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UDRP vs. SACI-Adm

Ceduc
UDRP

● UDRP - Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy
● Incluída entre o registrador e o titulares de domínios em todos os 

Acordos para Registro por todos os registradores reconhecidos 
pela ICANN.

● Aplicável aos domínios:
.aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, 
.name, .net, .org, .pro, .tel and travel.

- Contra o registro abusivo de domínio (“CYBERSQUATTING”)

- Pode ser iniciada pelo titular de marca
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UDRP - REQUISITOS

● A marca do reclamante é idêntica ou similar ao nome de domínio; e

● O titular do domínio não tem direitos ou legítimo interesse em

relação do nome de domínio; e

● O nome de domínio foi registrado e está sendo usado em má-fé.

Ceduc
Requisitos

UDRP SACI-Adm
a. Disputas Aplicáveis. Você estará obrigado a 
se submeter ao procedimento administrativo 
obrigatório em caso de terceiro (denominado 
“Reclamante”) alegar junto ao Provedor 
competente, de acordo com o Regulamento, 
que:

(i) seu nome de domínio é 
idêntico ou similar o suficiente 
para criar confusão com uma 
marca de produto ou de 
serviço sobre a qual o 
Reclamante tenha direitos; e
(ii) você não tem direitos ou 
legítimo interesse sobre o 
nome de domínio; e
(iii) seu nome de domínio foi 
registrado e está sendo 
usado de má-fé.

No procedimento administrativo, o Reclamante 
deverá provar a existência de cada um dos três 
elementos supra citados.

Art. 3º O Reclamante, na abertura de 
procedimento do SACI-Adm, deverá expor as 
razões pelas quais o nome de domínio foi 
registrado ou está sendo usado de má-fé, de 
modo a causar prejuízos ao Reclamante, 
cumulado com a comprovação de existência de 
pelo menos um dos seguintes requisitos 
descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em 
relação ao nome de domínio objeto do conflito:
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Confundibilidade

UDRP SACI-Adm
1. (i) seu nome de domínio é idêntico ou 

similar o suficiente para criar confusão 

com uma marca de produto ou de 
serviço sobre a qual o Reclamante 
tenha direitos; e

a) o nome de domínio é idêntico ou similar o 

suficiente para criar confusão com uma marca de 

titularidade do Reclamante, depositada antes do 

registro do nome de domínio ou já registrada, junto 

ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; 

ou

b) o nome de domínio é idêntico ou similar o 

suficiente para criar confusão com uma marca de 

titularidade do Reclamante, que ainda não 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 

nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial);

ou

c) o nome de domínio é idêntico ou similar o 

suficiente para criar confusão com um título de 

estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome 

de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido 

notoriamente conhecido, nome artístico singular ou 

coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o 

qual o Reclamante tenha anterioridade; ou

Ceduc

● Legitimidade
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Legitimidade

● Reclamante (legitimidade ativa): é o titular do(s) direito(s) anterior(es) 

violado(s) pelo(s) nome(s) de domínio objeto da Reclamação

● Reclamado (legitimidade passiva): é o titular do(s) nome(s) de domínio 

registrado(s) ou utilizado(s) em má-fé que é(são) confundível(is) com o(s) 

direito(s) anterior(es) do Reclamante

Ceduc
Legitimidade ativa – divergência de denominação

● ND201767, <distriforte.com.br>, Manutenção
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Legitimidade ativa – divergência de denominação
ND 201767 (cont)

Ceduc
Legitimidade ativa - EIRELI vs pessoa natural

● ND201965, Transferência
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Legitimidade ativa - EIRELI vs pessoa natural

● ND201965, Transferência (cont)

Ceduc

Nomes de terceiro
Caso CASD-ND 201916, 
<tomasettoachille.com.br>

Decisão: Manutenção

Data: 05 de julho de 2019
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Caso CASD-ND 201953, 
<tomasettoachille.com.br>

Decisão: Transferência

Data: 17 de dezembro de 2019

Ceduc
Caso OMPI No. D2016-0162, <samsungbrasil.com>

● Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda v. comercioonlineltda@gmail.com / 

"Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda"

● “A Reclamante integra o grupo de origem sul-coreana Samsung, hoje presente em 

mais de 70 países, sendo um dos principais produtores, dentre outros, de 

eletrônicos, equipamentos digitais e semicondutores.

● No Brasil é o grupo da Reclamante titular de numerosos registros para a marca 

SAMSUNG, estando ela legitimada a agir em defesa dos interesses dessa marca.”

● Decisão: Transferência

● Data: 11 de março de 2016
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Parecer INPI/PROC/DIRAD nº 12/2008

Ceduc
INPI, Manual de Marcas, 2ª ed, 1ª rev.



21/09/2020

10

Ceduc
WIPO Overview 3.0

1.4 Does a trademark owner’s affiliate or licensee have standing to file a UDRP complaint?

● 1.4.1 A trademark owner’s affiliate such as a subsidiary of a parent or of a holding company, or 

an exclusive trademark licensee, is considered to have rights in a trademark under the UDRP 

for purposes of standing to file a complaint.

● While panels have been prepared to infer the existence of authorization to file a UDRP case 

based on the facts and circumstances described in the complaint, they may expect parties to 

provide relevant evidence of authorization to file a UDRP complaint.

● In this respect, absent clear authorization from the trademark owner, a non-exclusive trademark 

licensee would typically not have standing to file a UDRP complaint.

● 1.4.2 Where multiple related parties have rights in the relevant mark on which a UDRP 

complaint is based, a UDRP complaint may be brought by any one party, on behalf of the other 

interested parties; in such case, the complainant(s) may wish to specify to which of such named 

interested parties any transfer decision should be directed.

Ceduc

LICENCIADO
Caso CASD-ND 201763, 
<mundoforever.com.br>

Decisão: Transferência

Data: 21 de fevereiro de 2018
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● Art. 3º do SACI-Adm

Ceduc

Art. 3º do SACI-Adm

O nome de domínio é idêntico ou similar o 

suficiente para criar confusão com: 

a)        marca anterior do Reclamante; ou

b)        marca notoriamente conhecida; ou 

c) título de estabelecimento,

nome empresarial,

nome civil,

nome de família ou patronímico,

pseudônimo ou apelido 

notoriamente conhecido,

nome artístico singular ou coletivo, 

ou mesmo outro nome de domínio 

sobre o qual o 
Reclamante 

tenha 
anterioridade
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Situações aplicáveis – Art. 2.1 Conflito

Nome de domínio idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com:

(a) com marca depositada ou registrada no INPI antes do registro do ND no Registro.Br; ou

(b) marca notoriamente conhecida para os fins do art. 126 da LPI; ou

(c) título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou
patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico ou mesmo
outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade;

Ceduc

● Conflito com direitos 

anteriores
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Marca anteriormente depositada
PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND201618, 

<startupsbrasil.com.br>

...

Decisão: Transferência

Data: 4 de outubro de 2016

Ceduc
Prioridade unionista
PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND201969, 

<ebury.com.br>

Decisão: Transferência

Data: 13 de março de 2020
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Marca notoriamente conhecida

NECESSIDADE DE PROVA
PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND20184, 

<caesarbusiness.com.br>

Decisão: Transferência

Data: 15 de janeiro de 2019

Ceduc
Marca notoriamente conhecida

NECESSIDADE DE PROVA
PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND201849, 

<smarthings.com.br>

Decisão: Manutenção

Data: 26 de fevereiro de 2019

* No mesmo sentido CASD-ND nº 201850, <smartthings.com.br>

** CASD-ND nº 201848, <smarthing.com.br>, transferência (domínio posterior às marcas)
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Marca notoriamente conhecida

NECESSIDADE DE PROVA
PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND202017, 

<betcris.com.br>

Decisão: Transferência

Data: 22 de maio de 2020

Ceduc
Nome (de menor) e marca
PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND201937, 

<lojabibitatto.com.br>

...

Decisão: Transferência

Data: 2 de outubro de 2019
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Nomes de domínio anteriores
Caso OMPI No. DBR2014-0006, 
<blablacar.com.br>

● Nome de domínio em disputa registrado em 09 de maio de 2013.

● Reclamante titular dos nomes de domínio <blablacar.com> (registrado em 31 de agosto de 2010); <blablacar.net> e 

<blablacar.org> (registrados em 16 de setembro de 2010); < blablacar.fr >, <blablacar.co.uk> e <blablacar.es> 

(registrados em 17 de setembro de 2010); <blablacar.it> (registrado em 27 de abril de 2011) e <blablacar.pt> 

(registrado em 1º de maio de 2012) (Anexo 4 juntado com a Reclamação).

● A Reclamante é a titular da marca BLABLACAR, registrada sob o n. 3885499 desde 2011 perante o Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial francês ("INPI") e das marcas comunitárias n. 10813236 e 10812485 para a expressão 

BLABLACAR registradas em 17 de abril de 2012.

● “Por fim, o fato de não haver registro de marca no Brasil, nem de ter sido produzida prova de ser a marca BLABLACAR

notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei n. 9.279/96 (Lei da Propriedade

Industrial, não afastam os direitos anteriores da Reclamante, salvaguardados pelo Regulamento, que prevê a

possibilidade de fundamentação da Reclamação em nomes de domínio anteriores.”

● Decisão: Transferência

● Data: 08 de agosto de 2014

Ceduc

UDRP – Direitos sobre marca não registrada
Caso OMPI No. D2017-1839, 
<b3.money> et. al.

A Reclamante informa ser a titular de pedido de registro brasileiro para a marca B3, formulado em 26 de outubro de 2016 e ainda pendente de análise 
pelo INPI. A seção 1.1.4 da Síntese da OMPI 3.0 é bastante clara ao estabelecer que um pedido de registro de marca por si só não é suficiente para 
estabelecer direitos marcários de acordo com o parágrafo 4(a)(i) da UDRP.

Não obstante, a Reclamante baseia sua Reclamação em seus direitos marcários não-registrados. Demonstrou a Reclamante maciça campanha 
publicitária da mudança de sua marca para a atual marca B3 em março de 2017, tão logo foi aprovada a fusão com a CETIP pelas autoridades 
concorrenciais e regulatórias brasileiras, bem como reconhecimento dessa marca pelo público e mídia generalizada que a identificam com a 
Reclamante.

A já referida Síntese da OMPI 3.0, em sua seção 1.3, indica ser possível o reconhecimento da existência de direitos sobre marca não registrada, em 
casos em que uma marca tenha adquirido um rápido grau de reconhecimento considerando o escopo de suas atividades e a natureza dos produtos 
ou serviços de um reclamante, ainda que tal reclamante esteja localizado em um país que adote civil law. Entende este Especialista enquadrar-se 
este caso precisamente nesta hipótese dada a singularidade da atuação da Reclamante (a única bolsa de valores mobiliários brasileira) e a larga 
divulgação e menção à sua nova marca. Ademais, não pode a Reclamante ser prejudicada em razão da excessiva demora na análise de seu pedido 
de registro de marca pela autarquia brasileira, fato este inclusive já reconhecido por decisões do Superior Tribunal de Justiça do Brasil (ver, e.g., 
Recurso Especial 1032104/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado em 24 de agosto de 2011).

O Especialista conclui, portanto, que a Reclamante comprovou direitos marcários sobre a marca B3 para fins do parágrafo 4(a)(i) da UDRP.

Decisão: Transferência
Data: 17 de novembro de 2017
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UDRP – Nomes pessoais

● Ainda que a UDRP não proteja especificamente 
nomes de pessoas, em situações em que o nome 
pessoal não registrado estiver sendo utilizado no 
comércio, o reclamante pode defender direitos 
sobre marcas dentro do sistema do Common 
Law. 
○ Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd D2000-0210 <juliaroberts.com>, Transferência

○ Jeanette Winterson v. Mark Hogarth D2000-0235 <jeanettewinterson.com> entre outros, 
Transferência

○ Dr. Michael Crichton v. In Stealth Mode D2002-0874 <michael-crichton.com>, Transferência

Ceduc
UDRP – Nomes pessoais

● Entretanto: O nome em questão deve ser 
efetivamente usado no comércio. Nomes 
meramente famosos não necessariamente são 
suficientes para demonstrar direitos sobre 
marcas não registradas.

- Israel Harold Asper v. Communication X Inc. D2001-
0540 <izzyasper.com> entre outros, Negado

- Chinmoy Kumar Ghose v. ICDSoft.com and Maria 
Sliwa D2003-0248 <gurusrichinmoy.com>, 
<aboutsrichinmoy.com>, Transferência
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● Confundibilidade

Ceduc
Threshold test

WIPO OVERVIEW 3.0
1.7 What is the test for identity or confusing similarity under the first element? (cont.)
● In specific limited instances, while not a replacement as such for the typical side-by-side comparison, where a 

panel would benefit from affirmation as to confusingly similarity with the complainant’s mark, the broader case 
context such as website content trading off the complainant’s reputation, or a pattern of multiple respondent 
domain names targeting the complainant’s mark within the same proceeding, may support a finding of 
confusing similarity. On the other hand, if such website content does not obviously trade off the complainant’s 
reputation, panels may find this relevant to an overall assessment of the case merits, especially under the 
second and third elements (with such panels sometimes finding it unnecessary to make a finding under the first 
element).

● Issues such as the strength of the complainant’s mark or the respondent’s intent to provide its own legitimate 
offering of goods or services without trading off the complainant’s reputation, are decided under the second 
and third elements. Panels view the first element as a threshold test concerning a trademark owner’s standing 
to file a UDRP complaint, i.e., to ascertain whether there is a sufficient nexus to assess the principles captured 
in the second and third elements.

● In this context, panels have also found that the overall facts and circumstances of a case (including relevant 
website content) may support a finding of confusing similarity, particularly where it appears that the respondent 
registered the domain name precisely because it believed that the domain name was confusingly similar to a 
mark held by the complainant.
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Teste de confundibilidade
PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND201751, 

<firexpo.com.br>

...

Decisão: Transferência

Data: 15 de janeiro de 2018

EXPOFIRE  vs. FIREXPO

Ceduc
Teste de confundibilidade

WIPO OVERVIEW 3.0
1.7 What is the test for identity or confusing similarity under the first element?
● It is well accepted that the first element functions primarily as a standing requirement. The 

standing (or threshold) test for confusing similarity involves a reasoned but relatively 
straightforward comparison between the complainant’s trademark and the disputed domain 
name.

● This test typically involves a side-by-side comparison of the domain name and the textual 
components of the relevant trademark to assess whether the mark is recognizable within the 
disputed domain name. (This may also include recognizability by technological means such as 
search engine algorithms.) In some cases, such assessment may also entail a more holistic 
aural or phonetic comparison of the complainant’s trademark and the disputed domain name to 
ascertain confusing similarity.

● While each case is judged on its own merits, in cases where a domain name incorporates the 
entirety of a trademark, or where at least a dominant feature of the relevant mark is 
recognizable in the domain name, the domain name will normally be considered confusingly 
similar to that mark for purposes of UDRP standing.
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Teste de confundibilidade
PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND201938, 

<nativeacai.com.br>

...

Decisão: Transferência

Data: 21 de janeiro de 2019

NATIVE  vs. NATIVEACAI

Ceduc
PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND201648, 

<cartorioderegistrocivil.com.br>

● Ainda, o Reclamado também reconhece indiretamente que o uso do Nome de Domínio em disputa é 

desautorizado e passível de gerar confusão ao alegar que, nos demais pontos do site, expõe a própria marca 

“Cartório Online Brasil”, o que reafirma que a primeira utilização indevida, no nome de domínio, é por si causadora 

de confusão. Em outras palavras, justificativa de que, no conteúdo da página, a confusão fica afastada, nada mais 

faz do que reafirmar a confusão gerada pelo Nome de Domínio por ele adotado. 

● Não bastasse, a expressão “Cartório Online Brasil” também não afasta o risco de confusão, pois do mesmo modo 

induz à prestação de serviços públicos pela via da Internet (sendo ambas as expressões “Cartório” e “on line” de 

teor descritivo). 

● A Especialista considera, ainda, que os usuários da rede podem ser induzidos a erro ao efetuar buscas com a 

expressão que designa os serviços regulamentados pelo Poder Público e se deparar com o site do Reclamado 

www.cartorioderegistrocivil.com.br, uma vez que tal domínio reporta aos nomes dos cartórios oficiais. Inegável o 

aproveitamento indevido e enriquecimento ilícito por meio de uso de expressão que designa os associados da 

Reclamante.

● Decisão: Transferência

● Data: 20 de março de 2017
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PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND201613, 

<facebookcompras.com.br> et. al.

● 76 domínios em disputa
● Decisão: transferência de 14 domínios e cancelamento de 62 domínios

○ Transferência dos domínios contendo a marca FACEBOOK;

○ Transferência dos domínios contendo a expressão FACE acrescida de nomes comuns relacionados 
a uma coletividade e a relacionamento pessoal;

○ Cancelamento dos domínios contendo o prefixo FACE acrescidos de nomes relativos a times de 
futebol e congregações religiosas (havia na reclamação o pedido de transferência ou 
subsidiariamente o pedido de cancelamento em relação aos domínios que envolvessem direitos de 
terceiros)

MAS (cont.)

Ceduc
PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND201613, 

<facebookcompras.com.br> et. al.
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PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND201613, 

<facebookcompras.com.br> et. al.

● Divergência entre os especialistas:

○ Transferência ou cancelamento dos nomes de domínio contendo prefixo FACE acrescidos de 

nomes geográficos e nomes de uso comum

■ Voto divergente: deveriam ser transferidos ante a “inequívoca má-fé decorrente da 

quantidade de domínios registrados, clara associação com a Reclamante, bem como pelos 

fortes indícios de uso indevido com relação a redes sociais”

Ceduc
Termos descritivos ou geográficos

WIPO OVERVIEW 3.0

1.8 Is a domain name consisting of a trademark and a descriptive or 

geographical term confusingly similar to a complainant’s trademark?

● Where the relevant trademark is recognizable within the disputed domain name, 

the addition of other terms (whether descriptive, geographical, pejorative, 

meaningless, or otherwise) would not prevent a finding of confusing similarity 

under the first element. The nature of such additional term(s) may however bear 

on assessment of the second and third elements.
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Typosquatting
Caso OMPI No. DBR2011-0002, 
<gmcsuplementos.com.br>, <gmcvitaminas.com.br> e <gncvitaminas.com.br>

● “O Especialista considera que esta identidade pode enganar os usuários da Internet que 

buscam por serviços da Reclamante e são inadvertidamente endereçados aos websites dos 

nomes de domínio em disputa.

● No caso do nome de domínio em disputa <gncvitaminas.com.br>, o mero acréscimo de palavra 

genérica e ligada às atividades comerciais das partes (“vitaminas”) não é suficiente para 

mitigar a confusão.

● No caso dos nomes de domínio em disputa <gmcsuplementos.com.br> e 

<gmcvitaminas.com.br>, a troca de uma letra (“n” por “m”), e o acréscimo de palavras 

genéricas e ligadas às atividades comerciais das partes (“suplementos” e “vitaminas”) não são 

suficientes para mitigar a confusão. As letras “m” e “n” têm enorme semelhança fonética e 

visual e a troca de apenas este caractere não é suficiente para imprimir uma diferença entre os 

nomes de domínio em disputa e a marca da Reclamante.”

● Decisão: Transferência

● Data: 30 de setembro de 2011

Ceduc

Typosquatting
Caso  OMPI No. DBR2012-0003, 

<ptobras.com.br> 

● “Não há diferença entre o nome de domínio em disputa e aquele utilizado pela 

Reclamante, exceto pela omissão da letra “e” no nome de domínio em disputa , o 

que, na visão deste Especialista, evidencia um grande risco de confusão perante os 

consumidores menos atentos.

...

● A omissão da letra “e” não modifica a semelhança entre o nome de domínio em 

disputa e a marca da Reclamante e não pairam dúvidas de que o nome de domínio 

em disputa reproduz indevidamente a marca do Reclamante, de modo que os 

requisitos previstos no art. 3 do Regulamento encontram-se devidamente 

preenchidos e comprovados.”

● Decisão: Transferência

● Data: 4 de junho de 2012
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Typosquatting
PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND20131, 
<extrasupermercados.com.br> et. al.

...

● Decisão: Transferência
● Data: 11 de abril de 2013

Ceduc
Typosquatting

WIPO OVERVIEW 3.0

1.9 Is a domain name consisting of a misspelling of the complainant’s trademark (i.e., 

typosquatting) confusingly similar to the complainant’s mark?

● A domain name which consists of a common, obvious, or intentional misspelling of a trademark 

is considered by panels to be confusingly similar to the relevant mark for purposes of the first 

element.

● This stems from the fact that the domain name contains sufficiently recognizable aspects of the 

relevant mark. Under the second and third elements, panels will normally find that employing a 

misspelling in this way signals an intention on the part of the respondent (typically corroborated 

by infringing website content) to confuse users seeking or expecting the complainant.

● Examples of such typos include (i) adjacent keyboard letters, (ii) substitution of similar-

appearing characters (e.g., upper vs lower-case letters or numbers used to look like letters), (iii) 

the use of different letters that appear similar in different fonts, (iv) the use of non-Latin 

internationalized or accented characters, (v) the inversion of letters and numbers, or (vi) the 

addition or interspersion of other terms or numbers.
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Suck cases

WIPO OVERVIEW 3.0

1.13 Is a domain name consisting of a trademark and a negative term (“sucks

cases”) confusingly similar to a complainant’s trademark?

● A domain name consisting of a trademark and a negative or pejorative term (such as 

<[trademark]sucks.com>, <[trademark]구려.com>, <[trademark]吸.com>, or even

<trademark.sucks>) is considered confusingly similar to the complainant’s trademark

for the purpose of satisfying standing under the first element. The merits of such

cases, in particular as to any potential fair use, are typically decided under the 

second and third elements.

● [See also section 2.6 and sections 3.1 and 3.2.1 generally.]

● Panels have thereby observed that permitting such standing avoids gaming

scenarios whereby appending a “sucks variation” would potentially see such cases 

fall outside the reach of the UDRP.

Ceduc
Suck cases

● Opinião minoritária: um nome de domínio consistente de uma 
marca e um termo negativo não é confundível porque usuários 
da Internet não associarão, provavelmente, o titular da marca 
e o domínio com o termo negativo. 

○ Lockheed Martin Corporation v. Dan Parisi D2000-1015 
<lockheedmartinsucks.com>, Negado

○ McLane Company, Inc. v. Fred Craig D2000-1455 
<mclanenortheastsucks.com>, Negado

○ America Online, Inc. v. Johuathan Investments, Inc., and
Aollnews.com D2001-0918 <aollnews.com>, 
<fucknetscape.com> Transferência, Negado em parte.


