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     EL DILEMA… en un nou context
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Potser el TM Clearinghouse és una bona idea…
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Eina centralitzada de consulta de marques

Eina de consulta obligatòria
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Marques, marques, marques…

• Marques registrades -> còpia del registre
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• Denominacions protegides com marques (o de forma 
assimilable) en lleis o tractats -> aportació de la còpia del text 
legal rellevant

• Denominacions que siguin equiparables a una marca  -> 
d’acord amb els criteris que l’operador del TM Clearinghouse 
estableixi

• Marques no registrades, però reconegudes judicialment -> 
còpia de la corresponent sentncia
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Marques excloses…

• Marques que no cumpleixin els criteris previstos
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• Marques basades en gTLDs (p.e. "icann.org" 
o ".icann")

• Marques que perdin la vigència o les 
característiques que les han permès 
inscriure’s al TM Clearinghouse
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Avaluació substantiva de sol·liciuds
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realitzar l’avaluació de les sol·licituds de registre 
al TMCH, el seu operador haurà:
•Assegurar que la marca és una "marca"
•Assegurar que la marca no entra en conflicte 
amb d’altres marques preinscrites
•Avaluar l’ús real que s’ha fet de la marca, 
assegurant que encara és vigent
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TM Clearinghouse & Sunrise Period
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• D’ús obligat per a tots els operadors de registre respecte als seus períodes de llançament previ ("Sunrise 
Period")

• Ha de donar-se una coincidència "idèntica" 
entre marca i domini 

• En cas de coincidència, el titular de la marca 
reb una notificació (que pot donar          
pas a posteriors accions)
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TM Clearinghouse & Lanzamiento gTLDs
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• D’ús obligatori per a tots els operadors de registre respecte als seus períodes de llançament inicial 

• S’ha de donar una coincidència "idèntica" 
entre marca i domini 

• En cas de coincidència: 
 i. el solicitant del domini ha de garantir que el 
 registre no infringeix els drets de la marca

 ii. el titular de la marca reb una notificació
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URS
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URS
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URS
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• Dissenyada per a complementar la UDRP i impedir els casos més 
freqüents d’infracció de mala fe de marques a Internet sense imlicar 
la transferència del domini en qüestió

• Sistema de desactivació de dominis que infringeixin de mala fe els 
drets de marca del demandant 

• Els elements que cal acreditar pel demandant són:

– La inclusió de la marca en el nom de domini; i
– L’ús de mala fe de la marca en el corresponent web.

• La interpretació hauria de ser més restrictiva que en el cas de la 
UDRP, de forma que el demandant hauria de provar de forma plena 
les seves al·legacions 
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URS
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• Pendent de desenvolupament, però alguns supòsits d’aplicació podrien 
ser:

– Ús enganyós de la marca per a la distribució de productes de tercers;
– Distribució de productes falsificats de la marca afectada;
– Distribució de virus/software maliciós; o
– Phishing (en cas que hi hagi ús de la marca)

• Procediment semblant a UDRP (100% per via electrònica)

• Avantatges/inconvenients
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Muchas gracias!

albert.agustinoy@dlapiper.com
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