disputa incorporam o nome empresarial da Reclamante, traduzido para o portugués.

O Painel Administrativo, portanto, considera que a Reclamante logrou éxito ao demonstrar o primeiro
requisito do art. 7 do Regulamento.

B. Nomes de dominio em disputa registrados ou sendo utilizados de ma fé

O fato de os nomes de dominio em disputa direcionarem para sites de medicina diagndstica e outras
atividades semelhantes, e ainda a utilizacdo de elementos visuais e cores proximas aquelas usadas pela
Reclamante em seu site, podem ser vistos como evidéncia de ma fé das Reclamadas na obtencéo e uso
dos nomes de dominio em disputa.
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O Painel entende que os nomes de dominio em disputa foram intencionalmente registrados e usados para
gerar confusdo quanto a existéncia de relagdo comercial com a Reclamante e potencialmente atrair
visitantes, com a finalidade de obter ganhos comerciais. Ainda, o fato de as Reclamadas terem
formalmente desistido do pedido de registro brasileiro para KAROLINSKA ao receber a notificacdo
extrajudicial também pode ser visto como reconhecimento dos direitos anteriores da Reclamante.

Por consequéncia, este Painel Administrativo conclui que houve ma fé no registro e uso dos nomes de
dominio em disputa.

7. Decisao

Pelas razdes anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1° do Regulamento e art.15 das Regras, o0
Painel Administrativo decide que <institutokarolinska.com.br> e <karolinskalab.com.br> sejam transferidos
para a Reclamante?.

/Alvaro Loureiro Oliveira/
Alvaro Loureiro Oliveira
Especialista

Data: 27 de junho de 2023

1 De acordo com o art. 24 do Regulamento, o NIC.br procedera a implementag&o desta decisdo no décimo quinto dia Gtil apds o
recebimento da notificagdo da decisédo. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com acao judicial ou processo
arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br ndo implementara a deciséo proferida e aguardara determinacao judicial ou do
processo arbitral.





