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INTRODUCCION

Uno de los resultados mas claros de los avances tecnolégicos es internet, la red
mundial de computadoras, que nacidé para facilitar la comunicacion y compartir
informacién con fines cientificos, académicos y militares. Para la realizacion de estos
fines se requiri6 de una direccioén, un cédigo numérico que permitiera identificar a los
usuarios de cada uno de los equipos que se encontraban conectados a la red.

Cuando la utilidad de internet se extiende al &mbito comercial y existe la posibilidad de
que el codigo numérico se pueda cambiar por letras y niameros, libremente elegidos
por el titular de un sitio web, surgen los conflictos entre los nombres de dominio y las
marcas, en vitud de que signos distintivos que ya habian sido debidamente
registrados, eran utilizados para identificar sitios web sin la autorizacion de su legitimo
titular.

infinidad de casos se han presentado en gran cantidad de paises y muchos de ellos
aln no han encontrado una justa solucion en pro de los derechos de propiedad
intelectual. En gran medida esto se debe a la ausencia de una regulacion en materia
de nombres de dominio y a la extraterritorialidad de internet.

En foros nacionales e internacionales reiteradamente se abordan los conflictos entre
los nombres de dominio y las marcas, como si fueran los (nicos signos distintivos que
se pueden ver afectados por el registro y la utilizacion indebida de cierta denominacion
en internet, sin embargo, existen otras figuras, también del ramo de la propiedad
intelectual, que se pueden ver afectadas por el registro de ellas como nombre de
dominio, tal es el caso de las denominaciones de origen, los titulos de las obras
artisticas y literarias, los nombres comerciales, los avisos comerciales y sélo en el
caso de México y otros paises de América Latina, las reservas de derechos al uso

exclusivo.
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Debido al desconocimiento de la reserva de derechos al uso exclusivo en el ambito
internacional, ha dejado de lado su estudio y andlisis, sin embargo en el caso de
nuestro palis, es una figura que cobra relevancia, en especial si tomamos en cuenta la
cantidad de conflictos que ya se han presentado con las marcas y en la actualidad,
debido a los avances tecnoldgicos y particularmente de intemet, con los nombres de
dominio.

Serla ideal la desaparicion de la reserva de derechos al uso exclusivo de la Ley
Federal del Derecho de Autor, toda vez que provoca doble proteccidn con el registro
de una misma denominacién como marca; al respecto, consideramos que sélo
mediante la suspension definitiva del otorgamiento de mas reservas, el respeto a ia
vigencia de las reservas concedidas con la posibilidad de ser renovadas hasta por un
periodo adicional igual al que fueron otorgadas y mediante la invitacion a todos los
titulares de reservas de derechos al uso exclusivo a que registren sus denominaciones
como marcas, sera posible eliminar la cantidad de problemas que se presentan entre
esta figura y las marcas, los nombres de dominio e incluso con los demas derechos de
propiedad intelectual.

Como consecuencia de lo anterior y tomando en consideracion que para las reservas
de derechos al uso exclusivo del género de publicaciones periddicas, es necesario
obtener ante la Comision Calificadora de Publicaciones y Revistas lustradas de la
Secretaria de Gobernacion, los certificados de licitud de titulo y de contenido, habra
que modificar el Reglamento de Publicaciones y Revistas llustradas para que sean los
titulares de las marcas registradas quienes realicen dicha gestiéon.

Es el caracter internacional de las marcas, el motivo por el cual se abordaron en
primer lugar los conflictos de estos signos distintivos con los nombres de dominio, sin
embargo, mientras existan figuras de propiedad intelectual con caracter estrictamente
nacional, como las reservas de derechos al uso exclusivo, es necesario que los paises
del mundo establezcan un marco juridico propio que sirva de sustento para solucionar
los conflictos entre elias y los nombres de dominio.

TES15 CON
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Por las razones expuestas, en esta investigacion se abordan los conflictos entre las
1eservas de derechos al uso exclusivo y los nombres de dominio, puesto que también
es posible que un tercero titular de una publicacién periédica (revista, periédico, etc.),
difusién periddica (programa de radio y de televisién), nombre artistico, denominacién
de grupo artistico o nombre de personaje ficticio © de caracterizacién humana se vea
afectado por ei registro y la explotacion de la denominacion de su reserva de derechos
al uso exclusivo como nombre de dominio, infringiendo con ello sus derechos de
propiedad intelectual.

Frente a los conflictos entre los nombres de dominio y las reservas de derechos al uso
exclusivo, NIC-México, entidad encargada de la administracién del dominio .mx,
propuso un procedimiento de solucion de controversias ante el Centro de Mediacion y
Arbitraje de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, sin embargo,
cstimamos que ne s conveniente que sea un organismo internacional el que dé
solucion a este tipo de conflictos cuando la reserva de derechos al uso exclusivo no es
una figura que esté reconocida mundialmente y por lo mismo existe un profundo
desconocimiento de su regulaciéon juridica que influye al momento de emitir Ia
resolucion que dirima la controversia. Ademas si tomamos en cuenta que en nuestra
ley autoral, contamos con un procedimiento arbitral para resolver cualquier
controversia suscitada con figuras de dicho ordenamiento juridico, no es necesario
acudir a instancias internacionales para resolver cuestiones que, de manera rapida y
eficaz, pueden ser resueltas por expertos en la materia de propiedad intelectual de
nuestro pais.

Finalmente, estimo como indispensable la aplicacion del arbitraje nacional no sélo para
dirimir controversias entre las reservas de derechos al uso exclusivo y los nombres de
dominio, propongo su extensién a los casos de marcas, nombres comerciales, avisos
comerciales y denominaciones de origen, mediante la ampliacién de las facuitades,
que por virtud del articulo 6 fraccion IX de la Ley de la Propiedad Industrial, posee en
materia de arbitral el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
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CAPITULO PRIMERO.- RESERVAS DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO

1.1. Concepto

El articulo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor define a las reservas de
derechos al uso exclusivo de la siguiente manera:

“La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva
titulos, nombres, denominaciones, caracteristicas fisicas y psicolégicas
distintivas, o caracteristicas de operacion originales aplicados, de acuerdo
con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros:

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

il. Difusiones peri¢dicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de
contenido y susceptibles de transmitirse;

lil. Personajes humanos de caracterizacion, o ficticios o simbélicos;
IV. Personas o grupos dedicados a actividades artisticas, y

V. Promociones publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y
sin proteccién tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio,
con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al publico en
general de obtener otro bien o servicio, en condiciones mas
favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio;
se exceptua el caso de los anuncios comerciales.”

Segun el Glosario de Términos mas Usuales en Derecho de Autor, la reserva de ’
derechos al uso exclusivo es un derecho de caracter sui generis dentro de la
propiedad intelectual que consiste en obtener de! Estado una facultad exclusiva (sic) el
titulo de una publicacién peri6dica, o bien para utilizar nombres artisticos a favor de
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personas o grupos, caracteristicas graficas originales y titulos de promociones
publicitarias.!

Por nuestra parte, podemos decir que ia reserva de derechos al uso exclusivo es una
figura juridica sui generis, es decir especial y diferente a los derechos reales y
personales que deriva en un conjunto de principios que rebasan a los derechos
mencionados, que nace con motivo de una acto administrativo emitido por el Estado,
plasmado en un certificado y que consiste en la posibilidad de usar y explotar en forma
exclusiva titulos, nombres, denominaciones, caracteristicas fisicas y psicolégicas
distintivas, o caracteristicas de operacién originales.

1.2. Naturaleza Juridica

Para el maestro Julio Javier Cristiani, la naturaleza jurldica de las reservas de
derechos al uso exclusivo es la de una figura complementaria dei derecho de autor.?

El articulo 1 de la Ley Federal del Derecho de Autor se refiere a las reservas de
derechos al uso exclusivo como otros derechos de propiedad intelectual, cuando
sefiala:

‘La presente Ley, reglamentaria del articulo 28 Constitucional, tiene por
objeto la salvaguarda y promociéon del acervo cultural de la Nacion;
proteccién de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o
ejecutantes, asi como de los editores, de los productores y de los
organismos de radiodifusion, en relacion con sus obras literarias o
artisticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o

¥ Instituto Nacional del Derecho de Autor, Estudi Juridi de los Cuad del Derecho de
Aulor, Vol. 5, Secretaria de Educacion Pablica (S.E. P ). México. 1999 p.63y64.
2 Cristiani, Julic Javier, Las Reservas de Dey y su i6én, en Estudios de Derecho

Intetectual en Homenaje al Profesor David Rangel Medina, U.N.A, M México, 1998. p. 237.
TESIS con
FALLA DE QRIGEN




ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus
emisiones, asl como de los otros derechos de propiedad intelectual.”

Al respecto el doctor Fernando Serrano Migalldn se refiere a las reservas de derechos
al uso exclusivo de la siguiente manera:

“La legislacién mexicana contempla algunos derechos que no coinciden con
precision en el ambito de los derechos de autor, tampoco pueden
catalogarse dentro del campo de la propiedad industrial, éstos son
denominados como otros derechos de la propiedad intelectual...”

En el mismo sentido se pronuncia el doctor Miguel Acosta Romero cuando sefiala:

“Existen conforme a la Ley Federal de Derechos de Autor, algunas figuras
que (...) estan en ios linderos entre ei Derecho de Autor, tai es el caso de los
titulos o cabezas de periédicos, revista, noticieros cinematograficos en los
que previo registro, su reserva es de uso exclusivo, (...). En mi opinién estos
aspectos ni son derechos de autor, ni son conexos y debieran restringirse
su reserva y su regutacion...™

En términos generales, podemos concluir que se trata de derechos que tienen una
proteccion singular y especial dentro del campo de la Propiedad Intelectual.

1.3. Proteccion de las Reservas
Al igual que en los signos distintivos (marcas, nombres comerciales y avisos

comerciales), existen los siguientes tipos de proteccion para las reservas de derechos
al uso exclusivo:

3 Serrano Migallén, Fernando, Nueva Ley Federal del Derecho de Autor, México, 1998, p. 94.
¢ Acosta Romero, Miguel, EI Derecho Intelectual y las Partes que lo Integran, en Estudios Jurldicos
del Derecho de los Cuadernos del Derecho de Autor, Vol. 4, 1.N.D.A.-Secretaria de Educaciéon Publica

{S.E.P.), México. 1999, p. 34.
T
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a) Uso.- Se otorgan derechos al usuario de una reserva de derechos al uso
exclusivo sin necesidad de registro.

b) Registro.- La proteccién se otorga exclusivamente a la persona que registra la
reserva de derechos al uso exclusivo, independientemente del uso.

c) Mixto.- Es una fusion de los dos anteriores, por lo tanto, la proteccion se otorga
tanto al que usa la reserva de derechos al uso exclusivo, asi como al que
obtiene su registro.

En el caso de México, el sistema de proteccion es mixto, ya que mientras se concede
proteccion al que obtiene el registro de una reserva de derechos al uso exclusivo ante
el Instituto Nacional del Derecho de Autor, también se brinda la posibilidad de ejercitar
la accién de nulidad a quien sin haber obtenido el registro correspondiente, demuestra
haber usado con anterioridad de forma constante e ininterrumpida en México la
reserva de derechos al uso exclusivo.®

1.4. Clasificacién

Las reservas de derechos al uso exclusivo se pueden clasificar atendiendo a su:

A) Titular

1. Persona Fisica.- Sila reserva de derechos al uso exclusivo es solicitada
por uno o mas individuos.

2. Persona Moral.- La reserva de derechos al uso exclusivo es solicitada
por una empresa, sociedad o asociacion.

T
5 Articulo 183 fraccion Ill de la Ley Federal del Derecho de Autor. TEUIS CON
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B) Género

1. Publicaciones Periédicas.- Se editan en partes sucesivas, de forma
indefinida y con variedad de contenido.

2. Difusiones Periddicas.- Se emiten en partes sucesivas con variedad de
contenido y pueden ser transmitidas.

3. Personajes Humanos de Caracterizacioén, o Ficticios o Simbélicos.-
Se protege el nombre y las caracteristicas fisicas y psicolégicas.

4. Personas o Grupos dedicados a Actividades Artisticas.- Se protegen
los nombres de personajes o agrupaciones artisticas.

5. Promocicnes Publicitarias.- Sc protege ¢! mecanismo novedoso® y sin
proteccion tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio con el
incentivo adicional de brindar la oportunidad al pablico de obtener un
bien o servicio, en condiciones mas favorables que en las que
generalmente se encuentra en el comercio.

C) Especie

A. Publicaciones Periddicas
1) Periddicos
2) Revistas

3) Gacetas TF‘OYQ.' CON
4 Boletines FALL: 52 ORIGEN

§) Directorios
6) Folletos

® El que sea novedoso implica que el mecanismo tengan novedad, es decir que sea nuevo. (Real
Academia de la Lengua, Diccii rio de ia Leng Espaidiola, Espasa Calpe, Vigésima Segunda
Edicién, Tomo Il, Espafia, 2001, p. 1592).




7) Suplementos

8) Gulas

9) Cabezas de Columna
10) Calendarios

11) Catalogos
12)Agendas

Difusiones Periédicas
1) Programas de Radio
2) Programas de Television
3) Difusiones Via Red de Cémputo

Personajes
1) Humanos de Caracterizacion
2) Ficticios o Simbdlicos

. Personas o Grupos dedicados a Actividades Artisticas

1) Nombres Artisticos
2) Grupos Artisticos

Promociones Publicitarias

1.5. Principios de las Reservas

Los principios que rigen a las reservas son:

TESIS CON
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a) Principio de Territorialidad.- La reserva de derechos al uso exclusivo sblo
produce efectos en nuestro pals.”

b) Principio de Especialidad.- No obstante que este principio es propio de las
marcas, nombres comerciales y avisos comerciales, también es aplicable a las
reservas de derechos al uso exclusivo, pues consideramos que los géneros de
esta figura guardan cierta correspondencia con algunas de las cuarenta y cinco

clases internacionales existentes para marcas que preveé el Arreglo de Niza, tal

~

y como a continuacién se muestra:

. Género Clase
Publicaciones Periddicas 16°
Difusiones Periddicas® 38™
Personajes Humanos de Caracterizacién |417
‘Personajes Ficticios o Simbdlicos Depende del producto o

servicio del que se trate.

Personas o0 grupos dedicados a|41
actividades artisticas

Promociones Publicitarias 35"

7 sélo sl se desea tener la proteccién de la denominacién en otros paises, habra que atender a la clase
internacional que corresponda al género en que se tiene registrada la reserva de derechos al uso
exclusivo para obtener el registro como marca y posteriormente extenderlo a otros paises.

® Esta clase ampara papel, cartén y articulos de estos materiales, no comprendidos en otras clases;
productos de imprenta; material de encuadernacion; fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos)
para la papeleria o la casa; material para artistas; pinceles; magquinas de escribir y articulos de oficina
(excepto muebles); material de instruccién y de ensefianza (excepto aparatos); materiates plasticos para
emba!a]e (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

? Quedan exceptuadas las difusiones via red de computo que conforme a la nueva clasificacién entran
en las clase 42 internacional que ampara servicios cientificos y tecnoldgicos, asf como servicios de
investigacion y disefio relacionados con estos; servicios de analisis e investigacion industrial; disefio y
desarrollo de equipo y programas de computadora o software; servicios legales.

1% | os servicios que ampara esta clase son telecomunicaciones.

" Esta clase ampara educacion; capacitacion; entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

2 Esta clase ampara publicidad; direccion de negocios; administracion de negocios;-trabajos de oficina,
pero si el mecanismo a través del cual opera la promocion publicitaria llegara a consistir en un juego o
sorteo, también tendra que registrarse la denominacion en ia clase 41 internacional.

TESIS €0
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Sirve de apoyo a lo anterior el articulo 70 del Reglamento de la Ley Federal del
Derecho de Autor, que abajo se transcribe y del cual se desprende la posibilidad de
que se pueda proteger una misma denominacion en diferentes géneros.

Articulo 70.- Las reservas podran otorgarse en forma independiente sobre
uno o varios de los géneros objeto de proteccién a que se refiere el articulo
173 de la Ley; en los casos de las publicaciones periodicas, sera sin
perjuicio de las atribuciones que en esta materia tiene la Secretaria de
Gobernacién.

El Instituto informara a la Secretaria de Gobernacion de todas las
resoluciones que emita relativas a reservas otorgadas sobre publicaciones
periédicas y harad saber a los interesados que deberan cumplir con las
disposiciones administrativas en la materia.

De igual manera, mediante la analogia es posible aplicar a las reservas de derechos
al uso exclusivo la siguiente tesis de jurisprudencia de marca:

MARCAS. NO PUEDE EXISTIR CONFUSION EN MARCAS CON
LA MISMA DENOMINACION CUANDO SE ENCUENTRAN
AMPARADAS POR CLASIFICACION DIFERENTE.

Del texto-de los articulos 94 y 95 de la Ley de Invenciones y
Marcas 56 del reglamento de dicha ley, se advierte con claridad
meridiana, en primer término, que si las marcas se registraran con
relacion a las clases de productos o servicios determinados de
acuerdo con la clasificacion que se encuentra establecida en el
reglamento de la propia ley, es inconcuso que la proteccién que la
ley otorga por el registro de una marca, en términos de los
articulos 88 y 89 de la Ley de Invenciones y Marcas, se limita a
los productos o servicios para los cuales se otorgd el registro
atendiendo estrictamente a la clasificacion que de los mismos
hace el articulo 56 del reglamento de la ley en cita, y, en segundo
lugar, que el registro de la marca no ampara mas que los
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productos determinados contenidos en la clasificacién en que se
otorgo; esto es, el registro no puede de ningin modo abarcar
productos o servicios similares que de manera especifica estén
contemplados en una clasificacion diferente para la que s2 otorgd
el registro de la marca, ya que ello equivaldria a hacer extensiva
la protecciébn del registro a productos contenidos en una
clasificacion distinta para la que fue otorgado el registro de la
marca, porque ello contravendria lo dispuesto en el articulo 95 de
la Ley de Invenciones y Marcas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 2445/87. Tequila Sauza, S. A. de C. V. 28 de
octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Julic Humberto
Hernandez Fonseca. Secretario: Margarito Medina Villafafia.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario
Judicial de la Federacion. Epoca: Octava Epoca. Tomo Il Segunda
Parte-1. Tesis: Pagina: 330. Tesis Aislada.

Al igual que en las marcas, la existencia de géneros diferentes respecto de los cuales
tas reservas de derechos al uso exclusivo son registrables, se justifica por virtud de
que el derecho que la ley reconoce a un titular para emplear un titulo, nombre,
denominacion o caracteristicas en forma exclusiva debe limitarse a la modalidad en la
cual se otorgé, puesto que si el derecho al uso exclusivo de una reserva se otorga de
manera universal, es decir para todas las especies, alcanzaria niveles no deseados
por la ley y nocivos para el mercado.

c) Excepciones a los Principios de Territorialidad y Especialidad.- La
excepcion a los principios sefialados lo constituyen las reservas notoriamente
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conocidas, que en términos del articulo 75 del Reglamento de Ia Ley Federat
del Derecho de Autor son aquellos titulos, nombres, denominaciones o
caracteristicas que por su difusion, uso o explotacién habitual e ininterrumpido
son conocidos por un sector determinado del publico.™

De lo anterior se concluye que existe una amplia facultad discrecional por parte
de las autoridades del Instituto Nacional del Derecho de Autor para determinar
si una reserva de derechos al uso exclusivo es notoriamente conocida en
Msexico, sin embargo consideramos que necesariamente se debe atender a los
criterios aplicados a las marcas notoriamente conocidas y que a continuacion se
transcriben:

Séptima Epoca. Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Fuente:
Semanario Judicial de |a Federacion. Tomo: 193-198 Sexta Parte.
Pagina: 109.

MARCA NOTORIA, NOCION Y PROTECCION DE LA. NO SE
REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS.
La marca sirve para distinguir los productos o servicios que
provienen de su fabricante o de un comerciante, de los productos
o servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la
marca, reconocidas por la doctrina y adoptadas por las
legislaciones de distintos paises, son el primer uso y el registro,
habiéndose generalizado este Gltimo como el medio mas eficaz
para la proteccion del signo marcario. El sistema adoptado por
nuestro pals puede considerarse como mixto, ya que si bien es
cierto que basicamente es el registro el que genera la exclusividad

3 pDe igual forma en la fraccion XV del articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industriai se define a la
marca notoria como aquella que como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en
México o en el extranjero, asl como la promocién o publicidad por el usuario de la marca, es conocida
por un sector determinado del ptblico o de los circulos comerciales de nuestro pafs.
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del derecho a ta marca, también es verdad que el uso produce
efectos juridicos antes del registro, y con posterioridad a su
otorgamiento. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas prevé la
posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzé6 a
ser usada antes que otra fuese registrada, para lo cual existen
procedimientos y plazos que conducen a la anulacion del registro
ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con
anticipacion (articulos 88, 89 y 93). La proteccion de la marca se
encuentra sustentada en dos principios fundamentales: el de
territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el principio de
la territorialidad, la proteccion de la marca se encuentra

circunscrita a los limites del pals en donde ha sido registrada vy, «

por su parte, el principio de la especialidad de la marca tiene que
ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho
exclusivo que origina el registro de la marca opera sélo en el
campo de los productos o de los servicios idénticos o similares
(respecto del principio de territorialidad, ver los articulos 119, 121
y 123; en cuanto al principio de especialidad, los articulos 94 y 95
de la Ley de Invenciones y Marcas). Pero la aplicacion estricta de
los principios de territorialidad y de especialidad de la marca,
puede provocar abusos que se traducen en engafios para los
legitimos dueiios de las marcas y para el publico consumidor,
pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se
podria aprovechar de una marca extranjera que todavia no ha
sido registrada en nuestro pals, para obtener el registro de esa
marca a su nombre, y disfrutar de la celebridad de ese signo
distintivo. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes,
el dia catorce de julio de mil novecientos setenta y siete, se
adoptd en Estocolmo la ultima revision del Convenio de Paris para
la Protecciéq de la Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo
de mil ochocientos ochenta y tres; convenio que fue aprobado por
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el Congreso de la Unién segin decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federacién de cinco de marzo de mil novecientcs
setenta y seis. Lo dispuesto por los articulos 6o. bis y 10 bis del ya
mencionado convenio, tienen la finalidad de evitar el registro y el
uso de una marca que pueda crear confusién con otra marca ya
notoriamente conocida en el pais de registro o de utilizacion,
aunque esta ultima marca bien conocida no esté o todavia no
haya sido protegida en el pais mediante un registro que
normalmente impediria el registro o €l uso de la marca que entre
en conflicto con ella. Esta proteccion excepcional de una marca
notoriamente conocida esta justificada porque el registro o el uso
de una marca similar que se prestara a confusion equivaldria, en
la mayoria de los casos, a un acto de competencia desleal, y
también se puede considerar perjudicial para los intereses del
publico consumidor que puede sor inducide a error, respecto dol
origen o calidad de los productos amparados con esa marca
similar. Al ser aprobadas por el Senado, las reformas que se
hicieron en Estocolmo al Convenio de Paris para la Proteccion de
la Propiedad Industrial, en las que se contienen los articulos 6o.
bis y 10 bis, dicho tratado internacional forma parte de la Ley
Suprema del pals, en términos del articulo 133 constitucional. En
concordancia con los articulos 6o bis y 10 bis del Convenio de
Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, el legislador
mexicano establecio en las fracciones XX y XXI del articulo 91 de
la Ley de Invenciones y Marcas, la prohibicién de registrar como
marca las denominaciones, signos o figuras susceptibles de
engafar al publico consumidor o inducirlo a error, por tratarse de
imitaciones de otra marca que la autoridad competente del pals
(en la actualidad Secretaria de Comercio y Fomento Industrial),
estime ser notoriamente conocida, como siendo ya marca de una
persona que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para
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productos idénticos o similares; igual prohibicion existe cuando la
parte esencial de la marca que se trate de registrar constituya la
reproduccién de la marca notoriamente conocida o una imitacion
susceptible de crear confusion con ésta, con el objeto de asegurar
una proteccion eficaz contra la competencia desleal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 1269/84. Gucci de México, S.A. 19 de marzo
de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genarc David Géngora
Pimentel. Secretario: Guillermo Antonio Mufioz Jiménez.

Nota: En el Informe de 1985, la tesis aparece bajo el rubro
"MARCAS NOTORIAS. LA PROTECCION DE LAS. FINALIDAD
DE LA MARCA. LAS FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA:
EL PRIMER USO Y EL REGISTRO. EL SISTEMA MIXTO
ADOPTADO POR NUESTRO PAIS. LA PROTECCION DE LAS
MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, AUN CUANDO NO
ESTEN O TODAVIA NO HAYAN SIDO PROTEGIDAS EN EL
PAIS. LOS ARTICULOS 60. BIS Y 10 B!IS DEL CONVENIO DE
PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.".

20

En relacién con la marca notoria y que también pudiera resultar de utilidad para las
reservas notorias, el licenciado Manuel Magana sefiala lo siguiente:

“1) La marca notoriamente conocida para ser considerada como tal, debe
ser realmente conocida en México, lo cual implica que una marca que es
famosa en el extranjero, pero que no se ha promocionado, publicitado o
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hecho del conocimiento en el mercado mexicano no puede tener el caracter
de notoria en México, no obstante sea importante en el pais de origen.

2) La notoriedad no implica el conocimiento de la mayoria del publico
mexicano, sino del sector especializado, por ejemplo una marca muy
famosa de equipos de buceo es la denominada “US DIVERS” ampliamente
conocida entre las personas que practican ese deporte en México, sin
embargo la generalidad de los mexicanos no sabiamos de la existencia de
esa marca, situacion que no impide que se le siga considerando como
notoria, puesto que es conocida por el sector del mercado especializado en

el buceo."™

Al igual que en los casos de marcas, no existe ningun procedimiento para obtener la
notoriedad de una reserva de derechos al uso exclusivo, sin embargo, consideramos
que cs posible obiener la declaracién de notoricdad 2 travéc de una rcosolucion
contenciosa o bien mediante |a presentacién de una solicitud de reserva a nombre de
un tercero, esperando que la negativa, por parte de las autoridades del Instituto
Nacional del Derecho de Autor, determine que el titulo, nombre, denominacién o
caracteristicas que se pretenden proteger, son notoriamente conocidas.

Finalmente, tal y como lo seriala la tesis de jurisprudencia que abajo se transcribe,
para determinar si una reserva de derechos al uso exclusivo es notoria o no, la
autoridad debera considerar el siguiente criterio:

MARCAS, NOTORIEDAD DE LAS

La notoriedad de una marca no puede determinarse de manera
caprichosa por la autoridad responsable, sino que aquélla debe
existir acreditada tanto con las razones que al efecto exprese
dicha autoridad, como corroborada con las constancias de autos.

'* Magana Rufino, Manuel. Andlisis de la Propiedad Industrial en México, 2°. Edicién, México, 1999,
38.
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SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

PRECEDENTES:

Amparo en revision 406/90. Gucci de México, S.A. de C.V. 7 de
marzo de 1990.

Unanimidad de votos. Ponente: Luis Ledesma. Secretario: Jorge
Higuera Corona.

Amparo en revision 636/88. Dicort, S.A. 29 de marzo de 1988.
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma.

Secretario: Jorge Higuera Corona.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Seminario
Judicial de la Federacién; Epoca: 8 A; t. VII- Enero; p. 310.

1.6. Objeto de Reserva

En las reservas de derechos al uso exclusivo de los géneros de publicaciones y -
difusiones periédicas y nombres de personas o grupos dedicados a actividades
artisticas, lo que se protege es unicamente la denominacion.

Para los personajes humanos de caracterizacion, ficticios o simbdlicos y las
promociones publicitarias, no sélo se protege el nombre, sino sus caracteristicas
fisicas o psicoldgicas y el mecanismo de operacion respectivamente.

A mayor abundamiento el doctor Serrano Migalldn sediala lo siguiente:
“En cuanto al objeto de proteccion que otorga una reserva, es posible

afirmar que toda palabra o conjunto de palabras existentes en el idioma
castellano o alguna otra lengua, las palabras creadas fantasiosa o
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artificialmente, asi como cualquier caracteristica fisica y psicoldgica o de

operacion, son susceptibles de reservarse..."

Unra vez indicado que es lo que se protege en cada género, es conveniente sefalar

que no es registrable como reserva de derechos al uso exclusivo lo siguiente:

I. Los titulos, los nombres, las denominaciones, las caracteristicas fisicas o

psicoldgicas, o las caracteristicas de operacion que:

a)

b)

c)

d)

e)

Por su identidad o semejanza gramatical, fonética, visual o conceptual
puedan inducir a error o confusibn con una reserva de derechos
previamente otorgada o en tramite.

No obstante lo establecido en el parrafo anterior, se podran obtener
reservas de derechos iguales dentro del mismo género, cuando sean
solicitadas por el mismo titular,'®

Sean genéricos y pretendan utilizarse en forma aislada.

Ostenten o presuman el patrocinio de una sociedad, organizacién o
institucién publica o privada, nacional o internacional, o de cualquier otra
organizacidon reconocida oficialmente, sin la correspondiente autorizacion
expresa.

Reproduzcan o imiten sin autorizacién, escudos, banderas, emblemas o
signos de cualquier pals, estado, municipio o division politica equivalente.

Incluyan el nombre, seudénimo o imagen de alguna persona determinada,
sin consentimiento expreso del interesado.

'3 Serrano Migallén, Fernando, op. cit., p. 96.

'® Con la inclusi6én de este parrafo, cualquier accién de nulidad que se ejercite en contra de una reserva
de derechos al uso exclusivo, diflcilmente se podra resolver en definitiva ya que frente a la posibilidad
de que el titular afectado pueda solicitar la misina reserva varias veces, las acciones de nulidad se
vuelven interminables.
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f) Sean iguales o semejantes en grado de confusién con otro que el Instituto
estime notoriamente conocido en México, salvo que el solicitante sea el
titular de! derecho notoriamente conocido.

il. Los subtitulos.

{11, Las caracteristicas graficas.

IV. Las leyendas, tradiciones o sucedidos que hayan llegado a individualizarse o
que sean generalmente conocidos bajo un nombre que les sea caracteristico.

V. Las letras o los nameros aislados.

VI. La traduccion a otros idiomas, la variacion ortografica caprichosa o la
construccion artificial de palabras no reservables.

Vil Los nombres de personas utilizados en forma aislada, excepto los que sean
solicitados para la proteccion de nombres artisticos, denominaciones de
grupos artisticos, personajes humanos de caracterizacién, o simbdlicos o
ficticios.

VIll. Los nombres o denominaciones de paises, ciudades, poblaciones o de
cualquier otra division territorial, politica o geografica, o sus gentilicios y
derivaciones, utilizados en forma aislada.

Es clara la influencia de la Ley de la Propiedad industrial vigente en el precepto legal
enunciado, ya que un gran numero de los supuestos sefialados son similares a los
previstos en el articulo 90 de la mencionada ley y que se refiere a lo que no es

registrable como marca.

Confirma lo anterior, el hecho de que autoridades del Instituto Nacional del Derecho de
Autor aplican las tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas por nuestros mas altos

tribunales en los casos de marcas, nombres comerciales y avisos comerciales, al

momento de valorar el otorgamiento de cualquier reserva de derechos al uso

exclusivo.

-
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1.7. Limitaciones

La unica limitante al registro de una reserva de derechos al uso exclusivo la
encontramos en el articulo 74 de! Reglamento de la Ley Federal de! Derecho de Autor
que a la letra dice:

“Para los efectos de la fraccion Il del articulo 231 de la ley, no constituira
infraccion en materia de comercio 1a utilizacion de la imagen de una persona
sin la autorizacion correspondiente, cuando se realice con fines informativos
o periodisticos o en ejercicio del derecho de libertad de expresién.”

Del precepto legal anterior, podemos concluir que sélo se podra utilizar la imagen de
una persona sin su consentimiento, si es con fines informativos o periodisticos.

1.8. Antecedentes Legales en México

Los primeros antecedentes juridicos de las reservas de derechos al uso exclusivo en
nuestros ordenamientos juridicos los encontramos en:

I. Cdodigo Civil del Distrito y Territorio de Baja California de 1884

El antecedente mas antiguo de las reservas de derechos al uso exclusivo se encuentra
en el Cddigo Civil del Distrito y Territorio de Baja California de 1884, el cual no
obstante que no regulaba en forma concreta a esta figura establecié en sus articulos
1130 y 1131, reglas relativas a la falsificacién de obras cuando se cambiaba el titulo
de la obra o se variaba cualquier parte de ia obra.

Il. Cédigo Civil de 1928

Es durante la presidencia del Presidente Plutarco Elias Calles cuando se promuigd
este ordenamiento juridico en el que ademas de reconocer el caracter federal del
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derecho de autor y establecer que el derecho de autor no debia de asimilarse a la
propiedad, se reconocié por primera vez a las cabezas de periédico y por ende a las

reservas de derechos al uso exclusivo.
lll. Ley Federal de Derechos de Autor del 29 de diciembre de 1956

En esta ley se reguld a las reservas de derechos al uso exclusivo en los articulos 20,
24, 25 y 26 del Capitulo | denominado “Del Derecho de Autor”.

En el articulo 20 se establecié que el titulo de una obra autoral estaba protegido y
conferia a su titular el derecho exclusivo a ser utilizado; que las publicaciones
periédicas solo podian ser usadas por el titular del derecho de autor y que no era
posible utilizar titulos de obras o publicaciones periddicas que se pudieran confundir
con ofras.

Por otro lado, el articulo 24 del mismo ordenamiento juridico regulé las reservas de
derechos al uso exclusivo en las hoy modalidades de publicaciones y difusiones
periédicas. Bajo este precepto, era suficiente con que fueran satisfechos todos los
requisitos ante la entonces Direccion General del Derecho de Autor, para que se
otorgara la exclusividad del titulo durante toda la vida de la publicacion o difusion
periédica y un afio mas después de que se hubiese hecho la ultima publicacién.

El articulo 25 de la Ley Federal de Derechos de Autor de 1956, se refirid a los
personajes ficticios o simbdlicos, personajes humanos de caracterizacion, nombres
artisticos y denominaciones de grupos artisticos, los cuales para ser protegidos
requeririan de cierta originalidad y que fueran utilizados de manera habitual.

Asimismo, de dicho precepto legal se desprende que no existia la obligacion de
renovacion, por lo tanto, bastaba con que se comprobara cada cinco afios que se
estaba utilizando la reserva de derechos al uso exclusivo para que pudiera ser
prorrogada la titularidad sobre el nombre artistico, denominacion de grupo artistico,
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personaje ficticio o simbdlico, asi como personaje humano de caracterizacion.

Podriamos decir que estaba implicito el término renovacién para !a conservacién de
los derechos sobre una reserva de derechos al uso exclusivo, sin embargo esto ha
sido motivo de reiteradas polémicas con autoridades del Instituto Nacional del Derecho
de Autor, debido a que sostienen que en el articulo sexto transitorio de la legislacion
autoral actual nunca se habla de renovacion, por lo tanto, en términos de dicha
disposicién mantienen vigentes las reservas de derechos al uso exclusivo que hayan
sido otorgadas bajo la Ley Federal de Derechos de Autor que se abrogo, saivo que se
haya comprobado su uso, en cuyo caso se sujetaran a las disposiciones de la nueva

ley autoral.

Finalmente, en términos del articulo 26 de la ley abrogada, era protegible como
reservas de derechos al uso exclusivo lo siguiente:

1. Las caracteristicas graficas originales de las obras, siempre que fuesen
distintivas de la obra o coleccion en su caso.'”

2. Las caracteristicas originales de las promociones publicitarias durante dos
afios, pudiendo renovarse por otro periodo igual siempre que se compruebe el
uso habitual de los derechos protegidos. Era necesario que dichas
caracteristicas se utilizaran tal y como habian sido registradas ya que cualquier
modificacion de sus elementos constitutivos seria motivo de una nueva
reserva.'®

1.9. Regulacién en Otros Paises

"7 Con la entrada en vigor de la ley autoral vigente ya no pueden ser materia de reserva de derechos al
uso exclusivo las caracteristicas graficas (Articulo 188 fraccion 1l de la Ley Federal del Derecho de
Autor), salvo las relativas a obras autorales que se presenten a registro ante el Registro Pablico del
Derecho de Autor (Articulo 162 fraccion X de la Ley Federal del Derecho de Autor),

'® Como se senalara mas adelante, con la nueva ley autoral la vigencia de las promociones publicitarias
es de cinco afios y transcurrido dicho plazo la reserva de derechos al uso exclusivo pasara al dominio

publico, por lo tanto, cualquier persona podra explotarla.
o 9
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Las reservas de derechos al uso exclusivo no son soélo figuras que se prevén en la
legislacion de nuestro pals, también se encuentran establecidas en los ordenamientos
juridicos de los siguientes paises:

i. El Salvador

En el articulo 17, de la secciéon “B", intitulada “Protecciones Especiales”, de la Ley de
Fomento y Proteccién a la Propiedad Intelectual de este pais, se sefiala lo siguiente:

“Articulo 17.- El nombre o cabeza de una publicacién periddica impresa,
proyectada o difundida puede originar un derecho exclusivo de uso por todo
el tiempo de la publicacion o difusién y un afio mas.”

Es en dicha disposicién en donde se regulan las reservas de derechos al uso exclusivo
de! género de publicaciones periddicas, cuya vigencia es durante tode ¢! tiempo en
que se exploten y un afio mas.

Il. Colombia
La Ley No. 23 de Colombia estable una normatividad mas detallada para las reservas
de derechos al uso exclusivo a las que denomina “reserva del nombre”y regula en sus
articulos 61, 62, 63 y 64.

En el articulo 61 se establece lo siguiente:

1. La competencia de la Direccién Nacional del Derecho de Autor para conocer de
toda reserva del nombre.

2. Se define a la reserva del nombre como un derecho exclusivo a favor de sus
titulares con el objeto uUnico y especifico de identificar y/o distinguir
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publicaciones periddicas, programas de radio y television, y estaciones de
radiodifusion.

3. Se establece como vigencia de la reserva del nombre, el tiempo durante el cual
se explote o utilice efectivamente y un afio mas, salvo que se trate de
publicaciones o programas anuales en cuyo caso, la vigencia sera de tres aiios.

4. Se establece la obligacién de renovar la reserva anualmente o cada tres afios
atendiendo a los plazos de vigencia mencionados, en caso contrario operara la

caducidad.
Asimismo, en el articulo 62 se establece que no sera objeto de reserva lo siguiente:

1) Nombres parecidos o similares que puedan dar lugar a confusién ni diminutivos
o superlativos de nombres ya reservados.

2) Nombres que utilicen otros, invirtiéndose o alterAndolos de tal manera que no
logren distinguirse de nombres ya reservados.

3) Nombres que sean contrarios a las buenas costumbres o al orden pablico.

4) Nombres notoriamente conocidos, que puedan sugerir vinculacion, sin existir
autorizacién, con estados, organismos internacionales intergubernamentales o
no, entidades de derecho ptblico o privado, personas naturales, partidos
politicos o credos religiosos.

El articulo 63 del ordenamiento juridico en cuestion impone la obligacién para el
director de toda publicacién periédica de enviar un ejemplar de cada edicion a la
Direccion Nacional del Derecho de Autor, a la Biblioteca Nacional y a la Universidad
Nacional.

Finalmente el articulo 64 también establece la obligacién de otorgar una caucién
consistente en garantia prestada por una aseguradora de acuerdo con la cuantia que
fije el Director General del Derecho de Autor, con la finalidad de responder de las
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sanciones o indemnizaciones que resulten de la informacién que se incluya en la

publicacién o en sus anuncios.

En cuanto a la caucion es conveniente seiialar que debera ser completada y renovada
en todos los casos en que se disminuya o agote y sélo podra ser cancelada un afio
después de la fecha del ultimo namero de la publicacion periddica correspondiente y
siempre que no haya juicios penales o civiles pendientes de resolver.

Corresponde a la Direccidn Naciona!l del Derecho exentar de esta obligacién a los
directores de publicaciones de caracter cientifico, literario, religioso, educativo, cultural
o comercial, pero la comision de algun ilicito sancionado por la ley penal vigente,
podra provocar la revocacién de la exencion y ante el no cumplimiento de la caucion o
la renovacién de ella cada afio o cada tres afios, segtin la vigencia de la publicacion

periodica, se cancelara ta reserva del nombre.
1ll. Bolivia

Es en el nimero 6 del articulo 26 del Reglamento de la Ley de Derecho de Autor de
este pais. en donde se establece que la proteccién de reserva de uso y explotacion
exclusiva se adquiere mediante certificado expedido por el Registro Nacional de
Derecho de Autor, cuya vigencia sera durante todo el tiempo en el que el interesado
esté usando o explotando la reserva y el cual debera ser renovado cada dos afios.

Por otro lado, en el articulo 2 del Reglamento de Requisitos y Procedimientos para el
Registro en la Direccion Nacional del Derecho de Autor se define a la reserva de la
siguiente manera:

“Es la guarda y custodia de un nombre, con el fin de identificar y proteger
nombres de periédicos, revistas, secciones y columnas de los mismos,
programas de radio y television, naoticieros cinematograficos, de los demas
medios de comunicacion; de los personajes ficticios o simbdlicos en obras
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literarias, historietas graficas, y otras publicaciones periddicas © de
personajes caracteristicos empleados en actuaciones artisticas o de otra
indole o de nombres de grupos y conjuntos, coros, orquestas, bandas y
otros elencos artisticos.”

El mismo precepto legal sefiala que para la proteccion de la reserva sera necesario
llenar el formulario DNDA-09, al cual se debera adjuntar el dibujo, disefio, descripciéon
o fotografia en tamafio postal que identifique la reserva.

Asimismo, en dicho articulo se establece la obligacién de renovar la reserva de
nombre cada dos aios, para lo cual se debera llenar el formutario DNDA-013 y se
deberad acreditar mediante documento fehaciente que se encuentra en uso o
explotacién la reserva. )

Finalmente, es ol articulo 5 de dicho erdenamiento juridico on donde se establece of
procedimiento que se habra de seguir ante la Ventanilla Unica de Tramites y Unidad
de Registros de la Direccion Nacional de Derecho de Autor para el otorgamiento de la
reserva.

1.10. Registro de Reservas

1.10.1. Autoridad Encargada del Registro

La autoridad encargada del otorgamiento de las reservas de derechos al uso exclusivo
es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, cuya naturaleza es la de un érgano
desconcentrado de la Secretaria de Educacion Publica que tiene la facultad de recibir
las solicitudes y, en su caso, otorgar reservas de conformidad con la fraccién 1X del
articulo 103 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Para el desempeiio de sus funciones y para velar por el cumplimiento de las
disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y su Reglamento, el Instituto
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Nacional del Derecho de Autor cuenta con varias unidades administrativas
encargadas, las cuales se sefialan en el articulo 3 del Reglamento Interior de dicha

institucion y que se enlistan a continuacion:

-

N o o s DN

Direccion del Registro Publico del Derecho de Autor.

Direccitn Juridica.

Direccion de Reservas de Derechos.

Direccién de Proteccion contra la Violacion del Derecho de Autor.
Direccidn de Arbitraje.

Coordinaciéon Administrativa.

Unidad de informatica.

Finalmente, es importante mencionar que en términos del articulo 11 del Reglamento
Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, corresponde a la Direccion de

Reservas de Derechos, entre otras funciones, las siguientes:

1) Expedir los dictamenes previos de procedencia para la obtencién de reservas,

2

3

4

5

)

)

~

~

derivados de las solicitudes que presenten los usuarios.

Autorizar o negar el otorgamiento de reservas y expedir el certificado o
resolucién respectiva.

Evaluar, dictaminar y autorizar o negar la procedencia y otorgamiento de las
renovaciones de las reservas, asi como emitir las constancias
correspondientes.

Autorizar o negar las anotaciones marginales que los usuarios le sometan a
dictamen y expedir el certificado o resolucion correspondiente.

Admitir o desechar, substanciar y resolver, las solicitudes y procedimientos de
declaracion administrativa de nulidad o cancelacion de reservas, promovidos
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por los usuarios, y, cuando proceda, iniciar los mismos de oficio o a peticion del
Ministerio Pablico de la Federacion.

1.10.2. Procedimiento de Registro

Los pasos a seguir para obtener el registro de una reserva de derechos al uso
exclusivo son los siguientes:

1%, como lo

1. Hacer una busqueda o presentar la solicitud de dictamen previo
denomina la propia Ley Federal del Derecho de Autor, ante la autoridad para
determinar las posibilidades de obtener el titulo, nombre, denominacién o

caracteristicas que se desean proteger.

Al igual que en las solicitudes de reserva, tratandose de solicitudes de dictamen
previo de ciertos géneros, se deben anexar otros formatos que contengan la
representacion grafica de la publicacion periddica, el dibujo o fotografia y las
caracteristicas fisicas y psicolégicas del personaje?°, asi como el mecanismo y
los aspectos novedosos de la promocion publicitaria.

Una vez presentada la solicitud de dictamen previo la autoridad cuenta con
quince dias para entregar el resultado de la investigacion a el solicitante de
cualquier género distinto al de personajes y promociones publicitarias, ya que
para estos ultimos sera de 30 dias. Por cierto dicho dictamen es de caracter
informativo y no genera derecho de preferencia a favor del promovente, ni
conlleva la obligacion para la autoridad de otorgar la reserva de derechos al uso
exclusivo.

" En la practica se presenta la forma RD-01-02, que ademas de ser de utilidad para la busqueda,
también se emplea para solicitar el registro de la reserva de derechos al uso exclusivo.

Las caracter(sticas fisicas se refieren al tamafo, color, volumen y en genera! al aspecto fisico del
personaje; mientras que las psicoldgicas son el estado de animo, aptitudes y caracter del personaje. En
la practica se ha llegado a comentar que es posible amparar como caracter(sticas psicoldgicas la risa o
ciertas frases del personaje, esto con independencia de que puedan ser protegidos como avisos
comerciales ante el Instituto Mexicano de 1a Propiedad Industrial.
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Tampoco es obligatorio hacer la investigacién para poder presentar la solicitud
de reserva, puesto que si el solicitante lo desea puede salvar este paso y
presentar directamente a registro el titulo, nombre, denominacion o
caracteristicas que quiera proteger.

. De ser favorable la investigacion, habra que presentar la solicitud de reserva
ante el Instituto Nacional del Derecho Autor, en la cual se deberan asentar los

siguientes datos:

a) Nombre, nacionalidad, domicilio y teléfono del solicitante.

b) El porcentaje de participacién; en caso de que se trate de mas de un
solicitante. Sino se indica el porcentaje se dividird en partes iguales.

c) Nombre, domicilio y teléfono del representante legal o del apoderado que
firmara la solicitud de reserva de derechos al uso exclusivo.

d) Titulo, nombre o denominacién que se solicita.

e) Clave de Género y Especie. Actualmente, las autoridades del Instituto
Naciona! del Derecho de Autor tienen una tabla en la que indican las
claves que corresponden a cada una de las especies de los distintos
géneros ya sefialados. Cito a manera de ejemplo los siguientes casos:

Género Especie Clave
Publicacion Periddica Periédico 101
Difusion Periddica Programa de Radio 202
Personajes Personaje Ficticio 301
Promocién Publicitaria Promocion Publicitaria 501

Th DLJ C ...: I
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f) Si se hizo investigacion y el solicitante lo desea, se puede sefialar el
numero de tramite que recayd a la solicitud de dictamen previo y la fecha
en que fue expedido el oficio que ampara la respuesta de la autoridad. Es
indispensable que se adjunte cuando menos copia fotostatica de dicho
documento.

g) La fecha de primer uso de la reserva de derechos al uso exclusivo o la
indicacién de que no se ha usado.

h) Lugar, fecha y firma del solicitante, del representante legal o de la persona
facultada para realizar el tramite.

Ademas de los requisitos sefialados, la solicitud de reserva deberd acompadarse de

los siguientes documentos:

1.

Copia certificada del documento con el que se acredita fa existencia de la
persona moral cuando el titular de la reserva de derechos al uso exclusivo es
una empresa, sociedad o asociacion.

Copia cerificada del documento con que se acredite la personalidad del
representante legal o nimero de inscripcion del poder en el Registro Pablico del
Derecho de Autor. En caso de que haya apoderado, serd necesario exhibir
original de carta poder firmada ante dos testigos.

Copias fotostaticas de alguna identificacion oficial del titular o bien del
representante legal de la empresa, sociedad o asociacion a nombre de quien se
presente la reserva de derechos al uso exclusivo. Si hay apoderado también
sera necesaria copia fotostatica de su identificacion.

La traduccion al espariol de cualquier documento que se acompafie en idioma
distinto.
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5. El pago de derechos, que podran variar en funcion del género del que se trate.

6. Si la reserva de derechos al uso exclusivo es presentada en la modalidad de
publicaciones periédicas, se deberad acompaiiar el formato RD-06 en el que se
muestre la representacion grafica del titulo que se protegera.?!

7. Cuando se pretenda reservar un personaje de caracterizacion humana, o ficticio
o simbdlico, se debe acompariar el formato RD-07 en el que se muestre el
dibujo o fotografia del personaje y se especifiquen sus caracteristicas fisicas y
psicolégicas.

Es indispensable que dichas caracteristicas se precisen ya que de lo contrario,
se puede invadir derechos adquiridos por terceros que registraron previamente
sus personajes de caracterizacion humana, ficticios o simbdlicos. Sirve de
ejemplo a lo anterior, el caso sostenido por el licenciado Horacio Pérez Ortega,
exdirector de Reservas de la entonces Direccion General del Derecho de Autor

y que a continuacién se menciona:

“Un caso inverosimil que en este rubro se presenté fue el de un
personaje que con aspecto humano normal contaba con facultades
fisicas y psiquicas para transformarse en cualquier ser, ademas de ser
capaz de realizar todo lo que uno guste y mande imaginar. Un
personaje con dichas caracteristicas podria atribuirse o asumir las
caracteristicas de los personajes ya reservados, por ejemplo, y los que

se reservaran en un futuro."??

2! Es importante atender a la forma en gque se exhibe la representacion grafica de la publicacién
periodica ya que como se explicaré posteriormente la reserva debera utilizarse tal y como se protegié a
efecto de evitar su caducidad.

# pérez Ortega, Horacio, La Direccién de Reservas, en Revista Mexicana del Derecho de Autor, Afio

V, Nuomero 16, Julio-Septiembre, 1994, p. 40.
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8. Finalmente s6lo si se trata de promociones publicitarias, habra que exhibir el
formato RD-08 en el que se precisen las caracteristicas de operacién y se
explique la originalidad.

Con la presentacion de los documentos sefialados, se forma un expediente en el que
la autoridad debera examinar que se cumplan con todos y cada uno de los requisitos
sefialados en el Registro Federal de Tramites y Servicios No. INDA-00-009 de
aplicacion a las solicitudes de reservas de derechos a! uso exclusivo.?® En caso de no
ser asli, la autoridad debera requerir al promovente por escrito y por una sola vez, para
que subsane la omisién dentro del término cinco dias habiles contados a partir de que
haya surtido efectos la notificacion; concluido el plazo sefialado sin desahogar la
prevencion, se desechar4 el tramite.

De haber cubierto todos los requisitos Ia autoridad tendra diez dias para determinar si
niega u otorga la exclusividad sobre ef titulo, nombre, denominacion o caracteristicas
que se pretenden proteger. Al respecto es conveniente sefialar que si la autoridad no
responde concluido dicho lapso, opera la negativa ficta, es decir, la resolucion se
entendera en sentido negativo.

De resultar procedente la solicitud, la autoridad expedira el certificado correspondiente
y para el supuesto de que la niegue, debera comunicarlo por escrito al promovente,
fundando y motivando su resolucion.

Si la resolucién es en sentido negativo, el solicitante podra impugnarla ante la propia
autoridad que emitié el acto que se impugna, mediante recurso de revision, previsto en
el articulo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, juicio contencioso
administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o amparo

2 acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 22 de diciembre de 2000 y por el que se
dan a conocer los tramites inscritos en el Registro Federal del Tramites y Servicios que aplican a la

Secretarla de Educacion Publica y su Sector Coordinado.
[ {alalan
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indirecto si no se indica el medio de defensa que se puede hacer valer en contra de la
resolucién. Es conveniente sefialar que contra la resolucién del recurso de revisién
procedera el juicio contencioso administrativo y en contra de aquella serd procedente
el juicio de amparo directo.

1.10.3. Vigencia

La vigencia de las reservas de derechos al uso exclusivo varia dependiendo del
género del que se trale y empieza a contar a partir de la fecha de expedicién del
certificado de reserva.?*

Asimismo, con excepcion del género de promociones publicitarias, cuya vigencia es de
cinco afios y después pasan al dominio publico, en todos los demas casos es posible
la renovacién de la reserva de derechos al uso exclusivo, previa comprobacion
fehaciente del usc que se demucestre ante ¢! Instituto Nacionial del Derecho de Autor,
desde un mes antes hasta un mes posterior a la fecha de vencimiento.

En relacion con este asunto, los maestros José Luis Caballero Leal y Mauricio Jalife
Daher sefialan lo siguiente:

“Por otro lado, la ley establece la limitacion de que las reservas a
promociones publicitarias pueden ser renovadas, la que luego de transcurrir
sus primeras (sic) cinco afios de proteccion pasan al dominio publico, lo que
en estricto sentido no significa que no puedan ser materia de una nueva
reserva, ya que el principio que las rige no es el de la originalidad, sino el de
inconfundibilidad"?®

** En los casos de marcas, la vigencia de la marca empezara a contar a partir de la fecha de

%resenlacidm de la solicitud de marca y no de la fecha de concesién del signo distintivo.
Caballero, José Luis y Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley Federal del Derecho de Autor,

en Legislacion de Derechos de Autor, Sista, México, 1998. p. XVIl.
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No estamos de acuerdo con dicho criterio ya que como se desprende de la legislacién
autoral, es requisito para que pueda ser protegida una promocion publicitaria, el que
se trate de un mecanismo novedoso, por lo tanto, no puede ser considerado como
nuevo algo que ya fue objeto de proteccidon y explotacion durante cinco afios. En todo
caso, considero que seria viable que antes de que concluya la vigencia de la
promocién publicitaria se solicite otra a nombre del mismo titular a efecto de que se
pueda extender la proteccion por mas tiempo, esto en términos del segundo parrafo
del inciso a) del articulo 188 de la Ley Federal del Derecho de Autor que sefiala lo

siguiente:

“No obstante lo establecido en el parrafo anterior, se podran obtener
reservas de derechos iguales dentro del mismo género, cuando sean

solicitadas por el mismo titular”

L.a vigencia de las publicaciones y difusiones periddicas serd de un afio contado a
partir de la fecha de expedicién del certificado de reserva de derechos al uso exclusivo
y para los personajes humanos de caracterizacion, ficticios o simbdlicos, asl como
nombres y denominaciones de grupos artisticos la vigencia sera de cinco afios, en
ambos casos renovables por periodos de la misma duracion.

Finalmente, una vez que hayan transcurrido los cinco afios de vigencia de la
promocion publicitaria, pasara al dominio publico, por lo tanto, cualquier persona podra
explotarla.

1.10.4. Legislacion Aplicable

Tal y como lo hemos explicado anteriormente, todos los requisitos y el procedimiento
para el otorgamiento de una reserva de derechos al uso exclusivo se encuentra
regulado en los articulos 77 de la Ley Federal del Derecho de Autor y 3, 4, 53, 65,76 y
77 de su Reglamento.
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Asimismo, se debera atender al Registro Federal de Tramites y Servicios No. INDA-
00-009 que establece los requisitos maximos que puede solicitar la autoridad para e!
otorgamiento de una reserva de derechos al uso exclusivo.

Finalmente, para el caso de que se pretenda impugnar la resolucién emitida por la
Direccion de Reservas de Derechos se debera tomar en cuenta el articulo 237 de la
Ley Federal del Derecho de Autor, asi como los articulos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 20,
91, 92, 93, 94, 95 y 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Si se opta por el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia
Fisca! y Administrativa, habra que atender a los articulos 207, 208, 208 Bis, 209, 209
Bis, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 228 Bis, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 239,
239-A, 239-B, 239-C, 240 y 241 del Cddigo Fiscal de la Federacion.

Finalmente, habrd que considerar las disposiciones de fa Ley de Amparo si el medio
de defensa que se interpondra en contra de la resolucién impugnada, es el amparo

directo o indirecto.
1.10.5. Derechos y Obligaciones del Titular de una Reserva
Los derechos que otorga el registro de una reserva derechos al uso exclusivo son:

1. Utilizarla de manera exclusiva, en la especie en que haya sido otorgada.

2. Oponer acciones encaminadas a evitar la explotacién no autorizada de la
reserva de derechos al uso exclusivo.?®

3. Otorgar licencias de derechos exclusivas o no exclusivas a terceros.

4. Transmitirla a favor de cualquier tercero.

2% Si se explota, utiliza o reproduce una reserva de derechos al uso exclusivo sin la autorizacién de su
titular, se incurre en una infraccion en materia de comercio en términos de las fracciones VIl y VIl det

artlculo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
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Acceder al expediente que la autoridad haya formado y en su caso solicitar
copias simples o certificadas de cualquier documento que se desee.?’

También se imponen como obligaciones para el titular de una reserva de derechos al

uso exclusivo las siguientes:

1.

Utilizar la reserva de derechos al uso exclusivo tal y como fue otorgada, ya que
cualquier variacion en sus elementos deber4d ser motivo de una nueva
reserva.?® ’

Notificar al Instituto Naciona! del Derecho de Autor cualquier transmisiéon de
derechos de la reserva de derechos al uso exclusivo a efecto de que pueda
surtir efectos frente a terceros.

Comunicar del cambio de domicilio para oir y recibir documentos asi como
notificaciones.

Informar de la modificacion del nombre, denominacién o razdn sociat del titular.
Renovar la reserva de derechos al uso exclusivo atendiendo a la vigencia del
género en el que haya sido concedida.

1.11. Procedimientos Administrativos

1.11.1.Tramitados ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor

1.11.1.1. Declaracion Administrativa de Nulidad

1. Supuestos

?" En términos del articulo 180 de la Ley Federal del Derecho de Autor sélo se permite ver los
expedientes de reservas a su titular o a quien acredite tener interés juridico, este udltimo caso, en la
practica ha sido ampliamente cuestionado, ya que segln autoridades de! Instituto Nacional del Derecho
de Autor, no es suficiente, para acreditar el interés juridico, la negativa a una solicitud de reserva, es
necesario que se inicie un procedimiento contencioso para que sea posible tener acceso a los
documentos que obran en el expediente.

2% Como se vera mas adelante, para el caso de que la reserva de derechos al uso exclusivo sea usada
de manera distinta a como fue otorgada, provoca que al Intentar ser renovada, pueda ser negada la
solicitud de renovacion por parte de las autoridades de la Direccion de Reservas de Derechos.
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El procedimiento de nulidad sera procedente en los sigulentes casos:

1. Sean iguales o semejantes en grado de confusién con ofra previamenie
otorgada o en tramite.

2. Hayan sido declarados con falsedad los datos que, de acuerdo con el
reglamento, sean esenciales para su otorgamiento.?®

3. Se demuestre tener un mejor derecho por un uso anterior, constante e
interrumpido en México, a la fecha del otorgamiento de la reserva.®®

4, Se hayan otorgado en contravencion a las disposiciones de este capitulo.

Tal y como lo sefiala el maestro Julio Javier Cristiani, una de las notables diferencias
entres las causales de nulidad de las reservas de derechos al uso exclusivo y las
marcas es el plazo que establece la ley para ejercitar las acciones de nulidad ya que
mientras en el caso de las marcas puede ser de tres afios, cinco afios o indefinido
para ciertos supuestos del articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, en el caso
de las reservas no se indica el tiempo para hacerlo, por lo tanto habra que atender a
los plazos que establezca la legistacion comun.™!

2. Generalidades
Este procedimiento administrativo se inicia por escrito en idioma espaiiol que debera
presentarse ante la Direcciéon de Reservas de Derechos, area dependiente del Instituto

Nacional del Derecho de Autor y debera contener lo siguiente:

1) Numero y denominacién de la reserva que sera objeto del procedimiento.

2 E£n virtud que el Reglamento de la ley autoral no especifica cuales son los datos que son esenciales
?oara el otorgamiento de una reserva, consideramos que esta disposicién es letra muerta.

De este precepto legal se desprende que sélo si se acredita haber utilizado con anterioridad y en
México la reserva de derechos al uso exclusivo, habra posibitidades de nulificar el titulo, nombre,

denominacion o caracteristicas que estan registrados.
' Cristiani, Julio Javier, op. cit., p. 246.
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2) Los hechos en que se funda la peticion.
3) Fundamentos de derecho.

Adicionalmente, se deberan acompafiar todos los documentos y constancias en que
se funde la accioén, las coplas de traslado, las pruebas y el pago de derechos por el
importe correspondiente. Es conveniente sefialar que se admitirdn toda clase de
pruebas con excepcién de la confesional y la testimonial, asi como aquellas que sean

contrarias a la moral y al derecho.

Para el computo de los plazos se tomaran en cuenta Unicamente los dias habiles,
salvo que se trate de periodos de meses o afios, en cuyo caso el computo se llevara a
cabo de fecha a fecha, incluyendo los dias inhabiles. Todos los plazos empezaran a
correr a partir del dia siguiente en que surta efectos la notificacion.

Si se ofrece como prucba un documente que conste en los archivos del Instituto
Nacional del Derecho de Autor, bastara que se sefiale el expediente en el que consta
para que se agregue al procedimiento.

Todos los incidentes de previo y especial pronunciamiento se resolveran en la
resolucion.

En este tipo de procedimiento es aplicable en forma supletoria la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.

3. Procedimiento

El procedimiento inicia con la presentacién del escrito y sus anexos, en caso de no
satisfacerse todos los requisitos sefialados, la autoridad requerira al interesado por
una sola vez para que dentro del término de cinco dias habiles subsane la omisién, en
caso de no cumplir, serad desechada la solicitud.
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Habiéndose cubierto todos los requisitos, la autoridad admitira la solicitud y notificara
al titular afectado, para que dentro de los quince dias siguientes manifieste lo que a su
derecho convenga, oponga excepciones, defensas y ofrezca pruebas.

Es conveniente sefialar que la notificacion se llevara a cabo en el domicilio que conste
en el expediente de la reserva de derechos al uso exclusivo que es objeto de Ia
declaracion administrativa de nulidad, sélo en caso de que haya cambiado sin que
tenga conocimiento la autoridad, la notificacion se podra realizar por edictos mediante
publicacion en el Diario Oficial de la Federacidn durante tres dias consecutivos a costa

del solicitante.

Contestada la solicitud, la autoridad dara vista a la parte actora para que dentro de los
diez dias siguientes manifieste lo que a su derecho convenga.

Una vez dictado el auto por el que se admiten las pruebas, la autoridad dard aviso a
ambas partes a efecto de que realicen todas la actuaciones necesarias para el
desahogo de las pruebas.

Las pruebas deberan desahogarse dentro de los quince dias siguientes al auto en que
se hayan notificado. En casos debidamente justificados, podra ampliarse el tiempo por
ocho dias mas.

Habiéndose desahogado todas las pruebas, las partes tendran cinco dias para
formular sus alegatos y dentro de los diez dias siguientes al vencimiento del plazo
sefialado, la autoridad emitira la resolucion correspondiente.

En contra de la resolucién emitida por ia Direccién de Reservas procedera e! recurso
de revisidbn previsto en el articulo 83 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa o el amparo indirecto, siempre que existan violaciones
constitucionales en el procedimiento o no se haya mencionado el medio de
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impugnacion en términos de la siguiente tesis de jurisprudencia:

1.11.1.2, Declaraciéon Administrativa de Cancelacion

1. Supuestos

Es procedente la cancelacion de una reserva de derechos al uso exclusivo cuando:

1. El solicitante hubiere actuado de mala fe en perjuicio de tercero, o con violacién

a una obligacion legal o contractual.®

2. Se haya declarado la nulidad de una reserva.

3. Se contravenga lo dispuesto por el articulo 179 de la ley autoral y se cause
confusién con otra que se encuentre protegida.

4. Sea solicitada por el titular de una reserva.

5. Sea ordenado mediante resolucion firme de autoridad competente.

2. Generalidades

Para todos los casos enunciados son aplicables las mismas generalidades de la
declaracion administrativa de nulidad a que anteriormente me he referido.

En cuanto al segundo y cuarto caso, consideramos que no obstante que el articulo 80
del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor establece los requisitos que
deberd cumplir toda solicitud de declaracion administrativa de cancelacion, es
suficiente con una promocién acompafada de la resolucién por la que queda nulificada
la reserva de derechos al uso exclusivo o el escrito por virtud del cual el titular de la
reserva expresa su interés por cancelar el titulo, nombre, denominacién o

32 para el maestro Julio Javier Cristianl esta causal de cancelacién se debe considerar como una
hipétesis de nulidad puesto que la conducta del solicitante de la reserva transgrede los principios de la
buena fe o los establecidos en la ley, que llevaron al otorgamiento de la reserva. {(op. cit., p. 246 y 247.)
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caracteristicas que se encuentren protegidas, para que proceda la cancelacién por
parte de las autoridades de la Direccién de Reservas de Derechos.

Para el ultimo caso, bastara con resolucion de autoridad competente para que se
cancele la reserva de derechos al uso exclusivo.

3. Procedimiento

Del Registro Federal de Tramites y Servicios No. INDA-00-011, se desprende que una
vez presentada la solicitud de declaracion administrativa de cancelacion, la autoridad
tendra quince dias para admitida o desecharla. En caso de que se requiera al
promovente, por no estar cubliertos todos los requisitos, se le concedera un plazo
unico de cinco dias para que subsane la omisién, de no atender al requerimiento, se

desechara el tramite.

Si estan cubiertos todos los requisitos la autoridad tendra un plazo de diez dias habiles
para emitir la resolucion correspondiente.

1.11.1.3. Declaracion Administrativa de Caducidad
En términos de los articulos 185 y 186 de la Ley Federa! del Derecho de Autor las
reservas de derechos al uso exclusivo que no se renueven caducaran, por lo tanto no
es necesario iniciar ningun procedimiento ni se requiere de declaracion administrativa
por parte del Instituto Nacional del Derecho de Autor en este caso.

1.11.2. Tramitados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

1.11.2.1. Declaraciéon Administrativa de Infraccién en Materia do
Comercio

1. Supuestos
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Los Unicos casos en que sera procedente iniciar este procedimiento, tratandose de
reservas de derechos al uso exclusivo, se encuentran previstos en las fracciones Vil y
Vil del articulo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor y son los siguientes:

1) Cuando se use, reproduzca o explote una reserva de derechos protegida o un
programa de computo sin el consentimiento del titular.

2) Cuando se use o explote un nombre, titulo, denominacién, caracteristicas
fisicas o psicolégicas, o caracteristicas de operacion de tal forma que induzcan
a error o confusion con una reserva de derechos protegida.

2. Generalidades

Esta procedimiento administrativo se inicia por ascrito en idioma espafiol que debers
presentarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y contendra lo

siguiente:

1)} Nombre del interesado y en su caso del representante legal
2) Domicilio para oir y recibir notificaciones

3) Nombre y domicilio de la contraparte

4) El objeto de la solicitud planteada

5) Los hechos en que se funda la peticion

6) Fundamentos de derecho

En términos del articulo 69 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, habra
que sefalar la ubicacidon del establecimiento en donde se esté cometiendo la
infraccion.

Por otro lado, ia contestacion a la solicitud de infraccion en materia de comercio

debera contener:
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1) Nombre de! titular afectado o del presunto infractor y en su caso del
representante legal.

2) Domicilio para oir y recibir notificaciones.

3) Excepciones y defensas.

4) Manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud.

5) Fundamentos de derecho.

Es aplicable al procedimiento de toda infraccién en materia de comercio prevista en la
legislacién autoral, las disposiciones previstas en la Ley de la Propiedad Industrial y de
manera supletoria tanto la Ley Federal de Procedimiento Administrativo como el
Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

La solicitud se debera presentar firmada por el interesado o por su representante y en
su caso, se acompafiara del documento con el que se acrediten las facultades para
poder intervenir en el procedimiento, asi como por el pago de derechos que haya que
efectuar conforme a la tarifa vigente.

Para el cémputo de los plazos se tomaran en cuenta (nicamente los dias habiles,
salvo que se trate de periodos de meses o afios, en cuyo caso el computo se llevara a
cabo de fecha a fecha, incluyendo los dias inhabiles. Todos los plazos empezaran a
correr a partir del dia siguiente en que surta efectos la notificacion. '

Es indispensable que con la solicitud se exhiban todos los originales o copias
certificadas de las pruebas con las que se acrediten los hechos sefialados en la
solicitud; sélo se admitiran posteriormente las pruebas que sean supervenientes.

Si se ofrece como prueba un documento que conste en los archivos del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, bastara que se sefale el expediente en el que
consta, solicitar su expedicién y exhibir el pago de derechos correspondiente.
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Se admitiran toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que
consten en documentos.

3. Procedimiento

El procedimiento de infraccion en materia de comercio, comienza con la interposicion
del escrito y todos sus anexos, en caso de que no sean cubiertos, la autoridad
requerira al solicitante para que dentro del plazo de ocho dias subsane la omision, de
lo contrario se desechara la solicitud.

Satisfechos todos los requisitos, serd admitida la solicitud de infraccion en materia de
comercio y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial notificara a la parte
demandada, otorgandole el plazo de un mes para que conteste lo que a su derecho
convenga. Solo en caso de que no sea posible emplazar a la contraparte, porque el
domicilio haya cambiade o se desconorca, el emplazamiento se realizard mediante
publicacion en el Diario Oficial de la Federaciéon, asi como en un diario de mayor
circulacién, por una sola vez y a costa del solicitante.

Una vez que la contraparte haya contestado el escrito de infraccién en materia de
comercio, la autoridad mandara notificar dicho documento a la parte actora, para que
presente alegatos dentro de los tres dias siguientes a la fecha en que haya recibido la
notificacién. Interpuestos los alegatos de la parte actora, seran notificados a la parte
demandada para que dentro del plazo de tres dias formule alegatos adicionales a su

contestacion.

Finalmente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emitirA una resolucion
administrativa, contra la cual se podra interponer el recurso de revision previsto en el
articulo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, juicio contencioso
administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o juicio de
amparo indirecto si hubo violaciones constitucionales o no se sefialaron los medios de
defensa que procedian contra la resolucién de la autoridad.
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Dentro del procedimiento, la inspeccién es una de las pruebas mas importantes por
virtud de la cuai la autoridad se percata de las conductas de los industriales ©

comerciantes.

La inspeccién administrativa debe ser solicitada en el escrito inicial de demanda o bien
al momento de contestar la demanda y serd necesario exhibir garantia por los
probables dafios y perjuicios que se pudieran causar al momento de su desahogo.

La visita de inspeccion se podra solicitar con posterioridad a la fecha de presentacion
de la demanda si se ofrece y se logra acreditar su caracter de prueba superveniente.

Es muy importante que al momento de solicitar la inspeccion administrativa se sefialen
los puntos que se tendran que desahogar.

Al respecto, el licenciado Jorge Amigo Castafieda, sefiala lo siguiente:

{...) los puntos que se tomaran en cuenta al desahogarse la visita de
inspeccién seran Unicamente aquellos tendientes a la verificacion de los
datos o hechos descritos en la solicitud de declaracién administrativa. 33

Para que se pueda llevar a cabo la visita de inspeccion es necesario un oficio de
comisién expedido por la propia autoridad. La visita deberd desahogarse en el
domicilio sefialado en dicho oficio y ante la persona visitada a efecto de que realice
observaciones en el acta de inspeccion que se levante en el momento del desahogo °
bien dentro de los diez dias siguientes.

En caso de que el inspector se percate que la persona visitada se encuentra
cometiendo actos de competencia desleal, podra tomar medidas preventivas como el

* Amigo Castafieda, Jorge, £/ LM.P.I. y la Proteccién de los Derechos de Autor, en Las Nuevas
Tecnologias y la Proteccion del Derecho de Autor, Themis, México. 1998. p. 77.
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aseguramiento de mercancias, objetos, instrumentos, materiales, rétulos, papeleria,
material publicitario, etc. con la finalidad de evitar las conductas sancionadas por la
Ley Federal del Derecho de Autor.

Hecho el aseguramiento la autoridad podra solicitar a la parte actora que amplie la
fianza o el billete de depdsito con el que se garanticen los probables dafios y perjuicios
que se puedan ocasionar a la parte demandada con la medida precautoria, Por cierto,
la parte demandada podra otorgar contrafianza con la finalidad de que sea levantada

la medida precautoria que le fue impuesta.

Ademas det aseguramiento, la autoridad podra ordenar el retiro de la circulacién de las
mercancias que infrinjan derechos de la ley autoral; prohibir la comercializacién o uso
de los productos con los que se viole un derecho de propiedad intelectual; ordenar la
suspension o el cese de los actos que violen derechos autorales o incluso la clausura
de! establecimiento cuando las medidas anteriores no sean suficientes para evitar la
infraccion a las disposiciones'de la Ley Federal del Derecho de Autor.

4. Sanciones

Para los casos de infraccion de reservas de derechos al uso exclusivo se establece
como sancion, multa de cinco mil hasta diez mil dias de satario minimo.>*

1.12. Delitos

Es precisamente en el Titulo Vigésimosexto, intitulado “De los Delitos en Materia de
Derechos de Autor” del Cdodigo Penal Federal en donde se incrustéd lo relativo a los
ilicitos que en materia de propiedad intelectual son sancionados.

3 No obstante que quien incurra en la infraccion de una reserva de derechos al uso exclusivo sea un
editor, organismo de radiodifusién o cualquier persona fisica o moral que realice la explotacién a escala
comercial, no podra incrementarse el monto de la muilta, toda vez que esto Unicamente aplica para las
obras autorales previstas en el articulo 13 de la ley autoral (Articulo 233 de la Ley Federal de! Derecho

de Autor).
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En dicho apartado se tipificaron y establecieron sanciones a diversas conductas ilicitas
relacionadas con los libros de texto gratuitos, obras literarias o artisticas, fonogramas,
videogramas, dispositivos electronicos, interpretaciones o ejecuciones y sefiales de
satélite, sin embargo, al legislador se le olvidé incluir como delito la utilizacion,
explotacién o reproduccion dolosa de las reservas de derechos al uso exclusivo, por lo
tanto al no existir un tipo penal que sancione estas conductas, dicho ilicito queda
impune y debera ser castigado por otras vias como la civil y administrativa.

En este sentido, considero que la Ley de Derechos de Autor de 1963 fue mas
acertada, que la actual ley, ya que en los articulos 135 fraccion VI y 136 fraccion V se
sancionaban las siguientes conductas:

“Articulo 135.- Se impondra prision de treinta dias a seis afios y muita de
$100.00 a $10,000.00 en los casos siguientes:

Vi.- Al que sin derecho use el titulo o cabeza de un periodico, revista,
noticiero cinematografico, programas de radio o television y en general de
cualquier publicacién o difusion periddica protegida”

“Articulo 136.- Se impondra de dos meses a tres afios de prision y multa de
$50.00 a $5,000.00 en los casos siguientes:

V. Al que use las caracteristicas graficas originales que sean distintivos de
la cabeza de un periddico o revista, de una obra o coleccién de obras, sin
autorizacién de quien hubiese obtenido la reserva para su uso.”

Incluso en el articulo 144 del citado ordenamiento juridico, se establecié que para los
tipos penales establecidos en las fracciones sefialadas, la persecucion del ilicito seria
de oficio.
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CAP|TULO SEGUNDO.- NOMBRES DE DOMINIO

2.1. Concepto

En la pagina de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual se define al

nombre de dominio como a continuacién se indica:

“Los nombres de dominio vienen a ser direcciones de Internet faciles
de recordar y suelen utilizarse para identificar sitios Web. (...)Los
nombres de dominio constituyen también la base de otros métodos o
aplicaciones en Intemet, como la transferencia de ficheros y las

direcciones de correo electrénico..."3

Para Fernando Carbajo Gascén el nombre de dominio es:

"un expedienie iécnico mnemolécnico’® dentro de un sistema de
comunicacién  telemdatico como el Domain Name System una
direccién electrénica alfanumérica (...) que hace posible la
comunicacion fluida de informacion entre los distintos equipos
informaticos conectados a la red. (...) no es sino una clave que
permite la localizacion y comunicacién entre las diferentes terminales

conectadas a la misma.">’

En la pagina de Network Information Center-México (NIC-México) se define al nombre

de dominio de la siguiente manera:

“Representa un identificador comin a un grupo de computadoras o
equipos conectados a la red. Son una forma simple de direccién de

3% www.ompi.org
3% Que sirve para auxiliar a la memoria. (Real Academia de la Lengua, op. cit., p. 1517).

37 Carbajo Gascén, Fernando, Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en
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internet disefiados para permitir a los usuarios localizar de una manera
facil sitios en Internet.”%®

Para las maestras Adriana Arellano y Alma Rivera los nombres de dominio son las

formas comunes de hallar un sitio en internet.®

Finalmente, Javier Ribas Alejandro define al nombre de dominio de la siguiente

manera:

“Un dominio es el nombre mnemotécnico que se asigna a un DNS,
y se utiliza en las direcciones de correo electrénlco y como medio

de localizacién de un web en internet."®

Por nuestra parte, podemos decir que el nombre de dominio es una direccién de
internet que sirve para localizar con facilidad y rapidez sitios web en el mundo virtual.

2.2, Funciones
2.2.1. Funcién Técnica

La funcion técnica de los nombres de dominio consiste en la localizacién de equipos
informaticos de manera rapida y facil, con la finalidad de que los usuarios de internet
no tengan la necesidad de recordar las direcciones numéricas de cada uno de los
equipos a los que intenten comunicarse, por ejemplo: 200.23.1.7 en lugar de
www.nic.mx.

En otras palabras, el nombre de dominio hace las veces de un nimero de teléfono o
de fax, con la diferencia de que puede ser libremente elegido por el solicitante y de ahf

38 hitp //ww.nic.mx/nic/plsqi/Dominios. Politicas#sieteb

%*®Arellano Adriana y Rivera Aima, Gu/a para Navegar en Internet, en El Uso de Internet en el
Derecho, 2*. ed., Ed. Oxford, México, 2002 p. 222.
“° Ribas Ale]andro. Javier, Asp Juridi del C cio Electrénico en Internet, Aranzadi,
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que un gran numero de personas opten porgue cf nombre de dominio sirva para
localizar y orientar a los internautas sobre el tituiar del sitio web o la actividad,
informacidn o servicios que se ofrecen a través de la red.

2.2.2. Funcioén Distintiva

Los nombres de dominio también han desarrollado una funcion distintiva al poder ser
utilizados como: nombre civil, seudénimo, denominacién de grupo y nombre artistico,
denominacién de programa de radio y televisién, dencminacidon social, razén socisl,
marca, denominacién de origen, nombre comercial o titulo de obra.

En un principio y como consecuencia del auge de la funcion distintiva, sectores de la
doctrina pretendieron equiparar los nombres de dominio con las marcas de servicio y
muy especialmente con nombres comerciales debido a2 que se les asimil6 al rétulo de
cualquier establecimiento, comparando 1a pAagina de internet con el lugar de
explotacion de la empresa, sin embargo esto resulté bastante cuestionable debido a la
naturaleza material del establecimiento frente a la virtual del sitio web y al caracter
local del nombre comercial en relacion con la extraterritorialidad del nombre dominio.

Es importante tener en cuenta que la funcion distintiva del nombre de dominio también
puede distinguir a un sujeto privado que no realice ninguna actividad comercial o a una
obra del intelecto que no aparezca en internet con fines comerciales, por lo tanto esta
funcién de los nombres de dominio estara determinada por la naturaleza de! signo que
se reproduzca, asi como por la relacion concreta que su titular quiera darle respecto al
sujeto, actividades o prestaciones que aparecen en el sitio web.

Por lo tanto, para determinar la funcion realmente desarrollada por el nombre de
dominio y la infraccion de un signo distintivo sera necesario acceder a la pagina de
internet y contrastar el sujeto, informacion, actividad, prestaciones u obras que se
exhiban con los del signo distintivo reproducido como nombre de dominio; también

serd necesario determinar el alcance territorial de las actividades o prestaciones
.
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ofertadas a través del sitio web a efecto de dilucidar la infraccion de signos en cada
pais y la aplicacién de la normatividad nacional correspondiente.

En relacién con las funciones de los nombres de dominio, Jos¢ Ovidio Salgueiro®!
distingue las siguientes funciones de los nombres de dominio una vez en el sitio web:

1. Identificacién de personas en la red.- Al igual que en la vida diaria las
personas fisicas o morales se identifican mediante sus nombres, razones o
denominaciones sociales, en internet se distinguen a través de los ncmbres

de dominio.

ldentificacion de bienes y servicios.- Los nombres de dominio permiten
identificar y distinguir productos y servicios ofertados por una empresa o
institucion en relacion con los de otra, es decir, el nombre de dominio

b

waww.unefon.commx de la empresa de telefonfa celular Unefon, permite

distinguir los servicios que ofrece en relacion con los anunciados por lusacell
a través de su sitio web www.iusacell.com.mx.

3. Certeza de origen de bienes y servicios.- La informacion proporcionada por
un sitio web genera en el consumidor confianza de que los productos y
servicios que esta obteniendo son de la empresa titular de los signos
distintivos, por lo tanto, el acceder a la pagina de internet www.microsoft.com,
provoca la certeza en el usuario de internet de que la licencia de algin
programa de computo obtenida de dicho sitio es la ofrecida por la empresa
Microsoft, Inc.

4. Valoracidon de la informacion.- El uso de un nombre de dominio en i{a red,
permite al usuario determinar el valor que dara a la informacion de dicho sitio
web, es decir, . es mas confiable Ila informacibn obtenida de

“ Salguelro. A., José Qvidio, Nombres de Dominio y Marcas ( Dos sistemas de Identificacién con
fi s pero clar difer lados entre si) en VIl Congreso iberoamericano de
Derecho e Informalxca. México, 2000. p. 8.
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www.universal.com, direccion de internet del periddico de circulacion nacional
El UNIVERSAL, que la difundida por un sitio de internet desconocido.

2.3. Naturaleza Juridica

2.3.1. Naturaleza Hibrida

En virtud de lo anteriormente sefialado, algunos autores sostienen que los nombres de
dominio tienen una naturaleza hibrida, ya que por un lado desarrollan la funcién de.
direccion electronica (naturaleza técnica) y por otro lado la funcién de un signo
distintivo (naturaleza juridica), es decir, los nombres de dominio no sélo localizan una
pagina de internet, sino que también distinguen al titular del sitio web, su actividad o

sus servicios.
Al respecto, Javier Ribas Alejandro sostiene lo siguiente:

“Los dominios tienen una naturaleza hibrida, como denominacion distintiva
de una organizacion y como direccibn en la que pueden recibirse

mensajes."?

2.3.2. Naturaleza Publica o Privada
Otro problema relacionado con la naturaleza juridica de los nombres de dominio es el
relativo a su naturaleza publica o privada, asi como el tipo de derecho que recae a
favor de su solicitante.
Al respecto sefiala Fernando Carbajo Gascoén:
“Se esta discutiendo mucho en los circulos de internet sobre la

naturaleza publica o privada de los nombres de dominio, barajandose
la posibilidad de que el derecho del titular de un web sobre el nombre

“? Ribas Alejandro, Javier, op. cit., p. 33. TEC i
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de dominio que sirve para localizarlo y, en su caso, identificario,
constituya bien un derecho de uso y explotacién de un recurso
publico (una suerte de concesidon o autorizacidon administrativa sobre
un bien, el nombre de dominio, que forma parte de un sistema
imprescindible para el correcto funcionamiento de la red con evidente
trascendencia publica, aunque no demanial*? en si mismo), o bien un
derecho privado de uso o de propiedad otorgado por una autoridad
publica previo pago de unas tasas de solicitud, conservacion y, en su
caso, renovacién (de manera similar a lo que ocurre con los derechos
exclusivos de propiedad industrial: invenciones industriales y signos
distintivos, concedidos por autoridades administrativas...”**

La problematica de la naturaleza publica o privada tiene sentido cuando por un lado
los nombres de dominio genéricos son asignados por la Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers (ICANN), institucidn de naturaleza privada v no
lucrativa; mientras que los nombres de dominio nacionales son asignados por
entidades publicas que a su vez pueden delegar dicha funcién en empresas privadas.

Para algunos autores el hecho de que desde su creaciéon e implantacién, la autoridad
maxima encargada del sistema de nombres de dominio sea una entidad administrativa
dependiente del gobierno de los Estados Unidos y que la gran mayoria de los registros
de dominios nacionales se haga por organismos publicos, ha llevado a atribuir una
naturaleza pulblica a los nombres de dominio. Sin duda alguna esta posicién es
cuesticnable, en especial si tomamos en cuenta la peculiar naturaleza de internet
como medic de comunicacion que no estd sujeto al control de ninguna autoridad
nacional ni internacional. Asimismo, nada impide que una entidad privada se encargue
de administrar los nombres de dominio, confirma lo anterior la existencia de sistemas -

3 Se refiere al dominio publico. (Real Academia de la Lengua, op. cit., p. 744).

“4 Carbajo Gascon, Fernando, op. cit., p. 66.
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alternos de nombres de dominio que intentan hacer frente a la escasez de los nombres
de dominio genéricos.*®

Las dudas sobre la naturaleza de los nombres de dominio se extiende a las acciones
judiciales disponibles para recurrir las decisiones de registro o suspension temporal o
definitiva. Pues aunque algunas de las reclamaciones han tenido lugar por la via civil,
la naturaleza publica de registros nacionales como ES-NIC en Espaiia podrian servir
de base para justificar acciones legales por la via administrativa.*®

Si consideramos que el acto de registro del dominio procede de una autoridad publica
debera entenderse como una autorizacion o concesién administrativa y como tal la
negacion o suspension del nombre de dominio debera impugnarse mediante un juicio
contencioso administrativo, mientras que si el registro lo lleva a cabo una entidad
privada sera consecuencia de un contrato privado entre la entidad encargada de la
gestion de! sistema de dominios y el solicitante, por lo tanto frente a la negacion det
nombre de dominio no se podra realizar absolutamente nada ya que se trata de un
contrato que para que surta plenos efectos, requerira de la voluntad de las partes, sin
embargo, frente a la suspension del nombre de dominio se podra demandar por la via

civil.

En este ultimo supuesto se encuentra nuestro pais, pues al estar delegado en NIC-
México la administracion de los nombres de dominio, se trata de un contrato de
naturaleza privada en el que el solicitante acepta las politicas impuestas por la
empresa encargada del otorgamiento de los nombres de dominio, sin que pueda
impugnar ante alguna autoridad la negativa del registro.

2.4. Principio

5 Sirve de ejemplo el caso de la empresa Belmar Int. quien ha lanzado un nuevo dominio alternativo, el
.cc, con la intencion de ofrecer una opcidén mas a los usuarios de la red que quieran abrir una pagina de
internet.

‘9 Mas enredado resulta determinar la naturaleza publica o privada de una entidad privada que por
delegacion expresa de una autoridad publica se encarga del registro de nombres de dominio, lo cual
habria de resumirse como un ejercicio privado de funciones pdblicas.

I‘ \f“"(‘T ;“l' W
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El principio bajo el cual se registran los nombres de dominio es ¢l de “first come first
served”, es decir, se concede a quien primero lo solicita, mediante el pago de una
tasa, sin tomar en cuenta ningan factor, salvo el de que no exista un nombre de
dominio ya registrado para el mismo nivel.

En virtud de lo anteriormente seitalado, si es posible la coexistencia de nombres de
dominio, siempre que se encuentren registrados para diferentes propo6sitos, es
decir, si se registra un nombre de dominio bajo .net, necesariamente debera
emplearse para servicios de internet, mientras que si el mismo nombre de dominio
esta otorgado bajo .edu, forzosamente tendra que ser utilizado para servicios de
educacion, pero bajo ninguna circunstancia se podra conceder el mismo nombre de
dominio bajo .net o .edu, salvo que se trate de un nivel distinto como podria ser
.net.mx o .edu.mx.*’

2.5. Clasificacion

Los nombres de dominio se pueden clasificar en atencién al nimero de niveles de
siguiente forma:

60

la

1. Nombres de Dominio de Primer Nivel.- También conocidos como Top Level

Domain Names. Indican el caracter de la informacién y servicios prestados

a

través de internet, la nacionalidad, el domicilio o centro principal de operaciones

de dicha persona o entidad, o el territorio al cual esta dirigida principaimente

informacion contenida en la pagina de internet. Por ejemplo en la direccién

electrénica www.unam.mx el nombre de dominio .mx indica que dicho sitio de

internet corresponde a una institucién mexicana.

. ‘7 Como se analizara mas adelante, esta clasificacién no es suficiente debido a la multiplicidad

de

clases que existen para las marcas, asi como de géneros y especies para las reservas de derechos al

uso exclusivo.
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Nombres de Dominio de Segundo Nivel.- Se les conoce en inglés como
Second Level Domain Names. Son aquellos que identifican la fuente o la clase
de informacién o servicio proporcionado a través de un sitio web. Por ejemplo en
la direcciéon de internet www.sep.qob.mx, el nombre de dominio .gob indica que
el sitio pertenece a una dependencia de gobierno.

Nombres de Dominio de Tercer y Cuarto Nivel.- Son aquellos subdominios
que identifican paginas de internet de una determinada area o departamento de
una empresa o institucion e incluso a cierta persona dentro de la misma o a un
simple particular que opera desde su domicilio.

Por ejemplo la direccion electronica www.derecho.unam.mx en donde
claramente se aprecia que se trata del sitio de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autdbnoma de México (UNAM).

Un ejemplo de un nombre de dominio de cuarto nivel podria ser el de la

direccién de internet www.ipso.cec.belg7 1keydocs1G7en.html que corresponde
al sitio web la organizacion internacional compuesta por el grupo de los 7.

Es importante sefialar que sélo los nombres de dominio de primer y segundo nivel se
deben registrar, por lo tanto, todos los subdominios que se realicen e incluso las

cuentas de correo electrénico, no necesitan registro.

Asimismo, los nombres de dominio de primer nivel o Top Level Domain Names se

pueden clasificar en Genéricos y Nacionales:

1.

Nombres de Dominio de Primer Nivel Genéricos.- Se les conoce en inglés
como generic Top Level Domain Names y son aquelios que califican en
términos muy amplios la actividad desarrollada por las instituciones o personas

que los registran.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN




62

Son nombres de dominio de este tipo los siguientes:
.gov o .gob (Para oficinas y agencias federales de! gobierno)
.mil (Para entidades militares)

.com (Para entidades o personas que realicen cualquier actividad
comercial)

.edu (Para instituciones educativas)
.net (Para proveedores de servicios relacionados con la red)
.int (Para organizaciones internacionales)

2. Nombres de Dominio de Primer Nivel Nacionales o Geograficos.- Son
conocidos como country code Top Level Domain (ccTLD) o national Top
Level Domain (nTLD) y corresponden a los distintos paises donde esta
presente internet. Este tipo de dominios se componen de dos letras
determinadas segun la Norma I1SO 3166 (Normas de Organizacién
Internacional de Normalizacion). Existen aproximadamente 250 dominios de
este tipo y generalmente definen al pals en dos letras.*®

Son ejemplos de este tipo de nombres de dominio los siguientes: .es para
Espana, .fra para Francia, .uk para Reino Unido, .de para Alemania y .ca
para Canada. .

“® También existen excepciones como el caso de Gibraltar (.gi) en donde no se identifica ningun pais y
el caso de Estados Unidos, quien utitiza el nombre de dominio .com en lugar de emplear e! suyo (.us)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN




63

Oscar Robles Garay*®, abundando mas en este tipo de nombres de dominio, los
subclasifica de la siguiente forma:

1. Tradicionales.- Los nombres de dominio .ar, .fr, .jp, .mx, .uk y .us operados por
Argentina, Francia, Japon, México, Inglaterra y Estados Unidos y en los que
cada entidad que los administra es responsable de las politicas que se aplican
para cada uno de elios.

2. Comerciales.- Se trata de nombres de dominio de primer nivel nacionales, que
por las letras de que se componen, han resultado un interesante atractivo
comercial y publicitario para el mercado mundial.

Son ejemplos de este tipo de nombres de dominio los siguientes:

Tuavall .tv.- Nombre de dominio que fue vendido en una fuerte suma de
dinero a una empresa que se dedica a subastar nombres de dominio bajo .tv
que ha sido adquirido principalmente por cadenas de televisién reconocidas.

Moldova .md.- Nombre de Dominio que fue subcontratado por una empresa
norteamericana que registra dominios bajo .md para servicios médicos,
medicina y doctores.

Samoa Americana .as.- Nombre de dominio que corresponde en los paises
nérdicos a las S.A. (Sociedades Andnimas) de los paises hispanos, io cual
constituye un atractivo para aquellas empresas: que desean igualar el
nombre legal de la empresa con su dominio.

Los nombres de dominio de primer nivel también se pueden clasificar en:

** Robles Garay, Oscar, ¢ Qué es el DNS? en
htip://200.23.8.5/informatica/espanol/servicios/boletin/2003/bpil-03/nmicdns .html
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1. Nombres de Dominio de Primer Nivel Cerrados.- También se les conoce
como restricted Top Level Domain y son todos aquellos nombres de dominio
genéricos o nacionales que imponen algun tipo de requisito previo relacionade
con la condicién, actividad, nacionalidad o domicilio del solicitante.

Son ejemplos de este tipo de dominios los siguientes:
.gov o .gob (s6lo dependencias gubernamentales)
.int (sélo organizaciones con actividades internacionales)
.edu (Unicamente para instituciones educativas)
.mil (para instituciones militares)
Otros nombres de dominio que pertenecen a esta categoria son:
.museum (Unicamente organizaciones culturales)
.aero (para la industria de la aviacion)
.coop (Unicamente para corporaciones)
Estos nombres de dominio son parte de los nuevos cddigos genéricos que
ICANN autorizé y para los que se requiere de cierto registro ante asociaciones u

organizaciones internacionales.®°

2. Nombres de Dominio de Primer Nivel! Abiertos.- Conocidos también como
open Top Level Domain, son aquellos nombres de dominio genéricos o

% La ICANN rechazé diversas propuestas de nuevos nombres de dominio como .cars para el negocio
automotor; .film para sitios relacionados con el séptimo arte; .fashion para las cuestiones relacionadas
con la moda; .church para las iglesias, .xxx para sitios destinados a adultos.
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nacionales que no imponen restricciones al registro de personas o entidades.
Ejemplos de este tipo de nombres de dominio son: .com, .net y .org.

Ademas de los anteriormente sefalados, también son nombres de dominio
abiertos los siguientes:

.biz (s6lo para negocios)

.info (inicamente sitios informativos)

.name (para individuos que quieran reservar su nombre)

.pro (solo para los profesionales)
Es importante sefialar que dentro de los 250 nombres de dominio de primer
nivel genéricos y nacionales o geograficos algunos pueden ser abiertos y otros
cerrados. Corresponde a las autoridades nacionales de cada pais el establecer
las bases para determinar cuando entran en una u otra categoria.
En el caso de Meéxico, si se atiende a las Politicas Generales de Nombres de
Dominio de NIC-México, son nombres de dominio cerrados los siguientes:
.net.mx, .edu.mx, .gob.mx y .org.mx. Sélo el nombre de dominio .com.mx es
abierto.

2.6. Estructura

Todos los nombres de dominio son univocos, es decir, tienen correspondencia con
una Gnica direccion de internet y no son repetibles.

Los nombres de dominio estan estructurados en niveles que se leen de derecha a
izquierda, cada nivel estd separado por un punto. El nimero de niveles varia
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dependiendo de la autoridad registral que los administre.

La longitud de los nombres de dominio bajo .mx no debe exceder de 63 caracteres.
Sélo se aceptan como caracteres validos l10s nameros, las letras del alfabeto y el guion
(). No deben comenzar o terminar con guion (-) ni llevar guiones seguidos (--).

Para entender con mayor claridad la estructura de un nombre de dominio es necesario :
recurrir al caso de la siguiente direccion de internet:

http://www.telmex.com.mx

Cada parte de la direccién tiene un significado concreto como a continuacién se
detalla:

1) http (Hyper Text Transfer Protocol).- Se refiere al protocolo utilizado por-la
“World Wide Web" para la comunicacion entre los diferentes equipos conectados
entre si a través de la red.

El protocolo http indica el acceso a internet con e! sisterna hipertextual. También
existen otros protocolos como el ftp con el cual se accede a una transferencia de
ficheros; el tnp con el cual se accesa al servidor de noticias de Usenet; el
protocolo telnet con el que se accede a un recurso remoto donde el ordenador se
convierte en terminal del servidor telnet y el protocolo irc a través del cual es
posible mantener una comunicacion escrita o verbal interactivamente y en tiempo
real con uno o varios interlocutores.

2) www (World Wide Web).- Es una parte de Internet, que cominmente se conoce
como la red.

Estos dos elementos se encuentran siempre en todas las direcciones de internet
y no forman parte del nombre de dominio.
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3) telmex, es el nombre de dominio de tercer nivel que identifica la fuente de
procedencia o la clase de informacion o servicios proporcionados a través de
una pagina de internet, es decir, identifica a la persona o entidad localizada en
un determinado ordenador anfitridn, o bien la informacién o servicio ofrecido.

4) com, es un nombre de dominio genérico de segundo nivel que identifica sitios
de empresas que realizan actividades comerciales en la web.

5) mx, es el nombre de dominio de primer nivel nacional o geografico que

corresponde a México.

2.7. Antecedentes en Internet
2.7.1. En et Extranjero

Internet naci® como una herramienta de utilidad para comunicaciéon entre
‘computadoras y especialmente con la finalidad de intercambiar y compartir
informacién con fines militares, académicos y cientificos. Esa conexion de
computadoras implicd necesariamente una direccién conformada por un numero o
cédigo numérico para cada equipo con [a finalidad de permitir la identificacién de los

usuarios de la red.

Cuando internet se comenzé a utilizar con fines privados y comerciales, el numero
de usuarios aumento y por ende el nimero de codigos numéricos asignados a cada
usuario, de ahl la necesidad de que esa serie de cifras binarias fuese reemplazada
por denominaciones llamadas friendly names con el fin de ser facilmente recordadas

al navegar en la red mundial.

Lo anterior fue posible gracias al Domain Name System (DNS), sistema de computo
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utilizado para traducir nombres de dominio en direcciones IP (Intemet Protocol)®! y
viceversa, que a  su vez permiti por primera vez asociar los niomeros IP con
palabras, siglas o combinaciones de letras escogidas libremente por los titulares con
el objetivo de identificar sus sitios web, surgiendo asi los nombres de dominio.

2.7.2. En México

En nuestro pais es Network Information Center-México (NIC-México) quien
desemperia la funcidn de proveer los servicios de registro y asignaciéon de recursos de .
Internet para México, tales como nombres de dominio bajo el country code Top Level
Domain (ccTLD) o direcciones de IP, asi como el mantenimiento de las bases de datos
respectivas a cada recurso. Esta funcion la viene realizando desde 1989 y es hasta
1995 cuando se hace oficial la designacién del instituto Tecnoldgico de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Monterrey como NIC para México.

2.8. Registro de Nombres de Dominio
2.8.1. Organos Encargados del Registro
a) Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

La Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) es una entidad
privada, sin fines de lucro, cuyas objetivos son:

1) Preservar la estabilidad operacional de Internet.

2) Promover la libre competencia.

3) Procurar la representacion global en Internet de todas las comunidades.
4) Desarrollar las politicas de los sectores privados.

5) Instrumentar estatutos consensuados.

6) Ellogro de un funcionamiento “bottom-up”.

5! g5 la nomenclatura utilizada para asignar a los equipos de computo una direccién numeérica.
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Su politica es invitar a todo interesado, individual u organizacién, a participar de sus
procesos de organizacion y toma de decisiones. Actualmente, estd asumiendo la
responsabilidad de una serie de funciones técnicas (que antes estaban a cargo de
la Internet Assigned Numbers Authority (IANA) y otros grupos), tales como la de
coordinar la asignacién de identificadores Unicos de nombres de dominio, la de
tener a su cargo la asignacion de direcciones IP y los protocolos. En lineas
generales, tiene a su cargo la operacién estable del sistema de Internet.

La ICANN esta estructurada de la siguiente manera:

{ .
[ ASQ I PSO

ARIN
(EEUU y Canada)

RIPE_ W3 Consorsum
{Europs y Atnca)

LACNIC Tu
(Aménca latna y Canbe)

APNIC ETSI
(Aua y Pacifico)

ICANN estad encabezada por un Cuerpo Directivo, integrado por 19 miembros,
incluido su presidente. Asimismo, cuenta con comités asesores y organizaciones de
soporte. Entre las organizaciones de soporte se encuentran las siguientes:

1) Address Support Organization (ASO).- Se encarga de la administracién de
numeros P. Representa a todos los registros regionales de las direcciones de
Internet organizadas conforme a las zonas geogréaficas.

2) Protocol Support Organization (PSO).- Surge con motivo de un acuerdo
entre la Internet Engineering Task Force (IETF), World Wide Web Consortium
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(W3 Consortium), Unién Internacional de Telecomunicaciones (ITU) e Instituto
Europeo de Estandares (ETSI). Asesora en la asignacion de parametros a los
protocolos de internet. Contribuye a la fijacion de estandares técnicos para el
intercambio de informacién y el manejo de la comunicacion en intermet.

3) Domain Name Support Organization (DNSO).- Se encarga de todo lo
relativo a los nombres de dominio. Cuenta con siete grupos que representan
los intereses de la comunidad en temas de propiedad intelectual, intereses
comerciales, no comerciales, proveedores de Internet, country code Top Level
Domain (ccTLD), registradores y registros. Cada grupo tiene sus propias
reglas de admision y funcionamiento. También existe una Asamblea General
en la que participan todas las personas que asi lo desean.

b) Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

La Internet Assigned Numbers Authority (IANA) es el 6rgano que antecedid a la
ICANN y es una organizacién gubernamental sin fines de lucro, dependiente del
gobiernoc que debido a los movimientos internacionales en contra de la excesiva
injerencia del gobierno de los Estados Unidos en las cuestiones de internet,
transmitié sus atribuciones de administracion y gestion de Internet.

c) Network Solutions Inc (NSI)

La Network Solutions Inc. tuvo el monopolio sobre la politica de atribucién de nombres
de dominio, pero debido a su insuficiencia para resolver las problematicas planteadas
por la red se le retir6 la tarea de registro de nombres de dominio genéricos.
Actualmente, todavia tiene a su cargo el mantenimiento de la base de datos
correspondiente a los nombres de dominio genéricos.

d) NIC-México
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En el caso de México, el 6rgano encargado de la administracion de los nombres de
dominio bajo .mx es el Centro de Servicios de Informacién y Registro en Internet, NIC-
México, quien depende del Instituto Tecnolégico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), por delegacion de la internet Assigned Numbers Authority (IANA)
y la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

En palabras de Alejandro Pisanty Baruch y Mariana Celorio Suarez, NiC-México es:
“un 6rgano central e independiente de intereses econdmicos, industriales,
politicos o religiosos que administra los nombres de dominio .mx, asigna
direcciones P tanto a particulares como a proveedores de servicios de

internet y da mantenimiento a las bases de datos de cada recurso.*5?

2.8.2. Procedimiento de Registro

El registro de un nombre de dominio bajo .mx debera efectuarse mediante el siguiente
procedimiento:

1) Hacer una busqueda en la base de datos whois de la pagina de internet
www.nic.mx de NIC-México a efecto de determinar si esta disponible el nombre

de dominio que se desea registrar.

No es obligatorio que el solicitante realice la busqueda seialada ya que al
contactar al proveedor de servicios de internet de su preferencia, es este quien
se encargara de investigar e informar al interesado si es procedente o no el
registro de! nombre ‘de dominio deseado. A diferencia de las busquedas de
marca y reserva de derechos al uso exclusivo, esta investigacion es gratuita y

mas rapida.

s2 Pisanty Baruch, Alejandro y Celoric Sudrez, Mariana, .mx, Domicilio Conocido en Internet, en

hitp://fenterate.unam.mx, Mayo, 2002,
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Una vez efectuada la investigacion y de estar disponible el dominio deseado, el
solicitante tendra que proporcionar al proveedor de servicios de su preferencia
su nombre, domicilio y el pago que corresponda para que se proceda al registro
del nombre de dominio.

Ademas de los requisitos sefialados y para los dominios .net.mx, .org.mx,
.edu.mx y .gob.mx, NIC-México requerira los siguientes documentos:

Nombre de Dominio Requisitos Adicionales -
NET.MX a) Informacion de los servicios que ofrecen
b) Comprobantes del nombre oficial del
ISP.
c) Copia y/o numero del Registro ante la
Comisién Federal de

Telecomunicaciones (COFETEL) como
proveedor de alguno de los siguientes
servicios:

1) Servicios de valor agregado,

2) Servicios de red inalambrica,

3) Servicios de transmision de datos y

4) Servicios especiales de
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telecomunicaciones.

ORG.MX> a) Copia del acta constitutiva de la
organizacién sin fines de lucro.

b) Carta en la que se indique que se
realizaran primordialmente actividades
sin fines de lucro.>*

EDU.MX a) Copia del Registro ante la Secretaria de
Educacion Publica (SEP).

b) Copia de la solicitud de registro o
incorporacién ante la Secretaria de
Educacion Puablica (SEP).

c) Nombre oficial de la institucion.

d) Grados escolares que otorga.

e) Solicitud en carta membretada de la
institucién que solicita y sera la anica
que podra utilizar el nombre de dominio.

.GOB.MX a) Carta membretada y firmada por el
’ encargado o representante legal de la
entidad de gobierno que solicita el
nombre de dominio.5®

Todos los documentos sefialados deberan ser enviados via correo postal a NiC-
México en un plazo no menor a diez dias.

53 También las asociaciones civiles, asociaciones religiosas y los partidos politicos podran solicitar este
tipo de nombre de dominio siempre que cumplan con los requisitos fundamentales de su constitucién
conforme a la legislacion éorrespondiente.

3 Este requisito es sélo para personas fisicas. .

%5 Es importante sefialar que no podra haber modificaciones de la organizacién registrante, salvo que se
publique de forma oficial el cambio de denominacion en {a Gaceta o Diario Oficia! de la Federacién.
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Las solicitudes de registro recibidas por NIC-México se procesaran en el orden
en que se reciban. Asimismo, las solicitudes que no sean presentadas con los
anexos sefalados, no seran aceptadas y NIC-México sélo podra proporcionar
informacién de la negativa del registro, debiendo el solicitante presentar una
nueva solicitud con todos los requisitos a efecto de que pueda ser atendida.

Recibida la solicitud y sus anexos, NIC-México enviara por correo electrénico un
comprobante en el qtie se informe al solicitante la recepcion de los documentos.
Es importante sefialar que dicho comunicado no implica que el nombre de

dominio sera otorgado.

Cumplidos todos los requisitos y dentro de las 24 horas habiles siguientes a la
recepcidn de la solicitud y anexos, NIC-México notificara por correo electrénico,
al contacto administrativo y/o solicitante sobre el registro de! nombre de

dominio.

Solo para los nombres de dominio bajo .com.mx, .net.mx y .org.mx sera
necesario que el solicitante cubra cierta cantidad como cuota por el registro del
nombre de dominio. El plazo de gracia para el pago de dicha cantidad es de
treinta dias después de la fecha de creacion del nombre de dominio.

2.8.3. Estadisticas

Como consecuencia del desinterés en registrar nombres de dominio bajo .mx, a
principios de la década de los noventa sélo se tenian dados de alta cerca de 45
nombres de dominio, de los cuales 40 correspondian a instituciones educativas y 5 a
empresas comerciales. Fue hasta la creacién de los nombres de dominio de segundo
nivel .com.mx y .gob.mx cuando se empezd a demandar el registro bajo .mx. al grado
gue a finales de 1995 NIC-México tenia registrados aproximadamente 326 nombres de
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dominio, en 1996 la cifra se incrementd a 2,838, en 1997 ascendié a 7,351 y
actualmente son 79,188 tal y como se muestra en el recuadro que a continuacién se
muestra:

Nombres de dominio registrados bajo .mx en México®®

(JUNIO 2003)
Nombre de Dominio |No. de Registros
.com.mx 71,389
.gob.mx 1,873
.net.mx 604
edu.mx 1,903
.org.mx 3,248
mx 172 -
TOTAL 79,189

2.8.4. Vigencia

Los nombres de dominio. bajo .com.mx, .net.mx y .org.mx son otorgados por un
periodo de dos afios, transcurrido ese lapso, serd necesario cubrir una cuota de
mantenimiento para continuar utilizando el nombre de dominio por un afio més.

‘So6lo los nombres de dominio bajo .edu.com y gob.mx no pagan cuota de
mantenimiento.

2.8.5. Regulacion Existente

Actualmente, no existe ninguna ley nacional que regule a los nombres de dominio, lo
mas que se ha.logrado, es que en cada pais la entidad privada o gubernamentai
encargada de la administracion de los nombres de dominio, emita sus respectiva

56
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normatividad en cuanto al registro de nombres de dominio y la forma de solucionar la
‘conflictos suscitados entre esta figura y los signos distintivos.

En el caso de nuestro pais, NIC-México emiti6 los siguientes documentos:

1. Politicas Generales de NIC-México.

2. Politicas de Solucién de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para
.mx.

3. Reglamento del Procedimiento Administrativo relativo al Registro Abusivo de los
Nombres de Dominio en .mx y sus anexos.

Estos documentos basicamente contienen disposiciones relativas al procedimiento de
registro, modificaciéon y eliminacién de un nombre de dominio, asi como reglas
relativas a las controversias que tengan lugar entre nombres de dominio y los signos
distintivos reconocidos en nuestras leyes, a saber nombre civil, seuddnimo,
denominacién de grupo y nombre artistico, denominacién de programa de radio y
televisién, denominacidon sbcial. razén social, marca, denominacién de origen, nombre
comercial o titulo de obra.

Es siﬁ iugar a dudas, motivo de severas criticas el caracter unilateral de dichos
documentos, en especlal si tomamos en cuenta que se trata de reglas emitidas por
una institucidon privada con la cual se celebra un contrato de adhesién de naturaleza
civil y en el que contrariando la teoria de la autonomia de la voluntad que debe
prevalecer en un acuerdo de voluntades, se permite a NIC-México modificar el
contenido de las disposiciones acordadas con aviso de quince dias de anticipacién ala
fecha de su entrada en vigor, con el objeto de que el titular realice manifestaciones. Si
transcurre dicho plazo sin que el titular haya hecho manifestacion alguna, los cambios
y modificaciones tendran plena validez y seran considerados obligatorios para las
partes.
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En virtud del evidente estado de desventaja y de ilegalidad en que se encuentran
subsumidos los titulares de los nombres de dominio frente a NIC-México,
consideramos que es indispensable que se emita una ley en nuestro pais que regule
todas las cuestiones relativas a los nombres de dominio y en especial que
corresponda a una autoridad gubernamental, dotada de las facultades necesarias para
aplicarla imparcialmente en las relaciones entre particulares.

2.8.6. Derechos y Obligaciones del Titular de un Nombre de Dominio

2.8.6.1. Derechos.

Los derechos del titular de un nombre de dominio son los siguientes:

-

. Usar, gozar y disfrutar el nombre de dominio, sin que por ello exista la

transmisién o cesion de los derechos de propiedad del mismo.

2. Publicar sus datos en la base de NIC-México, en donde se reconozca la
titularidad sobre el dominio correspondiente.

3. Defender la titularidad de un nombre de dominio contra aquellas personas que
aleguen un mejor derecho sobre el mismo. Lo anterior, se encuentra regulado
en las politicas de NIC-México bajo el rubro de Disputas sobre Nombres de
Dominio.

4. Modificar o actualizar los datos de un nombre de dominio, en especial cambio
en la organizacion que utiliza el nombre de dominio, contacto administrativo®,
técnico®® y de pago®.

5. Pedir la eliminacion de su registro de nombre de dominio, dejandolo disponible

para terceros que se interesen.

5 Es el representante de la organizacion responsable del uso del nombre de dominio. Usuario del

nombre de dominio.
5% E5 el responsable del servicio de DNS en el cual se encuentra alojado el nombre de dominio.
5% Es el responsable de recibir notificaciones de pago y realizar los pagos correspondientes.
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6. Ceder, transmitir y enajenar el registro de nombre de dominio.
2.8.6.2. Obligaciones.

Por otro lado, las obligaciones del titular de un nombre de dominio bajo .mx son las
siguientes:

1. Respetar y acatar las Politicas Generales de NIC-México, las Politicas de
Solucién de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .mx, el
Reglamento del Procedimiento Administrativo Relativo al Registro Abusivo de
los Nombres de Dominio en .mx y sus anexos, sin reserva alguna.

2. Proporcionar informacion cierta, exacta y correcta en la solicitud del nombre de
dominio o en la informacién mantenida en la base de datos whois.

3. Actualizar la informacidon que NIC-México requiri6 para el otorgamiento del
nombre de dominio.

4, Asegurarse que con el registro de dominio no viola ningiin derecho sobre signos
distintivos (marcas y avisos comerciales registrados), asi como reservas de
derechos al uso exclusivo u otros derechos de propiedad industrial o intelectual.

5. Responder y dejar a salvo a NIC-México frente a cualquier accion derivada del
uso y/o registro del nombre de dominio.

6. Responsabilizarse de la utilizacion det nombre de dominio, que realice cualquier
tercero asi como de los subdominios que se deleguen.

7. Autorizar que algunos de los datos generales, fechas de registro y modificacion
aparezcan en la base de datos whois.

8. Reconocer el correo electronico como medio de comunicacion oficial con NIC-
México. .

9. Acatar las futuras modificaciones que sufran las Politicas Generales de
Nombres de Dominio que hayan sido publicadas con 15 dias naturales a su
entrada en vigor y previas manifestaciones hechas a NIC-México.

10. Aceptar las resoluciones emitidas con motivo de la aplicaciéon de las Politicas
de Solucién para .mx, renunciando a cualquier accién y derecho por ejercitar en
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contra de NIC-México, el proveedor de servicios de solucion de controversias y

los miembros del grupo de expertos.

11. Utilizar el nombre de dominio para el propésito para el que fue registrado, es
decir si se otorgé un nombre de dominio bajo .edu.mx, necesariamente, debera
hospedarse un sitio web de una institucién educativa.

2.9. Procedimientos de Solucién de Controversias
2.9.1. Procedimientos ante NIC-México
2.9.1.1. Procedimiento de Suspensién

a) Causales

Las causas que dan origen a la suspension de un nombre de dominio bajo .mx son las

siguientes:

1. Por haber proporcionado informacién falsa, incorrecta o inexacta en la solicitud
del nombre de dominio o en [a informacion mantenida en la base de datos
whois.

2. No actualizar la informacién proporcionada en ia solicitud del nombre de
dominio o la mantenida en la base de datos whois.

3. Usar un nombre de dominio para fines distintos para los que fue registrado.

b) Procedimiento

El procedimiento puede comenzar a iniciativa de NIC-México o bien mediante aviso
por correo electronico de algun tercero. En este Gitimo caso el tercero debera mandara
por mensajeria a NIC-México y dentro de los cinco dias naturales siguientes, todas las
pruebas fisicas y documentos que acrediten alguna de las causales sefaladas.
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Una vez que NIC-México haya recibido todas las pruebas, contard con un plazo de
quince dias naturales para investigar y confirnar su veracidad.

De confirmarse la falta, NIC-México contactara a los titulares del nombre de dominio,
concediéndoles un plazo no mayor a diez dias naturales para que envien
comprobantes que justifiquen la falta, de no recibir la documentacion o comunicacién
por parte de los titulares del nombre de dominio dentro de los primeros cinco dias

naturales, NIC-México podra proceder con la suspension.

El tiempo de la suspension sera hasta de quince dias y absolutamente nadie, podra
reactivarlo o solicitario en ese periodo.

También se podra suspender el nombre de dominio por resolucién de alguna
autoridad.

2.9.1.2. Procedimiento de Eliminacion

La eliminacion consiste en la inhabilitacién del nombre de dominio, encontrandose en
posibilidad de ser solicitado por un tercero.

a) Causales

Un nombre de dominio bajo .mx podra eliminarse por cualquiera de las siguientes
razones:

1) A solicitud de los titulares del nombre de dominio.
En este caso, sera necesario que no haya adeudos pendientes de ser cubierios.

Una vez que NIC-México haya recibido la solicitud por correo electrénico, solicitara
autorizacion de los titulares para poder inhabilitar el nombre de dominio. Transcurridos
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diez dias después de hecha la solicitud, sin respuesta de los titulares, se cancelara la
solicitud de eliminacion del nombre de dominio.

Recibida la confirmacion de los titutares del nombre de dominio, NIC-México resolvera
e informara por correo electronico si elimina o rechaza la solicitud, sefialando en este

dltimo caso, las causas de la negativa.

2) Por resolucion de alguna autoridad.

3) Al concluir el periodo de suspension de quince dias.

4) Por no mantener un servicio de resolucion (DNS respondiendo
autoritativamente) para el nombre de dominio.

NIC-México mandara un aviso por correo electronico al contacto técnico, a efecto que
dentro del plazo de diez dias cumpla. con el requerimiento que le sera formulado, ya
que de lo contrario se procedera con la eliminacién del nombre de dominio.

Es importante sefialar que la falta de respuesta de los titulares a los comunicados de
NIC-México, provocara la eliminacién del nombre de dominio dentro de los diez dias
siguientes a la fecha de! aviso.

2.9.1.3. Procedimiento de Disputa por Titularidad

Se trata de la disputa de un nombre de dominio entre su titular y un tercero, con
excepcion de las relativas a marcas registradas u otros derechos de propiedad
intelectual.

El procedimiento inicia con el envio de un correo electronico a! area legal de NIC-
Mexico®, quien una vez que lo haya recibido, solicitara a ambas partes (titulares y
tercero) que proporcionen dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en

% | a direccion de correo electronico a la que se debe mandar la solicitud es legal@nic.mx
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que reciban el comunicado, todos aquellos documentos que prueben su titularidad en
relacion con el nombre de dominio en disputa.

S¢lo seran admisibles como medios de prueba que acrediten la fitularidad de un
nombre de dominio, los siguientes documentos:

1) Copias certificadas de facturas dei proveedor en donde aparezca el nombre de
dominio motivo de la controversia.

2) Factura de NIC-México.

3) Copias certificadas de contratos o acuerdos celebrados entre las partes.

4) Copia certificada del comprobante de dep6sito bancario.5!

Con base en los documentos proporcionados, NIC-México resolvera respecto de la
titularidad del nombre de dominio, pudiéndose reservar el derecho de no dirimir la
disputa cuando considere que el caso rebasa sus facultades o cuando no se

compruebe un mejor derecho por parte del solicitante.

2.9.2. Procedimiento ante un Grupo Independiente e imparcial de Expertos
Con motivo del registro de un nombre de dominio bajo .mx, el titular acepta someterse
aun procedimiento obligatorio ante un grupo independiente e imparcial de expertos
que serd nombrado por un proveedor de servicios de solucién de controversias,
nombrado por NIC-México.

a) Causales

Este procedimiento se inicia por parte de algun tercero que se encuentre en alguno de
los siguientes supuestos:

9% Solo en el caso de que no se haya solicitado factura. TE SIS CON
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Que el nombre de dominio sea idéntico o similar en grado de confusién a una
marca, un aviso comercial, una denominaciébn de origen o una reserva de
derechos al uso exclusivo sobre la que el demandante tiene derechos.

Que el titular no tiene derechos o intereses legitimos sobre el nombre de
dominio.

Que el nombre de dominio haya sido registrado y se utilice de mala fe.

Pruebas

Para determinar si el titular tiene derechos o intereses legitimos sobre el nombre de

dominio, sera necesario verificar si se observd alguna de las siguientes circunstancias:

1.

Que antes de recibir noticia de la controversia, se ha utilizado el nombre de
dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su uso en relacién
con una oferta de buena fe de productos o servicios.

Que el titular es conocido con el nombre de dominio, aun cuando no ha
adquirido derechos sobre alguna marca, aviso comercial, denominacién de
origen o reserva de derechos al uso exclusivo.

Se hace un uso legitimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin la
intencién de engafiar a los consumidores o lesionar con fines de lucro el buen
nombre de una marca, un aviso comercial, una denominacion de origen o una
reserva de derechos al uso exclusivo.

Son pruebas del registro o utilizacién de mala fe de un nombre de dominio, las

siguientes circunstancias:

1.

Las que acrediten que se pretende vender, alquilar, ceder el registro del nombre
de dominio al titular de la marca, el aviso comercial, la denominacion de origen
o la reserva de derechos al uso exclusivo o a su competidor, por un valor cierto
que supera los costos documentados que estan relacionados.
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2. Que se registré con la finalidad de impedir que el titular de la marca, el aviso
comercial, la denominacién de origen o la reserva de derechos al uso exclusivo
registre su nombre de dominio, siempre que el titular del nombre de dominio
haya desarrollado una conducta de esa naturaleza.

3. Que fue registrado con la intencion de perturbar la actividad comercial de un
competidor.

4. Que el nombre de dominio es utilizado de manera intencionada y con la
finalidad de atraer, con animo de lucro, usuarios de internet a un sitio web o a
cualquier otro sitio en linea, creando la posibilidad de que exista confusién con
la marca, el aviso comercial, la denominaciéon de origen o la reserva de
derechos al uso exclusivo del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio,
afiliacion o promocion del sitio web o en linea o de un producto o servicio que
figure en el sitio web o en el sitio en linea.

c) Procedimiento

El procedimiento comienza con la presentacion de la solicitud de controversias relativo
a nombres de dominio ante proveedor®? autorizado de NIC-México, y debera sefialar lo
siguiente:

1) Pedir que dicha solicitud se someta a un grupo de expertos para su resolucién
de conformidad con las Politicas Generales de Nombres de Dominio de NIC-
México, la Politica de Solucion de Controversias en Materia de Nombre de
Dominio para .mx y el Reglamento del Procedimiento de Solucion de
Controversias Relativo al Registro Abusivo de Nombres de Dominio en .mx.

2 Actualmente, el unico proveedor de servicios de solucién de controversias designado por NIC-México
es el Centro de Mediacion y Arbitraje de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, sin
embargo nada impide que en el futuro se pueda designar a otros como podrian ser el Instituto Nacional
del Derecho de Autor para conflictos entre las reservas de derechos al uso exclusivo y los nombres de
dominio y el Instituto Mexicano de la Propledad Industrial para los suscitados entre las marcas, los

nombres comerciales, las denominaciones de origen y los nombres de dominio.
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2) Sefalar el nombre, domicilio, direccién de correo electrénico, y los nimeros de
teléfono y fax del titular y del promovente, asi como de cualquier representante
del promovente.

Elegir la forma en que se llevaran a cabo las comunicaciones, incluyendo el
nombre de la persona con quien se entenderan, el medio, el domicilio y la

3

~

direccién de correo electrénico.
Indicar el naimero de miembros del que estard compuesto el grupo de expertos
que intervendran en el procedimiento, pudiendo nombrarse un solo miembro o

4

~

tres de los que aparezcan en la lista de expertos del proveedor.
5) Mencionar el nombre, domicilio, direccién de correo electrénico y de ser posible

fos numeros de teléfono y de fax del titutar del nombre de dominio a efecto de

~

que el proveedor pueda ponerse en contacto con él.

6) Especificar el nombre o nombres de dominio sobre los que versara la
controversia.®?

7) Indicar la marca, aviso comercial denominacién de origen o reserva de
derechos registrada en la que se base la solicitud de resolucién de
controversias relativa a nombres de dominio.®*

8) Describir los motivos en que se basa el procedimiento de solicitud de resolucion
de controversia relativa a nombres de dominio, sefialando de manera especifica
los siguientes:

a) La manera en que el nombre de dominio es idéntico o parecido hasta el
punto de crear confusién respecto de la marca, aviso comercial,
denominacioén de origen o reserva de derechos concedida.

93 |_a solicitud de resolucién de controversia relativa a nombres de dominio podra interponerse en contra
de mas de un nombre de dominio siempre y cuando los nombres de dominio hayan sido registrados por
el mismo titular. (Articulo 3 inciso B fraccion XV! del Reglamento del Procedimiento de Solucién de
Controversias relativo al Registro Abusivo de Nombres de Dominio en .mx). Esta disposicion es muy
cuestionable ya que de interpretarse literalmente no quedarian incluldos en dicho supuesto aquellos
nombres de dominio adquiridos por un tercero, ya que el procedimiento sdlo procede en contra de los
nombres de dominio que hayan sido registrados y pertenezcan al mismo titular,

% £s de destacarse que solo se incluyen ciertas figuras de la propiedad intelectual y se omite incluir los
titulos de las obras literarias y artisticas, los nombres comerciales, las denominaciones sociales y
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b) Las razones por las que el titular del nombre de dominio no tiene
derechos o intereses legitimos sobre el nombre o nombres de dominio
objeto del procedimiento.

c) Los motivos por los que el nombre de dominio ha sido registrado o
utilizado de mala fe.

9) Indicar los recursos que se pretenden obtener, es decir, sefialar si se solicita la
cancelacion o transmision del nombre de dominio.

10)Exponer los efectos que se pretenden obtener y notificar de cualquier
procedimiento que se haya comenzado o terminado en relacion con el nombre
de dominio.®®

11) Realizar las siguientes declaraciones:

a) Que ha sido enviada o transmitida al titular del nombre de dominio, una
copia de |a solicitud de resolucién de controversia relativa a nombros de
dominio, junto con la portada.

b) Que se sometera a cualquier efecto de la resolucién que sea tomada por
el grupo de expertos.

c) Concluir con la declaracién siguiente:

“El promovente acepta que la solicitud de resolucién de controversia
relativa a nombres de dominio que plantea y lo que solicita en
relacién con el registro del nombre de dominio afectara unicamente at
titular del nombre de dominio y exime' de los mismos a: a) el
proveedor de solucion de controversias y a los miembros del grupo
de expertos, excepto en caso de infraccion deliberada; b) a NIC-
México, asi como a sus directores, representantes, empleados y
agentes.

%% Con este requisito el grupo de expertos pretende evitar cualquier contradiccién entre la resolucion que
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El promovente certifica que la informacién contenida en la solicitud de
resolucion de controversia relativa a nombres de dominio es completa
y exacta, que la presente solicitud de resolucion de controversia
relativa a nombres de dominio no se presenta con ningun motivo
inadecuado, como el de crear obstaculos, que las afirmaciones
efectuadas se fundamentan en el presente reglamento, tal y como

. existe actualmente o en (sic) medida que pueda extenderse mediante
un argumento razonable y de buena fe".

Los anexos que se deberan acomparfar a la solicitud de resolucion de controversia
relativa a nombres de dominio son los siguientes:

1. Las pruebas con las que se acrediten los motivos por los que se inicia et
procedimiento.

2. Copia del acuerdo de registro.

3. Copia de la Politica de Solucion de Controversias en Materia de Nombres de
Dominio para .mx sobre la que se basa el procedimiento.%®

Una vez que el proveedor haya recibido la solicitud de resolucion de controversias
relativa a nombres de dominio, revisara que cumpla con todos los requisitos y de ser
asl la remitira al titular y a los contactos técnico, administrativo y de pago, dentro de
los tres dias naturales siguientes al pago de la tasa®’, mediante correo o telefacsimil o
a través de correo electrénico.

% Si tomamos en cuenta que NIC-México puede modificar o actualizar las politicas de registro de un
nombre de dominio con un aviso de quince dias de anticipacién a su publicacién, seguramente habra
inseguridad jurldica tanto para los titulares como para quienes deseen iniciar algun proceédimiento en
contra de algin nombre de dominio.

®7 EI monto de la tasa comprende la tasa del proveedor y del grupo de expertos. Es necesario que sea
cubieria la tasa al proveedor para que pueda dar tramite a la solicitud de resolucién de controversia
relativa a nombres de dominio. La tasa del proveedor no podra ser reembolsada y la tasa del grupo de
expertos sblo se podra devolver si se solicita antes de que sea nombrado el grupo de expertos.
{Articulo 20 del Reglamento del Procedimiento de Solucion de Controversias Relativo al Registro

Abusivo de Nombres de Dominio en .mx).
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Si no estan satisfechos los requisitos, el proveedor lo notificara al titular y al
promovente para que dentro de los cinco dias naturales siguientes, el promovente
subsane el incumplimiento, en caso contrario, se considerara retirada la solicitud de
resolucion de controversia relativa a nombres de dominio.

Habiéndose notificado al titular del nombre de dominio del procedimiento iniciado en
su contra, tendra un plazo de veinte dias®® para presentar escrito de contestacion en el
que debera sefialar lo siguiente:

1. Responder a las declaraciones y alegaciones que consten en la solicitud de
resolucién de controversias relativa a nombres de dominio, incluyendo los
motivos por los que debe conservar el registro y la utilizacion del nombre de
dominio objeto de la controversia.

2. Indicar su nombre, domicilio, direccidn de correo electronico y numeros de
teléfono y fax o en su caso de la persona autorizada que actuard cn su nombro
y representacion.

3. Elegir la forma en que se llevaran a cabo las comunicaciones, incluyendo el
nombre de la persona con quien se entenderan, el medio, el domicilio y la
direccion de correo electronico.

4, Indicar el nUmero de miembros del que estard compuesto el grupo de expertos
que intervendran en el procedimiento, pudiendo nombrarse un solo miembro o
tres de los que aparezcan en la lista de expertos del proveedor.

5. En caso de existir, sefialar cualquier procedimiento que haya comenzado o
terminado en relacién con cualquier de los nombres de dominio objeto de Ia
solicitud de resolucion de controversia relativa a nombres de dominio.

6. Declarar que ha sido enviada o transmitida al promovente una copia del escrito
de contestacion,®

% Sélo a peticién del titular y en casos excepcionales el proveedor podrd ampliar el perlodo de
presentacién del escrito de contestacion. (Articulo S inciso D del Reglamento de! Procedimiento de
Solucién de Controversias Relativo al Registro Abusivo de Nombres de Dominio en .mx).

% En primer término la comunicacién se realizara por los medios elegidos por el promovente y sélo a
falta de declaracion se hara telefacsimilarmente con confirmacién de la transmision, por correo ordinario
o urgente, franqueo pagado y acuse de recibo con notificacion o electrénicamente por medio de internet.

RS CoN |
FALLA DE ORIGEN |




89

7. Concluir con la firma y declaracion siguiente:

“El titular certifica que la informacion que figura en el presente escrito de
contestacion es, a su leal saber y entender, completa y exacta, que el
presente escrito de contestacién no se presenta con ningin motivo
inadecuado, como el de crear obstaculos, y que las afirmaciones efectuadas
en el presente escrito de contestacion estan garantizadas por el presente
reglamento y la legislaciéon aplicable, tal y como existe actualmente o en la
medida en que puede extenderse mediante un argumento razonable y de
buena fe"

Al escrito de contestacion deberan adjuntarse los siguientes documentos:

1. Todas las pruebas documentales en las que se base el escrito de contestacion.

2. El pago de la mitad de las tasas para el caso de que el titular decida que el
grupo de expertos esté conformado por tres miembros y el promovente
unicamente haya designado a un solo miembro.”®

Si el titular del nombre de dominio no presenta el escrito de contestacion en el plazo
de veinte dias o dentro del plazo adicional que le fue concedido, el grupo de expertos
resolvera la controversia basandose en la solicitud de resolucion de controversia

relativa a nombres de dominio.

Salvo que las partes decidan lo contrario, todo el procedimiento sera en idioma
espafiol y para el caso de que sean presentados documentos en idiomas distintos al
espaiiol, el grupo de expertos podra solicitar la traduccién de dichos documentos.

Una vez que el grupo de expertos considere que todas las partes han tenido una
oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, declarara cerrado el procedimiento

™ si el titular del nombre de dominio no cubre el pago equivalente a la mitad de las tasas, el
procedimiento sera resuelto por el miembro del grupo de expertos que fue solicitado por el promovente.
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a mas tardar diez dias después de la fecha en que hayan sido nombrados y procedera
a preparar la resolucion correspondiente.

La resolucion se transmitird al proveedor dentro de los siete dias siguientes a la fecha
en que se haya declarado cerrado el procedimiento y en ella debera indicar la fecha
en que se haya efectuado, las razones en las que se base y estara firmada en forma
digital o escrita por los miembros que integren el grupo de expertos.

Asimismo, el proveedor se encargard de comunicar la resolucidén a cada parte, a los
registradores y a NIC-México para que se lleve a cabo su ejecucion.

Finalmente, la resolucion se dara a conocer en internet, salvo que el grupo de expertos
determine, en ejercicio de sus facultades, que no se publique.
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CAPITULO TERCERO.- ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS RESERVAS DE
DERECHOS AL USO EXCLUSIVO Y LOS NOMBRES DE DOMINIO

Una vez habiendo analizado las particularidades de cada una de las figuras que nos
ocupan, podemos destacar que las semejanzas y diferencias existentes entre los
nombres de dominio y las reservas de derechos al uso exclusivo son las siguientes:

3.1. Semejanzas

1. Tanto el nombre de dominio como la reserva de derechos a! uso exclusivo son

bienes inmateriales.
2. Las dos figuras son signos que son percibidos mediante el sentido de la vista.

3. Con independencia del objeto, la funcién del nombre de dominio y la reserva de
derechos al uso exclusivo es distinguir.

4. Ambas figuras se rigen bajo la regla de conceder el registro del nombre de
dominio o la reserva de derechos al uso exclusivo al primer solicitante.

5. Al igual que la reserva de derechos al uso exclusivo, el nombre de dominio
también es una creacién de! intelecto humano que resulta de la actividad
inventiva de su titular al elegir una denominacion y registraria ante NIC-México.

3.2. Diferencias

1. Un nombre de dominioc sdlo puede tener caracteres numéricos, letras del
alfabeto y el guidn medio, mientras que ia reserva de derechos al uso exclusivo
puede tener cualquier caracter representable en el alfabeto oficial de nuestro
pais.

2. Todos los nombres de dominio son alcanzables o visibles desde cualquier parte
del mundo, mientras que las reservas de derechos al uso exclusivo estan
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sujetas a una territorialidad, y estan reconocidas s6lo en algunos palises del
mundo en los que Unicamente tienen proteccién.”

3. La administracion de los dominios en el mundo se hace en un 95% por
instituciones privadas, en paises como Cuba, Argentina y otros son
administrados por el gobierno. A diferencia de los nombres de dominio, el
registro de la reserva de derechos al uso exclusivo se hace por parte de algun
organismo publico.

4. El registro de un dominio cuesta en promedio entre USD$20.00 y USD$50.00
anuales mientras que el registro de una reserva de derechos al uso exclusivo
cuesta en promedio $1,500.00 o su equivalente aproximado USD$150.00 por
uno o cinco afios dependiendo del género del que se trate.

5. No puede haber dos nombres de dominio idénticos o nombre de! mismo titular y
bajo la misma clasificacion, mientras que si pueden haber dos reservas de
derechos al uso exclusivo iguales a nombre del mismo titular y en el mismo
género.”?

6. Debajo de cada Top Level Domain puede haber un ntimero indefinido de niveles
o subclasificaciones. Tratandose de las reservas de derechos al uso exclusivo,
sélo existen cinco géneros reconocidos en la Ley Federal del Derecho de Autor.

7. El criterio de identidad entre dos nombres de dominio es estrictamente
matematico. Se compara letra por letra y bastara con que una sea diferente
para no haya identidad. En el caso de las reservas de derechos al uso

7! Finalmente, para poder ejercitar acciones legales en contra de quien utilice una reserva de derechos
al uso exclusivo como nombre de dominio, serd necesario que su titular proteja su denominacién en
aquellos palses en los que esté oficialmente reconocida la figura o bien que la registre como marca para
los productos o servicios de que se trate.

2 Articulo 188, inciso a, segundo parrafo de la Ley Federal det Derecho de Autor.
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exclusivo, el criterio de identidad incluye el concepto de similitud en grado de

confusién.”

8. A diferencia de las reservas de derechos al uso exclusivo, en los nombres de
dominio si hay niveles, tan es asi que pueden coexistir dos nombres de dominio
de segundo nivel idénticos pero con un primer nivel diferente.

9. A diferencia del nombre de dominio, en la reserva de derechos al uso exclusivo
se debe comprobar de manera fehaciente el uso para que pueda ser renovada
por otro periodo de la misma duracion.™

10.Como consecuencia de lo seiialado en el punto anterior el nombre de dominio
no se renueva, mientras que la reserva de derechos al uso exclusivo se debe
renovar desde un mes antes hasta un mes posterior a la fecha de su

vencimiento.

11.El registro del nombre de dominio esta limitado, en algunos casos, sélo a ciertas
instituciones mientras que la reserva de derechos al uso exclusivo puede ser

solicitada por cualquier persona.

12.El nombre de dominio sélo confiere a su titular el derecho al uso y goce del
mismo, mientras que la reserva de derechos al uso exclusivo concede el
derecho de propiedad sobre el signo protegido.

13. El otorgamiento de un nombre de dominio surge de un contrato de naturaleza
civil mientras que la reserva de derechos deriva de un acto administrativo
emitido por una autoridad.

73 Mediante el método de la analogla, las autoridades del Instituto Naciona! del Derecho de Autor
aplican los criterlos de confusidn de marcas a las reservas de derechos al uso exclusivo.

74 Quedan exceptuadas las reservas de derechos al uso exclusivo del género de promociones
publicitarias en las que transcurrido el plazo de cinco aflos de vigencia, pasaran al dominio publico y
cualquiera las podra explotar. Articulo 191, primer parrafo de la Ley Federal del Derecho de Autor).
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14. La resolucion por la que se niega un nombre de dominio no es impugnable,
mientras que la resolucién por la que se niega una reserva de derechos al uso
exclusivo es impugnable ante la propia autoridad que emitid la negativa o
mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa.

15. Para la obtencion de un nombre de dominio se debe cubrir el pago de una tasa,
mientras que para la reserva de derechos al uso exclusivo se deben cubrir
derechos oficiales.

16. El titular de un nombre de dominio es uno en todo el mundo mientras que el de
una reserva de derechos al uso exclusivo puede ser diferente dependiendo de
los diferentes paises en que se reconozca la figura.

17. La difusién de! nombre de dominio es mundial, mientras que la rcserva de
derechos al uso exclusivo sélo esta dirigida a un sector especifico.

18. La reserva pertenece al mundo real, mientras que el nombre de dominio al
mundo virtual.
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CAPITULO CUARTO.- CONFLICTOS ENTRE LAS RESERVAS DE DERECHOS AL
USO EXCLUSIVO Y LOS NOMBRES DE DOMINIO.

Los conflictos entre los nombres de dominio y las marcas son un buen referente de los
multiples conflictos que se pueden suscitar con otras figuras como los nombres civiles,
seudonimos, reservas de derechos al uso exclusivo’®, razones o denominaciones
sociales, denominaciones de origen, nombres comerciales, avisos comerciales o

titulos de obras.

Doctrinalmente se han clasificado a los conflictos entre los nombres de dominio y las
marcas en Pirateria o Secuestro (Cibersquatting), Apropiaciones Insuficientes de los
Nombres de Dominio (Not Quite Domain Name Grabbing), Coincidencias Fortuitas
(Logical Choice), Typosquatting, Warehousing y Ciberjesting, por lo que nada impide
que podamos tomar dicha clasificacion para ejemplificar los conflictos que se pueden
suscitar entre las reservas de derechos al uso exclusivo y los nombres de dominio.

Ya existen antecedentes de conflictos entre reservas de derechos al uso exclusivo y
nombres de dominio, tal como el ocurrido en (talia, en el que refiriéndose al nombre de
una revista como titulo de una obra autoral, sucedié lo siguiente:

foro.it.- Siendo la empresa |l Foro Italiano S.R. la legitima titular del titulo
de una revista juridica especializada en comentarios juridicos denominada |l
Foro Italiano, el sefior Solignani dio de alta el nombre .foro.it que da acceso
a un web donde tiene lugar un foro de discusién sobre temas juridicos entre
profesionales del derecho. Para el tribunal de Modena, el uso del titulo Foro
it, conocida abreviatura det titulo de la revista notoriamente conocida entre
los juristas, como nombre de dominio .foro.it para la localizacion e
identificacion de una pagina web orientada a la discusion de problemas

s Generalmente los conflictos se suscitan con las reservas de derechos al uso exclusivo de los géneros
de publicaciones periddicas, difusiones periddicas y actividades artisticas, sin embargo, nada impide
que también se presenten con los nombres de los personajes humanos de caracterizacion, ficticios o

simbdlicos y con los de las promociones publicitarias.
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juridicos practicos entre profesionales del derecho, constituye una actividad
ilicita en términos de la legislaciéon civil italiana y una viotacion del derecho
exclusivo del autor sobre el titulo de una obra, reconocido en ley autoral de
dicho pais, ademas de una lesién del derecho al nombre de la persona
juridica il Foro Italiano S.R. :

En vista de que el foro de discusion organizado por el sefior Solignani es
totalmente gratuito y no comprende actividad empresarial alguna de
promociéon o prestacidn de servicios relacionados con la actividad (editorial .
juridica) llevada a cabo por la sociedad il Foro Italiano S.R., los jueces
consideraron que no existe acto de competencia desleal y por lo mismo
rechazaron expresamente la aplicacién de la normativa sobre competencia

deslegl y resolvieron por responsabilidad extracontractual, derechos de

autor y derecho al nombre.”®

Resulta cuestionable el que no se haya calificado de acto de competencia desleal la
utilizacién del titulo de la revista como nombre de dominio, ya que si bien es cierto que
no se trata de una actividad lucrativa y el titular del web no es empresario, finalmente
se realiza una actividad que se manifiesta en el mercado virtual de internet y que
genera confusion o asociacion aprovechandose de la notoriedad del signo distintivo.

4.1. Pirateria o Secuestro (Cibersquatting) o Apropiaciones del Nombre do
Dominio {(Domain Name Grabbing)

Se utiliza de forma deliberada en un nombre de dominio, una denominacion que
corresponde a la marca de un producto o servicio que se encuentra identificado por los
consumidores. En este supuesto no existe la intencién de hacer uso de dicho nombre
de dominio, simplemente se ofrece en venta al legitimo titular de la marca.

78 |l Foro Italiano S.R.L. vs Tiziano Solignani, Sentencia del Tribunale di Modena de 23 de octubre de
1996, en Riv. Dir Ind., 1997, parte {1, p. 177 y sigulentcs, comentada por P. Frassi.
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Algunos conflictos que se han presentado con marcas son los siguientes:

.panavision.com.- Dennis Toeppen registr6 el nombre de dominio
- .panavison.com con la intencién de negociar su transmision a Panavision
Internacional por la cantidad de USD$13,000.00. Cuando la empresa
inteni6é registrar su nombre de dominio se dio cuenta que un tercero
ajeno a la compaiiia ya lo tenia dado de alta, por lo que inmediatamente
- demandd a Toeppen por el uso indebido que hacia de su marca-como
nombre de dominio. A esto Toeppen argumentdé que no habia infraccion
en términos de la Ley de Marcas de Estados Unidos de América porgue
no se hacia uso det nombre de dominio. Finaimente, la Corte del Noveno
Circuito de Estados Unidos resolvid la transmisién del nombre de
dominio a su legitimo titular bajo el argumento de que se causarian
severos dafios econdmicos a la empresa cuando el puablico consumidor
intente acceder al sitio panavision.com y no pueda adquirir los productos
" del titular de la marca registrada.”’

.harrods.com.- El titular de la marca demandé por infraccion a su signo
distintivo, pues a su juicio su marca para‘ productos informaticos era
utilizada sin su autorizacion al ser empleada como direccién de un
equipo informatico conectado a la red por parte de UK Network Services
Ltd & Others, generando riesgo de confusion en los usuarios o de
asociacion al existir la posibilidad de algun tipo de vinculo entre el titular
de la marca y los ordenadores localizados, con el consiguieﬁte perjuicio
para la marca y para su titular. Asimismo, la empresa demandante
alegaba qu.je el hecho perjudicaba notoriamente la fuerza distintiva y
publicitaria de la marca. Dicha empresa también denuncié el intento de
extorélén llevado a cabo por la empresa demandante al exigir una
importante cantidad de dinero para dejar libre el nombre de dominio. La

97

77 PANAVISION INTERNATIONAL, L.P., a Delaware Limited Partership, Plaintiff, v. Dennis TOEPPEN,
an individual, Network Solutions, Inc., a District of a Columbia Corporation, and Does 1-50, Defendants,
No. 96-3284 DDP (JRX). United Sates District Court, C.D. California, 5 de noviembre de 1996.
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Hight Court of Justice de Londres resolvié el caso como violacién del
‘derecho de marca registrada y passing off’®. atendiendo asi las
pretensiones del demandante en todos sus extremos sin tener en cuenta
el hecho de que tras el nombre de dominio litigioso no hubo ningan tipo
de promocién, oferta o prestacion de la actividad de una empresa o de
sus bienes o servicios; esto es, un uso comercial del nombre de dominio

con fines distintivos.”®

framatome.com.- Una asociacién de usuarios de internet registré como
nombre de dominio .framatome.com, sin llegar a utilizarlo. La empresa
Framatome, quien es titular de la marca en Francia y Estados Unidos, y
del nombre de dominio .framatome.fr demandd a la empresa Internaute
quien frente a dicha situacién optd por abandonar el nombre de dominio
e indemnizar con una cantidad a Framatome.®°

De los casos anteriormente sefialados se desprende que tratdndose de reservas al
uso exclusivo pueden ocurrir situaciones similares ya que nada impide que un tercero
se apropie como nombre de dominio de la denominacién de algun grupo artistico de
nuestro pals, por ejemplo “Caifanes” sin ta intencién de utilizarlo y con el Gnico objeto
de ofrecerlo a su legitimo titular a cambio de una fuerte suma de dinero.

En dicho supuesto, al igual que en los casos de marcas, es evidente el secuestro que
hubo de la reserva de derechos al uso exclusivo al haberse protegido como nombre de
dominio, por lo tanto, aplicando los mismos criterios que en los casos expuestos,
seguramente el Centro de Mediacién y Arbitraje de la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual resolvera en contra det titular del nombre de dominio.

® Habra passing off cuando un sujeto exhibe sus productos o servicios como si fueran los de otro
comerciante cuyo signo distintivo goza de renombre en un determinado sector del mercado, provocando
error en los consumidores sobre el origen de los productos o servicios; lesionando la imagen que posee
una empresa y causando perjuicio real para el comerciante cuyo signo ha sido reproducido sin su
autorizacion.

" Harrods Ltd. vs UK Network Services Ltd & Others. Sentencia de la Hight Court, Chancery Division,

de 9 de diciembre de 1996.
8 hitp//legalis.netlegalnetjudiciaire/ord 0497.htm P
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En ditimas fechas se han presentado un buen nimero de casos de conflictos entre
titulares de marcas y nombres de dominio sin que el titular del nombre de dominio
haga frente de manera adecuada al reclamo de transferencia o cancelacién del mismo.
En muchas ocasiones como consecuencia de la falta de asesoria y de acierto al tomar
decisiones, se han perdido una buena cantidad de nombres de dominio que estaban
siendo utilizados de manera legitima, por tal motivo, es conveniente que al negociar su
venta y a efecto de no incurrir en pirateria o secuestro, se adopten las siguientes

medidas:

1) Atender a la peticion sin pedir ninguna cantidad ni ofrecer el nombre de dominio
en venta, ya que la oferta del nombre de dominio inmediatamente es
interpretada en el sentido de que el nombre dominio fue registrado de mala fe.

2) Si en el comunicado existe la propuesta de compra del dominio, habra que
indicar que el nombre de dominio no estad en venta y que el registro es legitimo
ya que de lo contrario, el registto de buena fe que se hizo puede ser
interpretado de manera contraria.

En caso de que se quiera transmitir el nombre de dominio habra que buscar otros
medios alternos para cerrar la negociacion, pero de ninguna manera se debe
manifestar dicha intencién por correo electrénico ni por cualquier medio impreso ya
que con ello se compromete el registro de buena fe del nombre de dominio.

4.2. Aproplaciones Insuficientes de los Nombres de Dominio (Non Quite Domain
Name Grabbing)

Se registra un nombre de dominio coincidente con una marca de un tercero, con la
finalidad de utilizarlo de modo efectivo en internet. En este supuesto se persigue
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valerse de la reputacion ajena haciendo llegar a los usuarios de la red a una pégma en
la que se mostrara informacioén distinta a la que esperan encontrar.

Al respecto Fernando Carbajo Gascén sostiene lo siguiente:

“Las practicas de este tipo son conocidas generalmente como <<Non Quite
Domain Name Grabbing>> y se distinguen de las anteriores en que en estos.
casos el tercero que usurpa un signo ajeno para formar un nombre de
dominio lo hace con la intencién de usarlo verdaderamente en la red y no de

mantenerio para extorsionar al titular del signo idéntico."®’

Ejemplos de este tipo de supuesto son los siguientes:

.candyland.com.- Este nombre de dominio fue registrado por The
Internet Entertainment Group con 13 finalidad de anunciar material erético
para adultos. Cuando Hasbro, Inc.,, quien es titular de la marca
candyland, se percaté de esta situacion inmediatamente inicié acciones
legales para impedir la utilizacion de la marca como nombre de dominio,
al considerar que dicho uso generaba perjuicios a su marca la que era
reconocida y asociada con juegos para nifios en edad preescolar.
Finalmente el juez resolvi® suspender el uso del nombre de dominio
.candyland.com a The Internet Entertainment Group, -permitiéndole
utilizarloc por un plazo de noventa dias mientras remitia los contenidos a
su nuevo sitio denominado .adultplayground.com.®?

.adultrus.com.- Mohamad Ahmad Akkaovi registr6 como nombre de
. dominio .adultrus.com, reproduciendo la marca de la empresa de
juguetes Toys R’Us, con la finalidad de ubicar un sitio web en el que se
comercializan vestimentas y accesorios relacionados con sexo.

®! Carbajo Gascén, Fernando, op. cit., p. 79.
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Finalizado el juicio, el tribunal resolvi6 el acto como una dilucion del
signo renombrado ajeno y prohibié continuar con el uso del nombre de
dominio motivo de la disputa.®?

- En cuanto a las consecuencias que generan este tipo de conflictos, Fernando Carbajo

Gascon seiala lo siguiente:

“Estas practicas, ademas de generar un importante riesgo de confusién y
asociacién en el espacio virtual o de constituir un aprovechamiento o
perjuicio desleal del titular del signo reproducido como nombre de dominio,
pueden llegar a provocar la dilucidbn del poder distintivo del signo en
cuestidon, al utilizarse el signo principal infinidad de veces con miuiltiples
variaciones en la red, o afectar al prestigio o reputacion ligado al mismo,
debido a los contenidos del web de una o varias paginas parasitas."®

En las reservas de derechos también puede presentarse este tipo de conflicto, ya que
puede ocurrir el caso de que TV Azteca tratando de desprestigiar la reputacion del
programa de television “Zona Abierta”, dirigido por Héctor Aguilar Camin y producido
por Televisa, proteja como nombre de dominio dicha denominacion con la finalidad de
exhibir informacion que desprestigie al conductor o productor de dicho programa.

En este caso, seguramente el Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacion de la
Propiedad Intelectual tendra que resolver a favor del titular de la reserva de derechos
al uso exclusivo, con independencia de que el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial decrete las infracciones correspondientes en términos de la Ley Federal del
Derecho de Autor® y el Juez Civil el pago de dafios y perjuicios con motivo del uso no
autorizado que hizo TV Azteca de la denominacién “Zona Abierta”.

* Sentencia del USDC ND California 1996.
™ Carbajo Gascon, Fernando, op. cit., p. 79.
8 Se trataria de una infraccién en materia de comercio prevista en las fracciones Vil y VIII del articulo

231 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
NI
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4.3. Coincidencias Fortuitas (Logical Choice)

El nombre de dominio registrado coincide, de manera involuntaria, con ia marca
registrada de un tercero. En este supuesto no existe la intencion de aprovecharse de
la reputacién ajena y los conflictos surgen de manera normalmente fortuita, por lo que
es muy complicado resolverlos sin perjudicar los intereses de alguna de las partes.

Algunos casos de este tipo de conflicto son las siguientes:

.alice.com.- La comparia Alice se constituyé6 en 1957 siendo titular de la
marca que lleva su nombre desde 1975 para productos de la clase 35
internacional (publicidad). Otra empresa constituida en 1866, también
denominada Alice y dedicada a la programaciéon informatica, registro el
nombre de dominio .alice.com a efecto de alojar su pagina web. Cuando la
primera empresa se enterd de esta situacion demandod a la sequnda por
violacibén de marca y competencia desleal. La segunda empresa argumenté
que no habfa tal violacion debido a que los productos que comercializan una
y otra empresa son completamente diferentes, por lo tanto no existe riesgo
de confusion. Finalmente el juez encargado del asunto resolvié en contra del
valor de la inscripcién del registro del nombre de dominio y a favor del
registro de la marca.®

roadrunner.com.- La empresa Road Runner Computer Systems registro el
nombre de dominio .roadrunner.com con el objeto de identificar en internet
el vocabio mas representativo de su denominacién social. Warner Brothers,
Inc. quien es titular de la marca roadrunner para juguetes, animales de
peluche y disfraces de halloween, reclamo a NSI la suspensién de dicho
nombre de dominio, situacién que se dio y provocd la demanda del
registrante ante los tribunales ordinarios, amparandose en la buena fe de!
registro y la coincidencia del nombre de dominio con el vocablo esencial de

o hllQ:I/www.Iegalis‘netllegalnet/'udiciaIreldecislons/on;d 120398.htm e ——
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su denominacion social, ademas de las diferencias entre las actividades y
prestaciones de una y otra compaifila. El juzgador resolvié reinstalar el
dominio a favor de la demandante hasta en tanto no se resuelva el

conflicto.®”

.dci.com.- La empresa Data Concepts, Inc. quien se dedica a la explotacion
de bases de datos electronicas, registré como nombre de dominio las siglas
de su denominacion social dci.com, coincidiendo casualmente con la marca
registrada dci, propiedad de la empresas Digital Consulting, Inc. que presta
servicios de asesoria en diferentes materias. A la empresa titular de la
marca le fue otorgada la suspensién del nombre de dominio .dci.com lo que
provocd la demanda del titular del registro, alegando exactamente los
mismos argumentos vertidos por la empresa Roadrunner Computer Systems
en e! ejemplo inmediato anterior.®®

Este tipo de conflicto también puede ser muy comun en las reservas de derechos al
uso exclusivo, ya que una persona puede registrar como nombre de dominio la
denominacién “Contraste”, bajo el nombre de dominio .com.mx, para un portal en el
que se muestra publicidad comparativa de los precios de ciertos productos y
casualmente otra persona tiene protegida la reserva de derechos de un periddico
denominado de la misma forma. En estas circunstancias creemos que ambas
denominaciones tendran que coexistir, puesto que al tratarse de denominaciones
utilizadas para fines distintos, conforme al principio de especialidad de marcas que
también es aplicable a las reservas de derechos al uso exclusivo, los servicios
prestados por el titular del sitio web no tienen absolutamente nada que ver con el del
titular del periddico, luego no hay posibilidad de asociacion o confusiéon por parte del
publico consumidor respecto de ambos signos distintivos.

:: hng:waw.galen:s.com;zs:}zh: "
h“g: www.galen 5.com/dci/dct.s TESIS CON
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Estos problemas generalmente surgen debido al insuficiente nimero de nombres de
dominio genéricos que hay, en el caso que nos ocupa, tanto la prestacion del servicio
del primer titular como la del segundo se encuentran clasificados bajo el nombre de
dominio .com, por lo tanto sera al primero que solicite el nombre de dominio a quien se
le concedera el registro, ya que debido a la unicidad, sélo puede existir una misma

denominacion bajo diferente nombre de dominio.

Como consecuencia de lo anterior, los titulares de signos distintivos bajo una misma
denominacién, necesariamente se encontraran obligados a optar por otras formas para
poder anunciarse u ofrecer sus servicios a través de la red mundial, ya que de
ninguna manera es posible la coexistencia de una misma denominacién bajo un
mismo nombre de dominio.

En este tipo de casos, creemos que siempre que el titular del nombre de dominio
pueda ampararse por un signo propio y actie de buena fe, los titulares de la marca o
de la reserva de derechos al uso exclusivo no podran recuperar el nombre de dominio
alegando infraccién a de su derecho de propiedad intelectual, puesto que al tratarse de
productos o de servicios diferentes, no es posible gue exista riesgo de confusion o
asociacién conforme al principio de especialidad que debe prevalecer tratandose de
marcas y reservas de derechos al uso exclusivo.

4.4, Typosquatting

Se utiliza un nombre de dominio gramatical o fonéticamente similar a' una marca
registrada y conocida en el mercado; por ejemplo: se registra el nombre de dominio
“gess”, que es muy parecido al de la marca registrada “guess” que ampara ropa,
calzado y sombrereria y que seguramente opera en intemet bajo su nombre de
dominio guess.com.

Otro caso de este tipo podria ser el registro del nombre de dominio “hotmeil”, en el que
su titular tratando de valerse de la pronunciacién de la marca y del nombre de dominio
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“hotmail”, s6lo cambia una letra en la denominacion con el objeto de provocar
confusion fonética o gramatical al momento en que el intermauta escriba la
denominacion del sitio web al que desea acceder.

La misma situacién se llega a presentar con las reservas de derechos en las que una
persona valiéndose del renombre y popularidad del personaje ficticio “Spiderman”,
registra el nombre de dominio “Spideman”, a efecto de que al momento de
mecanografiar la denominacion de! sitio web de dicho superhéroe, por equivocacion
se omita teclear la 1etra “r", provocando que el usuario encuentre un sitio web diferente
al del legitimo titular de los derechos del personaje simbdlico.

En este tipo de supuestos, es comun la intencién de los titulares de dichos nombres de
dominio de valerse de la reputacién y de! prestigio de signos distintivos de terceros y
en especial del error del usuario de la red al teclear el sitio web que desea localizar,
con el propésito de conducir a una pagina web en la que se prestan servicios similares
o idénticos a los que se ofrecen en los de los titulares de los signos distintivos.

4.5. Warehousing

Se almacena o reune una serie de dominios coincidentes con signos renombrados de
terceros con la intencién de obtener un lucro de ellos, no s6lo mediante la venta o
alquiler al legitimo interesado en la denominacién, sino a cualquier otro interesado. En
este supuesto se presentan practicas de almacenaje y comercio especulativo de
nombres de dominios, ofreciendo al mejor postor, incluyendo al titular del signo
distintivo, el nombre de dominio que reproduce la marca, lo cual resulta mucho muy
atractivo para el titular del nombre de dominio ya que puede recibir varias propuestas y
optar por la que mas le convenga.

A diferencia de la pirateria o secuestro, el nombre de dominio se ofrece en venta a
cualquier persona, sin importar si es o no el legitimo titular del signo distintivo
reproducido, y solo se transmitira al que haga la mejor la propuesta econémica.
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4.6. Ciberjesting

Consiste en registrar el nombre de dominio de alguno de los competidores directos o
el signo distintivo de una empresa que hubiera alcanzado renombre o notoriedad
nacional e internacional, con alguna de las siguientes intenciones:

a) Generar confusién o asociacién entre los usuarios de !a red, ya sea para
ocasionar perjuicio al competidor o desprestigiar los productos o servicios
directamente o por comparacién negativa con los productos o servicios del
titular de la pagina web.

b) Captar la atencidén de los usuarios de la red para atraerles a una determinada
pagina web aunque la informacion productos o servicios ofertados poco o nada
tengan que ver con la actividad propia de la empresa que es titular del signo

distintivo.

Este tipo de conflicto ha dado lugar a demandas por infraccidn al derecho exclusivo
sobre el signo distintivo, ademas de acciones por competencia desleal por ilicitos de

denigracion o comparacion.

Conforme a la legislacion mexicana habra infraccion en materia de comercio en
términos del articulo 213 fraccion XVl de la Ley de la Propiedad Industrial cuando una

persona realice la accién de:

“Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la
licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que

la marca se aplique.”
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Si la denominacién que se utiliza no es idéntica, la causal de infraccion sera la prevista
en la fraccidon IV del articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial que sefiala lo
siguiente:

“IV.- Usar una marca parecida en grado de confusién a otra registrada,
para amparar los mismos o similares productos o servicios que los
protegidos por la registrada;”

Tratandose de un nombre o0 aviso comercial también se podra demandar la infraccion
en materia de comercio con base en las fracciones XVI y XVII del articulo 213 de la
Ley de la Propiedad Industrial que sancionan las siguientes conductas:

“XVI.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de
confusidn, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva
para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a

los que se aplique el aviso;”

“XVIl.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de
confusion, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva,
para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del
mismo o similar giro;"

Si el derecho afectado es una reserva de derechos al uso exclusivo, su titular tendra
que solicitar la declaracion administrativa de infracciéon en materia de comercio con
fundamento en el articulo 231 fraccion VIl de la Ley Federal del Derecho de Autor que
sefiala lo siguiente:

“VIl.- Usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida o un
programa de computo sin el consentimiento del titular.”
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Asimismo, habra infraccién en términos de la fraccion VIl del articulo 231 de la Ley
Federal del Derecho de Autor si se presenta el siguiente supuesto:

“VHI.- Usar o explotar un nombre, titulo, denominacién, caracteristicas
fisicas o psicolégicas, o caracteristicas de operacion de tal forma que
induzcan a error o confusién con una reserva de derechos protegida.”

LLas acciones administrativas anteriores resultan procedentes con independencia de
que también por la via civil se pueda reclamar el pago de dafios y perjuicios o por la
via penal se sancione la utilizacién no autorizada que se hizo del signo distintivo.

Al respecto, cito un criterio sostenido por nuestros tribunales que seifiala lo siguiente:

Novena Epoca. Instancia: DECIMO PRIMER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Fuenle: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta. Tomo:
XVi, Agosto de 2002. Tesis: 1.110.C.17 C. Pagina: 1323.

MARCAS. DANOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA
VIOLACION A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
LA ACCION RELATIVA NO ESTA SUJETA A QUE
PREVIAMENTE SE AGOTE EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL. Los articulos 221, 221 bis, 227, 228 y
229 de la Ley de la Propiedad Industrial facultan a los afectados
para solicitar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
la investigacion de posibles infracciones a sus derechos de
propiedad industrial con la finalidad de que, en su caso, se
impongan a los infractores las sanciones correspondientes.
Asimismo, conceden accién civil y mercantil en términos de la
legislacion comun para demandar ante las autoridades judiciales
el pago de dafios y perjuicios derivados de la violacién a esos
derechos. Sin embargo, no establecen como presupuesto para et
ejercicio de la accion de daiios y perjuicios la tramitacién previa
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial del
procedimiento administrativo previsto en los mencionados
articulos. La razén de ello radica en que ya que el procedimiento
administrativo de declaracion de infraccion administrativa y la
accion de dafios y perjuicios son independientes el uno de la otra,
pues aunque ambos tienen la finalidad de determinar la existencia
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de una violacién a derechos que tutela la Ley de la Propiedad
Industrial, el primero tiene un objetivo eminentemente
sancionador, mientras que la segunda pretende el resarcimiento al
afectado de los dafios y perjuicios que le hubiera causado la
violacion a sus derechos de propiedad industrial. En
consecuencia, al no existir en la Ley de la Propiedad Industrial
algun precepto legal que disponga que previo al ejercicio de la
acciéon de dafos y perjuicios se debe agotar el procedimiento
administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, para que determine la existencia de alguna infraccién
por violacion a los derechos de propiedad industrial, no existe
ningan impedimento legal para que la autoridad jurisdiccional
analice si existe o no una violacién a los derechos de propiedad
industrial de la actora y, con base en ello, establezca la
procedencia o improcedencia de la condena al pago de los dafios
y perjuicios reclamados.

DECIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 208/2001. Ropa Modelo, S.A. de C.V. 31 de mayo
de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Maria Cristina Pardo
Vizcaino de Macias. Secretario: Fernando Rangel Ramirez.

4.7. Otros conflictos
4.7.1. Nombres de Dominio Usados como Signos Distintivos

Otro conflicto entre nombres de dominio y marcas es aquél en el que una persona
registra como marca un nombre de dominio que ya ha sido de alta, por ejemplo una
empresa que se dedica a la prestacion de servicios de internet en linea, se olvida de
registrar su marca en clase 42%° y otra, valiéndose de la disponibilidad de registro del
signo distintivo, solicita como marca la denominacién del nombre de dominio.

Al no estar prevista la figura del nombre de dominio en la Ley de la Propiedad
Industrial, no existe impedimento para que se pueda registrar el nombre de dominio

% Esta clase comprende servicios cientificos y tecnolégicos, asi como servicios de investigacion y
disefno relacionados con estos; servicios de andlisis e investigacion industrial; disefo y desarrolio de

equipo y programas de computadora o software; servicios legales.
mp T
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como marca, sin embargo en virtud del sistema mixto que impera en nuestro pals en
materia de signos distintivos, sélo.si el titular del nombre de dominio tiene forma de
acreditar que lo ha utilizado de manera constante e ininterrumpida para los mismos o
similares productos o servicios y con anterioridad a la fecha de presentacién o de
primer uso declarada en la solicitud de marca, tendra la posibilidad de demandar la
nulidad dentro de los tres afios siguientes, de lo contrario, ambos signos distintivos
tendran que coexistir con los riesgos que conlleve el que dos personas presten el
mismo servicio y confundan al publico consumidor.®®

A falta de disposicion expresa en la ley autoral, en los casos de reserva de derechos a
uso exclusivo habra que atender al plazo que establezca la legislacién comin para
demandar la nulidad por uso previo e ininterrumpido con anterioridad a la fecha de
primer uso o de presentacion declarada en la solicitud de reserva.

Esta situacion se puede tornar mas compleja cuando un tarcero ajeno al titular de la
marca, reserva de derechos al uso exclusivo o nombre de dominio, tiene los derechos
respecto de otro signo distintivo como podria ser un nombre comercial, un aviso
comercial, una denominacion de origen, el nombre de una persona, el titulo de una
obra del intelecto humano o una denominacién o razén social que también coincida
con la denominacién de cualquiera de las tres primeras figuras. A este tipo de
problemas no existe una respuesta concreta, para resolverios, habra que atender a las
legislaciones de propiedad intelectual de cada pais. en el caso de México a la Ley de
la Propiedad Industrial y a la Ley Federal del Derecho de Autor a efecto de determinar
quien tiene mejor derecho respecto de la denominacién en disputa y si todavia hay
posibilidad de demandar la nulidad de los signos distintivos espurios.

4.7.2. Suplantaciones en el Registro del Nombre de Dominio

% En términos de los articulos 104 y 112 de la Ley de la Propiedad Indus.!rlal y 67 del Reglamento de la
Ley de la Propiedad Industrial, esto también es aplicable a otras figuras como el nombre comerclal yel
aviso comercial.
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Otro conflicto que se esta presentado con los nombres de dominio son los casos de
suplantacion en los que generalmente un individuo o empresa, al delegar en un
tercero, el tramite de registro de su nombre de dominio, se percata que no aparece
como titular de! dominio.®?

El problema surge cuando al solicitar el registro del nombre de dominio al tercero,
dicha persona se nombra contacto técnico, administrativo y de pago, quedando como
duefio absoluto del nombre de dominio.

Los terceros argumentan que solo de esta forma es posible tener un mayor y mejor
control de nombre de dominio, si es con estos fines y atienden a la solicitud de cambio
de titularidad hecha por el solicitante del nombre de dominio, creemos que no habra
mala fe, pero si sucede lo contrario, seguramente existira el delito de abuso de
confianza o cuando menos el incumplimiento de contrato que dara lugar al ejercicio de

las acciones legales correspondientes.

4.7.3. Nombres de Dominio de Diferentes Niveles

También se pueden presentar conflictos entre nombres de dominio de segundo nivel
idénticos, pero con un primer nivel distinto, por ejemplo, los nombres de dominio
biotanic.ca y biotanic.es, a nombre de distintos titulares y con diferente terminacion,
pero que debido a la extraterritorialidad de internet, provocaran problemas de
accesibilidad, en especial cuando se pretenda acceder at sitio web de alguno de los
titulares desconociendo la parte final de la direccién electronica.

A la fecha no existe ninguna forma de solucionar este tipo de conflictos, sin embargo,
en virtud de que se trata de nombres de dominio que corresponden a diferentes
palses, creemos que el riesgo de confusion por parte del publico consumidor puede
ser minimo porque dificilmente una persona que se encuentre en Espafia tecleara en

1 56l son titulares del nombre de dominio el contacto técnico y administrativo,
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lugar de .es la terminacion .ca que corresponde a una pagina que se encuentra en
Canada.

4.8. Métodos de Solucién de Controversias
4.8.1. El Sistema de Oposicién

Consiste en un periodo de espera antes de activar el nombre de dominio y a efecto de
facilitar oposiciones a su registro, es decir, se publica la solicitud de registro de nombre
de dominio, durante un lapso de sesenta dias después de recibida la solicitud, con la
finalidad de que cualquier titular de un signo distintivo se oponga al otorgamiento y de
esta forma evitar el tener que acudir al procedimiento de solucidén de controversias
ante la Organizacién Mundial de !a Propiedad Intelectual o ante los tribunales
nacionales de justicia solicitando la cesacion del uso del nombre de dominio ya

registrado.

Sin duda alguna, resulta cuestionable el que el legitimo titular de 1a marca tenga.que
esperar que transcurran el plazo de sesenta dias para que proceda el registro de su
nombre de dominio, por ello la Internacional Ad Hoc Committe (IAHC)*? propone que
se exente de dicho plazo siempre que se acredite tener derechos adquiridos sobre el
signo distintivo o el tercero cuente con autorizacion para el registro del nombre de

dominio.

En el caso de nuestro pais, considero que esta solucién puede ser adoptada por parte
de NIC-México a efecto de reducir el nimero de conflictos entre los signos distintivos y
los nombres de dominio, ya que cualquier titular que se percate de que su reserva de
derechos al uso exclusivo, marca, nhombre comercial, aviso comercial, denominacién
de origen, nombre de persona, titulo de obra de! intelecto humano y denominacion o

%2 Esta institucion se encuentra formada por expertos en los recursos de internet y en materia de signos
distintivos como la Internet Society (ISOC), Internet Assigned Numbers Authority (IANA), la Internet
Architecture Board (IAB), la World Intellectual Property Organization (WIPO) y la International

Trademark Association (INTA).
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razén social pretende ser registrado como nombre de dominio, se podra oponer al
registro.

Ademas con la puesta en marcha de este sistema de oposicién, se evitara la larga
espera de solucion a los conflictos entre los signos distintivos y los nombres de
dominio por parte de los tribunales nacionales, quienes debido a su inexperiencia y a
lo novedoso de la materia, tardan mucho en resolver este tipo de cuestiones.

4.8.2, El Subdominio .tm

Otra propuesta, adoptada ya por algunos paises del mundo como Francia y Espaiia,
consiste en la creacion del subdominio tm (trademark) o su equivalente en la lengua
correspondiente, para las marcas registradas que vayan a ser utilizadas como nombre
de dominio en internet, asi como el subdominio .tm.int para las marcas internacionales

y aquellas que correspondan a una zona geografica determinada,

Mediante la implementacién de esta opcidon se ampliaria la posibilidad para que
titulares de marcas registradas, que debido al principio first come first served, no
pudieron registrar sus marcas como nombre de dominio genérico o nacional por haber
llegado antes el titular de otra marca idéntica aplicada a productos o servicios distintos
a los que protegidos por su signo distintivo, puedan solicitar el registro de su marca
como nombre de dominio.

A mi juicio no es una opcitn que resuelva de fondo la problematica existente entre las
marcas y los nombres de dominio, ya que si tomamos en cuenta que actualmente
existen 45 clases internacionales bajo las cuales es posible registrar una misma
denominacion, no se lograra atender a la demanda de nombres de dominio por parte
de titulares de marcas registradas de todas las clases, quedando sin registro como
nombre de dominio un buen nimero de titulares.
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Asimismo, esta alternativa s6lo contempla a las marcas registradas, pero deja de lado
a figuras como los avisos comerciales, los nombres comerciales, las reservas de
derechos al uso exclusivo, las denominaciones de origen, los nhombres de personas,
los titulos de obras del intelecto humano, las razones y denominaciones sociales, que
no obstante que no son marcas registradas, también son signos distintivos que
distinguen productos, servicios, personas u objetos.

Abundando mas en esta propuesta, pero con una vision diferente, se pretendio dividir
a los nombres de dominio en comerciales, aquellos identificados bajo el subdominio
.tm, y no comerciales para los que no queden comprendidos en el grupo anterior.

No fue considerada viable esta posicidn porque se consideré que los derechos de las
marcas deben de ser protegidos no solo en el ambito comercial puesto que finalmente
el riesgo de confusidn o asociacién que puede provocarse en los consumidores no es
propio de un sector determinado. Ademas, tampeco ¢ respende 2 los problemas
suscitados entre los nombres de dominio y otras figuras de propiedad intelectual
distintas a las marcas.

En virtud de las consideraciones sefialadas, consideramos que este medio de solucién
de ninguna manera resulta eficaz para resolver los conflictos entre los signos
distintivos y los nombres de dominio.

4.8.3. Correspondencia entre Marcas y Nombres de Dominios

Algunos doctrinarios sostienen que el problema fundamental entre las marcas y los
nombres de dominio radica en la posibilidad que tiene cualquier persona de elegir el
nombre de dominio de su preferencia, siempre que no exista otro idéntico ya dado de
aita.

Frente a esta posicion, Fernando Carbajo Gascén sugiere que se termine con la
libertad de eleccién, exigiendo a los solicitantes de nombres de dominio, el documento
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mediante el cual se acredite la relacion entre el nombre de dominio solicitade y el
signo distintivo de empresa, de la personalidad o intelectual del que se sea titular

originario o usuario autorizado.

Considero que con esta opcién tampoco se resuelve el problema de fondo entre los
nombres de dominio y las marcas, puesto que al igual que en la alternativa sefialada
en el inciso anterior, no existe correspondencia entre las 45 clases internacionales de
marcas y el numero de nombres de dominio bajo el cual es posible dar de alta una

misma denominacion.

Otro factor que no contribuye a la implementacion de esta opcion, es la falta de
uniformidad de los criterios de confusién de marcas y nombres de dominio, ya que
mientras no es posible la coexistencia entre la marca “EL PATITO" y “EL PATO"
debido al parecido en grado de confusion entre ambas denominaciones, tratandose de
nombres de dominio sucede todo lo contrario, puesto que basta con que una letra sea
diferente para que se trate de otro nombre de dominio y si proceda su registro.

Finalmente, con este medio de solucién de controversias seguramente se provocara la
subordinacién del sistema de nombres de dominio a los sistemas de propiedad
intelectual de cada pals, lo cual a todas luces resulta contrario al funcionamiento y
fines perseguidos por la red mundiat y dificil de concebirse debido a la falta de
homologacion de los sistemas de propiedad intelectual de los paises del mundo.

4.8.4. Las Clases Internacionales de Marcas en los Nombres de Dominio

Sectores de la doctrina han propuesto como medio de solucién de controversias, que
todas las marcas se registren como nombres de dominio, agregando la clase
internacional que corresponda a los productos o servicios que ampare cada signo
distintivo, ya que de esta forma los titulares de marcas podran contar con su propio
nombre de dominio.
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Esta opcion, aunque interesante, resulta poco practica y viable debido a las siguientes
razones:

1. No siempre se registra una marca para amparar productos o servicios de toda la
clase internacional, por lo tanto, existen casos en los aque una misma
denominacion es concedida en la misma clase para amparar productos o servicios
de la misma clase, luego solo se podra registrar el nombre de dominio a favor de
quien lo solicite primero.

2. El publico consumidor no se encuentra familiarizado con las 45 clases
internacionales que existen actualmente, por lo tanto, se obligaria a los usuarios
de internet a memorizar cada una de las clases, lo cual va en contra del propio
sistema de nombres de dominio, ya que precisamenie a efecto de no tener que
recordar nimeros, se propuso el empleo de palabras.

3. Existen otros signos distintivos que no se encuentran identificados bajo ninguna
clase internacional®®, sin embargo, nada impide que también se les pueda atribuir
algun subdominio especifico como el tm para marcas registradas, con la finalidad
de que también sean identificables en internet.

4.8.5. La Clausula de Sumision

Basandose en los principios de celeridad y especialidad y a efecto de evitar tener que
acudir a los tribunales nacionales ante un conflicto entre marcas y nombres de
dominio, la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.1.) recomendd
una clausula de sumisién con la cual el solicitante de un nombre de dominio queda
sujeto a un procedimiento administrativo de resolucion de disputas en el que una
autoridad administrativa se encarga de resolver cualquier demanda por parte de! titular
de algin derecho de propiedad intelectual.

% Algunos signos distintivos de este tipo son las reservas de derechos al uso exclusivo, las
denominaciones de origen, los nombres de personas, las obras del intelecto humano y las
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NIC-México ya incluyé esta clausula en todos los contratos por los que otorga el
registro de nombres de dominio, tan es asi que frente a cualquier conflicto suscitado
entre un nombre de dominio y una marca, aviso comercial, denominacion de origen o
reserva de derechos al uso exclusivo, el Centro de Mediacion y Arbitraje de la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual intervendra a efecto de dirimir la

controversia.

De las desventajas del contrato es que es de adhesion, por lo tanto, el solicitante
decide si lo firma o no, sin ni siquiera tener la posibilidad de cambiar el contenido de
alguna de las disposiciones contenidas en el mismo. Asimismo, sélo se faculta a NIC-
México para madificar unilateralmente las politicas a las que se encuentra sujeto el
registro del nombre de dominio mediante aviso dado con quince dias de anticipacion,
provocando un evidente estado de desigualdad entre los derechos y obligaciones
adquiridos por parte del titular del nombre de dominio y NIC-México vy lo que es peor,
un estado de inseguridad juridica al no haber permanencia en los acuerdos pactados.

4.8.6. Portales Comunes

A diferencia de los nombres de dominio, en los casos de marcas si es posible que
coexistan dos o mas marcas con la misma denominacién, siempre que amparen
productos o servicios similares, por lo tanto si una persona tiene registrada la marca
“El Rancherito” ‘para amparar leche y otra empresa tiene registrada la misma
denominacién para huevo, ambos productos correspondientes a la clase 29
internacional, soélo al primero que.solicite el nombre de dominio, se le concedera.

Frente a esta situacion se ha propuesto la creacion de directorios o paginas de entrada
comunes a efecto de que todas las empresas que tengan registrada, por-ejemplo la
denominacién “El Rancherito” para otros productos o servicios, puedan coexistir en
internet, anunciado sus productos o servicios desde un mismo sitio web que deberd
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tener vinculos a la pagina web de cada una de las empresas que cuentan con su
propio signo distintivo.

No se ha dicho si serad uno de los propietarios de las marcas registradas, el titular del
sitio en internet, si seran todos o la empresa que administra el nombre de dominio. A
mi juicio, considero recomendable que sea esta (lltima quien tenga el control del
nombre de dominio comun y a su vez sea quien pueda dar cabida en el sitio web, a
otros titulares de marcas que amparen productos o servicios similares o distintos a los
de aquellos que ya se encuentran dados de alta en el portal comtin.

Reviste especial importancia este tipo de solucidn, para los conflictos de logical choice,
en los que se ven involucrados titulares de marcas registradas para diferentes
productos o servicios, pero que debido a la unicidad de! registro del sistema de
nombres de dominio, sélo se puede conceder el registro de la marca como nombre de
dominio al primero que lo solicite.

El principal riesgo corre a cargo del publico consumidor, quien al acceder a la pagina
de internet, con la finalidad de obtener informacién o adquirir un producto o servicio
especifico y encuentre anuncios de otras empresas con [a misma denominacion, es
muy probable que sea desviado a otros sitios web o piense que se trata de servicios o
productos prestados por empresas que guardan alguna relacion entre si o que forman
parte del mismo grupo econdmico, con lo cual se generara riesgo de confusién o
asociacion respecto de los signos distintivos que se anuncian en el portal comun.

A mi parecer sera necesario que en el portal se implementen mecanismos que
permitan distinguir a los productos y servicios ofrecidos y anunciados por las empresas
titulares de signos distintivos a efecto de evitar cualquier riesgo de asociacién o
confusion que pueda inducir a error al publico consumidor.
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Un buen mecanismo podria ser imponer la obligaciéon de anunciar la marca, indicando
el tipo de productos o servicios que se ofrecen o anuncian a través del signo distintivo,
asi como el nombre de la empresa que es titular de cada signo distintivo.

En relacidén con esta propuesta, nada se dijo respecto de los demas signos distintivos,
pero suponemos que también se podrian incluir en el sitio comun a efecto de que sus
titulares no queden fuera del mercado virtual.

4.8.7. Procedimiento de Exclusidén o Cancelacién

Con motivo de los constantes conflictos que se han presentado, entre los nombres de
dominio y los signos de empresas que gozan de cierto renombre y notoriedad en el
mercado, la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.l.) propuso un
procedimiento de exclusion o cancelacion en el que transcurrido un perfodo maximo
de 90 dias, un grupo dc expertos toendrd que emitir resolucion, dirimicndo la
controversia.

Asimismo, la O.M.P.l. sugirié la creacién de un sitio web en el que se publiquen las
solicitudes de exclusion © cancelacion, asf como las resoluciones que sean dictadas
por el panel de expertos. Los costos del procedimiento seran establecidos por la
O.M.P.l. y correran por cuenta del solicitante debido a que es quien sera beneficiado
por la resolucion de resultarle favorable.

Como consecuencia de que los nombres y siglas de algunas organizaciones
internacionales también se han visto perjudicadas por su registro como nombres de
dominio, la O.M.P.l. propone que también mediante este procedimiento se resuelvan
este tipo de conflictos.

Ha sido calificada de excesiva esta propuesta debido a que el mismo procedimiento de
solucion a los conflictos entre los nombres de dominio y las marcas es aplicable a la
marcas famosas o muy conocidas, luego resultaba ocioso implementar otro
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procedimiento para atender a este tipo de controversias si ya existe uno capaz de
resolverlas. También ha sido considerado arbitrario debido a la dificultad para
determinar la notoriedad o reputacién de un signo distintivo.

En virtud de las consideraciones anteriormente sefialadas, mejor se opté por dejar al
grupo de expertos la labor de conocer del registro abusivo y de mala fe de marcas
conocidas o renombradas como nombres de dominios, mediante el analisis de las
particularidades del caso concreto.

4.9, Otras Soluciones

Por el momento, NIC-México, sélo emplea el procedimiento ante un grupo
independiente e imparcial de expertos para resolver los conflictos suscitados entre
nombres de dominio y marcas, nombres comerciales y reservas de derechos al uso
exclusivo, sin embargo nada impide que se puedan emplear comoe medios alternos de
prevencion o de solucién de controversias el sistema de oposicion y los portales
comunes a que anteriormente nos hemos referido o el arbitraje previsto en la Ley
Federal del Derecho de Autor.

Y es que el arbitraje resulta un medio eficaz de solucién de controversias, ya que a
diferencia de los procesos jurisdiccionales en los que la justicia dificilmente llega a ser
pronta y expedita debido a la gran cantidad de asuntos a resolver, en el arbitraje los
miembros del grupo arbitral no se encuentran presionados por ese camulo de asuntos
que hay que resolver, lo que provoca que la tarea de emitir el laudo sea con mucha
mas eficacia, prontitud y expeditud que los propios tribunales.

Otra de las ventajas del arbitraje ‘en relacion con el proceso jurisdiccional, es la
especializacién del arbitro sobre la materia en la cual versa el asunto puesto en su
conocimiento.®

™ Zamarro Guerra, Manuel, Ef Arbitraje en la Ley Federal del! Derecho de Autor, en Estudios de
Derecho Intelectual en Homenaje al Profesor David Rangel Medina, UNAM, México, 1998, p. 407.
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Doctrinaimente se ha definido al arbitraje de diversas maneras, el maestro Cipriano
Gémez sostiene que el arbitraje nace del acuerdo celebrado entre las partes y por
virtud del cual someten sus diferencias a la resolucion de un juez eventual, privado y

no profesional, al que se denomina arbitro.%>
Por su parte el doctor Fernando Serrano Migalldn sefiala lo siguiente:

“El arbitraje es un procedimiento en el que las partes ponen en manos
de particulares; arbitro o grupo arbitral, sus pretensiones por comdn

acuerdo y en vista de conseguir la solucion de su conflicto.”®®

Por nuestra parte, podemos decir que el arbitraje es una forma heterocompositiva de
solucion de controversias mediante la cual las partes en conflicto pactan por anticipado
que se sujetardn a la opinién, que un tercero ajene 2 la controversia, emita en relacion
con el asunto sometido a su consideracion.

El arbitraje en materia de derechos de autor se encuentra regulado del articulo 219 al
226 de la Ley Federal del Derecho de Autor y del articulo 143 y 155 del Reglamento
del mismo ordenamiento juridico.

La aplicabilidad del procedimiento arbitral a los conflictos entre las reservas de
derechos al uso exclusivo y los nombres de dominio deriva del articulo 219 de la Ley
Federal del Derecho de Autor, en el que expresamente se indica que sera procedente
esta forma heterocompositiva de solucién de controversias, siempre que se suscite
alguna controversia sobre los derechos protegidos por la ley autoral.

Ahora bien, para que sea procedente el arbitraje es necesario que tanto el titular del
derecho de propiedad intelectual como el del nombre de dominio se sometan.

» Gomez Lara, Clprlano Teoria General del Pmceso, 9*. e.d., Ed. Harla, México, 2002, p. 25.
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expresamente al arbitraje, ya sea mediante la cldusula compromisoria o mediante el
compromiso arbitral.

Para que la clausula compromisoria se haga valer, es necesario que previa existencia
del conflicto, se plasme en el acuerdo de voluntades la posibilidad de acudir al arbitraje
en casdo de suscitarse alguna controversia entre ambas partes. Aterrizando esta
situacion al tema que nos ocupa, bien se puede insertar, en forma de clausula de
sumision, en el contrato celebrado entre NIC-México y quien serj el titular del nombre
de dominio, con la finalidad de que ante cualquier controversia que surja entre el
nombre de dominio y alguna reserva de derechos al uso exclusivo, se acuda al
arbitraje autoral.

La otra opcién para llegar al arbitraje es mediante el compromiso arbitral, en cuyo caso
sera necesario que frente a la controversia suscitada entre la reserva de derechos al
uso exclusivo y ¢l nombre de dominio, ambas partes decidan por escrito sometersa al
procedimiento arbitral.

En términos del articulo 222 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el grupo arbitral
debera formarse por un arbitro elegido por cada una de las partes de la lista que
publique el Instituto Nacional del Derecho de Autor y cuando sean mas de dos partes,
se deberan poner de acuerdo entre ellas para la designacién de los arbitros, en caso
de que no lleguen a un arreglo, sera la autoridad quien designara a los arbitros.®’
Finalmente, el arbitro presidente debera ser nombrado por ambas partes.

Es interesante que en el articulo 145 del Reglamento de la ey Federal del Derecho de
Autor se confirme que el grupo arbitral debera estar compuesto por un numero impar
de miembros, porque de esta forma es mucho mas probable que exista un laudo
imparcial que resulte de las disertaciones realizadas por todos los miembros del grupo
arbitral respecto del caso planteado. En caso contrario se depositara la emisién del

°7 Es importante sefalar que la facultad de nombrar a personas distintas a las autorizadas sélo esta
reservada a las partes, pero de ninguna manera aplica dicha disposicion para el Instituto Nacional del
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iaudo en una sola persona, lo cual podria resultar arriesgado para las partes que
intervienen en el procedimiento arbitral.

Prueba de la imparcialidad que debe prevalecer en el grupo arbitral, se apoya en el
contenido del articulo 228 de la ley autoral, que obliga a las partes a cubrir el pago de
los gastos y honorarios que se generen por la prestacion del servicio realizado por los
miembros del grupo arbitral.

Sin duda alguna, resultan cuestionables los requisitos previstos en el articulo 223 de la
Ley Federal del Derecho de Autor para ser designado arbitro, porque de su lectura,
claramente se aprecia su generalidad, sin embargo, es de resaltarse el que se solicite
cuando menos cierto grado de experiencia en materia de derechos de autor, ya que de
{o contrario se obligaria al grupo arbitral a emitir su resolucién conforme al sentido de
justicia y equidad que tenga cada uno sus miembros, lo cual no siempre resuita con
apego a laley.

Dicha situacion se agrava cuando en el articulo 144 del Reglamento de la Ley Federal
del Derecho de Autor, yendo mas alla de las disposiciones que para el arbitraje prevé
la ley autoral, permite a las partes designar como arbitro a una persona que no esté
incluida en la lista de arbitros que publica anualmente el Instituto Nacional del Derecho
de Autor.

En cuanto a las funciones del grupo arbitral tanto la Ley Federal del Derecho de Autor
como el Reglamento de dicha ley son omisos, por tal motivo habra que atender a las
disposiciones que supletoriamente establece a este respecto el Titulo Cuarto del Libro
Quinto del Codigo de Comercio.

En términos del articulo 1438 del Codigo de Comercio y salvo que exista-acuerdo en
contrario por las partes, el grupo arbitral tendra la facultad de determinar el o los
idiomas que deberan utilizarse en las actuaciones.
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Asimismo, el articulo 1440 del mismo ordenamiento juridico sefiala que salvo pacto en
contrario, el grupo arbitral tendra la facultad de decidir si han de celebrase audiencias
para la presentacion de pruebas o alegatos orales, o si las actuaciones se tramitaran
sobre la base de documentos u otros medios de prueba.

En relacion con las pruebas en el procedimiento arbitral, cito el siguiente criterio
sostenido por nuestros tribunales:

Séptima Epoca. Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién. Tomo: 50 Sexta
Parte. Pagina: 53.

PRUEBAS EN UN PROCEDIMIENTO ARBITRAL. TERMINO DE
OFRECIMIFNTO Y DESAHOGO. Sien un procedimiento arbitral
se da un término determinado para el ofrecimiento y desahogo de
pruebas, es claro que las pruebas deben quedar ofrecidas y
desahogadas en ese término, lo cual implica, necesariamente,
que las partes deben ofrecer sus pruebas con la oportunidad
debida y razonable para que puedan quedar desahogadas en
tiempo. Y aunque se haya facultado el arbitro para desahogar
pruebas fuera de ese término, cuando no lo hubiere sido por
causas imputables al oferente, es claro que si no fue
razonablemente posible su desahogo por lo tardio del
ofrecimiento, no se esta frente a una causa que no sea imputable
al oferente, a menos que éste justifique que no tuvo conocimiento
antes de la prueba, o que no pudo ofrecera antes, por alguna
razén que, a su vez tampoco le fuera imputable, distinta de su
mera negligencia o descuido. En consecuencia, cuando una
prueba se ofrezca en tal momento que, por su naturaleza, su
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desahogo resulte practicamente imposible en tiempo, es correcta
{a resolucién que la desecha.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 617/72. Fonda Santa Anita, S. de R.L. 27 de
febrero de 1973. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo
Guzman Orozco. ’

El articulo 1442 del Codigo de Comercio sefiala que salvo pacto en contrario, el grupo
arbitral tendra la facuitad de designar a uno o mas peritos para que rindan informes
sobre cuestiones concretas, asi como para requerir a las partes que proporcionen al
perito toda la informacidén, documentacién, mercancias u objetos necesarios para su

inspeccion.

Cerrada la instruccién el grupo arbitral tendra que resolver la controversia dictando el
laudo dentro de los sesenta dias siguientes de la fecha sefialada en el documento que
contenga la aceptacion del cargo. Dicho plazo solo podra ampliarse por convenio
entre las partes.’®

El laudo debera emitirse con base en las disposiciones que hayan elegido las partes
en la clausula compromisoria o en el compromiso arbitral. En el caso que nos ocupa
necesariamente tienen que ser la Ley Federal del Derecho de Autor y su Reglamento,
asi como las Politicas Generales de Nombres de Dominio de NIC-México, la Politica .
de Solucion de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .mx y el
Reglamento del Procedimiento de Solucion de Controversias Relativo al- Registro
Abusivo de Nombres de Dominio en .mx. A falta de eleccion de las normas juridicas,

“ Es muy probable que esta disposicion prevista en el articulo 147 del Reglamento de la Ley Federal del
Derecho de Autor sea inconstitucional porque estad yendo mas alla de lo que establece la propia ley.
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correspondera al grupo arbitral determinar cual es el derecho aplicable para dirimir la
controversia.

Un criterio sostenido por nuestros tribunales en relacion con el laudo arbitral es el
siguiente:

Quinta Epoca. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial
de la Federacion. Tomo: XXXiX. Pagina: 1817.

ARBITROS, LAUDOS DE LOS. Aun cuando se haya designado
en un contrato un arbitro o la manera de nombrarlo, y éste haya
dictado un laudo, si no se constituy6 el arbitraje con notorio apego
a la ley, no puede considerarse que si en realidad existe el laudo,
pues si no hubo demanda, ni prueba, ni alegatos, ni citacién para
sentencia, dicho laudo no podra ejecutarse, ya que de llevarse a
cabo la ejecucién, por conducto de un Juez, se cometeria una
violacién flagrante al articulo 14 constitucional.

Amparos civiles acumutados, en revision 1903/29. Castro
Antonio. 4 de noviembre de 1933. Mayoria de cuatro votos.
Disidente: Ricardo Couto. La publicacién no menciona e! nombre
del ponente.

En términos del articulo 226 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el laudo arbitral
sera definitivo, inapelable y obligatorio para las partes, debera estar fundado y
motivado y tendra el caracter de cosa juzgada y titulo ejecutivo.

En cuanto al precepto legal serialado, el doctor Fernando Serrano Migallén sefiala lo
siguiente:
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“Esto significa, por una parte, que el laudo arbitral es, por si mismo, un
documento ejecutivo que cumple con todos los requerimientos legales
para tener fuerza obligatoria, y dado que su pronunciamiento da lugar a
juicio de amparo, ha de estar debidamente fundado y motivado."®

Continta sefialando el doctor Serrano Migallén:

“Este articulo también contiene una limitacion a la voluntad de las
partes que deciden someterse al arbitraje, toda vez que no podréan
pactar la existencia de ulterior recurso*'®®

No obstante lo anteriormente mencionado, es conveniente sefalar que dentro de los
cinco dias siguientes contados a partir de la notificacion del laudo, se podra solicitar al
grupo arbitral que aclare los puntos resolutivos, rectifique cualquier error de calculo,
tipografico o cualquicr otro de naturaleza similar, siempre y cuando no se modifique ¢!
sentido del laudo.?!

En conclusién, podemos decir que el arbitraje en materia autoral es en buena medida
una solucién.para resolver las controversias suscitadas entre las reservas de derechos
al uso exclusivo y los nombres de dominio porque sera un especialista en las leyes de
propiedad intelectual de nuestro pais quien se encargara de resolver, en un plazo
minimo y con menor costo el conflicto sometido a su consideracion.

Asimismo, mediante el arbitraje autoral no es necesario recurrir a instancias
internacionales para resolver los conflictos suscitados entre las figuras de propiedad
intelectual de nuestro pais y los nombres de dominio, en los que no obstante
intervenga el Centro de Mediaciéon y Arbitraje de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual, no existe la certeza de que los miembros del pane! encargados

¥ Serrano Migallon, Fernando, op. cit., p. 156 y 157,
1% jdem, p. 157 —— o
M Articulo 227 de la Ley Federal del Derecho de Autor. TESIS CON
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de resolver la controversia, conozcan de la regulacién nacional sobre la reserva de
derechos al uso exclusivo.

Finalmente, es importante destacar que ia implementaciéon del arbitraje autoral a la
resolucién de los conflictos entre las reservas de derechos al uso exclusivo y los
nombres de dominio, puede ser un buen comienzo para que el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, en ejercicio de la facultad arbitral contenida en el IX del articulo 6
de la Ley de la Propiedad Industrial, que necesariamente tendria que ampliarse a otras
cuestiones distintas a las controversias de daifos y perjuicios, resueiva los confiicios
entre los nombres de dominio y otras figuras de la propiedad industrial como son las
marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales y las denominaciones de
origen.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- Debido a la era digital en que vivimos, llena de avances tecnolégicos, las
legislaciones nacionales del mundo han quedado rebasadas, dando pie a que
personas distintas a los titulares de los derechos de propiedad intelectual se vean
afectados con motivo de la proteccion de las denominaciones de sus marcas, nombres
comerciales, avisos comerciales, denominaciones de origen, titulos de obras del
intelecto humano y reservas de derechos al uso exclusivo como nombres de dominio.

SEGUNDA.- Como consecuencia de la funcion distintiva que han desarrollado los
nombres de dominio en internet y que consiste en identificar y distinguir los productos
o servicios prestados a través de un sitio web, han surgido conflictos entre los
nombres de dominio y signos distintivos del derecho intelectual.

TERCERA.- Es indispensable que cese el otorgamiento de reservas de derechos al
uso exclusivo y se invite a sus titulares a que registren sus denominaciones como
marcas a efecto de evitar la duplicidad de registro y particularmente los conflictos, en
los que debido a la existencia de ambos signos distintivos, se provoca que haya dos
titulares distintos respecto de una misma denominacién protegida bajo diferentes
figuras de la propiedad intelectual.

CUARTA.- En virtud de lo sefialado en la conclusién anterior, es necesario que se
modifique el Reglamento de Publicaciones y Revistas llustradas, con el objeto de que
sean los titulares de marcas registradas de periddicos y revistas, quienes se
encarguen de gestionar ante el Comision Calificadora de Publicaciones y Revistas
llustradas, los certificados de licitud de titulo y de contenido de dichas publicaciones
periddicas.
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QUINTA.- Los principales conflictos entre marcas y nombres de dominio son: Pirateria
o Secuestro (Cibersquatting), Apropiaciones Insuficientes de tos Nombres de Dominio
(Not Quite Domain Name Grabbing), Coincidencias Fortuitas (Logical Choice),
Typosquatting, Warehousing y Ciberjesting, sin embargo, nada impide que dichos
conflictos también se presenten con otras figuras del campo de la propiedad intelectual
como las reservas de derechos al uso exclusivo.

SEXTA.- Antes de proceder al registro de un nombre de dominio es conveniente que
su titular verifique que no esta invadiendo derechos de propiedad intelectual de
terceros y de ser posible, que proteja su denominacién bajo alguna de las figuras de
propiedad intelectual que se reconocen en los cuerpos normativos de nuestro pais, de
lo contrario, es probable que incurra en infraccion o que sea impugnado el registro de
stt nombre de dominio

SEPTIMA.- Frente a la ausencia de normas juridicas nacionales e internacionales que
regulen a los nombres de dominio, es necesario que los administradores de cada pais
adopten politicas que contemplen medidas preventivas a efecto de evitar los conflictos
entre los nombres de dominio y los signos distintivos.

En el caso de nuestro pais es necesario que NIC- México ya haga suyo el sistema de
oposicién para prevenir los conflictos entre las figuras de la propiedad intelectual y los
nombres de dominio y reconozca a los portales comunes como medio de solucién de
controversias, con el propésito de permitir que otros titulares de signos distintivos, que
debido a la unicidad del registro no pudieron dar de alta su denominacién como
nombre de dominio, puedan anunciarse en internet a través de un sitio comun.
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OCTAVA.- Ante un conflicto en el que se encuentren involucrados mas de dos signos
distintivos y un nombre de dominio, todos a nombre de diferentes titulares, en primer
lugar habra que resolver la disputa sobre los derechos de propiedad intelectual, para
que una vez resuelta dicha controversia, se determine quien tiene mejor derecho al
nombre de dominio. Tratandose de signos distintivos protegidos bajo diferentes figuras
de propiedad intelectual o en los que sea posible la coexistencia debido a las
diferentes clases en que es posible registrar una misma denominacién,
necesariamente habra que optar por otros medios de solucién como podrian ser los
portales comunes a efecto de que todos los titulares puedan anunciarse desde un sitio

web comun.

NOVENA.- No basta con adoptar medidas para prevenir los conflictos entre los
nombres de dominio y los signos distintivos, es necesario que se creen medios rapidos
y eficaces a cfecto de resolver las controversias existentes, por tal motivo proponemos
que ademas del procedimiento que se puede seguir ante el Centro de Mediacion y
Arbitraje de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, se incluya al arbitraje
previsto en la Ley Federa! del Derecho de Autor como forma heterocompositiva de
solucion de controversias frente a los conflictos entre los nombres de dominio y las
reservas de derechos al uso exclusivo.

DECIMA.- En vista de la ausencia de otros medios de solucién de controversias para
los conflictos entre los nombres de dominio y las marcas, los nombres comerciales, los
avisos comerciales y las denominaciones de origen, proponemos que se extiendan las
facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (I.LM.P.l.) en materia
arbitral, con la finalidad de que también pueda dirimir las disputas entre nombres de
dominio y las figuras anteriormente sefialadas.
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