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LA DEFENSA JURIDICA DE LA MARCA REGISTRADA FRENTE ACTOS DE
CIBEROCUPACION EN INTERNET

INTRODUCCION

Actualmente intemet es un espacio de encuentro, participacion, de ideas
y consensos, donde se produce un constante intercambio de informacion,
que incide en todos los campos del guehacer humano y modifica nuesiros
conceptos fradicionales de educacidn, politica, comercio, gobiemo y
defecho, es precisamente en el campo de la propiedad Industrial donde
en 19946 se generaron los primeros conflictos con nombres de dominio, ios
cuales son identificadores que pemiten localizar a un determinado
ordenador conectado a internet de manera unfivoca y gue mas alid de Ia
funcion técnica que desempefan, é&stos funcionan como signos de
ldentidad en el comercio, pues sélo basta el tecleo de los caracteres que
conforman la denominacion para poder vigjar a través de lo super
carnetera de Ia informacion.,

El propodsito del frabajo de investigacion que usted tiene en sus Manos es
analizar los  diversos conflictos que se han presentado con motivo de la
infreduccion de 10§ nombres de dominic en Intemet como signos
identfificadores, que cuando son capaces de distinguir bienes o senvicios
de una persona fisica o moral, funclonan como verdaderas marcas, esta
fesis fiene por objetc estudiar en paricular el problema de la
clberocupacion que puede entenderse como el regisho  abusiv),
deliberado y de mala fe de nombies de dominio que atarnen derechos
marcarios en Intemet, un problema que ante la falta de prevencién de las
empresas dejd fras de si la pérdida de miles de pesos y/o la oportunidad
para que éstas tuvieran un espacio para comerciar a escala mundial; este
conflicto se vela entorpecido por leyes aplicadas en el dmbito terrtorial, 1a
ignorancia sobre tas dos figuras propiciaron sentencias que no atacaban &l
fondo del asunto, afectando registros de dominio redlizados de buena fo;
sin  embargo, el consenso de diversos organismos,  produjo  un
procedimientc  administrativo,  excesivamente  dpido, relativamente
econdmico y obligatorio para combatir este problema y aun cuando estos
conflictos no han desaparecido, sino que tienden a acentuarse en 10s
dominios tenitoriales, la Organizacion Mundial de la Propiedad Intslectual,
se ha constituido como el principal organismo encargado de resolver este
tinc de conflictos mediante la aplicacidn de la Pelitica Uniforme de
Soluciéon de Controversias cprobada en octubre de 1999, que si blen sus
decisiones no estan libres de criticas como lo expongo en el presente
frabajo, si constituye una valiosa fuente de informacidn en espanol sobre la
matera.



La técnica de investigacion fue de tipo documental, basada en libros,
criterios doctinarnos y resoluciones, en este sentido resulta preocupante
gue la bibllegrafia sobre ciberocupacion en espanal sea minima vy a
informacion mas confiable y actualizada en este idioma se encuentre en
paginas web espanoclas, argentfinas y chilenas, por 1o que este protocolo
offrece sin duda una perspectiva mexicana de la problemdtica vy
sugerencias para su prevencion y terminacion.

La investigacién se desanolla en cuatro temas, el primero construye una
referencia histdrica sobre el nacimiento de la Intemet, desde el momenio
en que se constituye en un proyecto cientifico-militar, hasta que se traslada
al temeno privado ofentado prnclpalmente a objefives comerciales;
Qsimismo se expone la importancia del nombre de dominio aplicado con
fines técnicos, propics de esta tecnologia que avanza todos ios dias.

El segundo tema estudia la figura del derecho de propiedad industrial
sobre 1a que se centra esta investigacion; es decir, la marca, en este
apartado encontrard la clasificacién de los conflictos que se presentan
entre este signo distintivo y los nombres de dominlo, asi como su utliidad en
el dmbito comercial,

El tercer tema gue se desarolia es el concepto de clberocupacién, asi
como tos elementos que la determinan, debe entenderse que no todo
registo de un nombre de dominio Incure en este supuesto, Ias
circunstanclas que determinan la comisién de esta practica abusiva se
encuentran brevemente expuestas en la Politica Uniforme de Solucién de
Controversias en materia de nombres de dominio, mejor conocida como
UDPR.

El andlisis de cinco decisiones emitidas por la Organizacion Mundial de la
Propledad Industial son el objetivo del cuaro tema, agui pueden
encontrarse casos tipicos de ciberocupacion y de otros, que aun cuando
no o son, se determind la transferencia del nombre de dominio en
cuestion. En este aparado se presenta una crtica razonada a las
decisiones emitidas por el grupo de expertos y en general al procedimiento
de la Politica, con la finalidad de unificar los criterios y procurar la equidad
entre las partes, para determinar la procedencia de una solicitud de
fransferencla del nombre de dominio, es indispensable sentar las bases a
efecto de perfeccionar los requisifos de registro de nombres de dominio,
en particular en relacion con los ¢cILDs que son los nombires de dominlos
geograficos.



La falta de informacion en espanol de este tema, es el principal motivo
que inspira la redlizacién de esta tesis que pretende ser una herramienta
de consulta indispensable para todo interesado, estudiante de derecho ©
abogado postulante para la defensa de ia marca registrada frente actos
de ciberocupacién en Intemet al ampare de la Politica Uniforme de
Solucidon de Confroversias aplicada por fa Organizacion Mundial de la
Propledad Intelectual.



Tema 1.- INTERNET Y NOMBRES DE DOMINIO

1. Intemnet
1.1 Concepto y antecedentes de Intemet

Infemet es una red giganie gue conecta Innumerables pequenos grupos
de ordenadores interconectados entre si, por ello es concebida como la
Red de redes; la mayoria de las redes estdn conectadas con otras y o su
vez estas con otras, [o que faclita gue los ordenadores insertos en ellas, se
comuniquen con los ardenadores de otras redes, para acceder Q ésta es
necesano fener ung computadora y contratar algan tipo de conexidon con
un proveedor {ocal. A esta Red de alcance mundial de ordenadores y
redes de ordenadores vinculados enfre si es lo gque se conoce Como
Interconnected Networks o Intemet (1émino que surge en 1982).

Es un sistema de comunicaclén frasnacional, cuyos antecedentas se
remontan a la década de los 60 s en Estados Unidos; baijo el contexto de
la guerra fria, en la actualidad constituye ia aportacion tecnoldgica mas
importante en el mundo de 1o Informdtica y de las comunicaciones, esta
infraestructura informdtica no sdlo es un difusor de diversas temdaticos; su
estructura frasnacional permite intervemir en los escenarios ecendmicos v
politicos de un Estado v en téminos generales influye directamente en
todos los campos del quehacer humano.

La primera referencia documentada respecto a una conexion de redes, se
obtiene en un memorandum de agosto de 1962, denominado “Galactic
Network” o “Red Galdctica”, donde su autor, J.C.R Licklinder del Instituto de
Tecnologia de Massachussets en Estados Unidos de América conclbe una
red Interconectada globalmente, a fravés de la cual, se pudiera tener
acceso a datos y programas desde cualquier punto del planeta,

Desde 19462 hasta el afo de 1968, doscientos investigadores de ARPA
{Advanced Research Project Agency -Agencia de Proyectos Avanzados de
Investigaciéon-) en los Estados Unidos de América, desamoliaron la
construccidn de una red de ordenadores dencminado ARPANET, este
proyecto experimental tenfa como objetivo implementar un sistema de
comunicacion militfar, consistente en crear una red descentralizada de
computadoras gue pudiera mantener un canal ablerdo de comunicaclén
on caso de que un gafague con amas nucleares intermumpiera las
comunicaciones tradiclongles, el proyecto vinculd a los laboratorios de
universidades con redes de ordenadores militares.



En septiembre de 1949 se efectud el primer enlace; el piimer ordenador
host se situé en la Universidad de 1os Ange]es (UCLA), el segundo nodo
vinculado con ARPANET tuvo su base de operaciones en el Instituto de
Investigacion de Stanford, este vinculo se efectud con base en la
conmutacion de paquetes; es decir, en la subdivision y union final de
paquetes de informacion, durante los anos siguientes el nimero de
ordenadores se incrementd permitiendo un répido avance en el desarllo
de la tecnologia aplicada aia red.

En julio de 1972 Lamy Robers infroduce e primer progiama de
administracion de comeo elechdnico ufilizado para leer, almacenar,
reenviar y responder mensajes, durante mds de una década esta fue la
aplicacléon mdas relevante del sistema.

En 1974 Vinton Cerft y Bob Kahn pubiican el proyecto “Transmisson-Control
Protocol/intemet Protocol” (TCP/IP) que funciona como un guia lider para el
envio de datos, su operatividad inicid en 1982. El protocolo TCP pemnite la
comunicacion entre redes y ordenadores, se encarga de dividir 1a
informacion en paquetes en origen que se pueden trasladar a través de las
redes, mientras que IP se encarga de dirigila adecuadamente g fraves de
la internet, al llegar a su destine final, el TCP se asegura que los paguetes
de informagcion se ensamblen correctamente.,

En la década de los 70°s el desamollo de las redes ARPANET, radio vy
safélite, el interés de una creciente comunidad de investigodores hizo que
los ordenadores personales fueran posibles hasta una década después, 'a
multiplicacion de redes y pocos ordenadores contiario a la idea original de
ARPANET, implicd un enome desarrolio tecnolégico de la red de redes.

Paul Mockapetrs del Centro de informacion de Redes del Institute de
Investigacion de Stanford disend en 1984 el SND o Sisterna de Nombres de
Dominio para distribulr jerdrquicamente 10s nombres de los host, lamados
tambiéen nombres de dominio, concebidos para identificar facimente por
medio palabras y no por nidmeros a los ordenadores que cada dia se
multiplicaban, constituyéndose de tal manera las direcclones de Intemet.

En 1983 ARPANET v la red militar que Ia origind se separaron, ia transicion at
TCP/IP permiid la division de su propia red MILNET para dar sopore a
requisitos operativos y una ARPANET para las necesidades de Investigacion.

Steve Wolff de NFSNET en 1986 propugnd por ampliar la Infraestructura de
la red con intervencién financiera del Estado hasta el ano de 1995, fecha




en gue se constifuyeron las redes privadas de larga distancia, enfochndose
a objetivos comercicies,

En la década de los 80's Intemet se centralizd en el crecimiento de una
naciente comunidad de usuarios, asi como en la compra-venta de blenes
Y senvicios ofrecidos por diversas empresas, sustituyendo de tal forma el uso
exclusvo que se le habla conferido en un prncipio para dreas ce
investigacion y académicas, a finales de ese decenio, aparece el
hipertexto, el chat o programa para conversar en linea en tlempo real y el
primer virus informdatico.

En 1990, Tim Bemers-Lee modifica la forma en que la informacion puede
ser organizada y accedida a fraves del HIPP (Hyper Text Transfer Protocol),
preludio del Word Wide Web {www); fres anos despues surge el primer
navegador Mosaic.

1995 marca el anc del nacimiento del Intemet comercial, es el escaparate
maoderno ds la radio, televisidn, banca, telefonia, educacion, sfc. El interés
econdmico, la construccion de mejores ordenadores y el desarollo de
nuevas tecnologlas constituyen la piataforma de evolucion de Intemet2,
una modema infroestructura que reducird drdsticamente el tiempo de
conexion en la Red.

2. Nombres de dominic
2.1 Concepto de nombres de dominio

Una pdgina web es el espacio fisico creado para visualizar informacién
multimedia representada por textos grdficos, animaciones, sonido, audio,
video, efc., la mayoria de las pdginas estan escritas en un lenguagje de
programacion denominado HIML, cada una estd alojada en servidores
que la dividen en directorios y subdirectorios; a efecto de interpretar la
informacién los navegadores emplean automdticamente el protocolo HTPP
(Hypertext Transfer Protocol).

Se denomina URL (Unit Resource Locator) a la direccion completa de una
pdégina web; la cual a su vez contiene la del servidor que es el nombre de
dominio. Ejgmplo:

hitp://www.personal.telefonica.terra.esfwebfinfocolelvives/castella/direccion.htmi

[Protocolo | nombre de dominio | directorio | Subdrectorias [ Achivo

Con la finalidad de que el Protocoio TCP/IP cumpla su objstivo, es
necesaro que a cada ordenador conecfado se le asigne un numero
Unico, conocido como direccidon P compuesto por cuatro numeros

9



separados por puntos, cada punto identifica el nivel o dominio en que
jerarquicamente se agrupa, el rango de éstos numeros oscila entre el 0 y
255,

Eiemplo:;
IP=132.248.10.1 =servidor.dgsca.unam.mx

En virtud de que es mds sencillo recordar palabras que numeros, a estas
direcciones se les asigna un nombre que al ser fecleados en un
navegador, permiten acceder a una pdgina web; 1os nombres de dominio
son entonces, direcciones expresadas memotécnicamente que permiten
localizar a un determinado ordenador consectado a intemet.

2.2 Concepto y estructura del Sistema de Nombres de Dominio.

“El Sistema de Nombres de Dominlo transforma los nomibres de dominio en
numeros IP los cuales son necesarios para poder enrutar los paquetes de
informacion.”’

El SND es el sistema jerdrquico de nombres que fransforma una serie
numérica {direccion IP) en palabras y viceversa, faciitando el mecanismo
gue los usuarios utilizan para el intercambio de informacion, sin que ello
implique la abolicién del sistema basado en claves numeéricas, toda vez
que para los servidores de la red estas son técnicamente indispensables,
pues identifican y localizan a los ordenadores conectados a Internet,

La mejor forma de entender una direccion es leerla de derecha a
izquierda, el Sistema de Nombres se distribuye jerarguicaments, el nivel 0 o
raiz, carece de nombre, el nivel sigulente, se conforma de dos o tres
caracteres e informa del dmbito en que opera cada ordenador y se le
conoce como dominios de primer nivel o Top Level Domain (TLD), €l que a
su vez se divide en dominlos genércos vy termtoriales; en seguida y
separado por un punto se distingue el Individual Second-Level Domain
Name (SLD), en el tercer nivel, el nombre de dominio puede ser una
conjuncién del territorial con un gendrico, en el nivel inferlor se encuentran
los subdominios que son creados por ias personas fisicas o morales que
gestionan un nombre de dominio, a su vez pueden derivar del mismo
otros, a efecto de una mejor organizaclén.

Cada secuencla de palabras separadas por puntos puede contener entre
sus caracteres numeros v lefras y el guldén medio, cada palabra pusde

L www.cal.org.pe/publicaciones/nombre%20de%20dominio.htm
10



contener hasta 63 caracteres, si nombre de dominio hasta 255 y en tanto
no rebase esa cantidad, puede incluir hasta 127 niveles.

Eiermplo:
compras.gigante.com.mx
[Subdominio [ 3er. nivel [StD [TD |

2.3 Ulilidad técnica y comercial de los nombres de dominio.

La utlidad del nombre de dominlo es resultado del perfeccionamiento
técnico del sistema implementado por Jon Postel para convertir nimeros
an palabras, facilitando el acceso de la informacion mediante la apenura
de Intemet (vértice de la revolucién tecnoldglca mas popularizado en la
Ultima década) a todos ios campos de la actividad humana.

La dtilidad técnica deviene de o capacidad de convertir
automdticamente un cédigo numeérico en palabras identificando con ello
la informacion requerida facimente, en el momento en que el usuario 1o
considere oportuno v desde cualquier lugar del mundo, mediante equipos
informdaticos interconectados.

La funcidn de intercambio de informacion milliiar v educativo desplegada
en los inicios de la era de Intemet fue rebasada posteriormente por el
sector econdmico, que vio en I red de redes un campo féril para la
comercializacion masificada y competitiva de bienes y senvicios.

La Red ofrece posibilidades econdmicas de expansion de los negocios a
mercados nacionales e intemacionales, proporciona el acceso a lo que se
ha denominado juridlicamente como comerclo electronico, el cuat es el
intercambio de productos v servicics desde Ia red sin necesidad de acudir
fisicamente al lugar de comercializacion o de fabricacion para adquirirlos,
produciéndose transacclones mercantiies que puede significar grandes
inversiones para los compradores y vendedores; tanto el blen o el senvicio,
como la popularidad de quien lo comercia es identificado por el usuario a
fravés de su nombre de dominio, que compardndolo con un NUMero
telefénico o un cddigo postal permite la localizacion de la empresa; es
decir, funciona como identificador comercial, de ahi su importancia.

“Por la simplificacién del sistema vy por el desarnrolio de la tecnologia se ha
producido una popularizacién en la utilizacion de los nombres de dominio,
circunstancia que ha generado su uso en la publicidad y como un modo
de ayudar a los usuarios a jocdlizar a Ias emprasas en sus actividades



comerclales en la red, generando una exorbitante expansidn del comercio
electronico mundial”.?

Los nombres de dominio no obedecen a una secuencia de letas
inferpuestas accidentalmente, sino gue son escogidos cuidadosamente
por los poseedores de las paginas web, generalmente |os propietarios de
las empresas constituidas por personas fisicas © morales que ofertan sus
mercancias o prestan sewvicios, a efecto de remarcar la relacion existente
con el nombre impuesto y el de la empresa o su marca.

Los nombres de dominio estan presentes en la estrategia comercial de 1as
companias, a fravés la television, el radio, taijetas, facturas, efc. que
genera una relacion Indisoluble con el comerclante o con el signe distintivo
que lo identifica de sus competidores, identificando con ello la calidad,
buen nombre y senicio de 1o que se oferta, en el marco de un creciente
namero de consumidores que ven en Intemet un portal ilimitado, en
ocasiones de libre acceso con capacitad para operar a cualguier hora los
365 digs del ano, pora la satisfaccion de sus necesidades.

2.4 Principios rectores de los nombres de dominio

A.  El principic de universalidad deriva de la propia infraestuctura de la
red, toda vez que el nombre de dominio puede ser tecleado desde
cuaiquier ordenador conectado a intemet, independlentemente del punto
geogrdfico donde se redlice Ia operacién o el idioma del usuaro; si bien el
mismo puede acceder al producto o sewvicio de una manera facit y
econdmica, se hace relativamente dificil identificar el pais del cual deriva
la construccién y operacion de la  pdgina web, asi como el lugar en €
cuat se fabrica o comercializa de origen el producto o servicio.

Por lo menos los nombres de dominio genéricos de primer nivel no estan
vinculados con algun pais en especifico. En el case de aquellos que
otorgan entidades nacionales encargadas del registro de  los nombres de
dominlo naclonales de primer nivel © ¢cTLD, estos pudieran ser un
indicativo relativo del lugar de operacién de la empresa ¢ producto, sin
embargo el acceso a la pagina web, asi como a los productos ¢ senvicios
que ofrecen, puede hacerse desde cualquier ordenador, 1o que oforga un
caracter extrateritorial a este tipo de nombres,

2 Rld1ard Soledad y Rodrfguez, Javier. WL‘LM&

o, 189- 192, afio 33, Editorial Depalma, Buenos Alres
Argentina, enero-diciembre 2000, p. 564.

12



B. & piincipio de generalidod deviene de la falta de diferenciacion de
los productos © semvicios gue se ofrecen al usuario por Internet, aunado ala
propla construccion del sistema que Unicamente permite el registro de un
nombre de dominio a una deferminada persona fisica o moral, de tal
manera gque sean Unicos e irepetibles.

Aun cuando los sociedades interesadas en un mismo nombre fengan
actividades distintas y los productos o senicios que ofertan no sean
completa o confusamente similares en grado de confusidon a los que
proporciona el poseedor del dominio, v pese a gue diversas empresas
inferesadas pudieran tener el mismo derecho © uno mejor para utilizaro en
la red, el nombre de dominio permanecerd con quien primeramente o
registrd y ha mantenido vigente su registro, a este principio se le denomina
de priondad (first to file).

Ofro principio, ya inexistente lo constituye el de gratuidad (Argentina fo
conserva), el cual fue eliminado en 1998 al ser una de ias causales por tas
que el registro abusivo de nombres de dominlo se generalizd creando
problemas de ciberocupacion, puesto que ademdas de gue al solicitante
no se le exigia ningun requisito en especifico, también se le concedia la
libertad de registrar un numero limitado de nombres de dominio sin costo
alguno.

2.5 Clases de nombres de dominio
2.5.1 Dominios genéricos internacionales

Como se sefald en el punto 2.2 del presenfe documento, el sistema de
nombres de dominio se distibuye jerdrquicamente, la primera extension
que se lee desde el final de la direccién hasta el pimer punto es el nivel 1
y se conforma de tres o mas caracteres e informa del dmbito en que
opera cada ordenadeor vy se le conoce como dominios de primer nivel
genérico o Top Level Domain (TLD), los cuales se dividen en ableros y
cerados.

2.5.1.1. Abiertos

Los dominics abiertos se establecisron con el fin de identificar la actividad
del suleto que opera bajo una determinada direccién su pagina web,
siendo éstos aquellos que tienen (0s sigulentes sufijos:

*.com” para actividades comerciales y personales.

*net’" para proveedores de acceso y senicio de intemet.
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“OIg” para organizaciones no gubemamentales (ONG), fundaciones,
asociactones sin fines de lucro.

*info" para informacion general.

"biz" orientado a negocios.

tos dos ullimos fueron gprobados en 1o reunién celebrada el 16 de
noviembre del 2000 en Marina del Rey, Califomnia por la Corporacion para
Asignar Nombres y Nameros en Internet {(ICANN por sus sigias en inglés;),
dichos sufijos surgieron ante la inminente saturacién de los tres
primeramente sefialados, por o gue se tuvo g necssidad de ampliar Ia
vanedad de ias extensiones registrables, mismas gue comenzaron a
funcionar a principios del ano 2007,

En la actualidad “.net" 0 ".org” no son estrictamente utllizados para los fines
bajo los cuales fueron creados; son abieros porque cuadlquier pearsong
fisica o moral, independientemente del preducto o sewicio que ofrezca en
su pagina web puede registranos, sin necesidad de acreditar por ejlemplo,
en el caso “.net” que se trata de un proveedor de acceso a internet.

2.5.1.2 Cerrados

Los dominios genéricos Intemacionales son cerados porgue ademds de
que no aluden & un lugar geografico en particular, ne cualguler interesado
puede registrano ante 1as autoridades correspondientes; s decir, para eio
es necesario acreditar que el dominio serd operado bojo el ampare de o
extensién bajo la cual se registid, slendo ésta un indlcativo para el usuaro
acerca del contenido de la pagina web.

La naturaleza restringida de este tipo de dominios, en un infento por
identificar tedricamente Ia actividad del sujeto que opera bajo la pagina
en Internet con mayor precision, induce a pensar que el SND se rslaciona
con el principio de especialidad del derecho de marcas, con motivo de
la interrelacion que existe entre terminacion y el contenido de la paging; sin
embargo, cuantitativamente son Iinsuficientes para considerar que el
damblto de aplicacion se encuentra perfectamente definido, por ofra parte
los conflictos que se han suscifado con motivo de dichas extensiones son
alslados, toda vez que aln se encuentra predileccidn por el registro de los
dominios ablertos, en relacion con los cerados, que en aun no gozan de
gran popularidad.

Los dominios genericos intemacionales (TLD) clasificados como cerrados
son:




“edu’ corespondiente a instituciones educativas y se encuenta
gestionado directamente por la National Sclence Foundation,

.gov’ resernvado a instituciones gubemamentales, sélo Estados Unidos de
America y se otorga por la Federal Network Council,

"apa” para funciones referidas a la infraestructura de Intemet (responde a
las siglas de address and routing parameters areq).?

“mil" para insfifuciones militares  estadounidenses, y se encuentra
gestionado por el Departamento de Defensa de 1o0s Estados Unidos (DCD).
int" corre a cargo de la Unidn Internacional de Telecomunicaciones” y se
encuentta reservado a instifuciones que $s hayan creado en virtud de un
tratado internacional como la Unidn Europea o las Naclones Unidas”.*

“.pro” para profesionales.

*.name” destinado a sitios personates.

*.aero” orientado g servicios de lineas aéreas.

*.coop” reservado a cooperativas,

. museum” para museos.

Las ditimos cuatro fueron aprobados en la reunién de ICANN citada con
anferioridad, dichos sufijos surgieron de mds de cuarenta propuestas
emitidas por diversas entidades; algunos de los que fueron rechazados
fugron: “kids® para sitios Iinfantiles y “xx”  orentadc a pomografia,
considero gue hublera sido de vital importancia incluirlos, toda vez que el
navegar por una pagina web con terminacion en “.kids” hubiera sido un
indicativo insoslayable que dicho documentc fiene un  contenido
adecuado al publico al cual estd dirgido, aunado al hecho que cada vez
son mdas los nifios que fienen acceso a la intemet y comunmente es
dtilizado para fines escolares © de entretenimiento, no es dbice sefnalar
ademds que ia computaciéon se ha vuelto materia en el plan de estudios
en la educaclén basica vy la Red se ha popularizade en los Uitimos anos
feniendo un impacto equiparable al de |a television en la poblacién
infantil,

Por otro lado ".ox” debid haber sido considerade con el fin de evitar el uso
indiscriminade que hacen estas empresas de los dominios ablertos v
restingiras a un dmblto de acclén, donde el usuario este advertido de que
el sifio que visita es exclusivo para aduitos de amplio criterio.

2.5.2 Dominios geograficos comespondientes a codigos de paises

Los mas de 247 dominios geograficos comespondientes a coédigos de
paises o ccTLDs (country code top level domains) consisten en un sufijo de

? Ibidem, p. 367.
4 www.dominiuris.com/novatos/dominios.htm
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dos letras, que le es asignado a un pais en funcién de la norma 150 3166
que administra la Agencia de Mantenimiento, la cual se encuentra
compuesta de diez representantes, de 10s cudles Ia mitad perenece o
organizaciones de estandarizacion v los sigulentes cinco a organizaciones
infernacionales.

"A Quien se ha aceptado como temitorio con derecho a nombre en esa
norma de standarizacidn se le otorga el derecho a obtener un dominio
tertoral de primer nivel, siempre y cuando designe la entidad delegada
para su administracion, que debe cumplir determinados requisitos, pero
gue tiene libertad parq, dentro de unas nomas técnicas de IANA, v su
sucesora ICANN, para establecer las normas vy caracteristicas de  sus
dominios inferiores”.®

Las empresas nacionales y  exiranjeras, que redlizan operaciones
econdmicas en un determinado pals acostumbpran el registro de este tipo
de dominios, con el objetivo de dar una Imagen mdas local a los
consumidores, ademads de procurar la salvaguardo de su idenfidad,
evifando confusiones para el casc de que exista una empresa con 8l
mismo nombre comercial © marca en €l mismo Estado.

Son administrados a fravés de autoridades de registro designadas en el
plano nacional "NIC" 0 "Network Information Center”.

En el caso de México el ccTlD es “mx’ vy la entidad encargada del registro
es NiIC-México, cuya sede se ubica en el Tec de Monterrey, campus
Monterey, en Perd es “.pe” y su administrador local es Red Cientlfica
Peruana, la Universidad de Chile a través de su Departamento de Ciencias
de la Computacion, fue designada como la entidad a cargo de la
asignacion de dichos nombres para el identificador de Chile “.cl”.

Con relacion o estos dominios, se observa que no necesariamente
identifican geograficamente un pais, como acontece en el caso por
giemplo de Alemania *.de” y Reino Unido *.uk”, cabe senalar iguaimente
que por lo general Estados Unidos no utiliza el suyo *.us”, sino los dominios
genericos Intemacionales.

Se observa que en algunos paises para el registro de este fipo de dominios,
no se exige la presencia local del solictante en el pals reglstrante, lo que
ha pemitido que se utilicen denominaciones en ocasiones genernicas para
el registro de nombres de dominio muy atractivos, por ejemplo, “buy.it’ que
utiliza la extensiodn para ltalia y que al raducirse dice “compralo”, de esta

5 www.portaldeabogados.com.ar/derechoinformatico/007problemdom4.htm
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forma diversos codigos han tergiversado su funcién orginal de Identificar a
un pais, convitiéndose en un indicativo de la funcion econdmica como
en el caso ".v' que se le utiliza en su mayoria para programas televisivos
mas que para identificar a Tuvalu, pues el gobiemo de ese pais cedid sus
derechos a ia empresa .tv  Corporacidén Internacional para  su
comercializacion, reclbiendo a cambio 4 millones de dodlares anuales, o
"co”  sufijo perteneciente a Congo, es empieado como sindnimo de
compania, Armenia cuya sigla es *.am”, *.fm” designada para los Estados
Federales de Micronesia, son en ocasiones aprovechados para identificar
programas de onda amplia y frecuencia modeladga y “.cd” ccllD
correspondiente a Djfouti, cuyas siglas identifican a los discos compactos o
cd’s; los dominios anteriormente precisados son dominios teritoriales pero
actuan como genericos sin restricciones.

En vitud de que 105 ¢cILD fueron creados con el fin de identificar a los
nombres de dominio nacionaies, circunscribiendolos al dmbito teritorial de
un determinade pais, es necesara la supresién de este tipo de abusos
muchas veces fomentada por los gobiemos de ios Estados, para allegarse
de Imporantes recursos econdmicos, desnaturalizando el objetivo principal
de los ccILlD.

Se sugiere gque sea en este 1ipo de dominios donde se observe mavyor
control otorgande una especialidad mds especifica a los nombres que se
deseen registrar, anteponiendo al ¢cTLD una palabra que identifique al
sector comrespondiente, por o menos en 1os rubros  mas ¢hractivos,
evitando de esta manera su saturacion, reconociendo el derecho gue
algunas empresas tienen para regisirar su nombre o marca, coexisttendo
con ofras que en el mismo teritorio han registrade igual denominacion con
anteriondad,

También se perfilan ios llamados ncmbres de dominio de primer nivel
geopoliticos, relacionados con regiones especificas del mundo como
acontece en el caso de la Unidn Europea con el “.eu” con el fin de
fomentar los vinculos en la comunidad y que aun cuando todavia no
pueden registrarse este tipo de dominios, pedrian llegarse a generalizar si
ofras regiones se unen a la propuesta emanada del Parlamento Europeo y
el Consejo de la Unidn Eurcpea.

Operadores como I-DNS Inc. ha desamollado fecnologia para ofrecer
nombres de dominio multilingles, es decir aquellos gue no comparen
caracteres latinos de la lengua inglesa; que derivan del Idioma drabe,
chino, Japonés, hebreo, coreano, ruso v thal y gue en ef mundo occldental
no son practicos, ni necesarios; sin embargo, st consideramos por gjlemplo
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que China tlene 87 millones de usucrios de intemet, no dudo que su
empleo en Asia sobre todo se ird incrementando a un fitmoe acelerado.

2.6 Naturaleza juridica de los nombres de dominio

Diversas voces del medio juridico-informdtico se han escuchado para
proclamar las teorias que se centran sobre este tema; oungue en mencr
propolcion con aquellas gue se concentran en el concepto, las
autoridades y conflictos de los nomiores de dominio, dichas teorias muchas
veces confusas, son objeto de debate por fratar posiciones contradictorias,
foda vez gque se fundan en las normas juridicas del Estado de origen del
investigador.

La divergencia emana de lgs legisiaciones del mundo, gue no siempre
adoptan un criterio uniforme sobre bienes, derechos reales y personales;
dado que este es un proyecto de investigacion mexicano, propongo partir
el andlisis de la docting emergida de los jurstas mas destacados de
nuestro pais.

Para el moestro Dominguez Martinez el patimonio es “el conjunto de
blenes, derechos y obligaciones comespondientes a ung persona, con
contenido econémico y que constituyen una universalidad juridica®.®

°El patiimonic de una persona se infegra por dos elementos; el primero es
su activo; se compone por fodo aquello de contenido econdmico que
favorece @ su ftitular, esto es, el conjunto de bienes y derechos
perenecientes G una persona. El otro slemento, el pasivo del potrimonio,
estd Integrado por todo 10 de contenido econdmico que es a cargo del
fitular, o seaq, obligaciones cuyc conjunto componen su aspecto
negativo”.’

Entre los elementos del aclivo del pafrimonio estdn los bienes, ef Cédigo
Civil Federal senala que las cosas se consideran bienes juridicamente
cuando son susceptibles de apropiacion y no estén excluidas del comercio
por su naturaleza (agquéllas que no pueden ser poseldas por algun
indlviduo exclusivamente) o por disposicion de la ley (las que declara
imeductibles a propiedad particular).

La filutaridad de un nombre de dominio puede enmarcarse como ung
cosa Incormporal, ya que carece de comporareldad, toda vez que supone el

¢ Dominguez Martinez, Jorge Alfredo. D
negocio juridico e invalidez. 32. Edicidn, Editorial Pornia, S.A., México 1992, p.215.
7 Ibidem, p. 216.
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gjercicio de un derecho, el cual recae sobre el nombre de dominio en si
gue a5 un bien inmaterial.

En vitud de que se tata de un derecho, reviste singular imporfancia
identificar la clase de bien incorporal de que se trata; es declr, determinar
sl es un derecho real o un derecho de crédito el componente activo del
patrimonio.

Ei autor anferlormente citado define al derecho real como el poder juridico
gue una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosq, &l
cual permite su aprovechamiento total o parcial en sentido jurdico y es
ademds oponible a terceros.

Para algunos autores los elementos de este derecho son dos; el sujeto
activo que es el fitular del derecho y el objeto o bien, sin embargo este fipo
de derecho no debe ser obsernvado desde una perspectiva meramente
econdmica, toda vez que no puede ignorarse que €l objeto del Derecho
es regular la conducta humana, por otra pare el poder juridico que
caractertza a los derechos reales se manifiesta en la posibilidad nomativa
de crear diversas relacicones juridicas que versan en la ejecucion de actos
juridicos de dominio o administracién, pudiendo vincular a otros sujetos
mediante la construccion de otras relaciones juridicas, de ahi que se derive
ofro elemento, el cual constituye el objeto directo; es decir, la conducta
humana.

En los derechos reales ademds existe un sujeto pasivo determinadoe ©
indeterminado, en el caso de los derechos reales absolutos como la
propiedad, el sujeto es indeterminado.

*Resutta francamente virtual el gue afimemos la posibilidad de que todos
los habitantes de todo ef mundo sean sujetos pasivos frente a nuestra
propledad, tanto les que infegran nuestra comunidad juridica inmediota,
por convivir en una misma poblacién, como aquellos que se encuentran
distantes en todos los lugares de la tienq, y con los que probablemente
jamas entraremos en relaciones de ningun género. Es verdad que existe la
posibiidad de que un defeminado sujeto penefre sucesivamente en
diversas comunidades, de tal suerte que reporte el deber de respetar los
derechos absolutos de 1os demds, Por esto el problema presenta
caracteristicas dificiles en cuanto a la determinacién mds o menos factible
y con relevancia juridica de los sujetos pasivos... Ia desmedida extensién
del sujeto le prima de significacion real”.?

8 Rojina Villegas, Rafael. DERECHO CIVIL MEXICANO. Tomo tercero, 83. Edicién, Edltorial
Porrda, 5.A., México, 1995, p. 139.
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En 1962 fecha en Ja cual se publicod la primera ediclén del libro citado v
aun en el afo de la edicidn consultada, en México era impensable
comprender 1a movilidad de sujetos, cosas e ideas que hoy en dia via
Internet se relacionan independientemente del Idioma o de las distancias;
en nuestra sociedad, la Red de redes se erge como el portal de
informacion, de entretenimiento, de liore mercado mds importante; af
carecer de fronteras facticas, Indiscutiblemente puede sl no se toman las
medidas adecuadas vulnerar €l derecho de propiedad de quien ostente
una cuenta bancara, una marca, una creacion literaria, efe.

Es imporante destacar que 105 derechos reales para 1o mayoria de las
legislaciones ibercamericanas, como la argenting v la chilena, pueden ser
creados por la ley, adoptando asi el sistema denominado de los numerus
clausus.

Bl Cédigo Civil Argentino establece en su articulo 2502: Los derechos
reales sdlo pueden ser creados por la ley. Todo contrato o disposicion de
attima voluntad que constituyese otros derechos reales, o modificase los
que por este Codigo se reconocen, valdrd sdlo como constitucion de
derechos personales, asi como tal pudiesen valer.

Estableciendo en el articulo 2503 que: Son derechos reales: 1- El dominio y
el condominio; 2- El usufructo; 3- El uso v la habitacidén; 4- Las sernvidumbres
activas; 5- El derecho de hipotecaq; 6- La prenda; 7- La anticresis”.”

El sisterna de numerus aperfus permite Ia creacion de derechos reales mas
alld de los establecidos en la ley, sistema al cual nuestro Derecho se
acoge; la thularidad del derecho al nombre de dominio, deviene de un
contrate; en donde una entidad regishadora no  gubermnamental
denominada ICANN (Infernet Comporation for Assigned Names and Numbers
—Cormpecracion Intemst para la Asignacion de Nombres y NUmeros) por
conducto de Network Information Center de México {NIC-México) realiza un
confrato de asignacién de un nombre de dominio con el solicitante, es
decir de esa convencién, derivada de un acuerdo de voluntades, que
crea derechos y obligaciones para ambas pares, se crea un contrafo de
adhesién'® innominado o atiplco, donde la cosa objeto del contfrato existe
en la naturaleza, es determinada y estd en el comercio al ser objeto de
aproplacion mediante el pago de una fasa.

 www.alfa -redi.org/revista/data/49-6.asp

W Es el contrato por el cual las partes no discuten su contenido, ya que una impone ias
condiciones contractuales y la otra queda en libertad de rechazarlas o adherirse a éstas, sin que
pueda discutir o modificar su contenido.
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La obtencidn del nombre de dominio exige que antes de ser designado
por el registrador, debe redlizarse una busgueda en el sistema
dencminado “whois”, para asegurar gue dicha denominacion no haya
sido previamente asignada; asi pues, fa cosa objeto del contrato existe en
la naturaleza a la fecha en que el contrato se perfecciona (al momento
del pago de la cucta de asignacion), mds no previo a su celebracion,
iguaimente el objeto se encuentra claramente determinado, toda vez que
la dencminacion ha sido elegida libremente por el titular para identificarse
en la red, deferminacién que se realiza una vez que haya siGo
perfeccionado el contrafo.

El objeto del confralo, es decir, la obtencidn del dominio. no es
incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma Jurdica gue
consfituya un obstGculo Insuperable para la readlizacidn del objeto
contractual en téminos de los articulos 1825 y 1828 del Cédigo Civil.

El aticulo 1831 de la norma sustantiva civil establece “el fin o mofivo
dsterminante de la voluntad de los que confratan, tampoco debe ser
centrario a las leyes de orden pdblico ni a las buenas costumbres” dicho
ordenamiento en su Tituio Sexto, Pimera Parte del Libro Cuarto sanciona {a
ficitud con la nulidad absoluta o relatfivg; en virtud de to anterior scstengo
que al no existir ninguna ley que impida la creaciéon de derechos reales, sf
pueden ser creados mediante la celebracion de un contrato.

El derecho real ademds es oponibie erga omnes, Ello facuita al titular para
inferponer las acciones fendientes a salvaguardar estos derechos contra
cualquler persona gue posea el blen.

En Estados Unidos después de seis anocs de disputa judicial, 1a Corfe
Suprema determind que ef dominio “sex.com” pernenece a Gary Kramer,
as comprobarse que su confraparte Stephen Cohen usurpd la dirsccion
mediante el envio de una carta apdcrifa a Verisign el ente registrador, por
medio de Ia cual aparentemente su fitular autorizaba la fransferencla del
dominio a su nombre.

En noviembre del 2000 Cohen fue condenado por el delito de fraude y un
ano despuss al pago de 65 millones de dolares por concepio de danos y
perjuicios, obsérvese que Kramer inicid una accién penal y posteriormente
relvindicatora por via civil,

Dicho asunto es de capftal imporiancia para los expertos, toda vez que
stenta las bases para considerar que la empresa dedicada a gestionar los
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dominios es responsable de salvaguardar la propiedad del nombre
regisfrado por e! titular, Independientemente que dentro de sus reglas de
operacién prevea textualmente gue 1os nombres de dominio no son de la
propiedad del solicitante, al mismo tiempo que otorga a los dominios 1a
misma importancia de cualquier bien materlal.

La propiedad, la maxima expresion del derecho real, es "el poder juridico
que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa
para aprovechara totalmente en sentido juridico, siendo oponible este
poder a un sujeto pasivo universal, por virtud de una relacion que se origina
entre el titular y dicho sujeto”."

El poder juridico en la propiedad solo puede recaer en sfricfo sensu sobre
blenes corporales muebles 0 inmuebles, aungue en algunas fegislaciones
como la chiiena v la Inglesa fambién puede tener como objeto blenes
incorporales que como se senald se refieren g derechos; en el presente
caso, el nombre de dominio tiene una naturgleza inmaterial que per se no
s un derecho, tampoco puede considerarse como una cosa corporal; no
obstante 1o anterior, las legislaciones han reconocido el dereche de
propiedad sobre bienes de naturaleza inmaterial, ddndoles un fratamiento
de cosa cormporal como acontece con  1os “derechos de autor’, sl blen
gran parte de la doctina nlega el cardcter de derecho de propiedad a los
derechos intelectuales, considerando dicha denominacidn como und
“gxprasion técnicamente impropia”, es posible advertir que tienen todos los
elementos de dicha prerogativa, ios cuales por analogia podrian ser
aplicados a los nombres de dominio.

Los tfres caracteres gue integran al derecho de propledad son: el ius ufend]
el derecho a usar la cosq, el ius fruendi o seq, el derecho a hacer propios
los frutos producidos por aguslla v el jus abufendl que es el derecho a
consumirla y a disponer de ella, sin gue ello implique hacer un mal uso de
la cosa, © un uso excesivo, injusto, iIMmpropic o prohibido en fos téminos
Que senala la ley.

La titularidad de un nombre de doeminio aporta un uso, goce y disfrute del
mismo, ello implica que el confenido que dlbergue la pagina web
identificada por los intermautas con el nombre en cuestiébn podrd ser de
libre creacion, invalucrando la futela de otros derechos, comoe los de autor;
as lambién e titular podrd darlo en prenda y transferifo, por o que el
carGcter absoluto del derecho de propledad, vislumbrado como el
gjercicio del derecho a todas las facultades que del dominio emanan se
cumple en la especie.

* Rojina Villegas, Rafael. Op, cit. p. 289.
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La propiedad implica exclusividad, dicho caracter se refiere a que el fitular
es el Unico facultado para usar, gozar y disponer de la cosa, en el caso del
nombre del dominio, éste Unicamente puede entenderse como una
expresion Unica, lo que implica que el alcance de dicho caracter
obviamente es significativamente menor en relacidon con las marcas
comeirciales.

ta propledad es un derecho pempetuc; es decir no obedece a limites
femporales, algunos autores sostienen que este requisito perenece a la
noturaleza de 1o que es objeto de propledad; en el caso de les nombres
de dominlo, éstos tienen una duracion limitada, desde un ano hasta cinco
en el caso del ccllD .mx; sin embargo su vigencia puede promogarse
mediante su renovacion indeflnida.

El articulo 830 del Cédigo Civil Federal establece: “el propietaiio de una
cosa puede gozar y disponer de ella con las Imitaciones y modalidades
gue filen las leyes’, de dicho precepto se desprende que el dominio
solamente puede ser acotado mediante disposicion legal gue o
determine; por o gue si se sostiene que Ia perpetuidad es un elemento
inherente a la naturaleza del dominio, no seria exigible gue dicha
limitacién estuviera acotada por la ley, por o que dicho requisito se
cumple.

En vintud de lo expuesto con anteroridad, me inclino a reconocer que &l
dereche sobre ef nombre de dominic que surge del contralo de
asignacion es un derecho real, un derecho de propledad sul generis, por
jo que difiero de las poliicas que maneja Network Information Center y en
particular NIC-México, por denegar dicho carbcter al establecer en el
inciso a) del punto Il de Igs Politicas General de Nombres de Dominio que
con el registro Unicamente “se reconoce el derecho de los titulares al uso,
goce y disfrute del nombre de dominio, sin que por io anterior se entienda
la fransmision y/o cesién de los derechos de propiedad del mismo*'?, toda
vez que el fitular ejerce un poder juridico en forma directa e inmediata
sobre el bien vitual e implica un aprovechamiento total del mismo en
sentido juridico.

No obstante 1o anterlor, existen autores latinoamericanos que sostienen el
cardcter de derecho de crédito al derecho al nombre de dominio; el
maestro Dominguez Martinez define a este tipo de derecho como la
relacion juridica por medio de la cual una persona denominada acreedor,

2 www.nic.mx/es/Politicas, Dominios
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esta facultada para exigir de oa denominada deudor, una prestacion de
dar, de hacer o de no hacer de cardcter patimonial.

tl dereche personal o de crédito implica dos momentos o estados: el acto
de creacion de la relacién Jurdica v el acto que implica el vinculo juridico
en si.

El pimero se refiere al acto constitutive, el cual emerge del contfrato de
adhesion, por medic de la cual una de las partes, la enfidad registradora
designada por ICANN gsigna un nombre de dominio y €l solicitante se
obliga a pagar por eflo una canfidad de dinero como contraprestacion
por dicha asignacion; sin embargo en vitud de que fue en esta etapa
cuando al sujeto pasivo le fue exigida su contraprestacion, es decir el
pago del precio e Igualimente el organismo © sujeto activo realizo ia
prestacion principal que es la entrega del dominio en cuestion; el segundo
acto denominado constifuido no existe, por lo que juridicamente no podria
considerarse un derecho personal © de crédito en sentido estricto.

Rofael Rojina Villegas senala que en 1os derechos personales, el fitular no
adguiere un poder juidico sobre bienes determinados, 1o gue se
contrapone con la figura analizada, toda vez gue el fitular de un nombre
de dominio puede realizar todos los actos de disposicidn que desee y sean
legalmente posibles sin que haya inferferencia del organismo a cargo del
sistena, elemplo de lo anferior es la transmisién deli nombre que no
requiere de la aprobacion, sino de lo simple notificacion al ente delegado
por ICANN, Por ofro lado las relaciones juridicas que originan derechos de
crédito no son perpetuas, estan mitadas por el tlempo; sin embargo
como se esbozd con antelaciéon, el término comresponde a la propic
naturaleza del nombre, ademds es impoesidle soslayar que una de 1as
caracteristicas principales de los nombres de dominio reside en que
pueden cederse y transferirse por causa de muerte de su fitular, 1o que en
los derechos personales no acontece.

2.7 Organismos encargados de la administracién y regulacién del
Sistema de Nombres de Dominio

Como se ha expuesto en el presente tema, el Sistema de Nombres de
Dominio requind de un perfeccionamiento griadual en vitud de su
crecimiento. En sus Inicios era de gprovechamienio exclusivo de Ia
comunidad clentifica académica y militar noteamericana, derivado de un
acuerdo entre ARPANET y la Universidad de Califormia de los Angeles {UCLA),
encargada de desarrollar el proyecto y sentar las bases de la intemet
actual. Es en esta institucion educativa donde un joven investigador de
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posgrado llamado Jon Postel (1943-1998) es designado para administrar la
lista de los nombres y direcciones de host, asi como la de los diversos
documentos realizados por los investigadores de ARPANET denominada
Request for Comments o RFC, ambas listas fueron publicadas por
conducto de! Instifuto de Investigaciones de Stanford en Menlo Park,
Network Information Center (SRI-NIC),

Posteriormente el Depatamento de Defensa de 10s Estados Unidos {DARPA)
pemitid a Postel delsgar aspectos administrativos del mantenimiento de
la fista de nombres y direcciones al Instituto de investigociones de
Standford [SRI), los aspectos técnicos fueron destinados a IANA {Intemet
Assigned Numbers Authority), con sede en la Universidad del Sur de
Califomiq, autoridad administtativa encargada de detemminar el espacio
para la asignacién de direcciones 1P en el dmbito global y nombres de
primer nivel geografico (QTLD) y delegar los bloques de direcciones IP a los
dominios regionales los cuales son:

APNIC {Asia Pacific Network Information Center) para la Regidn Asia-
Pacifico.,

ARIN {American Registry for Internet Numbers) es la organizacion gque
administra el espacico de direcciones P para América del Norte, una
porcion del Caribe y la region africana del subsahariana.

RIPE (Réseaux P Européens) para Europa, Asla Cenhial v paises africanos
sftuados al norte del Sahara.

LACNIC (Latin Amerlcan and Caribbean 1P Address Regional Registry) para
Latinoamérica e islas caribenas.

AFRINIC en proceso de convertirse en el registrador autorizado de Afrlca,

El SRI mantuvo el registro de los nombres de dominic de primer nivel
genéricos, con el auspicio del DARPA desde mediados de la década de
los 80°s hasta principios de los 90°s, posteriormente la National Science
Foundation {NSF) del Departamento de Educacion de los Estados Unidos
tomo esa responsabilidad hasta marzo de 1992, afo en que finalmente se
convocod a una licltacion para asignar la funcién del registro de los
nombres de dominio de primer nivel genéricos.

El 1° de enero de 1993 el gobieme de los Estados Unidos contfrata con las
empresas Network Solutions Inc. (NSI), AT&T y General Atomics, pare de la
administraclén de los gTlDs, funclén que posteriormente seria conoclda
como INTERNIC; NSI se encargaria del registro, la segunda del senicio de
directorio y General Atomics de |la administracidon de semvicios de
capactacion y educacion, relacionados con los nombres de dominlo de
primer nivel .com, .org y .net posteriormente NSI absorbe las tres funciones

25




en un prncipio financiada por NSF; hasta sepfiembre de 1995 cuando el
registro y el mantenimiento de los nomicres de dominio deja la gratuldad
de su servicio.

La Administracion Nacional de Telecomunicaciones e Informacién {NTA)
érgano dependiente del Departamento de Comercio de los Estados
Unidos publicd el & de junio de 1998, su “Statement of Policy on the
Management of Infemet Names and Addresses” o Ubro Blanco, el cual
proponia la creaclén de un ente privado independiente, sin fines de lucro,
responsable de coordinar ias funciones del Sistema de Nombres de
Dominio, sustrayendo ef conirol de los nombres de dominio a 10s goblemos
nacionales y organizaclones intergubemamentales. .

El resultado del Libro Blonco fue una organizacion supranacionat en la que
participaron fodos los sectores mundiales involucrados, pero sin que en ella
hublera injerencia directa de organismos infergubemamentates ©
gobiemos, a esta importante entidad sin dnimo de lucre para beneficio
publico se le denomind ICANN (Intemet Corporation for Assigned Names
and Numbers) constitulda bagjo las Lleyes del Estado de Califernia, que
“realiza funciones centrales de coordinacidn de Intemnet en maoteria de
nombres de dominio, direcciones y pardmetros de los protocolos de
comunicaciones usados en la red de redes. Para redlizarlas dptimamente,
genera un conjunto de politicas explicitas, a partir de mecanismos
transparentes basados en amplios consensos internacionales”.'®

NSF suscriblo un convenio con NSI para efectos de proseguir con el servicio
de registro de nombres de dominio; que desde entonces y hasia 1999
redlizd 1a labor de registro, coordinacidn y mantenimiente de senvidores raiz
del Sistema de Nombres de Dominlo registrando los nombres de dominio
de nivel superior y administrando o base de datos que confiens los
registros oficiales sobre nombres de dominio efectuados a nivel mundial.

En 1992, el Congreso de Ios Estados Unidos auforizd a NSF llevar a cabo
actividades comerciales pemitiendo la conexidon y competencia en el
registro, mediante la participacion de nuevos proveedores privados
comerciales de servicios de red que empezaban a surgir.

A efecto de evitar los primeros conflictos enfre nombres de dominio v
marcas publicd en 1999 1a Poliica Uniforme de Resolucién de
Controversias (UDPR -Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), un
procedimiento sumario y Unico que svitaba resolver este tipo de asuntos
de cardcter intemacional por fiibunales judiciales nacionales que

B www.alfa-redi.org/revista/data/25-4.asp
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Indubitablemente  atraia problemas de jursdiccion; ta idea fue crear
centros de arbitraje autorizados como el Centro de Mediacion y Abitraje
de la OMPI, el Instituto de Solucidn de Contfroversias, e-Resolution, el Foro
Nacional de Arbitraje y el Centro de Resolucion de Disputas de Nombres ce
Dominio Asidgtico.

Los registradores reglonales sefalados en la pagina que anfecede cuentan
con la potestad de registrar a diferentes entidades segun el pais; en &l
casc de México, Network Information Center México o NIC-México es el
Registro Nacional de Intemet para direcciones IP, es el encargade de
asignar el espacio de estas direcciones para proveedoras de servicios en
internet en Meéxico, su principal funcién es llevar a cabo el registro y
mantenimiento del dominio teritorial .mx, cédigo asignado a nuestro pais
como ccTLD segun ISO 3166 desde el 1° de febrero de 1989, tiene su sede
en el Institutc Tecnoldgico y de Esfudios Superiores de Monterrey, Campus
Monterrey.,

Ei interés por tener presencia en los medios digitaies se ha incrementado
vertiginosamente, por Io menos en el dmbito comercial, o penas en el
ano de 1987 se realizd Ia primera conexidn de infemet en México; para el
ono de 1992 habia registrados Unicamente 45 dominios bajo .mx de los
cuales el 90% era para paginas con contenido académico, fres anos
después los dominios con fines comerciales se incrementaron en un 55%,
en 19946 sumaban apenas 2838 nombres de dominio, 80% de ellos
comerciales y of dia de hoy suman mdas de 100 000 nombres, de los
cuales 90% son registrados con el objeto de realizar actos de comercio,
siendo el .com.mx el principalmente solicitado.,

Con el obleto de cumplimentar el presente frabalo, considero
indispensable sefalar los derechos y obligaciones que tiene el fitular de un
nombre de dominio registrado con la extension *.mx”,

Cobe sendlar que desde marze de 1997 no se autforiza registrar
{nicamente los nombres de dominio bajo la extensidn sefialada, sino debe
combinarse con alguna de las clasificaciones precisadas en el Anexo A de
las Politicas ™.net.mx”, *.org.mx", “.edu.mx’, *.gob.mx" y *.com.mx".

En vitud de que se trata de un contrato de adhesién, el solicitante debe
sujetarse a los disposiciones del registro elaboradas por NIC México, pues
en caso contraro, no se procederd a la oblencidn del dominio, es
indispensable verificar que el nombre de dominio esta libre, leer
detenidamente las Politicas Generdles de Nombres de Dominio que
entraron en vigor el 1° de junio de 2004, la Polica de Solucion de
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Controversias en materia de Nombres de Dominio para mx y €l
Reglamento de ia Polifica de Solucidon de Contoversias, los dos Utimos
serdn aplicables para el caso de gue se instaure un procedimiento
administrativo de solucién de confroversias por la violacién a derechos de
propiedad intelectual especificos vy en el primero de los sehalados se
enumeran los requisitos, el procedimientc para el registro, cuotas,
modificaciones, suspensiones, elminacicnes y bases generales por
disputas por titularidad y de propiedad intelectual de nombres de dominio;
cabe senalar que estos documentos son frecuentemente modificados, por
o gue es convenlente estar al pendiente de los mismoEs,

La adguisicidon de un nombre de dominic Inicia con una solicitud via
Infemet, que puede ser presentada por una persona fisica o moral que en
nombre y representacion de un tercero lo pida [(organizaclon), debe
senalar los datos de los contactos (administrativo, técnico y de pago), gue
deberdn mantenerse en todo momenio actualizados, pues de no ser asl el
nombre de dominio podrd ser suspendido en el futuro,

Al momento del registro el solicitante, debe manifestar gue el nombre de
dominio es registrado con un fin licho, que de una manera ayuda a
prevenir los delitos que se recdlizan por la Red, es responsabilidad del fitular
asegurarse gque no esta vuinerando derechos especificos de propiedad
Infelectual que no le son proplos.

NIC México ademds opera con un Comité Consuttivo orientado a debctir
sobre temas relacionados con este ente privado, a efecto de
proporcionarle recomendaciones orflentadas al desamollio de la Intemet en
México v a los nombres de dominio; cabe senalar que este comité relne
la paricipacion de 13 experos, todos hombres, en su  mayoria
perteneclentes a empresas de tecnologia digitfal v despachos de
consuttoriy, 1o que induce a pensar que el reqgistro del ccTLD “.mx" lejos de
ser un hdmite publico, se estd circunscribiendo a intereses pariculares
mercantllistas, muchos de ellos extranjeros, pues hay que recordar que Ia
mayoria de empresas de esta investidurg, si bien son personas morales
mexicanas por estar constituidas de conformidad con las nomas previstas
en el Codigo de Comercio, su infraestructura, fama, nombre, Ideologia y
qguehacer obedece a capitales norfeamericanos, bajo este tenor
obviamente dichos entes privados carecen de interés en que se bensficie
al conjunto de la sociedad, que permita por Io menos ser accesible a ella
el conocimiento sobre la materig, sin embargo no se puede soslayar el
Inferés creclente de las nuevas generaciones dispuestas ¢ participar de
forma mdas activa en este proceso, que en la actualidad también
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desoladoramente desplaza, si bien no de manera absoluta, sino parcial a
la universidad publica y al gobiemo.

La Politica de registro varia en cada pals, por ejlemplo en Espana ES-NIC Ia
autoridad designada como registrante para la extension .es, por resolucion
de Ia Secretaria General de Comunicaciones del 10 de febrero del 2000
es para tales efectos la empresa publica empresarial Red.es
{anteromrnente denominada Entidad Publica Empresarial de la Red Técnica
Espanola de Television), por lo que el responsable final del doeminio citado
es el gobierno espanol, que admite el registro de nombres de dominio *.es”
o “.com.es”, “.nom.es", “org.es’, “.gob.es’ y "edu.es” 10s cuatro primeros
para ser registrados libremente y 10s dos Ultimos dnicamente para iniciativas
publicas y para instituciones o para contenido educativo respectivaments,
haclendo por lo mencs a éestos dos mucho mdés seguros en relacion con
los ofros, se reseva el 1egistio de toponimos vy gentilicios a las
administraciones publicas comespondientes con el fin de gue se elaboren
portales que beneficien a las empresas o Instifuciones circunscrifas a su
teritono, se encuentran los llamados “agentes registradores o mediadores”,
figuras no encontradas en NIC-México, pero si populares entre los
diferentes sistemas europeos de registro, los cuales son empresas privadas
encargadas de gsesorar y tramitar 1os normes de dominio con el ccIlD
correspondiente a cada Estado y ain cuando a gestion del .es ha sido
duramente criticada, por lo caro y lenfo de su servicio, ha fenido pocos
problemas de registro abusivo.

Las acciones de NIC-México, no han sido objeto de ningun
cuestionamiento, probablemente por conveniencla de los infereses
privados que se generan en tomo al registc operado unicamente por una
sola entidad, por lo que resulta iresponsable calificar sin ningdn pardmetro
conflable la gestién de este ente privado; no obstante lo anterior, no debe
soslayarse el atraso que existe en este campo en comparacion con otros
registradores autorizados como DENIC de Alemania que ocupa el segundo
lugar después del “.com” con 5,459,604 nombres de dominio registrados
con la extension “.de” y en Latinoamérica, donde Argentina ocupa el lugar
numero 12 mundial con 443, 571 dominios “.com.ar" seguido en el 14 por
Brasil con 406,355 dominios, Chlle en la posiclén 35 con 76,077 dominios
*cl" y finalmente México en el lugar 37 con 63,842 dominlos registrados
“.com.mx’ en 2003'. En sintesls, fodavia existe mucho rezago, tanto en
Latincamérica como a nivel mundial, cabe sefalar que por cada 1,000
habitantes mexicanos existe una direccidon con extension “.mx’, en

1% En octubre de 2004 se observa que Alemania tiene 8,087,360, Brasil con 694,438, Argentina
no publica sus cifras, Chile con 100,000 (datos al 1° de abril), México con 100,000 (sin embargo
el 30 de abril eran 87,728 nombres de dominjo registrados).
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contraste con el Reino Unide donde existe una direccién .uk” por cada 12
habitantes, estas cifras son terlbles sl se recuerda que nuestro pals
agparentemente es la decima tercera economia mundial, gue fima
constantemente  frafados comerciales vy que la aperura de Jas
telecomunicaciones en los Ultimos anos ha crecido verliginosamente
gracias @ empresas naciongles y extranjeras que  competitivamente
ofrecen servicios de Intemet, constituyendo este recurso tecnolégico en un
campo fertll donde solamente unos cuantos podrdn sacar provecho, sin
ser molestados por el desinteres existente,

Tema 2.- MARCAS

1. Concepto legal y doctrinal de la marca

El objetivo central este tema es e estudio de la marca en parlcular; sin
embargo, considero que para esbozar una definicién de la misma en el
presente trabgjo, es indispensable para el estudioso del Derecho explicar
previamente las figuras que conforman el sistema de propledad intelectuat
e industrial mexicano.

La propiedad es una institucién inherente a la naturaleza humana, estd
enfocada en la regla suum cuique, es decir, cada qulen lo suyo, &l
derecho de propiedad se identifica con el derecho gue tiene el
propletario de un bien para gozar y disfrutar de él, en un primer momenio
se concibe como un poder practicamente absoluto del sujeto respecto de
lo gue es de su propiedad, en la actuadlidad se habla de un poder ilimitado
salvo excepciones, salvaguardando siempre el interés de lo comunidad,
de conformidad con €l ordenamiento legal que impere; s declr, la idea
de propiedad cumple una funcidén social aunque protege intereses
individuales, esta concepcion ha evolucionado vy ha presentado diversas
discusiones complejas, como puede observarse de la lectura de la Uifima
feoria qus intenta explicar la naturaleza jurdica del derecho de marca que
en el nimero 2.E se estudia.

Aun cuando el derecho de propiedad debe ser entendido como un
derecho unftaro, la idea de diversificacidn de esfe concepio se ha
extendido, se habla de propledades especificas, que han supuesto en
algunos casos crear leyes especiales, cuya especialidad estd enmarcada
de conformidad con el objeto de propiedad, como la Ley de Propiedad
en Condominio de Inmucbles para e! Distitto Federal o la Ley de la
Propiedad Industrial.
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El Derecho de la Propiedad Infelectual es un derecho subjetivo, de
caracter femporal que oforga el Estado a una persona fisica o moral gue
fealiza una obra producto de un ingenioso trabajo Intelectuat, manifestado
a través de una creacion artistica, o a quien es capaz de inventar o
innovar, asi como a aguellos que adoptan indicaciones comerciales,
pudiendo ser éstos productos u objetos del comercio o la Industria.

De lo apuntado en el parrafo anterior, la propiedad infelectual tiene dos
verientes una puramente como creacion intelectual aplicada al campo
de la culturq, de las bellas artes o la ciencia, denominada propiedad
intelectual enfendiéndola en estricto sentido y la ofra que sin dejar de ser
una creacién que se desarolla en lg psigue de quien lo produce, se
enfoca al mundo del comercio ¢ Ia industria, denominando a esta ramaq,
propiedad industrial; sin embargo, en ambos casos los bienes que se
tutelan son incomporales o inmateriales, de ahi una primera diferencia con
la propiedad ordinaria, que presenta diversas caracteristicas: puede ser
adauinda por el franscurso del fiempo (prescripcion), se ejerce sobre un
bien tangible, existe una plena identidad entre 1a cosa y el dominio, 1o ided
fundamental de este tipo de derecho se centra en las facuttades de
disfrute del bien. La propiedad intelectual en cambio, nace del acto de
creacion de la obrq, la creacién intelectual va incorporada con €l objeto
material, pero el uno es Independiente del ofro; es declr quien compre ia
cosa, No adquinrd con ello, en el caso de la marca, el signo distintive que
su etiqueta ostenta, &l derecho de propiedad intelectual ademds se
circunscribe medularmente en impedir g otros una determinada actividad,
evitando la falsificacion, competencia desleal y otras conductas llicitas.

Las figuras que integran la propiedad industrial son;
s Patentes

Modelos de utilidad

Disefos industriales

Marcas

Avisos

Nombres Comerciales

Denominaciones de Origen

El dedicar esta tesis al estudlo de la marca, no es preducto accidentado
de mis inquietudes, conesponde al interés despertado por una comnlente de
juristas investigadores que han indagado profundaments en el fema, &
incluso, dedicado tratados enteros como el elaborado magistraimente por
el Dr. David Rangel Medina.




La marca es una figura que ha cobrado relevancia a partir de 1os inicios
del siglo XX, por el desamollo industrial, ias estrategias de mercado, Ia
globalizacion, ios negocios y la politica econdmica en general, es la figura
juridica con mayor preeminencia en la esfera del Derecho de la Propiedad
Industrial, sin sostayar por elio, a los demds instituciones juridicas que ia
conforman; sin embargo y a efecto de formular un concepto mas preciso,
me permito transcribir las siguientes nociones:

*Albert Chavanne y Jean-Jacques Burst definen a la marca como un signo
sensible puesto sobre un producto o servicio y destinado a distinguide de
los productos similares de los competidores © de los servicios prestados por
otros”.}®

“Alfonso Giamibrocono considera gque Ia marca es cualguier signo distintivo
aplicado al preducto o fijado en relacién al producto (por ejemplo sobre
los contenidos de! producto mismo}, que sea en grado fal, que distinga al
producto mismo de otros similares existantes en el comercio® .

“Jesus M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas definen a ia marca
como un signo que tlene come fin distinguir mercancias, para beneficio
de quienes se han servido de ellas y no han sido enganados en cuando @
su eficacia o utiidad, beneficio que también se exfliende al comerciante
que quiere presevar o mejorar su clientela”.’

Garrene senala que la marca "es el signo con que el industrial,
comerciante o agricultor distingue 1os productos de industia, comercio o
explotacion agricola”, '

El maoestro Nava Negrete dice que la marca “es todo signo o medio
material que permite a cualquier persona fisica o jurdica distinguir los
productos que elabora ¢ expende, asl como aguellas actividades
consistentes en senviclos de ofros iguales © similares cuya finalidad
Inmediata es la de atger Io clientela y después consewvarla y
aumentaria“,’®

5 Nava Negrete, Justo, DERECHQ DE LAS MARCAS, Editorial Porr(ia, S.A., México, D.F.,
1985, p. 144,

1 1dem.

17 Ihidem, p. 145.

'8 Bertone Luls Eduardo y Guillermo Cabanellas Cuevas. Wg_,
Editorial Heliasta, S.R.L, Buenos Aires, Argentina, 1989, p. 15.

1% Nava Negrete, Justo, Op, cit. p. 147.
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Para el Dr. David Range! Meding marca es “el signo de que se valen los
Industriales, comerclantes y prestadores de senvicios para diferenciar sus
mercancias o servicios de los de sus competidores”. 2"

En cuanto al concepto legal de marca en los textos legislativos de los
diverscs Estados me petmito franscribir 10 siguiente;

En Chile el ariculo 86 del Reglamento de a Ley 19.039 define a la marca
comercial como “todo signo visible, novedosc y caracteristico gue permite
distinguir productos, servicios 0 establecimientos comerciales ¢ industiales
de sus similares, tales como nombres, seuddnimos, palabras, expresiones
amitrarias o de fantasia, combinacion de colores, vifetas, etiquetas, o una
combinacién de estos elementos, vy las frases de propaganda ©
publicitarias”.!

Por su parte ef articulo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de
Costa Rica contfiene un gpartfado de deflniciones donde se expresa
“Marca: Cualguler signo o combinacion de signos que permita distinguir los
bienses © servicios de una persona de los de ohQ, por considerarse éstos
suficienternente distintivos © suscepftibles de identificar los bienes © servicios
a los que se apilquen frente a los de su misma especie o clase".??

En Venezuela el articulo 27 de {a Ley de Propiedad Indushial publicada en
g Gaceta Oficial No. 24873 del 14 de octubre de 1955 senala: "Bajo la
denominacién de marca comerclal se comprende todo signo, figura,
dibujo, palabra o combinacidn de palabras, leyenda y cualquier otra serial
que fevista novedad, usados por una persona natural o jurdica para
distingulr los articulos que produce, aquellos con los cuales comeircia o su
propia empresa*“,?®

La Ley de Propiedad Industial, Decreto legislativo No.823 del Perd
establece en su ariculo 128° gque por marca puede enfenderse “fodo
signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos v servicios de
una persona de los productos o senviclos de ofra persona” 2

El numeral 1 del articulo 4 de la Ley 17/2001 de 7 de diclembre de Marcas
de Espafa establace:; “se entiende por marca todo signo susceptible de

0 Rangel Medina, David. DER [AL !
edlcién, Editorial Unlversidad Nacional Auténoma de Mexk:o Méxlco D. F 1952, p 48,
2! wiww.alfa-redi.org/upload/revista/90803-14-45-schmitz.pdf.

2 www sice.0as.org/int_prop/nat_leg/Costa/1m7978-1,asp

B www.slce.oas.org/int_prop/nat_leg/Venezuela/llps.asp

2 www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Peru/D823d.asp.
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iepresentacion  gréfica que siva para distingulr en el mercado 1os
productos o servicios de una empresa de los de otras”.

En México ia Ley de la Propledad Industiial prevé en su ariculo 88 “Se
entiende por marca ¢ todo signo visible que distinga productos o serwmos
de otros de su misma especie o clase en el mercado”

Para la Organizacicn Mundial de la Propiedad Intelectual la marca “es un
signo distintivo que indica que cierfos bienes © senwicios han sido
producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada”.?’

En vitud de lo anterior, se desprende Qque no existen diferencias
sustanciales entre o que los diversos autores entlenden como marca;
enfocan su explicacion ala delimitacion de su funcidn principal; es decir,
a o de “distinguir’; de igual manera, la mayoria de textos legales han
esbozado sus propios conceplos; pero existen otros que solo se han
limitado a enumerar io que puede ser susceptible de registro.

En conclusion, la marca es un signo susceptible de represenfaciéon grafica
que permite identificar los productos o senvicios de una persona fisica o
moral, de ofros iguales o similares en el mercado.

2. Naturaleza juridica de la marca
Existen diversas teorias que explican el origen del derecho de la marca:

A. La marca como derecho de la personalidad.- El maestro Gutiénez y
Gonzdlez afima que “los derechos de la personalidad, son los bienes
constituidos por determinadas proyecclones fisicas o psiquicas del ser
humano, individualizadas por el ordenamiento juridico” 2 es la proyeccion
en el orden legal de la persona en si, son derechos sustanciales
infrinsecamente ligados al ser humano, la funcién del Derecho consiste
entonces en garantizar g profeccion y el respefo a ios elemsntos
constitutivos de la personalidad.

En el caso que nos ocupq, entre la maica vy el titular, el derecho de la
personalidad se manifiesta en un vinculo indiscluble existente entre ambos,
et blen superior juridicamente protegido (marca) es un signo distintivo que

www portucolegal com/textos/769/1 php

;gg_us_ujgj Ediciones Delma, S.A. de C.V., México, 2001 p.25.

7 www.wipo.int/about-ip/es/trademarks. html
2 Galindo Garfias, Ignacio, DERECHO CIVIL. 162 edicidn, Editorial Porria, México, D.F. 1973,
p. 331.

34




identifica el origen del blen o del sewvicio, o sea a su titular y convierte a la
marca en un caracter de su personalidad, por ser una expresién de su
capacidad creadorq,

Esta concepcldn asegura una relacion basada en la identificacién de
procedencia, valor y reputacion del producto con la persona fisica o moral
que o ostenia.

La teoria expuesta ha sido objeto de retractores que fundamentan sus
argumentos en las siguientes cuestiones:

» Los derechos de la personalidad se adquleren desde el momento de ja
concepcion, los derechos marcarnos en cambio, requieren de un
reconocimiento formal que se manifiesta a fravés del registro, o bien de su
uso, en ampos casos se deben satisfacer determinados requisitos jegales,
debe recordarse ademds que los derechos de o persondlidad
comesponden a indviduos como seres humanos, no a las personas
morales y regulamente coresponde a sestas Ulimas ser fliulares de
derechos de propiedaod industrial,

« Los derechos de lo personalidad, son derechos subjetivos que tienden a
proteger bienes morales, no resarcibles en dinero, son extrapatimoniales.
Las marcos tienen un contenido esenclalmente econdmico, conceden
ventajas patimoniales a sus titulares, pueden ser vendidas, explotadas,
canceladas, embargadas, licenciadas, ios derechos de la personalidad
son al confraro, imenunciables, inembargables, Intransferibles e
inalienables.

o Los tratados, ko ley de propiedad industial, la jutisprudencia, las
resoluciones administrativas y judiciales dictadas en g matera, no
conciben el derecho sobre Ias marcas como un derecho de la
personalidad, la violacién a registros marcaros supone la comision de
conductas de competencia desleal, sancionadas administrativamente. El
conculcar un derecho de la personaiidad compromete a su trasgresor
unicamente a la reparaclén del dafo moral ocasionado.

B. Derecho de monopalio.- Los expositores de esta teoria son: Renouard y
Francescheili, el primero sostiene gque al oforgare proteccion legal a una
marca, se concede un monopolic sokbre ésta, e implica un incentivo que
se le concede al fitular a fin de que se beneficle de la explotacion del
signo en cuestion, la teoria del segundo de los autores mencionados se
fundamenta en el jus prohibend!; es decir, en el derecho que tiene el
fitular para exigir que nadie pueda impedine, obstaculizane o molestarle
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del disfrute de su derecho sobre la marca, asi como el de impedir que
sean otos los gue puedan empleatria en relacion con otros productos.

En esta teoria el dereche gque se ejercita es de exclusividad, oponible @
terceros, subjetivo y patrimonial; sin embargo, es insostenible por los
siguientes motivos:

o La consideracidn mds Impertante empieza cuando se andliza su
denominaclon, el téemino monopolio  (del lat. monopolium vy gr. mono,
uno y pollen, vender), implica un aprovechamiento exclusivo de un blen o
servicio que puede originarse a fravés de un privilegio, cabe sefalar que
en la antigledad las marcas de fabrica, podian ser concedidas a titulo de
priviegio, pero en la actudlidad no acontece, ningdn ordenamiento
concibe a la marca como un monopolio, € inclusive la Constitucion prevé
expresamente su prohibicién, con las excepciones que ella misma
enmarcaq, {as cuales se justifican en el desempeno del Estado para ergirse
como rector del desarollo econdmico nacional dentro de un contexio de
progreso economico mundidl, tendiente a proteger el inferés social de Ios
consumidores y dentro de este contexto, Jla marca, por o menos
Juridicamente no es un monopolio.

« El otorgamiento de la marca no tiene como objeto recompensar o
incenfivar a sus titulares, caso contrarno al de las patentes que si tienen esa
finalidad econdmica y gue se eleva a rango Constitucional (articulo 28).

o Una misma marca puede ser utiizada por varios personas para
amparar productos o servicios diferentes, en un terftordo e Inclusive en
otres, por lo que su caracter exclusivo es inexacto.

o Si bien esta teoria recalca el derecho de exclusividad que se fiene
sobre la marca, o seq, un monopolio sobre la misma, no se establece una
clara diferencia con respecto al derecho de posesion que pudiera
desprendeise sobre cualquier ofro bien material.

C. Derecho intelectual.- El expositor de esta teoria Edmond Picard, en su
obra de 1921 “tes Constanfes du Drolt” esbozd una clasificacion
pentapartita de los derechos, en prncipio establecid que todo derecho
{en su forma pura) requiere de cuatro elementos fundamentales: q) titular,
gue es al gue le pertenece y se beneficia de &, b) objeto, que es el medio
amblente sobre el cual el primero ejerce su premogativa, dentro de éste
incorpora las “concepciones intelectuales”, donde incluye a las marcas c)
una relaciéon entre ambos (sujeto y objeto) y d) ta protecclén o coercion
para hacer respetar o reestablecer el derecho violentado. Con respecio a
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la clasificacién de derechos expuso que los derechos podian ser:
personales  (matimonio, inferdiccién), obligacionales  {compraventa,
arrendamiento), reales (propledad, servidumbre), intelectuales (patentes,
marcas) y universales {sucesiones, quiebra).

La feoria de Picard ha sido combatida con los sigulentes argumentos:

o Georges de Ro indica que la denominacion “Derechos intelectuales”
"no es exacta, pues no tendria sentido lamar de esta manera el derecho
de marca, que consiste en un simbolo de signos vulgares, que todo
mundo se puede imaginar y formar, una estrella, una planta, un animal,
que representados con una apariencia distinttva, no dicen nada a la
infeligencia y estan lejos de ser el fruto de sus esfuerzos”.??

> Porlo anterior, la marca no es producto de un esfuerzo infelectual serlo,
son denominaciones cuyo objeto consiste en asegurar un beneficio
econdmico, competir exitosamente en el mercado.

o E objeto de proteccidn det derecho de marca no reside en el
elemento Intelectual de su denominacidn, sino en la exclusividad de su usc
en relacion con el bien o servicio que se ampara bagjo ese nombre, caso
contranio al derecho que se ejerce por efemplo con obras cienfificas o
literarias, asi como en el caso de las invenciones y os secrefos industriales,
donde el objeto de ko proteccion es el confenido infelectual que
intinsecamente tlene cada una de estas figuras, por lo que situar al
derecho de marca como un derecho intelectual puede llegar a causar
confusidn en relacion a otras figuras que efectivamente si implican una
creqacion del intelecto humano.

D. Derechos inmateriales.- Joseph Kolher fue quien expuso por primerd
vez esta teoriq, sin que precisara concretfamente el contenido de dichos
bienes; sin embargo, posteriormente fue aplicada y desanmoliada para las
marcas por autores principalmente alemanes.

Esta feoria le otorga a ia marca la cdtegorlo de un bien, se le concede un
significado autdbnomo, independiente de la cosa y que per se tiene un
valor,

*El derecho d la marca, no recae sobre una cosa sine sobre un bien de
naturaleza inmaterial;, el ejerciclo del derecho se maniflesta por un
rmonopolio con sus dos elementos, el derecho de uso y de defensa de la
imitacion, Ese bien inmaterial es cedible, si no estd ligado a la persona del

2 Nava Negrete, Juste. Op, cit. p. 129.
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titular de la marca. Este ditimo puede disponer como de fodos 10s
elementos de su palimonio que fienen un cardcter enteramente
personal”,*®

ta marca es un producto del intelecto humano, es un signo distintivo,
slemenfo intangible que obra aparelado con el bien, sin embargo Ia
naturaleza de ambas figuras son diversas e independientes, Ia marca es un
bien inmaterial , asi como el derecho gue sobre ella recae; el bien en
cambio, se encuentra en el mundo de lo fangible. En consecuencia el
derecho del cual frata brevemente este apartado es; subjetivo, privado,
patimonial y absoluto.

Esta teoria fue ciriticada por Remo Franceschelli por considerar que la
misma define la naturaleza juridica del bien, pero no del derecho. No
obstante lo anterior, ha sido acogida por diversos juristas e incluso recogida
por ordenamientos legales de distintos palses.

E. Derecho de propiedad.- £l derecho sobre [as marcas es una
manifestacion del derecho de la propiedad; la cual, no puede concebirse
sin la nocién de propledad de los romanos, que constituye el precedente
historico-legal en el Derecho Positivo Mexicano y en general de muchos
ofros sistemas juridicos; o propiedad estd reguiada en la Constitucion
como un derecho fundamental y de la lectura del arficulo 830 del Cédigo
Chil Federal se puede obtener una definicion legal de este conceptoe.

“La propiedad es el derecho de gozar y disponer libremente de nuestras
Cosas en cuanto a las leyes no se opongan”.®?

La concepcidon apuntada supene dos facultades: el derecho a perclbir los
frutos que la cosa produzea v el de otorgane el mejor uso que se considere
pertinente, sin embargo, no puede soslayarse que las leyes limitan ese
derecho; es decir, no es un derecho absoluto en el sentido amplio, estd
subordinado al interés de la comunidad, a una funcion social y es la propia
legisiacion la que establece los mecanismos para privamaos (expropiacion)
0 limitarnos de ese derecho (servidumbre, vecindad, efc.).

Mas qlld del concepto anotado, su aplicacién en el campo marcario ha
sufiido a través de los siglos diversas fransformaciones; por elemplo, para
autores como Rendu, Blanc y Camels, del siglo XiX, el principio de la
propiedad de las marcas se encontraba en la naturaleza misma de las

* Ibidem, p. 135.
3 Castrejon Garcia, Gabino Eduardo.
INDUSTRIAL. 23 edicién, Cardenas Editor Distribuldor, México, D.F. 2000, p. 7.
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COsQas, COmMO una consecuencia i6gica del derecho de propiedad
existente sobre el objeto fabricado y puesto en el mercado, “Gastambide
afiimaba gue una etiqueta, envoltonio, caja, placa de coche y en general
toda indicacion exteror que podia ser separada de la mercancia y
transportada a ofre objeto sin ruptura o destruccién, no debia ser
considerada como marca propiomeante dicha, es decir, entre la marca y
la mercancia que identificaba habia una estrecha e Indisoluble relacidn
juridica, formando un solo cuerpo, y quien la usurpaba era castigado de
falsano, en cambio, tratdndose de 1os signos primeramente mencionados,
sOlo se concedia una accidn civil’.#

En esta pimera etapaq, el derecho de marca era inherente al derecho de
propledad del objsto, se perdia de vista gue aun cuando el producto es
adquirido por una personq, ésta se convierte en propietaria del bien, pero
no de la marca que el producto ostenta, es finalmenfe el fitular del registro
quien conserva integramente los derechos sobre su marca, la cual no es
un elemento accesornio del producto,

“La naturaleza del producto al que la marca de fabrica o de comercio ha
de aplicarse, no puede, en ningun caso, ser obstGculo para el reglistro de
la marca” {articulo 7 del Convenio de Paris).

A principios del siglo XX el juista francés Laborde sefialaba que la
propiedad que se tiene sobre Ia marca es relativa, puesto que una misma
denominacién puede emplearse para amparar diversos productos y tener
otros titulares; sin embargo econocia que el derecho que se e daba a su
fitular, hacia que la marca fuera un bien directo, absoluto y exclusivo que
constituia una propledad accesoria y de garantia.

Emilio Langle en 1950, niega el cardcter “de propledad”, por fratarse de
una cosa incorporal que no satisface las reglas de apropiacién para el
CQ50 de 10s “bienes ordinarios”,

Los argumentos que le confieren un derecho de propledad al derecho de
las marcas, han sido numercscs, pero no absolutos. En tanto César
Sepulveda, Guillermo Beuchat vy Sonla Mendieta sostienen que el derecho
a la marca, es un derecho de propiedad sul generis, ef maestro Nava
Negrete censura tal expresion y reconoce a la propledad Unicamente en
su funcidn social.

Las teorias que explican la naturaleza juridica de la propiedad son por s
misrmas extensas, cabe recalcar por ofra parte, que el Estado le ha

¥ Nava Negrete, Justo. Op, cit. p. 123.
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conferide  una  profeccion  especial, incluso ha denominado ol
ordenamiento que fige a lag marca como “Ley de (g Propiedad Industrial”,
en 1odo caso, ho puede dfiimarse que &l derecho que se flene sobre las
marcas sea un derecho de propiedad ordinario.

3. Principios rectores de las marcas

La marca estd oflentada a identificar un producto o sewicio de otros
productos o seniclos de la misma especie o clase, pemite que el
consumidor sea capaz de elegir, evitando cualquier clase de confusidn en
relacion con 1o que desea adguinr, por otra parte logra que el productor o
prestador de senviclos, obtenga los beneficios econdmicos de su trabajo.

A efecto de que se satisfaga la funcidn de distintividad, la marca debe
cumplir con los princlplos de originhalidad y novedad.

La orginalidad  implica gue la denominacién elegida como marcq seaq
arbitraria; es decir, no sea genérica, de uso comun o descriptiva del objeto
o sewviclo, de tal manera que el consumidor no labore inconscientemente
una relacion mental enfre ella y la naturaleza de la mercancia que
constiftuya una ventgja llegifima ¢ faver de un comerciante; sin embargo
en la comercialzacion de bienss y servicios, términos con rasgos
descriptivos, son cominmente utilizades, ya sea de manera expresa ¢ A
traves de im@genes que involucran los necesidades y suefos del
consumidor.

La Ley de la Propiedad Industiial establece que no son registrables como
marcas las denominaciones, figuras, © formas tidimensionales que,
considerando el conjunte de sus caracteristicas, sean descriptivas de los
productos o sevicios que traten de protegerse como marca, considerando
como tales a las palabras descriptivas o indicativas de la especle, calldad,
cantidad, compaosicion, destino, valor, lugar de crigen de los productos o
época de su elaboracion; sin embargo se observan marcas registradas
con atributos descripiivos, como: Slim fast, Clight, Vitalinea, Vitasalud, para
alimentos, Fabuloso, {Jabdn) Zote, para arficulos de limpieza, etc. que
utiizan caracterss descriptivos, que al momento de someteros en un
andilisls de confusién, el radical distintivo podria ser Insuficiente para evitar
ia imitacion, eliminando la distintividad ds ka marca,

La novedad, se relaciona con el concepto de disponiblidad; la fuerza
distintiva se logra si la marca es inconfundible en relacion con ofras
registradas con anterioridad © usadas para tos mismos ©  similares
productos o serviclos.
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Es necesaric que un tercero no haya adquindo derechos sobre  una
denominacion igual o semejante, por lo que se realiza un examen de
bisqueda de antecedentes, os criterios para evaluar la semejanza entre
marcas, han sido abundantemente expuestos en la doctrina vy la
jusprudencia, la marca debe ser apreciada en su conjunio, estg
apreciacion no debe ser objeto de un escrupuloso examen, sino que
debera valuarse, tal como lo haria el consumidor medio, al primer golpe
de vista o prmera impresion, el estudio de semejanza debe tomar en
consideracion las semejanzas v no las diferencias, las marcas deben
tenerse a o vista alternativamente v no una al lado de la ot
comparativamente.

Para determinar la novedad, deberd satisfacerse el requisito de
especialldad, se dice que la marca es especial porque sélo se aplica a la
cafegoria de productos para los que fue creada.,

El derecho al uso exclusivo de una marca, que se obfiene mediante su
registro, es un derecho que debe entenderse limitado a los productos o
sevicios para los que fue registrada, en la actualidad existen 45 clases
comespondientes al Nomencldtor Intemnacional para la Clasificacion de
Marcas dispuesto por el Areglo de Niza que diversifica los productos ©
sarvicios comerciales, una marco por lo menos debe ser registrada en una
clase, sin embargo, es idoneo que el fitular de la marca registre su marca
en clases en que se comprenden no 56lo los senvicios © productos a 1os
que Ia va g gplicar, sino a los similares que presta o comercializa, a estos
se les llama “registros de defensa”. Cuando se trafa de marcas aplicadas a
productos o serviclos diferentes, la titularidad de sus registros puede recaer
en diversas personas, pues se pretenden conquistar diferentes mercados,
por lo que el riesgo de confusion y/o de asoclacion es inexistente.

Caso excepcionat es el de las llamadas marcas notoriamente conocidas,
la Ley de la materia establece que no son registrables las denominacionss,
figuras o formas tidimensionales iguales ¢ semejantes a una marca que &
Instituto Mexicano de la Propiedad Industiial estime que es notoriomente
conocida en México para ser aplicada a cualquier producto o seviclo,
bajo esta calificacién se entiende aquella que se conoce por un sector
deferminado del publico o de los circulos comerciales del pais. como
consecuencia de las actividades desamolladas en México o en el
extranjero, por una persena que emplea esa marca en relaclon con sus
productos o servicios, asi como el conocimiento que se tenga de la marca
en el femtorio, como resultado de la promocién o publicidad de la misma,
sélo el legitimo fitular de la marca notoria podrd solicitar entonces el
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registro de la marca en cualquiera de las clases, la proteccion a este tipo
de marcas fiene la finalidad de evitar confusién o riesge de asociacion
con el fitular de la marca noforiomente conocida o© lograr un
aprovechamiento gue cause el desprestigio de la marca.,

Los derechos sobre Ia marca tienen eficacia juridica en el teritorio en
donde se realizd el registro, a este principio se le lloma de termitorialidad.

PrinCipio de licitud, al respecto cabe hacer la distincion entre Ia marcay el
producto o servicio que distingue, la licitud en el objeto de proteccién
puede o no coexistir con la de la marca, para que un signo sea registrable
o licito, no debe incurrr en alguna de las hipbtesis previstas en el articulo 90
de la Ley de la Propledad Industrial.

4. Funcion de la marca

A, Funcion de procedencia u origen.- En la antlgiedad ia funcién
principal de la marca era el identificar al productor o atista del bien; es
decir, era un signe de propiedad, en la Nueva Espana, con motivo del
desarollo que frajo aparejada la conquista, se incluyeron a la vida
novohispana ares y oficios hasta ese momento desconocidos, la marca
adquind ofro senfido distinto; las Ordenanzas  que reglamentaron 10s
gremios en sus diversos oficios, imponian a los maestros la obligacion de
marcar su frabajo, con el fin de deteminar el origen del tailler de
manufactura del objeto de produccidén, no sélo para identificarno de ofros,
sino tambien para deteminar su calidad, asi como para el control en el
pago de impuesios; en ¢aso de que el maestro omitiera en su obra i
incorporacion de su marca, podia ser castigado con la pérdida de la
obrq, pena corperal e incluse la privacion del oficio que desempefiaba.

En la actualidad, las empresas que ponen en el mercado un producto, 1o
distinguen con una marca, centran su estrategia corporativa en su
publicided y no en la empresa que lo produce u ofrece, asl pues, la
comercializacion de productos y de servicios, mediante la circulacion y
distribucién en los mercados nacionales e internacionales ha contribuido a
restare importancia a la funcién de procedencia u orgen de la marca.

En el mercado abundan bienes que son ofrecidos con el nombre de
diversas marcas, propiedad de diversas empresas nacionales o extranjeras,
cuya razén soclal es o veces impronunciable. Lo que salta a la vista del
consumidor, quien es el que evalia y recomienda el producto o senicio,
es la denominacion o fa imagen e Inclusive, en algunos palses el sonido
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gue constituye la marca; desconociendo muchas veces el nombre del
fabrcante o det prestador en caso de ser una marca de senvicio.

Asi por ejemplo, muchos desconocen que Jugos del Valle, S.A. de C.V. es
fitular de las marcas Bébere frut, Florida 7, Frutsi y Apretdn, por citar
algunas; ¢ Unilever, A, de C\V. cuyos productos complten entre sf con
diversas denominaciones en el mercado, tales como: Rexona, Sedal,
Pond’s, Axe, Dove, efc.; en todo caso, la marca es determinante al
momenfa de comprar, por lo que la funcidn disfiniva v no de
identificacién de origen permite al consumidor distingulr de esa pluralidad
de arffculos que son ofrecidos por la misma empresa que 1os ofrece aln
con diferente denominacion,

Sin embargo, esta funcién es especialmente impornante al momento de
establecer los limites de Ia proteccion juridica concedida a la marca, en
paricular cuando se pretende determinar el grado de confusion gue existe
enlre una Mmarca y ofra; puede darse el caso de que un nuevo producto
aparezca, con una denominacion similar a ofra previamente existente en
el mercado, ambas correspondientes a la misma clase, fo gue hace creer
gue el nuevo producio pertenece originalmente a la empresa que ha
vendido con anterioidagd el producto marcado con similar denominacion
al bien gque se ofrece, 0 que el primero ha autorizado ef empleo de su
marca para amparar el nuevo, creando en ia mente del consumidor un
vinculo aparentemente 16gico entre el producto identificado con la marca
original y el de reciente aparicion, como acontece el caso de las marcas
EXCEL y EXCELSA*®, donde el Tribunatl utilizd como uno de los criterios para
determinar la confusién marcarla la funcién de origen de Ios productos; el
que exista tal eror de apreciacién, puede perjudicar la imagen de una
empresa, ya que existe un gprovechamiento indebido del buen nombre y
prestigio que se ha ganado en el mercado.

B, Funcion de garantia de calidad.- La funcién que desempena Ia
marca como signo garantizador de un determinado estdndar de calidad,
ha tenldo en general, gran aceptacion en la docting; sin embargo ofro
sectar considera que mds que funcion es uno de |os objetives que persigue
la marcaq, en vitud de que en el mercado la publicidad gira en tomo a
ensalzar con muchas cualidodes un mismo preducto; el poder masivo,
constante, psicoldgicamente penetrante de la insercion mercadotécnica
de la marca, hacen por o general que el producto ¢ senvicio se adqulerq,
sin que se investigue en oo a las verdaderas cualidades o al valor de su
justo precio.

¥ MARCAS, CONFUSION. Séptima época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Primer Circulto. Semanario Judicial de la Federacién, tomo 145-150 Sexta Parte, p. 161.
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En ocasiones el producto o servicio es fabricado por varios fabricantes o
comerciantes, al concederles licenclas de uso, que puede traer aparejado
inconsistencios en cuanto a la calidad del producto, sin embargo,
actuaimente las empresas que las conceden tienen especial culdado en
cuidar que la calidad del producto o senvicio sea la misma, saben que la
constancla en el nivel de calidad, incrementa el valor de fa marca y con
elio el nimero de clientsla,

"M. Gabay afima que, gracias a la funcidn de gorantia de calidad, el
consumidor tiene los medios para reconocer una marca particular como
representacion de la calidad constante de productos deteminados”.

El nivel de calidad de un producto puede ser eventual, es deferminada por
varios factores, es comun que las marcas de reclente aparicién en el
mercado presenten al princlpio, productos o sevicios de alta calidad para
allegarse de clientela, una vez transcumdo el tempo ya que la marca ha
sido cenocida por el publico en general, se presenta una merma en
cucnto a su calidad, igualmente acontece que ésta desclenda por el
cambio de materias ptimas, medidas higienicas o problemas econémicos,
que atraviese el fabricante, comerciante o el prestador de semvicios.

La funcion distintiva de la marca permife a los consumidores y usuanos
determinar qué signos identificatorios coresponden a productos de buena
y badja calidad, asimismo, existen orientadores que si blen, no son tan
deferminantes como un comercial televisivo, si pueden ayudar al
consumidor o usuario al momento de elegir razonadamente, ejemplo de
o anferior son los programas televisivos o la revista que edita la
Procuraduria Federal del Consumidor que en un estudio cientifico mensual
andliza la calidad de varios productos de diferentes marcas.

C. Funcién de proteccién.- La marca cumple una doble funcién de
proteccién, en principio para el consumidor, y después para su fitular, en el
caso del primero, la marca es una garantia de calidad como ya se habia
establecido con anterorddad, el conocimiento y reconocimiento del
publico de un determinado signo marcario permite elegir segin sus
necesidades e intereses entre ofros idénficos © similares productos o
senvicios libremente disponibles identificados con  diferentes marcas,
evitando el engaio del consumidor.

La proteccién del consumldor se refleja en el nimero de informacion
disponible respecto a los distintos bienes y sefvicios offecidos, esta

¥ Nava Negrete, Justo. Op, cit. p. 155.
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cdlificacién fambién puede promover que los fabricantes o prestadores de
senviclos mejoren la calidad de 1o que ofrecen.

La Procuraduria Federal del Consumidor es la encargada de promover y
proteger los derechos e infereses del consumidor, la proteccion es de
inferés social, el Estado mexicano ha procurado la adopclén de medidos
que incidan asi en la proteccién al publico, en el funcionamiento del
mercado nacional y en el crecimiento ecendmico del pais.

Para el fitular de la marca, la proteccion derva de su derecho de
propiedad, tiene la facultad de usar © no la marcqa, disponer de eliq,
identificando el mismo producto o eligiendo enire una gama que se ubica
en las diferentes clases existentes, puede ser negociada al ser un bien que
estd en el comercio, ser objeto de avallo o de cesidn o venta por un
contrato civil, etc.

La proteccién al consumidor es tutelada en principlo por et fabrcante o
prestador de servicios, a proteccion que le oforgue a su marca, se puede
observar en la buena calidad de los productos en relacidn con ofros
idénticos o similares que compiten en el mercado, dicha proteccién
puede sobrepasar su esfera de acciodn e incidlr en el campo de 1o legal,
en eslte caso la ley marcara gue establece un procedimiento de
deciaracion administrativa para casos especfficos como uso indebido de
la marca, desprestigio, competencla desleal, en donde la solicitud del
procedimiento de declaracidn inicia por quien tiene interés juridico en el
asunto, quien en general, es el titular del registro.  Las acciones legales
ponen de manlfiesto el interés del Estado par asegurar ia efectividad de un
regimen vinculado con el bienestar y la seguridad publica.

D. Funcion publicitaria.- Tiende a brindar informacién al publico, respecto
de los bienes o semnvicios, a fin de que se conozcan sus caracteristicas y
cualidades, dicha informacion es proporcionada por elementos visuales,
cuya fuerza persuasiva, puede lliegar a atribuir calidades exclusivas, Unicas
al bien, a veces imposibles, la belleza, el amor, &l éxito econdmico son
mensajes que se reciben diariamente a fravés de los medios masivos de
comunicacién, son valores que estdn ligados intinsecamente con la
marca del bien o senvicio y el bienestar del publico receptor, quien tiende
a crear una necesidad iracional de consumo del producto publicitado.

La funcion de informacién, entonces sobrepasa fos limites de lo sano, de
los valores, se crea una ldea de fantasia, e consumidor entonces adquiere
productos que realmente, por lo menos no pemmanentemente, satisfacen
sus deseos vy necesidades sin importar el precic.
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Los consurnidores tienen plena libertad para elegir productos, respecto de
los cuadles no existe publicidad alguna, dependerd entonces de ia
experiencia de quien dispone de ellos, para determinar sus cualidades; sin
embarge, al encontrarse con un Mercado fan extenso, la inversion en
publicidad es una constanie de las empresas fransnacionales en su
mayoria, que buscan acaparar el mercado nacional con sus productos
haciendo un uso o abuso afortunado {para ellos) de sus marcas en los
medios masivos de comunicacion que se refleja en millones de ventas, por
10 que la oportunidad para competr en el caso de marcas sin un apoyo
publicitario fraducido en mies de pesos para tales efectos, puede
engendrar el fracaso.

“Las Olimpiadas involucran o mas de 40 mil inversionistas de diversas
industrias. Sin embargo, nueve companlias griegas aportaron mas de 381
millones de ddlares para que sus productos fueran las marcas oficiales de
Atenas 2004".%

E. Funcidn competitiva.- £l precio vy los bondades de un producto o
servicio son ofrecldas por las emprasas que concurren en el mercado, esta
“informacion” se concentra en la marca, creando un ambiente de
competencia,

El sistema marcario forma parte del sistema juridico que tiende a regular &l
funcionamiento adecuado de los mercados, asi cada uno de los Estados
estQ comprometido en crear y mantener un cuerpo legal capaz de
mantener un comecto flujo de informacion entre los agentes econdmicos,
el sisfema no se circunscribe Unicamente a normas plasmadas en la Ley
de la Propiedad Industiial, sino se traslada a otros ordenamientos, pues “los
paises de la Unidn estan obligados a asegurar a l0s nacionales de los
paises de la Unidn una proteccion eficaz contra la competencia desieal”
[articulo 10 bis del Convenlo de Paris), es asl que cada uno de los Estados
tiene la obligacion de evitar que los agentes gque concunen en &l mercado
se aprovechen ilegitimamente del esfuerzo, buen nombre, frabajo y gastos
de otros, en el caso del derecho marcarno, evita que ciertos comerciantes
confundan al pUblico haciendo pasar sus bienses o senicios, por ios de
otros, © se aprovechen del esfuerzo laboral y econdmico ajenos imifando
los signos Identificatorios de los productos comercializados por otros
comerciantes, previendo situaciones de esta indole, a ftraves de
prohibiciones en el registro, © sancionando hechos gue incuren en
conductas llegales, mediante la Imposiclon de Infracclones administrativas,

* Lopez, José Luis. LA REVISTA “OLIMPICOS. S.A, LOS JUEGOS DE LAS MARCAS”, EI
Universal Multimedia, S.A. de C.V.., México, D.F., 2004, p. 31.

46



F.  Funcién distintiva.- La principal funcién que una marca debe cumpli,
segun se ha asentado en la legislacion, la doctina vy la jurisprudencia, es
la de identificar una mercaderia © servicio, pues parmite elegir libremente
al consumidor, engendra la competencia entre las empresas para
mantener un nivel satisfactofio de calidad y precio, la informacidn sugerida
{sin que seq descriptiva) en el signo identificatonio es el medio prncipal
para atraer, conseivar y aumentar cilentela hacla una o mdés mercancias
de una empresa individualizandolas de otras similares en el mercado, no
solamente funciona como un medic de proteccion para sus dueios, sino
también para el publico consumidor.

El Derecho de las marcas interviene en casos especificos por uso indebido
de una marca qgjena, lo cual supone una violacidn a la funcldn
ldentificatoria, pues no existe consentimiento por parte del fitular, esta
funcidén encuentra su justificacion en el derecho exclusivo que se e
conflere O su propietaro v las funclones apuntadas en los iNcClsos
precedentes, se hayan subordinadas en su origen a la distinfiva,

5. Adquisicion del derecho a la marca en México
Existen ires tipos de sisfemas de concesidn de las marcas:

En el sistema declarativo, el registo marcaro es una presunclén de ia
propiedad de su tilular, que puede ser impugnado por quien demuestre
plenamente gue con anteriofidad al registro se habia hecho uso de ia
marca, en consecuencia se declarara la nulidad de la marca concedida.

Bl sistema atibutivo, reconoce la exclusividad del solicitante desde el
momento en que se concede el registro, no permite que un fercero haga
valer el derecho adquiido por el uso de una marca con anterionidad a su
registro por otro.

En el sistema mixto, el derecho a la marca que se adquiere con el registro
no queda defeminado plenomente, sino hasta que haya franscurmdo un
determinado plazo, durante ese tiempo, un tercero puede legalimente
oponerse al mismo siempre y cuando demuestre fehacienfemente que
con fecha anterior al registio, realizaba un uso efectivo de la marca, por o
que en caso de asl acreditarse, podria procederse a la nulidad del reglstro
asignado.

En nuestro pais el derecho al uso exclusivo de una marca se obtlene,
unicamente, a traves del comespondiente reqistro ante el Instituto Mexicano
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de la Propiedad Industial (IMPI); sin embargo, dicho registo, no surtird
efecto contra un tercero que de buena fe explota en tenitorio nacional la
misma marca u otra semejante en giado de confusién para os mismos o
similares productos y servicios, siempre y cuando €! tercero hubiese
empezodo a usar la marca de manera ininterrumpida, antes de la fecha
de presentaclon de la solicitud de regisho o del primer uso declarado en
esta. De operar este caso donde existe un uso efectivo de Ia marca previo
al registro concedido, puede solicitarse o declaracidon administrativa de
nulidad, esta acclon deberd ejercitarse dentro de un plozo de tres afios
contados a partir en que ha sutido efectos la publicacién del registro
marcarno en la Gaceta del IMPI (articulos 8, 92 fraccion |y 151 fraccion Il
de lg Ley de la Propiedad Industrial).

6. El registro de la marca en México

Para considerar una marca como tal, no es necesario que esta se
encuentre registrada, ya que a partir del momento en que un producto o
sevicio es distinguido con un signo, la marca existe.

El signo debe entenderse como una unidad de mensagje, mediante la cual
el receptor (fabricante o prestador de sewicios) intenta transmitlr un
concepto (venta) al receptor (clientela o usuario) a fravés de:

1) Una o mdas palabras (marcas denominativas), o sea, un nombre
proplo, geogrdfico o comercial, expresado en forma distintiva, que
identifica al producto o servicio gréfica v fonéticamente.

2)  Undibujo o una figura, {marcos figurativas o innominadas) a esta clase
comesponden  vifefas, disefos, imdgenes, figuras geométricas,
logotipos y ofros signos grdficos y penetra en el publico a fravés del
sentido de la vista, '

3) La combinacion de ambas (marcas mixtas © compuestas), nombie,
figuras y colores se conjugan con el efecto de crear una mayor
atraccion, pues la marca odemds de poder pronunciarse puede ser
memorizada visualmente,

4) Unenvase o un empaque {marca tridimensional), protege a la forma
en que se presenta el producto en s, siempre y cuando resulte
distintivo de otros de su misma especie o clase.

Aln cuando la marca existe sin estar registrada, es recomendable
proceder a su reglstro, ya que constituye un reconocimiento estatal de que
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el signo gque se estd empleando para distingulr ai producto o sewicio
cuenfa con todos los elementos necesarios para ser considerada
legalmente como una marca.

En la prdctica, la marca se adquiere con una solicitud que el interesado
presenta ante 1as oficinas del IMPI, previo al pago de los comrmespondientes
derechos, *¢ o Direccidn Divisional de Marcas anailza la solicitud, en un
plaze aproximado de seis meses emite el dictamen comespondiente, en
caso de concederse el registro, se habrd acreditado que la marca ha
cumplido con los requisitos exigidos por 1o ey, es decl, goza de
distinfividad, de disponibilidad, estos conceptos expresan que la marca no
ha sido registrada, no obra ningun antecedente que pudiera consistir en un
impedimento respecto al signo solicitado, gue no se encuentra en alguna
de las prohibiciones enmarcadas en el ariculo 90 de la Ley de la
Propledad industrial, por lo que el IMPI procederd a asignare un numero de
folio {registro marcariQ), con éste su fitular obtiene el derecho por diez afos
[renovable) a su uso exclusivo en el terftorio nacional, ademds implde que
en el futuro sean registradas ofras marcas idénticas o similares para Ia
misma especie o clase, influye positivamente en la valoracién econdmica
de una empresa, garantiza que no invade derechos de terceros, gue su
uso No constituye un supuesto de infraccidn administrativa © un delito,
desalienta su imitacion, concede el derecho para ejercer las acciones
legales contra quien haga un uso no autorizado, proyecta la imagen de la
smpresa y por supuesto, del producto o servicio que distingue.

El ariculo 90 de la Ley enumera cudles son l0s signos que no pueden
gozar de la proteccién legal como marcas.

Articulo 90.-No serdn registrables como marca:

- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales
animadas o cambiantes, que se expresan de manerg
dindmica, aun cuando sean visibles;

El signo que pretenda registrarse, deberd estar fijo a la vista sin cambio, por
ejemplo no seria susceptible de registro un holograma, pues aunque es
visible, la manipulacién que se hace de su figura de un lade a otro,
engendra diversos efectos visuales de tal manera que lo que se cbserva no
es siempre 1o Mmismo.,

¥ La tarifa por el estudio de una solicitud de un registro marcario es de $2,420.00, sin embargo
slempre es recomendable realizar una bisqueda de anterloridades, cuyo costo es de  $103
pesos.
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Il.- Los nombres técnicos o de uso comin de los productos ©
servicios que pretenden ampararse con la marca, asf como
aguellas palabras que, en el lenguaje cormiente o en las
practicas comerciales, se hayan convertido en la designacion
usual © genérica de fos mismos;

"Para reputarse generica en la acepcion legal, la denominacion debe ser
empleada de un modo general por el publico, por el comercio o por
ambos, pues precisamente se conslidera que carece de cuno distintivo, v
no puede ser adoptada como marca, en tante que s el nombre bajo &l
cual un género de mercancia es conecido en el mercado” ¥

Al respecto recuérdese que la marca debe tener un cardcter distintivo, el
cual es velado cuando la pakabra que la conforma pertenece al lenguaje
comun, © sea es de dominic publico, cabe recalcar que una
denominacion no serd genérica y por 1o tanto prohibida por la Ley si ésta
se aplica para distinguir objetos que como especie no perenecen at
genero que comunmente expresa, 0 si foma una denominacion de esa
naturaleza, dotandolo de distintividad y originalidad.

fodo fitular marcario debe culdar gue su marca no caiga en este
supuesto, pues generara Ic pérdida de sus derechos, por glemplo:
Maizenaq, Post it, Aspifing, son empleadas para referirse comunmente g los
productos que amparan, sin gque el puablico consumidor los identifique
conscientemente como marcas registradas, quizds por su presencia, ya
sea debido al tiempo o a la publicidad en el mercado o a la falta de
competencia, se convierlen en productos-marca necesarios en la vid

cotidiana. '

lIi.- Las formas tridimensionales que sean del dominio publico
O que se hayan hecho de uso comun y aguelas que
carezcan de onginalidad que las distinga facimente, asi
como la forma usual y comente de los productos o la
impuesta por su naturaleza o funcion industial;

Las formas que por su apariencia se distingan notablemente de ofras que
iguamente son empleadas para los mismos productos en el mercado y
que porten rasgos caracteristicos exclusivos, sin gue fales formas puedan
calificarse como necesaras para o existencia © funcionalidad del
producto; podrdn ser susceptibles del registro ante el IMPI como marcas.

¥ Rangel Medina, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIQ. México, D.F., 1960. p. 300,
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V.- Las denominaciones, figuras ¢ formas tridimensionales
que, considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean
descriptivas de los productos o semvicios que tfraten de
protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto
antertor las palabras descriptivas o indicativas que en el
comercio sivan parg designar la especie, calidad, cantidad,
composicion, destino, valor, lugar de origen de los productos
0 la epoca de produccion;

Una marca es descriptiva cuando emplea téminos que aluden o evocan
directa e inequivocamente a los atributos y/o a la composicién de los
productos o senvicios, tales como; el lugar y calidad de fabricacidn, precio,
calidad, cualidades, funciones, etfc.

Sin embargo, cuando la denominacién es sugestiva de un afiibuto o
composicion y cuenta con elementos proplos e individuales, que permiten
diferenciar al producto por si mismo, si podr@ ser susceptible de registro;
igualmente, cuando se frata de una denominacion descriptiva, aplicada
a ofra Clase de productos, donde ya no resulta descriptiva, el registro no
deberd negarse con fundamente en esta fraccidn, como “poblanos” para
productos guimicos, pero no para alimentos o utensilios de cocina.

Si se autorizara el registro de una marca con caracteres descriptivos, se
estaria convalidando que un particular se apropiara, para su uso exclusivo,
de la enunciacidn de una cualidad gue le es aplicable a toda una clase
(bajo la cual se registraria), creando asi una slituacién de monopolio en la
que resultarian perjudicados los demas fabricantes del mismo producto o
prestadores del servicios idénticos o similares, pues se verian impedidos de
hacer uso de esas palabras, dado el privileglo Injustificado que se
otorgaria; asimismo atraeria la atencidn del consumidor haciéndelo creer
que los titulares de esa denominacion son ios Unicos que elaboran sus
mercancias o prestan sus servicios con tales atibutos o cualidades,
calificéndolos en primera instancla como mejores frente a los demds.

V.- Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que
estén combinados o0 acompofiados de elementos fales
como signos, disenos o denominacionas, que les den un
caracter distintivo.

El registro de Ias letras que conforman el abecedario, 1os ntmeros del 0 en
adelante, 10s colores en todas sus gamas, no podrdn registrarse por sf solos,
ya gue no son susceptibles de monopolio alguno por razones de orden
publico. El registro de la marca Unicamente procedsrd cuando estos
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elementos estén combinados con otros medios visuales que 0s hagan
distintivos.

Vi.- Lo fraduccidn a ofros idiomas, la variacién ortogrdfica
caprichosa o fa construccidn arificial de palabras no
registrables;

No seran registrables como marcas la traduccion a otros idiomas de
palabras no registrables; esto es que el vocablo empleado se encuentre
en algunas de las hipdtesis que enmarca este articulo, se prohiblia por
ejemplo un tférmino en lengua viva extranjera que describlera, que utilizara
adjetivos que resultaran calificativos para 1o naturaleza, calidod, destino,
lugar de origen o de procedencia de alguno de los productos o semvicios
que se pretenden amparar con la marca.

"l contenido conceptual de las voces de lenguas extranjeras podrd ser
mas © menos transparente en el mercado... segin la difusibn que esa
lengua pueda tener enfre los consumidores. Asi, si constituyen voces cuyo
confenido semaniico es opaco para éstos, son registrables en el pais aun
cuando sean descriptivas ¢ enganosas en relacidn al producto en ofras
lenguas”,®®

Como lo senalan los juristas argentinos Berfone y Cabanellas, la autoridad
tendrd que verificar si las denominaciones en ofro idioma ajeno al espaiol,
fienen un grado de transparencia; esto s, si son faciimente identificables y
resultan evocativas de las caracteristicas v de fa composicién de 1os
productios © serviclos a la cuai pretenden aplicar la marca, de ser éste el
caso, el registro serd legalmente negado con fundamento en este articulo;
€aso contrarno opera cuando el consumidor promedio no logra identificar
el significade de la palabra, se dice entonces que goza de opacidad, la
denominacién se constituye como “de fantasia” y por lo tanto, tendrdn que
aplicarse 1as normas correspondientes a este tipo de voces.

Una denominacion ostenta ortografia caprichosa, cuando en ella hayan
sido sustituidas las letras con ias que se escribla corectamente, por ofias
elegidas al arbitrio del particular; por gjemplo puede cltarse el que se
propongan las denominaciones ‘Kessa', por "Queso', “Kremma®, por
*Crema” para ser registradas como las marcas de productos lacteos,
pertenecientes a la clase 29 de la clasificacion oficial, que comprende o
alimentos y sus ingredientes.

* Bertone Luls Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Op, cit. p. 295.
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ViL.- Las gue reproduzcan o imiten, sin autorizacion, escudos,
banderas © emblemas de cualquier pais, Estado, municipio o
divisiones politicas equivalentes, asf como las
denominaciones, siglas, simbolos © emblemas de
organizaciones  intemacionales,  gubemnamentales,  no
gubemmamentales o de cuadlgquler ofra  organizacion
feconocida oficialmente, asi como la designacion verbal de
los mismos;

VIIl.- Ltas que reproduzcan o imbien signos o sellos oficiales de
confrol y garantia adoptados por un estado, sin autorizacion
de la autoridad competente, 0 monedas, bllletes de banco,
monedas conmemorafivas o cualguier medio oficial de pago
nacional o extranjero;

Para o comisidn de estos supuestos se requiere de fa autorizaciéon del
Estado; sin embargo, por el caracter oficial de estos signos, préacticamente
existe una prohibicion absoluta, en el otorgamiento del registro marcario,
pues se harfa creer al consumidor gue los productos o senviclos marcados
ttenen una procedencia oficial.

Por razones de orden publico, el Estado es el Unico que tiene la facultad
de usar simbolos de identidad nacional y soberania como la bandera y el
escudo, los cuales no pueden ser objeto de apropiacidn individual y
convertirse en marcas.

Con fundamento en la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno
nacionales publicada en el Diaro Oficial de la Federacion el 8 de febrero
de 1984; el escudo nacional podid figurar en vehiculos que use el
Presidente de la Republica, en papeles federales, estatales y municipales,
pero no pusade ser objeto de uso comercial o industrial, pues tiene un
carQcter estiictamente oficial; al igual gue la bandera, que Unicamente
puede ser objeto de comercic ¢como mercancia, pero no como signo
marcaric.

El articulo sels ter del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propledad
Industrial, que tiene caracter de ley suprema de la Unidn en téminos del
arficulo 133 de la Constituctén Federal, establece las prohibiclones,
respecto al uso de marcas con emblemas de organizaciones
infergubernamentales exceptuando los escudos de amas, banderas y
ofros emblemas, siglas © denominaclones que hayan sldo objeto de
acuerdos infermacionales en vigor, destinados a asegurar la proteccion
industriai.
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Los tratados establecen prohibiciones expresas para que 1os emblemas o
las denominaciones de organizaciones internacionales, no tengan un
objeto comercial, ni puedan estar sujetas a la propiedad de una persona
fisica © moral a fravés de una marca, tal es el caso del Tratado de Nairobi
de 1981 gue profege el simbolo olimpico, o del emblema de la Cruz Roja,
adoptado en la Convencidén de Ginebra de 1906.

Los sellos son figuras que se estampan en determinados objetos que tienen
un caracter oficial, a estos signos se les denomina *marcas de control’,
con ella la autoridad verifica que el bien 0 el documento sellado ha
cumplido con los requisitos legales, como por ejemplo los marbetes que
son colocados por la auforidad fiscal para garantizor o licitud en el
mercado de las bebidas alcohdlicos.

El Estado elerce de forma exclusiva su facultad de emitir moneda, por
conducto de su  banco central, las monedas y los billetes tienen un
cardcter oficial, incluso las conmemorativas, por eso se cree inadmisible
que dichos signos puedan constifulr marcas.

El Codigo Penal Federal tipifica los delitos falsificacion de moneda (articulo
234), falsificacion y utilizacion de fitulos al portador, documentos de crédito
publico y documentos relativos al crédito (articulo 239) v falsificacién de
sellos o marcas oficiales (articulo 241 fracclan ).

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombies o o
representacion grafica de condecoraciones, medallas u ofros
premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos
culturales © deportivos, reconocidos oficialmente;

Los premios, las condecoraciones o distinciones honorificas  oficiales
representan el esfuerzo de quien [as recibe y un reconocimienio de quien
las otorga, muchos de estos constituyen estimulos publicos por una
trayectoria, un proyecto, un trabajo con repercusiones cienfificas, sociales y
cuiturcles sobresdlientes que son atdbuldas a una persona en particular,
por lo que un tercero no puede emplearas como marcas.

X.- Las denominaciones geogrdficas, proplas o comunes, y 1os
mapas, asi como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando
indiquen la procedencia de los productos o senicios vy
puedan orginar confusion © emor en cuanto a $su
procedencia;
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X.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se
caractericen por la fabrcaclén de clertos productos, para
amparar estos, excepto los nombres de lugares de propiedad
particular, cuando sean especiales e inconfundibles v se
tenga el consentimiento del propletario;

Por denominacion geografica se entiende el nombre de un lugar
conocido por el comun de la gente, los mapas tienen como funclén
representar grdficamente un fugar y los gentilicios son aguelios nombres
que denotan procedencia, como: “espanol’, “"gallego”’, © "napolitang”,
para que estos puedan consfituirse como signos marcarios no debe existir
una relacién directa con la zona geogrdfica o fuente de preduccion que
indique el origen de los productos, o que por su cercania permitan crear
en el publico un eror o confusién en cuanto a su procedencia.

Serd registrable la denominacién que se vincule estrechamente con un
lugar de propiedad particular que se caracterice por la fabricaciéon del
producto gue se pretende amparar, cuando su propietario otorgue el
consentimiento para emplearia y revista un cardcter original,

Xl.- Los nombres, seudénimos, firmas y retratos de personas,
sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su
orden, del conyuge, parientes consanguineos en linea recta y
por adopcion, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

El nombre es un derecho de la personalidad, en la actualidad muchos
fabricantes marcan sus productos con su nombre, es comun enconfrar
nombres de distinguldos persongjes como: Alfredo Palacios, Cardlina
Herrerq, Paco Rabanne, en productos de moda y belleza, en donde la
marca remite iremediablemente al prestigio y calidad intemnacional de sus
titulares; sin embargo, puede acontecer que el tiular del nombre no sea la
persona que desea obfener su registro, por lo que deberd solicitarse su
consentimiento © en caso de fallecimiento, de sus herederos hasta el
cuarto grado, segun el orden que marca la norma.,

Cuando el nomibbre ha alcanzado notoriedad, no podra ser empleado por
un tercero como marca aun cuando el que pretenda registraro tiene el
mismo nombre que su tifular (homonimia), ya que implicaria un
aprovechamiento del prestigio v renomibre adgulrido.

Ei seudonimo reemplaza en general al nombre de pila y al apellido, es
asumido voluntariamente por quien lo usa, generalmente dentro del
dambito artistico ¢ deportivo, al igual que el nombre, el seudénimo es
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intinseco a 1a personalidad de su titular, tal es el caso de Sting, Madonna,
El Santo, Pele.

La fima, como expresidon grdfica de o identidad de una perscna vy el
refrato, identifficade con el derecho a la Imagen, requieren del
consentimiento de su titular para efectos de registro.

Xllt.- Los titulos de obras infelectuales o aristicas, asi como 10s
fituios de publicaciones y difusiones periddicas, los personales
ficticios o simbdlicos, los persongjes humanos de
caracterzacion, los nombres artisticos y las denominaciones
de grupos aristicos, a menos que el titular del derecho
comaspondients 10 aulorice expresamente;

E! Registro Publico del Derecho de Autor flene la obligacion de negar ia
inscripcion de una marca, @ menos que se fiate al mismo fiempo de una
obra aristica y o psmsona que se pretenda aparecer como titular de!
derecho de auior, lo sea también de ella (ariculo 164, inciso d de ia
fracclon Nl de la Ley Federal del Derecho de Autor ).

XWV.- Las denominaciones, figuras o formas fridimensionalss,
susceptibles de enganar al publico o Inducik a emnor,
entendiéndose por tales las que constituyan  falsas
indicaciones sobre la naturaleza, componentes © cuadlidades
de los productos o senvicios que pretende amparar;

La prohibicidn planteada obedece a piincipios de ética comercial y a la
futela del interés general, esta relacionada con (g fraccidn IV, pues
cualqulera de estas denominaclones son descriptivas, pero también son
froudulentas, en este supuestc la marca en lugar de ser un medio paro
atraer a los consumidoeres y formar clientela, engana al publico en tomo a
la calidad, naturaleza, constitucién u orgen de la mercancia, elementos
que definitivamente influyen sobre la clientela para determinar su eleccion
favoreciendo su comercializacién, pues hace creer que un producto goza
de determinadas caracteristicas, de las que puede carecer ¢ no, lo cual
finalimente no es determinante para prohibir su registro, sino el hecho de
que constituye una conducta que fomenta la competencia desleal entre
los fabricantes o comerciantes de los mismos o similares productos,

XV.- Las denominaciones, flguras o formas ridimensionales,
iguales o semejantes a una marca que el Ingfitufo estime
noforiamente conocida en México, para ser aplicadas a
cualquler producto o semwicio.
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Se enfenderd que una marca es noforlamente conocida en
Meéxico, cuando un sector determinado del plblico o de los
cliculos comerciales del pals, conoce la marca como
consecuencia de ias actividades comerciales desarglladas
en México o en el extranjero por una persona que emplea esa
marca en relacion con sus productos o servicios, asi como el
conocimiento que se tenga de 1o marca en €l fenitorio, como
consecuencia de la promocién o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de o marca, podran
emplearse todos los medios probatorios pemitidos por esta
Ley.

Este impedimento procederd en cualquier caso en que el uso
de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear
confusién o un riesgo de asoclacion con el fitular de la marca
notoriamente conocida, o constituya un  aprovechamiento
que cause el desprestigic de la marca. Diche impedimento
no serd aplicable cuando el solicitante def registro sea el titular
de la marca notoriamente conocida.

En to actudlidad, por efectos de la globalizacion, la entrada a fos
mercados de empresas trasnacionales y la influencia de los medios
masivos de comunicacion, come la television y la Intemnet, es comun que
ain cuando aigunos de Jos productos o servicios que Identifican a una
determinada marca no tlenen presencia fisica en nuestro pais, ya son
CONoCIdos.

El IMPt es la autoridad administrativa que determina st una marca satisface
l0s requisitos de notoriedad. para tales efectos, su dictamen debe esgrimir
razonamientos claros y determinantes y poner en evidencia que la marca
es conoclda por casi la totalidad de los compradores potenciales.

XVl.- Una marca gue sea idéntica o0 semejante en grado de
confusion a ofra en #rdmite de registto presentada con
anteriofidad o0 a una registrada y vigente, aplicada a ios
mismos o similares productos o senvicios. Sin embargo, si
podrd registrarse una marca que sea idéntica a ofra ya
registrada, si la solicitud es planteada por el mismo fitular,
para aplicara a productos o servicios similares, v

La marca deber ser suficientemente distinfiva, original, para identificar y
hacer distinguibles los productos o servicios, debe tener “eficacia distintiva”
y ademas deberd ser Juridicamente tutelable como fal, es dech, una
rarca no obtendrd su registro si se advierte la posibilidad de confusidn con
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ofra u ohas registradas con anteriordad que pudieran Induclr ol ercr al
publico consumidar, de esa manera no solo se le protege, sino que se
garantiza la integridad y buena fama del signo marcarno ya registrado,
asegurando de esa forma la facil identificaciéon de ios productos en el
mercado.

La confusion puede ser de tres tipos:

q) fonética, cuando las palabras se pronuncian de modo similar, para el
consumidor es mas facil recordar fo pronunciado que lo escrito,

b) grdfica, cuando existe identidad o similitud de los signos, mediante
palabras, frases, dibujos o efiquetas. La similifud orfogrdfica es quizds la
mas habitual en los casos de confusion, que se logra cuando las lefras de
las dencominaciones coinciden, la idenfidad puede encontrarse en las
vocales o en la longhud y cantidad de sllabas ¢ ferminaciones comunes.

¢) conceptual o ideoldgica, se produce cuando siendo las palabras
fonética y graficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir,
es la representacion o evocacion a una misma cosa, caracteristica o ideq,
la que impide al consumider distinguir una de ofra.

Para deferminar si dos marcas son semejantes en grado de confusion,
debe atenderse a fas semejanzas y no a fas diferencias, por o que es
necesano al momento de resolver un cotejc marcario tener en cuenta los
siguientfes criterios:

1) La semejanza hay que apreciara consideraondo la marca en su
conjunto.

2) Lo comparacion debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y
no las diferencias.

3) La imitacién debe apreciarse por Imposicidon, &s deck, viendo
alternativamente las marcas vy no compardndolas una a lado de la otra.

4) La similitud debe apreciarse suponiendo gue la confusion puede sufiirla
una persona medianamente infeligente, o sea el comprador medio, y que
preste la atencion coman y ordinaria,

Cuando al realizar el andlisis de las marcas en conflicto se aprecla que
existe un elemento elevante o caracteristico en ias mismas y, que los
demds elementos constifuyen Unicamente un complemento del signo
distintiva y original, pero que no dlcanzan a desvituar la semejanza
derivada del elemento comun, la posibilidad de confusidn entre los signos
marcarios serd inevitable, ya que grafica, conceptual o fonéticamente
dardn lo impresion de ser denorminaciones similares, © que und es varante
de la otrg, inclusc cuando se refieran a productos o senvicios previsios en
clases diferentes, sobre todo en el caso de que una marca se hayo
excedido en los limites de su proplo campo y se e asocle cen unag
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excelente calidad y un prestigio singular, dicha circunstancia, no deberd
ser aprovechadd por ofros y permitise el desconcieno y confusion entre el
publico consumidor, que pudiera asumir que los productos O servicios
tienen la misma procedencia.

XViIi.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de
confusion, a un nombre comercial aplicado a una empresa o
a un establecimiento industial, comercial o de servicios, cuyo
gro preponderante sea a elaboracién o venta de los
productos o la prestacién de los sevicios que se pretendan
amparar con la marca, v siempre que el nombre comercial
hava sido usado con anterioridad a Ia fecha de presentacion
de la solicifud de reqistro de la marca o la de uso declarado
de la misma. Lo anterior no serd aplicable, cuando la solicitud
de marca la presente el fitular del nombre comercial, si no
existe ‘ofro nombre comercial idénfico que haya sido
publicado.

El nombre comercial es el signo esmpleado para identificar la empresa de
ung persona fisica o juridica, de las demds que tienen la misma o similar
actividad industrial, mercantil © de senvicios en el mercado, el derecho gque
se tienen a su uso exclusivo esta protegido, sin necesidad de registro, con
fundamento en el articulo 8 de la Convenio de Parls y 105 de ta Ley de la
Propiedad Industrial.

Para que se de la prohibicidon, el nombre comercial deberd haber sido
usado con anteriondad a ia fecha de la solicltud marcara o a g de primer
uso declarado en ésta.

7. La marca en Internet como nombre de dominie

Desde un punto de vista econdmico la marca es el elemento esenclat de
la estrategia comercial de las empresas, es un instrumento insustituible de
comunicacién entre quien fabrica la mercancia o presta el sewvicio v
guien lo consume, ia marca no se Imita Unicamente a identificar el
producto, sinc que ademds crea un vinculo de confianza con al plblico,
comprometiendo la reputacion de la empresa, para que sus productos o
sefvicios, cuenten con la calldad deseable; aguella, que el consumidor le
demanda; para tales efectos la marca no es simplemente una
denominacién o un dibujo, su valor reside en las asociaciones mentales
que creq, lo idedl es que cree una identidad que perfectamente la
distinga de su competencia y que por si sola atraiga clientela y la
mantenga.
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En tal contexto, I marca es el modelo histdrico y ka forma primaria de
expresion de la identidad corporativa, Ia cual no se imita a la marca,
Influyen ofros elementos como la opinidon publica y el marketing; con el
desarrolio tecnaldgico el concepto de morca se transformad, las empresas
enfonces ya no sélo producen bienes, sino mensajes, que se frasladan a
través de “signos de identidad”.

Como se expuso en su oporunidad, anfes de implementarse el Sistema de
Nombres de Dominio (SND), Ia asociacion entre direcciones IP y nombres
de dominio se realizaba mediante un listado contenido en un fichero, en el
que debian de obrar cada uno de los ordenadores conectados a ia red y
gctualizarse con cada nueve equipo conectado; sin embargo, cuando el
numero de equipos fue muttiplicandose, se hizo necesario implementar el
SND.

El sistema comenzd a traducir los cédigos numéricos, con caracterss y
nombres faciimente identificables (nombres de dominio).

Eegir un nombre de dominlo, no es fareq facil, debe ser sugestivo, que
fomente Ja facll memorizacion y eventuaimente se convierta en un
*‘gancho’ para atraer clientes,

Los problemas que rodean lg vida de una marca son diversos, el poder de
defensa de este signo depende de la asesoria y de los medios legales gue
concede el ordenamiento juridico a sus titulares, la problematica mds
comun que presentan estos signos distintivos es su imitacion, prefendiendo
beneficiarse de un prestigio comercial ajeno, debilitando la fuerza distintiva
del signo.

Al momento en que una marca adguiere relevancia sobre las de su misma
clase 0 especie en el mercado, se convierte en un signo deseable vy
valioso, este hecho fue percibldo por los usuarios del Infemet, quienes no
encontraron mejor método que apropiarse de signos similares en grado de
confusion o idénticos a marcas de indudable prestigio comerclal para
crear sus proplas paginas web y ser identificados en el Sistema.

La atencién de este fendmeno no fue captado inmediatamente por ias
empresas, positlemente no vislumbraron los efectos que su omision
acaneania, dejando tras de si muchas de los veces la pérdida de miles de
pesos v la falta de oportunidad para estar presenie en el escaparate
mundial; sin embargo hoy en dia las empresas saben que en contraste
con los negocios tradicionales, el dmbito de clientes potenciales se
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amplia, ademds de que se aminoran los costos del negocio, la
informacion de su compania, asi como la de sus productos o semvicios,
puede ser accesble a todo aguel que en cualquier parte del giobo
tenrdqueo, tenga acceso a intemnet y teclee en un buscador el nombre de
la marca o la razén social de la empresa, lo que indiscutiblemente amplia
su capacidad de éxito en el nuevo mercado virtual ya tan cotidianamente
utilizado.

El estado actual de la clencia y tecnologia han puesto a discusion de los
juristas el dilema de determinar si los nombres de dominio pueden
pertenecer al Derecho de Propiedad Industrial © sl por el contrario, ya sea
por su creacion, esencia y naturaleza responden @ principios autdbnomaos y
diferentes.

Marcas Nombres de dominio
Es una institucion anfigua, regulada | Es una creacion tecnolégica reciente
por la Ley fundamentalmente a que obedece al crecimiento
finales del siglo XIX & inicios del siglo | veriginoso de la Intemet presentado
XX en la década delos 90°s
Marco regulatorio: Tratados El Poder legislativo aun no ha
intfernacionales, Constitucion, leyesy | regulado estd figura, estd sujeta a
reglamentos reglas de orden privado por el

centrato de adhesion que el
interesado suscribe con NIC México

Estan sujetas a una ferrtorialidad y El Gmbito de aplicacién y de uso es
sOlo en el pais que se registra la global, sin perjuicio de que 10s CCTLDs
marca tiene proteccién indiquen procedencia

Sistema administrade por un érgano Sistema que en el caso de nuestro

descentralizado de [a Secretaria de pais estd a cargo de una entidad
Economia (iMP]) privada, gue ha obtenido sus

facultades de IANA

El reglstro marcario cuesta $2,420.00 | El registro de un dominio cuesta 2n
promedio 20 y 50 délares
anualmente, en el caso de un com,
org o net.mx cuesta 35 ddlares un

ano
Permite la proteccién y el uso de Se manifiesta a través de elementos
alementos figurativos, como denominativos o palabras
complemento de una denominacion
Existe una Clasificacién Se dividen en genéricos v geograficos

infernacionalmente adoptada que
divide a los productos y senvicios en
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45 clases diversas

Una misma marca puede coexistir en
diferentes clases, aln cuando sus
titulares sean personas diferentes,

asimismo una marca puede subsistir

en dos 0 mas palses sin que genere
un conflicto, per el principio de
territorialidad

Al fratarse de identificadores Unicos
para la ubicacion de los diferentes
sitios, es practicamente imposible
establecer una misma direccién para
dos 0 mads sitios web, alun cuando
varnas persondas tengan derechos
legitimos sobre el mismo; fo anterior
sin pefjuicio de registrar el dominio
seqgundario en diversos TLDs, como
maruchan.com o maruchan,com.mx

El sistemna de solucion de conflictos se
basa en recursos administrativos ante
la propio autoridad encargada del
registro, o ser llevada a tibunales
federales, como el Tibunal Fiscal de
ia Federacion y Tribunales Colegiados
en materia adminlstrativa

Al sistema de solucldn de conflictos,

se le denomina UDPR —siglas en inglés

de la Politica Uniforme de Resolucion

de Confroversias de Nombires de
Dominio- establecido por la ICANN y
la Reglamentacion de los
registradores nacionales que
contemplan la mediaciéon y e
arbliraje

Los recursos de proteccion de tas
marcas se ubican en nomas legales
especificas

Son tutslados mediante instancias de
oposiciones o la solicitud de su
revocacién o fransferencia

Cumple una funcion distintiva de los
productcos ¢ servicios ofrecidos en el
mercado, su funcidn es econdmica

Su principal funcién es técnica, pero
también puede ser econdmica,
aunque No necesanamente, ya que
puede identificar sitios relactonados
con la clencia o el arte, sin perseguir
fines de lucro

Numerosas prohibiciones legalss para
que un signo pueda catalogarse
COMO UNa marca, por gjemplo
palabras de uso comun, gengricas o
descriptivas no admiten registro

Son mds comunes las restricclones de
forma que de fondo, lo que no es
registrabie como marca si puede
resultar una direcclén electrénlica

exitosq, las denominaciones
genéricas o descriptivas pueden ser
lbremente reglstradas

El fitular tiene dereche a disponer de

ella diez afos, contados a partir de la

fecha de su inscripcién en el registro
respectivo

La duracion del registro es de dos
anos, desde la asignacién del
nombre de dominio. NIC-México
puede registrar dominiosde 1 a &
ancs

El procedimiento de registro es lento,
pusde tardar & meses, se basa en

El procedimiento de registro es rapido

y exclusivamente electdnico (todo se
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documentos fisicos, aunque también redliza vig Internet)
se emplean medios electridnicos

Es importante considerar lo establecida en el articulo 15 del Acuerdo de la
Organizacion Mundial de Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio “Podrd constituir una
marca de fabrica o de comercio cualquier signo 0 combinacion de signos
gue sean capaces de distinguir los bienes © servicios de una empresa de
los de ofras empresas®, en consecuencia los nombres de dominio podran
fungir como marcas slempre y cuando sean capaces de distingulr bienes
0 senvicios de una empresa de los de otras,

8. Clases de conflictos entre marcas y nombres de dominio

En la Uima década ia Red de redes se ha constituido como un fendmeno
soclal muttifuncional de alcance mundial, es el medio mds importanfe de
comunicacion, donde cualquiera puede acceder al libre intercamtio
tecnoldgico, personal, cuitural y profesional que ta imaginacién mas
delirante pudo haber acariclado y gue finalmente traspasd las fronteras de
ia realidad.

Intemet iambién ha vencldo las bareras de los mercados reales o
tradiclonales, se ha convertido en el mayor escaparate de negocios gque
alcanza dimensiones superiores ai comercio convencional: miles son 10s
ddlares que las empresas invierten para consegulr su espacio, su prestigio y
su poder omnipotente en Ia mente del consumidor dentro de la ya
competitiva realidad “no virtual”.

La imupcidn de los nombres de dominio en Intemet como identificadores
de computadores dentro de la red, usadas con fines de cardcter
memoristico, se convirtieron en un mecanismo idéneo para la expansion
de los negocios, los nombres empezaron a ocupar un lugar importante en
la identificacion de productos, servicios y en el origen empresarial de 1os
mismos, identidad que podia traspolarse de manera directa al campo de
la propledad Industriat y mds concretamente al campo de los signos
distintivos.

Las marcas tienen por propodsito principal identificar un producto o serviclo
en un dmbito de profeccidon limitado tenitoricimente vy clrcunscrito
tnicamente a los productos o servicios que su registro ampard, excepto
en el caso de supuestos muy precisos, en donde las marcas denominadas
notorias tienen una proteccién mas alld de ias fronteras y de la clase para
la cual se concedié el derecho; por ofro lado, los nombres de dominio no
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son exclusivos de un determinado ferritorio y no se clasifican por clases de
productos o servicios como las marcas, claramente gozan de una
connotacion intemacional.

Los signos distintivos, han sido regulados en tratados intemacionales y enias
ieglslaciones internas de cada Estado, con el surgimiento de los nombras
de dominio como una especie susceptible de ser converida en parte
integrante de la familia de ios signos distintivos, € mundo legal a partir de
1997 comenzo a preguntarse como debia regularse  este nuevo dmbro
que por sus caractersticas intinsecas empezd a conflictuar con derechos
previamente adquiridos como los marcarios.

Ante la falta de consenso e interés de los factores involucrados, Ia llegada
de una regulacion apropiada se hizo esperar, mientras tanto, personas en
5U mayoria inescrupulosas vieron en 1os nombres de dominio una fuente de
nqueza, registrando uUno y a veces hasta en bloque nombres de dominio
que caincidieran con marcas 0 empresas de reputada frayectoria y
reconocimlento en el mercado, con la infencidn de venderlos a su fitular a
precios irMsoros.

No obstante lo precisado en el acdplte que precede, la doctrina y ia
jutsprudencia de diversos paises se han ocupado de distingulr otros tipos
de disputas derivadas del registo de un nombre de dominio de segundo
nivel y de los derechos de terceros, sobre todo aqguelios que pretenden
determinar el iimite de los derechos marcarios sobre los derivados del
registro del nombre de dominlo. El modo de establecer los criterlos para la
solucion de controversias de orden intemnacional ha permitido identificar los
principales supuestos de conflictos que emergen de estas diferencias:

Apropiaciones del nombre de dominio 0 Domain Name Grabbing

Consiste en el registro que hace una persona deliberadamente de un
nombre de dominio de una marca, o de un nombre comercial ajeno vy sin
derecho previo sobre el signo en cuestion, con el propdsito de impedir a su
titular establecerse en fa Red bajo esa denominacién o bien, que el titular
se veq obligado a comprar el dominio registrado.

Este rubro incluye los llamados problemas de ciberocupacion o
cibersquatting, practica habitual instrumentada por los denominados
cibercuatreros para especular y lucrar con el interés legiimo de companias
y pariculares.

"A nadie se le podiia pasar por la cabeza en este momento, que la
reconocida muttinacional Compag Computer Corporation tuvo que pagar
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a una de estas personas inescrupulosas, llamadas o  conocidas
comunmente como Cybersquatters o Ciberocupantes, la astronémica
suma de 3.3 millones de ddlares por el nombre de dominio Altavista.com.,
0 que e-companies Inc. pagara 7.7 millones de ddlares por el nombre de
dominio Business.com®.?

Este tipo de conflictos son 10s gue abundantemente ha tratado Ia doching
nacional e internacional, por ser los primeros que se generaron y 10s que
mas conflictos causaban al ser verdaderos casos de extorsién sobre los
titulares de los signos distintivos sobre los que recaia esta conducta.

Aproplacionss insuficientes del nombre de dominio o Not Quite Domain
Name Grabbing

Es el supuesto en el cual una persona registra un nombre de dominio de
segundo nivel a sabiendas que comesponde a la marca o nombie
comercial de un fercero, con la finalidad de usaro de modo efectivo en la
Red.

La razdn del registrante del nombre de dominio es aprovechar g
reputacion gjena para allegar a los usuarios de Intemet a una pagina
distinta de la que elios pretenden enconfrar al teciear dicha
denominacion, aprovechandose o perjudicando la imagen del titular del
derecho de propiedad Industrial, debfitando o darado el valor o la bien
ganada reputacion del signo distinfive del que se trate, pues supone el
desprestigio del mismo.

A efecto de que se de esta categoria se requiere:

o Que el nombre de dominio elegido de manera no casual provoque
confusién, al respecto considero que habria de considerarse si es
Unicamente necesario para que se de el uso de la marca, o fambién
que recaiga sobre el contenido de la pagina, mas especificamente
sobre Ios seivicios o productos que ofrece el titular del dominio.

o Que se frate de una marca notoria, en CUyo CQOSO No se requiere
acreditar ia confusion,

o Que el uso lesione los Intereses del titular de la marca registradaq, el cual
es facil probar méxime por el sisterna que NIC-México v el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industral realizan; toda vez que el primero
s6lo admite el registro de nombres univocos sin posiblidad de ser
duplicados vy puede darse el caso gque el registrante del dominio
carezca de derechos de propledad industrial por existr una marca
registrada con anterioridad.

* www.alfa-redi.org/revista.data/55-9.asp
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incidencias fortuitas o Logical Choice
Es i@ sttuacion en la cual el nombre de dominio registrado POr Una persona
fisica 0 moral coincide de modo involuntario con una marca o nombre
comercial perteneciente a ofra, dicha coincidencia no refleja un anlmus
de aprovechamiento de Ia reputacion gjena.

El actuar dei reglistrante del nombre no serd de mala fe, es de llamar 1a
atencién que en un principio cuando aparecieron los primeros casos de
conflictos, un nombre de dominio idéntico o similar en grado de confusion
con una marca, era otorgado al fitular de la marca, por su simple
idenfidad, sin tomar en cuenta los productos o senvicios que amparaba.

En este supuesto clto como ejlemplo el caso de “alice.com” Alice una
compafila francesa creada en 1957 fitulor de Ia marca con el mismo
nombre desde 1975 para productos de la clase 35, sevicios de publicidad
demandd a ofra empresa constituida en 1994, también lamada Alice
pero dedicada a la programaciéon informdtica y titular del nombre de
dominio “alice.comy’; fa empresa titular de la marca bajo ese argumento
demandé a la segunda por competencia desledl, ia demandada SOSIUVO
en su defensa que al trotarse de productos distintos, era imposible que se
constituyera entonces ia competencia desleql Y se onginara una confusién
entre ambas, aunado a que en atencion al prncipio “fist come, first
served” comrespondia a él legalmente en nombre en cuestion, finalmente
el asunto concluyd en sentencia del 12 de marzo de 1998 pronunciada
por el Tibunal de Grande Instance de Paris, desestimando la demanda.

De igual manera puede acontecer que qulenes litiguen la titularidad de un
mismo nombre de dominio carezcan del registro marcario conespondiente
y se distingan por el uso de la denominacién o ambos sean titulares
marcarios en diversas judsdicciones, en consecuencia los dos guardan
intereses legitimos para usar y registrar un mismo nombre de dominio de
buena fé.

La posibilidad de estar frente a esta clase de asuntos se incrementa al
considerar que el alcance de los nombres de dominio es mundial, aunado
G que pueden coexistir una pluralidad de personas que tengan el derecho
legitimo para utilizar un nombre, no solamente con base en el derecho de
propiedad Industrial, sino también en Ia denominaclén social, el nombre
con que se opera habitualmente en el comercio y hasta en el derecho de
la personalidad derivado del nombre de la persona fisica.

Abusos tecnaldqicos
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Ademds de los supuestos citados, existen otras practicas tecnolégicas
propias de la Infemet que pueden lesionar el derecho de los titulares
marcarios, como consecuencia de la elaboracion por parte de terceros
de asoclaciones con ofros signos © marcas utilizadas en la red, dichas
practicas son:

= Hiperenlaces o linking, son trayectorias digitales que vinculan a una
pagina web con contenidos publicados en Ia red por ung persona a
contenidos publicados por esa u olra persona en ofte sitio de Ia red al
que se puede acceder de un modo independiente del primero, se
distinguen por su color o imagenes gréficas, al pulsar sobre estas el
usuario enfrarG a otra parte del mismo sitio web u otro diverso, esta
practica “presenta dos aspectos interesantes desde el punto de vistg
juidico: ia puesta a disposicidn de contenidos incluidos en otra
pdagina web suscita problemas de propiedad intelectual, por ofro jado
presupone en ocasiones el empleo de marcas alenas para establecer
et vinculo con el recurso enlazado® ©° pues el enlace puede deformar
faciimente el contenido o desprestigiar la marca de que se trate.

Elemplo del caso anterior se suscitd entre TicketMaster Comp. vy
Microsoft Comp., o primera de las mencionadas demandsd a la
segunda el cese del enlace que se hacia a su pdgina desde una
pagina en donde Microsoft ofrecia informaclén general sobre eventos
en vivo, el acceso que hacla la demandada evitaba que el usuario
viera la marca Ticketmaster v las publicidades confratadas por éste,
Microsoff alegé que era sélo un vinculo, que el actor o hubiera
podido prevenlr ademds de que el link no era usado en forma
comercial, el asunto finalmente se resolvid de forma extrajudicial,
notas periodisticas publicaron que Microsoft transfild su parte del
negocio a la actora a cambio del 10% de sus acciones.

Sl bien los hipereniaces son parte esencial de Internet, considero
indispensable que e! que prevé crear uno hacia una pagina distinta
de 1a cual no es fituiar cuente con la autorizacién por escrito para
hacer uso de este recurso.

* Enmarcado o framing, es aguella practica que consiste en establecer
un vinculo con una pdgina qjena ocultando cieras poIciones,
mensajes 0 publicidad mediante la superposicién de contenido,
mensajes, baras de color u otros signos sobre las porciones no
deseadas desde la pagina vinculada, 1os cuales se presentan en

* Sanz de Acedo Hecquet, Etienne. MARCAS RENOMBRADAS Y NOMBRES DE DOMINIQ
EN INTERNET: En torno a la ciberpiraterja, Editorial Civitas, Madrid, Espaiia, 2001, p. 68.
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forna de marco; el cual por lo general contiene publicidad
correspondiente al shio anfiiion y rodea la pégina importada.
Llegaimente un sitio con este tipo de operaciones de enmarcado sin
consentimiento por parte del fitular de la pagina supone un acto de
reproduccion, comunicacidén publica v en algunas ocasiones ce
transformacion que implican un aprovechamiento de Ia pagina
Importada, muchas veces constitutivo de un acto de competencia
desleql.

Eiemplo del caso anterior fue el ventilado entre Washington Post Co. v
Total News, Inc. en el cual el segundo establecid vinculos desde su
pagina con 1,200 fuentes de informacién distintas que suministraban
a sus lectores dentro de un marco propio; es decir, sin los mensajes
publicifarios y marcas existentes en las paginas vinculadas, al igual
que en el caso de Microsoft el asunto se resolvid extrajudicialmente y
finaimente Total News dejé de hacer este tipo de operaciones.

En los casos anteriores dichas operaciones pueden efectuarse sin
cooperacion y por lo tanto sin el consentimiento del titular del sitio de
la pagina a la que conduce en el caso de los hipereniaces o al de la
pdagina impontada.

Metaetiquetas, metatags o meta-tagging, los cuales son palabras
claves incorporados en el codigo HIML de una pagina Intemet o
efecto de que los buscadores y navegadores de Intemet puedan
seleccionar una determinada pdgina, al no ser visibles es posible que
incluyan una marca o el nombre comercial de un tercero en el
apartado de palabras claves inserto en la propla pégina web, esta
practica tiene como objeto conseguir que la pagina sea localizada
por los buscadores cuando se seleccionan los caracteres que
coresponden a la palabra empleada, por elemplo el caso de
diversas empresas radicadas en diversas regiones del mundo pero
cuyos nomibres de dominio ienen como elemento comun “telecom”
entre estas empresas estan SymmetiCom ftitular de www.telecom,
Telecom UK. Lid. propistaria del siio www.ielecom.co.uk y TwX
Telecommunications GMBH poseedora de www.telecom.de, sin
embargo los buscadores dirigen al usuario que utiliza la palabra
telecom Unicamente a la pdgina web de!l primero sin hacer referencia
a las que también se distinguian por tener el mismo témino en
comdn,

Eilemplo del presente caso es el de Playboy Enterprises y Cawin
Designer Label, la actora Playboy fifular de las marcas playboy y
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playmate y de los dominios “playboy.com” y “playmate.com”
demando a Calvin Designer Label por usar esas marcas como parte
de sus nombres de dominio en las pdginas de sus sitios Yy COMo
palabras claves escondidas como metatags las cuales eran leidas por
los buscadores, la Corte ordend el cese de uso de las marcas, asi
como de las mefoetiquetas y cualquier paging o sitio que el
demandado pudiera crear en el futuro.

Tema 3.- CIBEROCUPACION
1. Definicion de Ciberocupacién

Ciberocupacion es el registro deliberado y de mala fe de un nombre de
dominio en violacidn de un nombre comerclal 0 marca de un tercero, por
lo general de una empresa con prestigio y notoriedad en el mercado.

"Las practicas de plrateria de nombres de dominio pueden consistir en el
secuestro del nombre de dominio y la posterior extorsion directa al titular de
la marco usurpada (cybersquatting) © en el secuestro del nombre de
dominio y una posterior subasta del mismo al mejor postor {warehousing).
Ambas modalldades son conocidas en el contexto de Intemet bajo una
apelacion mas genérica como es cyperpiracy o domain grabbing™.

El sistema de atribuclon de los nombres de dominio “first come, fist served”
(primero en llegar, primero en senviise), la gratuidad del registre en un
primer momento, la falta de un exhaustivo examen para verificar una
posible violacion de algin derecho previo (nombres de persona -derecho
de la persondlidad-, de organizaciones sociales, nombres comerciales,
marcas, efc.), la imposibllidad de solicitar su caducidad, por faita de uso,
propiciaron la extensiédn de la ciberocupacion.

Numerosos son los casos de clberocupacion que reporta la jurisprudencla
infemnacional, por la cantidad de marcas y en general ofros signos
distintivos que se han visto involucradas en ef abuso vy la mala fe que
diversos r1egistrantes de nombres de dominioc han ejercido con sus
iInmorales conductas sobre las marcas ajenas, tales como Nestlé, Yahoo,
Televisa, Pepsi, Holiday inn, Madonna, McDonald s, sic.

Un asunto que reviste capital importancia es el de °“panavision.com®
feferencia obligada en estas cuestiones, me propongo a elaborar una
recapitulacion sobre el problema.

“ Ibidem, p. 70.
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El conflicto se resolvié en una Corte de Distito de California en los Estados
Unidos, el demandante Panavision Intemational, L.P. titular de las marcas
Panavision y Panaflex, que amparaban actividades  relacionadas con
productos para el mundo del cine, television y fotografia y por otro lado el
demandado Dennis Toeppen. un paricular que entre los cientos de
nombres de dominio gue registrd, bajo et deminio de primer nivel *.com®
obtuvo en diciembre de 1995 la fitularidad del dominic con la misma
denominacion gue el de las marcas registradas.

Panavision solicitd a Toeppen que le cediera su nombre de dominio en
virtud de los derechos marcarios preexistentes de los cuales era fitular, ante
lo cual éste le respondid que el registro no constituia uso de marca,
exiglendo el pago de 13,000 ddlares o cambio del dominio
"panavision.com”; la empresa rechozd g oferta y comenzd acciones
judiciales, la sentencia fue dictada el 5 de noviembre de 1996 y determind
que las acciones del demandado violaban la Ley Federal de Dilucién de
Marca de 1995 y la Ley Antidilucién de Cailiforia, determinando que &
intento de vender el nombre de dominio constituia uso comercial Qque
implicaba ia diucion® de lo marca v que la conducia de Toeppen
restingio o capacidad de Panavision de distinguir sus productos en el
ambito de Internet, por lo que ordend el cese del uso de las marcas de la
actora, en conexién con cualquler actividad comercial y a efectuar las
acciones procedentes para fransferir los dominios  disputados por
Panavision.

El crterio de la jurisprudencia noreamericana se centid en proteger la
distinfividad de las marcas famosas frente a usos no autorzados de sus
marcas, como el readlizado por los especuladores, tendiendo en
consecuencia la profeccion de las propias empresas.

Los primeros criteros Jurisprudenciales, oforgaban sin un andtisis del fondo,
un poder absoluto de la marca registrada, frente al detentado por el titular
del nombre de dominio, las sentencias dictadas por los tribunales
ordenaban como medida cautelar la suspension del dominio y pemitian
ademas al fitular de la marca inscriblr el dominio a su nombre, ya que se
enfendia que el registro de una palabia como nombre de dominio
coincidente con una marca registrada, comporaba una varante del uso
indebido de una marca ajena tradiclonal, toda vez que en lugar de

* Se produce cuando la marca disminuye su poder distintivo como consecuendia del uso que
hacen terceros no autorizados para distinguir otros productos o servicos de los distinguidos por
la marca notoria; o bien, ofreciendo aparentemente los mismos, pero de calidad inferior o con
contenidos malsanos.
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aparecer productos o servicios falsos por el rlesgo de confusidn al publico
consumidor, este tipo de uso imporaba un blogueo al fitular de la marca
de registrarla como dominio viendo nulificada su presencia en un medio
comercial a nivel global como la Infernet.

Cabe senalar que en las primeras sentencias dictadas por tibunales
argentinos, {a imposicion de la medida cautelor no sobrevenia de la
notoriedad de fa marca, sino del simple regisiro, carecia de trascendencia
la buena o la mala fe del registrante del dominio y dado que en ios
términos expresados constituia una infraccidn marcaria, la sentencia del
principal  parecia  anticiparse con los  resolufivos de la  sentencia
interloculoria declarativa de una suspensidn provisional, igual prescindia de
Importancia o por Io menos no es analizado en sentencias como Freddo,
Camuzzi y PSA el principlo de especialidad tan propio del derecho de
marcas, pero completamente gjeno a ia naturaleza de 10s nombres de
dominio; bajo este tenor todo registro importaba per se una violacién al
derecho, criferio gue en caso de seguir subsistiendo  haria imposible 1a
expansion del Interet, imaginemos pues, cuantas marcas similares o
iguales en las 45 clases del nomenclator infemacional han sido registrados
por el IMPI, ahora sumemos aguellas que se registron en ofros paises, Ia
suma es inmensa, por io que los fifulares de dominios sin estar amparados
en un derecho marcario previo serian contados, al dia de hoy algunos de
estos criterios han sido modificados por el procese evolutivo en el
conocimiento de lIa materia que st bien histdricamente no ha sido acorde
con ei mundo virtual, si se observan esfuerzos importantes para estar al dia,
a fin de distinguir la naturaleza de estos identificadores, respetando los
alcances del derecho que tanto el titular del nombre de dominio, como &l
de la marca ostentan.

2. Elementos que deteminan la existencia de ciberocupacién

Para establecer si el nombre de dominio confiictia con el derecho de
alguna marca en la modalidad de ciberocupacion; es decir, para
determinar la existencla de un registro abusivo, deliberado y de mala fe de
un nombre de dominio, basado en una denominacién, en particular de
una marca de producto o de senvicio sobre fa cual no se tiene derecho
alguno, deberd redlizarse el andlisis de 1os fres supuestos establecidos por
la Organizacion Mundial de la Propledad Intelectual que mediante su
Informe del 30 de abrll de 1999 fueron definidos v que cuatro meses
después fueron retomados en ia Poltica Uniforme de Solucion de
Controversias en materia de nombres de dominio (UDPR).
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“El regisiro de un nombre de dominio debe considerarse abusivo cuando

se cumplen todas las condiciones siguientes:

i) el nombre de dominic es idéntico o enganosamente similar a una
marca de producto o de sewvicio sobre la que tiene derechos el
demandante; v

) el fitular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legitimos
con respecto del nombre de dominio; v

i) el nombre de dominio registrado y se utiliza de mala fe”. %

El nombre de dominlo es Idéntico o engafosamente similar a ung marca
de producto o de servicio sobre la que tiene derechos &l demandanie

Este requisito precisa la existencia de dos elementos, en primer lugar el
registro de una marca sobre la cual el demandante tenga derechos y en
segundo lugar la idenfidad o semejanza entre el nombre de dominlo Yy la
marca susceptible de producir confusion.

Por regla general los ciberocupantes registran sus nombres de dominio
completaments coincidentes con la marca en cuestion a efecto de hacer
la oferta mas atractiva; sin embargo, en virtud de que numerosos nombres
de dominio ya habian sido asignados a los legitimos titulares de la marea,
se abocaron a realizar alteraciones a la denominacién, que conducian a
causar confusidn en el internauta.

La identidad o similifud de un dominio con la marca de un tercero ha de
ser juzgada practicamente con los criterios comunes de confundibilidad
imperantes en las legislacionses comparadas y digo practicamente puesto
que la clase de productos o senvicios en que estan registradas las marcas
no es dbice para afirar confusion, puesto gue en el ambitc de la Red no
fige el principio de especialidad caracteristico del sistema marcarno, va
que por la unicidad y universalidad de la intemet, los nombres de dominio
son susceptibles de ser utllizados en cualquier dmbito y sector: asi pues
segun se observa de diversas resoluciones basta que dicha identidad
exista desde un punto de vista gréfico oy fonético, aunado al hecho que
muchos de los dominios registrados contienen paginas vacias o que no
abarcan un contenido en concreto,

La demostracion de confundibilidad entre ia marca v el dominio estard
directamente relacionads con el poder distintivo de la primera, por o que
st una marca es debll es probable que el dominio similar no se repute
confundible, al respecto debe recordarse que uno de los principios

“ Informe sobre el Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Intemet.
Punto 171. P, 55.
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fundamentales con 1os que se rige el espacio virtual es el de “primero en
llegar. es el primero en servirse”, que deberd respetarse para evitar abusos
por parte de los propietarios de una marca.

"Hay identidad cuandeo una cosa es’la misma que offa con la que se
compara ... donde la marca y el dominio ... son intercambiables sin que
pueda apreciarse diferencia alguna®.*

Por ejemplo en el caso Uralita §,A. vs. Rafasl del Rosal Macias, D2000-0219,
fanto la marca registrada por el pimero y el nombre de dominio de
segundo nivel Inscrito por Rafael del Rosal, compartian la misma
denominacion “uralita”, por lo que al ser cotejados lefia por letrq, resuttaba
que eran identicos.

El empleo de guiones y espacios en un nombre de dominio, ¢omo
coracteres que alteren por si mismos la  idenfidad que sostiene
graficamente {sdio en cuanto a su denominacién) con una marca
(independientemente de que esta seq mixta) ha sido considerado por 1os
diversos panelistas de la OMPI como inelevanie, toda vez que para los
consumidores, empresarios, usuaros y programas de busqueda basta con
que tenga sus elementos esenciales que en la mayoria de los casos serdn
coincidentes absolufamente con la marca en cuestion, elemplo de estos
Casos son el de la marca Don Simén y el nombre de dominio
"donsimon.com” (D2000-239) v el de la marca comunitaria Interaw y el
dominio “infer-law.net” (D-2003-0181).

La insercion de sufijos, otras palabras o abreviaciones junto al nombre de
dominio, fesuitan la mayoria de las veces iguaimente irelevantes,
declarando por tanto la similitud del dominio en relacién con la marca; al
respecto cabe senalar y ha sido ampliamente difundido gue el sufijo final
indicafivo del dominio genéiico de primer nivel (*.com®, “nef’, “.org",
“.info”, “.blz", efc.) es una designacién técnica obligatoria en cuaiquier
nombre de dominio, por 10 que no ofrece diferenclacion alguna con
respecto de la parte Identificativa del mismo.

Algunos de los sufijos con los que se altera a los nombres de dominio
hacen referencla expresa a un lugar geografico en particular tales son los
casos de “holidayinnakron.com®, © ‘*bpjapan.com”, donde el primero
Indica una ciudad de Ohio, Estados Unidos lamada Akron y el segundo un
pais (Japan o Japdn), este elemento que se le aporta a la marca induce
al pdblico consumidor al ermor, foda vez que por lo general el plblico
distingue a primera vista el elemento esenclal que seria la marca, ahora

a www arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2003/d2003-0181.htm!
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bien, sl ese sufijo es significativo para él, hard la relacién mental de esa
denominacion con el lugar a gue el dominio hace referencia; es deck, el
sufijo o referencia geogrdfica funcionard como un descriptor local que no
fransformard por si mismo a la marca.

Tombien existen sufios gue se incomoran al nombre de dominio
relacionados directamente con los producios o sevicios de la marca, por
ejemplo el de “porchepicture.com”, o "porchescreensavers.com’ donde
"picture o screensavers” no tienen un cardcter distintivo. sino hacen alusién
@ productos para autos; igual acontece agregando tiple w a la marca,
por ejemplo en el caso de wwwincusa.com, donde el www es un término
generico en el dGmbito de intemet, por fo que ello no o hace distintivo.

En este aparfado famblén se inciuyen a Ios  denominados
"fipociberocupas” que infentan obtener beneficio de la marca mediante
los posibles errores en el tecleo de las letras del dominio: causando
confusion visual y fonética, por ejemplo “telvisa.com”, ‘wagra.com” e
tifficemax.com”,

El titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legftimos con

respecto del nombre de dominio

Lo gusencia de interés legitimo del registrante del dominic debe
acreditarse al igual que en el caso anterior por el demandante Y
desestimarse por la contraparte Gue deberd acreditar que:

a) Antes de la controversia, el titular del nombre de dominio ha
empleado el nombre o ha efectuado preparativos serios %
demostrables para su utilizacién o ha usado con anterioridad un
nombre corespondiente al nombre de dominio en  relaclén con
una oferta de buena fe de productos o semvicios.

) El registrante es conocido cormentements por el nombre de dominio,
aun cuando no ostente algin derecho marcario.

c) El titular del nombre de dominio hace un uso legiimo o no
comercial del nombre de dominio, sin intencién de desviar a los
consumidores de manera intencional © de empanar el buen
nombre de la marca de productos o de servicios en cuestion con
animo de lucro.

La falta de confestacion a la demanda es considerada como un
reconocimiento implicito de que existen derechos y deberes legftmos a
favor del demandante, asimismo “a adopcién de un nombre de dominio
idénfico a una marca notoria debe considerarse una praclica de
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competencia desleal, objetivamente confraria a la buena fe, que provoca
confusion, que constituye imitacion y que supone una explotacion de la
reputacién gjenag”.*

El Panel también considera como presuncion de la ausencia de derechos
0 infereses legitimos, el renombre de la marca usurpada, 1 cual segun i
apreciacion deberia ser objeto de estudio al determinarse la buena o
mala fe del registiante; sin embargo, el renombre de la marca, es una
apreciacion subjetiva, que depende del caso en particular porque se basa
en simples inferencias del panel al senalar que existen nombres de dominlo
que no corresponden al azar o a ia imaginacion del registrante, sino
resuttan de un conocimiento general de la marca y que por fanto debieron
ser del conocimiento del fitular del nombre de dominio anfes de la
reqlizacion del registro en cuestién.

Son pocos los casos en que el demandado desvirtla las afirmaciones del
demandante, puesto que en la mayoria de las ocasiones se abstiene de
emifir alguna defensa sobre el dicho de la contrapate o bien,
simplemente no interviene en la  confienda, por 1o gue casi
sistemdticamente los panelistas de la Organizacidn Mundial de la
Propiedad Intelectuai, niegan el cardcter de legitimo al registro; sin
embarge auque escasos los asuntos, resulta interesante el caso DMX2001-
0005, donde el registrante del dominio “escoldstica.com.mx* acreditd sus
derechos legitimos al probar que previc @ o controversia ya venia
utiizando el nombre de dominio en disputa como consecuencia de su
paricipacion como socio en la empresa Corporacion México Escoldstica,
S.A. de CV., demostrd ademds que el nombre de dominio era ulilizado
para prestar servicios de Intranet a escuelas v que era thular de la marca
Ecolastica en México para las clases 35 y 38 acordes con 10s senviclos que
prestaba, por 1o que la inscripcién del dominio ne fenia comeo fin enar a los
consumidores, toda vez que el uso que el demandando ofrecia en su
pagina, se relacionaba con productos diversos de 1os ofrecidos por ia
demandante Scholastic Inc., cuya marca Scholastic estaba registrada
para la venta y edicldn de libros.

El nombre de dominio haya sido registrado v se utiliza de mala fe

Lla mala fe es el gje cental del procedimiento, debe recordarse que
precisamente por esta condicién los tibunales empezaron a proteger a ios
fitulares marcarios, como principio general de derecho la buen fe se
presume y quien alega lo confrario deberd acreditario, al respecto el
parrafo 4. b de la Poiftica Uniforme de Solucidn de Controversias {UDPR) ha

* www.arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2003/d2003-0018. html
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establecido cuato presunciones, sobre las cugles podrd inferise que &l

registrante actud de mala fe, las cuales son las sigulentes:

q) “Circunstancias que indiguen que se ha registrado o adquirdo el
nombre de dominio con el propdsito de venderio, rentarlo o cualguier
ofra forma de transferencia del nombre de dominio, al demandante o
SuU competencia, por un valor gue exceda los costos en que se hubiere
incurdo para registrarlo; © :

b) Que se haya registrado el nombre de dominio para impedir que el
fitular de la marca pueda reflejar dicha denominacion en el nombre de
dominio corespondiente, siempre que se haya incurido en un pafrén
de conducta semejante;

€) Que el nombre de dominio haya sido registrado con el proposito de
perturbar o Impedir la actividad comercial de la competencia: v

d) Que, al ufiizar el nombre de dominio el registrante haya intentado
atraer con animo e intencién de lucro, a usuarios de intemet hacia su
sifio web o a cualquier ofro en linea surgiendo la posibilidad que se
genere confusion con la marca del demandante o reclamante” *

Segun el especialista espariol Gobriel Martinez Medrano &l primer supuesto
es el fpicc caso de secuestto de dominios para exigir  una
contraprestacion a cambio, ejemplo del anterior es el caso anteriormente
senalado de Uralita, S.A. de C.V. y Rafael del Rosal Macias, donde el
segundo manifestd en su defensa gue ef primero lo contactd a efecto de
comprarie el nombre de dominlo "uralita.com”, exigiéndole finalmente un
total de 40,000,000 de pesetas a cambio, cabe sefalar que en este caso
el demandante fue el que primero solicitd la compraventa del dominio,
pero el infentar venderlo en un precio considerablemente mayor al
pardmetro normal de costo que implica la adquisiclén por este tipo de
nombres fue el constitutivo de la mala fe.

El segundo supuesto Implica un acto de competencia desleal de
obstaculizacion, ya que afecta la posibildad de acceso, al igual que sl
tercer supuesto, cuyo resultado final es perturbar la actividad comercial.

Numerosas son las resoluciones que estiman que el registro en masa de
nombres de deminio comespondientes a marcas conocidas por quien
carece de derechos sobre fales signos constituye un supuesto tipico de
registro de mala fe; por ejemplo en el caso DVE2001-0001, donde el
dominio en disputa es ‘yahoo.com.ve’, acreditdndose por pare del
demandante Yahoo! Inc. que el demandado Logicland Cormoracion, C.A.
con domicllio legal en Caracas Venezuela habia registrado dominios con
las denominaciones de maricas reconocidas, como: caslo.com.ve,

* www.cal.pe/publicaciones/nombre%20%de%20dominio.htm
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cnn.com.ve, ebay.com.ve, hotmail.com.ve, motorola.com.ve,
nokic.comve, oracle.com.ve, telstra.com.ve, novel.com.ve, efc.
denotdndose que el registrante habia incurido en una conducta que
Intfencionalmente impedia a la demandante reflsja su marca famosa bo}o
el“.com.ve”,

El cuarto supuesto infroduce la figura de flesgo de asociacion empresandal,
por el engano que susceptiblemente se podia ocasionar al consumidor
respecto de la fuente u el origen de los productos o semvicios ofrecidos, “el
redirecclonamiento de un nombre de dominio que representa una marca
ajena estd expresamente contemplado en el citado pamafo {4° de la
Politica) mienfras que la venta de publicidad, con o sin confenidos
perudiciales a la demandante, habla del fin de lucro que contempla la
citoda noma”. ¥’

Cabe sefialar que la mala fe debe probarse al momento del registro y
durante el uso del nombre de dominio; por regla general quien ha
fegisirado de mala fe un nombre de dominio, lo usa de mala fe, sin
embargo, puede presentarse el caso que aunque el nombre haya sido
registrado de maila fe, el uso que se le dic posteriormente fue de buena fe,
tambien puede acontecer que el fitlular esté efectuando preparativos
sefios y efectivos para su uso; en todo caso el uso de buena fe deberd ser
acreditado por el demandado.

‘Lo Unico gue enervaria la apreciacion de que existe uso de mala fe,
cuando hay registro del dominio de maia fe, seria... una carencia de todo
uso de tal modo que al acceder al nombre de dominio en cuestion, sélo
pudiera enconfrarse un mensaje de inaccesbilidad, carente de todo
confenido o referencia mercantil”.*

No obstante lo senalado en el pdnafo anterior diversas resoluciones han
estimado que la falta de uso del dominic es una accién positiva de mata
fe, es una forma de usc, al Impedir al demandante la posibiidad de
registrar y por tanto de utllizar el dominio controvertido, coincidente con ia
denominacién protegida en la marca, la ausencia de todo contenido en
la pagina web idenfificada con el nombre de dominio, indica una
fenencia pasiva del dominio en cuestion,

El mantenimiento durante un largo penodo de tiempo de una pagina web
en construcclon fambién es indicativo de uso de mala fe, pues puede
confundir los infemautas, haciéndolos creer que el sitioc que visitan es del

www arbiter.wipo.int/domalns/decisions/htm!/2000/d2000-0219.html
S www.arbiter.wipo. int/domains/decislons/html/2000/d2000-0018.html
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demandante maxime cuando no se les hace de su conocimiento el eror
en gque pudieran incurrir, al aclarar dicha circunstancia en la pagina web
que identifica al nombre de dominio,

La donaclén a un tercero del nombre de dominio inscrito con mala fe es
una utfiizacion de mala fe, siempre v cuando no se acredite dicha
fraslacion de dominio,

La mala fe puede dervarse de actos que objetivamente pueden ser
determinantes ¢ no, dependerd en todo caso del panel, asf como del
asunto en concreto, las reglas esbozadas por tanto pueden ser flexibles y
en ofrc momento ser rgidas, por lo general las decisiones se basan en
simples inferencias por las que se resuelve “fundadamente” que el nombre
del dominio ha sido utilizado de mala fe, procediendo en consecuencia a
la transferencia del mismo al titular de Ia marea.

3. Primer Proceso de la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual para la Solucién de diferencias entre Nombres de
Dominio y Marcas

El primer proceso concluyé con la publicacion de un informe sobre 1a
gestion de los nombres de dominio y direcciones de Infernet.

El informe fue producto de una serie de propuestas de diversos sectores
organizadas en el seno de la Organizacion Mundial de Propledad
Intelectual (OMP)*° a solicitud de ICANN a la publicacién del Libro Blanco
del goblemo norteamericano, que pedia a la OMPI iniciar un proceso
infenacional gue tuviera como objefivo encontrar ung serle de
recomendaclones destinadas a dar una respuesta eficaz, satisfactoria,
aproplada y legitima a la tensién existente enfre nombres de dominio y
marcas, que ya se peffilaba como un problema insostenible para el ano
de 1998, propuestas que posteriommente fueron incomporadas a ICANN, el
organismo encargado de la gestién del Sistema de Nombres de Dominio
(SND).

El 23 de diciembre de 1998 se publicé el Informe provisional, e! 30 de qril
de 1999 se presentd el informe definitivo de la OMP! a la junta provisional
de ICANN, en octubre de ese afio dicho organismo aprobd el nuevo

* Es una organizacién intergubernamental independiente con sede en Ginebra (Suiza) fue
creada por el Convenio de Estocolmo de 14 de jullo de 1967, que entrd en vigor el 26 de abril
de 1970, estd integrada por 179 Estados miembros, México forma parte de esta organizacién
desde el 14 de junio de 1975, tiene como objetivo promover, mediante la cooperacidn
internacional la creacién, el uso, la difusin y la proteccldn de ia propiedad intelectual.
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sistema administrative de resolucidon de confiictos, convitiendo a esta
organizacion mundial en el primer y principal organismo encargado de
resolver fas controversias entre marcas y nombres de dominio de primer
nivel, que en un principio solo incluia & los lamados *.com®, *.net” y org”.

El Pimer Informe se emitid en forma de recomendaciones, enumeradas

cada una progresivamente, un fotal de 352 puntos y en cinco capftulos,

dichas recomendaciones se centraron en los siguientes tOpicos:

ola prevencién de controversias mediante la adopcién de mejores
practicas por parte de los registradores a través de la compilacién vy
disponibilidad de datos de contacto confiables v exactos sobre fos
ftulares de tos nombres de dominio.

oUn sistema uniforme de solucién de controversias, es decir una Polifica de
solucion de contoversias @ fin de evitar los casos de mala fe, que
implicaran un registro abusivo a los nombres de dominio con respecto a
violaciones al derecho de las marcas.

ola proteccion de marcas famosas y notoriamente conocidas en los
dominios de nivel superior genérico (gTLD).

o B impacto que tiene en la propiedad infelectual la adiclidn de los nuevos
gILDs, su incorporacion lenta y controlada en el @mbito virtual.

El objetivo del Proceso era crear una serie de reglas, que expresaran €l
deseo, las inquietudes y las opiniones de mds de cincuenta gobiemos,
organizaciones no  gubemamentales, asociaciones  profesionales,
carporaciones, efc., que no tuvieran como objefo oforgar una mayor
proteccion a la propiedad en el espacio cibemético, nt de ponderar el
derecho que tiene el titular de la propledad intelectual, sino establecer un
proyecto, con nomas wuniformes que no fepercutieran en el
enforpecimlento del desamolio tecnoldgico.

Como en todos los grandes problemas que aqusjan a la humanidad, se
declaré que la prevencidon es el principal método para reducir
significativamente los confiictos causados por los registros abusivos de
nombres de dominios. Un tema que provocd la division de opiniones fue el
comespondiente a los datos de contacto de los tifulares de nombres de
dominio, por una parte los consultades propugnaban por el respeto a ks
garantias civicas, en tanto otros, solicitaban la insercion de este tipo de
datos de manera publica, pero que ademds fueran exactos v fiables
como requisifo indispensable para la adqulsicién de un nombre de
dominio, lo anterior porque existian proveedores de servicios de Intemet
que otorgaban nombres de dominios sin solicitar la identidad de sus
fitulares, por lo que se solictd que los proveedores deblian otorgar un
registro, siempre y cuando se fecabaran una serie de datos de

79



identificacién como: nombre completo del solicitante y su  domiciiio
completo, que incluyera el codigo postal, ia cludad y el pais, direccion de
correo elechdnico y numero telefénico y de ser persona moral, el nombre
de lo persona auforizada a efecto de establecer un contacto
administrativo o Juridico.

Para los registradores autorizados es obligatorio proporcionar acceso
publico en tiempo real a una base de datos denominada WHOIS, Que ss el
mecanismo a fravés del cual una persona Inferesada en adquinr un
registro, puede verificar si el nombre de dominio en que estd interesado se
encuentra ocupado © No y por quien,

Con el fin de prevenir los conflictos entre nombres de dominio y marcas se
sugiric en el Informe Provisional que 10s registros de nombres de dominio se
condicionaran a una busqueda previa de marcas, sin embargo, el Informe
final plantea que el interesado en la solicitud de un nombre de dominio
debe emprender por si mismo dicha blsqueda y manifestar que segin a
su leal saber y entender no se inflinge derechos de propiedad intelectual
de terceros (punfo 109), compromete al solicitante a la sujecidn de un
procedimiento, prevé ademds la posbiidod de crear diversos
procedimientos dentro de los propios entes de registro a efecto de verificar
que los datos insertos en la solicitud sean fiables y exactos, en caso de
encontrar una falsedad en dicha Informacion, el registrante procederia a Ia
cancelacion del nombre de dominio. )

El proyecto, recoge la experiencia de los tibunales judiciales, pues fue ahi
donde se empezaron a tratar los probiemas entre nombres de dominio y
marcas, con resultados no muy alentadores;, ademds la diferencia entre
ambas figuras era abismal, Incluso a veces incompatible, de ahi la
necesidad de incorporar un medio Unico de solucion de controversias con
manifestaciones plurjurisdiccionales, menos costoso, mas expedito, con Ig
participacion de grupos de expertos para su resolucion.

El punto 135 slenta los principios fundamentales sobre los cuales se
someterd al titular de un nombre de dominio al procedimiento, faita de
derecho legffimo comprobable en el nombre de dominio v ia mala fe son
elementos para calificar un registro abusivo, que Unicamente podrda
presentarse cuando se vuineren marcas de productos y senvicios.

Las decisiones que se adopten por ! procedimiento administrativo (que no
excluye al judicial) deben versar sobre la anulacién o la transferencia de los
nombres de dominio o la imposicion de costas del litigio a la pare
perdidosa.
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En el Informe se aconseja un sistema de exciusion de marcas feputadas en
una zona geogrdfica extensa vy en relacion con varas clases de productos,
prohibiendo a ferceros el registio de este tipo de marcas como nombras
de dominio en los gTLDs. Posiblemente este es uno de los temas
fundamentales denfro de la Polifica, obedece a la necesidad de
profeccion que se ha conferido en ef Derecho Intemacional a las marcas
notorias, aunado a que por lo general han sido objeto constante de
practicas parasitarias, en aprovechamiento a Ia feputacién y al buen
nombre de la marca, se establece la posibiidad de que el fitular de la
marca notoria, pueda obtener o exclusidn de aquellos gTlDs que sean
iguales o engafosamente similares a su marca, circunstancia que
permitiia que sdlo sean los fitulares de este tipo de marcas quienes
pudieran registrar estas denominaciones como nombres de dominio; sin
embargo, la comunidad  intemaclonal nunca tuvo la intencién de crear
una lista Gnica de marcas universalimente famaosas para ser adoptada por
la ICANN,

A efecto de ampliar el espectro de registro de nombres de dominio debido
a la inminente ocupacién de nombres bajo los dominios de nivel superior
genericos “.com’, “.net” y “org’, se planted la necesidad de crear ofros
nueves, sin embargo se expresd una gran desconfianza respecto de la
apertura de otios gTLDs que podria incrementar el dmblto de actuacién de
los cibercuatreros, con la consiguiente inversion que implicaria la defensa
de los infereses por parfe de los thulares de derechos de propiedad
Intelectual, debe recordarse que el Proceso se cred para prevenir y fenecer
cualquier posibilldad de registro abusivo de nombres de dominio en
contravencion con el derecho de marcas, por lo que se hacia obvio
esperar el resulfado de la aplicacion en el mundo real de dichas
recomendaciones.

3.1 Politica Uniforme de Solucldn de Controversias en materia de
Nombres de Dominio

3.1.1 Antecedentes
En octubre de 1999 y de conformidad con las recomendaciones que la
OMPIl emitid durante el Primer Proceso, la ICANN aprobd la Polftica Uniforme

de Solucton de Controversias en materia de nombres de dominio {UDPR
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy).

3.1.2 Objetivo
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Concede a los fitulares de derechos sobre marcas un mecanismo
administrativo eficaz para la solucién de las controversias derivadas det
registto y el uso de mala fe por parte de terceros de los nombres de
dominio en Internet que no ies cormresponden.

La UDPR sujeta ql fitular de un nombre de dominio a un procedimiento
rapido, obligatorio, relativamente  econdmico, interponiendo  una
demanda ante un proveedor de seniclos acreditado por ICANN para
solucionar las confroversias. En el caso de los nombres de dominio ge
primer nivel nacionales, los proveedores son acreditados por 1os
administradores de cada ccILD, muchos de ellos han adoptado la Polfica
de manera voluntaria, en la actualidad el Centio de Medlacién y Ambitraje
de la OMPI presta sus senvicios de solucidn de controversias a 36 cclLDs,
entre los que se Incluye México.

3.1.3 Procedimiento administrativo obligatorio
Intervienen las siguientes partes:

a) Demandante: Es cualquier persona fisica o moral titular de ung marca
que reclama el derecho de titularidad sobre un nombre de dominio e
inicia el procedimlento con la presentacion de una demanda
conforme a las formalidades previstas en la Politica Uniforme ce
Solucion de Controversias (UDPR) y su reglamentacion,

b) Demandado: Es el fitular del registro del nombre de dominio contra el
gue se interpone la demanda, en virtud del acuerdo de registro, ante
cualquier controversia se sujeta a las reglas que enmarcan la Polifica,
su Reglamento y Reglamento Adicional, independientemente de que
las modificacionss que se efectlen, hayan sido incomporadas con
posterionidad a la fecha de la adquisicion del dominio, el tiempo que
se le concede al demandado para responder a la demanda
Interpuesta es de 20 dias.

c) Proveedor de senviclos de solucién de controversias: En este caso es el
Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI, tiene como funcién
administrar el asunto sometfido a su conocimienfo a partir de o
interposicién de la demanda que se presenta en copla impresa y en
formato electidnico, verifica que la demanda cumpla con los
requisitos formales previstos basicamente en el Reglamento de la
Politica {24 de octubre de 1999) y el Reglamento Adicional de la OMPI
(1° de diciembre de 1999), establece una relacién de coordinaclén
con la entidad registrante para conoborar los datos del titular del
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d)

e

nombre de dominic en cuestion, notifica la demanda al demandado,
remfte las comunicacionss, nombra al Qrupo de experos v notifica la
resclucion a las partes, tlende un "puente” entre el demandante y el
demandado para finalmente llevar o cabo el procedimiento; por otra
parte, concede informacion sobre la materia al publico interesado en
conocer de nombres de dominlo, del procedimiento al amparo de la
UDPR, decisiones, efc.

Grupo de Expertos: Como se senald el proveedor nombra a una o fres
personas para que resuelvan el caso, pero las partes deciden de
cuantos miembros se conformard el grupo.

La lista y curiculums de los expertos estd publicada en la pagina web
de la OMPI, al dia de hoy pariciban mds de 319 experos
procedentes de 46 paises,

Antes de intervenkr en cualquier conficto el expenofs) debeln)
comunicar al proveedor si existe algln conflicto potencial de intereses
que pudiera influir en su declsion, debe manifestar si existe clgung
circunstancia que deba tenerse en cuenta  antes de su
nombramiento, lo anterior asegura que ia decision serd emitida con
tofal imparcialidad e independencia. *Para el nombramiento de los
experos, el Centio aplica una politica cautelosa gue tiene en cuenta
no sélo la competencia profesional del expeno, los idiomas gue
doming, su nacionalidad y pals de residencia, sino el hecho de que
dicho experfo haya estado involucrado en casos anteriores o haya
mantenido en el pasado confactos con las partes’, °

Registrador. Es la entidad ante la cual el demandado registro el
nombre de dominio sobre el que el demandante considera tener
mejor derecho, su participacion se genera al momento en que el
Centro le solicita informacién sobre un determinado dominio y de su
fitulor (dotos de contacto), desempena un papel muy importante
durante y después de publicada la decision, pues durante el
procedimiento bloquea el nombre de dominio y una vez dictada, se
encarga de su ejecucion.,

El procedimiento se inicia con la presentacidn de la demanda en formato
electionico e impreso, el Centro pone a disposicién para tales efectos un
formato de demanda que facilita su redacciéon, debe cumplir con los
requisifos que establece Ia Polica Uniforme vy sus Reglamentos, es
mediante este medio que el demandante comunica ai Centro su voluntad

%0 www.arbiter.wipo.int/center/publications/s892.pdf.
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de que la decision seag emitida por uno o tres miembros del grupo de
expertos, en caso de que opte por el Ulimo supuesto, deberdn
proporcionarse los nombres y datos de contacto de quienes se pretende
funjan como panelistas para resoiver el asunio.

En un plazo de fres dias naturales a partir de la recepcion del monto que
cubre la tasa, se le da vista al demandado, a fin de que en un plazo de
20 dias confeste la demanda inferpuesta en su contra, la cual debe
presentar por escrito y via electrdnica, al igual que el demandante pude
solicitar gue la controversia sea resuelta por un pane! de tres expertos.

Las tasas son las cuotas que se pagan para que inicie el procedimiento, la
labor del Centro no tiene fines de lucro, sin embargo parte de los montos
son ufilizados por &l para sufragar gastos odmlrustrcﬁvos y para & pago
del(os) experto(s) que interviene(n).

En el caso de un grupo de expertos compuesto por uno o tres miembros
solicitados por el demandante, la tasa comerd a cargo de &, en el caso
de que el demandado solicite un grupo de experos integrado por tres
miembros, la fasa se dividird en pares iguoles entre el demandante y el
demandado.

Es importante distinguir enfre el nimero de miembros ya que adn cuando
el nimerc de nombres de dominio sea el mismo, los montos aplicables
pueden variar, asi por ejemplo si sdlo se trata de un miembro v los nombres
de dominio en conflicto son menores a cinco, Ia fasa serd de 1500 ddlares
y si es de tres miembros fa tasa ascenderd a 4000 ddlares.

Los pages pueden efectuarse por cheque, transferencia en cuenta
bancaria y tareta de crédito, nunca al contfado,

El nombramiento de expertos comesponde al Centro, una vez recibida la
declaracion de aceptacion, imparciclidad e independencia por parte del
miembro o mlembros que conforman el grupo de expertos.

La persona o personas designadas deben emitir su resolucion al Centro en
un plazo de 14 dias, confados a partir de su nombramiento, la mayoria de
las resoluciones dictadas hasta el momento otorgan ia transferencia del(os)
nombre (s) de dominio en cuestidn, no se hace un especial
pronunciamtento en cuanto a costas o medidas provisionales.

Las decisiones que versan sobre la fransferencia © cancelacién del nombre
de dominlo, son ejecutadas por el registrador después de diez dias hdbiles
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después de haberle sido notificada la resolucién, excepto gue dentro de
dicho periodo de fiempo, el perdidose comunique al registrador que ha
entablado un procedimiento de impugnacién ante un tibunal,

El Centro se encarga de publicar las decisiones dictadas, lo cual constituye
una valiosa fuente de informacién en materia de clberocupaciéon que
puede ser consultada en varios idiomas.

4. Segundo Proceso de la OMPI reiativo a los Nombres de
Dominio de Internet

El 3 de septiembre de 2001, fue publicado el Segundo Proceso de la OMP
relativo a los Nombres de Dominio de Intemet, conformado por 348
parafos y ocho capitulos, que en conjunto se ocuparon de tratar
problemas en relacion con identificadores distintos a las marcas, tales
como: denominaciones comunes infernaclonaies para  sustancias
famacéuticas, nombres de organizaciones Inferacionales
intergubemamentales, nombres de persona y nombres comerciales: en
vitud de lo anterior, el tratamiento de este apartade no serd@ extenso,
buscard exponer de manera sencilla los acuerdos celebrados con ia
comunidad de internet para proteger otros derechos distintos a 1os de Ias
marcas gue se desanollan como recomendaciones.

Especlal atencion merecid el fema de las denominaciones comunes
intemacionales, las cuales son nombres impuestos a sustancias ©
ingredienfes activos farmacéuticos, escrupulosamente seleccionados y
publicados por la Organizacién Mundial de Ia Salud, han sido calificados
como publicos; es declr, existe la recomendacién expresa de prohibir su
fegistro como una marca, aunque dicha denominacién puede subsistir en
conjunclon con el nombre del fabricante, 1o cual as legal.

En este punto la OMPI evité calificar el registro de nombres de dominio
relacionados con alguna denominacién comun internacional de buena o
mala fe, como lo habia hecho con anterioridad en el Pimer Proceso, asi
como poner a disposicion un procedimiento de solucién de controversias,
circunscribiendo el actuar de este organismo Intemacional a una simple
verificacién administrativa.

Los nombres de organizaciones intemacionales, han sido objeto a parir de
1958, de proteccion, al amparo de lo dispuesto en el parafo 1, inclso b)
del Aricuio 6 fer det Convenio de Parfs, que prohibe ia uiiizacién de
nombres de organizaciones intemacionales para ser registrados o utiizados
como marcas, en téminos similares estd planfeade el arficulo 16 ael
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Tratado sobre el Derecho de Marcas, la profeccién esté amparada por un
mecanismo de seleccidn que af igual que en ei apartado anterior,
corresponde decidir a un organismo internacional, en este caso a la OMPI;
sin embargo, es permisible el registro y uso por terceros de los nombres o
siglas de los nombres de organizaciones infernacionales como marcas
siempre y cuando no genere oI publico lo idea de un vinculo entre el titular
y la organizacion.

Cabe recordar que un afo después de publicado el Primer Proceso se
crearon diversos dominios de nivel supetior, entre las que destacaba el
“Int", cuyo emplec ha sido calificado como cenrado porgue “su uso se
limita a tas organizaciones establecidas por tratados intemacionales o a las
bases de datos intemacionales”,®!

Se discutio la posibilidad de que su proteccién no sdlo se clrcunscribiera al
dominio citado en el panafo que antecede, ampardndotos también en los
CcILDs, asimismo se plante¢ la posiblidad de modificar la Poliica de
Solucion de Controversias producto del Primer Proceso, sin embargo, por la
misma naturaleza juridica de las organizaciones intemacionales, las cuales
gozan de Inmunidad, era imposible en Uiima instancia contravenir la
decision de un Panel arbitral sometiendo el asunto a un tibunal nacional,

En cuantc a los nombres de personas y comerciales, se recomendsd no
modificar la Politica Uniforme.

Se constatd la existencia de practicas relativas al registro de indicaciones
geogrdficas como nombres de dominio de naturaleza similar Y en algunos
casos identica, a las practicas observadas en relacién con las marcas que
mofivaron la adopcién de la Poliica Uniforme, se recomendd que !
fegistro en los gTlDs de los nombres de paises, regiones y municiplos
oficialmente reconocidos quedaran protegidos.

Se recomienda la elaboracién de sistemas de busqueda WHOIS que
permitan efectuar blsquedas a partir de diversos criterios, ademdés de la
denominacion del nombre de dominio en s punto que causo
preocupacion por la violacion al derecho de la intimidad, a los datos
personales de los registrantes, por Ultimo se estimd convenlente que cada
uno de los administradores de ccTLDs establecieran sus proplas bases de
datos en lineq,

5. Politica de Solucién de Controversias en Materia de Nombres
de Dominio para .mx

5! Sequndo Proceso de la OMPI relative a los Nombres de Dominio en Internet, p. 65.
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El procedimientc destinado o solucionar las controversias en matera de
nombres de dominio para “.mx" coresponde casi en su integridad al texto
estudiado en el punto 3.1 con anterofdad; pero no sélo extiende su
campo de aplicacion a las marcas, sino también a otros signos distintivos
como el aviso comerclal, la dencminacion de origen o a la resevo de
derechos®. El Unico proveedor autorizado por NIC-México para solucionar
confroversias relativas al registro abusivo de nombres de dominio es el
Centro de Mediacion y Arblirgje de la Qrganizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual, las resoluciones que emanen de sus grupos de
expeftos, tienen el carécter de  obligatorias; es declr, tanto el titular del
nombre de dominio, como el promovente ([demandante) aceptan acatar
sus resoluciones, asl como la ejecucion que se rediice para dare
cumplimiento por parte de NIC-México.

La Politica preve supuestos de modificacion, previo a la entrada en vigor
de las actuglizaciones, se hard una publicacidon con un aviso de 15 dias
antes de gue surfan efecios, el titlar de un nombre de dominio durante
este fiempo, puede manifestar lo que a su Interés convenga.

El procedimiento de solucion de controversias en materia de nombres de
dominio para .mx, No solo se rige por la politica citada, sinc también por
un reglamento gue establece la forma especifica en que se desenvueive,
determina la forma en que se efectian y se tienen por recibidas las

52 Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anundar al

pUblico establecimientos o negodiaciones comerdiales, industriales o de servicios, productos o

servicios, para distinguirlos de los de su especie (Art. 100 de la Ley de la Propiedad Industrial).

Se entiende por denominacién de origen, el nombre de una regidn geografica del pais que sirva

para deslgnar un producto originario de la misma, y cuya lidad o caracteristica se deban

excdusivamente al medlc geogréfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los

humanos (Art. 156 Ley de la Propiedad Industrial).

Reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva Hhulos, nombres,

denominaciones, caracteristicas fisicas y psicolégicas distintivas, o caracteristicas de operacion

originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros:

1. Publicaciones periddicas: Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que
pretenden continuarse indefinidamente;

1I. Difusiones periddicas: Emiltidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y
susceptibles de transmitirse;

IIL. Personajes humanos de caracterizacion; o ficticios o simbdlicos;

IV. Personas o grupos dedicados a actividades artisticas, y

V. Promociones publidtarias: Contemplan un mecanismo novedoso y sin proteccion tendiente a
promover y ofertar un bien o0 un servido, con el Incentivo adicional de brindar la posibilidad
al piiblico en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones mas favorables que en
las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptia el caso de los anuncios
comerciales (Art. 173 de la Ley Federal del Deracho de Autor).
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comunicaciones, gue deberdn presentarse en espanol a menos que 1as
partes decidan lo contrario.

El promovente puede decidir si la controversia es resuelta Por un grupo de
expertos de uno o de tres miembros, en caso de elegir el Uitimo supuesto,
deberd mencionar € nombre de tres candidatos elegidos libremente de
una lista de expertos proporcionada por la OMPI, con autorizacion de NIC-
México y estar@ obligade a pagar sus honorarios.

Si el promovente decide que la confroversia sea resuelfa por un solo
miembro, el demandado que es €l titular del nombre de dominio, puede
optar porque se resuelva por un grupo de tres miembros, en cuyo caso
éste tendid que pagar la mitad de la tasa aplicable que el proveedor
establece para grupos de expertos conformados de tres miembros. Salvo
que ya haya optado por un grupo de expertos compuesto por tres
miembros, cinco dias después de haber recibido la contestacién vy ia
solicitud del titular de que el asunto sea resuelto por fres expertos, el
promovente someterd tres candidotos para que puedan actuar como
miembros del grupo de expertos; s ambos optan porque el procedimiento
s& desahogue por fres expertos, deberdn proporcionar los datos de los
candidatos que deberén contar con ia autorzocidon de NIC-México.
Independlentemente de que se presente o no la contestacidn a fa
solicitud, el grupo de expertos se compromete a emitir una decisién con
fundamento en los elementos aporados por el promovente.

Bl grupo de experios se compromete a conduciise de forma imparcial e
independiente, de fal manera que no exista ninguna circunstancia que
induzca a pensar lo contrario, la prontitud y ta igualdad entre las partes, son
principios que deben regir el actuar del(os) experto(s).

Se considera que el procedimiento ha iniciado al momento en que se le
notifica ai titular del nombre de dominio la solicitud, teniendo un plazo de
veinte dias para contestar. Al grupo de experos le corresponde deciarar €
cieme del procedimiento a mds tardar diez dias después de haberse
efectuado su nombramiento, o resoluclon sobre el caso, se transmite en
un plozo de slete dias a partir del ciere al provesdor, el cuadl la
comunicard a cada parte, a los registradores y a NIC-México para que
lleve a cabo la ejecucion de la decision.,

Tema 4,- CASOS RESUELTOS AL TENOR DE LA POLITICA UNIFORME DE
SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE
DOMINIO POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL
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partes decidan lo contrario.
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optar porque se resuelva por un grupo de tres miembros, en cuyo caso
éste tendid que pagar la mitad de la tasa aplicable que el proveedor
establece para grupos de expertos conformados de tres miembros. Salvo
que ya haya optado por un grupo de expertos compuesto por tres
miembros, cinco dias después de haber recibido la contestacién vy ia
solicitud del titular de que el asunto sea resuelto por fres expertos, el
promovente someterd tres candidotos para que puedan actuar como
miembros del grupo de expertos; s ambos optan porque el procedimiento
s& desahogue por fres expertos, deberdn proporcionar los datos de los
candidatos que deberén contar con ia autorzocidon de NIC-México.
Independlentemente de que se presente o no la contestacidn a fa
solicitud, el grupo de expertos se compromete a emitir una decisién con
fundamento en los elementos aporados por el promovente.

Bl grupo de experios se compromete a conduciise de forma imparcial e
independiente, de fal manera que no exista ninguna circunstancia que
induzca a pensar lo contrario, la prontitud y ta igualdad entre las partes, son
principios que deben regir el actuar del(os) experto(s).

Se considera que el procedimiento ha iniciado al momento en que se le
notifica ai titular del nombre de dominio la solicitud, teniendo un plazo de
veinte dias para contestar. Al grupo de experos le corresponde deciarar €
cieme del procedimiento a mds tardar diez dias después de haberse
efectuado su nombramiento, o resoluclon sobre el caso, se transmite en
un plozo de slete dias a partir del ciere al provesdor, el cuadl la
comunicard a cada parte, a los registradores y a NIC-México para que
lleve a cabo la ejecucion de la decision.,

Tema 4,- CASOS RESUELTOS AL TENOR DE LA POLITICA UNIFORME DE
SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE
DOMINIO POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL
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Con la llegada de la Intemet, surgieron sorpresiva y progresivamente los
confiictos entre nombres de dominio y marcas, la naturaleza, causas,
propuestas de solucion y reglas, que se generaron fueron expuestas en el
capitulo precedsente, por lo que el obleto materia de este tema
coresponde a la "Jurisprudencia” que ha sido recogida de los paneles de
decision de la OMPI desde el 2000, afo en que se resolvid el primer
confiicto siguiendo las reglas de ta Politica Uniforme para la Solucién de
Controversias {UDPR).

El proceso no fue facil, la aparicidn de la Red de redes no fue pensada en
un prncipio por los juristas; adn-hoy en algunos paises como México 1os
poblemas  que esta  redlidad ha planteado  desde  hace
aproximadamente siete anos, no han sido objeto de una discusidn
academica o legisiotiva seria, en un principio cada pais fue orilado a
estudiar este fipo de cuestiones elaborando sus propios criferios, muy
pocos conoclan del tema, no se dilucidaba sobre la verdadera naturaleza
de los nombres de dominio, se Invocaban reglas propias del gerecho
marcaro, (un derecho temtorial) aplicadas a una figura que cobraba vida
en un espacio, donde 10s limites fronterizos son inexistentes y las clases no
existen, en 1997 se publican en espanol las primeras resoluciones y se
uniforman los primeros criterfos; el sistema estadounidense fue el marco
para esbozar las reglas basicas que se configuraron a partir de 1999, Ei
estudio, la experiencia y el interés han mejorado ese panorama de
desconocimienio que se ventilaba en aquellos anos; sin embargo, adn e
tema de ciberocupacion presenta diversos cuestionamientos y €5 tan sélo
un efemplo de los preblemas que con motivo de la inserclén de las nuevas
tecnologias se podrdn presentar en el futuro.

La labor de la OMPI ha sido encomiable, mds no estd libre de criticas, ni
de defectos, como dije anteriormente todo ha sido un procese y como tal
Ios resultados obtenidos aun no son definitivos, pues el avance de ia
tecnologia nos presenta nuevos refos, como abogados, no podemos
ignorar el tema, ya no podemos detener esta realidad que se presenta.

1. worldwrestligfederation.com

Caso: No. 99-0001.
Panelista: Scott Donahey.
Fecha: 14 de enero de 2000.

1.1Partes
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La demandante es World Wrestling Federation Entertalnment, Inc., empresa
constituida Lajo las leyes del Estado de Delaware y cuyo asiento principal
de negocios se ublica en Conneticut, Estados Unidos de América.

la demandada es una persona fisica Michel Bosman, residente de
Califomio, Estados Unidos de América.

1.2 Entidad registradora

Melbourne IT, Australia.

1.3 Procedimiento
1.3.1 Antecedentes

La demanda fue remitida al Centro de Arbitraje v Mediacién de o OMPI ef
2 de diciembre de 1999 tanto en formato electrénico, como en papel, un
dia despues, se solicitd al registrador verificar si el nombre de dominio en
cuestion habia sido registrado por él y con base en ello, definir los datos del
titular del nombre de dominio, asi como proporcionar una copia dsl
contrato de registro del fliempo en que se obtuvo y las reglas de la politica
de disputas vigente a Ila fecha del registo y sus subsecuentes
modificaciones, recibiendo respuesta de la entidad registrante seis dias
después.

Del acuerdo de registio fextualmente se desprende una sujecidon del
solicitante a Jos terminos y condiciones que establece el contato de
fegistro y a la Poliica de disputas, dispone que Melboumnell podra
libremente cambiar las regios que se establecen en ésta en cualquler
fiempo, ¥ solamente en el caso que se considere que los cambios son
inaceptables, el registrante podrd solicitar la cancelacién del nombre de
dominio de la base de datos del registrador, en caso de que se abstenga
de realizar una manifestacion al respecto, Implicitamente implica 1a
aceptacién a tales modificaciones.

El pimero de diciembre de 1999 la entidad registradora Melboume T
adoptd la Poliica Uniforme de Solucién de Controversias, adoptada por
ICANN, por lo gue se procede a I aplicacion de sus disposicliones para
emitir la decision comespondiente, una vez cumplidas con las formalidades
de la demanda, asl como con el pago de a tasa por un solo miembro del
panel, se notificd al demandado la demanda, fijdndose como limite para
emifir su contestacion el 28 de diciembre de 1999,

El 14 de diciembre de 1999 ia OMPI invitd a parficipar como experto al sr.
Donahey. la contestacion de la demanda nunca se presentd, sin embargo
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el Centro recibié una serie de coreos electrénicos del demandado y &l
representante de la demandante, que manifestaba que ias partes habian
infentado llegar a un acuerdo para solucionar el confiicto, sin embargo,
el acuerdo definitvo durante el franscurso del procedimiento, sélo fue
fimado por el demandado, por lo que el panelista se dispuso a emitir la
decision que aqui se expone,

1.3.2 Idioma
Inglés.

1.3.3 Argumentos de las partes

La demandante sostiene que el demandado registrt® como nombre de
dominio una denominacion idéntica a ia de su marca, que éste no tiene
derechos o intereses legitimos respecto del nombre de dominio vy que ha
sido registrado y usado de mala fe.

El demandado no contestd la demanda.

1.3.4 Estudio del caso

El demandante acreditd la titularidad de la marca WORLD WRESTUNG
FEDERAIION, desde el 29 de enero de 1985 para sewnicios de
entretenimiento, es thular ademas del dominio “wwf.com”.

La demandada registd el dominio en cuestion el 7 de octubre de 1999, sin
que se hayan aportado elementos para acreditar que a la fecha de la
decision contara con licencia o autorizacidn para usar la marca de 1o
demandante, tres dias después de haber obtenido el registro, remitié a
Word Wrestiing Federation Enterfainment, Inc. via comreo electrdnico un
mensaje que senalaba que el registro del nombre de dominio se habig
efectuado con el pincipal propdsito de transmitilo por una cantidad
considerable, fal oferia se concretd hasta el 3 de diclembre de ese afo,
en el que por coreo electronico el demandado solicitéd mil délares.

En la pdgina idenfificada por “worldwrestlingfederation.com” no ha sido
desarrollado ningun contenido, no se desprende que exista un legiimo
interés para su posesion,

Es necesario acreditar que el nombre de dominio fue registrado v es usado
de mala fe, la cuestion que el panelista dispone a analizar es sl el no uso,
puede considerarse como uso, al respecto el experto manifiesta que es
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practica comun de los cibercuatreros registrar nombres de dominio en
masa, sin gue sean usados, contemplando las circunstancias del caso,
determinar que el registro y uso fue efectuado de mala fe y adn cuando el
experto considera innecesaro consultar las decisiones de las cores de
Estodos Unidos, si estima conveniente retomar aquellos casos que
determinaron qué congtituia “uso®, bajo este tenor cita por sjiemplo ef caso
Panavision expuesto en el tema anterior.

En vitud de gue durante el franscurso del procedimiento aprobado por
ICANN no se recibid el acuerdo fiimado por ambas partes para terminar
por anticipado el conflicto v a efecto de tutslar los derechos de propiedad
industrial del demandante, decide emitir la declsién que a confinuacion se
sefala:

1.3.5 Decision del panel administrativo

Bl panel requiere que el registro del nombre de dominio
“worldwrestingfederation.com” sea fransferido a la demandante.

1.4 Observacién del caso

Es el primer asunfo que se estudid al amparo de ia Politica Uniforme de
Solucién de Controversias (UDPR) aprobada por Ia ICANN el 24 de octubre
de 1999, sienta e! primer precedente de un conjunto de mas de 6000
decisiones que la OMPI ha dictado con el fin de acabar con una practica
que a penas hace un lustro, se convertia en un botin para personas que
velan en el registro de nombres de dominio la manera de consegur
précticamente a cambio de nada, fuene sumas de dinero,

Es el primer eslabdn de lo que hoy constifuye una fuente documental
importante de los acuerdos "mundiales” que se han desanollado en aras
de combatir ! registro abusivo de marcas como nombres de dominio.

Aligual que el 80% de los casos, se ordena la transferencia del dominio en
cuestion, se culdan las formalidades propias del procedimiento, como:
requisitos de 1 demanda, teérminos, ete. se invocan asuntos gue fueron
resuelfos por las cortes de Estados Unidos de América, pals donde se
presentd una gran cantidad de casos y que fue el primero en legislar sobre
la cuestion; este caso ademds es frecuentemente citado en ofras
decisiones que con posterioidad se emitieron porgue confimd que para
deferminar la mala fe, no sdlo es suficlente con acreditar que ésta se ha
presentado en el registro, sino también ha permanecido durante su uso,
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independientemente de que la pagina web identificada por el nombre de
dominio en disputa tenga o no un contenido.

2. internetnews.info

Caso No. D2002-0249,
Panelista: Antonio Millé.
Fecha; 10 de mayo del 2002,

2.1 Partes

Bl Demandante es INT Media Group, Incomorated, sociedad mercantil
constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de
América.

Bl demandado es Chrstian Casfresana Vergara, de nacionalidad
espanola, con domicilio en Barcelona, Espania.

2.2. Entidad registradora

Nominalla Internet S.L., Espofia.

2.3 Procedimiento
2.3.1 Antecedentes

El Centro de Arbifraje y Mediacién de la OMPI recibid una demanda,
primero por coreo electrénico y luego en papel los dias 14 v 18 de maro
de 2002, el Centro requind a la entfidad registradora informacidn sobre el
nombre de dominio, datos de su titular y estado, dicha informacién fue
recibida el 25 del mismo mes y ano.

Una vez satisfechos los requisitos formales dispuestos en la Politica, su
Reglamento, asi como su Reglamento Adicional, se le corid vista al
demandado de la demanda.

Bl demondado presenté su  contestacion  de demanda el
ddeabride 2002 por comec elechidnico y el 10 en papel
respectivamente,

El 29 de abril de 2002 el Centio designd al 5r. Antonio Millé como miembro
Unico del Panel Administrativo, notificando en dicha fecha a las partes su
designacion.
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2.3.2 Idioma
Espanol,
2.3.3 Argumentos de las partes

La demandante manifiesta y acredita con copias poseer la fitularidad de
numercsos registros marcanos tanto en Estados Unidos como en México.

Marca Pals Clase
2235465 Intemetnews Estados Unidos 42
22367161 Infememews.com |Estados Unidos 42
$11165 intemetnews México 42
611170 intemetnews México 16

Las marcas mencionadas se ufilzan por el demandante para distinguir
enfre ofras actividades comerciales a la web “intemetnews.com”, ung
pagina de noticias solbre el mundo de infernet muttipremiada que
proporciona  informacion en  diversas  dreas tales como:  negocios,
comercio electrénico, finanzas, intemacional, intranet, ISP, productos y
desarrollo de webs y que ha generado segun el demandante un “gooawill”
en tomo a sus marcas, por lo que el nombre de dominio en conflicto
pudiera ser asociado por los consumidores con &l vy los sewicios ce
informacién gue presta.

El Demandante alega en su demanda:

a) La palabra INTERNETNEWS es ef elementc que compone a sus marcas y
es idéntica al nombre de dominio “intemetnews.info™,

b) Ha generado un "goodwill en fomo a sus marcas.

c) Considera que se ha hecho un aprovechamiento indebido de Ia
reputacion y reconocimiento de su marca, adn cuando el demandado
incluya en su pagina web un aviso Indicando que no tiene ninguna
relaclon con la demandante, puesto que no impide que los
consumidores acudan erdneamente a su pagina web pensando que
estd relacicnada con ella. ‘

d) El reglstro del nombre de dominio se efectud de mala fe puesto que &l
demandado s un profesional del periodismo ligado a Intemet gue no
pudo desconocer la existencia y renombre de los servicios en linea
prestados por el demandante con uso del nombre de la marca
INTERNETNEWS ni ignorar la publicidad de los mismos en medios
espanoles, ademds de que ofrecid en venta diversos nombres de
dominio, sin inclulr el que se disputa.
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El Demandado argumentd es su contestacion de demanda gue:

a) No existe posiblidad de confusidn, ya que es un término utilizado en
todo el mundo. muchos dominios en el mundo vitual emplean tal
denominacion,

D) £l contenido de ‘intemetnews” ofrece informacion sobre su proyecto,
pero que en el futuro presentard en espanol serviclos relativos a
"publicacion y difusidn a través de infemet, de documentos informativos
de comunicaclén extema de personas fisicas, juridicas, organizaciones,
Instituciones y asociaciones de cualquier clase o naturalezq; la venta de
los contenidos a terceros; y la prestacion de senicios de asesoria y
formacion en comunicacion”,

c) Tiene el inferas legitimo de usar el nombre de dominlo en disputa dentro
del contexio de su proyecto.

d) Al momento de solictar el nombre de dominio desconocia la emstencio
de las marcas del demandante ni de su sitio web,

e) En la pagina de “infemetnews.info” aparece claramente una referencia
a la no relacidn con INT Media Group.

f) La denominacién del nombre de dominio obedece a que coresponde
a un nombpre genérico gue describe un sector Informativo sobre Intemet,
como ofros mads que ha utilizado en su proyecto.

g) El dominio no fue reclamado durante el Sunrise pericd de Afilias, por lo
Gue considera que ese hecho era garantia de que no vulneraba ningln
derecho previo de un tercero.,

hj Fueron los abogados de la contraparte, la que en nuMmerosas ocasiones
le cofrecieron ofertas econdmicos en relacion con la transferencia del
dominio en cuestion.,

i} INT Media Group posee Ios dominios ‘“infemetnews.com® vy
“internetnews.net’ para hacer uso de su marca en Intemet,

i) Redlizd el preregistro durante el tandrush Period posterior al periodo

prioritario (Sunrise) oforgado a los poseedores de marcas para que

pudieran defender sus derechos.

Solicita se declare al demandante en ‘Domain Name Hijaking" fundado

en: el previo conocimiento por el demandante de sus derechos, haber

sido presionado y amenazado, haber omitido presentar parte de la
cormespondencia  intercambiada  previomente a  Iniciarse el
procedimientoc administrativo,

k

Pl

2.3.4. Estudio del caso

El registro del nombre de dominic fue realizado el 12 de septiembre de
2001.
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Del 28 de agosto al 12 de septiembre resultaban aplicables las reglas de ia
Sunrise Challenge Policy, el panelista al respecto manifiesta que al cumplir
con los requisitos para et periodo Sunise vy a la identidad de las marcas
naclonales por €l registradas, el Demandante hubiera prevatecido en una
disputa planteada como Chalfenger baje tales reglas”, al respecto el
demandante manifiesta que por erores en la tramitacion de o propia
solicitud  no pudo registrar el dominio “internetnews.info”, sin embargo
ningun documento acreditd su dicho, por lo que no puede alegarse que
se haya efectuado el reglstro durante el periodo “Sunrise",

En vitud de que ha iniciado la controversia al amparo de la Politicq, &
panelista ha dispuesto emitr una decisién  conforme a las noMmas
sustantivas y adjetivas comunes a los conflictos sobre nombres de dominio.

Lo Poliica establece en el ariculo 4. a los exiremos que dsben ser
probados acumulativamente por el demandante para prevalecer en un
procedimiento administrativo por registro abusivo de nombre de dominio.

1.- Se acredita que existe identidad entre ef nombre de! dominio vy la
marca.

2- En cuanto a la ausencia de derechos o interés legiimo del
demandado en el nombre de dominio, éste ha demostrado gue
habitualmente realiza actividades profesionales en Internet. Es titular de
NUMerosos reqistros de nombres de dominio y mantiene activas diferentes

paginas.

Bl panelista comprobd gue usando como direccién de Internet el nombre
ds dominio en conflicto se accede a un sitio Web que presenta las
caractersticas del descrito en la documentacion adjunta a la confestacion
de demanda.

Si blen el demandado no hace hincapié en alegar como defensa a
existencla de las clicunstancias aludidas en ios pdrafos "1." a ‘iL* del
aticulo 4.c. de la Poliica, el panelista si procede a andlizaras para
determinar su existencia:

Sobre 4.c i).- No existe alegacion ni prueba alguna en el sentido de que
'antes de haber recibldo cualquier aviso de la confroversia* el demandado
hubiera usado los nombres de dominio o "efectuado preparativos
demostrables” para hacerflo "en relacién con una oferta de buena fe de
productos o senvicios".

Sin embargo, la controversia se planfed poco después de haberse
efectuado el registro del nombre de dominio y todo indica que a esa
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fecha el demandado no habia utiizado el mismo para dar acceso a un
sitio Web ni con ninguna otra finalidad.

Sobre 4.cj ii.- No existe alegacién o prueba alguna que acredite que el
demandado haya sido "conocido corlenfemente por el nombre de
dominio" en disputa.

Sobre 4.c) lii.- El panelista verificd que a la fecha de su resolucion existe un
sitic web con finalidad comercial en el que el demandado utiiza el
nombre de dominio en disputa y publicita un futuro sewvicio; asi pues, el
panelista conceptla un uso legitimo vy leal del nombre de dominio que
fundamenta un interés legftimo. Por lo que el requisito del parafo a.fi) del
arficulo 4. de la Polifica no se cumple.

3.- Registro y uso del nombre de dominio con mala fe por el demandado.
Durante el periodo inaugural del gILD “info” se aplicé el procedimiento
especial Sunrlse Regisfration Period para prevenir abusos y confiictos. Ef
demandado aguardé hasta que dicho periodo concluyera para no
vulnerar derechos de terceros y finalmente procedié al registro del nombre
de dominio.

"Mds alla de que la marca INTERNETNEWS resulte © no involucrar un término
"genérico" o "sugestivo’, lo clerto es que los vocablos "intemet” y "news" que
$e unen para Integrar el nombre de dominio en disputa son palabras
comentes del idioma inglés (familiares, ademds, ¢ cualquler humano
letrado en este mundo globallzado y con diversidad cultural evanescenie)
cuya combinacion no puede considerarse insdlita o requerir capacidod
imaginativa de una especiat sofisticacion. Nada indica al Panelista que el
Demandado haya tenido intencidon de copiar una ‘“rouvaille’ del
Demandante para hacerse de un nombre de dominio atractivo Ideado
por ofros ni tampoco que registrara deliberadamente el nombre de
dominio parg apropiarse de una marca comercial a sabiendas de que la
misma era propledad de un tercero”.

“Tampoco existen en el case evidencias que indiquen que al momento del
registro la marca vy los sewvicios del Demandante tuvieran tal notoriedad
como para gue el Demandado hubiera necesariamenie de conocerios,
por o gue el Panelista no encuentra motfivo para modificar sus
conclusiones con tal fundamento”,

Segun se desprende de la documentacién adjunta, la notificacién de la

controversia fue recibida por el demandante el 19 de octubre de 2001,
fecha en la que el demandado no habfa hecho uso del nombre de
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dominio, para et mes de noviembre, el nombre de dominio estaba “activo
CON una pagina provisional”,

En la primera version del sitto documentada por el demandado se hace
referencia a la controversia e Incluye la siguiente advertencia: "Very
Imporfant Notfice:! Plecple coming from InfernetNews.Com are informed
that this site is not frorn INT Media Group. If you wanf to refurn to the sites of
that group, here you have a direct iink' aparenfemente seguida por un
hipervinculo que re-direccionaria al navegante a la URL mencionada.

El'18 de marzo de 2002 se actualizd el sitio que despliega una advertencia
que sendla que ‘infemetnews.info” no tiene ninguna relacién con
“intmediagroup.com” en espancl e inglés, asimismo reflere que el dominio
fue legitimo toda vez que el dominio se adguiid durante i etapa de
LandRush Period establecido por Afilias v considera la pretensién del
demandante como un abuso inaceptable.

En vista de lo anterior el panelista considera que el uso del nombre de
dominlo en disputa no ha sido realizado con maia fe, méxime que el
demandado se ha preccupado por sehalar a los visitantes ia existencia de
la disputa y la identidad de su contraparte.

Las alegaciones y pruebas presentadas no llevan a considerar que el
demandade haya realizado el registro y uso del nombre de dominio en
disputa con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo al demandante o a unc
de sus competfidores, pues de los anfecedentes allegados al caso se
desprende que fue el demandante quien ofrecid compensar o
demandado sus gastos de registto y éste Ultimo quien rechazé dicha
oferta, sin realizar ninguna contrapropuesta v si bien el demandado ha
ofrecido en venta otros dominios, 10 ha hecho como ditima oportunidad
de salir adelante ante Ia falta de financiacién para su proyecto.

Sobre 4.b il).- Las alegaciones y pruebas presentadas por el demandante
no llevan al panelista a considerar que el demandado haya ‘registrado &l
nombre de dominico a fin de impedir que el fituiar de la marca de
productos ¢ de semwicics refleje 'a marca en un nombre de dominio
correspondiente’. Al respecto cabe sefnalar que e demandante tiene dos
nombres de dominioc registrados cuyo texto coincide con su marca.

Sobre 4.b ii).- El demandado, al poner en ejecucion su proyecto de
distribucion en linea de informacidon profesional y empresara, se
transformaria en un competidor del demandante, por lo que el registro del
nombre de dominio no se realizd con la finalidad de perturbar la actividad
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comercial de un compefidor, pues el fitular del nombre de dominio,
fodavia no tiene tal categoria,

Sobre 4.b v).- El panelista no encuentra motivos para considerar que el
demandado ha realizade una tentativa deliberada para “afraer, con
animo de lucro, usuarios de Intemet ... o cualquier ofro sitio en linea* ni
para inducir a los usuarios de Intemet a "confusion con la marca del
demandante en cuanto a ia fuente, patrocinio, afiiacién o promocion” de
su proplo sitio, sobre todo cuando el demandado ha desplegado una
adverencia para prevenir tales confusiones.

El panelista concluye que Ia circunstancia constitutiva de mala fe indicada
en el parafo 4.b iv) de la Politica no se actualiza.

Respecto al Reverse Domain Name Hijacking

Bl Demandado requiere se declare ol Demandante incurso en Reverse
Domaln Name Hijacking. alega ser victima de amenazas por parte de su
confrapante, asi como de haber alegado falsamente una marca europea
que no ha sido concedida vy ocultado documentacion, etc.

"El Panelista cree razonable distingulr en la conducta del Demandante lo
que se refiere al cumplimiento de las obligacionss de buena fe en el
proceso v 1o que toca al ejercicio de a accién basada en la UDRP con
animo de lograr la transferencia del nombre de dominio en disputa:

- No hay duda de que una de las mayores ventajos del procedimiento
organizado por la Politica y las Reglas es la interaccion en linea (paperiess)
y la aceptacion como prueba de coplas de documentos a los que se
afibuye plena fe en fanto no sean rearglidos como falsos por ia
confraparte. Por ese motivo, cualquier introduccion de  informacién
enganosa por accion u omisién de una de las partes debe ser
considerada como una actuacién reprobable y contraria al juego fimpio
en el proceso adminiskrativo que debe conducir al establecimiento de la
verdad sobre los hechos v la consecuente justa atribuciédn del derecho. El
Demandante debe ser exhortado a confrolar en el futuro que sus
agfimaciones se ajusten exactcmente @ ios hechos v a no omitir
documentacion relevante respecto de los casos.

-En o gue toca a la defensa de sus intereses realizada por el
Demandante, el Panelista no halla que durante los contactos previos ni al
promover esta Demanda e demandante actuara en forma abusiva ni
tampoco que "la demanda se ha presentado de mala fe, por sjemplo, en
un intento por sustraer el nombre de dominio a un fiular que lo utiiza de
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buena fe, o gue se ha presentado fundomentalmente para obstaculizar las
dctividades del tifular del nombre de dominio”,

Al tener el demandante derechos marcarios es tolerable el uso de
cualquier argumento Gtil para la defensa de tal derecho, por lo que el
panelista considera que no declarar el Reverse Domain Name Hijacking u
Hostigamiento al Buen Uso del Nombre de Dominio solicitada por el
demandado,

2.3.5. Decislon del panel administrativo

La fransferencia del dominio es negada, por no haberse acreditado que el
demandado carecia de derecho o interés legitimo al uso del nombre de
dominio, ni que el registro y uso del mismo se efectuara de mala fe,

No se hace lugar a la declaracién de Reverse Domain Nome Hijacking
solicitada por el Demandado.

2.4. Observacion del caso

“interetnews.info” es uno de los primeros casos scmetidos al panel de la
OMPI, con sujecidn a la Politica en tomo al dominio de primer nivel “.info”,
destaca por ser una resolucion que niega la transferencia del dominio en
cuestion, independientemente de que el demandante posea derechos de
marca previos e Incluso nombres de dominio de segundo nivel idénticos al
que se disputa, de iguadl forma plantea aunque Infructuosamente el
Reverse Domain Name Hijacking u Hostigarniento al Buen Uso del Nombre
de Dominio, por lo que constituye un precedente importante en nuesta
matera.

“info” es uno de los slete sufjos que se implantaron a partir del 2001,
amgpliaron el espectio de los dominios de uso general que hasta esa fechia
eran solamente tres (.com, .net y .org) fue planteado a ICANN por Afilias, un
consorcio de 19 empresas regishadoras como Verisign, propletaria de
Network Solutions, registradora moncpdlica durante mucho tiempo de los

"

*.com’,
A tres anos de operacion de Afilias el “info” se ha converido después de!
".com” en el mds importante dominio de méximo nivel (TLD) con un total
de un milién vy medio de registros, solicitados principaimente en Europa y
con una tasa de crecimiento del 7% anual.

En vitud de que con jos dominios de primer nivel se habian presentado
diversos casos de ciberocupacion, el amanque de los “Info” fue planeado
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en vaias etapas a efecto de evitar que el registro de este tipo de nombres
de dominic pudiera vulnerar derechos de propiedad intelectual de
terceros,

El periodo de inscripcién o de armanque “Sunrise” se establecié del 27 de
julio al 27 de agosto del 2001, en dicho lapso los titulares de marcas
registradas, podian registrar sus marcas formalmente bajo el dominic
“info”, durante esta etapa se implantd un procedimiento de impugnacion
de conformidad con el Reglamento de la Poltica de Afilias de
Impugnacion de Registros efectuada durante el periodo de aranque, Ia
administracion de estos procedimientos fue verlficada por el Centro de
Arbltraje y Mediacion de la OMPI, del 28 de agosto al 27 de diciembre de
2001.

El periodo comprendido del 28 de agosto al 11 de septiembre de 2001,
Afilias no aceptd ninguna inscripcidn, pero se ocupd de la evaluacién y
comprobacion de solicitudes hasta ese momento aceptadas.

El 12 de septiembre de ese mismo ano, se abiié al publico el periodo de
inscripcion sin restricclon alguna; a partir de esa fecha se detemind que
las impugnaciones por el regishto de un nombre de dominio se
substanciaran a traves de la Politica.,

De conformidad con fo establecide con anterioridad, el demandante
debid haber registrado el nombre de dominio dentro del periodo de
arranque “Suniise” dentro del cual, los titulores de registros marcaros,
como INT Media Group, podian regishrar sus marcas como nombres de
dominio, gozando de esta manera, de un derecho de prioidad en
relacidn con el resto de los solicitantes que carecian de derechos
marcarnios sobre tales denominacionss.

Al respecto el demandante sefala que por un enor en ka framitacion de la
solicitud no pudo obtfener el dominio mulficitado, pero no aportd algn
elemento probatorio que acreditara la insercidén de la solicitud en el
periodo “Sunrise”,

En viftud de que el regisiro del nombre de dominio se obtuvo el 12 de
septiembre de 2001, las reglas aplicables al procedimiento son Ias
estipuladas en la Polifica Uniforme de Solucién de Controversias, por lo que
deben agotarse los extremos gue enmarca su ariculo 4°.

En relacion con el inferés legitimo, el demandado no alega en su defensa
la existencia de fas circunstancias previstas en los pdrrafos i, i, e iii del
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aficuio 4.c de la Poliica, en este supuesto el panelistc las analiza,
construyendo una verdadera defensa del caso,

Como se senald en su oportunidad antes de recibir el aviso de la
confroversia por parfe de la abogada de la demandante, el demandado
no habia hecho uso del nombre de dominio o efectuado preporativos
demostrables para hacero, cabe sefalar que el periodo entre gue se
regisira vy se advierfe de la controversia es de un mes, por 1o que
atendiendo a esa clrcunstancia de tiempo y a la falta de pruebas
aportadas le conceden al panelista la suposicidn de que "no habia
ufiizado el mismo para dar acceso a un sitio web ni con ninguna ofra
finalidad”; sin embargo, se obseva que es hasta cuando al demandado le
nofifican de la controversia, gue su sitio web ofrece informacion a cerca de
Io que en el futuro tendrd como confenido su pagina, finaimente el
panelista conciuye que el uso es jegitimo y legal y por elio tiene un interés
legitimo para mantener su titulardad.

Al respecto difiero de lo manifestado por el panelisia v a efecto de
esclarecer mi planteamiento me permito franscribir el articulo 4. ¢ i) de la
Pclifica sobre la que se basé el Sr. Millé “et titular del nombre de dominio
hace un uso legiiimo o no comercial dei nombre de dominio, sin intfencidn
de desviar a los consumidores de manera intencional o de empanar el
buen nombre de la marca de productos o servicios en cuestion con dnimo
de lucro”, la expresion hace uso se conjuga en fiempo presente,
efectivamente, a partir del 19 de octubre de 2001, 1a pagina es utilizada
hasta el momento en que se hace de su conocimiento la peticion de
transferencia, no antes; es dech, sl nunca se hubiera interpuesto la
confroversia probablemente hubiera seguido sin ningn contenido, ahora
bien, se plantea otra situacién, la pagina presenta un aviso doncie
proporciona informacion de un proyecto futuro, al ser futuro no puede
adwvinarse cual finalmente sea su contenido, el panelista creyé en la
buena fe del registrante, en una visita que se hace a la pégina
www.Intemetnews.info el 1° de octubre de 2004 se observa que tiene
como fecha de Uffima actuallzacidn el 21 de agosto del 2002 y varios
apartados de noticlas en fomo a su proyecto, argumentos que pueden
identificarse con los planteados en su contestacion de demanda sin
cambio alguno a casi dos anos de Ia resolucion.

Por ofra parte me resulta atractivo el razonamiento que hace el panelista
en tomo a la denominacién de la marca INTERNETNEWS, de tal manera
gue dicha denominacion por ser una marca debidarmente registrada no la
convierte en fodo poderosa como frecuentemente ocure en este tipo de
asuntos, senala que son dos palabras conmentes del idioma Inglés v que su
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combinacion (infemet=internet y news=noticias) no pueden considerarse
una obra especlal de la Imaginacion,  sefala el panelista que ‘el
demandado ha tratado de reflejar con un nombre de dominio atractivo y
eufénico la clase de servicios que se prestaran en el sitio Web a accederse
usando tal direccion’,

Algunas resoluciones que ha dictado la OMPI en este sentido, sefalan gque
cuando se frate de una palabra genérica o descriptiva no se pueden
conceder derechos exclusivos, igual acontece cuando el mismo término
es comun en negocios de una determinada rama y se presenta en
multitud de pdginas web.

El panelista establece ademds que el registro y uso del nombre de dominio
no se efectud de mala fe, para ello fue determinante el aviso en su pdgina
que elimina toda relacién con INT Media Group, que pudiera ocasionar
una relacion con esta empresa o una confusidén con la marca; asimismo
se observa que si bien el titular del dominio registré una gran cantidad de
dominios y aunque es contrario segun el panelista al espiritu de la Intemet,
no Implica una conducta de mala fe cuando no se afecta ningun registro
marcarno, por lo que aqui se reitera que el nombre de dominio es un bien y
ComMo tal puede ser objeto de transacclones en el comercio,

El demandado finaliza su contestacion solicitdndole al panel que se
declare a la demandante incursa en Reverse Domain Name Hijacking; es
decir, que la Politica ha sido utilizada de mala fe por la demandante con
el unico propdsito de intentar privar del nombre de dominio a un legitimo
titular que estd haciendo un buen uso del mismo; el panelista no
encuentra elementos para determinaia, sin embargo, reprueba que el
demandante haya ocuttado documentacién previa al procedimiento e
incluso lo conmina a no volverlo a hacer y considera justificable su peticidn
por el hecho de ser titular de registros marcarios con tal denominacion.

El Hostigamiento al Buen Uso del Nombre del Dominio o Secuestro a la
Inversa del Nombre del Dominio, €s una defensa que tiene el fitular del
registro de un nombre de dominio en una confroversia, requiere que se
acredite la utilizacién de mala fe de la Polffica, lamentablemente no existe
una enumeracion de las circunstancias que pudieran determinara, lo cual
dificuta mucho mas gaportar los medios probatorios para acreditar la
comisién de tal conducta, si pensamos que todos los que inician el
procedimiento tienen derechos marcarios, basdndose en el argumento del
§r. Milé nunca se acusaria a un demandante de Secuestro, lo cual
coirompe el equllibrio del sistema que deblera prevalecer, pues concede
una mayor protecclon para las empresas que cuentan con marcas
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regisfradas e impone una mayor carga al fitular del nombre de dominio
que no cuenta con un registro marcarnio que lo respalde, en caso de
acredifarse  dicha conducta reprobable por parte del demandante
deberia reparar a su confraparte de los perjuicios ocasionados, incluyendo
el costo de los gastos en que hublera incurido por la defensa del nombre.

3. nivea.com.mx

Caso: No, DMX2001-00t,
Panelista: Roberto A, Bianchi.
Fecha: 13 de septiembre de 2001.

3.1 Partes

Demandante: BEIERSDORF AG.
Demandada; SOLPRO, S.A, de C.V., ambas con domicllio en ia Cludad de
México.

3.2 Entidad registradora

Network Information Center — México (NIC-México).

3.3 Procedimiento
3.3.1 Antecedentes

Al Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI se presentd el 12 de abril de
2001, por via electrdénica una demanda que se sometid a decisidén de
acuerdo a la Politica de Solucidn de Controversias en materia de nombres
de dominlo para ".mx" y el Reglamento del procedimiento administrotivo
relativo al registro abusivo de nombres de dominio en “.mx". El 17 de gbril
de 2001 la demanda se envié en scporte papel.

El 23 de abril de 2001 NIC-México envidé una confirmacion de los datos de
registrc del nombre de dominio.

El 21 de agosto el Centro acusd recibo de la contestacion de demanda
efectuada por un cotreo electrdnico al Centro.

El Centro designé a Roberto A. Bianchi como miembro Gnico del grupo

administrativo  de  experfos  {Panel Administrativo © Panel) en el
procedimiento.
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El 3 de septiembre de 2001 el Panel requidd a la demandada para la
entrega de un contrato a que habfa hecho referencia en su contestacion,
sin embargo nunca fue reclbido.

La demandante es fifular de numerosos registros; desde el 9 de octubre e
1964 es titular de la marca NIVEA, se distingue por marcas como: "NIVEA
BABY", "NIVEA FACIAL" Y DISENO, "NIVEA MILK" Y DISENO, "NIVEA RINPOO",
“NIVEA LV' Y DISENO, etc. que amparan toda clase de arficulos de tocador,
belleza y perfumeria; cosméticos y cremas, de igual manera es titular de
las marcas NIVEA en Estados Unidos, afima tener registrada la misma
marca en unos 200 offos paises, lo que no ha sido negado por la
demandada,

Por su parte el demandado afima ser fitular del dominio desds 2! 3 de
febrero de 1998,

3.3.2 Idioma
Espafiol.
3.3.3 Argumentos de las partes

La Demandante alega que:

a) Bl nombre de dominio "nivea.com.mx” es idéntico con respecto a Ia
marca NIVEA,

b) Su contraparte no posee infereses legitimos, pues carece de algin
registro marcario que ampare tal denominacién o que ostente uno con
fecha legal anterior a los de su propiedad.

¢) La demandada no ha desaroliado ninguna pdgina de Intemet.

d) La demandada registrd y utiliza el nombre de dominio de mala fe, ya
que con su conducta de bloqueo y &nimo de lucro impide que
BEIERSDORF AG reflele su marca.

Por su parte la demandada funda su derecho sobre ef dominio con base

en las siguientes argumentaciones:

q) En fecha 3 de febrero de 1998, suscribld un contrato de prestacion de
servicios con NIC-México, cuyo clausulado preveia lo siguiente:
"Cidusula séptma; Este contrato no implica
Otorgamiento o cerfificacién de marcas, nombres comerciales, avisos
comeiciales © derechos de cualguier tipo sobre el nombre de dominio
que se esta solicitando."

*Clausula octava: El presente confrato podrd ser rescindido y el nombre
de dominio salicitado dado de baja, sin que esto implique reembolso
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alguno de las cantidades ya pagadas ni opcidn de proponer un nuevo
nombre bajo el amparo de este mismo confato, por cualgulera de las
siguientes circunstancias:

Por resolucion de autoridad en el caso de alguna disputa legal por el
nombre del dominio"

"Cldusula novena: El “Solicitante" declara que conoce las polficas
generales de "NIC- MEXICO" y que forman parfe infegrante del presente
contrato, y acepta semeterse a los {érminos y procedimientos que las
mismas establecen.... "

'Clausula Décima Primera: Las partes establecen de comun acuerdo
Qque para el caso de llegar a existir algun problema en la aplicacién o
interpretacion de los términos establecidos en el presente contrato se
someteran a la jurisdiccion de los tibunales de la ciudad de Monterrey,
Nuevo Ledn renunciando desde éste momento a cualguler otra
jurlsdiccldon que podrian tener por razén de su domicllio presente ©
futuro,”

b) Al conhrato aludido se anexaron las Politicas generales de Nic-México,
que establecen en su introduccion que: "se da por hecho que se
conocen (as polficos de registro de dominio de INTERNIC
{htto.ffiwww.Internic.net/rfc/rfc 1591.54)" ante 1o cual cabe senalar que si
se feclea esa direcclon electronica en la barra de intemet, se despliega
un mensaje de gue "'no se encontrd la paging',

¢} "Las partes involucradas en el confrato de prestacion de servicios por
medio del cual se otorgd el derecho de uso sobre el nombre de
dominio nivea.com.mx, fueron Solpro, SA. de C.V. y por otio lado NIC-
Mexico, Estas partes se sometieron para la soluciéon de controversias a fa
jurisdiccion de los Tribunales de la ciudad de Monterrey Nuevo Ledn.
Solpro, S.A. de C.V. aceptd someterse a las Politicas generales de NIC-
Mexico que se agregaron @l contrato en comento, formando parte
infegrante del mismo, en las cuales no se establece ningln ofro
procedimiento. Se comenta en ambos instrumentos (Confrato vy
Polificas) que en caso de alguna disputa legal sobre el nombre de
dominio se estard a lo que resuelva la autoridad, sin especificar que
autoridad es la que deberd conccer del asunto.

d) El procedimiento seguido ante la OMPI de conformidad con lo
establecido en la Politica de solucién de controversios en matera de
nombres de dominio para “.mx", del 9 de noviembre de 2000 nunca
fue aprobada por Solpro, S.A. de C.V.

e) Solpro, no esta reallzando ninguna actividad de engano, foda vez que
la pdagina estd en consfruccién, sin embarge no nlega que el
demandante es duefio de la marca en muchos paisss, incluyendo
México.

f) No ha sido registrado de mala fe.
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q} Dentro det teriforlo mexicano nacional la OMPI no goza de facuttad
jutisdiccional alguna ni competencia para resolver cuestiones relativas a
propiedad industiial y mucho menos el Centro de Arbitraje y Mediacion,
esto es porgue de acuerde a lo establecido en la Constitucién Politica
de los Estados Unldos Mexicanos, vy a su vez en la Ley de la Propiedad
industrial, existen dentro de nuestro pais los medios legales, para resotver
este tipo de conflictos, y serd en todo caso el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industial, quien deberd dictar una resolucion en ésta clase
de conflictos, en base a los téminos y procedimientos que se
encuentran dsbidamente acreditados en nuestro teritorio.

3.3.4 Estudio del caso

El Panel considera que tiene competencia para examinar y decidir acerca
de su propia competencia, conforme al principlo  denominado
‘compsetencia sobre o competencia" y que ha sido fecogido en
numerosas leyes de arbiligje, como la Ley Modslo sobre Arbitrale
Comercial Intemacional de la Comisidn de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil intemacional (CNUDMIUNCITRAL). México, ha adoplado
la citada Ley Modelo; asimismo el articulo 1432 del Cédigo de Comercio
establece: El tribunal arbitral estard facultado para decidir sobre su propic
competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o
validez del acuerdo de arbitraje.

‘En cuanto al argumento de ia Demandada segin el cual el registro del
nombre de dominio en disputa se rige por un contrato del que son pares
la Demandada y NIC-México (exclusivamente), el Panel nota que ese
contrato, segun o cita la Demandada, confiene una cidusula segun la
cual *(e)i *Solicitante" deciara que conoce las politicas generales de *NIC-
MEXICO" Y que forman parte infegiante del presente contrate, y acepta
someterse d los términos y procedimientos que las mismas establecen”.

A fin de clarficar cudles eran ias normas vigentes, el panel solicitd a NIC ie
suministrara las politicas anteriores, vigentes en la época del registro, las
cuales fueron publicadas el 26 de septiembre de 1997, que establecian
en el punto 3.6 que era requisitc que el solicitante se cerciorara de que no
estaba violando ninguna marca registrada, dichas polficas  fueron
sustifuidas por ias que entraron en vigor el 1° de septiembre de 1999, en
donde textuaimente se establecia que en caso de disputa comesponderia
al IMPI su resolucion y NIC México acataria la resolucion que se emitiera,
dichas poliicas fueron sustituidas por las del 1° de diciembre de 2000 y
elminaron la referencia que se hacia del IMPI como autoridad
competente,
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"Bl Panel considera que, por la cadena de referencias existente entre el
contrato, las Polficas generales con sus cambios sucesivos vy Politica bajo
MX por referencia de las diimas Politicas generales, es él mismo la
autoridad que debe resolver esta disputa en la medida prevista en este
procedirmiento”.

La entidad registradora, segun el argumento del panel, se resenvd ef
derecho de modificar unilateraimente ia Politica de solucién de disputas
sobre nombres de dominio, lo que implicd un cambio en el contenido del
confrato gue originaimente vinculaba a NIC México con la demandada,
en la sucesion de dichos Polfficas la demandada no los objetd por lo “que
se infiere que los consintid”, con fundamento en los articuios 1848, 1849 v
1871 del Cddigo Civil Federal se establece una estipulacion a favor de
terceros.

El efecto principal causado por la modificacion de Ias politicas integrantes
del contrato de registro fue crear este tipo de estipulacion, siendo los
terceros los fitulares de registros marcarlos afectados por un registro abusivo
de nombres de dominlo que les pemmitiera atacar el registro mediante un
procedimiento administrativo, “la aceptacién del titular del registro estd
determinada por el texto mismo de las Politicas generales y se entiende
vinculante para el titular que mantiene la fitularidad del nombre de
dominio sin objeciones posteriores al cambio de aquéllas nl antes del
comienzo del procedimiento”,

El panel rechaza finamente la defensa de incompetencla planteada por
la demandada, y determina que es competfente para dictar una
resoluciéon sobre ef asunto.

1. Respecto a o idenfidad del dominio con la denominacion de la
marca; el demandado reconoce que la demandante es duefa de la
marcq, por otra parte el experto hace valer un precedente anterior
(niveasun.com), que reconoce la reputacion de la marca NIVEA a nivel
infernacional,

2. Bl demandado no acredifa fener Intereses legitimos respecto del
nombre de dominio, se imifa a sostener que tiene el interés de
conservaro, tal argumento indica un “interdés de posesidn” perc no un
“interes legitimo”.

3. En cuanto al registro y uso de mala fe, no se acreditéd el presunto animo
de lucro, sin embargo la demandada conocia que fa marca no le
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pertenecia al momento de registrarla como nombre de dominio, por lo
que se infiere que el nombre fue registrado con el propdsito de impedir @
BEIERSDORF AG, que refiejara la marca en un nocmbre de dominio.

En vitud de que la pdagina web identificada con el nombre de dominio en
disputa estd “en construccién” a pesar del tiempo franscurrido desde la
fecha de registro hasta el procedimiento (1998 a 2001) y a ia reputacion
internacional de la marca NIVEA, el panel sostiene que no existié ninguna
finglidad legitima o de buena fe para el registro; asimismo el uso de mala
fe se configura por la inactividad observada en el sitio.

"La permanencia en la Red del sitio www.nivea.com.mx con la Unica
leyenda de que se encuentra "en construccion®, y por Io tanto sin anunciar
gue no se trata de un sitio pertensciente a la Demandante, hace concluir
a cualquler navegante de la Red gue con un programa navegador intente
conecfarse al sitio bajo el- dominio mexicano de uso comerclal
verosimiimente comespondiente a ta conocida marca NIVEA, que el titular
de la misma no mantiene un sitio web o que no es técnicamente capaz
de hacero”.

El panel concluye que el nombre de dominio es usado de mala fe.

3.3.5 Decision del panel administrativo

Se resuelve que lo demandada al carecer de derechos o intereses
legitimos respecto del nombre de dominio y haber procedido al registro y
uso de mala fe, debe ser transferdo a la demandante.

3.4 Observacion del caso

El pdmer conflictc documentado en México por el empleo ds una marca
como nombre de dominio en la Intemet por un tercero sin derecho
legftimo a tal denominacién, se verificd en el afic de 1998 con respecto al
dominio “nestle.com.mx”; el asunto fue competencia del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial conforme a las reglas def procedimiento de
declaracion administrativa de  infraccién, previstas en la Ley de la
Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 27
de junio de 1991. desgracladamente el desconocimiento de la naturaleza
y las caracteristicas propias de las dos figuras fue comin en México, asi
como én los érganos de todo el mundo ante los cuales se sometieron ios
primeros conflictos, donde tlempo, dinero, prestigio y leyes anticuadas
conducian preferentemente a un acuerdo, antes que a una sentencia.
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El primer asunto que se desahogd por el Centro de Arbitraje y Mediacion
de la OMPI respecto a la extension “.mx” fue el caso de “nivea.com.mx":
cabe senalar que la Investigacién del asunto obedece Unicamente al
contenldo de los razonamientos esgrimidos en la resolucion, en virtud de
que en tres ocasiones a lo largo del presente kabajo via correo electrénico
le solicité a NIC Mexico, por conducto de su deparamento legal, o
informacién en tomo al clausulado del contrato aque esa enfidad suscribia
con los solicitantes de dominios en 1998; asimismo, le solicité las polticas
anteriores al ano 2000, peticion a la que no obtuve respuesta.

Antes de comenzor con el estudio del caso, me es indispensable definir el
“arbitraje”, en vitud de que el panelista como cuestién previa analiza su
competencia con fundamento en una regla de esta  figura de derecho
procesal intemacional,

El arbitrgje es un mecanismo de solucién pacifica de controversias donde
una (o mas) persona(s) denominadals) drbritro(s) elegido(s) lioremente por
las partes resuelve(n) un conflicto, su origen deriva por lo general de un
acuerdo, las partes ademds deciden sobre el derecho que les va a aplicar
y s& comprometen a acatar la decision emitida.

El arbitraje no es una figura identica, pero sl equiparable al procedimiento
dispuesto en la Politica Uniforme; en este caso, se requiere cumplir con
determinadas formalidades para la presentacion de documentos en el
procedimiento, los panelistas no son elegidos por las partes, tienen la
libertad de aplicar principios de “derecho nacional’ en sus resoluciones,
segun las circunstancias del caso, las cuales ne son vinculantes para las
partes, excepto para el registrador vy una vez decidida ia controversia, una
de las partes puede agotar los medios legales de la Jurisdiccion que estime
competente,

El principio de arbifrgje intemacional “Competencia  sobre o
Competencia®, otorga al dbito la potestad para decidir sobre su
competencia, con fundamento en la adopcién gue hizo México de la Ley
Modelo sobre Arbltraje Comeicial intemacional de la Comislén de Ias
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional en 1985 (articulo
16) y al ariculo 1432 del Cédigo de Comercio, el panelista se deciara
competente para conocer del asunto; en este supuesto se observa que el
panelista se sujeta a nomas naclonales para combatir esta excepcion,
equiparando su papel con el de un arbilro.

En su defensa el demandado alega que la Politica es inaplicable para
dinmir el procedimiento; por su pare, e panelista emite una serie de
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razonamientos,

que desde mi punto de vista no fundamentan

consistenternente su decision con base en las siguientes consideraciones:

El 3 de febrero de 1998 SOLPRO suscribié un contrato con NIC-México
para registrar el nombre de dominio “nivea.com.mx”.

Lo cldusula Novena de dicho confrato sefalaba: “el solicitante
deciara que conoce las Policas generales de “NIC-México” que
forman parte integrante del presente contrato, y acepta someterse a
los terminos y procedimientos que las mismas establecen...”

En esa fecha las Politicas no hacian referencia a ningln érgano
encargado de resolver las diferencias que pudleran suscitarse entre
nombres de dominio y marcas, las primeras Polficas que
establecieron las normas que habrian de regir en caso de disputa se
pubticaron el 1999 y por primera vez le concedieron al IMPl o
potestad para conocer de este tipo de cuestionss, un afo mas tarde,
dichas Politicas fueron sustituidas, otorgéndole a la OMP! en sujecion @
las reglas propuestas por ICANN la autoridad para resolverlas.

El panelista, manifiesta que el camblo en las Politicas implicé una
estipulacion a favor de terceros, su aceptacion fue un hecho implicito
al no haber hecho una objecidn en tomo a su entrada en vigor y
posterior aplicacion.

Asimismo cila como precedente ei caso D2000-0143 “raimat.com”:
del todo inaplicable al caso concreto, pues desde el confrato de
registro, el demandodo se comprometia, a sujetarse a fas
modificacionss que en el futuro pudieran efectuarse en relacion con
el procedimiento de soluclén de controversias.

No debe soslayarse que las parfes crearon un vinculo Juidico con la
suscripcion del contrato de adhesidn, que hasta ese momento
carecia de una clausuia que definiera el mecanismo de resolucidn de
confroversias que se plantearan por cuestiones relaclonadas con
marcas y nombres de dominlo, por lo que el contrato de 1998, no
debié haber sido Interpretado de la manera que ¢l panelista o hizo,
cuestion muy diferente hubiera sido que a o entrada en vigor de
cada una de las Politicas, se le hublera corido vista al titular del
dominio con las modificaciones al confrato y una vez fimado,
entonces sl hubiera implicado una sujecién a las normas que rigen el
procedimiento de solucion de controversias ante Ia OMPI, 0 como en
el caso que se verd en el pamafo anterior que dicha disposicién
hublera sido planteada desde el contrato original, tal como acontece
en los contratos de registro actuales v que constituyen un requisito sin
el cual la adquisiclon de un nombre de dominio es imposible.

Por las razones expuestas con anterionidad, el acceder a las Polticas de
solucion de diferencias con relacién a la extension “.mx* sobre las que se
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fundaron las formalidades del procedimiento fue imposible; sin embargo,
considero que no distaban de lo que actuaimente sefiala UDPR en tomo a
los gTLDs; en particular lo dispuesto en el articulo 4.b) i,

"Que se haya registrado el nombre de dominlo para Impedir que el titular
de la marca pueda reflejar dicha marca en el nombre de dominio

comespondiente, slempre que se haya incurido en un patrdn de conducta
semejante”,

Considero que el texto de dicho arficulo coresponde a su integridad ai
fundamento bafo-el cual se fundd el panel para diimir la controversia, por
lo gue a continuacion se cita:

“Se infiere que el proposito del registro de nombre de dominio fue el de
impedir que el fitular de ia marca de productos o de sewicios refleje la
marca en un nombre de dominio comespondienfe, con lo que se
configura, al menos parciaimente, €l supuesto de registro con mala fe del
Panafo 1bii.

Si blen no hay constancia en el expediente de que la Demandada haya
incuirido en una “conducta de esa indole”- haber registrado otros nombres
de dominio corespondientes a marcas de terceros- ello no significa el
blogueo de la marca agjena base de la demanda no haya sido hecho con
mala fe, como lo indican las clrcunstancias mencionadas”.

Este supuesto requiere 1.- una obstaculizacién o impedimento y 2.- la
repeticion de dicha conducta; sin embargo, nunca se acreditd que el
demandado haya registrado una listo considerable de nombres de
dominio y los haya mantenido en estado inactivo; el panelista emitié su
dictamen conforme a las circunstancias del caso {el reconocimiento del
demandado de que la fitularidad de la marca NIVEA pertenece a
BEIERSDORF AG, la marca por si misma, como un signo con evidente
reputacion internacional, el mantenimiento del sitio “en construccion”, tres
anos despues de su registro) y declarando que el registro y uso del nombre
det dominio se habia efectuado de mala fe.

4. avensa.com

Caso: D2002-284,
Panelista: Antonio Milig.
Fecha; 19 de julio de 2002,

4.1 Partes




El Demandante es la sociedad mercantit venezolana Aerovias Venezolanas
S.A. AVENSA, con domicilio en Tore Humboldt, Prados del Este, Caracas,
Venezuela,

El Demandado es el Sr. Roberto Garcia, con domiclio en P.Q. Box 650546, -
Miami, Florida, Estados Unidos.

4.2 Entidad registradora
Network Solutions, Inc. de Hemdon, Virginia, Estados Unidos.

4.3 Procedimiento
4.3.1 Antecedentes

El Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI recibld la demanda el 26 de
marzo de 2002 por coreo electiénico vy en copia fimada en papel, E
Centro envid al demandado la notificacién de Ia demanda el 12 de abil
de 2002, ala cual no respondié por o que se procedié a notificare de la
falta de personacion y ausencia de contestacién a la demanda el 7 de
mayo de 2002.

El 21 de mayo de 2002, el Centio designd al Sr. Antonio Millé como
miembro Unico de Panel Administrativo v se les notificd a las partes tal
designacion.

“Luego de considerar la documentacion del caso, el Panelista considerd
que carecia de base suficlente para decidir lo demanda v el 20 de Junic
de 2002 dictdé una Orden Procedimental requifendo a las partes
informacion y declaraciones adicionales. Dicha Orden se notificd a las
partes ese mismao dia.

El 27 de junio de 2002, dentro del témino establecido para ello, el
Demandante presentd un escrifo con alegaciones complementarias que
habtendo sido notificado al Demandado con fecha 4 de julio de 2002 no
fue respondido por él”.

4.3.2 Idioma

El parafo 11 del Reglamento de Ia Poltica Uniforme de Solucién de
- Controversias en matera de nombres de dominio establece:

"a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se
establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento
administrativo serd el idioma del acuerdo de registro, a reserva de I
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facultad del grupo de experios de fomar ofra resolucion, teniendo en
cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo”,

Ei panel emite al respecto las siguientes apreciaciones:

El demandante no solicitd expresamente que el idioma del procedmiento
fuera en Idioma espafol, sin embargo todas las comunicaciones
efectuadas por €! han sido en dicha lengua.

A la fecha del registro del nombre de dominio (1° de junio de 1998) las
solicifudes se expresaban en inglés,

El domicilio del demandado se ubica en un pais de habla inglesc.

Sin embargo, feniendo en cuenta la “tacita eleccion” det idioma realizada
por el demandante, su acogimiento prima facle por el Centro vy o
ausencia de oposiclon por parte del demandado, se determina que el
idioma para desahogar el procedimiento y emitr la decision serd el
espanol.

4.3.3 Argumentos de las partes

El demondante alega en su demanda:

a) El nombre de dominio en disputa ‘consiste en Ia reproduccién total de la
marca" AVENSA, de la que desde el 10 de Julio de 1995 es fitular.

b) Su marca distingue serviclos de transporte aéreo en Venezuela, cubre
futas nacionales e infemacionales,

C) El uso del nombre de dominio en disputa puede prestarse a confusién
ya que los usuarios podifan pensar que al acceder a la direcciébn de
Internet avensa.com encontrardn informacion de Aerovias Venezolana, SA.
Avenza.

e) El demandado impide que publicite y ofrezca sus serviclos en la web.

f) Bl sr. Roberto Garcia proporciond una direccién falsa al llenar 10s
formularios.

g) Ofrece el dominio en venta, v al hacer click sobre éste aparece una
forma titulada "REQUEST A PRICE QUOTE",

El panelista verificd que a la fecha de dictarse la Resolucién el uso del
nombre de dominio en disputa como direccién de intemet no produce
acceso a ningun sitioc Web activo, despliega un mensaje ‘La pagina Web
solicitada no estd disponible en este momento. Puede que el siic Web
tenga problemas tecnicos o que necesite qjustar la configuracién de su
explorador’, pero no es ofrecido en venta.
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El Demandado no contesté la demanda, por lo que no existen elementos
en su defensa a considerar.

4.3.4 Estudio del caso

1. Existe identidad entre &) nombre de dominio y la marcq, la particula
“.com” no se toma en cuenta para efectuar la comparacion.

2. Respecto a la ausencia de derecho o interés legitimo del demandaco
en el nombre de dominio, & panel opina que el vocablo avensa es
inexistente en los diccionarios de la lengua espancla e inglesa, es una
denominacién que resatta en 1os fuselajes de los aviones de 1a sociedad
demandante, por lo que independientemente de gue sea una
denominacion de fantasia, evoca a ko companiia aérea y se asocia con
los servicios ofrecidos por el demandante.

El nombre de dominio se mantiene “reservado”, no existe prueba alguna
que indique gue previo a la recepcién de la controversia el demando
hublera hecho uso del mismo, o se hubieran llevado a cabo “preparativos
demostrables” para hacero en relacion con una oferta de buena fe de
productos © servicios, el demandado ademds no es conocldo
cormientemente por el dominio en cuestion, ni ha hecho uso legitimo o
legal o no comercial del nombre de dominio, por o gue el panel
considera que el demando no guarda ningdn interés legftimo en tomo al
nombre.

3. En afencion a las siguientes consideraciones se ha determinado 1a
existencia de mala fe fanto en el registto como en el posterior uso del
nombre de dominio:

- La marca fue registrada tres anos antes de que el demandado registrara
el nombre de dominio, por lo que se reglstrd deliberadamente, maxime
cuando uno de los destinos de la linea aérea AVENSA es el aeropuerto de
Miami, ciudad donde el demandado afimd domicliarse al registrar e
dominio. ‘

- La “reserva” constituye un uso, pues de tal forma no puede ser registrado y
mucho menos usado por ofra persona. ‘La mala fe del registro se confinia
pues durante el posterior uso pasivo del nombre de dominio en disputa”.

- La falsedad en los datos del nimero telsfdnico refuerzan que el registro y
uso fue efectuado de mala fe y constifuye “una violacién a la promesa de
veracidad”.

- E panelista considera que en coso de que el demandado usarg
efectivamente el nombre de dominio estara realizando una tenfativa
deliberada para "afraer, con dnimo de lucro, usuarios de Intemet a su sitlo

115



Web o a cualquier ofro sitio en linea". En tal supuesto, se generaria una
confusion con la marca de Aerovias Venezolanas en cuanto a la fuente,
patrocinio, afiiacion o promocién del sitio creado del demandado o de un
producto que figure en el sitio,

- No se aporfan elementos para determinar que en el futuro se realice un
uso legfimo del nombre de dominio, sin dafar los derechos de la
demandante, aungue fampoco se descarta la posibiidad de gue tiempo
despues pueda usarse causando confusion a los usuarios de Intemet que
buscaran el sitio del demandante introduclendo como direccion el
nombre de dominio que confiene su denominacién social y marca
comercial. El panelista llega a la conclusion de que el demandado registré
Y Uso el nombre de dominio de mala fe,

4.3.5. Decisién del panel administrativo

El panel requiere que el registro del nombre de dominio “avensa.com® se
transfiera,

4.4, Observacion del caso

En este asunto me infereso la formalidad que el procedimiento guarda en
fomo al idioma. su definicion se basa en la lengua en la que se efeciud el
registo del nombre; sin embargo, el expero puede considerar ias
clrcunstancias especiales del caso, asimismo las partes pueden optar
porque se resuelva en una lengua diversa a la que obra en el registro.

Cabe senalar que la gran mayoria de los conflictos presentados por el
Centro de Mediacién y Amitraje de ia OMPI, conforme a la  Politica han
sido resueltos en Inglés, pero también pueden verficarse decisiones en
ofros idiomas, como: franceés, italiano, holandés, portugués, coreano y por
supuesto en espanol.

En este asunto se presenta una circunstancia que es comun en los casos
de ciberocupacion, la falta de contestacién por parte del demandado a
la demanda:; o cual, no representa un obstaculo para que el demandante
acredite los extremos del articulo 4 de la Politica, ni que el panelista por su
propia cuenta se allegue de elementos independientes para determinar la
transferencia © no del nombre de dominio; esta conducta que asume e
demandado, puede generarse por dos circunstanclas: 1) el registro se ha
efectuado ilegitimamente, por lo que resultaria indtil hacer una defensa
ante un foro pablico; o por el contrario, 2) el nombre ha sido registradoe vy
usado legitimamente, pero por ser una empresa pequefia, no cuenta con
los recursos economicos suficlentes para hacer frente a una defensa
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adecuada del caso; en los paises subdesarroliados, es comun que a las
empresas les inferese prioritariomente  cumplir con  sus obligaciones
laborales vy fiscales que invertir en recursos tecnologicos y en su defenso.

La marca AVENSA es propiedad de Aerovias Vensezolanas, SA. distingue
sevicios de transporte aéreo, su fuselaje ostenta tal signo distintivo, y uno
de sus destinos es el aeropuerto de Miami, donde tiene su residencia el
demandado, por lo que resulta difick de creer el desconocimiento de la
marca; por olra parte, igual que acontece en el caso anteriomente
analizado, el sitio web se encuentra en estado inactivo o de “resernva”, es
necesaro recalcar que el titular no esté obligadc a incorporar informacidn
0 senicio alguno en su paging, sin embargo y como se explicd con
anterioridad son las “clrcunstancias” las gue definen cuando una “reserva”
sinénimo de “usc pasivo” se fraducen en un "uso de mala fe”, pues &l
nombre no puede ser registrade y emplsado efectivamente por ofra
persona, por fal causa, aunado a la ausencia de contestacion que tae
aparejada fa falta de pruebas que sustenten la posibilidad de que en un
futuro se haga un uso legitimo del nombre de dominio, da lugar a
considerar o s1. Millé que en todo caso pudiera ocasionarse una confusién,
pues involuntariamente vincularia ot demandante con los documentos o
servicios que el demandado ofreciera en fa direccion identificada con tal
nombre, obteniendo asi una ventaja deshonesta basada en la reputacion
de una maorca que pertenece a un teicero, tal circunstancia hara creer a
los clientes (actuales o potenciales) de la demandante que ne posee un
sifio web 0 que tecnicamente no es capaz de mantenerio.

Como en ofros casos, se presenta la falsedad de los datos del registro; en
este caso el s1. Roberto Garcia proporciond un nlimero telefénico
inexistente, aln cuando el contrato de servicios de la entfidad registrante
comprometia al solicitante a aportar datos verfdicos en su solicitud, o cual
robustece la mala fe de la conducta del demandado.

No obstanfe lo anterior, cabe senalar que el 14 de octubre de 2004,
busqué el nombre de dominio tansferdo: Ia pdgina web no estd
disponible, actualmente Aerovias Venezolanas opera unicamente bajo
‘avensa.com.ve’ y “avensavirtual.com”; es decir, después de dos anos
podemos cuestionar el afén de la demandante para obtener v “usar el
nombre de dominio contfrovertido “*avensa.com”.

5. viajeselcorteingles.com

Caso: D2002-0598,
Panelista: Roberto A. Bianchi.
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Decisién: 22 de agosto de 2002.

5.1. Las Partes

La Demandante es VIAJES EL CORTE INGLES, $.A., una sociedad andénima
espanola, con sede en Madrid, Espana.

El Demandado es el . Javier Garcia Quintas, con direcclén en Gran
Canarig, Espana,

5.2. Entidad registradora
DomainPeople, Inc.

5.3. Procedimiento
5.3.1 Antecedentes

El 26 de junlo y el 1° de julio de 2002, la demandante presentd al Centro
por via electrdnica y en formato papel su demanda. Solicitd la verificaclén
de datos de regisho; el 30 de junio de 2002, el Centro nofificd al
demandade la demanda, pero no hubo contestaclén alguna, por fal
razon el Centro le notificd su falta de personacion y designé a Roberto A,
Blanchi el 13 de agosto de ese afo como miembro Unico del grupo
administrativo de expertos.

la demandante es fitular de diversas morcas en Espana con
denominacion VIAJES EL CORTE INGLES desde 1995, en clases 16, 39 y 42,
en la Union Europea desde 1997 v Estados Unidos desde 1995 en la clase
39,

El registro del nombre de dominio en cuestion fue registrado el 29 de abril
del 2002.

5.3.2 Idloma
Espanol.
5.3.3 Argumentos de las partes

La demandante alega lo siguiente:

a) Colncldencia enire el dominio “vigleselcorteingles.com” v la marca y
nombre comercial VIAJES EL CORTE INGLES.

b) El demandado no tiene ningdn titulo iegfimo sobre el nombre
fegistrado, ni registro de marca, ni tal denominacién se identifica con una
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socledad, producto o servicio alguno por el que pueda ser conocido el
fitular del dominio.

Bl demandado no contestd la demanda que en su oportunidad le fue
debidamente notificada.

5.3.4 Estudio del caso

1. "Un simple cotejo demusstra que el nombre de dominio en disputa es
Idéntico o, teniendo en cuenta fa supresion de espacios y la adicién de
".com”, s por lo menos confundiblemente similar a la marca sobre Ig que
la Bemandante tiene derechos”.

2. Derechos e infereses legitimos respecio del nombre de dominio, en este
punto y teniendo en consideracién gue e! demandado no ha contestado
la demanda, la declsion gque tome el panel a este respecio debe basarse
en los elementos que aporte la demandante, asi como 1os que deriven del
ejercicio de sus atilbuciones.

Con fecha 16 de agosto de 2002, el Pane! por medio de un buscador se
contacté con el sitio de la demandada, resultando un re-direccionamienta
automatico at sitio “www.gueb.com”, por lo que el demandado carece de
derechos o Intereses legitimos.

3. Bl demandante estd convencido de que el nombre de dominio ha sido
registrado de mala fe, pues el demandado pidd a cambio de su
hansferencia, la cantidad de dos mil quinientos euros; sin embargo, dicha
clrcunstancia no se acredits.

"tl Demandado, estando domiciliado en Espafa, no pudo ignorar que
VIAJES EL CORTE INGLES era una marca gjena, registrada por la empresa
de vigjes y turlsmo muy conocida, con domicilio en el mismo pais, ¥y con
igual denominacion social y nombre comercial”.

En la pagina de iniclo de “gueb.com” se observa un link titulado "Reseva
tus vacaclones', el cual conecta al sitio “centralderesevas.com”, donde se
ofrecen sewicios de alojamiento en distintos lugares de Espana, e! Panel
comprueba gue se “ha infentado de manera Intencionada atroer, con
danimo de lucro, usuarios de Intemet a su sttio Web o a cualquier ofro sftio en
linea, creando la posibiidad de que exista confusidn con la marca del
demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, affiacién o promocién de
su sitio Web o de su sitio en linea o de un producto o sewvicio que figure en
su sitio Web o en su sitio en linea."
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En casos analizados con anterioridad al omparo de la UDPR de la OMPI, s
demandado ha registrado con mala fe varos nombres de dominio
comespeondientes @ rmarcas gjenas muy conocidas en Espana, como
‘corefiel.com” (3-05-2000), “christiandior.com”, ‘christiandior.net” {17-05-
2000), *yvessaintiaurent.com” {13-09-2001) y “teles.com” (24-04-2002}.

En atencidn a lo dispuesto en el panafo anterior se configura el supuesto
previsto en el pdrrafo 4.b 1)) de mala fe, puss el nombre de dominio ha
sido registrado para Impedir que el titular de la marca de productos o
senvicios refleje su marca en el nombre de dominio cormespondiente,
asimismo se requiere que el actuar del demandado haya sido semejante
en otros Casos anterores.

Por aimo el panelista emite un resumen del caso “coreflel.com” {Caso
OMPI No. D2000-0141), llevado ante los tibunales aspanoles (Audiencia
Provisiocnal de las Paimas) que desestima el recurso de apelacién
interpuesto por el demandado (Javier Garcia Quintas) y confima la
senfencia del Juzgado de Primera Instancia que concede a Corefiel, §.A,
la obtencidn en su favor y e! uso del nombre de dominio “cortefiel.com”,
por constifulr una violacion a sus derechos de propiedad industrial.

5.3.5. Declsién del Panel Administrativo

El Panel decide estimar la demanda y ordenar la fransferencia del nombre
de dominio,

5.4. Observacién del caso

En el presente asunto, se observa una exacta aplicacién de la Politica, que
no se despliega por ejemplo en los dos casos anteriormente analizados, es
un efemplo cidsico de lo gue puede entenderse por “ciberocupacion”,

En primer lugar hay una total coincidencla entre el nombre del dominio vy lct
marca, recuerdese que elementos como “www” y ".com” constifuyen
heramientas propias del funcionamiento de la Intermnet y deben
considerarse como componentes Independientes del nombre de dominio
de segundo nivel y la marca para efectos de andlisis.

Si bien el demandante no acreditd el ofrecimiento por pare del
demandodo, de una suma considerablemente superor a los gastos
propios dei registro y mantenimiento del nombre de dominio, se obseng
que al teclear ‘vigjeselcorteingles.com* existe un re-direccionomiento
automdatico a “gueb.com®, el cual contiene un apartado fitulado “reserva
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fus vacaciones” y al teclear sobre éste con el ratén, vincula a
‘centraldereservas.com” que ofrece senvicios de alojamiento, aungue en
esta pagina no se hace referencia expresa a la marca del demandanie, si
fue usado pora atraer en primera instancia a los internautas a ese sitio,
haciéndolos creer que e titular de la pdgina web desde Ia que se reqliza el
enlace y el titular de ia marca (VIAJES EL CORTE INGLES, 5.A.) estdn unidos
por lazos econdmicos, pusesto gue ambos ofrecen senicios de
aicjamiento, por lo que se configura la hipdtesis prevista en el Pamrafo 4 (b)
(iv) de la UDPR,

Por ofra parte, el sr. Javier Garcia Quintas, ha sido demandado en ofros
procedimientos seguidos ante la OMPI, por haber registado con maia fe
en ocasiones anteriores por lo menos cinco nombres de dominio
correspondientes @ marcas ajenas muy conocidas en Espaia (lugar donde
tiene su domicilio el demandado). Las decisiones que han resuelto estos
conflictos han decidido frasladar los nombres de dominio a los legftimos
titulares de las marcas; al ser una conducta reiterada del demandado, se
configura el supuesto previsto en el ariculo 4 b. i} del ordenamiento
multicitado., . '

En la parte finai de la decisién analizada, sin que considero gue seq
adecuado abundar en antecedentes, ef panelista retoma el seguimiento
de un asunto, en el cual el sefor Javier Garcia Quintas fungld como parte
demandada en el procedimiento de solucidn de controversias de la OMPI,
por el nombre de dominio “cortefiel.com”; estando pendiente la ejecucion
de esu resolucion donde se determind la fransferencia del nombre, el
demandado acudié a los fibunales espafioles solicitando que se dictara
sentencia en la que se dectarase la legiimidad de su titularidad del
nombre de dominio en disputa, ante esta demanda la propietara de kb
marca Cortefiel, §.A. una seciedad dedicada a la venta de ropa, formuld
la reconvencion solicitande gue se declarase que la obtencidn del
nombre de dominio “cortefiel.com” vy su uso por parte del reconvenido,
implicaba una violacién a su signo distintivo.

6. Observaciones generales

Con la aprobacién de ICANN de la Polfica Uniforme de Solucidn de
Controversias (UDPR) el 26 de octubre de 1999, emergieron una sefie de
nofmas aplicables con el fin de resolver las controversias surgidas como
consecuencia del registro abusivo de nombres de dominio en Intemet, a
la fecha son cinco los centros de ambitrdje que se encuentran en
funcionamiento para este fipo de cuestiones; decldi analizar las
confroversias que se fresuelven en el seno del Centio de Mediacion y
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Amitraje de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual por ser una
valiosa fuente de informacion en espaficl, ha resuelto mds de seis mil
casos, se inferconen en promedio fres demandas a Ia semana,
conviiendose en el principal &rgano  encargado  de  resolver  ias
diferencias, en él han depositado su confianza miles de titulares de
derechos marcaros que han visto ocupado por un cibercuatrero la
denominacién de su signo distintivo sin interés legftimo v de mala fe en el
mundo virtual: sin embargo, el empleo v la interprefacion de la Politica, en
ocasiones se ha desvituado v su uso se ha convertido en mds de una
0Casidn en un abuso que debe ser revisado.,

Del estudio redlizado a los casos precedentes me permito emitir las
siguientes apreciaclones:

l. A partir de la fecha en que fue aprobado el sistemna para soluclén de
confroversias, fodos los confratos de registrto de dominlo ofrecidos por
los registradores Incorporaron una cldusula que establecia as reglas
aplicables que habrian de regir en caso de disputa, esto presupone
que los dominios registrados antes de octubre de 1999 no debleron
sujetarse al procedimienio administrativo esiablecido por ICANN, pero
no fue asi, como se desprende de la “jurisprudencia®, que responde @
las circunstancias de ese momenta histdrico, donde el registro masivo
de nombres de dominio de marcas famosas se estaba convitiendo en
una practica comudn y que muy probablemente sea la base mas sdlida
para justificar esta ‘“refroactividad”; sin embargo, no lo consideio
corecto cuando no se prevé esta sujecion a la politica de solucion de
controversias y a sus modificaciones por escrito desde el contrato de
adhesién, como sucedié en el caso analizado de “nivea.com.mx”.

Il Porlo general, la rapidez con que se desarolla el procedimiento {entre
45y 50 dias), beneficia los intereses de los demandantes; sin embargo,
considero que el tiempo que se oforga al demandado para la
contestacion es insuficiente (sdlo 20 dias), debe extenderse con el fin de
que el fitular del nombre de dominio comprenda qué es y cémo
funciona el sistema de solucidn de controversias v se dllegue de los
medios probatorios necesarios para enfrentar con mejores elementos a
1as grandes corporaciones.

It. Para determinar el idioma del procedimiento, se estard al que se utilizd
en el acuerdo de reglstro, o a peticidn de las partes, en fodo caso el
panelista o grupo de expertos podrd tomar la decisién con base en las
circunstancias especiales del caso, al respecto debe recoidarse que o
mayoria de los acuerdos de registo se presentd en inglés vy
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V.

francamente una solicifud de esta naturaleza no necesariamente
fequiere un conocimiento complejo de dicho idioma para su llenado,
por ofra parte Imaginese si el demandante no hispano parlante desea
que el procedimiento se verifique en ofra lengua distinta al castellano y
el demandado habla Unicamente espanol, es dificl que el
procedimiento se veiifique en este idioma y en consecuencia, el
demandado no sélo tendrd que presentar su contestacién en espanol,
sino fambién tendrd que aportar todas las probanzas en dicho idioma,
o que implicard buscar un traductor y trabajar en una defensa con
elementos linglfsticos que le son gjenos en un témino de veinte dias, lo
que implica mayor erogacion de recursos financieros, de tiempo v
humanos.

Deben protegerse los derechos de personas fisicas y empresas
pequenas que infentan desaroliar proyectos creativos e innovadores en
ia red v conceden a su nombre de dominio un gran valor, por ser
posiblemente el Unico medio por el cual tienen presencia a nivel
mundial; bajo este sentido, los expertos de la OMP! deben analizar
seriamente los elemenios que pudieran determinar que se ha utilizado
de maia fe la Polifica y se ha incurido en “Reverse Domain Name
Hijacking” u "Hostigamlento a la inversa del Nombre de Dominio”.

Es importante evitar que la normativa sea empleada por grandes
companias para apropiarse indebidamente de nombres de dominio
que empiezan Q ser conocidos en la red y son ostentados por los
peguenos empresarios y particulares, una efectiva aplicaciéon de este
recurso, necesariamente protege los derechos de los “pequenos” y
contribuye a terminar con la actuacion “abusiva” de los “poderosos”,

La doctina opina que en caso de declararse el “Hostigamiento® o
desestimacion de la demanda, deberia compensarse al demandado
por los gastos que erogd con motivo de su defensa v por los dafos y
perfjulcios ocasionados.

Es necesario que se permifa participar como panelista tante a los que
tienen experiencia y forman parte de importantes comorativos como
aquelios que se van forjando en la practica del derecho de la
propiedad Industrial y ias nuevas tecnologias.

Publicar los criterios que el proveedor de senvicios emplea para designar
al experto asignado al caso.
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Vil. Se observan numerosas decisiones en que el experto se convierte en

un defensor a ulfranza del demandante, aungque éste no haya
aporfado elementos suficientes que permitan “sin ayuda® determinar
que el demandado ha actuado de mala fe en el regisho y uso del
nombre de dominic en disputa.

Vil.Establecer la posibiidad de vetar al armitro, la declaracion de

imparcialidad e independencia no es garantia suficiente de que su
actuar sea totalmente Imparcial, pues al ser un expero en Ia discipling,
pudo o puede, una vez dictada la decisién, actuar como representante
de una de las partes © como asesor externo de una de ellgs.

. Procurar unificar criterios, suelen observarse decisiones contradictorias,

elementos que son tomados o no en cuenta dependiendo del aritro 1Y
de la marca, la dispardad suele produciise porque no existe una
sujecion a la letra de la Politica y entonces dan cabida a sus propias
Interpretaciones adecudndolas al caso, muchas veces de forma
incomecta.

Los gastos derivados del proceso debe ser asumido infegramente por ia

porte  .demandante, independientemente de quien determine el
numero de integrantes del giupo de expertos.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Al momento en que una marca adqulere relevancla sobre otras
de su misma especie o clase en el mercado, se conviere en un signo
deseable y valioso, la indiferencia de las empresas ante este hecho,
reglamentaciones de registro flexibles, asi como la falta de una
normatividad adecuada, propiciaron a partir del ano de 1996 el registro
deliberado y de mala fe de miles de nombres de dominio coincidentes o
similares en grado de confusion con marcas fegistradas, a esta practica se
le denomind “ciberocupacion”.

SEGUNDA; La Organizacién Mundial de 1o Propledad Intelectual es el
principal &rgano  autorizado para resolver los conflictos derivados del
reglstro abusivo de marcas como nombres de dominio en Intemet, el
procedimienfo  bajo el cual funda sus decikslones se encuenta
fundamentalmente en la Politica Uniforme de Solucidn de Confroversias
{UDPR} aprobada en 1999; sin embargo, se ha obsenvado que el grupo de
expertos no se ha cenido al texto infegro de Io Politica y a sus reglas, en
especial para calificar la mala fe del registrante, asf también &l tiempo que
se le oforga al demandado para centestar la demanda es muy reducido,
estos son dos de los motivos por el cual en el 90% de las resoluciones de
Ios casos se ha declarado la transferencia del nombre de dominio en
cuestion.

TERCERA: La Red de redes ha evolucionado, sus fines, su tecnologia, sus
usuarios, NC son los Mismaos, genera un panorama de apertura no sdlo a
nuevas aplicaciones gue en el futuro 1o hardn mas 1Aapido, sino también a
criterios que necesitan de la paricipacion urgente de todos los sectores;
contrario a las leyes que rigen las cienclas exactas como la fisica o Ias
matemdticas, la legislacion nacional de un pais no es necesariamente
aplicable a Infemnet, México, ni ningun ofro pais, puede intentar regutar el
universo de la super carretera de la informacién sin tomar en consideracién
el contexto interacional, dado que la Red se concibe como un espacio
plurjunsdiccional, son necesaros nuevos acuerdos, pero no impuestos
como se prefende que pudieran ser en el futuro las polfticas aprobadas
por ICANN en 1999, aplicados para los ccTLDs.

CUARTA: Lla administracion  del nombre de  dominio geografico
correspondiente a México debe ser trasladado al gobiemo federal, pues la
administracién del dominio raiz v el megistro de Ia extensién “mx’ es una
actividad propla del drea de los telecomunicaciones, ya que a fravés de
los nombres de dominlo se Identifican y localizan los distintos ordenadores
conectados a Infemet permitiendo el libre  intercambio de informacion,
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bojo estos razonamientos es incuestionable el deber del Estado de
proteger y promover estos identificadores para garantizar la soberania
nacional.

QUINTA:  Es necesaric gque el ccTlD asignado o nuestro pais se Incorpaore
como signo identificador dentro de la legislacién v en atencién a los
principios que rigen los nombres de dominio, se elabore una politica de
solucion de controversias independiente de Ia adoptado por ICANN y
aplicada por la OMPI, cuyas reglas generales subsistan, que defina las
Causales de “Hosfigamiento al Buen Uso de un Nombre de Dominio”,
propongo gue el érgano que conozca de un conflicto entre nombres de
dominio “mx" y marcas sea un centro de mediacidn y arbifraje
independiente al instumentado por la OMPI, donde efectivamente se
lleven a cabo con eficiencia estos procedimientos,

SEXTA: En este contexto, es indispensable que las aulas empiecen por
discutir el tfema, en las faculiades de Derecho se hace imperante una
maodificacién a los planes de estudlos donde se intfroduzca una materia a
la que propongo sea denominada “Derecho y nuevas tecnologias”,

SEPTIMA; EI probiema no puede circunsciibirse a un @rea geogréiica
determinada, tiene implicaciones mundiales y ain en el caso de México,
el problema no puede menospreciarse, pues se calcula que a finales de
2004 habra en nuestro pals 15 millones de usuarios y América Latina se
perfla como un campo férit donde el empleo de ia Intemet se
IncrementarG. Nos enconframos inmersos en un mundo glebalizado y es
fundamental iImplementar a nivel nacional y regional, en particular con
paises latinoamericanos una protecclén legal del ccllD como signo
identificador, mediante la celebracién de un fratado infemacional, pues se
observa un Incremento de précticos abusivas sobre este tipc de dominios.

Con apoyo del gobiemo a través de la difusion y prevencién, Ias personas
fisicas que redllzan actos de comercio, las pequefias y medianas
empresas adquinrdn  con confilanza un nombre de dominio para
identificarse, pues aun para elias, asi como para las transnacionales, el
nombre de dominio se convertitd en la heramienta de mercado v
comercializacion mas eficaz y segura para establecerse y desarroliarse en
- la intemet que abre cada dia nuevos espacios al comercio y a las
oportunidadss,

126



BIBLIOGRAFIA

Obras

Bertone Luis Eduardo y Gulllermo
Cabanellas Cuevas.

Castrejdn Garcla, Gabino Eduardo.

Dominguez Martinez, Jorge Alfredo.

Galindo Garflas, Ignacio.

Ganole Ferndndez-Diez, Ignaclo.

Jaiife Daher, Mauricio.

Lianeza Gonzdlez, Paloma.

Nava Negrete, Justo.

DERECHO DE MARCAS. Tomo |,
Editorial Helikasta, S.R.L, Buenos Alres,
Argenting, 1989,

EL _DERECHO MARCARIO Y LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL. 2° edicidn,
Cdrdenas Editor Distribuldor, México,
D.F. 2000,

DERECHO CIViL. Parte general,
personas, cosas, negoclo Juridico e
Invalidez. 3°, Edicién, Edttorial Pomia,

S.A., México 1992.

DERECHO CIVIL. 16° edicion, Editorial
Pormaa, México, D.F. 1973.

EL DERECHO DE AUTOR EN INTERNET.
Editoral Comares, Colecclon Estudios

de Derecho Pivado, Granadaq,
Espana, 2001.

COMENTARIOS A 1A LEY DE 1A
PROPIEDAD INDUSTRIAL.. Editordal Mc

Graw Hill Interamericana Editores, S.A.
de CV. México, Distito Federal,
1999, . :

MARCAS: QE%§ LEGALES DE |AS
MARCAS EN MEXICO. Ediorial Sista,
México, Distrito Federal, 1991.

NTERNET Y COMUNI E

DIGITALES. Editorial Bosch, Barcelong,
Espara, 2000.

DERECHO DE LAS MARCAS. Editorial
Pomia; S.A., México, D.F., 1985,

127



Rangel Medina, David.

Rojina Villegas, Rafael.

Sanz de Acedo Hecquet, Etienne.

Hemerografia

Lépez José Luis,

Richard, Soledad y Rodriguez, Javier.

Vera Lofet de Molg, Anaq.

Legislacién

DERECHQ DE LA _ PROPIEDAD
INDUSTRIAL __E__INTELECTUAL., 25

edicién, Editorial Universidad Naclional
Autdnoma de México, México, D.F.,
1992,

TRATADO DE DERECHO MARCARIO.
México, D.F., 1940.

DERECHO CiviL MEXICANO. Tomo

teicero, 89. Edicidn, Editordal Pomia,
S.A., México, 1995,

MAR NOMBRADAS Y NOMBRES

DE DOMINIO EN INTERNET: En fomo a

la_cibemirateria. Editorial  Civitas,
Madiid, Esparia, 2001,

LA REVISTA “OLIMPICOS, S.A. LOS

JUEGOS DE LAS MARCAS", EI Universal
Multimedia, S.A. de C.V., México, D.F.,

2004. :

REVISTA DEL DERECHO COMERCIAL Y

DE LAS _OBLIGACIONES
“Clberocupacién _y la Politica
Uniforme de Solucién de
Confroverslas en matera de
nombres de _domijnio®. No. 189-192,

ano 33, Ediiordal Depaima, Buenos
Aires, Argentina,  enero-diclembre
2000.

LEX “Los nombres de dominlo y el

contlicto con el derecho marcario”,
No. 80, ano W, México, febrero de

2002.

Constitucion Polffica de los Estados Unldos Mexicanos.

128



Ley de la Propledad Industrial.
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industral.

Acuerdo sobre las disposiciones de Propledad Intelectual retacionadas con
&l Comeicio.

Convencidn de Unién de Parfs sobre la Propledad Intelectual.

Areglo de Niza relativo a la Claslficaciéon Intemacional de Productos y
Servicios para el Registro de kas Marcas.

Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
Ofras fuentes

www.alfa-redi.org
www.amipicl.org.mx

www.anfifrion.cl
www.biblictecal.org.pe
www.cal.org.pe

www.dominiurs.com

www latinoamericann.derecho.org.ar
www.nic.mx
www.portaldeabogados.com.ar
www.porticolegal.com

WWW.I050.68

WWw.SICe.00s.01g

www.ucm.es

www wipo.int

129



