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ARBITRATION WORLD
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

DECISAO DO PAINEL ADMINISTRATIVO
Gilead Sciences, Inc. v. Augusto Sousa, science gilead
Caso No. D2023-1689

1. As Partes

A Reclamante é Gilead Sciences, Inc., Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), representada
internamente.

O Reclamado é Augusto Sousa, science gilead, Brasil.

2. O Nome de Dominio e a Unidade de Registro

O nome de dominio em disputa é <gileadsciences.center> e a instituicdo na qual o dominio encontra-se
registrado € Google LLC (“Unidade de Registro”).

3. Histérico do Procedimento

A Reclamacéo foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediagdo da OMPI (o “Centro”), em 17 de abril
de 2023. Em 18 de abril de 2023, o Centro enviou por e-mail para a Unidade de Registro o pedido de
verificacdo de registro do nome de dominio em disputa. Em 18 de abril de 2023, a Unidade de Registro
enviou ao Centro a resposta de verificagdo do nome de dominio em disputa, informando que o contrato de
registro encontra-se em idioma que difere do idioma utilizado na Reclamagé&o e informando dados do
registrante do nome de dominio em disputa diferentes dos dados do Reclamado que constam da
Reclamacéo (Redacted For Privacy, Contact Privacy Inc. Customer 7151571251). O Centro enviou
comunicacao por e-mail & Reclamante em 26 de abril de 2023, comunicando as informacdes sobre a
identidade e dados de contato do titular do registro do nome de dominio em disputa fornecidos pela Unidade
de Registro e convidado a Reclamante a submeter uma emenda a Reclamag&o. O Centro também enviou
comunicacao por e-mail as partes em 26 de abril de 2023 acerca do idioma do procedimento. Em 28 de
abril de 2023, a Reclamante enviou uma Reclamacéo traduzida e emendada ao Centro. Em resposta a
uma notificagdo do Centro, a Reclamante enviou uma emenda a Reclamacéo em 1 de maio de 2023.

O Centro verificou que a Reclamagéo preenche os requisitos formais da Politica Uniforme de Resolugédo de
Disputas de Nome de Dominio (a “Politica” ou “UDRP"), 0 Regulamento da Politica Uniforme de Resolucdo
de Disputas de Nome de Dominio (0 “Regulamento”), e o Regulamento Complementar da OMPI para a
Politica Uniforme de Resolucédo de Disputas de Nome de Dominio (0 “Regulamento Complementar”).

De acordo com os paragrafos 2(a) e 4(a) do Regulamento, o Centro formalizou a notificacdo da Reclamacao
e o procedimento administrativo iniciou em 5 de maio de 2023. De acordo com o paragrafo 5(a) do
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Regulamento, o prazo para o envio da defesa encerrou-se em 25 de maio de 2023. O Reclamado néo
apresentou Defesa. Portanto, em 9 de junho de 2023, o Centro notificou as partes a Revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Gongalo M. C. Da Cunha Ferreira como o Especialista do Painel, em 15 de junho de
2023. O Especialista considera que o Painel foi devidamente constituido. O Especialista apresentou o
Termo de Aceitacdo e a Declaracdo de Imparcialidade e Independéncia, tal como exigido pelo Centro, em
cumprimento ao paragrafo 7 do Regulamento.

4. Questdes de Fato

A Reclamante foi fundada em 1987 em Foster City, na Califérnia, e € uma das maiores e mais bem-
sucedidas empresas biofarmacéuticas do mundo tendo alcangado em 2021 uma receita mundial total de
aproximadamente USD 27,3 bilhdes.

Em 2022, a Gilead foi listada como # 129 no ranking das 500 empresas da Revista Fortune. A Gilead é
regularmente listada nas classificacdes das 500 empresas da Fortune e dos melhores empregadores do
mundo da Forbes.

A Reclamante vende produtos que previnem e tratam a infec¢cdo pelo HIV e produtos que curam a hepatite
C. O lancamento do produto farmacéutico recém-aprovado pela Reclamante, BIKTARVY, foi um dos
langcamentos de medicamentos mais bem-sucedidos de todos os tempos, com vendas superiores a USD 4,7
bilhdes em 2019.

A Reclamante € membro do S&P 500 e emprega aproximadamente 20.000 pessoas em todo o mundo.

A Reclamante detém os direitos exclusivos da marca GILEAD em mais de 120 registros de marcas em todo
o0 mundo, incluindo, entre outros, 0 seguinte:

- GILEAD — Registro dos Estados Unidos da América n°® 3.251.595, registrada em 12 de junho de 2007,
abrange “preparac¢@es farmacéuticas, designadamente, antivirais, antifungicos e preparac¢des para o
tratamento de quadros infecciosos” na Classe 5;

- GILEAD SCIENCES - Registro dos Estados Unidos da América No. 1.611.838, registrado em 4 de
setembro de 1990 abrangendo “preparacdes farmacéuticas para o tratamento de doengas virais,
como AIDS e cancer, para uso médico profissional” na Classe 5;

- GILEAD SCIENCES — Registro do México No. 462911, registrado em 9 de junho de 1994 abrangendo
“Substancias farmacéuticas, veterinarias e sanitarias; alimentos para lactentes e invalidos; material
emplastro para ligaduras; material para tapar dentes, cera dentéria, desinfetantes; preparacfes para
matar ervas daninhas e destruir vermes; especialmente produtos farmacéuticos para tratamento e/ou
prevencdo de doencas infecciosas, doencas cardiovasculares e inflamatorias, doencas degenerativas
e cancer” na classe 5;

- GILEAD SCIENCES - Registro do Japao No. 2352515, registrado em 29 de novembro de 1991
abrangendo “Aparelhos e instrumentos para sintese de acido desoxirribonucleico (DNA) e outros
aparelhos/instrumentos médicos” na Classe 10;

- GILEAD — Registro de Singapura No. T0803446D, registrado em 24 de julho de 2008 abrangendo
“farmacéuticos” da classe 5;

- GILEAD — Registro da india No. 2363685, registrado em 10 de setembro de 2015, abrangendo
“preparacdes farmacéuticas” na classe 5;
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- GILEAD — Registro da Comunidade Européia No. 3913167, registrado em 07 de novembro de 2005,
abrangendo “preparacfes farmacéuticas e veterinarias; reagentes quimicos, analiticos e de
diagnéstico para uso in vivo; produtos quimicos para uso em pesquisa médica e diagndstico médico
ou veterinario”, na classe 5 e “servigos de pesquisa e desenvolvimento cientifico, médico e industrial;
pesquisa Clinica; pesquisa laboratorial; pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos e
produtos clinicos; analise de materiais; analises quimicas; servicos de laboratério; servigcos de
testes laboratoriais; servicos de laboratdrio médico; servigos de informacéo e assessoria
relacionados com os anteriores, incluindo servigcos prestados em linha a partir de uma rede
informatica ou da Internet” da classe 42;

- GILEAD — Registro da China No. 816124, registrado em 21 de fevereiro de 1996, abrangendo
“farmacos para o tratamento e/ou prevenc¢ao de doencgas infecciosas, cardiovasculares e
inflamatérias, desordens degenerativas e cancer” na classe 5;

- GILEAD — Registro do Brasil No. 904960269, registado em 7 de julho de 2015, abrangendo
“preparacOes farmacéuticas” da classe 5; e

- GILEAD — Registro da Australia No. 1132718, registado em 8 de marcgo de 2013, que abrange
“preparacdes farmacéuticas, nomeadamente produtos farmacéuticos para o tratamento de infecgbes
virais; produtos farmacéuticos para o tratamento de disturbios e condi¢ces cardiovasculares;
produtos farmacéuticos para o tratamento de distarbios e condicdes respiratdrias; produtos
farmacéuticos para o tratamento de doencas e disturbios fungicos; produtos farmacéuticos para o
tratamento de doencas hepaticas; produtos farmacéuticos para tratamento de HIV/AIDS e hepatites”
da Classe 5;

A Reclamante é também proprietaria do nome de dominio <gilead.com>, registado em 27 de maio de 1995
e usado pela empresa desde 1997 em conexdo com seus produtos farmacéuticos e servicos médicos
relacionados.

O nome de dominio em disputa foi registrado em 10 de fevereiro de 2023 e ndo aponta para uma pagina
ativa na Internet.

5. Alegacdes das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que o home de dominio em disputa consiste apenas na reproducao total da sua marca.
A Reclamante alega que o nome de dominio em disputa adota deliberadamente a sua marca GILEAD
SCIENCES com a intencéo de desviar a pesquisa e o trafego da web ou de se fazer passar pela
Reclamante para ganho comercial e que a adicdo do dominio de nivel superior (“TLD") “.center” é
irrelevante para afastar a semelhanga com a sua marca GILEAD SCIENCES.

A Reclamante alega também que o Reclamado néo é associado ou afiliado da Reclamante e que esta néo
Ihe concedeu nenhum direito para usar as marcas GILEAD, nem nenhuma licenca para vender quaisquer

produtos ou oferecer quaisquer servicos, ou quaisquer direitos para registar o nome de dominio em disputa.

Por fim, a Reclamante alega que o nome de dominio em disputa foi registado e esta sendo utilizado de ma-
fé.

B. Reclamado

O Reclamado nao apresentou defesa.
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6. Analises e Conclusdes

De acordo com o paragrafo 15(a) do Regulamento, o Especialista decide a demanda baseado nas
declaragfes e documentos apresentados e de acordo com a Politica, com o Regulamento e com quaisquer
normas ou principios juridicos que considere aplicavel ao caso. Assim, de acordo com o paragrafo 4(a) do
Regulamento, a Reclamante devera provar os seguintes trés elementos:

A. Identidade ou semelhanca passivel de confuséo

O nome de dominio em disputa reproduz na integra as marcas registradas e usadas de forma
inquestionavel pela Reclamante pelo que nao pode existir qualquer divida relativamente ao preenchimento
do primeiro elemento da Politica.

B. Direitos ou interesses legitimos

Nao é do conhecimento publico que o Reclamado detenha qualquer direito sobre marca igual ou similar a
da Reclamante nem este apresentou qualquer prova em sua defesa. Também nédo ha evidéncias de que o
Reclamado seja comumente conhecido pelo nome de dominio em disputa. A Reclamante declara que ndo
licenciou qualquer direito ao Reclamado e comprovou prima facie que o Reclamado néo tem direitos ou
interesses legitimos sobre 0 nome de dominio em disputa. O Especialista também considera que 0 nome
de dominio em disputa (idéntico a marca GILEAD SCIENCES da Reclamante) é inerentemente enganoso.
Neste sentido, considerando que o Reclamado ndo apresentou defesa, nem rebateu os argumentos da
Reclamante, o Especialista considera satisfeito o segundo elemento da Politica.

C. Existéncia de ma-fé no registro e no uso

O Especialista, com base nas evidéncias apresentadas, aceita e concorda com as alegac¢fes da
Reclamante de que o nome de dominio contestado foi registrado e usado de ma fé.

A Reclamante e suas marcas registradas sao tdo amplamente conhecidas que é inconcebivel que o
Reclamado tenha ignorado a Reclamante ou seus direitos anteriores e é altamente provavel que a
Reclamada tenha escolhido o nome de dominio em disputa por causa de sua semelhanca com as marcas
registradas da Reclamante.

Painéis anteriores estabeleceram que o mero registro de um nome de dominio que seja idéntico ou
confusamente semelhante a uma marca famosa ou amplamente conhecida por uma entidade nédo afiliada
pode, por si s6, criar uma presuncédo de ma-fé. Neste caso, uma rapida busca na Internet por “Gilead
Sciences” teria revelado ao Reclamado a existéncia da Reclamante e suas marcas.

O nome de dominio disputado ndo resolve para um site ativo e parece ser mantido passivamente. Desde o
inicio da UDRP, painéis anteriores determinaram que o ndo uso de um nome de dominio ndo impediria a
constatacdo de ma-fé. Observando: (i) o grau de distingdo e reputacdo das marcas registradas da
Reclamante, (ii) a falha do Reclamado em enviar uma resposta ou fornecer qualquer evidéncia de uso de
boa-fé real ou previsto, (iii) ocultacao da identidade do Reclamado, e (iv) a implausibilidade de qualquer uso
de boa-fé para o qual o nome de dominio em disputa inerentemente enganoso pode ser colocado, o
Especialista considera que a posse passiva do nome de dominio em disputa ndo impede uma constatacao
de ma-fé.

Neste caso, estamos ndo s6 perante a situacgao clara prevista na Politica como o nome de dominio em
disputa é constituido na sua totalidade pela marca distintiva da Reclamante.

Neste sentido, 0 Especialista ndo pode deixar de considerar satisfeito o terceiro elemento da Politica.
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7. Decisao

Pelas razdes acima, de acordo com os paragrafos 4(i) da Politica e 15 das Regras, o Especialista determina
gue o nome de dominio em disputa <gileadsciences.center> seja transferido a Reclamante.

/Gongalo M. C. Da Cunha Ferreira/
Goncalo M. C. Da Cunha Ferreira
Especialista

Data: 28 de junho de 2023
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