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Registo de novos gTLDs e utilizacdo da Trademark Clearinghouse

INTRODUCAO AOS NOVOS GTLDS

Encontramo-nos num momento histérico para o desenvolvimento da internet, sendo que os
proximos meses serdo provavelmente os mais importantes desde a criagdo do nome de
dominio de topo ".com" em 1985. A ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers) promoveu no ano passado um concurso publico internacional para a atribuicdo de
novos nomes de dominio de topo (denominados "gTLDs", ou "generic top-level domains"),
tendo sido apresentados quase 2 000 candidaturas correspondentes, aproximadamente, 1 400
possiveis novos gTLDs originais que poderdo ser integrados na raiz da internet entre 2013 e
2014.

Significa isto que, se até hoje existiam menos de duas dulzias de gTLDs exclusivos ligados a
internet - sendo os exemplos paradigmaticos o ".com", o ".net", o ".org", ou mais
recentemente o ".xxx" e o ".travel" -, para além de mais ou menos 250 ccTLDs ("country-
code top-level domains") exclusivos para paises ou territorios - como por exemplo o ".pt", o
".es", o ".eu", ou o ".jp" -, nos proximos anos veremos centenas de novos gTLDs a invadir a

internet, sendo ja exemplos de candidaturas reais o ".google", o ".book", ".paris", e o ".mail".
Uma lista completa de todas as candidaturas encontra-se disponivel aqui.
COMO PROTEGER A SUA MARCA?

Embora alguns candidatos a os novos "gTLDs" prefiram restringir o uso dos seus novos
dominios de topo a registos meramente internos - iremos verificar certamente casos como
"maps.google" e "mail.google" -, havera também muitos candidatos que pretendem lucrar
com a sua nova candidatura, vendendo dominios de segundo ou terceiro nivel a empresas e
privados (por exemplo: o candidato ao ".book" poderd vir a comercializar dominios de
segundo nivel a escritores e/ou editoras de livros).

Tendo em consideragdo o referido e em antecipagdo a varios possiveis periodos de sunrise
didrios - os quais permitem o registo antecipado de dominios sob os novos "gTLDs" - a ICANN
criou uma base de dados para o registo de marcas existentes denominada "Trademark
Clearinghouse" ("TMCH").

Tal plataforma TMCH aceita o registo de qualquer marca valida, independentemente do
territério de origem, permitindo o seguinte:

e Os titulares de marcas registadas na TMCH terdo sempre uma oportunidade
prioritaria para registar a sua marca como dominio em qualquer gTLD "aberto" ao
publico ("sunrise"), antes de os mesmo abrirem ao publico em geral ("landrush"). O
periodo minimo para o sunrise de cada gTLD, conforme estipulado pela ICANN, é de
30 dias;

e (Caso um terceiro peca o registo de um dominio de segundo nivel com base numa
marca ja existente e registada na TMCH em qualquer um dos novos gTLDs (por
exemplo, caso um terceiro registe o dominio lisboaedicoes.book sob o futuro gTLD
".book"), os titulares da marca serdo automaticamente notificados de tal pedido,
enquanto o terceiro sera igualmente alertado para a existéncia de tal marca por via
da TMCH. O periodo minimo para este servico, conforme estipulado pela ICANN, é de
60 dias;

E no entanto necessario notar que o registo na TMCH n&o serve de bloqueio ou impedimento
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ao registo de marcas, por parte de terceiros, em novos gTLDs abertos ao publico, servindo
somente como um servico de alerta tanto para os titulares das marcas, como para os
terceiros que pretendem registar novos dominios. Sera também necessario salientar que este
servigco funciona somente se o dominio a registar e a marca forem idénticos (como por
exemplo a marca "YOUTUBE" que coincidiria exatamente com o dominio youtube.video), com
a excegdo de marcas que contém espagos ou hifens, acentos ou carateres especiais.

N3o obstante, tendo em conta a grande quantidade de dominios que serdo registados nos
proximos meses e anos devido a génese dos novos gTLDs, considera-se que a solugdo da
ICANN a favor da TMCH é uma opcdo sensata para os titulares de marcas, especialmente para
aqueles que tém uma forte presenca na internet e que pretendem defender as suas marcas
de registos indevidos e prejudiciais.

Nas ultimas semanas a ICANN tem vindo a delegar com sucesso a primeira série de "novos"
gTLDs, estando previsto a primeira fase de sunrise ja para Dezembro 2013 e Janeiro 2014.

Considerando o exposto, a plataforma Trademark Clearinghouse é essencial para qualquer
titular de marcas escolher os sinais que pretende ver protegidos na web, sendo que esta base
de dados permite a vigilancia e o registo antecipado - seja ativo ou meramente preventivo -
no ambito de qualquer novo gTLDs aberto que podera fazer sentido para a estratégia de uma
marca.
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