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INTRODUCCION

La presente investigacion debe de sefialarse fue motivada por la asistencia al
Congreso Internacional “Informacion, tecnologia y derecho, nuevos retos para
Latinoamérica”, en octubre de 2004 organizado por el Instituto de investigaciones
Juridicas de la UNAM, en la que fueron planteados diversos problemas derivados
del Internet con el derecho en algunas ramas de estudio, siendo en una de las
mesas de trabajo en que la que se hablé del nombre de dominio, en la que
expertos en la materia hablaron de sus experiencias, como fue el caso de Isabel
Davara y de James A. Graham, quienes han tenido experiencia directa con los

conflictos de esta naturaleza.

Asimismo, motivado por este Congreso y por la discreta bibliografia que existia en
ese momento, la cual en su mayoria y hasta el momento es predominantemente

extranjera, se comenzd la realizacion de esta investigacion.

El primer objetivo de esta investigacion, es dar a conocer el entorno que rodea al
nombre de dominio y la relacion que puede llegar a tener con los derechos de
propiedad intelectual, especialmente con la marca. El segundo objetivo que se
busca es determinar el marco juridico con el que cuentan ambos conceptos en el

sistema juridico mexicano vigente.

Partiendo de estos objetivos que se plantean como principal cuestionamiento, ¢ el
sistema juridico mexicano que protege a los derechos sobre la marca es suficiente
para hacer frente a la problematica que puede llegar a significar el nombre de

dominio?, a partir de este cuestionamiento se desprenden dos hipdtesis que son:

1.- La situacion actual de los nombres de dominio ha superado a la legislacion
nacional, por lo que es necesario regular a estos, creando una nueva figura que se
encuentre contemplada en la Ley de la Propiedad Industrial, o ampliando la
proteccion de las figuras que se protegen por dicha ley, situacién que traeria como
consecuencia la promocidn de la inversion de las empresas nacionales y

extranjeras, en virtud de la seguridad juridica que se brinda en nuestro pais.



2.- No es necesario realizar una modificacién a la legislacién que regula la marca
actualmente, en virtud de que la misma resulta suficiente para resolver cualquier

situacion que surja en relacion a conflictos derivados de los nombres de dominio.

Ahora bien, el valor tedrico de esta investigacion, la cual se traté de que fuera
sencilla de entender para cualquier lector, ayudandole a entender la relacién que
puede existir entre la propiedad intelectual, como rama del derecho, tomando
como base los derechos marcarios; con el nombre de dominio como uno de los

multiples elementos que constituyen al Internet.

La relevancia social que tiene esta investigacion, derivada de uno de los objetivos
planteados, es que dada la importancia que ha adquirido el Internet en la
actualidad para millones de usuraos alrededor del mundo, es determinar los
conflictos que se pueden derivar en México con el nombre de dominio y la marca,
y plantear si el sistema juridico que regula a la marca esta preparado para este

tipo de controversias.

Ahora bien, la presente investigacion se encuentra integrada por 4 capitulos, en
donde cada uno de ellos se busco estuviera basada en fuentes primarias y que su

contenido se correlacionara, y se cumpla con los objetivos planteados.

En el capitulo primero se establecen de la manera mas sencilla posible los
conceptos relacionados con el nombre de dominio, tales como son el Internet,
algunos aspectos que rodean a éste, el protocolo de comunicacion, y por su
puesto la relevancia del nombre de dominio, sefialando la administracion de éste

en el mundo y a quien le corresponde su administracién en México.

En el segundo capitulo, se desarrolla el concepto de la marca, sus caracteristicas
y aspectos juridicos que rodean a la misma, en cuanto a su registro, funciones y

fines, concluyendo con el valor que tiene esta.



En el tercer capitulo se sefalan los diversos ordenamientos vigentes que regulan
a esta en México, y una breve referencia historica sobre la regulacion del nombre

de dominio y los ordenamientos vigentes que lo regulan en México.

Finalmente en el cuarto capitulo se hace el estudio del nombre de dominio y
algunas consideraciones sobre su registro, asi como el impacto que tiene sobre la
marca, los conflictos que pueden surgir y algunas formas de solucién, haciendo
hincapié al procedimiento en el caso de la marca. Se plantea a su vez la funcién y
naturaleza juridica que puede tener el nombre de dominio con la marca y sus
diferencias principales. Adicionalmente, aunque de manera breve, se analizan los
casos de los sistemas de Argentina y Espana con relacion al nombre de dominio,
para exponer finalmente lo que significa el nombre de dominio para la regulacién
vigente de la marca en México y algunas sencillas propuestas derivadas del

contenido de la investigacion.



CAPITULO I.- LOS NOMBRES DE DOMINIO Y LINEAMIENTOS
RELACIONADOS

1.- INTERNET CONCEPTO Y EVOLUCION
a) Concepto de Internet

Para comprender la presente investigacion, que se refiere a los nombres de

dominio, es necesario conocer el entorno que rodea a dicho concepto

Diversas necesidades del hombre han hecho que se creen herramientas para
facilitar sus actividades, una de esas herramientas creadas es la computadora,

que es de donde surge basicamente el concepto de Internet.

La computadora ha sido definida por la Real Academia de la Lengua Espafiola en
su quinta acepcion como “la maquina electronica, analdgica o digital, dotada de
una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la informacion,
capaz de resolver problemas matematicos y logicos mediante la utilizacion

automatica de programas informaticos™'.

Resulta innecesario hablar detenidamente de la evolucion de la computadora,
pues no es el objeto de la presente investigacion, sélo hay que hacer referencia a
que con la creacion de la computadora personal y sus demas derivaciones, su uso
ha adquirido tal magnitud e importancia en la sociedad actual, que puede ser
usada tan solo como un simple procesador de palabras, hasta como herramienta

para poder realizar una complicada intervencidn quirurgica.

La importancia de lo anterior radica en que con la invenciéon de la computadora,
muchas ramas del conocimiento se han visto en la necesidad de actualizarse, o
incluso algunas han surgido a la par de la computadora, como es el caso de la
informatica; asimismo, se han creado otras herramientas que amplian su utilidad,

como es el caso de Internet.

' Diccionario de la Lengua Espariola, 22° ed., t. 6, Espafia, Espasa, 2002, p. 412.



Internet surge de la union de las palabras anglosajonas “Interconected Networks”
(redes interconectadas); de esta manera la palabra Internet ha tenido que
adaptarse a nuestro idioma y ha tenido una gran aceptacion en los usuarios de
habla hispana, incluso el Diccionario de la Real Academia de la lengua espafiola
en su version electronica incluye una definicion de Internet, destacando que el

genero de la palabra es ambiguo, definiéndola como se transcribe:

Internet 1. amb. Inform. Red informatica mundial, descentralizada,

formada por la conexion directa entre computadoras u ordenadores

mediante un protocolo especial de comunicacion. ORTOGR. Escr. t.

con may. inicial.
Lo anterior se menciona pues resulta comun escuchar que se usa por diversas
personas el uso del articulo el o la Internet, precision que se hace pues en la

presente investigacion Internet se va a mencionar constantemente.

Por su parte Angel Garcia Vidal, define Internet como una red mundial de redes de

ordenadores, cada una de ellas independiente y auténoma®.

Debe mencionarse que el 24 de octubre de 1995, en el Consejo Federal de la Red
o Federal Networking Council, se acepté unanimemente una resolucién en la que
se define el término Internet. Dicha definicion se elabord de acuerdo con personas
de las areas de Internet y los derechos de Propiedad Intelectual, y que intenta

englobar todos sus elementos. Misma que se transcribe a continuacion:

El FNC acuerda que lo siguiente refleja nuestra definicién del
término Internet. Internet hace referencia a un sistema global de
informacion que (1) esta relacionado légicamente por un Unico
espacio de direcciones global basado en el protocolo de Internet
(IP) o en sus extensiones, (2) es capaz de soportar comunicaciones
usando el conjunto de protocolos TCP/IP o sus extensiones u otros
protocolos compatibles con IP, y (3) emplea, provee, o hace

2 Diccionario de la lengua espariola, 232 ed., febrero 2006, Version electronica [en linea]. (consulta
el 10 de febrero de 2006). Disponible en Internet http://www.rae.es
® Garcia Vidal, Angel, Derecho de marcas e Internet, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2002, p. 37.



accesible, privada o publicamente, servicios de alto nivel en capas
de comunicaciones y otras infraestructuras aqui descritas®.

b) Reseia historica de Internet

En la actualidad hablar de Internet, es hablar de diversos conceptos técnicos, que
se relacionan unos con otros y que son necesarios introducirnos en ellos para
comprender su funcionamiento y uso. Asimismo, su evolucion es interesante, pues
como se detallara en lineas posteriores, la misma resulté una revolucion en varias
areas del conocimiento, y que ha causado un impacto grande en la sociedad

actual.

Su origen se remonta documentalmente a una serie de memorandums escritos por
J.C.R. Licklider, del Massachussets Institute of Technology, en agosto de 1962, en
el que se hablaba del concepto de “Galactic Network”, en el que se concebia una
red interconectada globalmente a través de la que cada uno pudiera acceder

desde cualquier lugar a datos y programas”.

En el terreno practico se tuvo hasta 1965, cuando Lawrence G. Roberts conectd
un ordenador TX2 en Massachussets con un Q-32 en California a través de una
linea telefénica conmutada de baja velocidad, en la que se cred una reducida red
de ordenadores hasta entonces construida, lo que comprobd que los ordenadores
de tiempo compartido podian trabajar juntos correctamente, ejecutando programas

y recuperando datos a discrecion en la maquina remota.

Pero el avance definitivo de Internet como tal, fue en 1968 con el Departamento de
Defensa de Estados Unidos el que encomendd a la Agencia de Proyectos

Avanzados de Investigacion (ARPA, por sus siglas en inglés) la puesta en marcha

4 Lynch, Daniel C. et al,. Una breve historia de Internet, Revista Novatita, febrero 1998, [en linea]
; (consultada 2 de julio de 2005), http://.ati.es/DOCS/internet/histint/.
Idem.



de una red de ordenadores. A esta red se le denomind ARPAnNet, e interconectaba

centros de investigacion, universidades y centros militares®.

Cabe destacar que en octubre de 1972 Robert E. Kahn organizé una gran
demostracion de ARPAnet en la Internacional Computer Communication
Conference, que fue la primera demostracién de la nueva tecnologia de Red que

coincidié con la primera aplicacion del correo electrénico’.
Asi, la evolucion del Internet se puede dividir en 3 grandes etapas:

- La primera que abarca de 1968 a 1982, que constituye una fase de
investigacién y desarrollo.

- La segunda etapa fue la de expansion que abarca de 1983 a 1993, en
donde la tecnologia, que iba madurando progresivamente, fue aceptada en
este periodo en el terreno empresarial, traspasando ampliamente fronteras
universitarias.

- Y la tercera etapa comienza en el afo de 1993, cuando, Al Gore, el
entonces vicepresidente de Estados Unidos, dio el impulso politico definitivo
a Internet. Con ello se reiterd la necesidad de un medio de comunicacion de

masas de ambito interestatal, interactivo y multimedia.

Ya no se trataba de un reto tan sélo tecnoldgico, sino de un reto econémico, y por
ello se le dio el impulso que necesitaba para potencializarse, creciendo el interés
por Internet desde entonces, en la que al parecer todo tipo de informacion tiene
cabida al parecer dentro de esta red; en la actualidad agrupa a mas de 40,000
subredes de ordenadores y cuenta con mas de varias decenas de millones de

usuarios.

Considero pertinente explicar como funciona Internet, la cual contiene 3

componentes basicos: servidores, clientes y el medio de comunicacion. Los

® Hervas Antonio, Jorge et al., Internet para principiantes, Espafa, Universidad Politécnica de
Valencia, 1996, p. 1.

’ Lynch, Daniel C., et al, op. Cit., nota 4.

® Hervas Antonio, Jorge, et al., op cit., nota 6, p. 1.



primeros son aquellas computadoras de una red desde los cuales se controlan las
aplicaciones, datos y recursos, basicamente los servidores aportan servicios. Los
segundos son las computadoras de una red que permite el acceso de los usuarios
con el software o programa necesario para que la computadora sea capaz de
trabajar en red. Por ultimo, los medios de comunicacién son los dispositivos
restantes o el hardware como lo es el modem, concentradores, puentes, entre

otros®.

Ahora bien, muchos nos preguntamos cual es el tamafio que tiene Internet, sin
embargo tal como nos lo menciona Paul J. Perry, nadie conoce exactamente su
tamafo, ya que es un conjunto de redes de pequefas computadoras que
funcionan de forma independiente, sin que exista un unico lugar donde se realizan
todas las conexiones. Sin embargo se sabe que cuenta con mas de 30 millones de

ordenadores repartidos por mas de 130 paises y este numero no cesa de crecer'®.
2.- LOS NOMBRES DE DOMINIO.

a) El protocolo de comunicacion y el concepto de nombre de

dominio.

Aunado a lo anterior Internet facilita la interconexion de maquinas con diferentes
caracteristicas de hardware (por ejemplo computadoras personales, mini-
computadoras, palm, e incluso celulares); y con distinto software (unix, Windows),
a través de medios fisicos de conexion. Lo que se debe a la existencia de los

denominados protocolos de comunicacion'”.

El protocolo es un conjunto de reglas o normas que definen un procedimiento

estandar de comunicacion entre una serie de individuos, en informatica, un

® Stewart, James Michael, La Biblia de Intranet, trad. de Gonzalo Madruga Jiménez Pérez, Madrid,
Anaya Multimedia, 1997, pp. 55-57.
% Perry, Paul J., Los Secretos Del Word Wide Web (World Wide Web Secrets), trad. de Jorge
Rodriguez Vega, Madrid, Anaya multimedia, 1996, p. 62.
" Hervas Antonio, Jorge, et al., op cit., nota 6, p. 2.



protocolo es la descripcion formal de formatos de mensaje y reglas que dos

computadoras deben seguir para intercambiar dichos mensajes12.

Cuando cualquier usuario se conecta a Internet es preciso que la computadora
emplee la familia de protocolos TCP/IP (Transmision Control Protocol/Internet
Protocol) para que se realice el transporte de la informacion. El protocolo TCP/IP
obliga a que toda maquina conectada a una red tenga un numero unico, este
identificador, que recibe el nombre de “direccion IP”, estd compuesto por cuatro
nameros separados por puntos (por ejemplo: 158.42.60.1) y es unico para
t13,

cualquier computadora en el mundo conectada a Interne Estas direcciones IP

son asignadas actualmente por IANA por conducto de los registros regionales.

Lo que en un principio se hacia era teclear ese conjunto de numeros, y su relacion
se tenia en un listado contenido en un unico fichero, que debia residir en todos y
cada una de las computadoras conectadas a la Red, y que se actualizaba con
cada nuevo equipo conectado. Sin embargo este sistema se hizo obsoleto
después de los anos 80, en el que el numero de computadoras se elevo a unos
pocos miles™. Por lo que se procedid a la creacion del llamado “sistema de
nombres de dominio”, mejor conocido como DNS, por sus siglas en inglés,
consistente en la asociacion a cada numero IP de una direccién constituida por
grupos de letras, acrénimos, nombres o palabras, que resultan mas faciles de
recordar por el usuario, la ventaja que ofrece el sistema de nombres de dominio es
que permite mantener el mismo nombre con independencia de la distribucion

dinamica del numero IP y de su modificacion.

La OMPI definié al nombre de dominio, en su informe de comercio electronico y

propiedad intelectual, emitido en mayo del afio 2000, como una “simple direccion

2 |dem.

'3 |bidem, p. 4.

¥ Maestre Rodriguez, Javier A., Planteamiento de la problematica juridica de los nombres de
dominio: Comentario a la sentencia dictada en el caso “PANAVISION”[en linea] (consultada el 2
de enero de 2005), Disponible en Internet
http://www.dominiuis.com/boletines/doctrinal/problematica.htmi

'® Garcia Vidal, Angel, op. cit., nota 3, p. 58.



de Internet disenados para permitir a los usuarios localizar de una manera facil

sitios en Internet”'®.

b) Los niveles de los nombres de dominio.

En la actualidad basicamente la direccion electrénica de Internet sigue un
esquema ldogico, conocido como URL, por sus siglas en inglés, que es el
localizador uniforme de recursos, el cual especifica, en primer lugar mediante el
protocolo correspondiente (“http”, “ftp” or “mailto”), la aplicacién electrénica
deseada y después la direccidn concreta del servidor con el que se desea
contactar'’. El protocolo mas usado por la World Wide Web para la comunicacion

entre diferentes equipos conectados entre si es el http.

Ahora bien, los nombres de dominio tienen una estructura definida y se organizan
de modo jerarquico y se separan facilmente. Un ejemplo de nombre de dominio
es “rs.internic.net”, al que le corresponde la direccion IP 198.41.0.9, en donde “rs”
es el nombre del servidor, “internic” es el nombre del dominio principal y “net” es el
nombre del dominio superior'®. En general las secciones del nombre de dominio

son las siguientes: ™

- El nombre del servidor. Apunta a un servidor (software que puede distribuir
informacion) que ésta en uno de los host del dominio principal; dado que el
servidor es un producto de software, que puede existir en una maquina
junto a otros servidores, cada uno de ellos identificado por un Unico nombre
de servidor. Los nombres de servidor a menudo son nombres estandar,
como “ftp”, “www”, “ogopher”, pero los nombres de servidor pueden tener
dos 0 mas subnombres separados por puntos.

- El nombre de dominio principal es la Unica porcién identificativa del nombre

que no puede coincidir con la de ningun otro grupo de host.

'® Cfr. Rodriguez Balsa, Alejandro. et al., .com probado. Experiencias de empresas exitosas de
Internet en México, México, Grupo Editorial Patria, 2002, p. XXIV.

1 Carbajo Cascoén, Fernando, Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet,
Navarra, Aranzadi Editorial, 1999, p. 35.

12 Stewart, James Michael, op. cit., nota 9, p. 88.
Idem.



- Los nombres de dominio de alto nivel, estos dominios identifican tanto el
proposito o la clase del host o del pais en el que esta localizado, por

ejemplo para los host que estan localizados en EE.UU., estos son “.com’,

“* 13

.edu”, “.gov’, “.mil”, “.net’, “.int” y “.org”. Los host localizados fuera de los
Estados Unidos utilizan los codigos de pais de dos letras de X. 500 (como

“.fr” para Francia; “.es” para Espafia y “.mx” para México).

La anterior division resulta general, pero consideré que era necesario colocarla
para mayor entendimiento, pues existen actualmente reglas determinadas para

identificar cada nivel de nombre de dominio.

Los nombres de dominio se leen de derecha a izquierda, de ahi que se hable de 3

niveles de nombres de dominio.

En primer lugar es preciso explicar el dominio principal o de primer nivel, conocido
por sus siglas en ingles como TLD (Top Level Domain), se compone de dos o tres
letras que figuran en la parte derecha de la direccion. En la actualidad existen 2
tipos de dominio de primer nivel: los genéricos (conocidos como gTLDs) y los

nacionales (que se conocen como ccTLD o nTLD)®.

Los nombres gTLDS consisten en una abreviatura de la denominacion del sector
especifico en el que desarrolla la actividad del titular del servidor y siendo los que

se enumeran a continuacion?’.

- .com, destinado a las compafias comerciales;

- .org, para las organizaciones con fin no lucrativo;

- .net, utilizado por los proveedores de servicio de la red;

- .int, reservado a las organizaciones creadas en virtud de acuerdo

internacional;

.edu, para instituciones educativas;

2 Garcia Vidal, Angel, op. cit., nota 3, p. 58
2 Ibidem, p. 59.



.gov, para oficinas y agencias federales del gobierno, Unicamente de

Estados Unidos;

- .mil, para el ejercito, unicamente para Estados Unidos;

- .biz, destinado a personas que realicen actividades empresariales;

- .info, que puede ser utilizado por cualquier persona, con independencia de
la actividad a que se dedique;

- .pro, accesible a los profesionales de la medicina, el Derecho o la
contabilidad;

- .name, dirigido a aquellos individuos que deseen un nombre de dominio
para uso personal;

- .coop, utilizable para sociedades cooperativas;

- .museum, reservado para aquellas entidades que puedan demostrar que
cumplen con los requisitos de la definicion de museo dada por el
Internacional Council of Museums; y

- .aero, destinado unicamente a la comunidad del transporte aereo.

- .tel, que es el dominio de mas reciente creacion, aprobado por la ICANN en

mayo de 2006 y que se espera pueda ser utilizado por todas las compafiias

especializadas en prestar servicios de voz sobre IP?.

Los dominios ccTLD o nTLD, incluyen una referencia territorial y se corresponden
con el codigo de cada pais, seglin la norma ISO 31662, cabe destacar que a
nuestro pais le corresponde el “.mx”. La norma de referencia incluye una relacién
de los territorios geograficos, a cada uno de los cuales se les asigna un numero de
letra, no obstante dichos territorios no coinciden siempre con los estados. Pues
hay 46 territorios que no cuentan con un Estado propio y un territorio sobre el cual

no existe soberania que es el “.aq”, para la Antartida®*.

Puede existir un numero ilimitado de nombres de dominio de segundo nivel, los

cuales son elegibles por los usuarios y que deben ser registrados. Estos nombres

% Dommo , noticias del dia martes 16 de mayo de 2006, consultada 18 de mayo de 2006,
Disponible en Internet http://www.dommo.net

zj Garcia Vidal, Angel, op. cit., nota 3, p. 60.
Idem.



de segundo nivel se situan a la izquierda del TLD y deben de ser diferentes unos
de otros, pues es el elemento que realmente distingue la direccién de cada
ordenador. Generalmente cuando se emplea la expresion nombres de dominio se

hace referencia exclusiva a los de segundo nivel®.

Es posible que el usuario decida afiadir otros subdominios con el fin de especificar
mas la localizacion del ordenador, estos son los que se conocen como los
nombres de dominio de tercer nivel o ulterior. En este caso no es necesario el

registro de los mismos.

Ahora bien, cabe hacer la precisién que el nombre de dominio no es lo mismo que
una pagina Web. Mientras que el nombre de dominio corresponde a la direccion IP
del ordenador al que pertenece, la pagina web es el desplegado que aparece en el

monitor.
3.- LA ADMINISTRACION DE INTERNET Y DE LOS NOMBRES DE DOMINIO.
a) La creacion de IANA e InterNIC.

Es de hacer notar que el funcionamiento del sistema de dominios, no se hace de
manera aleatoria y con completa anarquia, no obstante que Internet carece de una
administracion centralizada que se encargue de gestionar unitariamente todos los

recursos existentes en la misma.

La afluencia de usuarios y titulares de paginas Web, hizo necesaria
la creacion de una serie de organizaciones (autorizadas por la
administracion norteamericana, titular de las infraestructuras y
recursos basicos de la red), que al menos administraran los
recursos técnicos de la red para hacer posible la coexistencia e
intercomunicacion masiva y ordenada de usuarios?.

Dicha administracion se limita a aspectos casi exclusivamente técnicos, no
obstante que no hay reglas uniformes claramente establecidas tanto en el aspecto

economico como juridico.

% |bidem, p. 61.
% Carbajo Cascon, Fernando, op. cit., nota 17, p. 35.
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Como ya se habia mencionado durante la administracion estadounidense Clinton-
Gore, en su afan de creacion de una “Infraestructura Mundial de la Informacion”,
surge la Internet Society (ISOC), encargada de la gestion de algunos aspectos
técnicos de Internet, con la ISOC colaboran servidores de acceso a la red,
empresas e instituciones de todo el mundo y organizaciones internacionales, con

el fin de velar por el ordenado desarrollo mundial de Internet.

La colaboracion de la ISOC y la administracién de los Estados Unidos a través del
U.S. Federal Network Council, dio origen a la “Internet Assigned Numbers Autority”
mejor conocida como IANA, que se convirtid en la maxima autoridad a nivel
mundial para el registro o concesion y administracién de Internet Protocol-
Adresses (protocolo de comunicacién) y de los nombres de dominio, aunque en la
practica la concesiéon y administracion corresponde a la Internet Network
Information Center (InterNIC), institucion que depende de la U.S Nacional Science
Foundation (NSF).

En virtud del crecimiento que tuvo Internet mundialmente, se tuvieron que crear
registros regionales, todos ellos autorizados por IANA, cuyo objetivo es el de hacer
cumplir con el Sistema de Registro de Internet (o protocolo de Internet) que ha
sido establecido con la finalidad de hacer cumplir los objetos de exclusividad,
conservacion, ruteabilidad e informacion, de Internet, dichos registros se pueden
encontrar en las Politicas de Administracion de Recursos de Internet, y que como
se menciona en las politicas en mencion, dichos registros regionales son pocos, y
se espera que sigan siendo reducidos ya que las areas de servicios seran

continentales, actualmente existen 5 registros regionales que son:*’

- AfriNIC (African Network Information Centre) — Que abarca la Region de
Africa.
- APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) - Que abarca la Region de

Asia Pacifico.

z [En linea] Consultada el 23 de febrero de 2005. Disponible en Internet
http://www.iana.org/ipaddress/ip-addresses.htm
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- ARIN (American Registry for Internet Numbers) — Que abarca Norte
Ameérica, (Estados Unidos y Canada).

- LACNIC (Regional Latin-American and Caribbean IP Address Registry) —
Que abarca Latinoamérica y algunas islas del Caribe.

- RIPE NCC (Réseaux IP Européens) — Que abarca a Europa, Medio Oeste y

Asia Central.

Distinta es la asignacién y coordinacién de nombres de dominio, pues la
distribucion de competencias varia aun mas. Hay que mencionar que desde 1993
las funciones de registro de los nombres de dominio genericos fueron delegadas
por parte de la autoridad norteamericana InterNIC a la empresa privada “Network
Solutions Inc.” (NSI), cuya politica de asignacion de nombres de dominio estaba
basada en el principio de “quien primero solicita un nombre de dominio, primero lo

obtiene” (“first come, first served”), actualmente es solo un registrador certificado?®®.

El registro y administracion de dominios geograficos o nacionales fueron
delegados por la IANA, a través de los respectivos registros regionales, a
autoridades regionales de naturaleza generalmente publica. Esta situacion sera

tratada con posterioridad?®.

b) ICANN.

1998 fue el ano en el que el Gobierno de Estados Unidos, a través de su
Departamento de Comercio reasumi6 la administracion del sistema; dando a
conocer la “Declaracion de Politica sobre la Administracion de Nombres y
Direcciones de Internet”, conocida también como “Libro Blanco”, cuyo objetivo fue
el de conseguir que Internet se hiciera mas abierto y competitivo; aunque también

fue consecuencia de duras criticas sobre la asignacion de DNS®.

Ese mismo afio en el mes de octubre se cred la Corporacion para los Nombres y

nameros Asignados, mejor conocida como ICANN por sus siglas en inglés. El

2 pablo Vibes, Federico, El nombre de dominio de Internet, Buenos Aires, La Ley, 2003, p. 64.
2 Carbajo Cascon, Fernando, op. cit., nota 17, p. 42.
% Pablo Vibes, Federico, Op. cit, nota 28, p. 61.
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ingreso de esta entidad en la administracién de Internet tuvo como motivo
fundamental la necesidad de liberar al Gobierno de Estados Unidos de las criticas
relativas al sistema de administracion a favor de NSI. En la actualidad sus

funciones mas importantes son:*"

1.- Regular las asignaciones de direcciones IP.

2.- Conceder los parametros de protocolo.

3.- Administrar el Sistema de nombres de Dominio (DNS).
4.- Administrar el sistema de servidores raices.

Es destacable que ICANN es un ente privado sin fines de lucro que actualmente
tiene la administracion del DNS, por esta caracteristica no hay pais, ni organismo

internacional que imponga un sistema normativo determinado.
c) El arribo de Internet a México y la apariciéon de NIC- México.

La historia de Internet en México comenzo el 1° de febrero de 1989, cuando el
Instituto Tecnoldgico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en su
campus ubicado en la ciudad del mismo nombre en Nuevo Ledn, establecid
conexion directa a Internet, convirtiéndose en la primera conexién de nuestro pais,
convirtiendo a México en el primer pais de América Latina que logro establecer un
enlace dedicado a la Red. Siendo de esta manera el ITESM la institucion en
nuestro pais que dispuso del primer “name server’ para el dominio “mx”. La
Universidad Nacional Auténoma de México, fue la segunda institucion que logré

una conexion a Internet, en el Instituto de Astronomia en la Ciudad de México®?.

Como ya se menciond en lineas anteriores, a México le corresponde de acuerdo a

la Norma 3166, el ccTLD “.mx”, cuya administracion fue delegada a la sociedad

* Ibidem, p. 62.
%2 Rodriguez Balsa, Alejandro, et al., op. cit, nota 16, p. XXIX.
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civil, Network Information Center-México (Centro de Informacién de redes México),

mejor conocida como NIC-México.

Cabe destacar que Jon Postel, era la persona que se encargaba de asignar la
responsabilidad de administrar el dominio nacional, siguiendo la politica que la
primera entidad en conectarse a Internet en un pais fuese la que tendria la
responsabilidad de administrar el dominio nacional, el ITESM campus Monterrey,
asumié tal responsabilidad, la cual fue ratificada en octubre de 1995, y en
diciembre de ese mismo afo se anuncié la creacion del Centro de Informacion de
Redes en México (NIC-México), que se encargaria de administrar y coordinar el

desarrollo de los recursos de Internet en el pais®.

Es de hacer notar que de 1989 a 1994, eran principalmente instituciones
educativas las que se conectaban en Internet, fendmeno que se dio en toda

América Latina.

Siendo destacable que el 20 de enero de 1992, se cred Mexnet, una Asociacion
Civil que promovié la discusidn de politicas estatutos y procedimientos que
podrian regular el desarrollo de la red en México. Hasta octubre de 1993, el ccTLD
“.mx” no registrd clasificacion alguna, sin embargo en ese mes en una reunion de
los principales actores de las redes en México, se acordd crear los subdominios
“.com” y “.gob.mx”. Cabe destacar que en ese entonces las instituciones
educativas se registraban bajo la terminacién “.mx” y no es hasta 1996, cuando
una institucién educativa hizo una solicitud de un “.edu.mx”, lo que abrié un foro de

discusion en el que se aprobd la creacion de dicho subdominio.

Entre 1989 y 1993 las universidades operaron como unicas proveedoras de
acceso a Internet en México. Hasta ese ultimo afo, su uso practicamente estuvo
restringido a aplicaciones de caracter cientifico y de investigacion y los usuarios en
sSu mayoria eran académicos e investigadores adscritos a las instituciones de

educacion superior, generalmente expertos en informatica. Por lo que se puede

% Ibidem, p. XXXIV.
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afirmar que las universidades fueron las principales promotoras del desarrollo de

Internet en Iberoamérica*.

En virtud de que la World Wide Web se habia consolidado mundialmente, algunas
empresas mexicanas comenzaron a realizar tramites para obtener los primeros
dominios “.com.mx”, de esta manera DIXELnet se convirtié en la primera empresa

comercial que dispuso de un servidor conectado a Internet.
4.- EL IMPACTO DE INTERNET Y LOS NOMBRES DE DOMINIO.
a) Uso de Internet en el Mundo.

El uso de Internet, contrario a lo que muchos creian en sus inicios, fue creciendo a
partir de su apertura al publico, aunque en un principio su acceso estuvo limitado a
empresas, posteriormente se volvio mas accesible para cualquier persona que
contara con un equipo de computo. Que si bien también ha sido un medio de
comunicacion controvertido, también ha causado un impacto grande en la
publicidad de diversas compaiiias, e instituciones de distintos rangos, asi como ha

facilitado el acceso a la informacién gubernamental.

Otro aspecto destacable es que ha facilitado la comunicacién entre las personas,
incluso de un continente a otro, a través de foros publicos e incluso las
instituciones educativas han aprovechado su uso para impartir educacion a

distancia, conectados a Internet.

No obstante los beneficios que ha dado a los usuarios de este medio, también es
cierto que ha traido dificultades, pues Internet al tener infinidad de contenidos y
como se menciono anteriormente al ser su administracion econoémica y juridica
escasa, se ha convertido en ocasiones en medio para cometer conductas ilicitas,

que han traido complicaciones al marco juridico de distintos paises.

** Ibidem, p. XXXII.
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Al ser Internet una red mundial, existen diversas estadisticas con relacién a su
uso, actualmente el conteo se hace por el numero de equipos que estan
conectados a la red, dicho conteo lo hace Internet Software Consortium, conteo en
el que hasta enero de 2002, el pais donde mas se conectaban equipos en la red
era Japdén con 7,118,333 equipos, mientras que nuestro pais ocupaba el lugar
numero 15 de dicha estadistica. En América Latina, en ese afo, el primer lugar lo

tenia Brasil con 1,644,575, y nuestro pais tiene el segundo en la lista®.

Ahora bien dicho indicador, de acuerdo a otra encuesta varia un poco, en cuanto a
la poblacion que visita Internet de acuerdo al idioma que habla el usuario, en
donde quienes ocupan el primer lugar en cuanto visitas a Internet son los usuarios
que hablan inglés, y contrario a lo que podriamos pensar los usuarios que siguen
en la lista son los que hablan chino, y en tercer lugar son los que hablan en

espaiiol®,
b) El uso de Internet en México y los nombres de dominio.

En nuestro pais de acuerdo a encuestas oficiales publicadas por el la Comision
Federal de Telecomunicaciones y a calculos realizados por dicha Institucién a
diciembre de 2004, aproximadamente en nuestro pais eran en total los usuarios de
Internet 14’036, 475.

Tomando como punto de partida lo anterior, en nuestro pais de acuerdo a un
estudio realizado por la Sociedad Mexicana de Internet en el afio 2004, quienes
mas se conectan son los usuarios que viven en el Distrito Federal, seguidos por
los usuarios del Estado de México, siendo el domicilio con el 78% de las personas

qgue se conectan en nuestro pais, seguido de la oficina.

De acuerdo con esta encuesta realizada en el afio 2004, aproximadamente el 31%

de dichos usuarios habian tenido acceso a Internet de 5 a 6 anos anteriores a la

% Pagina web de Nic México. (consultada 16 de febrero de 2006) Disponible en Internet

http://www.nic.mx
% Cfr. Informacion. (consultada el 14 de febrero de 2006). Disponible en Internet http://global-
reach.biz/globstats/refs.php3.
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fecha en que se realizé la encuesta. Ademas de acuerdo a la encuesta de
referencia, dentro de los habitos de los usuarios de nuestro pais, generalmente
cuando se conectan a Internet aproximadamente el 88% de los usuarios lo hace

para revisar su correo electrénico o para buscar informacion.

Asimismo resulta interesante de los resultados arrojados por dicha encuesta, el
hecho de que los usuarios que han llegado a realizar compras por Internet, el 60%
lo hace en portales que son de México, y el resto lo ha hecho en una pagina

diversa.

Entre las conclusiones a las que se llegaron con dicha encuesta se debe de
mencionar que los usuarios de Internet en México, generalmente visitan
buscadores en Internet, y que las campafas publicitarias de empresas,

instituciones y organizaciones pueden apoyarse en dichos sitios.

Ahora bien, con relacion a las tendencias de los nombres de dominio registrados
bajo ."mx”, de acuerdo a los registros de NIC México, informacion que se brinda en

la pagina www.nic.mx, hasta el 14 de febrero de 2006 la tendencia era la

siguiente:*’

- .com.mx 151,676
- .gob.mx 3,159
- .net.mx 487
- .edu.mx 3,295
- .org.mx 7,029
- .mx 171

TOTAL 164,817

De acuerdo NIC México, como se puede observar los nombres de dominio
com.mx”, son los que hasta esa fecha tenian mas registros. Es destacable que
desde 1997, ya no se recibieron mas registros de nombres de dominio “.mx”, que
habian estado siendo usado por instituciones educativas, pero en virtud de que se

creo el subdominio “.edu.mx”, ya no se permiti6 mas registros bajo el “.mx”,

¥ Pagina web de Nic-México, consultada 14 de febrero de 2006, disponible en Internet

http://www.nic.mx/es/Estadisticas.Dominio?type=0
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quienes tenian registrados su dominio en el “.mx” no les afect6 tal decision. Sin

embargo, se ha visto una reduccion en los dominios “.mx”, pues los mismos

llegaron a ser 198, ahora como se observa el numero se redujo a 171.

c) El registro de los nombres de dominio.

Resulta importante para esta investigacion el conocer cémo se registran los

nombres de dominio en nuestro pais,

requisitos que quedan claramente

establecidos en las Politicas Generales de nombres de dominio, vigentes desde el

2 de octubre de 2006, en las que se sefiala el procedimiento para que se registre

un nombre de dominio bajo la clasificacién .mx, requisitos que se transcriben a

continuacion:

Clasificacion Reservada para:

NET.MX

ORG.MX

a) Proveedor de
Servicios de Internet;

b) Proveedor de
servicios de valor
agregado;

C) Proveedor de
servicios de red
inalambrica;

d) Prestador de servicios
de transmision de datos;
e) Prestador de servicios
especiales de
telecomunicaciones
NOTA: Cualquier otra
organizacion no incluida
en la presente columna
no podra ser registrada
bajo ésta categoria.

a) Organizaciones
legalmente constituidas
en México sin fines de
lucro;

b) Sociedades y
Asociaciones Civiles
constituidas legalmente

Requisitos

I. El solicitante debera cumplir
con los requisitos dispuestos en
el punto lll.a.

[I. Enviar una copia de registro
ante la Comision Federal de
Telecomunicaciones como
proveedor de los servicios antes
mencionados.

[ll.Proporcionar informacién de
los servicios que ofrecen,
comprobantes del nombre oficial
del ISP.

Posteriormente, en un plazo
menor a 10 dias, NIC Meéxico
debera recibir los documentos
originales via correo postal.

I. El solicitante debera cumplir
con los requisitos dispuestos en
el punto lll.a.

[I. NIC México podra solicitar a
los titulares del nombre de
dominio cualquier documentacién

% Estas politicas son una modificacion de las Politicas Generales de Nombres de Dominio que
estaban vigentes desde el 1 de junio de 2004 , disponible en Internet http:www.nic.mx
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EDU.MX

en México;

c) Personas Fisicas
establecidas en México,
que acrediten el uso del
nombre de dominio sin
fines de lucro;

d) Organismos
Internacionales sin fines
de lucro establecidos en
México;

e) Organismos No
Gubernamentales
constituidas en México;
f) Embajadas y
consulados de paises
extranjeros establecidos
en el territorio nacional
Mexicano;

g) Partidos Politicos y
asociaciones de caracter

politico;

h) Asociaciones
religiosas;

i) Instituciones
dedicadas a la
educacion de personas
con capacidades
diferentes;

i) Instituciones de

beneficencia privada;

k)  Fideicomisos de
caracter privado.

NOTA: Cualquier otra
organizacion no incluida
en la presente columna
no podra ser registrada
bajo ésta categoria.

a) Instituciones de
Educacioén que cuenten
con un registro ante al
SEP o se encuentren
incorporadas a alguna
Universidad reconocida
por el Estado Mexicano;
b) Escuelas de
Capacitacion Laboral o
Educacién técnica

que considere necesaria para
verificar el cumplimiento pleno de
las presentes Politicas.

[ll. Copia de una identificacion
oficial de la persona que firme la
carta.

En caso de que NIC México
solicite alguna documentacion las
personas  morales, deberan
enviar documento que
compruebe la calidad senalada
en la columna anterior y en caso
de las personas fisicas, enviar
una carta sefialando que las
actividades que realizan son
primordialmente actividades sin
fines de lucro.

El envio de los documentos
debera realizarse en un plazo
menor a 10 dias via correo
electronico.

l. El solicitante debera cumplir
con los requisitos dispuestos en
el punto lll.a.

[I. Enviar copia del Registro ante
la SEP o copia del periédico o
diario oficial que lo acredite de
acuerdo al caso especifico; o0 en
Su caso, copia del registro ante el
CONACYT.

[ll. Enviar una carta
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GOB.MX

acreditadas por alguna
Oficina competente del
Gobierno Mexicano;

c) Instituciones
dedicadas a la
Educacion preescolar
que cuenten con un
registro ante al SEP o se
encuentren incorporadas
a alguna Universidad
reconocida por el Estado
Mexicano;

d) Instituciones
dedicadas a la
investigacion que
cuenten con el registro
ante el CONACYT.
NOTA: Cualquier otra
organizacion no incluida
en la presente columna
no podra ser registrada
bajo ésta categoria.

a) Gobierno Federal,
Estatal y  Municipal,
Secretarias y
Dependencias,
Programas
Gubernamentales,
Organismos
centralizados,
descentralizados,
desconcentrados,
auténomos

y Organismos
paraestatales de la
Administracion  Publica
del Gobierno Mexicano;
b) Empresas Estatales y
paraestatales del
Gobierno Mexicano;

c) Embajadas de
México;

d) Fideicomisos de
caracter publico.

NOTA: Cualquier otra
organizacion no incluida
en la presente columna

membreteada de la institucidn
que la solicita, la cual sera la
unica autorizada para utilizar el
nombre de dominio.

IV. Copia de una identificacion
del representante legal que firme
la carta.

Posteriormente, en un plazo
menor a 10 dias, NIC México
debera recibir los documentos
originales via correo postal.
NOTA: La entidad que registre el
nombre de dominio sera la Unica
autorizada para realizar
modificaciones en el mismo.

I. El solicitante debera cumplir
con los requisitos dispuestos en
el punto lll.a.

[I. Carta con membrete de la
entidad del Gobierno Mexicano
que solicite el registro, firmada
por un representante legal.

[ll. Copia de una identificacion
oficial del representante legal que
firme la carta.

Posteriormente, en un plazo
menor a 10 dias, NIC Meéxico
debera recibir los documentos
originales via correo postal.
NOTA: La entidad que registre el
nombre de dominio sera la unica
autorizada para realizar
modificaciones en el mismo.

La Organizacion relacionada con
un nombre de dominio con
terminacién .gob.mx no podra ser
modificada salvo que se publique
de forma oficial en el Diario
Oficial de la Federacion o Gaceta
del Estado segun corresponda.
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no podra ser registrada
bajo ésta categoria.
COM.MX Cualquier persona fisica Solamente los requisitos

o moral que lo solicite. dispuestos en lll.a
Como ya se menciond, los requisitos para registrar un nombre de dominio se
encuentran determinados en las politicas generales de nombres de dominio, de
las cuales es destacable que el nombre de dominio debe de cubrir ciertas
caracteristicas, tal como que el nombre de dominio no debe de exceder de 63

caracteres, y practicamente permiten el uso de casi cualquier caracter.
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CONCLUSIONES DEL CAPITULO
1.- Internet se ha convertido en una herramienta importante, a pesar de que un
principio la misma estaba destinada a determinadas actividades, pero con su
apertura al mercado comercial la tendencia de la misma ha sido que se flexibilice
Su acceso a mayor numero de usuarios, y de esta manera lograr lo que se llama

“Internet sin fronteras”.

2.- El Sistema de Nombres de Dominio, se convirtié en un elemento esencial para
la comunicacion en Internet, pues cuando aumentaron considerablemente el
numero de equipos conectados en la red, el nombre de dominio resulto mas
efectivo que las direcciones IP, pues es obvio que resulta mas facil recordar

palabras que numeros.

3.-Existen dos tipos de nombres de dominio en la actualidad los llamados gTLD
(cuya administracion se encuentra a cargo de la ICANN); y los ccTLD cuya
administracion se encuentra a cargo de una entidad en cada Estado (que puede
ser de caracter privado o publico, dependiendo de a quien se le haya designado),
en el caso de México su ccTLD es el “mx” y solo se registran los nhombres de

dominio de tercer nivel.

4.- Internet en la actualidad carece de una administracion centralizada, que se
encargue de gestionar sus recursos, pero con el aumento de los usuarios se
crearon diversas organizaciones que al menos administran los recursos técnicos
de Internet, esto con el objeto de que la comunicacion en la misma sea de manera
ordenada, aunque hay que destacar que existen reglas uniformes en el aspecto

economico y juridico.

5.- En el caso de México, la administracion de los nombres de dominio, desde el
afo de 1989 se encuentra a cargo de Network Information Center México (mejor
conocida como NIC-México)y en principio la administracion se rige bajo las

“Politicas Generales de Nombres de Dominio para “.mx”, en donde se dan los

requisitos para adquirir un nombre de dominio bajo el ccTLD “.mx”, cuyo registro
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en la actualidad solo es del tercer nivel, pues desde el afio 1997, ya no se registra

el segundo nivel.
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CAPITULO II.- MARCO TEORICO
1.- SIGNOS DISTINTIVOS.

El Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial en su articulo 1,
inciso 2), enumera las figuras que protege la Propiedad Industrial, entre las que se
encuentra la marca, figura a la que la gran mayoria de los autores ubica en el

grupo de los signos distintivos.

Para Federico Pablo Vibes el signo distintivo es “un simbolo cuya capacidad
distintiva estad dirigida a productos y servicios -en el caso de las marcas
comerciales- a identificar comerciantes o empresas en el caso de los nombres
comerciales y ensefas-, 0 bien, a resaltar la procedencia de ciertas mercancias-

en el caso de las denominaciones de origen.”’

Cabe destacar que en materia de signos distintivos no interesa que tengan
originalidad ni que impliquen aporte para el mundo de la técnica. Su funcion

primordial es la de identificar productos, servicios y sujetos.

Es notable la relacidén estrecha que guardan los signos distintivos con el comercio,
pues con estos se cumple el objetivo de que cualquier producto, servicio o sujeto
sea conocido mas alla de la puerta del establecimiento comercial, siendo
importante a cualquier signo distintivo o que concierne a su circulacion. Es a partir
de dicha circulacion de los signos distintivos, que se torna vital evitar toda
posibilidad de confusién, de lo cual se debe ocupar cada sistema regulatorio, pues
dada la relacion estrecha que guarda con el comercio el consumidor o comprador
necesita de un signo distintivo que les permita identificar al vendedor vy

diferenciarlo de sus competidores. 2

; Pablo Vibes, Federico, El nombre de dominio de Internet, Buenos Aires, La Ley, 2003, p. 64.
Idem.



Siendo importante sefialar que, para cualquier signo distintivo, lo fundamental es
su capacidad individualizadora, pues ésta es la que influira al momento de

reconocerle proteccion legal.
2.- LA MARCA
a) Concepto.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola en sus acepciones 12y

11 define a la marca como:

Marca.- (Del b. lar. Marca, y este del germ. Mark, a. al. Ant.

Marka). F. sefial hecha en una persona, animal o cosa, para

distinguirla de otra, o denotar la calidad o pertenencia...11...

Ling. Rasgo distintivo que identifica a una serie de fonemas por

oposicion a otra. ll~ de fabrica. F. Distintivo o sefialar que el

fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le

pertenece exclusivamente. ll~ registrada. F. marca de fabrica o

de comercio que, inscrita en el registro competente, gozan de

proteccion Iegals.
Como se desprende de esta definicidn, la principal caracteristica de la marca en
su acepcién mas amplia es la de distinguir un objeto de otro y/o denotar su calidad
o pertenencia. Es de hacer notar que entre las definiciones que encontramos

aceptadas en nuestra lengua, esta sefialada su funcién distintiva de productos.

Como se menciond con anterioridad, esta figura se ubica dentro del grupo que

integran los signos distintivos.

Siendo la marca importante para esta investigacién, es pertinente exponer algunos

conceptos que diversos autores proporcionan.

El autor espanol, Federico Pablo Vibes, define a la marca como “un signo que
distingue un producto o un servicio” . Es de hacer notar de esta definicion que
aunque breve, resalta el objeto primordial de la marca que es el de distinguir,

siendo destacable que es tanto a un producto como a un servicio. Coincide con

® Diccionario de la lengua espafiola, 222 ed., t. 7, Espaina, Espasa, 2002, p. 983.
* Pablo Vibes, Federico, op. cit., nota 39, p. 164.



esta definicién la del autor argentino, Jorge Otamendi, quien la define como “el
signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro™, coincide este autor

en la caracteristica esencial de la marca de distinguir productos o servicios.

Rangel Medina considera a la marca como “el signo de que se valen los
industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus
mercancia o servicios de los de sus competidores™. Este concepto incluye
ademas otro elemento que es el del competidor, sin dejar de lado la caracteristica
de distinguir o diferenciar, lo que hace particular al producto o servicio que se

pretende distinguir con la marca.

La Ley de la Propiedad Industrial vigente en su articulo 88 sefiala que se entiende
por marca “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su
misma especie o clase en el mercado”. Ahora bien, el concepto legal sigue
conservando la caracteristica esencial de la marca de distinguir productos o
servicios, aunque agrega un elemento mas, consistente en que el signo debe ser

visible’.
b) Fin de la marca

De acuerdo con Gabriel Martinez Medrano y Gabriela M. Soucasse, al diferenciar

un producto o un servicio de otro en el mercado, la marca cumple con dos fines.

El fin primario consiste en proteger la inversién del titular en la creacion de una

clientela. En un sentido amplio esa clientela es tomada como parte del patrimonio

® Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, 22 ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1995. p. 7

® Rangel Medina, David, Derecho intelectual, México, UNAM/McGraw-Hill, 1998, p. 62.

’ Cabe mencionar que el 22 de marzo de 2006, se turné a las Comisiones unidas de Comercio y
Fomento Industrial del senado de la Republica, una iniciativa de reforma al articulo 88, en el que
se propone modificar dicho articulo para incluir a las marcas sonoras, cuya redaccion quedaria
en caso de aprobarse de la siguiente manera “Articulo 88: Se entiende por marca todo signo
visible o sonoro que distinga productos o servicio de otros de su misma especie o clase en el
mercado”. Legislatura LIX, Iniciativas de Ciudadanos Senadores, Gaceta No. 159, Afo 3,
Segundo Periodo Ordinario, 22 de marzo de 2006, disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/?sesion=2006/03/22/1&documento=23



del titular, y es lo que la ley protege en primer término; de esta manera la marca

permite al empresario identificarse en el mercado y con esto poder competir.®

El segundo objetivo que cumple la marca es la de proteccion al consumidor, la
cual cumple la marca al identificar el producto y permitir al consumidor la compra
por repeticion.? Nuestros tribunales coinciden con este fin, el cual se justifica en el
hecho “de que el consumidor medio no realiza respecto del signo marcario un
analisis profundo o sistematico para detectar las diferencias entre una y otra
marca. Asi pues, mediante el registro de una marca la autoridad esta protegiendo
al publico consumidor, evitandole posibles errores respecto a la naturaleza y
origen de los diversos productos que concurren en los mercados de bienes y

servicios.”"°

c) Funciones de la marca.

i) Distincion de productos y servicios.
Es de hacer notar que la verdadera y unica funcién esencial de la marca es la de
distinguir un producto o servicio de otros, lo que le permite al comprador
seleccionar de una diversidad de los mismos, siendo en consecuencia las demas

funciones secundarias.

La marca permite la distincion entre productos o servicios de una misma especie,
en caso de que el signo en cuestion no sea apto para distinguir un producto o
servicio de otros, la marca entonces no podra serlo en los términos sefialados. En
cuanto se coloque el producto en el mercado, la marca servira al comprador para
elegir entre varios o volver adquirir el mismo producto o servicio que ha adquirido

con anterioridad.

® Martinez Medrano, Gabriel A. y Soucasse, Gabriela M. Derecho de marcas, Buenos Aires,
Ediciones La Rocca, 2000, p. 26.

° Ibidem, p. 27.

1% Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, “MARCAS, SEMEJANZA EN GRADO DE
CONFUSION. AUN CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PERTENEZCAN A
DISTINTAS CLASES O GENEROS”, Semanario Judicial de la Federacion, Octava Epoca, Tomo
XV-I, Febrero de 1995, Tesis 1.3°.A.5842, p. 226.



ii) Funcion de Indicacién de origen.
Es importante resaltar que tradicionalmente se entendié que la marca identificaba
el origen del producto, sin embargo dicha funcién se ha demostrado que no esta
relacionada con la marca, pues la marca en si no distingue el origen, y en opinién
de Jorge Otamendi, con el cual se coincide, la gran mayoria del publico o
consumidores ignoran quien es el fabricante de los productos que adquiere. No
obstante, existen casos en que la marca esta formada o constituida por el nombre
del fabricante, entonces la marca identificara también el origen del producto, por

ello esta funcion sera secundaria’”.

Aun asi es notable la opinidn del autor espafnol Carlos Fernandez Novoa, para
quien la funciéon de indicacién de origen es de gran relevancia, pues deriva
directamente de las reacciones de los consumidores, que en su opinion “se
fundamenta en la propia estructura del derecho subjetivo sobre la marca; la
exclusiva conferencia al titular de la marca trae consigo que todos los productos o
servicios de la clase cubierta por la marca y diferenciados por el signo
correspondiente procedan de una misma empresa”'?.
iii) Funcion de garantia.

Esta funciéon adquiere importancia en virtud de que se garantiza una calidad
uniforme. Pues el consumidor lo que espera cuando consume una marca
reiteradamente es que se encuentre la misma o una mejor calidad que cuando la
ha adquirié con anterioridad, Callman R., explica que lo que se conoce como una
garantia, es de hecho la concientizacion del vendedor y comprador de que el uso

de una marca sugiere una cierta constancia del producto™.

Cabe senalar que la calidad uniforme no constituye obligacion legal del titular de la
marca del bien o servicio de conservar una calidad idéntica con el transcurso del
tiempo, es mas bien el interés del titular de la marca que el producto o servicio

conserve su calidad o la aumente, pues en dado caso de que disminuya esa

" Otamendi, Jorge, op. cit., nota 43, p. 9.
2 Fernandez-Novoa, Carlos, Derecho de marcas, Madrid, Editorial Montecorvo, S.A., 1990, p.26.
'3 Otamendi, Jorge, op. cit., nota 43, p. 10.



calidad, es evidente que el consumidor opta por cambiar de marca y entonces el
riesgo es perder clientes, Mathely explica que es una funcién indirecta, derivada
de la funcién natural y esencial, “porque el objeto marcado proviene de un origen
constante del que el consumidor puede esperar la permanencia de ciertas
calidades.”™

iv) Funcion de publicidad.

Esta funcion es secundaria, aunque destaca pues esta vinculada directamente con
el signo con el que se distingue el producto o servicio, pues resulta evidente que el
consumidor la va a pedir y el titular de la marca tratara de que la pida, la
caracteristica del simbolo como sefiala Callman R. “es su poder motivante,
distinguiéndolo de un mero signo que comunica informacion en si mismo no tiene
poder para motivar cualquier respuesta mas alla de aquella industria conocida por
la informacion sola.”"®

Muchas de las marcas estan disefadas o conformadas para informar ciertas
caracteristicas del producto o servicio que distinguen, ejemplo de ello lo
encontramos en marcas como COCA-COLA, NESCAFE, entre otras. “Quien ‘crea’
o adopta, cualquier signo como marca lo hara por lo general teniendo en cuenta el
grado de aceptacion que aquella tendra como signo en el publico. Ello, por la
funcién publicitaria que esa marca tiene. Pero, aun asi sera una funcion
secundaria porque bien puede tratarse de un signo negativo desde el punto de

vista publicitario y aun asi ser distintivo.”"®

d) Clases de marcas.

Existen varios criterios para clasificar las marcas, entre los que encontramos los

siguientes:

" Ibidem, p. 11.
> 1dem.
'® Ibidem, p. 12.



i) De productos y servicios.
Las marcas originalmente fueron concebidas para distinguir productos
unicamente, incluso en la mayoria de las legislaciones sobre marcas el objeto de
las marcas era el de diferenciar un producto de otro. Sin embargo los servicios
fueron creciendo su participacion en el mercado, por lo que el criterio tradicional

tuvo necesidad de ser revisado.

El primer pais que protegio la marca de servicios fue Estados Unidos, a partir de la
publicacion de la denominada Ley Laham (Laham Act) de 1946, en la que se
incluyé como objetos distinguibles o que se identifican por marcas los servicios.
Siendo destacable que el Convenio de Paris para la Propiedad Industrial

reconocio en su revision de 14 de julio de 1967 la marca de los servicios.

Asimismo, nuestro sistema legal adopto el reconocimiento y reglamentacion de la
marca de servicios hasta 1975, situacion que prevalece en la ley vigente de 1991,

reformada en 1994"".

ii) Marcas nominativas, figurativas, tridimensionales y mixtas.
Esta clasificacion corresponde a la composicién, integracion o formacién de las

marcas.

Las nominativas consisten en un vocablo, en una palabra o frase. Federico Pablo
Vibes sefala que las nominativas son aquellas que se pueden leer, escribir y
pronunciar, mas alla de que el vocablo tenga o no un significado en el lenguaje
real®.

Por lo que respecta a las figurativas, también conocidas como innominadas o
graficas, se caracterizan porque el signo es un emblema, un dibujo o una
combinacion y distribucion de colores mostrados en la superficie, son so6lo figuras

que no pueden ser “leidas”, ni “escritas”, ni “pronunciadas”, pueden representar un

v Rangel Medina, David, op. cit., nota 44, p. 63.
'® Pablo Vibes, Federico, op. cit, nota 39, p. 164.



objeto de la realidad cotidiana o bien una figura abstracta'®. Cabe sefalar que en
nuestro sistema juridico se permiten formas tridimensionales, o que tienen
volumen, por lo que se trata de una marca plastica, como pueden ser envases 0

frascos®.
Las marcas mixtas son aquellas que tienen elementos comunes a las anteriores.

iii) Marcas registradas y de hecho.
Esta clasificacion se desprende de dos sistemas legales de marcas conocidos

como: atributivo y declarativo.

El primero de los sistemas citados, consiste en que para que exista el derecho
sobre la marca debe existir el registro de la misma; mientras que para el segundo
sistema el derecho sobre la marca existe a partir del uso del signo a modo de

marca, con independencia de que luego pueda ser registrado por el titular.?’

El sistema declarativo es seguido generalmente por los paises anglosajones,
como lo son Estados unidos, Australia y Nueva Zelanda; mientras que el sistema
atributivo es usado por los paises de tradicion juridica franco romanistica, los

cuales asignan el derecho marcario sélo a partir del registro.?

“El sistema adoptado por nuestro pais puede considerarse como mixto, ya que si
bien es cierto que basicamente es el registro el que genera la exclusividad del
derecho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos juridicos antes
del registro, y con posterioridad a su otorgamiento”; de acuerdo a nuestros
Tribunales, lo anterior es asi pues la Ley de la Propiedad Industrial prevé la
posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzo a ser usada antes

que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que

9 |dem.

20 Rangel Medina, David, op. cit., nota 44, p. 64.

! Pablo Vibes, Federico, op. cit., nota 39, p. 166.

2 1dem.

2 Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, “MARCA NOTORIA. NOCION Y PROTECCION DE
LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL PAIS”, Semanario
Judicial de la Federacion, Séptima Epoca, Tomo 193-198, sexta parte, 1985, p. 109.



conducen a la anulacion del registro ya otorgado para que se registre la marca
usada con anticipacién lo que se prevé en los articulos 87, 92 Fraccion |y 151

fraccion Il de la Ley de la Propiedad Industrial.

iv) Marcas notorias y no notorias.

Esta clasificacion es importante por sus implicaciones juridicas y econdmicas.?*

Las marcas notorias, son las que son conocidas por un gran numero de personas,
las cuales por lo general son de renombre y que tienen gran aceptacion en el
publico perteneciente a un determinado mercado; lo que se ha logrado
principalmente por los medios de comunicacion que han favorecido el surgimiento

de este tipo de marcas.?®

Al principio las marcas eran conocidas unicamente en el territorio de origen, pero
poco a poco algunas lograron rebasar fronteras, expandiendo su clientela a otros
territorios, lo que provocé que se propusiera una proteccion especial
reconociéndose esa tutela por primer vez en la revisién del Convenio de Paris de

1925, en la que se introdujo el articulo 6 bis, que dice:

“Articulo 6bis [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1) Los paises de la unidon se comprometen, bien de oficio, si la legislacién del
pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el
registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que
constituya la reproduccion, imitacion o traduccidn, susceptibles de crear
confusién, de una marca que la autoridad competente del pais del registro
o del uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de
una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para
productos idénticos o similares. Ocurrira lo mismo cuando la parte esencial
de la marca constituya la reproduccion de tal marca notoriamente conocida
0 una imitacién susceptible de crear confusion con ésta.

2) Debera concederse un plazo minimo de cinco afios a partir de la fecha del
registro para reclamar la anulacion de dicha marca. Los paises de la Unidn
tienen la facultad de prever un plazo en el cual debera ser reclamada la
prohibicion del uso.

 pPablo Vibes, Federico, op. cit., nota 39, p. 166.
% |bidem, p. 167.



3) No se fijara plazo para reclamar la anulacion o la prohibicién del uso de las
marcas registras o utilizadas de mala fe.”

Por lo que se refiere a una marca no notoria, el titular de esa marca no puede ser

despojado por otro titular de una marca no notoria en el extranjero, sino se

cumplen los requisitos mencionados.?

La proteccion excepcional de una marca notoriamente conocida se justifica porque
el registro 0 uso de una marca similar que se prestara a confusion equivaldria a un
acto de competencia desleal y de acuerdo a nuestros Tribunales se puede
considerar perjudicial para los intereses del publico consumidor que puede ser
inducido al error, respecto del origen o calidad de los productos amparados con

esa marca similar.?’

Por su parte Rangel Medina justifica la proteccion a la marca notoria en las

siguientes razones:?®

- Porque el registro o el uso de una marca igual o similar que se prestara a
confusion, equivaldria a un acto de competencia desleal;

- Porque se puede considerar perjudicial ese registro para los intereses de los
que pueden ser inducidos a error;

- Por la necesidad de proteger el trabajo honesto;

- Por el deber de evitar que alguien pudiera apropiarse indebidamente de los
signos que son propiedad de otro; y

- Porque el empleo de una marca no debe usurpar indebidamente los derechos
de un tercero, ya que ante la seguridad que conceden los registros debe

prevalecer el respeto a los derechos que otro haya adquirido por su trabajo.

Se coincide con la afirmacion de Rangel Medina, con relacion a que la proteccion

de la marca obedece a un triple interés:

% |bidem, p. 168.
2 Cfr. la tesis citada en la nota 61.
% Rangel Medina, David, op. cit., nota 44, p. 72.
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- Interés del duefio o duefios de esa clase de marcas que el prestigio y el activo
intangible que simbolizan estén protegidos contra el uso indebido y el deterioro
que provoca su utilizaciéon no autorizada.

- Interés del consumidor, a estar protegidos contra el engano y la confusion en
cuanto a la procedencia y calidad de los productos y servicios vendidos por
quienes no estan autorizados a utilizar marcas notoriamente conocidas.

- Se promueven practicas comerciales equitativas y honestas, con la proteccion
privilegiada que se brinda a la marca notoria, y con la reciente adicion de los
articulos 98 bis a 98 bis-9 a la Ley de la Propiedad Industrial, también se brinda
dicha proteccion a las marcas famosas, mediante la declaratoria de marca

famosa y de la marca notoriamente conocida.
e) Adquisicion del derecho de marca.

Nuestros tribunales sefialan que las fuentes del derecho de la marca, y que han
sido reconocidas y adoptadas por las legislaciones de distintos paises, son el
primer uso y el registro, y como se ha mencionado, el sistema adoptado por
nuestro pais puede considerarse mixto, pues si bien es cierto que basicamente es
el registro el que genera la exclusividad del derecho sobre la marca, también es
verdad que el uso produce efectos juridicos antes del registro, y con posterioridad
a su otorgamiento.?® Aunque es el registro el Unico que genera el derecho de

exclusividad sobre el signo.
f) Marcas registrables.

El articulo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, enumera los signos que pueden

constituir una marca, los cuales son:

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles
de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse,

frente a los de su misma especie o clase;

29 Cfr. la tesis citada en la nota 61.
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Il.- Las formas tridimensionales;

lll.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales siempre que

no comprendan los que sefala el articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

IV.- El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una

marca registrada o un nombre comercial publicado.

De acuerdo a Rangel Medina la condicion de que el signo sea visible excluye de
sistema mexicano la registrabilidad de las marcas de sonido, asi como las

odoriferas, que se reconocen en otros paises.*

Debe senalarse que el articulo 93 establece que las marcas se registraran en
relacion con productos o servicios determinados segun la clasificacion que
establezca el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual en su
articulo 59 dice que la clasificacion sera la que sefiala la clasificacion internacional
del productos y servicios para el registro de las marcas vigente, establecida en
virtud del Arreglo de Niza, y también prevé que en caso de duda sobre a que clase

corresponda un producto o servicio, el IMPI resolvera.

La Ley de la Propiedad Industrial de igual manera en su articulo 90 enumera en

sus 17 fracciones los supuestos que no son registrables como marca.
d) Registro de la marca.

i) Solicitud y tramite.
La Ley de la Propiedad Industrial sefiala el procedimiento por el cual se obtiene el
registro de una marca, el cual inicia presentando una solicitud por escrito que debe
contener:
- nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
- el signo distintivo de la marca, con la mencién de si es nominativo, innominado,

tridimensional o mixto, fecha del primer uso de la marca (en este caso la fecha

% Rangel Medina, David, op. cit, nota 44, p. 65.
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no puede ser modificada posteriormente), o se puede hacer mencion de que no
se ha usado (si no lo indica se presumira que no se ha usado);

- los productos o servicios a los que se aplicara la marca.

- en caso de reclamarse la prioridad, se sefalara el pais de la solicitud original,
la fecha original, la fecha de presentacion y el numero de serie de la solicitud
extranjera (arts. 117 y 118 de la Ley de la Propiedad Industrial);

- el nombre y firma del solicitante o apoderado, lugar y fecha (arts. 113 de la Ley
de la Propiedad Industrial y 56 a 60 del Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial); y

- la solicitud debe ser en idioma espafiol, en caso de que un documento anexo
este en otro idioma, debe presentarse su traduccion (art. 179 de la Ley de la

Propiedad Industrial).

Los anexos que se deben de acompaniar a la solicitud son los siguientes:

- Comprobante de pago de la tarifa de derechos por concepto de la solicitud.
(art. 114 de la Ley de la Propiedad Industrial y 5 fracc. VI del Reglamento de la
Ley de la Propiedad Industrial).

- 6 etiquetas con las medidas reglamentarias, no se requiere exhibicidén si son
nominativas. (Art. 114 de la Ley de la Propiedad Industrial).

- 6 impresiones fotograficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la
marca tridimensional en los 3 planos. (art. 114 de la Ley de la Propiedad
Industrial).

- En caso de marca en copropiedad, reglas de uso y licencia de la marca y
transmision de derechos. (art. 116 de la Ley de la Propiedad industrial).

- En su caso, copia simple de la constancia de inscripcidén en el Registro General
de Poderes del IMPI. (art. 5° fracc. VIII del Reglamento de la Ley de la
Propiedad Industrial).

- Documento original que acredita la personalidad, y en su caso se puede
sefalar expediente para compulsa de un original.

- En su caso documento de prioridad. (art. 118 de la Ley de la Propiedad

Industrial).
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La

3 copias de la solicitud todas firmadas en original. (art. 3° del Reglamento de la

Ley de la Propiedad Industrial).

solicitud del registro de marca se debe presentar ante el IMPI, con la

informacion y anexos sefalados, una vez recibida se procedera conforme lo

siguiente:

En

Recibida la solicitud se hara un examen de forma, para comprobar que se
cumplen los requisitos de la ley, en caso de que se satisfagan todos los
requisitos, al momento de presentarse la solicitud, esa sera la fecha de
presentacion, en caso contrario sera hasta que se cumpla con todos los
requisitos (arts. 119 y 121 de la Ley de la Propiedad Industrial). La fecha de
presentacion determinara la prelacion o preferencia entre las solicitudes (art.
121 de la Ley de la Propiedad Industrial).

Finalizado el examen de forma se realizara el examen de fondo, en el cual se
verificara si la marca es registrable conforme a la ley, o si existe algun
impedimento para el registro de la marca, en la ley se fijan los plazos para
cumplir con los requisitos (arts. 122, 122bis, 123 y 124 de la Ley de la
Propiedad Industrial).

Concluido el examen de fondo y satisfechos todos los requisitos legales y
reglamentarios, el Instituto expedira el titulo, 0 en su caso comunicara la
negativa de manera fundada y motivada. En ambos supuestos la resolucion se
publicara en la Gaceta de la Propiedad Industrial (arts 125 y 127 de la Ley de

la Propiedad Industrial).

el titulo que otorga el IMPI constara lo siguiente:

numero de registro de la marca,

el signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada,
tridimensional o mixta;

productos o servicios a que se aplicara la marca;

nombre y domicilio del titular;

ubicacion de establecimiento, en su caso;
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- fechas de presentacién de la solicitud, de prioridad reconocida y de primer uso,
en su caso, y de expedicion; y

- su vigencia.

No obstante que la Ley de la Propiedad Industrial no prevé recurso alguno en caso
de que se niegue el registro de la marca, en contra de dicha resolucion y cualquier
resolucion emitida por el IMPI, se debe de interponer el recurso de revision
previsto la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues de acuerdo a las
reformas hechas a dicha ley y publicadas en los DOF de fechas 19 de abril de
2000 y 30 de mayo del mismo afio, al ser un organismo descentralizado contra sus
actos procede el recurso en cita, ademas que por Jurisprudencia firme ha quedado
asentado que para que proceda el amparo indirecto y quede satisfecho el principio

de definitividad es necesario promover dicho recurso®'.

ii) Vigencia del registro.
El registro de la marca de acuerdo al articulo 95 de la Ley de la Propiedad
Industrial, tendra una vigencia de 10 afos contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud, con la posibilidad de renovacién del registro por

periodos de la misma duracioén.

Dicha renovacion debe solicitarse por el titular de la marca dentro de los 6 meses
anteriores al vencimiento de la vigencia, no obstante ello el IMPI dara tramite a la
solicitud presentada dentro de un plazo de 6 meses posteriores a la terminacion

de vigencia del registro. Vencido este plazo, caduca el registro.

Se debe de hacer el pago correspondiente, y el titular de la marca debe manifestar
bajo protesta de decir verdad que ha usado la marca en por o menos uno de los

productos o servicios a los que se aplique, sin interrupcion del plazo de 3 afos

%" Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia “RECURSO DE REVISION PREVISTO EN LA
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE ANTES DE
ACUDIR AL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE IMPUGNE UNA RESOLUCION DEL
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (DECRETOS DE REFORMAS DEL
19 DE ABRIL Y 30 DE MAYO DE DOS MIL")”, Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta
XIX, Novena Epoca, abril de 2004, p. 1359.
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consecutivos sin causa justificada (arts. 133 y 134 de la Ley de la Propiedad

Industrial.)

iii) Derechos y obligaciones del titular de la marca registrada.

Rangel Medina enumera los derechos que la Ley sefala para el titular de la

marca registrada de la siguiente manera®:

al uso exclusivo de la marca (arts. 87 y 126 de la Ley de la Propiedad
Industrial);

de persecucion a los infractores, mediante la solicitud de declaracién
administrativa de infraccién (arts 187, 188, 189, 215 y 217 de la Ley de la
Propiedad Industrial);

de que el IMPI dicte la resolucién administrativa de infraccion previo el
desarrollo del procedimiento consistente en emplazamiento al presunto
infractor y la contestacién y pruebas que éste aporte (arts. 193, 194, 197 y 198
de la Ley de la Propiedad Industrial);

de solicitar se impida la circulacion de mercancias con la marca infractora (art.
199bis, fraccion Il de la Ley de la Propiedad Industrial);

de solicitar se prohiba la comercializacion de productos ilegalmente marcados
(art. 199 bis, fraccion 1l1);

de solicitar el aseguramiento de los productos ilegalmente marcados (arts. 199
bis fraccion 1V, 211, 212 bis y 212 bis | de la Ley de la Propiedad Industrial);

de senalar el destino de los bienes asegurados (art. 212bis, fraccién lll, de la
Ley de la Propiedad industrial);

de solicitar la practica de visitas de inspeccion para comprobar los hechos que
puedan ser constitutivos de la infraccion al derecho de exclusividad del
propietario de la marca registrada (arts. 203 a 209 y 217 de la Ley de la
Propiedad Industrial);

de solicitar la aplicacion de las sanciones administrativas establecidas por la

ley contra los infractores (art. 214 de la Ley de la Propiedad Industrial);

%2 Rangel Medina, David, op. Cit., nota 44, p. 74.
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de exigir la indemnizacion que corresponda al titular de la marca por dafios y
perjuicios que le sean causados por la infraccidon (art. 221 de la Ley de la
Propiedad Industrial);

a la reparacion del dano material o a la indemnizacion de dafios y perjuicios
por la violacion de sus derechos, en la inteligencia de que dicha reparacion en
ningun caso sera inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al publico
de cada producto o a la prestacion de servicios que impliquen una violacion al
derecho de exclusividad de la marca (art. 221 bis de la Ley de la Propiedad
Industrial);

de solicitar del IMPI la investigacion de las infracciones administrativas (art.
215 de la Ley de la Propiedad Industrial);

de conceder licencias de uso de la marca ya sea con caracter oneroso o a
titulo gratuito (arts. 136, 137, 138 y 139 de la Ley de la Propiedad Industria);

de conceder franquicias mediante el convenio respectivo (art. 142 de la Ley de
la Propiedad Industrial);

de transmitir los derechos que confiere la marca registrada (arts. 143, 146 y
147 de la Ley de la Propiedad Industrial);

de renovar el registro por periodos subsiguientes de diez afios (arts. 95, 133,
134 y 135 de la Ley de la Propiedad Industrial);

de renunciar al registro mediante la solicitud de su cancelacion (arts. 154 de la
Ley de la Propiedad Industrial y 63 del Reglamento de la Ley);

de promover la declaracién de nulidad de registros marcarios concedidos
invadiendo los derechos del registro previamente otorgado (art. 155 de la Ley
de la Propiedad Industrial);

de defender el registro de la marca cuando éste sea objeto de demandas de
nulidad, caducidad o cancelacion (arts. 192bis, 193, 194, 196, 197, 198, 199,
199bis, 199bis1, y 199bis3 de la Ley de la Propiedad Industrial); y

de solicitar del IMPI el dictamen técnico que como requisito de procedibilidad
se exige para el ejercicio de la accidn penal en los delitos de reincidencia en la

infraccidon de imitacion de marca y de falsificaciéon de marca en forma dolosa y
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a escala comercial (art. 225 en relacion con el art. 223 fracciones | y Il de la

Ley de la Propiedad Industrial.

De igual manera Rangel Medina enumera las obligaciones del titular de la marca

registrada, que consisten en obligaciones de hacer y en obligaciones de no hacer,

que son las siguientes:*

usar la marca en territorio nacional, por lo menos en uno de los productos o
servicios consignados en el registro, de manera continua y sin interrupciones
de tres 0 mas afios consecutivos. El incumplimiento de esta obligacién trae
consigo la caducidad del registro, a menos que existan impedimentos para el
uso de la marca, independientes de la voluntad de su titular que justifiquen la
falta de uso de la marca (art. 130 de la Ley de la Propiedad Industrial);

usar la marca tal como fue registrada. Sin embargo, puede quedar satisfecha
esta obligacién cuando la marca se use con modificaciones que no alteren su
caracter distintivo (art. 128 de la Ley de la Propiedad Industrial);

usar la marca precisamente como signo distintivo de los productos o servicios
para los que se registrd, y no como denominacion genérica de los mismos. Si
el propietario de la marca provoca o tolera que ésta haya perdido su funcién
diferenciadora e identificadora de los productos o servicios procedera la
cancelacion del registro (art. 153 de la Ley de la Propiedad Industrial);

dejar de usar la marca registrada cuando asi lo declare el IMPI. Esta
prohibicion de usar la marca se decretara cuando su uso sea un elemento
asociado a practicas monopdlicas o de competencia desleal; cuando el uso de
la marca impida la distribucion, produccién o comercializacion de los bienes y
servicios que distinga; y cuando dicho uso entorpezca o encarezca la
produccion, la prestaciéon o la distribucion de bienes o servicios basicos en
casos de emergencia nacional (art. 129 de la Ley de la Propiedad Industrial). El
desacato a esta prohibicion sera sancionado como infraccidon administrativa

(art. 213, fraccidn Xlll de la Ley de la Propiedad Industrial);

*% Ibidem, p. 76.
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usar la leyenda “Marca Registrada” o las siglas “M.R.” o la letra “R” unicamente
en los productos o servicios amparados por el registro (art. 131 de la Ley de la
Propiedad Industrial). El incumplimiento de esta disposicion sera sancionado
como una infraccion administrativa (art. 213 fraccion XXIll de la Ley de la
Propiedad Industrial);

aplicar a los productos, envases o embalajes de productos amparados por la
marca las leyendas “Marcas Registrada”, “M.R.” o “R”, o por algun otro medio
hacer del conocimiento del publico que los productos o servicios se encuentran
protegidos por la marca registrada. El incumplimiento de esta obligacién origina
una pérdida de las acciones civiles y penales derivadas de la violacion del
derecho exclusivo sobre la marca, asi como el derecho de solicitar la practica
de medidas precautorias en el procedimiento de declaracion administrativa de
infraccién de derechos por parte del IMPI (art. 229 en relacién con los articulos
199bis y 199 bis1, de la Ley de la Propiedad Industrial);

en los casos en que se solicite que el IMPl adopte las citadas medidas
precautorias: “l. comprobar ante dicha autoridad: la violacién a su derecho; que
tal violacién es inminente; la posibilidad de sufrir un dafo irreparable y el temor
fundado de que las pruebas desaparezcan o alteren. Il. otorgar fianza, y Ill.
Proporcionar la informacién necesaria para la identificacidn de los bienes,
servicios o establecimientos relacionados con la violacién del derecho de
exclusividad” (art. 199 bis1, fracciones I, Il y Illl de la Ley de la Propiedad
Industrial);

inscribir en el IMPI el documento en el que conste la transmisién de los
derechos que confiere la marca registrada. La consecuencia de no efectuar
dicha inscripcion impide que la cesion produzca efectos en perjuicio de
terceros (art. 143, de la Ley de la Propiedad Industrial);

inscribir en el IMPI el documento en que conste un gravamen de los derechos
de la marca registrada. El incumplimiento de este requisito registral ocasiona
que el gravamen no produzca efectos en perjuicio de terceros (art. 143 de la

Ley de la Propiedad Industrial);
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inscribir en el IMPI la licencia de uso de la marca registrada. El incumplimiento
de este requisito registral impide que la licencia produzca efectos en perjuicio
de terceros (art. 136 de la Ley de la Propiedad Industrial);

antes de la celebracion del convenio de franquicia, proporcionar a quien se la
pretenda conceder, la informacion sobre el estado que guarda su empresa, asi
como la informacion técnica, economica y financiera de la misma, y las
obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven de la celebracién del
contrato (art. 65 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial);

inscribir la franquicia en el IMPI. La omision de este requisito determina que la
franquicia no produzca efectos en perjuicio de terceros (art. 142, parte final de
la Ley de la Propiedad Industrial); y

renovar el registro de la marca. La falta de renovaciones causa la caducidad

del registro (arts. 133 y 152 fraccion | de la Ley de |la Propiedad Industrial).

h) Conclusion del registro de la marca.

Existen varias causas de la perdida del derecho exclusivo que concede el registro

marcario, que son:>*

Caducidad del registro porque la marca dejé de usarse durante los 3 anos
consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaracion de caducidad,
a menos que exista causa justificada para la suspension del uso durante dicho
periodo (arts. 130 y 152 frac. Il, de la Ley de la Propiedad Industrial).
Caducidad del registro porque no se efectua su renovacion (art. 152, frac. I, de
la Ley de la Propiedad Industrial).

Cancelacion del registro por propia voluntad de su titular, cuando se renuncia
al derecho de exclusividad de la marca (art. 154, de la Ley de la Propiedad
Industrial).

Cancelacion por diluciéon de la marca motivada porque su titular provocod o

toleré que se transforme en una denominacion genérica de los productos o

** Ibidem, p. 78.
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servicios para los cuales se registro (art. 153, de la Ley de la Propiedad
Industrial).

- Nulidad del registro por alguno de los motivos previstos por la ley en su art.
151, cabe sefalar que el IMPI es la autoridad que conoce de la acciéon de
nulidad y resuelve sobre la misma, pudiendo ser iniciada de oficio por el IMPI,

por el Ministerio Publico o a instancia de parte interesada.
3.- LIMITES DEL DERECHO DE MARCAS.

Como lo afirma Martinez Medrano, la proteccion del derecho de marcas no es
absoluta, sino que resulta limitada por el plazo del registro, del cual ya se ha
hablado con anterioridad y por los principios de territorialidad, especialidad y por el
sistema atributivo; este ultimo del que ya se ha hablado, por lo que hablaremos de

los principios de especialidad y territorialidad.
a) Principio de especialidad.

Este principio consiste en que la marca no puede registrarse para proteger
indeterminadamente, de modo indiscriminado cualquier mercancia o servicio, pues
el alcance del derecho de marca se limita a la proteccion de los productos o
servicios para los que fue registrada. Ello quiere decir, en principio, que esa misma
marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos o

servicios de otra clase.®®

La accioén del signo se limita al campo de las mercancias iguales o
similares, o pertenecientes a un mismo género o a una misma
especia, el caracter especial de la marca también lo adopta la ley
mexicana cuando exige que los registros de marcas se efectuen bajo
el cumplimiento de las reglas concernientes a la clasificacion
tradicional de productos36.

A la confusién que puede causarse entre este tipo de marcas, Otamendi la llama

confusion indirecta, que:

% |bidem, p. 68.
% Ibidem, p. 69.
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también engafia al consumidor aunque en forma diferente. Se da
cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un
origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a
una linea de productos de un fabricante distinto de quien realmente
los fabrico>’.

Respecto al principio de excepcion en lo referente a las marcas notorias, nuestros

Tribunales han dicho al respecto que:

negar el registro de marcas idénticas o parecidas, aun tratandose de
productos o servicios diferentes, resulta apropiado considerado bajo
una variante de la regla de competencia desleal. Es decir, si el
nombre de una marca ha excedido los limites de su propio campo y
se le asocia con una excelente calidad y un prestigio singular, esta
circunstancia no debe ser aprovechada por otros, ni debe permitirse
el desconcierto y confusion entre el publico consumidor, que pudiera
asumir que los productos o servicios tienen la mismas procedencia.
La semejanza en los signos marcarios a la que alude la ley no debe
circunscribirse a aquella detectada respecto a determinados articulos
clasificados en la misma especie o clase, sino que debe entenderse
referida a toda similitud que induzca a error, sea por su finalidad,
composicion, lugar de venta, o por cualquier otra relacion logica
existente entre las marcas>®.

b) Principio de Territorialidad.

Este principio no surge del derecho interno, sino del derecho internacional. Es de
explorado derecho que un Estado no puede conceder un derecho mas alla de
donde llega su soberania®. Consistiendo este principio en que el ambito de
validez del registro de la marca corresponde y coincide con el territorio nacional;
sus efectos como se ha mencionado rigen el territorio nacional pero tampoco

rebasan sus fronteras*’.

Una excepcion en cuanto a que traspasen las fronteras, es cuando se trata de una
marca registrada conforme un instrumento de tipo regional, tal es el caso de la

Union Europea, cuyo registro es valido en toda la unién, conforme al Reglamento

%" Cfr., Martinez Medrano, Gabriel A. y Soucasse, Gabriel, op. cit., nota 46, p. 57.
%8 Cfr. la tesis citada en la nota 48.

% Martinez Medrano, Gabriel A. y Soucasse, Gabriel, op. cit., nota 46, p. 51.

0 Rangel Medina, David, op. cit., nota 44, p. 69.
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de la Marca Comunitaria, si se registra ante la Oficina de Armonizacion de
Mercado Interior (O.A.M.1.).

4.- DE LAS INFRACCIONES Y LOS DELITOS RELACIONADOS CON LAS
MARCAS.

La Ley de la Propiedad Industrial prevé las infracciones administrativas que se
cometan con relaciébn a la ley, por lo que se refiere a las infracciones
administrativas en materia de marcas se desprenden del articulo 213 en sus

fracciones I, lll, 1V, V, VII, VIII, XVIII, XIX; XX y XXI respectivamente las siguientes:

- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres e la industria, comercio
y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia

que la Ley de la Propiedad Industrial regula;

- Poner a la venta o en circulacion productos u ofrecer servicios, indicando que
estan protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca
ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrira en infraccion
después de un ano de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que

haya quedado firme la declaracion correspondiente;

- Usar una marca parecida en grado de confusion a otra registrada, para amparar

los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en
grado de confusibn como elemento de un nombre comercial o de una
denominacion o razén social, o viceversa, siempre que dichos nombres,
denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que

operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

- Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o emblemas a
que se refiere el articulo 40. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XllI, XIV y XV del
articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial,

23



- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusion
como nombre comercial, denominacién o razén social o como partes de éstos, de
una persona fisica o moral cuya actividad sea la produccién, importacién o
comercializaciéon de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la
marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del

registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

- 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;

- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos iguales o similares a los que
se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se uso6 ésta en los mismos sin

consentimiento de su titular;

- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una marca

registrada que hayan sido alterados;

- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una marca
registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente

ésta;

Es de hacer notar en la ley prevé que la investigacién de las infracciones
administrativas se realizara por el propio IMPI de oficio o a peticién de parte
interesada, asimismo, las sanciones que se prevén por la Ley de la Propiedad

Industrial en el articulo 214 que van desde multa hasta el arresto por 36 horas.

Por lo que respecta a los delitos que se tipifican con relacién a las marcas en la

Ley de la Propiedad Industrial, se sefialan en su articulo 223 son los siguientes:

- El reincidir en las conductas consideradas como infracciones administrativas, una
vez que la primera sancion administrativa impuesta por esta razéon haya quedado

firme;
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- Falsificar en forma dolosa y con fin de especulacion comercial, marcas

protegidas por la Ley de la Propiedad Industrial;

- Producir, almacenar, transportar, introducir al pais, distribuir o vender, en forma
dolosa y con fin de especulaciéon comercial, objetos que ostenten falsificaciones de
marcas protegidas por la Ley de la Propiedad Industrial, asi como aportar o
proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a
la produccioén de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la

Ley de la Propiedad Industrial;

Asimismo, en el articulo 224 se sefala que se impondran de dos a seis afios de
prision y multa por el importe de cien a diez mil dias de salario minimo general
vigente en el Distrito Federal, a quien cometa el delito que se sefald en primer
término. En el caso de los 2 supuestos siguientes, se impondran de tres a diez
afnos de prision y multa de dos mil a veinte mil dias de salario minimo general

vigente en el Distrito Federal.

Por lo que se refiere al ejercicio de la accion penal en el articulo 225 de la Ley de
la Propiedad Industrial, respecto a los dos primeros tipos sehalados, se requerira
que el IMPI emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgara sobre las

acciones civiles o penales que procedan.
5.- EL VALOR DE LA MARCA.

La marca en el mercado actual ha adquirido desde el punto de vista econdémico
una parte significativa como parte del activo de una empresa, no debe
descartarse, tal como lo afirma Teresa Torres Coronas, que la proteccion legal es

una condicién imprescindible para maximizar su valor.*’

" Torres Coronas, Teresa, La valoracion de las marcas, Barcelona, Ediciones Gestion 2000, 2002,
p. 15.
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Asimismo resulta complicado entender su valor pues este puede interpretarse

desde 4 perspectivas:*?

- Valor para el cliente, esta valoracion le facilita la eleccion del producto o
servicio, con lo que se le reduce a este el esfuerzo de compra y los costes de
busqueda, pues se le garantiza una calidad y valor.

- Valor para el distribuidor, este valor es derivado de los margenes de venta del
producto o servicio de la marca, lo que le trae como consecuencia un provecho
econoémico.

- Valor para el productor, que se ve reflejado en los beneficios econdmicos que

recibe de la marca.

Desde el punto de vista de la empresa la marca adquiere a su vez 2 valores
que son: el valor financiero y el de mercado, el primero afecta directamente el
valor potencial de la empresa, su rentabilidad en el mercado e incluso a su
ratio y capacidad de endeudamiento; mientras que el segundo se mide por la
percepcion de calidad del producto y los vinculos que la marca crea en el

mercado medio, a través de lealtad y fidelidad a la misma.

- Valor para el inversor, los inversores tienen una motivacion financiera para
extraer el valor de una marca del valor de otros activos de la firma, mientras
que productores y distribuidores estan mas motivados por implicaciones

estratégicas.

De lo anterior se desprende que el valor para los clientes principalmente es lo que
se convierte en una fuente de la fuerza de la marca; pues para el inversor,
productor o distribuidor pueden existir o no existir beneficios, dependiendo de que
el consumidor acepte o rechace la marca, siendo finalmente el que acepta o no la

voluntad de pagar los costes de cambio y sobreprecio®.

*2 Ibidem, p. 31.
*3 Ibidem, p. 33.
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En el mismo plano econdmico Martinez Medrano sehala que el proceso de

valorizacién sigue 7 pasos que son:**

- Identificacion correcta del activo intangible a ser transferido.

- Proyeccidon de los ingresos incrementales, ahorro en costos, ingreso neto, o
flujo de fondos neto asociado con el uso, propiedad o licencia del activo
intangible, basada en wuna valoracion de la tecnologia y analisis
microecondémico.

- Cuantificacion de la vida util remanente. (fisica, funcional, tecnoldgica,
econdmica, legal). A pesar de la importancia econémica de la marca, se debe
tomar en cuenta que la vida util de la misma no es infinita aunque puede ser
indeterminada, por lo que dependera del titular esforzarse para mantenerla en
el mercado.

- Determinacion de la tasa apropiada de descuento o de capitalizaciéon a ser
utiizada con el propésito de establecer los beneficios econdmicos
incrementales asociados con el activo intangible.

- Establecimiento del valor de mercado justo del activo intangible basado en una
sintesis de los factores anteriores.

- Determinacién de una tasa de rendimiento justa de retorno de la inversién para
acceder al valor justo de mercado del activo intangible.

- Cuantificaciéon del monto o valor del precio de transferencia apropiado para una
compaiia internacional, como un producto del valor justo de mercado del
activo de tiempo de retorno justo sobre la inversion del activo. Este producto

representa el valor justo de mercado de pago periddico de transferencia.

* Martinez Medrano, Gabriel A. y Soucasse, Gabriela M., op. cit., nota 46, p. 42.
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CONCLUSIONES DEL CAPITULO

1.- La marca al ser parte de los signos distintivos, su funcién principal es la de
distinguir productos y servicios de otros de su misma especie independientemente
de que pueda cumplir otras funciones. En el caso de México, la misma se
encuentra regulada primordialmente por la Ley de la Propiedad Industrial, la cual
cumple a través de sus diversas disposiciones tanto con el fin primario de proteger

al titular de la misma, como el segundo fin de proteger al consumidor.

2.- El sistema legal de marcas de nuestro pais, es considerado por los tribunales
de México como mixto, en virtud de que si bien es el registro lo que le otorga al
titular el derecho de exclusividad, también es cierto que una marca produce
efectos juridicos antes de su registro. Asimismo, en nuestro sistema legal las
marcas notorias adquieren una importancia relevante y con las reformas que se le
hicieron a la Ley de la Propiedad industrial, también los titulares de las marcas
notorias y famosas adquieren con la declaratoria por el IMPI una proteccién mas

amplia.

3.- Con el registro de la marca se adquieren diversos derechos, a la vez que
también el titular puede ejercitar esos derechos en defensa de la titularidad de su
marca. Ademas, la Ley de la Propiedad industrial le da la oportunidad de ejercitar
las acciones que crea pertinentes, en caso de que la marca sea objeto de
conductas que la ley tipifique como delitos, no obstante los derechos que le otorga
la ley, también le impone obligaciones, entre las que destaca que el titular debe
hacer uso de la misma en un tiempo determinado, de lo contrario caduca el

registro de la misma.

4.- La proteccion de la marca no es absoluta, pues se encuentra limitada por la

vigencia del registro, y por los principios de especialidad y de territorialidad.

5.- El valor de una marca de pende de diversos factores y en el proceso de

valorizacion intervienen varios sujetos, pero quien le va a otorgar fuerza a ese
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valor va a ser el cliente o consumidor de los productos o servicios que ampare la

marca.
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CAPITULO lil.- REGULACION VIGENTE DE LA MARCA Y EL NOMBRE DE
DOMINIO.

1.- NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA MARCA EN EL DERECHO MEXICANO.

a) Proteccion Constitucional.

El fundamento Constitucional de la Propiedad Industrial y de los derechos de autor
se encuentra en el articulo 28 de nuestra Carta Magna en su noveno parrafo, cuyo

texto establece:

“Art. 28...

...Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por
determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la
produccién de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus
inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de
alguna mejora...”

Asimismo, le sirven de apoyo el articulo 89 en su fraccion XV, donde se faculta y
obliga al presidente a “conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con
arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de
algun ramo de la industria”; y el articulo 73 en su fraccion XXIX-F, donde se faculta
al Congreso “para expedir leyes tendientes a la promocion de la inversion
mexicana, la regulacion de la inversion mexicana, la regulacion de la inversién
extranjera, la transferencia de tecnologia y la generacion, difusion y aplicacion de

los conocimientos cientificos y tecnoldgicos que requiere el desarrollo nacional.”

Disposiciones que sirven de apoyo y fundamento a la legislacién sobre los
derechos de autor y de Propiedad Industrial. A pesar de encontrarse el
fundamento Constitucional de la Propiedad industrial en dichos articulos, es
evidente que del texto transcrito no se desprende que garanticen los derechos
marcarios, de hecho sobre ninguno de los signos distintivos se puede inferir de los

articulos en cita.

Si se hace una interpretacion literal de nuestra Constitucion, se podria pensar que

al no referirse a los derechos sobre los signos distintivos, en consecuencia estos



carecen de proteccion constitucional. No obstante, se coincide con la opinién de
Rangel Medina, en el sentido de que el hecho de que en la Constitucién no se
haga mencion expresa del sistema marcario, ello no significa que no tenga

proteccidn Constitucional, lo que se apoya en los siguientes argumentos:’

1.- Considerando a la Propiedad Industrial como una de las 2 formas de propiedad
inmaterial y que los derechos sobre las marcas estan considerados como objetos
de esta parte del Derecho Intelectual, resalta el hecho de que todo tipo de
propiedad esta garantizada por los articulos 14 y 16 Constitucionales, cuyos textos

en la parte relativa sefalan:

“Art. 14...

...Nadie podra ser privado de la libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes
expedidas con anterioridad al hecho...”

“‘Art. 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento...”

De lo anterior puede afirmarse que del articulo 14 se desprende la garantia
otorgada a la propiedad, a las posesiones y a los derechos, mientras que el
articulo 16 garantiza el goce tranquilo de la propiedad, su libre uso y su

aprovechamiento a quien le corresponda.?
2.- El segundo argumento se desprende el articulo 5° Constitucional que sefala:

“Art. 5°.- A ninguna persona podra impedirse que se dedique a la
profesién, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo
licitos. El ejercicio de esta libertad soélo podra vedarse por
determinacion judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero
o0 por resoluciéon gubernamental, dictada en los términos que
marque la ley cuando se ofendan los derechos de la sociedad.
Nadie podra ser privado del producto de su trabajo, sino por
resolucion judicial...”

! Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, México, Editorial Libros de México, 1960, p.
134.
2 1dem.



Junto con los dos articulos anteriores, sefiala Rangel Median que surgen logica y
forzosamente las garantias constitucionales que aseguran los derechos relativos a

la propiedad de las marcas.®

3.- El ultimo argumento se desprende del articulo 133 Constitucional que

establece:

“Art. 133.- Esta Constitucion, las leyes del Congreso de la Union
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo
con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de
la Republica, con aprobacion del Senado, seran Ley suprema de
toda la Union...”

Aunado a lo que dispone dicho articulo y al hecho de que desde 1903, México se
adhirio a la Convencion de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial del
20 de marzo de 1883, nuestro pais esta obligado a dar proteccion a los signos

marcarios.
b) Ley de la Propiedad industrial.

Como ya se menciond, el fundamento Constitucional de la Ley de la Propiedad
Industrial lo encontramos en el articulo 28 Constitucional, no obstante de que el
citado articulo no hace mencion alguna a la marca, la Ley de la Propiedad

Industrial regula todo lo referente a la marca.

La ley vigente entré6 en vigor el 27 de junio de 1991, en ese entonces se
denominaba Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, cambiando
su denominacion a Ley de la Propiedad Industrial con las reformas publicadas a la
ley en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de agosto de 1994, la cual

actualmente sigue vigente.

Destacan las reformas hechas a la ley, publicadas en el DOF, el 17 de mayo de

1999, en la que se modificd el la fraccion Il del articulo 223 de la Ley de la

® Ibidem, p. 135.



Propiedad Industrial, y se adiciond la fraccion Il al mismo articulo, con relacién a

los delitos en materia de marcas.

Ya se ha hecho mencién a las regulacién que brinda nuestro sistema juridico a las
marcas, regulacion que se encuentra en el Titulo Cuarto de la Ley de la Propiedad

industrial en sus articulo 87 a98 y 113 a 155.

Destaca que la autoridad administrativa competente en materia de Propiedad
Industrial es el organismo descentralizado Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, el cual encuentra su fundamento en el articulo 6° de la Ley de la
Propiedad Industrial, y que tiene dentro de sus facultades tramitar y en su caso

otorgar el registro de las marcas.

c) Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Este ordenamiento tiene por objeto, como su nombre lo indica, reglamentar la Ley
de la Propiedad Industrial principalmente en cuanto a la forma en que se deben de
hacer las solicitudes y los procedimientos respectivos. Este reglamento entré en
vigor en diciembre de 2004, abrogando el anterior Reglamento de la Ley de

Invenciones y marcas publicado en el DOF del 30 de agosto de 1998.

La reforma que mas destaca de este ordenamiento en materia de marcas es la
que se hizo mediante decreto de 9 de septiembre de 2002, publicado en el DOF al
10 de septiembre de 2002, a su articulo 59, mismo que, como se menciond con
anterioridad, sefala que la Clasificacion de Productos y Servicios a que se refiere
el articulo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial sera la Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas vigente,

establecida en virtud del Arreglo de Niza.

d) Otras disposiciones aplicables a la marca.

A continuacion se enumeran las disposiciones vigentes con relacidén a las marcas:



- Acuerdo de 1 de octubre de 1993 por el que se crea la Comisién
Intersecretarial para la proteccién vigilancia y Salvaguarda de los derechos
de Propiedad Intelectual, (DOF de 4 de octubre de 1993).

- Decreto de 22 de noviembre de 1993, por el que se crea el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF de 10 de diciembre de 1993).

- Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de 18 de
noviembre de 1994 (DOF de 23 de noviembre de 1994).

- Estatuto organico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF 27
de diciembre de 19999).

- Acuerdo que establece las reglas para la presentacion de solicitudes ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF 14 diciembre de 1994).

- Acuerdo por el que se establecen los plazos maximos de respuesta a los
tramites ante el IMPI (DOF de 23 de agosto de 1995).

- Acuerdo por el que se establecen las reglas y criterios para la resolucion de
diversos tramites ante el IMP| (DOF 9 de agosto de 2004).

- Tarifa por los servicios que presta el IMPI. (DOF 23 de marzo de 2005).

- Acuerdo por el que se determinan la organizacion, funciones vy
circunscripcion de las oficinas regionales del IMPI (DOF 7 de abril de 2000).

- Aviso de cambio de domicilio de las direcciones divisionales de marcas y

proteccion a la Propiedad Intelectual.

2.- INSTRUMENTOS INTERNACIONALES VIGENTES SOBRE LA MARCA EN
MEXICO.

El Derecho Intelectual es una de las pocas disciplinas de la Ciencia Juridica que
tiene un caracter tan marcadamente internacional. En la Propiedad Industrial dicha
tendencia se ha visto propiciada en virtud del crecimiento que ha tenido la
industria y el comercio que en la actualidad busca con mayor fuerza traspasar

fronteras.*

4 Rangel Medina, David, Derecho Intelectual, México, UNAM/McGraw-Hill, 1998, p. 62.



Es pertinente hacer mencion que en nuestro sistema juridico, de acuerdo al criterio
que actualmente sigue la Suprema Corte de Justicia de la Nacién con relacién a
los tratados internacionales, se ha sefalado que los mismos se ubican
jerarquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano
respecto de la Constitucion Federal®, dicho esto en virtud de que existen diversos
instrumentos internacionales relacionados con las marcas entre los que destacan

los que se enumeran a continuacion:

a) Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial, del
20 de marzo de 1883.

México se adhirid a este Convenio el 7 de septiembre de 1903, suscribiendo en
primer lugar el texto de Bruselas (DOF 17 de septiembre de 1903), posteriormente
suscribid las revisiones de la Haya (DOF 30 de abril de 1930), Lisboa (DOF 31 de
diciembre de 1962) y la ultima revision de Estocolmo (DOF 26 de julio de 1976).°

Dada la importancia de este Convenio es pertinente hacer mencion a sus

principios esenciales en materia de marcas’.

- Principio de Trato Nacional. Este principio se encuentra consagrado en su
articulo 2°; consistente en que los miembros de la Union tendran los
derechos reconocidos por las leyes internas a los nacionales, sin
discriminacion alguna;

- Principio de ftrato unionista, también conocido como derechos
especialmente reconocidos por la Convencion, sin perjuicio de que el
solicitante cumpla con las formalidades y condiciones impuestos en esta
materia a los nacionales, este principio se basa en que un no nacional
puede reclamar las normas sustantivas que dispone este tratado aunque la

ley interna no tenga los tenga prevista.

® Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, tesis aislada, “TRATADOS INTERNACIONALES. SE
UBICAN JERARQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN
SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCION FEDERAL”, Semanario Judicial de la
Federacion, Novena Epoca, Tomo X, noviembre de 1999, p. 46.

® Nava Negrete, Justo, Derecho de las marcas, México, Porrua, 1985, p. 207.

" Ibidem, pp. 213-218



Ejemplo de este principio es La proteccion de la marca “tal cual”, mismo que
consiste en que la marca registrada en un pais puede obtener la proteccion
de la marca “tal cual” en otros paises de la Unién, este principio se
encuentra en el art. 6quinques. Nava Negrete hace el sefialamiento de que
la interpretacion de este articulo lo hace cada pais a su manera, existiendo
divergencias en cada uno de ellos.®

Otro ejemplo, es el llamado derecho de prioridad. Consistente en que, el
que haya efectuado regularmente el depdsito de una marca en alguno de
los paises de la Unién, disfrute de un derecho de prioridad de 6 meses para
efectuar el depodsito de dicha marca en alguno de los paises que integran la
Union. Este derecho se encuentra en el art. 4 seccion A.1 del Convenio.
Otro ejemplo es el llamado principio de independencia. Este principio se
encuentra en el articulo 6 de la Convencion, consiste en que el solicitante
de la marca que efectue el registro o depdsito en un pais integrante de la
Union es totalmente independiente del registro o depdsito efectuado en el
pais de origen o en otro pais de la Unién, es decir no existe vinculacion

juridica alguna.

Entre las disposiciones en materia de marcas que contiene el Convenio de Paris

se mencionan las siguientes:®

- Se concede un plazo de gracia de 6 meses para el pago de las tasas de
mantenimiento de los derechos de propiedad industrial (art. 5 bis).

- Se protegen las marcas notoriamente conocidas (art. 6bis).

- Se protegen las marcas de servicio (art 7bis).

- Se establecen prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos
oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales
(art. 6ter).

- Obligacion de uso y alteracion ligera de la marca (art. 5-1y 2).

- Empleo simultaneo de la misma marca por cotitulares (art.5C-3)

® Ibidem, p. 216.
® Ibidem, p. 218.



Transferencia de la marca (art. 6quater).

Proteccion de las marcas en las exposiciones (art. 11).

Embargo a la importacién de los productos que lleven ilicitamente una
marca (art. 9)

Registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su
autorizacion (art. 6 septies).

Naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca (art. 7)

b) Arreglo de Niza relativo a la clasificacion internacional de

productos y servicios para el registro de marcas de 1957.

Este instrumento entré en vigencia en México con su publicaciéon en el DOF de 21

de marzo de 2001, es importante en virtud de que como se menciondé con

anterioridad, a partir de las reformas que se le hicieron al reglamento de la Ley de

Propiedad Industrial, se adopté esta clasificacion para que sirvieran de base de las

marcas Yy Servicios.

Esta clasificacion tiene un valor principalmente practico, el articulo 2° de este

instrumento sefala que cada pais contratante se reserva la facultad de aplicar la

clasificacion internacional de los productos y los servicios a titulo de sistema

principal o de sistema auxiliar. La actual clasificaciéon consiste en una lista de 45

clases, 34 son para los productos y 11 clases para los servicios.

c) Otros instrumentos aplicables vigentes.

Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el Comercio (vigente en México desde el 1° de enero de
2000)
Acuerdo de Viena por el que se establece una clasificacion internacional de
los elementos figurativos de las marcas (vigente desde el 26 de enero de
2001).



Asimismo debe mencionarse que en la mayoria de los tratados de Libre Comercio
celebrados por nuestro pais, se tiene previsto un apartado especial sobre la

propiedad intelectual.
3.- REGULACION DEL NOMBRE DE DOMINIO.

Como se menciondé con anterioridad el entorno del que surge el nombre de
dominio es el Internet, en el cual en la actualidad de debate entre dos posturas en
cuanto a su regulacion; la primera es la que sostiene que Internet no debe
regularse, apostando por una autorregulacion del mismo; mientras que la segunda
postura es en el sentido contrario en cuanto a que se dice que es necesario
regular Internet. Este debate sigue vigente, pues resulta de dominio publico el

hecho de que Internet traspasa las fronteras de cualquier Estado.®

Ahora bien el sistema de nombre de dominio o DNS, ha sido uno de los pocos
aspectos en los cuales se ha avanzado relativamente en cuanto su administracion,

existiendo normas de alcance general.

El actual modelo de regulacion de los nombres de dominio ha tenido un proceso
que implica a varios actores, entre los que se encuentran principalmente el
gobierno de Estados Unidos, IANA, ICANN y la OMPI, asi como diversos

documentos tales como el Libro Verde y el Libro Blanco."

El Libro Blanco es destacable, ya que después de muchas presiones de varios
paises al Gobierno de Estados Unidos, con este documento se dan las bases para
que la OMPI diera la opinion respecto del modelo de regulacién de los nombres de

dominio, en el citado Libro Blanco se establece que

“el Gobierno de los EEUU procurara el respaldo internacional para
instar a la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) a que inicie un proceso equilibrado y transparente que
incluya la participacion de los titulares de las marcas, y de los

' pablo Vibes, Federico, El nombre de dominio de Internet, Buenos Aires, La Ley, 2003, p. 54.
M Carbajo Cascon, Fernando, conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet,
Navarra, Arazandi Editorial, 1999, p. 167.



miembros de la comunidad de Internet que no son titulares de
marcas, para 1) elaborar recomendaciones destinadas a lograr un
enfoque para la solucibn de controversias en materia de
marcas/nombres de dominio, relacionadas con la “ciberpirateria”
(por oposicion a los conflictos entre titulares de marcas que gozan
de derechos legitimos en pugna); 2) recomendar un
procedimiento de proteccion de las marcas famosas en los
dominios de nivel superior genérico, y 3) sobre la base de los
estudios realizados por organizaciones independientes, tales
como el Consejo Nacional de Investigacion de la Academia
Nacional de Ciencias, evaluar los efectos que tendria sobre los
titulares de marcas y otros derechos de propiedad intelectual,
anadir nuevos gTLD vy procedimientos de solucion de
controversias relacionados con ellos. Esos informes vy
recomendaciones podran presentarse a la junta de la nueva
entidad para que los examine conjuntamente con su politica de
registro y registradores, y con la creacion e introduccion de los

nuevos gTLDS”.12

Como se menciondé con anterioridad, ICANN es la entidad que actualmente esta a
cargo del gTLD, y la cual dicté hasta el afio 1999, en base a la opinién emitida por
la OMPI, la normatividad especifica que es la que regula actualmente el DNS, que

es!:

- Declaracion de Politica relativa a la acreditacion de Registradores (Statement of
Registrar Acreditation Policy). Promulgado por la ICANN el 4 de marzo de 1999.
En este documento se establecen los requisitos para la admision de entidades
registradores de dominios y las condiciones para su correcto funcionamiento,

incluyendo practicas de registro de dominios <<open gTLDS>>

“_net”13_

.com”, “.org” y

- Politica Uniforme de soluciéon de Controversias en Materia de nombres de
dominio, aprobada el 26 de agosto de 1999, por la ICANN.
- Reglamento de Politica Uniforme de soluciéon de controversias en materia de

nombres de dominio, documento aprobado el 24 de octubre de 1999.

Ahora bien, todos los Registradores acreditados de nombres de dominio en el

nivel gTLD, estan obligados por contrato a respetar el sistema ICANN y a utilizar

'2 Ibidem, p. 190.
' Ibidem, p. 193.
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las politicas mencionadas. Este sistema de acuerdo Pablo Vibes se apoya en 3

pilares, que son™:

1.- El acuerdo de registro, que es un contrato de adhesion en el que el registrante
no puede introducir observaciones.

2.- Los medios técnicos, que aseguran que el sistema sea “cerrado” y que no
existan Registradores no acreditados que puedan conceder nombres de dominio
bajo normas distintas de las de ICANN.

3.-La costumbre de los usuarios, que confiere basamento normativo a todo el

sistema.

Ahora bien en cuanto a la resolucion de conflictos judiciales que surgen en torno a
los ccTLD, las mismas deben ser resueltas de acuerdo con las leyes nacionales
de cada territorio, segun lo dispuesto en junio de 1998 por el Departamento de

Comercio de los Estados Unidos.™

Como se sefialo con anterioridad la entidad que administra el Registro de nombres
de Nombres de dominio en nuestro pais es NIC México, la cual administra el

ccTLD “.mx”, cuyo sistema regulatorio se basa en los siguientes documentos:

- Politicas Generales de Nombres de dominio a las que ya se ha hecho referencia
con anterioridad, vigentes desde el 2 de octubre de 2006 (estas son una
modificacion de las Politicas vigentes desde el 1 de junio de 2004) en donde se
dan las condiciones de registro de los nombres de dominio bajo el gTLD MX (sic),
es de senalar que en caso de surgir cualquier conflicto estas politicas sefalan que
se regira por lo dispuesto en el Cédigo Civil del Estado de Nuevo Ledn y las leyes
aplicables, sometiéndose NIC México y el usuario a los Juzgados y Tribunales de
la ciudad de Monterrey, Nuevo Leodn, renunciando a cualquier otra jurisdiccion.
(ANEXO 1)

- Politica de solucion de controversias en materia de nombres de dominio para

“mx”, la cual ha usado NIC-México en la resolucion de algunas controversias

' Pablo Vibes, Federico, op. cit., nota 92, p. 65.
' |bidem, p. 74.
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surgidas en el ccTLD “.mx”., la cual es una adaptaciéon de las politicas ICANN.
(ANEXO 1)

- Reglamento de la Politica de solucion de controversias en materia de nombres
de dominio para “.mx”, la cual ha usado NIC-México en la resolucion de algunas
controversias surgidas en el ccTLD “.mx”., la cual es una adaptacion de las
politicas ICANN. (ANEXO III)

- Reglamento Adicional de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
Relativo a la Politica Uniforme de Solucion de Controversias en Materia de
Nombres de Dominio, en este reglamento lo que se establecen primordialmente

son las formalidades de los documentos. (ANEXO 1V)
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CONCLUSIONES DEL CAPITULO

1.- El derecho de marcas encuentra su fundamento constitucional en los articulos
52 14, 16 y 135, este ultimo es de importancia pues de acuerdo al Criterio de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacién los instrumentos de caracter internacional
estan jerarquicamente por encima de las leyes y esto sirve de base para tomar en
cuenta a la Convencion de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial de
20 de marzo de 1883.

2.- en cuanto al sistema legal de marcas, este encuentra su principal regulacion en

la Ley de la Propiedad Industrial y el Reglamento de la citada ley.

3.- En cuanto a los instrumentos de caracter internacional de mayor importancia
para se encuentra la citada Convencién de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, la cual como instrumento de
caracter internacional hay que destacar se ha ido ajustando a las necesidades con

las que fue evolucionando el derecho sobre la marca.

4.- Otro instrumento de caracter internacional de importancia en nuestro sistema
juridico actualmente es el Arreglo de Niza relativo a la clasificaciéon internacional
de productos y servicios para el registro de marcas de 1957, pues con base en
esta clasificacion se otorgan los registros marcarios y resulta practica al tener

listada la serie de productos y servicios que se pueden brindar en la actualidad.

5.- Por su parte el nombre de dominio es uno de los pocos aspectos del Internet
en los cuales se ha logrado crear un sistema de administracién, pero que fue
producto de la presion de distintos paises al gobierno de Estados unidos, para que
se permitiera a la OMPI emitir una opinidon que sirvié de base para que la ICANN
emitiera las politicas con relacion a la solucién de conflictos de nombres de

dominio y la administracién de estos, lo cual se hizo en 1999.

6.- No obstante de que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos dejo

abierta la posibilidad para que los conflictos judiciales que surgen en torno a los
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ccTLD sean resueltos de acuerdo a las leyes nacionales de cada territorio, en el
caso de México NIC México adoptoé también las politicas emitidas por la ICANN

para la solucion de controversias en materia de nombres de dominio.
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CAPITULO IV.- LA PROTECCION DE LA MARCA EN LA LEGISLACION
MEXICANA Y SU RETO FRENTE A LOS NOMBRES DE DOMINIO

1.- EL NOMBRE DE DOMINIO EN LAS POLITICAS GENERALES DE
NOMBRES DE DOMINIO “.COM.MX”.

a) El registro del nombre de dominio bajo la clasificacion “.com.mx”

Como ya se apunto la funcion del nombre de dominio es la de ubicar una pagina
electronica en la web,; también se ha mencionado que para registrar un nombre de
dominio en México, se siguen las Politicas Generales de Nombres de Dominio
vigentes desde el 2 de octubre de 2006, emitidas por NIC-México, en las cuales,
éste es definido como una simple direccion de Internet disefiada para permitir a los
usuarios localizar de una manera facil sitios en Internet, lo cual se logra a través
del sistema de nombres de dominio o DNS', el cual traduce las direcciones de IP

en caracteres.

Ahora bien, para solicitar el registro de un nombre de dominio, especificamente el
“.com.mx”, los requisitos que se piden son los que se establecen en las Politicas
Generales de Nombres de Dominio para “.mx”, en su punto Il inciso a, los cuales
son: que el solicitante proporcione el nombre deseado y la direccion IP en donde
se va a encontrar alojada la pagina web, hacer el pago correspondiente y nombrar
a 3 contactos; cabe mencionar que todo tramite se hace via Internet a través de la
pagina http://www.nic.mx, y salvo que NIC-México lo requiera entonces el que
solicita el registro debe enviar la documentacién necesaria a NIC-México por
correo. Cuando se haga la solicitud, el solicitante va a proporcionar los datos de

quien solicita 0 encomienda el registro del nombre de dominio.

' Las Politicas Generales de Nombres de Dominio lo definen como “Siglas utilizadas para referirse
al Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio) y/o al Domain Name Server
(Servidor de Nombres de Dominio) de manera indistinta. Domain Name System es el sistema
informatico distribuido que establece para todo el Internet las correspondencias (resoluciones)
entre nombres de dominio y direcciones de IP. EI Domain Name Server se refiere a el o los
equipos de computo que forman parte del Domain Name System y que albergan la informacion y
procesos para el establecimiento de las correspondencias (resoluciones) entre Nombres de
Dominio y Direcciones IP para una o varias redes que se conectan a Internet.”



De acuerdo con las Politicas Generales de Nombres de Dominio para “.mx” se
deben nombrar 3 contactos: 1) el contacto técnico, quien va a ser responsable del
servicio de DNS en el cual se encuentra alojado el nombre de dominio; 2) el
contacto administrativo, quien va a ser el representante de la organizacion
(entendiéndose por organizacion cualquier persona fisica o moral que solicite el
registro del nombre de dominio) y responsable del uso del nombre de dominio; y 3)
el contacto de pago, que como su nombre lo indica, es el que se va hacer cargo
de recibir las notificaciones de pago y hacer los pagos correspondientes. De
acuerdo a las citadas politicas, los dos primeros son, en su conjunto, los titulares

del nombre de dominio.

Ahora bien, los derechos que se le reconocen por NIC-México al titular del nombre
de dominio al aceptarle la solicitud de registro, segun lo sehalan las Politicas
Generales de Nombres de Dominio para “.mx”, son las de uso, goce y disfrute, sin

que ello implique la transmisién y/o cesién de propiedad del mismo.

El nombre de dominio bajo el ccTLD “.mx”, tiene las siguientes caracteristicas: su
longitud no debe de exceder de 63 caracteres, los caracteres validos son solo

”

numeros, letras del alfabeto inglés (por lo que la letra “i”, no esta incluida) y el
guiéon (en el caso de los guiones el nombre de dominio no puede comenzar o

terminar con éste, ni llevar dos seguidos).

b) De las obligaciones del titular del nombre de dominio y del

registrador.

Las obligaciones que adquieren los titulares del nombre de dominio, de acuerdo a

las Politicas Generales de Nombres de Dominio, son las siguientes:

- Deben mantener sus datos constantemente actualizados, ello se justifica en que
deben estar al tanto de cualquier informacién relativa a los nombres de dominio,
incluyendo las notificaciones de pago, asimismo se hacen conocedores de las
Politicas Generales de Nombres de Dominio para “mx” y se obligan a acatar todo

en ellas establecido



- Los titulares del nombre de dominio se hacen responsables del uso que se le dé
al mismo y de los subdominios que a su vez se deleguen; y de los servicios que en
dado caso se presten a través del sitio para el cual se registra el nombre de

dominio.

- Los contactos administrativo y técnico son los unicos autorizados a realizar
cambios a los datos del nombre de dominio y son considerados como titulares del

nombre de dominio.

- Cualquier consecuencia derivada del registro y/o uso de nombres de dominio que
constituya o pudiera constituir violaciones a la legislacion aplicable, es

responsabilidad exclusiva de los titulares del nombre de dominio.

- No registrar el nombre de dominio con fines ilicitos.

- Los titulares son responsables de asegurarse de no estar violando ningun
derecho de Propiedad Intelectual, tales como: marca registrada, avisos
comerciales, derechos de autor, o cualquier otro derecho de este tipo y, en

general, el ordenamiento juridico nacional e internacional aplicable en la materia.

- El contacto de pago es el responsable de atender las notificaciones de pago,
avisos de eliminacion por falta de pago y sera el unico que podra solicitar el

cambio de estatus de suspendido final, la intencion de pago y/o pago del mismo.

- Los titulares son responsables por el uso que se le de al nombre de dominio,
asimismo, se hacen responsables no sélo de sus propios actos sino de los de sus

dependientes, agentes, familiares o terceros.

- Se comprometen a dejar a salvo a NIC-México de cualquier accion derivada del

uso y/o registro del nombre de dominio.

- Autorizan los titulares que los datos principales proporcionados en el
procedimiento de registro del nombre de dominio, asi como las fechas

relacionadas con el registro y modificaciones al o a los nombres de dominio,



aparezcan en la base de datos WHOIS? o bien se publiquen, transmitan

reproduzcan, divulguen y comuniquen publicamente por NIC-México.

- Los titulares se obligan a someterse a la Politica de Controversias en Materia de
Nombres de Dominio para “.mx”, y al Reglamento de la Politica de Solucion de
Controversias en Materia de Nombres de Dominio para “.mx”, aceptando cualquier
resolucion derivada del procedimiento, sin reservarse accion o derecho que
ejercitar en contra de NIC-México; el proveedor de servicios de solucion de

controversias en cuestion, el grupo de expertos, ni cualquiera de sus integrantes.
En el caso de NIC-México, como registrador, sus obligaciones son las siguientes:

- Reconocer el derecho de los titulares al uso, goce y disfrute del nombre de
dominio, sin que se entienda la transmision y/o cesidn de los derechos de

propiedad del mismo.
- NIC-México, solo administra el espacio de nombres de dominio bajo “.mx”.

- NIC-México, esta obligado a publicar cualquier modificacion o actualizacion a las
Politicas Generales de Nombres de Dominio con aviso de al menos 15 dias
anteriores a la fecha de su entrada en vigor, en la pagina de NIC-México, con el

objeto de que el titular manifieste lo que a sus intereses convenga.
- Enviar los avisos de cobro con anticipacion al contacto de pago.
c) De las suspensiones y eliminaciones de los nombres de dominio.

De acuerdo con las Politicas Generales de Nombres de Dominio “.mx”, se
entiende por suspension la inhabilitacion del nombre de dominio para ser resuelto
por los DNS de Internet y la incapacidad de que un tercero lo pueda solicitar y/o

registrar. Ademas, un nombre de dominio podra tener un estatus de suspension

2 Se entiende por WHOIS, “el sistema de Base de Datos utilizado para la consulta de nombres de
dominio y sus datos principales, el cual puede ser consultado publicamente a través de la pagina
de NIC México. Mecanismo para comprobar y verificar la titularidad de un nombre de dominio”.
Politicas Generales de Nombres de Dominio “.mx”, disponible en linea en www.nic.mx.



inicial, suspension final y suspensiéon por autoridad externa. Las causas por las

cuales puede ser suspendido son las siguientes:

- Por no realizar el pago de alguna cuota dentro del periodo definido, siendo el
tiempo de suspension del nombre de dominio de 15 dias a partir del vencimiento
del periodo para realizar el pago, siendo ésta la suspension inicial, y solo el
contacto de pago podra reactivarlo dentro de estos 15 dias si realiza el pago

correspondiente.

- Por no realizar el pago de alguna cuota, a mas tardar 15 dias después de
haberse suspendido inicialmente, siendo ésta la suspensién final. El tiempo
adicional de suspension podra ser hasta de 15 dias, y unicamente el contacto de
pago, podra reactivarlo dentro de este periodo, realizando el pago

correspondiente.

- Asimismo, autoridades externas pueden suspender un nombre de dominio por

que se den alguna de las condiciones siguientes:

- Cuando se proporcione informacion incorrecta, falsa o inexacta en la
solicitud del nombre de dominio, o en la informacién mantenida en la base
de datos WHOIS.

- No actualizar la informacion dada durante el procedimiento para el registro
del o de los nombres de dominio, durante el periodo de uso del nombre de
dominio, o por no mantener actualizados los datos de los contactos.

- En el caso de los dominios “.net.mx”, “.org.mx”, “.edu.mx” y “.gob.mx”, es
causa de suspensidén en caso de que se use con proposito distinto a los

senalados para cada uno de estos.

- Y por resolucién emitida por alguna autoridad.

Por otra parte la eliminaciéon se entiende como la inhabilitacion del nombre de

dominio para ser resuelto por los DNS de Internet, pero encontrandose éste



disponible para solicitarse por un tercero. Las razones por las cuales puede un

nombre de dominio ser eliminado son:

- A solicitud de los titulares del nombre de dominio, la cual se debe de hacer a
través de la pagina web de NIC-México, se exige que no tenga adeudo pendiente

el titular, siguiendo el procedimiento que se sefalan en las politicas.
- Por resolucién emitida por alguna autoridad.
- Al finalizar el periodo de suspension final.

- Cuando para el nombre de dominio se haya proporcionado un servidor de DNS, y
este no mantenga un servicio de resolucion para el mismo. Teniendo un plazo de
10 dias para cumplir con dicho requisito, y en caso de no proporcionarlo se

procede a la eliminacion del nombre de dominio.
- Cuando sea necesaria la comunicacion con los titulares y no respondieran.

- Cuando el solicitante y/o titulares del o los nombres de dominio incumpla
cualquiera de los puntos establecidos en las Politicas Generales de Nombres de

Dominio.

2.- EL IMPACTO DE LOS NOMBRES DOMINIO EN EL DERECHO SOBRE LA
MARCA.

El Internet como herramienta para las empresas, y en el caso particular, para el
titular de cualquier marca, ha logrado que se conozca la misma mas alla de un
cierto sector o region. Independientemente del hecho de que el titular de una
marca quiera tener una pagina web, bien para hacer negocios o para dar mayor

publicidad a su marca, el titular de la misma, de acuerdo a Oscar Rodriguez, debe



antes tomar en consideracion ciertas medidas, tales como las de seguridad, las

cuales se pueden agrupar en 3 areas:®

- Uso fraudulento de la informacion de las tarjetas de crédito.
- Seguridad general del equipamiento informatico y del sitio.

- Seguridad de la informacién.

Oscar Rodriguez, sefala que, el titular de la marca debe estar preparado y

considerar aspectos legales a los cuales se podria enfrentar, los cuales son:*

El derecho fiscal y los contratos.

- Propiedad Intelectual y utilizacién de materiales de Internet disponibles.
- Libertad de expresion, censura y derecho a la intimidad.

- Ley penal y pornografia.

- Ley de los servicios de la informacion y comercio electrénico.

Ahora bien, el tener un sitio para una marca puede brindar ciertas ventajas a sus

titulares que se pueden agrupar de la siguiente manera;’

- Aumento de ventas y la competitividad, pues con el Internet se permite expandir
el mercado, al ser una red de presencia mundial no limitada a una simple region,
lo que trae como consecuencia, incluso, que una pequefia empresa pueda
competir a nivel mundial; aparejada también la posibilidad de efectuar
transacciones comerciales directas sin importar el dia o la hora, ademas que da

una imagen empresarial de vanguardia.

- Reduccion de costes, puesto que el producto o servicio que se proporciona no
requiere de intermediarios comerciales para su distribucion, al igual que de

personal, e incluso el material impreso para publicidad se reduce en parte.

® Gonzalez Lépez, Oscar Rodrigo, Internet para la empresa, Espafa, Anaya Multimedia, 2003, p.
157.

* Ibidem, p. 160.

® Ibidem, p. 161.



- Mejora de las comunicaciones, facilitando las relaciones entre los clientes y el

empresario. Ademas que facilita la publicidad y actualizacion de catalogos.

Estos puntos son en términos generales los que motivan a los titulares de las

marcas a buscar presencia en la Internet.

Ahora bien, independientemente de lo anterior, adquiere relevancia el nombre de
dominio para el titular de la marca, al momento de que el mismo decide ubicar su
marca en Internet, pues resulta obvio que va a desear que el nombre con el que

se ubique el sitio web sea el del nombre de la marca.

Para el caso que nos ocupa, el titular de una marca en México puede solicitar su
registro de nombre de dominio a NIC-México, siguiendo los pasos ya
mencionados; aunque no hay obstaculo alguno para registrarlo en algun otro
ccTLD o gTLD.

Ahora bien, es de sefalarse que a pesar de ser un procedimiento sencillo, este
tiene ciertas desventajas, en el caso especifico de los subdominios “.com.mx” al
ser facil registrarlos, cualquiera que no sea el titular de una marca puede solicitar
el registro como nombre de dominio, sea por mala fe o por simplemente porque le
gusto al solicitante el nombre, cabe sefalar que con la regulacion actual es facil

proporcionar datos falsos durante el registro.

De ahi es de donde se desprende la problematica que en la presente investigacion
se plantea, pues es evidente que en la legislacion mexicana vigente que regula el
derecho sobre las marcas es especifica en cuanto a su proteccion, y en ella no se
prevén situaciones tales como el registro de una marca como nombre de domino,
y la cuestion es si es posible que un nombre de dominio puede actuar como signo

distintivo, lo que se analizara en lineas posteriores.



3.- CONFLICTOS DERIVADOS DE LOS NOMBRES DE DOMINIO.

El nombre de dominio, como ya se indico, es una direccion para ubicar una pagina
web. Ahora bien, es un hecho en la actualidad que el mismo ha tenido un impacto

en diversos sectores, como lo son el econdémico, social y el juridico.

Independientemente de que existen conflictos entre el nombre de dominio y la
marca, es de sefialarse que no es el unico rubro que se ha visto afectado, pero si
al que mas atencién se le ha puesto en diversos foros, dadas sus implicaciones

econdmicas.

Entre las dificultades a que se hace mencion relacionada con el nombre de
dominio, independientemente de que la presente investigacidon este dedicada a los
conflictos de éste con la marca, derivado de la gran combinacion de caracteres

pueden surgir los siguientes conflictos:®

- Nombre de dominio contra el nombre civil.

- Nombre de dominio contra nombres comerciales.

- Nombre de dominio contra nombre social (en el caso de México, la figura a
la que se debe hacer referencia es la denominacion social).

- Nombre de dominio contra nombre de una organizacion sin fines de lucro.

- Nombre de dominio contra titulos de una obra artistica.

- Nombre de dominio contra marca.

- Nombre de dominio contra denominacién geografica (en el caso de México
el conflicto podria ser entre el nombre de dominio y la denominacion de
origen.)

- Nombre de dominio contra de derecho de libre expresion.

- Nombre de dominio contra nombre de dominio.

-  Nombre de dominio contra reservas de derechos.

Dichos conflictos no quedan sélo en una simple suposicion tedrica, sino que no

obstante de los esfuerzos de diversos sectores, se estan dando actualmente esta

® Pablo Vibes, Federico, El nombre de dominio de Internet, Buenos Aires, La Ley, 2003, p. 129.



clase de conflictos, los cuales, dado el caracter mundial del Internet son incluso a

nivel internacional.

Estos conflictos pueden darse tanto en los gTLDs como en los ccTLD, en
ocasiones las acciones han llegado a los tribunales locales, los cuales se han visto
en la necesidad de resolver al respecto, especialmente en conflictos relacionados

con derechos sobre la marca.

En este supuesto, es destacable que pueden presentarse varios casos de
conflictos, siguiendo la clasificacién que ofrece Angel Garcia Vidal sobre estos,

destacan los siguientes:’

1.- Nombre de dominio coincidente con una marca propia. Este tipo de conflicto se
da cuando el titular de una marca de un producto o servicio ya no puede obtener el
registro del nombre de dominio de su marca, en virtud de que ya fue registrado por
otro titular de marca sobre el mismo signo, pero que ampara un producto o

servicio distinto o con vigencia en otro ambito territorial.

2.- Nombre de dominio coincidente con una marca ajena. El titular de una marca
no puede registrar la marca como nombre de dominio en determinado TLD,
porque el nombre ha sido ya registrado por un tercero que no tiene derecho de
propiedad industrial alguno sobre ese signo, lo cual se puede dar en el gTLD o un
ccTLD.

3.- Nombre de dominio coincidente con una marca ajena renombrada. Este
supuesto es igual que el anterior con la diferencia de que se trata de una marca
renombrada. En este supuesto por lo general el registro de la marca ajena como
nombre de dominio, suele realizarse de mala fe con la intencion posible de
vendérselo a su titular. En el caso del sistema juridico mexicano, podria darse esta
clase de conflictos entre el nombre de dominio y las marcas notoriamente

conocidas, y en su caso las marcas famosas.

” Garcia Vidal, Angel, Derecho de marcas e Internet, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2002, p. 145.
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4.- Nombre de dominio confundible con una marca ajena. En este tipo de conflicto,
el titular de la marca ya registr6 su nombre de dominio, con el nombre de su
marca, pero hay un tercero, que actuando de buena o mala fe, posee un dominio
confundible con su marca, por ejemplo puede pasar que la marca “berol “ tenga ya
su sitio web que se localiza a través del nombre de dominio “www.berol.com.mx”,

pero alguien mas tiene registrado el nombre www.lapiz-berol.com.mx.

4.- LAS CONTROVERSIAS DE NOMBRES DE DOMINIO BAJO LA
CLASIFICACION “.COM.MX” Y SU SOLUCION.

Ahora bien, como ya se mencioné las controversias que pueden surgir derivadas
de los nombres de dominio son diversas, a pesar de su importancia la presente
investigacion esta dedicada a los que pueden surgir entre el nombre de dominio y

la marca.

Asimismo, también se ha mencionado que las razones para que el titular de
cualquier marca quiera colocarla en el Internet son varias, y que tienen para la
marca implicaciones econdmicas, pues el nombre de dominio es como se va a
identificar la pagina web que se le dedique al producto o servicio que ampara la

marca.

Las Politicas Generales de Nombres de Dominio para “.mx”, tiene un apartado
dedicado a las disputas que puedan surgir derivadas del registro de nombres de
dominio, las disputas que prevén las Politicas Generales de Nombres de Dominio

son: por la titularidad del nombre de dominio y las de Propiedad Intelectual.

a) Disputas por la titularidad del nombre de dominio.

Estas se dan cuando un tercero reclama la titularidad de un nombre de dominio, a
alguien que ya ha registrado un nombre de dominio, por considerar que tiene
derechos legitimos sobre el mismo, como podria ser el caso de alguien que haya
registrado el nombre civil de “jorgecastafieda.com.mx” sin que tenga relacion

alguna con dicho nombre, y en caso de que Jorge Castafieda desee tener un sitio
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web bajo el ccTLD “.mx” con su nombre no va a poder registrarlo (en el caso de
las marcas registradas se sigue el procedimiento que se sefala en el apartado de

las disputas de Propiedad Intelectual).

Cualquier disputa se inicia por el tercero que reclame la titularidad del nombre de
dominio enviando un correo electronico al area legal de NIC-México, siendo este
mismo quien inicia el procedimiento, solicitando via correo electronico la
documentacion que pruebe la titularidad del nombre, misma que enviaran las
partes en disputa por correo postal a NIC-México. NIC-México resuelve en base a
los documentos recibidos, a favor de quien tenga el mejor derecho sobre el
nombre de dominio, aunque es destacable que se reserva su derecho de resolver
la disputa cuando considere que el caso rebasa sus facultades o no se compruebe

un mejor derecho por parte del solicitante.
b) De las disputas de Propiedad Intelectual.

Este tipo son aquellas que se deriven de la marca registrada de productos o
servicios, avisos comerciales registrados, denominaciones de origen y reservas de

derecho®.

De acuerdo a la Politica de Solucidén de Controversias en Materia de Nombres de
Dominio para “.mx”, son casos aplicables para solucion de controversias los

siguientes:

- cuando el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de

confusién con respecto a una marca de productos o de servicios registrada,

® Fernando Serrano Migallon sefala al respecto de las reservas de derecho “Constituyen derechos
de caracter especial dentro de la propiedad intelectual, que se traducen en el privilegio de
utilizar en forma exclusiva titulos para publicaciones o difusiones periédicas; nombres para ser
aplicados a personajes, ya sean estos ficticios o simbdlicos o humanos de caracterizacion,
nombres o denominaciones que serviran asi como el nhombre o denominacién con el que se
llevaran a cabo promociones publicitarias. Es importante aclarar, que tratandose de personajes
y de promociones publicitarias, la proteccion que se adquiere no solamente recae sobre el
nombre o denominacién que pretenda reservarse, sino sobre las caracteristicas fisicas o
psicoloégicas para los primeros y sobre las caracteristicas de operacién originales para los
segundas”. Serrano Migallon, Fernando, Nueva Ley Federal del Derecho de Autor, Porrda,
México, 1998, p. 94.
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aviso comercial registrado, denominacion de origen o reserva de derecho
sobre la que el promovente tiene derechos;

- cuando el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses
legitimos respecto del nombre de dominio; y

- el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A través de los multiples conflictos que han sido resueltos por el Centro de
Mediacién y Arbitraje de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, se
han creado precedentes que se toman como base para cada uno de los requisitos
sefalados en este apartado, y entre los casos principales se encuentran los que a
continuacion se enumeran, casos que se encuentran disponibles en la pagina web

de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, en http://www.ompi.org:

WIPO CASE No. D2001-0047; City of Hamina v. Paragon Internacional Projects,
WIPO Case No. D2001-0351 Mr. So Ballesteros Sota, Fairway, S.A. and Amen
Corner S.A. y Patrick Waldron, casos en los que se establece que se encuentran

afectados derechos sobre marcas.

WIPO Case No. D2001-0113 The Stanley Works and the Stanley Logistics Ins, v.
Camp Creek Co., Inc, WIPO Case No. D2000-0102 Nokia Corporation v.
Nokiagirls.com a.k.a. IBCC, WIPO Case No. D2001-0004 America Online, Inc. V.
Anson Chan, casos que se toman como precedentes para determinar que un

nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusion-

Entre los casos que se citan constantemente en las resoluciones en cuanto al
segundo de los requisitos estan los casos WIPO Case No. D2000-0120 Eauto Inc.

V Available-Domain-Names.com.

Y por lo que se refiere al ultimo de los requisitos con respecto a acreditar la mala
fe, entre los precedentes con relacion a este requisito estan WIPO Case D99-0001
World Wrestling Federation v. Cosman y el caso WIPO Case No. D2000-0003.
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Asimismo, para la resolucion de cualquier controversia de alguna violacion a
derechos de propiedad intelectual seran aplicables la Politica de Solucién de
Controversias en materia de Nombres de Dominio para “.mx”, el Reglamento de la
Politica de Solucion de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para
“mx” y el Reglamento Adicional de la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual Relativo a la Politica Uniforme de Solucion de Controversias en Materia

de Nombres de Dominio.

Es oportuno mencionar que NIC-México ha sefialado como proveedor de servicios
de solucion de controversias de nombres de dominio al Centro de Mediacion y

Arbitraje de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.

Siendo ademas destacable que a través de los diversos conflictos que han sido
resueltos por el citado centro, se han establecido precedentes, que se toman de
base para delimitar cada uno de los conceptos de los requisitos sefialados en este
apartado y que se toman como base en la solucion de las distintas controversias

en materia de nombres de dominio.

En este caso han servido de base para la solucion de controversias en materia de

nombres de dominio los siguientes:

c) De la solicitud, contestacion e inicio del procedimiento de solucion
de controversias de acuerdo a la Politica de Solucion de

Controversias en Materia de Nombres de dominio y su Reglamento.

De acuerdo al Reglamento de la Politica Uniforme de Solucion de Controversias
en Materia de Nombres de Dominio el procedimiento de resolucion de controversia
relativa a nombres de dominio se puede iniciar presentando una solicitud de
resolucion de controversia relativa a nombres de dominio al proveedor de servicios
de resolucion de controversias con autorizacion de NIC-México, aunque
unicamente esta sefalado el Centro de Mediacién y Arbitraje de la Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual, cabe sefalar que la forma del escrito y

cantidad de palabras que se deben de usar y demas formalidades se sefialan en
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el Reglamento Adicional de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
Relativo a la Politica Uniforme de Solucion de Controversias en Materia de

Nombres de Dominio.

Los efectos disponibles para el promovente de conformidad con cualquier
procedimiento ante el grupo de expertos, se limitan a que este resuelva la
cancelaciéon del registro del nombre de dominio o sobre la transmisién al

promovente de la titularidad del mismo.

La senalada solicitud de resolucion de controversia relativa a nombres de dominio
se presenta en una copia impresa y en forma electronica en la cual se debera de
solicitar que se someta dicha solicitud a un grupo de expertos para su resolucion
de conformidad con la Politica de Solucion de Controversias en Materia de
Nombres de Dominio para “.mx” y el reglamento de la misma, proporcionando los
datos necesarios del promovente. Asimismo, se debe especificar la forma
preferida para efectuar las comunicaciones dirigidas al promovente, también se
debe sefalar si la solicitud de solucidn de controversias, sera resuelta por un
grupo de expertos compuesto de un unico miembro o de tres, asi como

proporcionar los datos de los candidatos que proponga.

Es de sefalar que el idioma en que se desarrolle el procedimiento sera el espaniol,
a reserva de que el grupo de expertos tomando en cuenta las circunstancias del

procedimiento, tome otra decision.

Por otra parte, debe de proporcionar el nombre del titular del nombre de dominio y
toda la informacién (incluida cualquier direccion postal y de correo electronico, asi
como los numeros de teléfono y telefacsimil) conocida por el promovente sobre la
manera de ponerse en contacto con el titular o cualquier representante del titular,
esto con el objeto de permitir que el proveedor envie la solicitud de resolucion de
controversia relativa a nombres de dominio la cual se hace por lo general via
correo electrénico, esto independientemente de que el promovente le envie una

copia por esta via antes.
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Es pertinente mencionar que el Reglamento Adicional de la Organizacién Mundial
de la Propiedad Intelectual Relativo a la Politica Uniforme de Solucion de
Controversias en Materia de Nombres de Dominio, en el cual se establecen las
formalidades que deben cubrir los escritos de solicitud, contestacion, asi como el
nombramiento del grupo de expertos, el Presidente del Grupo de expertos, al pago

de honorarios de estos y como seran las comunicaciones.

La solicitud de resolucion de controversia relativa a nombres de dominio podra
abarcar mas de un nombre de dominio, siempre y cuando los nombres de dominio
hayan sido registrados por el mismo titular, lo cual se debe de especificar en la
solicitud, asi como especificar la marca o marcas de productos o servicios
registradas, aviso comercial registrado, denominacion de origen o reserva de
derecho en la que se base la solicitud, y deben describir los productos o servicios
o el bien juridicamente tutelado con los que se utilizan; a su vez queda abierta la
posibilidad del promovente para que describa por separado otros productos o

servicios que tiene intencion de utilizar en el futuro.

El promoverte debe describir, los motivos sobre los que se basa la solicitud de
resolucidén de controversia relativa a nombres de dominio, incluyendo la manera en
que el nombre o nombres de dominio son idénticos o parecidos hasta el punto de
crear confusion respecto a la marca de productos o de servicios registrada, aviso
comercial registrado, denominacién de origen o reserva de derechos sobre la que
el promovente tiene derechos, los motivos por los cuales deberia considerarse que
el titular del nombre o nombres de dominio objeto de la solicitud de resolucion de
controversia no tiene derechos sobre estos, asi como los motivos por los que se
debe de considerar que el nombre o nombres de dominio han sido registrados y
utilizados de mala fe. En su caso, notificar cualquier procedimiento que se haya
comenzado o terminado en relacidn con el nombre o nombres de dominio;

especificando a su vez los efectos que se pretenden obtener.
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Debe de declarar el promovente que ha sido enviada al titular del nombre de
dominio, una copia de la solicitud de resolucion de controversia relativa a nombres

de dominio, junto con la portada.

Finalmente, el promovente tiene que declarar que se sometera a cualquier efecto
de la resolucion que se tome de acuerdo con la Politica de Solucion de
Controversias en Materia de Nombres de Dominio y su reglamento aplicable sobre
la cancelacion del registro o transmision de la titularidad del nombre de dominio,
concluyendo esta declaracion seguida de la firma del promovente o su

representante.

El promovente puede adjuntar todo tipo de pruebas, incluida una copia del
acuerdo de registro y de la Politica de Solucién de Controversias en Materia de
Nombres de Dominio para “.mx”, sobre las que se base la solicitud de resolucion

de controversia relativa a nombres de dominio,

Cabe destacar que al momento de que el promovente se somete a la Politica de
Solucién de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para “.mx”, acepta
que la solicitud afectara unicamente al titular del nombre de dominio y se exime a:
el proveedor de solucién de controversias y a los miembros del grupo de expertos,
excepto en caso de infraccion deliberada; a NIC-México, asi como a sus
directores, representantes, empleados y agentes, ademas que certifica y asegura
que la informacion contenida en la solicitud de resolucion de controversia relativa a
nombres de dominio es completa y exacta, que la 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

medida que pueda extenderse mediante un argumento razonable y de buena fe.

Cabe mencionar que durante el procedimiento de solucidn de controversias en
materia de nombres de dominio, que se inicie de conformidad con la Politica
Uniforme de Solucion de Controversias en Materia de Nombres de Dominio, el

titular del nombre de dominio no puede transmitir la titularidad del mismo.
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El proveedor debe examinar la solicitud de resolucion de controversia, con el fin de
determinar si cumple con lo que dispone la Politica de Solucién de Controversias
en Materia de Nombres de Dominio para “.mx”, el reglamento de la Politica y el
reglamento adicional del proveedor; en caso de cumplirse con los requisitos se
manda en un plazo de 3 dias al titular del nombre de dominio. En caso de que no
cumpla con los requisitos, se notifica al promovente de la solicitud de resolucion
de controversia para que subsane cualquier incumplimiento, y en el supuesto de
que no lo haga se le tendra por retirada la solicitud, dejando a salvo sus derechos
para someter una solicitud de resolucion de controversia relativa a nombres de

dominio distinta.

Se considera como fecha de inicio del procedimiento de la Politica de Resolucion
de Controversia Relativa a Nombres de Dominio para “.mx”, la fecha en que el
proveedor ha enviado la solicitud de resolucion de controversia relativa a nombres
de dominio al titular. Una vez hecho esto el proveedor, que en este caso es el
Centro de Mediacién y Arbitraje de la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual, notificara también al promovente y a NIC-México la fecha de inicio del

procedimiento de la politica.

De acuerdo al Reglamento de la Politica de Solucion de Controversias en Materia
de Nombres de Dominio para “.mx”, el titular del nombre de dominio tiene un plazo
de 20 dias contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de la Politica
de resolucién de controversias, para que someta al proveedor un escrito de

contestacion.

Dicho escrito se presenta en copia impresa y en forma electronica, en el que se
debe de responder a las declaraciones y alegaciones que haya en la solicitud de
resoluciéon de controversia relativa a nombres de dominio, incluyendo las razones
por las que considere debe él conservar el registro y utilizacién del nombre de
dominio; asi como los datos generales de notificacion y autorizaciones

respectivas.
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Si en la solicitud de resolucion de controversia relativa a nombres de dominio, se
ha optado por un grupo de expertos compuesto por un solo miembro, el titular
debe manifestar si estd de acuerdo en que la controversia sea resuelta por un
grupo de expertos compuesto por un solo miembro u opta por que sea resuelto por
un grupo compuesto por 3 personas. Ademas, en caso de existir cualquier
procedimiento que se haya comenzado o terminado en relacion con cualquiera de
los nombres de dominio objeto de la solicitud de la controversia identificarlos en el
escrito. Debe declarar también que ha enviado al promovente copia del escrito de
contestacion y concluir con una declaracién de que lo que contesta no va en
contra de lo que dispone el Reglamento de la Politica de Solucion de Controversia,
adjuntando todas las pruebas y documentos en los que se base el escrito de

contestacion.

Asimismo, el Reglamento prevé que si el titular del nombre de dominio no da
contestacion a la solicitud de resolucion de controversia, el grupo de expertos
resolvera la controversia basandose en la solicitud de resolucidén de controversia

relativa a nombres de dominio.

Cabe mencionar que existen tarifas previamente establecidas, para el pago de
honorarios al grupo de expertos, pago que se efectuara junto con el envio del
escrito de contestacion al proveedor. En caso de que no se efectue el pago
exigido, un grupo de expertos compuesto de un unico miembro resolvera la

controversia.

d) Del nombramiento del grupo de expertos

Ahora bien, de acuerdo al Reglamento de la Politica de Solucion de Controversias
en Materia de Nombres de Dominio para “.mx”, el grupo de expertos son personas
doctas en la materia y nombrados por un proveedor para resolver una solicitud de

resolucion de controversia relativa a nombres de dominio.

La OMPI como proveedor de solucion de controversias, que NIC-México ha

designado y con el cual se cuenta su autorizacion, mantiene una lista de miembros
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del grupo de expertos y sus antecedentes profesionales, que esta a disposicion

del publico en su pagina electronica.’

En caso de que ninguna de las partes nombre a un grupo de expertos, el
proveedor nombrara en un plazo de 5 dias naturales a partir de la recepcion del
escrito de contestacién o transcurrido el periodo otorgado para su presentacion,
un unico miembro del grupo de expertos de entre su lista de expertos, en este
caso los honorarios de este grupo de expertos compuesto de un unico miembro

seran pagados en su totalidad por el promovente.

Si el promovente o el titular optan por que la controversia sea resuelta por un
grupo de expertos compuesto de tres miembros, el proveedor nombrara tres
expertos que formaran parte del grupo de expertos. En este caso los honorarios
del grupo de expertos compuesto de tres miembros seran pagados en su totalidad
por el promovente, excepto cuando el titular haya optado por que el grupo de
expertos esté compuesto de tres miembros, en cuyo caso las tasas aplicables

seran compartidas de manera equitativa por las partes.

En caso de que el promovente o el titular opten por un grupo de expertos
compuesto por tres miembros, el proveedor procurara nombrar un miembro del
grupo de expertos a partir de las listas de candidatos proporcionadas por el
promovente y el titular. En caso de que el proveedor no pueda efectuar el
nombramiento de un miembro del grupo de expertos en condiciones habituales a
partir de la lista de candidatos de cualquiera de las partes, efectuara dicho
nombramiento a partir de su lista de expertos. El tercer miembro del grupo de
expertos sera nombrado por el proveedor a partir de una lista de cinco candidatos
presentada por el proveedor a las partes, y el proveedor seleccionara uno de esos
cinco candidatos de manera tal que se guarde un equilibrio razonable entre las

preferencias de ambas partes, tal y como podran sefialar al proveedor en un plazo

% En el caso de México hay 9 expertos en el tema, para mas informacion ver la Lista de expertos de
la OMPI para la solucién de controversias sobre nombres de dominio, informacién disponible en
Internet http://arbiter.wipo.int
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de 5 dias naturales a partir del envio por el proveedor a las partes de la lista de

cinco candidatos.

Una vez que se hayan nombrado todos los miembros del grupo de expertos, el
proveedor notificara a las partes los miembros del grupo de expertos que hayan
sido nombrados y la fecha limite en la que, sin que existan circunstancias
excepcionales, el grupo de expertos remitira al proveedor la resolucién que haya

tomado.

El reglamento establece que todo miembro del grupo de expertos sera imparcial e
independiente, y antes de aceptar su nombramiento habra comunicado al
proveedor y a las partes toda circunstancia que pueda sembrar una duda
justificable sobre la imparcialidad o la independencia de dicho miembro, o
confirmar esto por escrito. Si en algun momento del procedimiento surgen nuevas
circunstancias que puedan sembrar una duda justificable sobre la imparcialidad o
la independencia del miembro del grupo de expertos, ese miembro comunicara
inmediatamente dichas circunstancias al proveedor. En dicho caso, el proveedor
estara habilitado para nombrar un miembro sustituto del grupo de expertos. Cabe
sefalar que no se preveé una figura en la que las partes puedan solicitar que algun
miembro del grupo de expertos sea removido por considerarlo parcial, por lo que
se puede afirmar que este procedimiento se basa en la confianza a la integridad

de los miembros del grupo de expertos.

Resulta notable el hecho de que el Reglamento de la Politica de Solucion de
Controversias en Materia de Nombres de Dominio para “mx”, sefale la
imparcialidad que se debe de mantener durante la solucion de controversia, por lo
que ninguna parte, ni nadie que la represente podra mantener comunicaciones
unilaterales con el grupo de expertos, todas las comunicaciones entre una parte y
el grupo de expertos o el proveedor se efectuaran a un administrador nombrado

por el proveedor en la forma que determine.
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e) Del desarrollo del procedimiento.

Se transmite el expediente por el proveedor al grupo de expertos, en el caso de un
grupo de expertos compuesto de un solo miembro, cuando sea nhombrado éste, o
en cuanto sea nombrado el ultimo miembro del grupo, en el caso de un grupo de

expertos compuesto de tres miembros.

Ahora bien, el grupo de expertos llevara a cabo el procedimiento de conformidad
con la Politica aplicable de Solucion de Controversias en Materia de Nombres de
Dominio para “.mx” y el Reglamento de la Politica de Solucion de Controversias en
Materia de Nombres de Dominio para “mx” y el Reglamento Adicional de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual Relativo a la Politica Uniforme

de Solucion de Controversias en Materia de Nombres de Dominio.

En todos los casos, el grupo de expertos debe asegurarse que las partes sean
tratadas con igualdad y de que a cada parte se le ofrezca una oportunidad justa
para exponer su caso, y se asegurara que el procedimiento de solucién de
controversias se efectue con la debida prontitud. A peticion de una parte o por
iniciativa propia, se podra ampliar en casos excepcionales los plazos fijados por el

Reglamento o por el grupo de expertos.

El grupo de expertos determinara la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa
y peso de las pruebas, asimismo decidird sobre la peticion de una parte que
solicite la acumulacion de multiples controversias en materia de nombres de
dominio de conformidad con la Politica aplicable y el Reglamento; también, en
caso de creerlo necesario, ademas del escrito de solicitud y de contestacion,
puede permitir que las partes hagan otras declaraciones; asimismo en caso de las
vistas, a pesar de que el reglamento dice que no se lleven a cabo, faculta al grupo
de expertos para que de manera excepcional y en caso de ser necesario para

resolverla controversia, llevar a cabo una.

El grupo de expertos declarara el cierre del procedimiento de resolucién de

controversia, en cuanto le conste que todas las partes han tenido una oportunidad
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justa y equitativa de exponer su caso, lo cual se hara a mas tardar 10 dias

después de la fecha de su nombramiento.

f) De la resolucion.

De acuerdo al Reglamento de la Politica de Solucion de Controversias en Materia
de Nombres de Dominio para “.mx”, el grupo de expertos resolvera la solicitud de
resolucién de controversia relativa a nombres de dominio de conformidad con la
Politica aplicable, el propio Reglamento, asi como las normas y principios de

derecho que considere aplicables.

Es de mencionarse, de acuerdo a las politicas el promovente debe de acreditar los

extremos siguientes:

- que el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusion con
respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial
registrado, denominacion de origen o reserva de derechos sobre la que el

promovente tiene derechos;

- que el titular no tiene derechos o intereses legitimos respecto del nombre de

dominio; y

- que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Requisitos sobre los cuales ya se ha mencionado con anterioridad se han creado
diversos precedentes que sirven de base para la solucion de las controversias que

se presentan actualmente.

La resolucién respectiva se transmitira al proveedor, cuando sea razonablemente
posible, en un plazo de 7 dias a partir del cierre del procedimiento de resolucion
de controversias, misma que tendra la fecha en la que se haya efectuado, las
razones sobre las que se haya basado y estara firmada en forma digital o escrita.
El grupo de expertos podra consultar al proveedor respecto de cuestiones de

forma relativas a la resolucion.
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Una vez que el grupo de expertos haya transmitido la resolucién al proveedor, éste
la comunicara a cada parte y a los registradores y a NIC-México para que se lleve

a cabo su ejecucion.

Cabe destacar, que el reglamento senala que salvo que el grupo de expertos
determine lo contrario, el proveedor publicara la resolucion en un sitio web

accesible por el publico.

Hay que sefnalar que en caso de las partes lleguen a un acuerdo antes de que se
adopte la decisién del grupo de expertos, éste ultimo terminara el procedimiento
de solucion de controversias, previa peticion conjunta de las partes, por lo que el
grupo de expertos inscribira el acuerdo en forma de decisién acordada, y sera
firmada por todos sus miembros y por las partes, en este caso el grupo de

expertos no estara obligado a dar los motivos de dicha resolucion.

La Politica de Solucion de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para
“mx”, sefala que tanto el titular como el promoverte aceptan acatar las
resoluciones que dicte el grupo de expertos y la ejecucion de las mismas, por lo
que puede afirmarse que no existe recurso alguno en contra de la resolucion que
se dicte por el grupo de expertos, ademas que resulta de explorado derecho que
las resoluciones que se dictan en un arbitraje no son impugnables por recurso
alguno. Aunque, el Reglamento de la Politica de Solucion de Controversias en
Materia de Nombres de Dominio para “.mx” faculta al grupo de expertos para
dictar una resolucién que ponga fin al procedimiento de solucion de controversias,
en caso de que la continuacién del mismo se vuelva innecesaria por alguna causa
que considere el grupo de expertos y que este justificada, y esta es la unica causa
sefala el Reglamento en que las partes podran objetar en un plazo determinado

por el propio grupo de expertos dicha resolucion.

Cabe destacar que al someterse a la Politica de Solucion de controversias en
Materia de Nombres de Dominio para “.mx”, se exime al grupo de expertos, a NIC-

Mexico y al proveedor de cualquier responsabilidad.
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Otro punto a destacares que el Reglamento de la Politica Uniforme de Solucién de
controversias en Materia de Nombres de dominio aprobado por la ICANN, que es
en el que se basa el Reglamento de la Politica de Solucion de Controversias en
Materia de Nombres de Dominio para “.mx”, prevé que en caso de que se inicien
procedimientos judiciales antes o durante la resolucion del procedimiento
administrativo respecto de una controversia en materia de nombres de dominio
que sea objeto de la demanda, el grupo de expertos estara facultado para decidir
si suspende o termina el procedimiento administrativo, o continua con el mismo
hasta adoptar una resolucién por lo que se entiende que el procedimiento de
solucién de controversias en materia de nombres de dominio puede coexistir con
un procedimiento judicial. Sin embargo, el Reglamento de la Politica de Solucion

de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para “.mx”, no hace un

sefialamiento al respecto.

5.- FUNCION Y NATURALEZA DEL NOMBRE DE DOMINIO FRENTE A LA
MARCA.

Se puede hablar, que actualmente existen 2 posturas con relacion a la funcién del

nombre de dominio:

La primera postura, sefiala que el nombre de dominio es Unicamente una direccion

que ubica una pagina en Internet, y esa es la unica funcion que puede tener éste.

Mientras que por otra parte, existe la opinion de que puede ser algo mas que eso,
pues ademas de cumplir con su funcién de localizacién, también pueden cumplir
con una funcion distintiva, la cual puede ser de un sujeto, un producto o un
servicio, cuando cumplen con dicha funciéon entonces se puede hablar de una
funcién “marcaria”, “ya no sélo sera la direccion del sitio web del titular del
dominio, sino que ademas sera la identidad de la empresa frente al consumidor

virtual”'°,

% Pablo Vibes, Federico, Op. Cit., nota 103, p. 171.
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Cabe senalar que Fernando Carbajo Cascon argumenta al respecto que se puede
emplear un signo distintivo como nombre de dominio para localizar una pagina
web determinada, pero puede identificar o distinguir al sujeto, actividad, producto,
servicio y obra que aparece en la misma, los cuales pueden tener un signo
diferente o no tener ninguno; “es un medio distintivo mediato o indirecto pues su
eventual funcion distintiva es instrumental respecto al contenido real de la pagina
web a la que sirve como cddigo de acceso, su funcion principal™*”.

De lo anterior, se desprende una diferencia con la marca, pues mientras su
principal funcion de ésta es la de distinguir productos o servicios, para el nombre
de dominio esta funcidn se vuelve secundaria y depende ampliamente del

contenido de la pagina web que localice?.

Siendo destacable que la doctrina y jurisprudencia de distintos sistemas juridicos
reconocen la posibilidad de que los nombres de dominio alcancen un caracter
distintivo, como ha sido el caso de Estados unidos, Alemania, Argentina, ltalia,

Esparia, entre otros."

Hay que tomar en cuenta que el Internet es un espacio que va en aumento como
consecuencia del crecimiento de equipos conectados a la red, y que la funcion del
nombre de dominio es la de encontrar el equipo que alberga la pagina que se
busca. Ahora bien, al encontrar la pagina web que se busca existen varias

posibilidades en cuanto al contenido que albergue ésta.

El usuario puede teclear en la barra de direcciones el nombre de la marca cuya
informacion se busque en especifico, existiendo la posibilidad, si el titular de la
marca lo ha querido, que el nombre de dominio ubique una pagina con el
contenido de la marca, en este caso el usuario tendra éxito en su busqueda; pero
también cabe la posibilidad de que al teclear el nombre de dominio no haya ningun

espacio dedicado a la marca cuya informacion se busca, lo cual no tiene ninguna

M Carbajo Cascoén, Fernando, Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet,
Navarra, Aranzadi Editorial, 1999, p. 58.

'2 Ibidem, p. 59.

'* Garcia Vidal, Angel, op. cit., nota 104, p. 69.
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importancia, unicamente el usuario terminara desilusionado. Por otra parte, cabe
la posibilidad de que el contenido de la pagina web sea totalmente distinto a la
informacion de la marca que busque el usuario; sea porque exista una marca con
el mismo nombre o alguien sin ningun derecho sobre la marca lo haya registrado

para albergar su pagina web, independientemente de que exista o no mala fe.

Pero no es la unica opcion que tienen los usuarios del Internet para ubicar una
pagina electronica, también pueden hacer uso de los llamados buscadores, las
cuales son sistemas que automaticamente exploran la web y recoge el codigo de
las diferentes paginas que visita, en una base de datos consultable por sus
usuarios, y los cuales en la actualidad tienen un éxito grande, pues
aproximadamente el 80% de los usuarios de Internet hacen uso de ellos™. Aunque
cabe destacar que al buscar en el contenido de la pagina web, van a mostrar una
lista de todas aquellas paginas web que tengan registradas, y salvo que se
delimite la busqueda, se listaran todas las paginas de Internet que contengan la

palabra buscada.

Otra opcién, son los llamados links, los cuales son vinculos electrénicos que se
pueden encontrar a través de la red, que contienen la direccion electronica de una
pagina, la cual puede presentarse en cualquier pagina web y con solo darle un clic
al vinculo, nos remitira a la pagina. En este caso cabe la posibilidad de que el link
sea verdadero y nos remita a la pagina que sefiala el link, pero por otra parte

puede ser que dicho link nos remita a una pagina distinta a la esperada.
a) Naturaleza juridica del nombre de dominio.

Hay que dejar claro que no obstante existen diversos estudios acerca de la
naturaleza juridica del nombre de dominio, su naturaleza juridica aun es difusa,

por lo que no hay coincidencia en este aspecto; aunque hay que tomar en cuenta

" Azlor, Sergio, La importancia de Google y Posicionamiento en Buscadores, pagina consultada el
6 de febrero de 2006, disponible en Internet en http://neominds.com.mx/boletin-de-prensa-
optimizacion-web/05-09-10-1a-importancia-de-google-y-posicionamiento-en-buscadores.html
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que el nombre de dominio es susceptible de apreciacién econdmica, es licitamente

transferible y confiere cierta potestad de excluir a otros de su utilizacion'®.

Destacan respecto a la naturaleza juridica del nombre de dominio 3 posiciones
diferentes: a) la que no lo equipara a un derecho de propiedad; b) la que si lo
equipara con un derecho de propiedad; y c) la que le asigna calidad de derecho

“sui generis”."®

Respecto de la primera posicion, ven en el nombre de dominio sé6lo una forma de
uso y goce. Guillermo Carey, quien apoya esta posicion, afirma que tanto el
vencimiento del plazo de asignacién como la falta de pago, implican para el
registrante la pérdida de ese nombre de dominio, lo cual explica que el nombre de

dominio esté situado en una categoria inferior a la de un derecho de propiedad.’’

En cuanto a la segunda posicion, la cual considera al nombre de dominio como un
derecho de propiedad, se ha extendido a nivel jurisprudencial y doctrinario, uno de
los argumentos que sostienen esta posicion es que si se bloquea un nombre de
dominio incide en forma negativa en el comercio electronico, pues se le impide al
titular “acceder al mercado de Internet con su propia marca, construir su propio

sitio y distribuir sus productos desde alli”'®.

La tercera posicion que coloca al nombre de dominio como un derecho “sui
generis”-, no pone en duda que el nombre de dominio identifica una pagina web en
Internet. El derecho del titular del dominio se deriva del contrato entre éste y el
Registrador; y para comprender su naturaleza, de acuerdo con esta posicion, hay
que identificar la funcion adicional que pueda tener el nombre de dominio, pues

dependiendo de esa funcion va a depender su naturaleza juridica, adquiriendo la

'® Pablo Vibes, Federico, op. cit., nota 103, p. 39
"% |Idem.

' Cfr., Idem.

'® Ibidem, p. 40.
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naturaleza adicional, que puede ser un derecho de la personalidad o un derecho

patrimonial.®

En el caso del ccTLD “.mx”, en las Politicas Generales de Nombres de Dominio se
senala que “NIC-México reconoce el derecho de los titulares al uso, goce y disfrute
del nombre de dominio, sin que por lo anterior se entienda la transmision y/o
cesion de los derechos de propiedad del mismo™. Por lo que se puede afirmar
que, en principio, la naturaleza juridica del nombre de dominio se desprende del
contrato que se celebra entre NIC-México y el solicitante, en el caso de NIC-
México es una entidad que ofrece servicios de registro de nombre de dominio,
entre otros, por lo que siguiendo las posiciones que se mencionaron el nombre de
dominio es solo una forma de uso y goce, y el propietario en consecuencia es NIC-

México.

Desde un punto de vista particular, se puede argumentar que el titular del nombre
de dominio es el propietario del mismo (independientemente de que se tenga o no
derechos legitimos sobre el mismo), apoyado en el hecho de que éste es el que
tiene el equipo, donde se alberga la pagina web, y ademas que al conectarse a la
red se le asigna su codigo IP, el cual es unico y que al contratar el servicio lo Unico
que se hace es convertir esa serie de numeros a caracteres del alfabeto inglés, no
obstante los derechos que le asigna NIC-México, de acuerdo a sus Politicas

Generales de Nombres de Dominio para “.mx”.
b) Diferencias entre el nombre de dominio y la marca.

Antes de sefalar si representa el nombre de dominio un reto para la Ley de la
Propiedad Industrial, es pertinente sefalar las diferencias fundamentales entre el

nombre de dominio y la marca?'.

% Ibidem, p. 41

2 politicas Generales de Nombres de Dominio “mx”, disponible en Internet, http://www.nic.mx

" Garay Robles, Oscar, ;Qué es el DNS?, Boletin de Politica Informatica, México, No. 1, 2003, p.
11.

29



En primer lugar el nombre de dominio sélo puede tener caracteres numéricos,
letras del alfabeto inglés y el guion medio, mientras que la marca puede tener
cualquier caracter representable en cualquier alfabeto, dibujos e incluso figuras

tridimensionales.

Otra diferencia esencial, es que mientras todos los nombres de dominio son
visibles practicamente desde cualquier punto de Internet, no importa si son gTLD,
ccTLD, abiertos o restringidos, el derecho sobre las marcas esta sujeto a una

territorialidad y soélo en el pais en el que se registra la misma tiene proteccion.

La administracion de los dominios en el mundo se hace en algunos casos por
instituciones privadas y en otros casos por alguna entidad gubernamental,
mientras que la gestion del registro de marcas se hace por parte de algun

organismo publico.

Otra diferencia se desprende del hecho de que puede haber infinidad de
subclasificaciones, debajo del gTLD o ccTLD, mientras que en el caso de las
marcas estas deben de estar dentro del rango de las 44 clases que ofrece el

Arreglo de Niza.

Una mas, de gran importancia es la que se desprende del hecho inevitable que no
pueden existir 2 nombres de dominio idénticos bajo un gTLD o ccTLD, mientras
que, como se ha sefalado, pueden coexistir 2 marcas iguales que protejan
distintos productos o servicios, es decirn en el nombre de dominio no aplica el

principio de especialidad.

El criterio de identidad entre dos nombres de dominio es estrictamente
matematico, comparacion letra por letra en cuanto a su registro, al no poder
registrarse dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo ccTLD o gTLD,
mientras que el criterio de identidad que se sigue para una marca con otra es el de
“similitud en grado de confusién”. Aunque cabe sefialar que para resolver un

conflicto en materia de nombres de dominio, esta contemplado que se puede
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tomar en consideracion el criterio de similitud en grado de confusion para

resolverlo.

El tiempo que tarda en registrarse un dominio bajo algun gTLD o ccTLD, por lo
general tarda sdlo unos minutos, mientras que el registro de marcas tarda un

tiempo considerable.

Estas son las principales diferencias entre uno y otro, pero ello no ha sido
obstaculo para que el nombre de dominio infiera en el derecho que alguien tiene

sobre la marca.
6.- EL NOMBRE DE DOMINIO Y LA ACTUALIDAD EN LOS CONFLICTOS.

Es pertinente mencionar que la problematica de los nhombres de dominio surge
conforme van siendo usados, generando diversos conflictos. En sus inicios los
choques mas tradicionales se producian por abusos cometidos por parte de
personas instruidas en el campo informatico, en conflictos conocidos como

ciberocupacion®. Es por ello que se dan diversos intentos de regulacion.

Las Politicas de Solucién de Controversias en Materia de Nombres de Dominio
para “.mx”, es una variante de la Politica Uniforme de Solucion de Controversias
en Materia de Nombres de Dominio (conocida también como UDRP por sus siglas
en inglés), aprobada por la ICANN el 26 de agosto de 1999, y que actualmente
sirve de modelo a la mayoria de los ccTLD, no obstante que algunos han optado
por un medio alternativo de solucién de controversia. En el caso del proveedor de
solucion de controversia, sucede lo mismo, pues el Centro de Arbitraje y
Mediacién de la OMPI, no es el unico proveedor, pues cada registrador de

nombres de dominio ha seleccionado a su proveedor.

En México, la problematica de nombres de dominio bajo el ccTLD “mx” inicié en
1998, con el caso del dominio “playboy.com.mx”, en el que una empresa

norteaméricana pidio registrar 300 dominios entre los que se encontraba éste; y en

2 pablo Vibes, Federico, op. cit, nota 103, p. 31.
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ese entonces no se contaba con previsiones relativas a la solucion de
controversias entre marcas y nombres de dominio, posteriormente representantes
legales de la empresa “Playboy” alegaron ser los unicos autorizados para tener

ese dominio?’.

Asi en 1999, después de algunos foros realizados en la Ciudad de México sobre
estos temas, aunado al caso “nestle.com.mx”; motivaron a que NIC-México y el
IMPI revisaran el proceso de registro de dominios bajo el ccTLD “.mx”. Resultando
el primer procedimiento de resolucién de controversias local administrado por NIC-
México, el cual resolvio casi 60 casos de disputa en 15 meses (del 1 de
septiembre de 1999 al 30 de noviembre de 2000).%*

Durante el segundo semestre del afno 2000, NIC-México evalué la posibilidad de
incorporarse al procedimiento UDRP, siendo ese mismo afio cuando se incorporé
al mismo, y de acuerdo con Oscar Robles, para NIC-México esa incorporacion

represento las siguientes ventajas®:

- Un mecanismo de resolucion de controversias uniforme y alineado con las
disposiciones establecidas para los gTLD, lo cual representa una ventaja
para quienes estiman afectados sus derechos de propiedad intelectual.

- Un procedimiento administrativo neutral, sin intervencién de NIC-México,
que a pesar de haber resuelto 60 disputas durante el primer procedimiento
de resolucion de controversias local, esto representaba, tanto un riesgo en
las responsabilidades del Centro, como en la credibilidad del proceso.

- La posibilidad de ir incorporando organizaciones proveedoras de panelistas

para la solucion de controversias y brindarle al usuario la opcion de elegir.

Es destacable el hecho de que el Centro de Mediacion y Arbitraje de la OMPI,

desde el ano 2000 ha resuelto como proveedor de solucion de controversias en

% Quirarte, Antonio, Entrevista a Oscar Robles, Director General de Nic-México, 16 de mayo de
2001, disponible en Internet en http://suempresa.com/deinteres/oscar_robles.html.

2 Garay Robles, Oscar, op. cit., nota 118, p. 17.

% |bidem, p. 18
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materia de nombres de dominio 353 casos, de los cuales el ccTLD se ha visto

involucrado en 24 casos?®.

Es importante retomar el aspecto de que el promovente para tener éxito en su

solicitud de solucién de controversias, debe probar:

- Que el nombre de dominio cuestionado es idéntico o confundiblemente
similar a una marca propia.

- Que el titular no tiene derechos ni ningun interés legitimo en el nombre de
dominio.

- Que el nombre de dominio ha sido registrado y esta siendo utilizado de

mala fe.

Cabe senalar que a través de las diversas resoluciones de disputas con relacion a
Nombres de Dominio, el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI, ha generado
diversos precedentes, que le han servido para unificar diversos criterios respecto a
los extremos mencionados que deben de ser probados de acuerdo a la Politica de

Solucién de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para “.mx”.

En cuanto al primer extremo citado, se coincide en el criterio de que la adicion del

“.com.mx” no alcanza para distinguir a un nombre de dominio de una marca,
basandose en que la adicion del dominio del nivel superior genérico gTLD carece
de importancia legal al comparar los nombres de dominio en disputa, criterio que
se desprende del Caso OMPI No. D20000-0940 National Collegiate Athletic

Association v. Rodd Garner And IntheZone.ws?’ .

Para probar el grado de confusion, los promoventes han tenido éxito por lo general
exhibiendo el o los registros marcarios respectivos, con los que acreditan la
titularidad de la marca usada como nombre de dominio, lo cual se ha convertido
en un criterio uniforme para acreditar el primer requisito, como ha sido en el caso
DMX2004-005 Cemex Trademarks Worlwide Ltd. Vs Ennis Ibarra Flores o en el

% Informacion disponible en Internet en http://www.wipo.org
" Este caso se encuentra disponible en Internet en http://www.ompi.org
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caso DMX2004-0003 Servicios Administrativos Industriales, S.A. de C.V v.
GRUPO BREMSE?,

En cuanto al segundo extremo, respecto a probar que el titular del nombre de
dominio no tiene derechos o intereses legitimos respecto del hombre de dominio,
la mayoria de los criterios emitidos por el Centro de Arbitraje y Mediacion de la
OMPI, coinciden en que en virtud de que el promovente de la controversia en
materia de nombres de dominio es el que niega que el titular del nombre de
dominio tenga derecho legitimos sobre el mismo, y al ser hechos negativos el
demandado es el que esta en mejor situacion de producir prueba, por lo que en
principio si el titular del nombre de dominio no contesta la demanda este extremo

queda acreditado

Aunque no por ello se debe de considerar que el demandante pueda probar
plenamente que el titular del nombre de dominio no tenga intereses legitimos
sobre el nombre de dominio pues puede suceder que el titular del nombre de
dominio tenga un registro marcario sobre el nombre de dominio y entonces con
esto acreditar su interés legitimo, como sucedio en el caso No. DMX2001-0005
Scholastic Inc. V. Alejandro Hurtado Gomez, en la que no prosperd la solicitud del
promovente en virtud de que el titular del nombre de dominio contaba con un

registro marcario que amparaba la marca®.

De estos 3 requisitos, el que llama mas la atencién es precisamente el que se
refiere a que el nombre de dominio ha sido registrado y esta siendo utilizado de
mala fe, ya que la buena o mala fe del registrante o titular de un nombre de
dominio es trascendental al momento de decidir un conflicto entre un nombre de
dominio y una marca. Entendiendo por “buena fe” al “...convencimiento de quien

30»

realiza un acto o hecho juridico, de que éste es verdadero, licito y justo...””” Por su

parte la “mala fe” se define como ”...la posicidén atribuible a quien realiza un acto

2 1dem.
2 1dem.
%0 Cfr. Pablo Vibes, Federico, op. cit., nota 103, p. 199
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sabiendo que es delictuoso o cuasidelictuoso o que contiene vicios en su

titulo..

n31

Ambos conceptos son relevantes, pues depende de que acredite el demandante

que hubo mala fe en el registro y utilizaciéon del nombre de dominio para que tenga

éxito su solicitud, y por el contrario para el titular del nombre de dominio el probar

su buena fe.

Independientemente de la definicion proporcionada, la Politica de Solucion de

Controversias en Materia de Nombres de Dominio para “.mx”, sehala en su

articulo 1 inciso b, que la mala fe se prueba cuando hayan:

Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de
dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra
manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de
la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado,
denominacion de origen o reserva de derechos a un competidor del
promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos
documentados que estan relacionados directamente con el nombre de
dominio; o

Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la
marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado,
denominacion de origen o reserva de derechos refleje su denominacion en
un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya
desarrollado una conducta de esa indole; o

Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de
perturbar la actividad comercial de un competidor; o

Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin 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 confusion con la

denominacion del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliacién o

¥ 1dem.
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promocion del sitio Web o del sitio en linea o de un producto o servicio o
bien juridicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el

sitio web o en el sitio en linea.
A su vez el inciso c, sefala que los derechos legitimos se demuestran cuando:

- antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el
nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su
utilizacion, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relacién
con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien juridicamente
tutelado por alguna reserva de derechos.

- el titular (en calidad de particular, empresa u otra organizacion) ha sido
conocido comunmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya
adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso
comercial registrado, denominacion de origen o reserva de derechos; o

- se hace un uso legitimo y leal o0 no comercial del nombre de dominio, sin
intencion de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empanar
el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso
comercial registrado, denominacion de origen o reserva de derechos en

cuestion con animo de lucro.

Cabe sefalar, que entre los criterios que han generado las diversas resoluciones
para probar el registro de mala fe el hecho de ofrecerlo en venta al demandante,
criterio que surge del caso OMPID99-0001 World Wrestling Federation v.
Bosman32, también se considera como registro de mala fe la falta de uso del sitio
web que albergue el nombre de dominio, al ser la inactividad una accién positiva
de mala fe, criterio que fue desarrollado en el caso OMPI D2000-0003 Telstra

Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows®.

También se ha establecido como criterio de que existe mala fe tanto en el registro

como en el uso del nombre de dominio, cuando quien registra el nombre de

%2 Disponible en Internet en http://www.ompi.org
% |dem.
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dominio es un competidor del demandante, criterio que fue desarrollado en el caso
D2002-0638 Telstra Corporation Limited v. Meter Yellowees y también en el caso
D2000-1074 Sony Kabushiki Koisha v. Sony.net, en los que se considera que

existe un acto de perturbacion al bloquear el acceso al nombre de dominio.

Los tres requisitos mencionados deben de ser probados en su integridad, en caso
de que alguno no se lograra probar, no importando que dos se prueben, ha sido la

tendencia en las diversas soluciones de controversias
a) La proteccion del nombre de dominio.

Ya se ha hecho mencioén a algunas diferencias que existen entre el nombre de
dominio y la marca, asi como también a la proteccion que brinda la Ley de la
Propiedad Industrial a la marca registrada, sin olvidar el reconocimiento que ahora

se le brinda a la marca notoria y a la marca famosa.

Asimismo, el nombre de dominio bajo el ccTLD “.mx”, si bien no goza de una
proteccion legal o se establecen las reglas acerca de éste a través de alguna ley u
ordenamiento expedido por alguna entidad del Estado Mexicano; hay que
reconocer que las Politicas Generales de Nombres de Dominio para “.mx”,
expedidas por NIC-México, han resultado optimas para la administracion de los

nombres de dominio bajo el ccTLD “.mx”.

Hay que tomar en consideracion que no todos los ccTLD tienen las mismas
normas en cuanto a su administracion, por lo que se considera pertinente hacer
mencion gsobre su regulacion, tomando como puntos de comparacion los casos
del ccTLD “.ar”, correspondiente a Argentina, y el ccTLD “.es” correspondiente a
Espafa, que son de los principales precursores en cuanto a la regulacion del

nombre de dominio.
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b) El caso del ccTLD “.ar”

Para Argentina el auge de los nombres de dominio, adquiri6 gran notoriedad,
como en la mayoria de los paises, se tuvo que enfrentar a los problemas que

trajeron consigo casos por ciberocupacion del ccTLD “.ar”.

Hay que destacar que para Argentina signific6 una ventaja el hecho de que los
casos por ciberocupacion llegaran a los tribunales; lo cual les hizo tomar
conciencia de que existia un problema juridico a resolver; consistente en la

adecuacion del nombre de dominio con la legislacion argentina®.

Se diferenciaron en el sistema argentino 2 facetas de regulacién del nombre de
dominio, una de ellas la administrativa, limitada a la normativa de registro de
nombres de dominio del nivel local “.ar’; y la otra es la “regulacién sustantiva”
compuesta por todas aquellas normas que inciden en mayor o menor medida en la
tematica del nombre de dominio(ley de marcas, ley de derecho de autor, ley de

defensa del consumidor, Cédigo Civil, tratados internacionales, etc)®”.

Respecto de la primera faceta, para la administracién del ccTLD “.ar”, IANA
designo en 1987(sic)* a la entonces Direccion de Informatica, Comunicaciones y
Seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, conocida como NIC-
Argentina. Pero dado que la Secretaria para la Ciencia, la Tecnologia y la
Innovacion fue designada como responsable del programa Internet para Todos, se
decidio transferir a la mencionada Secretaria de Estado este servicio, mediante la
resolucion 2226/2000.

Cabe destacar que el gobierno de Argentina ha sido un arduo promotor de la
difusion de Internet, a través de diversos actos administrativos y que en cuanto a

esta faceta ha tenido 3 antecedentes normativos: a) las “reglas de Administracion

* Pablo Vibes, Federico, op. Cit., nota 103, p. 89.

% |dem.

% Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Resolucion 2226/2000
Reglas para la Registracion de Nombres de Dominio Internet en la Republica Argentina,
disponible en Internet http://www.nic.ar
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de nombres de dominio en Internet’(conocidas como ‘“viejas reglas”); b) la
Resolucién 4536/99 de la Secretaria de Comunicaciones, que instrumentd el
procedimiento para Alta, Administracion y Baja de dominios en el Registro de
Dominio de Nivel Superior Argentina (.ar), aunque esta no entrd en vigor; y c) la
Resolucion 2226/00 del Misterio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional
y Culto, que dispuso unas “nuevas Reglas” para el registro de nombres de

dominio del nivel “.ar”’.

Las razones que motivaron estas ultimas fueron diversas, entre las que se
encontraba la necesidad de dictar una norma formalmente valida, pues se carecia
de un marco regulatorio actualizado, aunado a que habia un “frente internacional”
impulsado por la OMPI, que presionaba en aras de la modernizacién de los
sistemas de administracién en los ccTLD y su adecuacidén con los derechos de

propiedad intelectual®®.

Entre los aspectos mas importantes de la resolucién 2226/00 destacan:

i) Competencia material.
En el caso de Argentina esta corresponde a un 6érgano estatal, pues la IANA sigui6
la politica de delegar la administracion del ccTLD al Servicio Exterior, para que
luego se decidiera cual seria el 6rgano que debia de asumir las tareas de

administracion.

Posteriormente 2 secretarias se disputaron la administracion del ccTLD “.ar”: la
Secretaria de Comunicaciones y la Secretaria para la Ciencia y la Tecnologia y la
Innovacion; la primera bajo el argumento de que el nombre de dominio es un
elemento vital de la comunicacidon en Internet, pero su objetivo era el delegar la

administraciéon del ccTLD “.ar” a una empresa privada; la segunda secretaria al

% Pablo Vibes, Federico, op. Cit, nota 103, p. 89.
%8 Ibidem, p. 95.
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tener una intensa actividad en diversos proyectos relacionados con Internet,

dependencia que fue la que finalmente se quedd como administradora®.

ii) Duracion.
La normativa vigente dispone que la duracion de cada registro de nombre de
dominio sera de un afio renovable. En este caso, la vigencia del registro no esta
condicionado al uso, Pablo Vibes sefiala que algunos han sugerido la
implementacion de este requisito, pues impediria casos de saqueadores de

dominio, no obstante la falta de uso no acarrea consecuencia alguna“®.
iii) Politica de concesion.

Para conceder el registro de un nombre de dominio bajo el ccTLD “.ar” se siguen

los siguientes principios*’.

- First time, first served, consistente en que el registrante que primero lo
solicita el nombre de dominio, primero lo obtiene.

- Principio de Identidad, no se aceptan solicitudes de inscripcidon de nombres
de dominio iguales a otras existentes.

- Presentacion del Numero del DocumentoNacional de Identidad (C.U.I.T. o
C.U.I.L.), lo cual significo un avance notable al ser un requisito obligatorios
a quien solicite un dominio de tipo “.com.ar”, “net.ar” y “.org.ar’, pues

permite identificar quien realmente es el registrante del nombre de dominio.

Cabe mencionar que existe prohibicion de registrar nombres de dominio que
puedan confundirse con instituciones o dependencias del Estado y organismos
internacionales, salvo que sean registrados por ellos mismos. Es destacable que
la confusién en el nombre de dominio, en el caso de la legislacién argentina, solo
se da en cuanto a nombres de instituciones gubernamentales o internacionales. A

su vez también no se aceptan denominaciones contrarias a la moral y a las

% Ibidem, p. 99.
9 |bidem, p. 101.
*! Ibidem, p. 102.
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buenas costumbres, ni aquellas que contengan la palabra nacion*?. Asimismo, el
numero de caracteres que se permiten para registrar un nombre de dominio es de
10.

iv) Resolucion de disputas.
Las reglas de la resolucion 2226/00, sefialan que NIC-Argentina no actuara como
mediador, ni como arbitro, ni de ninguna otra manera en conflictos que se
susciten entre los titulares de nombres de dominio y terceros. Sin embargo en su
articulo 3° de la citada resolucién, encomienda a la Direccion de Informatica,
Comunicaciones y Seguridad, para que con el apoyo de la Direccién General de
Asuntos Juridicos elaborara una propuesta de mecanismo de solucién de
controversias®®, ello con el objetivo de que se tuviera un procedimiento agil y
menos costoso que el judicial**, sin embargo a la fecha no hay ninguna
reglamentacion al respecto, y en la pagina electronica de NIC-Argentina se sefala
que si se considera que tiene alguien derecho a registrar un dominio y el
registrante no quiere transferirlo, se “sugiere concurrir ante el Poder Judicial de la
Nacién a efectos de interponer las acciones que estime pertinentes en resguardo

de su derecho™.

v) Arancelamiento.
Actualmente el servicio por registro sobre cualquier clasificacion de nombre de

dominio bajo el ccTLD “.ar”, es totalmente gratuita.

vi) Responsabilidad de NIC-Argentina.
Antes de la entrada en vigor de la resolucion 2226/00, NIC-Argentina recibié en su
contra gran cantidad de juicios en su contra; pero con las reglas vigentes se
pretende excusar a NIC-Argentina de cualquier responsabilidad. Por lo que ha sido
criticada esta resoluciéon por algunos autores, pues su actividad se reduce a un

mero agente de inscripcion sin autoridad sobre la actividad que se desarrolla en

*2 1dem.

*3 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Registracion de nombres de
dominio en Internet, Resolucion 2226/2000, Argentina, www.nic.ar

* Pablo Vibes, Federico, op. cit, nota 103, p. 104

45 NIC-Argentina, Pagina consultada el 4 de julio de 2006, disponible en Internet, http://www.nic.ar
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los sitios, sin embargo como lo sefiala Pablo Vibes, es distinta la funcién de
administrar los nombres de dominio y la de un 6rgano que se encargue de vigilar

el respeto de la propiedad intelectual y otros derechos de terceras personas*®.

Respecto a la faceta sustantiva, Argentina al no tener una reglamentacion al
respecto a la solucién de controversias del ccTLD “.ar”, sus tribunales han tenido
que resolver las controversias que se le presenten con respecto al ccTLD “.ar” por
lo que han tenido que echar mano de toda la legislacion vigente, incluyendo
tratados internacionales, especialmente la referente a la Propiedad Intelectual,
aunque también han tomado el Cédigo Civil y la Ley de Defensa del Consumidor,
lo cual ha permitido a su vez que se haya sentado jurisprudencia al respecto, sin

ninguna reforma substancial a las leyes al respecto.

Pablo Vibes sefala algunos casos planteados ante los tribunales argentinos, y
algunos criterios que han seguido los jueces en la materia, entre los que destacan
los casos Heladerias Freddo S.A. vs Spot Network, Camuzzi de Argentina S.A. vs
Arrend6 Juan Pablo, Pugliese Francisco Nicolas vs Pérez Carlos Enrique, entre
otros; es destacable que en estos casos se decidié sobre la suspension preventiva
del registro del nombre de dominio en conflicto, ademas que para conceder tal
peticion, se aplicaron las disposiciones contenidas en el Acuerdo sobre Aspectos
de la Propiedad Intelectual relacionados al Comercio de 1994, también conocido
como TRIs, apoyada dicha decision en diversos elementos de prueba, ademas
que se aplicaron las normativas vigentes en Argentina, tanto la civil como la

relativa a la regulaciéon de marcas.
c) El ccTLD “.es”.

El caso de Espafa resulta particular en cuanto a su administracién, pues su
sistema adoptd desde 1996 las primeras normas sobre asignacion de nombres de

dominio, cuando Internet comenzo a utilizarse con fines comerciales.

*6 Pablo Vibes, Federico, op. cit., nota 103, p. 108.
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Es notable que han pasado por diversas reglamentaciones en cuanto al sistema
de asignacién de nombres de dominio bajo el “.es”, cuya gestion actualmente esta
a cargo de la entidad publica empresarial Red.es, adscrita al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaria de Estado de

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacion.

Destaca el hecho de que las reglas de asignacion de nombres de dominio se han
ido flexibilizando y facilitando los tramites de registro, en la actualidad el Plan
Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el cdédigo de pais
correspondiente a Espafia (“.es”), es la reglamentacion en cuanto a asignacion de
nombres de dominio en Espafia y la cual entr6 en vigor mediante la orden
ITC/1542/2005 de 19 de mayo de 2005, publicado el 31 de mayo de 2005 en el
Boletin Oficial del Estado, y que tiene por objeto el desarrollo de los criterios de
asignacion establecido en la disposicion adicional sexta de la Ley 34/2002, de 11
de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la Informacion y de Comercio

Electrénico. Entre los aspectos mas importantes de esta Orden destacan:

i) Competencia material.
La entidad publica empresarial Red.es, que esta adscrita al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio de Espafia, es quien desempefa la funcién de autoridad de
asignacion de nombres de dominio bajo el “.es”, de acuerdo a lo dispuesto en las
disposiciones de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informacion y de

Comercio Electrénico.

Cabe sefnalar que la citada reglamentacién sefala que los principios bajo los
cuales se hara la gestion del registro son: calidad, eficacia, fiabilidad y

accesibilidad®’.

*" Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet
bajo el Codigo de pais correspondiente a Espafia (“.es”), Espafia, Boletin Oficial del Estado, 31
de mayo de 2005, p. 1872, disponible en Internet, http://red.es

43



ii) Duracion.
No se fija en el citado Plan Nacional la vigencia del registro, pero se desprende de
la regulacién de la tasa por asignacion del recurso limitado de nombres de dominio
bajo el codigo de pais correspondiente a Espana (.es) que la duracién es de un

afio con posibilidad de renovacion anual.

iii) Politica de concesion.

Bajo el ccTLD “.es” se siguen los siguientes criterios para la asignacion de

nombres de dominio*®:

- Criterio de prioridad temporal en la solicitud, consistente en que el registro
se le asigna a quien primero lo solicite.

- No son objeto de solicitud los nombres de dominio que ya fueron
asignados.

- Legitimacion para la asignacion de nombres de dominio, para poder
registrar un nombre de dominio debe de acreditarse que se tiene intereses
0 se mantienen vinculos con Espafia.

- El Plan Nacional de referencia sefala que se mantendra una lista de
dominios no registrables, los cuales basicamente son aquellos que no
vayan en contra del orden publico, de la moral y de las buenas costumbres
o aquellos que sean exclusivos de las dependencias publicas u organismos

internacionales.

A su vez, se establecen normas de sintaxis que deben de cumplir los nombres de
dominio, las cuales son: que los caracteres son los que tenga la lengua inglesa, la
longitud minima no debe de ser menor a 3 caracteres en los nombres de dominio

de segundo nivel y en los de tercer nivel no debe ser menor a 2 caracteres; la

*8 Orden PRE/1641/2005, de 31 de mayo, por la que se modifica la Orden PRE/2440/2003, de 29
de agosto, por la que se desarrolla la requlacion de la tasa por asignacion del recurso limitado
de nombres de dominio bajo el cédigo de pais correspondiente a Espafia (.es), disponible en
Internet en http://www.red.es

*9 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, op. cit., nota 144, p. 1872.
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longitud maxima no mayor a 63 caracteres y los 4 primeros caracteres del nombre

de dominio no podran ser “xn-".

iv) Resolucion de disputas.
En el caso de Espafa, el citado Plan Nacional sefala en un apartado adicional
que como complemento del mismo, la autoridad administradora, establecera un
sistema de resolucion extrajudicial de conflictos sobre la utilizacion de nombres de
dominio en relacion con los derechos de propiedad industrial o con las

denominaciones oficiales.

Este sistema de resolucion de controversias es regulado por el Reglamento del
Procedimiento de resolucién Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio
bajo el Codigo de Pais Correspondiente a Espana “.es”, misma que fue dictada
por el Director General de la entidad publica empresarial “Red,es”, y que entr6 en

vigor el 8 de noviembre de 2005.

De este reglamento destaca que pueden reclamarse: 1) derechos de entidades
validamente registradas en Espafia denominaciones o indicaciones de origen,
nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial
protegidas en Espana, 2) nombres civiles o seuddénimos notorios, que identifiquen
profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, politicos y figuras del
espectaculo o del deporte; y 3) denominaciones oficiales o generalmente
reconocibles de Administraciones Publicas y organismos publicos espafnoles. Otra
observacion al respecto de este reglamento es que es una variacion de la Politica
Uniforme de Soluciéon de Controversias en Materia de Nombres de Dominio,
aprobada por la ICANN, pues sigue los principio de ésta y es mas clara en cuanto

al procedimiento.

Cabe senalar que en el reglamento en mencion, se prevé que la sustanciacion del
procedimiento regulado por éste, no impide a las partes acudir en cualquier
momento del procedimiento a acudir a la jurisdiccidn competente, en relacion con

la controversia que se este resolviendo, en este caso el experto estara facultado
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para decidir si suspende o termina el procedimiento sin emitir resolucion o

continta el mismo hasta emitir su resolucion.

A su vez sefiala el Reglamento en cita que en todo caso se estara a lo que
establezca la resolucidn del 6rgano jurisdiccional que haya conocido de la
controversia objeto del procedimiento de resolucion extrajudicial regulado en el

Reglamento.

v) Arancelamiento.
El servicio del registro sobre el nombre de dominio tiene una tasa previamente
establecida, la cual varia segun el nivel del nombre de dominio, y la cual

actualmente oscila entre 1 a 30 euros anual.

vi) Responsabilidad de Red.es.
Al igual que con NIC-México y NIC-Argentina, la responsabilidad de Red.es con
respecto al uso de un nombre de dominio y el respeto a los derechos de propiedad

industrial corresponde al titular del nombre de dominio.

Siendo estos los aspectos mas importantes de los nombres de dominio en dos
ccTLD cuya administracién esta a cargo de entidades publicas, diferente a la
administracion de la asignacion de nombres de dominio por entes privados, como

es el caso de NIC-México.

7.- LA MARCA REGISTRADA EN MEXICO Y SU RETO FRENTE AL NOMBRE
DE DOMINIO.

Ya se ha descrito que la marca y el nombre de dominio son diferentes entre si,
pero ello no ha sido obstaculo para que el nombre de dominio afecte la esfera de
los derechos sobre la marca, y por que no decirlo, la marca también ha afectado la

esfera del nombre de dominio.

Cabe sefialar que la administracion que NIC-México ha hecho de los nombres de
dominio bajo el ccTLD “.mx” hasta el momento puede calificarse desde un punto

de vista particular como buena, aunque en cada clasificacién bajo el “.mx” son
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distintos los requisitos que se piden para cada uno, siendo el mas sencillo de
obtener el “.com.mx”, cuya importancia para esta investigacion es que el mismo se
usa por lo general para fines comerciales y, en especial, se usan como nombre de

dominio las marcas.

El principal objetivo de esta investigacion, es comprobar si realmente significa un
reto para la actual proteccion de la marca en el sistema juridico mexicano el

nombre de dominio.

Como se analizé en el primer capitulo el nombre de dominio es sélo una parte de
esa compleja red de computadoras llamada Internet, en donde el nombre de
dominio ha sido aceptado por la mayoria de los sistemas como un simple
identificador de paginas web, y tal como se ha mencionado también, la
clasificacion del ccTLD “.mx” que mayor registros tiene son los “.com.mx”, y

también es el que menos requisitos exige para su registro.

La marca como parte de los signos distintivos es protegida por distintos
ordenamientos vigentes en México, principalmente por la Ley de la Propiedad
Industrial y su Reglamento, aunque no significa ello que se deje aislada la misma

de los demas ordenamientos juridicos.

Asimismo, se han establecido las diferencias que existen entre la marca y el
nombre de dominio, pues mientras la principal funcion de la marca es distinguir
productos y servicios de otros de su misma especie; para el nombre de dominio,
su funcién principal es la de encontrar paginas web, aunque no debemos dejar de
lado que, de acuerdo a las problematicas surgidas entre el nombre de dominio y la
marca, también se ha considerado una funcién distintiva del nombre de dominio,
no obstante dicha funcién se considera secundaria, pues esta capacidad distintiva

depende enormemente del contenido de la pagina web que albergue.

La proteccion juridica vigente que tiene la marca como se ha mencionado cumple
con una doble funcién, la primera consistente en proteger al titular de la marca y la

segunda la de proteger al consumidor, lo cual se logra con los diferentes
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mecanismos que los distintos ordenamientos juridicos que se han mencionado,
funciones que son aceptadas por nuestro sistema juridico vigente. Pero con el
surgimiento del Internet pareceria que las funciones que cumple dicha proteccion
han sido rebasadas, no obstante la actual Ley de la Propiedad Industrial no habla
expresamente de una proteccion en Internet, no debe dejarse de lado que no es
un ordenamiento juridico aislado, sino que es una norma de caracter general, la
cual cumple con los parametros aceptados por la comunidad internacional en
cuanto a la proteccién a los derechos de propiedad industrial, ademas que existen
diversos ordenamientos que regulan a la marca, y que fueron citados con

anterioridad.

Ahora bien, la marca por si misma cumple con las distintas funciones que ya han
sido sefialadas con anterioridad, y las cuales vale la pena confrontar en este
apartado con el nombre de dominio. No obstante la marca cumple con sus
funciones, aunque esta no tenga un nombre de dominio que ubique un sitio web
en la Internet, el valor de la misma puede aumentar en cierto grado al tener un
sitio en el Internet y ya se ha mencionado la importancia que tiene el que dicho
sitio sea ubicado a través del nombre de dominio que comparta el mismo grupo de

palabras.

En cuanto a la funcion de indicacién de origen que tiene la marca, como se ha
mencionado, la misma es considerada como una funcion secundaria, basados en
el hecho de que el consumidor suele ignorar quien es el fabricante, pero en caso
de que una marca tenga dedicado un sitio web, el titular de la marca puede
detallar en el mismo quién es el fabricante y, en consecuencia, el consumidor
conoceria e identificaria los productos o servicios que ese fabricante produzca u
ofrezca con mayor facilidad, lo cual desde un punto de vista particular brinda

beneficios al titular de la marca.

En cuanto a la funcion de publicidad también resultan importante, pues el titular de
la marca tiene mayor oportunidad y, en cierta manera, a un menor costo otro tipo

de publicidad ya que la misma es suceptible de actualizarse con facilidad de
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manera continua, pues cuando un consumidor visite la pagina dedicada al
producto o servicio que este amparado por una marca determinada, este tendra la
oportunidad de conocer a mayor detalle las caracteristicas de los productos o
servicios e, incluso, a través de los denominados links puede hacer la propaganda

adecuada a su marca.

La presente investigacion esta dedicada al nombre de dominio bajo el ccTLD en
su clasificacion “.com.mx”, exclusivamente, y este involucra principalmente a las
nominativas y en algunos casos a las mixtas, pues va a ser usual ubicar una
pagina web con el nombre de las marcas, ya que las figuras hasta el momento son

imposibles de registrar como nombres de dominio, salvo determinados simbolos.

En el caso de las marcas notorias y no notorias, como se ha observado en el
capitulo segundo de esta investigacion, cada una en sus respectivos ambitos son
importantes para que se le conceda el registro ante la autoridad correspondiente,
que en el caso de México es el IMPI, pues se debe de hacer el analisis
correspondiente por dicha autoridad para determinar si es una marca que tiene
caracteristicas de notoriamente conocidas o no, pues en caso de ser una marca
conocida y que alguien que no tiene derechos sobre la misma se debe de rehusar
0 en su caso invalidar el registro que se haya dado a la misma, esto para evitar
que el consumidor pueda ser inducido al error respecto del origen o calidad de los
productos que se llegasen a amparar con esa marca similar. En el caso del
registro del nombre de dominio, al regirse por el principio de temporalidad en la
solicitud, no es importante que sea una marca conocida o no conocida, pues se le
concede el registro a quien primero lo solicita; sin embargo en diversas
controversias derivadas del nombre de dominio, la notoriedad de la marca ha sido
tomada en consideracién en distintos casos en materia de nombres de dominio

resueltos por el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI.
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A su vez en cuanto a la adquisicion del derecho de marca nuestro sistema juridico
ha sido definido por nuestros tribunales como mixto®®, pues no obstante que su
registro ante el IMPI otorga exclusividad en cuanto a su uso, lo cierto es que su
uso antes del registro también produce efectos juridicos. En este caso para el
registro del nombre de dominio no resulta importante estos hechos para su
registro, solo se ha sido tomado en consideracién cuando se han resuelto
conflictos en materia de nombres de dominio por el Centro de Mediacion vy
Arbitraje de la OMPI.

En cuanto al registro de una marca como se ha sefalado los limites se establecen
en la Ley de la Propiedad Industrial y los productos o servicios bajo los cuales se
puede registrar se encuentran delimitados por la clasificacion internacional de
productos y servicios que establece el Arreglo de Niza, a la vez que la Ley de la
Propiedad Industrial que sefiala aquello supuestos que no pueden ser registrados
como marca, mientras que para el registro del nombre de dominio estos limites no
tienen importancia, en virtud de que los requisitos en el caso de la clasificacidon
“.com.mx” son minimos y las unicas limitaciones que tiene son principalmente
técnicas, pues acepta casi cualquier caracter para formar el nombre de dominio, y

de acuerdo a las Politicas Generales de Nombres de Dominio para “.mx”, los
titulares son responsables por cualquier violacion a la legislacion aplicable, por lo
que cuando surgen conflictos, se resuelven de acuerdo a la regulacién aplicable y

a la interpretacion a las normas.

En cuanto al registro de la marca en el caso de México este se realiza ante el
IMPI, que es un organismo descentralizado y por lo general el tramite con base a
la Ley de la Propiedad Intelectual requiere pasar por diversas etapas; mientras el
registro de un nombre de dominio bajo el ccTLD “.mx” se hace por NIC México que
es una entidad de caracter privado y que se maneja bajo sus propias politicas, lo
cuales es importante reafirmar se ajustan a los estandares internacionales

aplicables a los nombres de dominio, y el tramite de registro es breve, si el

% Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, “MARCA NOTORIA. NOCION Y PROTECCION DE
LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL PAIS”, Semanario
Judicial de la Federacion, Séptima Epoca, Tomo 193-198, sexta parte, 1985, p. 109.
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registrante cumple con los requerimientos técnicos y en algunas clasificaciones
enviando los documentos necesarios, pero en el caso de la clasificacién “.com.mx”

el tramite practicamente se realiza por Internet.

Asimismo, en cuanto a la vigencia del registro de la marca por disposicion legal, es
de 10 afios contados a partir de la fecha de presentacion de solicitud, con la
posibilidad de renovacion del registro por periodos de la misma duracion, siendo
responsabilidad del titular hacer los tramites correspondientes y cumplir con las
condiciones que la Ley de la Propiedad Industrial establece, como que la marca
sea usada dentro de término legal, mientras que la vigencia del nombre de
dominio puede variar dependiendo de la solicitud que realice el titular del mismo y
del pago correspondiente, y es destacable que para su renovacion no es
necesario su uso, siendo en este caso importante sefalar que en algunos
sistemas de administracion de nombres de dominio se ha establecido como
requisito necesario para que se conserve el registro y/o se renueve el mismo, el

uso continuo del mismo, como es el caso de Chile y Brasil®'.

Cabe sefialar que dentro de los derechos que el titular de la marca, ninguno le
otorga expresamente el registro de la misma como nombre de dominio, sin que
ello no implique que el titular de la marca pueda reclamar posteriormente los
derechos sobre un nombre de dominio, con el que sea idéntico a su marca o en su
caso tenga similitud en grado de confusion, pues en varios casos ha sido
determinante el registro como marca, para acreditar los extremos que establecen

las Politicas Generales de Nombres de Dominio para “.mx”.

Se han enumerado diferentes derechos y obligaciones del titular de una marca
registrada, pero respecto a esos derechos que enumera la Ley de la Propiedad
Industrial, no obstante que expresamente no le concede ningun derecho a
registrar su marca como nombre de dominio, no por ello se debe considerar que
no pueda reclamar frente a un tercero sin derechos que haya registrado como

nombre de dominio su marca. Pues el titular tiene derecho a hacer la solicitud de

*" Pablo Vibes, Federico, op. cit., nota 103, p. 88.
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solucion de controversias en materia de nombres de dominio con base en las
Politicas Generales de Solucion de Controversias en Materia de Nombres de
Dominio para “.mx”; el cual es un procedimiento que ofrece ventajas al titular de la

marca, en virtud de que es un procedimiento breve, sencillo y de bajo costo.

No obstante lo anterior hay que tomar en consideracion que los efectos de la
resolucion que se dicte con base a este procedimiento se reducen a la cancelacion
del nombre de dominio y a la transferencia del mismo al demandante, por lo que
en un momento determinado, tomando en consideracion cada caso concreto
valdria la pena ejercitar las acciones pertinentes ante las autoridades competentes
para reclamar los danos que se puedan causar a los titulares de las marcas con el

registro de su marcas como nombre de dominio.

Respecto a la conclusion del registro de la marca, esta el procedimiento de la
caducidad a consecuencia de que no se haya usado una marca sin causa
justificada por 3 afos consecutivos; cabe hacer menciéon que en algunos sistemas
juridicos el uso de una marca como nombre de dominio de manera ininterrumpida
ha sido tomada en consideracién para que no se declare la caducidad de una
marca, cuando en el sitio web se ofrecen los productos o servicios de la marca

protegida®.

Respecto a los limites de derecho marcario derivados en primer lugar del principio
de especialidad, el cual consiste en que la proteccidén de la marca sélo protege a
los productos o servicios sobre los que fue registrado, cabe mencionar que existen
marcas idénticas pero que amparan productos o servicios distintos entre si, ahora
bien, en caso de que los titulares de dichas marcas deseen obtener el registro de
estas como nombre de dominio, y a consecuencia del principio que sigue el ccTLD
“.mx”, solo uno va a obtener el registro, principalmente por cuestiones técnicas ya

que no pueden coexistir dos nombres de dominio iguales bajo el mismo ccTLD.

%2 pablo Vibes, Federico, Op. Cit., nota 103, p. 89.
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En cuanto al principio de territorialidad, la proteccién de la marca registrada en
términos de la Ley de la Propiedad Industrial esta limitada solo dentro del territorio
mexicano, pero una marca que se coloca en Internet como nombre de dominio,
dada la caracteristica del Internet, esa territorialidad se pierde, puesto que se

puede acceder con el nombre de dominio desde cualquier parte del mundo.

Ahora bien, a pesar de que los derechos de propiedad intelectual se han visto
afectados por el registro de nombres de dominio hechos por terceros sin derechos
sobre algun signo distintivo u otro derecho de propiedad intelectual; hay que tomar
en cuenta que estos conflictos no sélo afectan a los titulares de esta clase de
derechos, sino que pueden afectar otros derechos, tales como el nombre civil, la

denominacion social de una sociedad mercantil o civil, entre otros.

Como se ha visto, cuando se le dio el primer impulso comercial a Internet, dado
que eran pocos los que podian tener acceso a este no eran importantes las reglas
al respecto; pero dada la tendencia que se ha seguido con Internet de que se
flexibilice el acceso a las personas, y de que se cumpla con el objetivo de tener un
Internet sin fronteras, comenzaron a surgir diversos problemas, que afectaron la
esfera juridica de los titulares de diversos derechos. No obstante que es un
espacio virtual, ello no ha impedido para que algunas personas se aprovechen y
cometan conductas en las que se afecte el prestigio de una marca, lo cual tiene

COmMO consecuencia perjuicios a los titulares de derechos marcarios.

La importancia que se le da al nombre de dominio con relacion a la marca se
deriva de la relevancia economica que tiene ésta para su titular, y al ser en cierta
medida importante el registro de la misma como nombre de dominio, se ha
buscado por la ICANN atender a la proteccién a la misma, no obstante, como se
ha mencionado dicha proteccion también queda sujeta a las opiniones que de la
administracion de los Estados Unidos, en virtud de que ellos fueron los que

crearon el Internet y autorizaron su apertura al resto del mundo.

Ahora bien, hay que destacar que los esfuerzos que Argentina y Espafia han

hecho para regular los nombres de dominio han ido por distintos caminos, en el

53



caso de Argentina al no tener, por lo menos hasta el momento una solucion de
controversias alternativa, sus tribunales han realizado la interpretacion respectiva
de sus leyes y respecto de los derechos de las personas cuyos derechos
consideran violados, lo cual ha dado lugar a que se hagan diversos estudios y
vean con mayor claridad la problematica de los nombres de dominio con relacion a
la marca. Mientras por otro lado, es diferente el caso de Espaia, en donde se han
pasado por distintas regulaciones, las cuales en un principio, cabe sefnalar, eran
muy restringidas en cuanto a la concesion del registro del nombre de dominio,
pero las mismas se han ido flexibilizando, pues antes se tenian mas restricciones
para conceder el registro, con lo que se habian reducido los casos de conflictos
derivados de nombres de dominio, pues sélo habian llegado hasta el 2004, 4°
casos ante el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI, pero a partir de las
nuevas reglas las cuales se flexibilizaron enormemente en comparacion con la
anterior, en donde colaboraban incluso otros organismos publicos espainoles para
verificar la coincidencia con derechos de propiedad industrial o de la personalidad,
los conflictos derivados de este hasta el momento son 11. Por lo que se puede
afirmar que entre menos flexibles las normas sobre el registro de nombres de

dominio, menor es la posibilidad de conflictos y viceversa.

Finalmente cabe hacer mencién que el estudio de los nombres de dominio que se
ha analizado en la presente investigacién, solo se refiere a los nombres de
dominio de tercer nivel, pues son los Unicos que se necesitan registrar de acuerdo
a la administracion del ccTLD “.mx”, ya que los de segundo nivel desde el afo
1997 no se registran, y cabe mencionar que en el 2005 diversos prestadores de
servicios financieros como lo son BVVA-BANCOMER y VISA, han tenido
problemas con diversos dominios bajo el ccTLD “.mx”, pues han resultado paginas
apécrifas en donde solicitan informacidén confidencial de los usuarios de dichas
instituciones (técnica conocida como “phishing”), inducidos al error los usuarios en
estos casos en principio al tener los nombres de dominio como ubicacion de las

paginas web las marcas de dichas instituciones, complementandose con el

% Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, informacion disponible en www.ompi.org
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contenido de la pagina que ubicaba el nombre de dominio; lo cual ha provocado
diversos pronunciamientos por parte de la CONDUSEF y otras instituciones
involucradas para que se regulen entre otros aspectos el nombre de dominio, pues

consideran que asi se evitarian ilicitos financieros®.

Aunado a lo anterior, hay que mencionar que existen casos en los que en niveles
superiores de dominio se ponen marcas y se cometen conductas en contra de sus
titulares como ha sido el caso de BANAMEX, en donde por medio de un correo
apocrifo se le informd falsamente a algunos de sus clientes, que se detectaron en
un esquema de mantenimiento y verificacion errores de informacion de las cuentas
y los redirigia mediante un link a la direccibn electronica
https://bobeda.banamex.com.mx/serban, y al abrir la pagina citada los usuarios se
encontraban frente a una pagina web que lucia como un espacio original del banco
de referencia, e incluso tenia un link que dirigia a los usuarios a la pagina original
de BANAMEX; en este caso se puede afirmar que en principio al tener el nombre
de dominio el nombre de la institucion bancaria inducia al error al usuario, y se
completd el mismo al encontrar en el contenido de la pagina web contenido similar
al de la institucion bancaria. Incluso en ese momento la Asociacion de Banqueros
de México (ABM) declard que la sofistificacion de los defraudadores en Internet
obligaban a dicho sector a realizar fuertes inversiones para proteger sus sistemas

informaticos y a los clientes “en linea” que quedan expuestos a los atracos®”.

Adicionalmente cabe sefalar que en cuanto a la sofistificacion respecto a las
tecnologias que existe una técnica conocida como “DNS spoofing”, la cual
consiste en suplantar la identidad de un nombre de dominio, lo cual se logra por

alguna vulnerabilidad del servidor, ademas con esta técnica se puede cambiar el

% Cfr. Roman Pineda, Romina, Intermediarios Condusef pide regular dominios de internet(sic), 17
de abril de 2006, disponible en Internet, http://www.eluniversal.com.mx

*® Huerta, Eduardo, Atacan hackers a clientes de Banamex Citigroup, Milenio Diario, México, 10 de
enero de 2006, p. 28.
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nombre de dominio incluso cada 3 segundos, aprovechandose alguno de esta

vulnerabilidad para poder cometer ilicitos en nombre de titulares de marcas®.

De todo lo anterior hay que senalar que el sistema juridico mexicano vigente
brinda una proteccion a la marca la que se puede afirmar es adecuada, para que
en caso de que el titular de la marca desee reclamar los derechos en los cuales
consideren que haya sido afectado, pues no se debe de olvidar que una de las
caracteristicas de la norma es que esta es general, y esta caracteristica es la que
ayuda a los titulares de los distintos derechos a ejercitar las acciones tendientes a
defender sus derechos, pues en caso de haber sido afectado no se encuentra en
estado de indefensién, ya que tiene a su alcance los medios legales para ejercitar

las acciones ante las autoridades competentes y que considere oportunos.

Aunado al hecho innegable que nuestros tribunales han establecido, a través de la
interpretacién de los distintos ordenamientos legales reglas en cuanto a diversos
supuestos, como es el caso de la confusién de la marca, la cual se cita como
ejemplo pues nuestros tribunales han sefialado en algunas resoluciones reglas
para determinar las semejanzas en grado de confusién cuando los productos o
servicios son de la misma clasificaciéon o especie, e incluso cuando son distintos,
reglas que en un momento determinado serian aplicables cuando se planteara un

conflicto en materia de nombres de dominio con relaciéon a la marca.

Asimismo, a pesar de que podria considerarse que en el ordenamiento juridico
nacional, no se tiene prevista una situacién para en su caso solicitar a suspension
del nombre de dominio como medida preventiva, aqui podemos tomar como
ejemplo el caso de los tribunales argentinos, los cuales fundamentaron en su
oportunidad la suspension del nombre de dominio con base en el articulo 50 del
Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio, en donde se faculta a las autoridades judiciales

para ordenar la adopcion de medidas provisionales rapidas y eficaces destinadas

%% Graham, James, Congreso Internacional: Informacién, tecnologia y derecho: nuevos retos para
Latinoamérica, Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM, octubre de 2004.
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a evitar que se produzca la infraccion de cualquier derecho de propiedad
intelectual y preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta
infraccion. Ordenamiento que es aplicable en nuestro sistema juridico al estar

vigente en estos momentos.

De lo anterior se desprende, que el principal problema al que se enfrenta
actualmente el titular de una marca, es que al ser sencillo realizar un registro de
un nombre de dominio bajo la clasificacidon “.com.mx”, cualquier persona se puede
adelantar en el registro, ademas que en caso de hacerlo maliciosamente el
registro resulta comun que se den datos falsos o incorrectos al no poder
comprobar los datos de las personas que registran el Nombre de Dominio, cuyo
problema es al que se enfrentan principalmente los titulares de cualquier derecho

de propiedad intelectual.

Finalmente se puede afirmar que el sistema juridico mexicano, no obstante que no
ha tenido una actividad grande en cuanto a estos temas, dadas sus
caracteristicas, ordenamientos e instrumentos vigentes puede hacer frente de
manera eficaz a esta clase de conflictos, lo importante es que se tenga la vision
suficiente para poder aplicar las normas a los casos concretos, ademas que se
cuenten con las herramientas tanto técnicas como legales para poder tener éxito

en cualquier situacidn que surja con relacion al nombre de dominio y la marca.

8.- PROPUESTA.

Independientemente de que NIC-México haya tenido un momento importante en
cuanto al registro de los nombres de dominio, lo cierto es que actualmente esta
enfrentandose a ciertos problemas y siendo objeto de duras criticas por parte de
ciertos sectores que se han visto afectados por el registro de nombres de dominio,
aunque no es un caso aislado, pues esta clase de problemas los tienen
actualmente varios registradores de nombres de dominio, principalmente por
problemas de situaciones novedosas en cierta forma a la que se ha llamado
“phishing”, en las que los usuarios de Internet son inducidos al error al entrar en

paginas que en principio tienen nombres de dominio similares o incluso idénticos a
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marcas que brindan determinados productos o servicios y proporcionan
informacion considerada como privada solicitada supuestamente por el titular

original.

Ahora bien, la solucién que se propone, por lo menos para reducir esta clase de
situaciones pues como ya se menciono existen incluso mecanismos sofisticados
para suplir un nombre de dominio y los cuales van creciendo, es que NIC-México
imponga reglas mas estrictas en cuanto a la identificacion de los titulares del
nombre de dominio al momento de conceder el registro del mismo, aunque aqui
también se requiere de la participacion de los diversos actores involucrados

modificaciones a las Politicas Generales de Nombres de Dominio para “.mx” y
sugerir a NIC-México. Las cuales solo deberian de modificarse, en cuanto a la
verificacion de los datos proporcionados por los registrantes de los nombres de
dominio, pues con las actuales politicas resulta facil que se den datos falsos
(incluso se deberia de seguir el modelo argentino en donde se solicita para la
autentificacion de datos la Clave de identificacion nacional, que en nuestro caso
seria la CURP y en el caso de las personas morales se puede solicitar su registro
fiscal), lo cual en un momento determinado le ayudaria a identificar al sujeto que
registra el Nombre de Dominio de manera mas facil, pues no obstante que puede
localizarse el equipo de donde proviene la pagina web, también existen técnicas
por las cuales se puede falsificar la direccién IP, por lo que también se sugiere que
en nuestro pais, ademas de promover estudios relacionados con diversos
aspectos del internet, como es el caso del nombre de dominio, los cuales en un
momento determinados ayudarian a que la comunidad juridica mexicana participe
de manera mas activa con propuestas, también es importante invertir en el
aspecto de la seguridad en Internet, para desarrollar mecanismos, aparte de los
legales, también técnicos que ayuden a convivir de manera mas sana en la

denominada red de redes.

Por otra parte, también se propone que se regule de manera mas eficaz y clara la
vigencia del registro del Nombre de Dominio, pues resulta ambigua la vigencia de

la misma, ademas de que en algunos casos lo unico que hacen los titulares del
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nombre de dominio es colocar en el sitio web una leyenda de “sitio en

construccion”.

Asimismo, y de gran importancia resulta hacer una modificacion a las politicas en
cuanto a la obligatoriedad de hacer uso del nombre de dominio, pues esto

facilitaria para los interesados en determinado nombre de dominio para registrarlo.

En un momento determinado como una propuesta adicional para la resolucion de
controversias en materia de nombres de dominio, independientemente de que el
Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI ha resuelto con éxito muchas
controversias en Materia de Nombres de dominio, valdria la pena para facilitar
mucho mas la solucién de controversias, que se nombraran mas proveedores de
servicios en términos de las Politicas de Solucién de Controversias en Materia de
Nombres de Dominio para “.mx”, a través de un 6rgano o centro especializado en
arbitraje, ademas que beneficiaria a resolver de manera eficaz esta clase de
asuntos, también se promoveria el estudio de esta clase de problemas, y en su
caso demas problemas relacionados con el Internet y se podria comenzar a
motivar a los estudiosos del derecho a usar este medio de solucion de

controversias.

Otra propuesta que se hace es que se cree una nueva subclasificacion y a la cual
tengan derecho a registrar nombres de dominio los titulares de marcas
registradas, la cual seria “mr.mx”, con lo cual se identificarian las marcas
registradas y que tengan un nombre de dominio, ademas que para se exigiria al
momento de registrar cualquier nombre de dominio bajo esta clasificacion el
registro de la marca o por lo menos el numero del registro de la marca y en un
momento determinado la verificacion de los datos proporcionados por el
solicitante. Esta propuesta se hace con cierta reserva, en virtud del auge que tiene
actualmente la clasificacion “.com”, bajo cualquier ccTLD o TLD, pues esta
claramente identificada que esta es para fines comerciales, pero en un momento

determinado ayudaria a los usuarios que la pagina que alberga el nombre de
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dominio es legitima, aunque todo depende también de la educacion que reciban

los usuarios en cuanto al uso de Internet.

Finalmente cabe mencionar, que desde un punto de vista particular, se considera
inconveniente tratar de que el Estado se haga cargo, a través de alguna institucion
de caracter publico de la administracién del ccTLD “.mx”, pues a pesar de que las
intenciones de regular el nombre de dominio son buenas y que surgirian reglas
con mayor fuerza obligatoria, también resulta cierto que dichas reglas se deben de
ajustarse a las reglas de la ICANN, y como una opinion personal se considera mas
sencillo que NIC-México realice las modificaciones adecuadas y de manera mas
rapida, que los tiempos en que el Estado a través de los organismos
correspondientes realice los proyectos correspondientes, o que se deberia de
promover es una participacion mas activa por los sectores interesados y que estos

hagan la propuesta que consideren adecuada y oportuna.
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CONCLUSIONES DEL CAPITULO

I.- El actual sistema que se sigue por las Politicas Generales de Nombres de
Dominio para el ccTLD “.mx” busca ser eficiente en cuanto al registro del nombre
de dominio en sus distintos niveles, aunque pueden surgir conflictos, las citadas
politicas prevén un medio alternativo de solucion de controversias, en cuanto a los
derechos de propiedad intelectual o cualquier otro derecho que pudiera verse

afectado.

2.- El nombre de dominio significa para los titulares de las marcas ciertas ventajas,
aunque dada las caracteristica que tiene el registro del nombre de dominio, de que
a quien primero lo solicite es a quien se le otorgan aunado a la gran cantidad de
combinaciones que existen para crear un nombre de dominio y la facilidad de
registro bajo la clasificacion “.com.mx” pueden surgir conflictos a los cuales a
través de la Politica de Solucién de Controversias en Materia de Nombres de
Dominio para “mx” y su reglamento, aplicados por el Centro de Mediacion vy

Arbitraje de la OMPI se ha dado solucién a numerosos conflictos.

3.- Es destacable la ventaja que significa el procedimiento que sefnala la politica de
Solucion de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para “.mx”, y su
reglamento puesto que pone en practica el arbitraje como medio de solucion de
controversias, dado que es breve, sencillo y en cierta manera de bajo costo,
aunque solo se limita la resolucion a la cancelacion o transmision del nombre de

dominio.

4.- No obstante de que se prevén medios de solucién de controversias por los
distintos ccTLD dada la tendencia para flexibilizar los requisitos para el registro de
los nombres de dominio estos siguen surgiendo, y resultan afectados los titulares

de los derechos no sdélo sobre la marca, sino sobre otros derechos.

5.- A pesar de existir diferencias esenciales entre el nombre de dominio y la marca

ambos pueden relacionarse y la marca obtiene ciertas ventajas.
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CONCLUSIONES GENERALES.

1.- No obstante que la administracion del ccTLD “.mx” ha sido encomendada a
NIC México, y de que este ha mantenido su administracion, este ha seguido los
parametros establecidos por las autoridades a nivel internacional, siguiendo la
tendencia de flexibilizar el registro de los nombres de dominio, principalmente para

la clasificacion “.com.mx™.

2.- La marca como signo distintivo de productos o servicios, cumple con sus
funciones y fines que han quedado descritos en el contenido de la investigacion, y
la marca como nombre de dominio adquiere en la actualidad ciertas ventajas que

le dan mayor atractivo a la marca.

3.- Los conflictos derivados del nombre de dominio no deben de considerarse
exclusivos de los derechos de propiedad intelectual, en virtud de que puede
afectar a otra clase de derechos, sin embargo en el caso que nos ocupa que €s la
proteccion de la marca en el sistema juridico mexicano vigente, tomando en
cuenta que la norma es general y que la regulacion de la marca no se limita
unicamente a la que se establece en la legislacién nacional, como es la Ley de la
Propiedad Intelectual, sino que ademas debe de agregarse los instrumentos de
caracter internacional y la fuerza obligatoria que tienen estos, por lo que en su
conjunto se brinda una proteccion adecuada a cualquier controversia que pudiera
plantearse ante las autoridades competentes derivada del registro nombre de

dominio y que afecte derechos de los titulares de las marcas.

4.- A pesar de los esfuerzos que se han realizado para regular el nombre de
dominio, como es el caso de Espafia, en la que las reglas al principio eran
demasiado rigidas para su registro, han tenido que flexibilizarse, tendencia que se
sigue en la mayoria de los ccTLD, sin embargo resulta desafortunado que en

México no se tenga un estudio en donde se planteen esta clase de problemas.

5.- Aunado a lo anteriormente expuesto, hay que sefialar que lo que mas se

requiere es una cultura del uso del Internet y de sus recurso, como es el caso del



nombre de dominio, ademas que en el caso del nombre de dominio en el segundo
o tercer nivel, que son los Unicos que son registrados en la mayoria de los ccTLD,
es una parte de del problema, ello porque pueden existir diversos niveles en los
que se pueden agregar nombres de marcas, o incluso, aprovechando en algunas
ocasiones la vulnerabilidad de equipos o utilizando herramientas apropiadas se
puede cambiar un nombre de dominio constantemente o incluso usurparlo, por lo
que se deberia promover en las determinadas areas estudios e investigaciones
que puedan brindar seguridad a los usuarios del Internet y en un primer caso de

los nombres de dominio.

6.- Finalmente cabe sefalar, que a pesar de que el nhombre de dominio es un
factor importante del Internet, el mismo no es un recurso aislado y que si su
registro causa controversias al afectar ciertos derechos, también lo es que el
Internet no solo cuenta con este elemento, sino que esta el contenido de la pagina
web que pueda albergar, el cual ya es otro tema, sin embargo se considera que
todo depende de la ecuacion que se le de a los usuarios, y de los esfuerzos para
hacer a esta herramienta segura para evitar cualquier problema que pudiera

presentarse.



ANEXO |

POLITICAS GENERALES DE NOMBRES DE DOMINIO
Politicas en vigor a partir del 2 de octubre de 2006

ANTECEDENTES
El Registro de Nombres de Dominio bajo el ccTLD .MX, es administrado por el
Centro de Servicios de Informacion y Registro en Internet, NIC México, del Instituto
Tecnolégico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey por
delegacién de IANA (Internet Assigned Numbers Authority) e ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers), de acuerdo a los principios
contenidos en el documento RFC 1591.

En noviembre de 2003, el INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY formaliza su relacién previa con NETWORK
INFORMATION CENTER MEXICO, S.C. (en adelante NIC México) para llevar a
cabo las funciones relacionadas con la administracion y registro de los nombres de
dominio bajo el ccTLD .MX.

DISPOSICIONES GENERALES
El solicitante de un nombre de dominio en NIC México manifiesta que conoce y
acepta las Politicas, procedimientos, reglamentos y anexos con relacion al servicio
de Nombres de Dominio, incluyendo su registro, modificacion, suspension,
cancelacion y disputas de nombres de dominio.

Cualquier modificacién o actualizacion a estas Politicas seran publicadas con un
aviso de al menos 15 dias naturales inmediatos anteriores a la fecha de su entrada
en vigor,en la pagina del NIC México: www.nic.mx , con objeto de que el titular
manifieste o que a sus intereses convenga. Transcurrido este plazo sin que el
titular haya manifestado lo conducente a los cambios y modificaciones, tendran
plena validez y efectos legales, y seran considerados obligatorios para las partes.

DEFINICIONES
Nombre de Dominio
Representa un identificador comin a un grupo de computadoras o0 equipos
conectados a la red. Son una forma simple de direccién de Internet disenados para
permitir a los usuarios localizar de una manera facil sitios en Internet.

DNS

Siglas utilizadas para referirse al Domain Name System (Sistema de Nombres de
Dominio) y/o al Domain Name Server (Servidor de Nombres de Dominio) de
manera indistinta. Domain Name System es el sistema informatico distribuido que
establece para todo el Internet las correspondencias (resoluciones) entre nombres
de dominio y direcciones de IP. El Domain Name Server se refiere a el o los
equipos de computo que forman parte del Domain Name System y que albergan la
informaciéon y procesos para el establecimiento de las correspondencias
(resoluciones) entre Nombres de Dominio y Direcciones |IP para una o varias redes
gue se conectan a Internet.

ccTLD



Siglas utilizadas para designar a los nombres de dominio de primer nivel,
conocidos como cédigos territoriales (Country Code Top Level Domain). Dichas
siglas se refieren a la clasificacion en el sistema de nombres de dominio (DNS),
representado por un sufijo de dos letras, asignado conforme a los cddigos
estandar de 1ISO3166-1 para la representacion de nombres de paises o territorios.

Solicitante
Cualquier persona fisica o moral que inicia la solicitud de un nombre de dominio a
su nombre o por encargo de un tercero.

Contactos

Responsables para un nombre de dominio en particular, existen tres tipos de
contacto para cada nombre de dominio: administrativo, técnico y de pago.Cada
contacto tendra asignado un identificador llamado NIC-ID, el cual podra registrar
en: http://www.nic.mx/es/contacto.reqistro.

Contacto Administrativo
Representante de la Organizacién y responsable del uso del nombre de dominio.
Usuario del nombre de dominio.

Contacto Técnico
Responsable del servicio de DNS en el cual se encuentra alojado el nombre de
dominio.

Contacto de Pago
Responsable para recibir notificaciones de pago y realizar los pagos
correspondientes.

Dias
Los términos y periodos establecidos en dias se entenderan como naturales, salvo
que se especifiquen como habiles para determinada seccion.

Titulares del Nombre de Dominio
Contacto Administrativo y Contacto Técnico del nombre de dominio.

Organizacion
Persona fisica o moral que solicite el registro de un nombre de dominio.

Autoridad

Cualquier persona revestida de poder, facultades y/o jurisdiccion suficiente para
ejercer la funcion de mando, encaminada a lograr el cumplimiento de asuntos
relacionados con estas politicas, procedimientos y sus modificaciones o
reemplazos, asi como cualquier grupo de expertos, arbitro, organismo o panes
arbitral ante quienes las partes se hubiesen sometido atendiendo a las politicas y
procedimientos aqui descritos.

WHOIS

Sistema de Base de Datos utilizado para la consulta de nombres de dominio y sus
datos principales, el cual puede ser consultado publicamente a través de la pagina
de NIC México. Mecanismo para comprobar y verificar la titularidad de un nombre
de dominio.



DATOS PRINCIPALES

Datos proporcionados por el solicitante en el proceso de registro del nombre de
dominio: Nombre del Dominio; Nombre, Direccién y ORG-ID de la Organizacion;
Nombre, Teléfono, Correo Electronico y NIC-ID de los Contactos Administrativo,
Técnico y de Pago del nombre de dominio; Nombre o Direccion IP de cada uno de
los servidores de nombres del dominio.

IP
Internet Protocol. Nomenclatura utilizada para asignar a los equipos de computo
una direccidon numérica.

l. De los Nombres de Dominio

a. Un nombre de dominio bajo .MX debera tener las siguientes caracteristicas:

i. La longitud total del nombre dominio, sin incluir los caracteres de la
clasificacion (ver Anexo A, Tabla de Clasificaciones bajo .MX.) no debera
exceder los 63 caracteres.

ii. Los caracteres validos son numeros, letras del alfabeto inglés y el guién (-).

iii. Los nombres de dominio no deberan comenzar o terminar con el guion (-)
ni llevar dos guiones (--) seguidos.
b. Un nombre de dominio no es una pagina WEB.
¢c. Un nombre de dominio no es un correo electrénico.

Il. Del Registro de Nombres de Dominio

a. Por la aceptacion que NIC México haga de una solicitud del registro de un nombre
de dominio se reconoce el derecho de los titulares al uso, goce y disfrute del
nombre de dominio, sin que por lo anterior se entienda la transmisién y/o cesion de
los derechos de propiedad del mismo.

b. Por el hecho de solicitar el registro de uno o0 mas nombres de dominio bajo la
terminacion .MX, se entiende que los titulares conocen y aceptan:

i. El compromiso expreso de acatar y regirse por las Politicas Generales de
Nombres de Dominio, la Politica de Soluciéon de Controversias en materia
de Nombres de Dominio para .MX (LDRP), el Reglamento de la politica de
solucion de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el
"Reglamento") y los anexos, sin reservas de ninguna especie;

i. Que las declaraciones que han efectuado en el procedimiento para el
registro del o de los nombre(s) de dominio son ciertas, exactas y
completas, asi mismo acepta la obligacion de actualizar dicha informacion,
con el fin de garantizar que siga siendo en todo momento correcta y exacta
durante el periodo de registro y/o uso del nombre de dominio o;

iii.  Que el incumplimiento del inciso anterior es motivo para la aplicacion del
punto Vl.a.iiiy ivy Vlb.v;

iv.  Que al momento de registrar un Contacto (NIC-ID) y contrasefia ante NIC
México asumen la responsabilidad de mantener la confidencialidad de esta
ultima, por lo que seran responsables por el uso que se haga de su NIC-ID
y contrasefa.

v.  Que son mayores de edad y estan en pleno uso y goce de su capacidad de
ejercicio.



Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

Que NIC México simplemente esta administrando el espacio de nombres
de dominio bajo .MX, y que por tanto, cualquier consecuencia derivada del
registro y/o uso de nombres de dominio que constituya o pudiera constituir
violaciones a la legislacién aplicable, es responsabilidad exclusiva de los
titulares del nombre de dominio;

Que a su leal saber y entender, ni el registro del o de los nombre(s) de
dominio ni la manera en que ha de usarse violan directa o indirectamente
derechos de un tercero;

Que no registran el o los nombres de dominio con fines ilicitos;

Que no adquieren derechos de marcas registradas y que es
responsabilidad del titular del nombre de dominio asegurarse que no esta
violando ningun derecho sobre un signo distintivo tales como: marca
registrada, avisos comerciales, asi como reservas de derechos, o cualquier
otro derecho de propiedad intelectual o industrial y en general el
ordenamiento juridico nacional e internacional aplicable en la materia;

Que son total y absolutamente responsables por la utilizacion del nombre
del dominio y en tal uso, se hacen responsables no sélo de sus propios
actos sino de los de sus dependientes, agentes, familiares o terceros. Asi
mismo se compromete a dejar a salvo a NIC-México de cualquier accion
derivada del uso y/o registro del nombre de dominio;

Que autorizan a que los datos principales, proporcionados en el
procedimiento de registro del o de los nombres de dominio, asi como
fechas relacionadas con el registro y modificaciones al o a los hombres de
dominio, aparezcan en la base de datos WHOIS o bien que se publiquen,
transmitan, reproduzcan, divulguen y comuniquen publicamente por NIC
México;

Que cualquier dato o informacion proporcionado por el solicitante, por los
contactos o bien cualquier informacion generada en los registros de NIC
México relacionada con los nombres de dominio pueda ser enviada a la
Autoridad que asi lo solicite;

Someterse a la Politica de Solucion de Controversias en materia de
Nombres de Dominio para .MX (LDRP), y al Reglamento. Asimismo,
aceptan cualquier resolucion derivada de éstas o de los procedimientos
establecidos en las Politicas Generales de Nombres de Dominio, no
reservandose accion ni derecho que ejercitar en contra de NIC México; el
proveedor de servicios de solucion de controversias en cuestion, el grupo
de expertos ni cualquiera de los integrantes de este grupo;

El correo electronico como unico medio de comunicacion oficial con NIC
México. En casos donde el intercambio de documentos fisicos sea
necesario, se empleara un servicio de mensajeria en donde quede
constancia de las fechas de envio y entregas;

Que las presentes politicas podran ser modificadas o reemplazadas
escuchando los comentarios y opiniones enviados por el Comité Consultivo
Externo, quedando vigentes dentro de al menos 15 dias posteriores a la
publicacion de la propuesta de modificaciones en la pagina de NIC México
(www.nic.mx) . Una vez transcurrido el plazo anterior, los titulares de
nombres de dominio quedaran obligados sin que NIC México esté obligado
a realizar ningun otro tipo de publicacion o aviso.

Que cualquier modificaciéon o actualizacion a las Politicas de un nombre de
dominio seran publicadas con un aviso de al menos 15 dias anteriores a la
fecha de su entrada en vigor, en la pagina del NIC México:



XVii.

http://www.nic.mx, con objeto de que el titular manifieste lo que a sus
intereses convenga. Transcurrido este plazo sin que el titular haya
manifestado lo conducente, los cambios y modificaciones tendran plena
validez y efectos legales, seran considerados obligatorios para las partes.
Que toda la comunicaciéon sera en idioma espafol; sin embargo NIC
Meéxico podra contestar mensajes originalmente escritos en un idioma
distinto al espafol de considerarlo asi necesario.

lll. De las Solicitudes de Registro de Nombres de Dominio

a. Requisitos

Vi.

Vii.

viii.

El solicitante podra proporcionar el nombre y la direccién IP del servicio de
DNS para el o los nombres de dominio solicitados.

Cuando se proporcione la direccién de IP del servicio de DNS, ésta debera
regresar una respuesta autoritativa a las consultas sobre el nombre de
dominio en cuestion.

Es requisito indispensable proporcionar los datos que NIC México solicite
de los tres contactos (administrativo, técnico y de pago) al solicitar un
nombre de dominio.

El solicitante debera proporcionar los datos de la organizacion que solicita
0 encomienda el registro del nombre de dominio.

Algunas clasificaciones de nombres de dominio podran tener requisitos
adicionales, ver lll.c.

Si una solicitud de nombre de dominio no cumple con los requisitos aqui
descritos, la solicitud de nombre de dominio no sera aceptada y no habra
otra responsabilidad de NIC México hacia esta solicitud salvo la de
proporcionar informacion relacionada con la negativa del registro, debiendo
el solicitante realizar otra solicitud con los requisitos necesarios para que
NIC México la pueda atender.

Todas las solicitudes de registro deberan ser enviadas a través de la
pagina de NIC México (http://www.nic.mx ) 0 mecanismos alternos que NIC
México establezca para beneficio de los clientes.

NIC México se reserva el derecho de no procesar las solicitudes recibidas
por algun medio diferente a los aqui descritos.

Al solicitar el registro de un nombre de dominio en .MX, sin proporcionar al
menos un DNS o sin haber pagado la(s) cuota(s), cargos adicionales,
recargos, comisiones o cualquier otra cantidad adeudada, se entendera
que dicho nombre de dominio no podra ser resuelto por los DNS de NIC
México.

b. Procedimiento

Las solicitudes de registro recibidas por NIC México se procesaran
(tramitaran) en el orden en que se reciban segun la clasificacion (Anexo A),
aplicando las politicas descritas en el documento RFC 1591 en lo
relacionado con el orden de atencion a las solicitudes.

No se admitiran a tramitacion solicitudes para nombres de dominio que ya
se encuentren previamente inscritos en el Registro de Nombres de Dominio
MX.

Para cada solicitud de registro recibida, NIC México enviara de vuelta por
correo electrénico un comprobante de recepcion de la solicitud, lo cual no
indica que ésta sera aceptada. NIC México no se hace responsable si la
cuenta de correo indicada no esta funcionando.



iv.

Previo cumplimiento de los requisitos correspondientes, y dentro de las 24
horas habiles siguientes a la solicitud del nombre de dominio, NIC México
notificara por correo electronico, al contacto administrativo y/o solicitante
sobre el registro del nombre de dominio.

C. CIaSIflcaCIones

Los nombres de dominio bajo el ccTLD .MX se podran registrar si se
cumplen con los requisitos sefalados en el Anexo A, Tabla de
Clasificaciones de .MX.

No hay registro de nombres de dominio directamente bajo .MX, por lo tanto
las solicitudes para estos nombres de dominio no seran aceptadas. Esta
clasificaciéon se utilizd hasta marzo de 1997 para los nombres de dominio
de instituciones educativas y similares, ahora se utiliza el EDU.MX. Los
nombres de dominio que ya estan registrados bajo .MX no se veran
afectados.

Estas clasificaciones pueden aumentar, previo aviso de NIC México a
través de su pagina WEB.

d. Obllgacmnes de los Contactos del Nombre de Dominio

Los contactos para cada nombre de dominio deberan mantener sus datos
constantemente actualizados, ya que es de suma importancia que estén al
tanto de cualquier informacion relativa a los nombres de dominio,
incluyendo notificaciones de pago. Asi mismo se comprometen a acatar lo
establecido en el Il.b.ii y iii.

Los titulares del nombre de dominio son responsables por el uso del mismo
y de los subdominios que a su vez deleguen, asi como de los servicios que
presten a sus clientes y/o usuarios.

Los contactos administrativo y técnico son los Unicos autorizados a realizar
cambios a los datos del nombre de dominio y seran considerados los
Titulares del nombre de dominio. El contacto de pago es el responsable
de atender las notificaciones de pago, avisos de eliminacion por falta de
pago y sera el uUnico que podra solicitar el cambio de status de
SUSPENDIDO FINAL, la intencién de pago y/o pago el mismo.

IV. De los Pagos de cuotas para los Nombres de Dominio

a. Cuotas

NIC México aplicara las cuotas descritas en el ANEXO B, TABLA DE
CUQTAS. En esta tabla incluyen las siguientes columnas:

1. CUOTAS,

2. CANTIDAD A PAGAR,

3. PERIODO DE COBERTURA,

4. NOMBRES DE DOMINIO REQUERIDOS A SALDAR CUOTA,

5. PERIODO DE GRACIA PARA EL PAGO.
Existen diferentes tipos de cuotas, como se muestra en la columna
"CUOTAS".
El monto a cubrir esta dado por la columna "CANTIDAD A PAGAR".
El nombre de dominio estara cubierto durante el tiempo descrito en la
columna "PERIODO DE COBERTURA", de acuerdo a estas Politicas.
El nombre de dominio debera cubrir la cuota que corresponda segun lo
indicado en la columna "NOMBRES DE DOMINIO REQUERIDOS A
SALDAR CUOTA".



Vi.

Vii.

viii.

El pago de la cuota debera realizarse dentro del tiempo especificado en la
columna "PERIODO PARA REALIZAR EL PAGOQ". Se entiende que se ha
efectuado el pago en el momento en que NIC México reciba constancia de
la institucién bancaria correspondiente.

Para procesar sus pagos es necesario que realice la intencién de pago
descritaen |V.c.i

De no recibir la intencién de pago dentro del tiempo especificado en la
columna "PERIODO PARA REALIZAR EL PAGO", NIC México podra
suspender de la base de datos el nombre de dominio segun lo descrito en
Vla.

NIC México anunciara en su pagina WEB cualquier cambio en las cuotas
de nombres de dominio. La aplicacion de dichos cambios no tiene caracter
retroactivo.

b. Avisos de Cobro

iv.

NIC México podra enviar un primer aviso de cobro 30 dias antes de la
fecha limite de pago, via correo electrénico, al contacto de pago para cada
nombre de dominio.

NIC México podra enviar un segundo aviso de cobro 15 dias antes de la
fecha limite de pago, via correo electrénico, al contacto de pago para cada
nombre de dominio, a menos que reciba y procese la intencién de pago.
NIC México podra enviar un ultimo aviso de cobro el dia anterior a la fecha
limite de pago, via correo electrénico, a los contactos técnico,
administrativo y de pago de cada nombre de dominio, a menos que reciba y
procese la intencion de pago.

NIC México no esta obligado a notificar a los contactos por ningun otro
medio diferente al correo electrénico.

c. Pagos e Intenciones de Pago

Vi.
Vii.

Para que la intencién de pago se realice, registre y proceda debera
realizarse en la pagina de NIC México (http://www.nic.mx ). Cuando el
nombre de dominio tenga el status de SUSPENDIDO FINAL, se hara un
cargo adicional de acuerdo a lo descrito en el Anexo D y el nombre de
dominio sera reactivado una vez que se haya realizado el pago
correspondiente.

Las intenciones de pago tienen una vigencia segun se indica en el Anexo
C, Tabla de Métodos de Pago. Es responsabilidad del contacto de pago
realizar el pago inmediatamente después de generada la intencion de
pago, con el fin de evitar el vencimiento de la misma. Los pagos recibidos
relacionados con intenciones de pago vencidas no se acreditaran.

El pago debera efectuarse en el equivalente en pesos mexicanos segun el
tipo de cambio al momento de realizar la intencién de pago segun se indica
en el Anexo C, Tabla de Métodos de Pago:

NIC México no procesara aquellas intenciones de pago que no sigan el
procedimiento indicado del Anexo C, Tabla de Métodos de Pago, o no
respeten la fecha de vencimiento de las intenciones de pago.

De la misma forma, no se procesaran aquellas intenciones de pago que
sean insuficientes para cubrir las cuotas determinadas. Estos pagos no
modificaran el PERIODO PARA REALIZAR EL PAGO.

Los pagos realizados no son reembolsables ni transferibles.

En caso de cheques devueltos por el banco o de cargos a tarjetas de
crédito que no procedan, las intenciones de pago respectivas seran
canceladas, siendo responsabilidad del contacto de pago enviar nuevas




intenciones de pago, y cubrir los recargos por comisiones generadas por
estas situaciones.

vii. En caso de cargos a tarjetas de crédito que el cliente reclame o
desconozca, las intenciones de pago respectivas seran canceladas, siendo
responsabilidad del contacto de pago enviar nuevas intenciones de pago.

d. Facturas

i. En caso de que el contacto de pago solicite facturas por los pagos
realizados, estas seran:

1. Enviadas exclusivamente a la direccion que el solicitante indique en
la intencién de pago, después de que el pago se haya efectuado y
registrado. Ver ANEXO C, Tabla de Meétodos de Pago. No se
aceptaran Apartados Postales en la direccién de envio.

2. Puestas a disposicion en las instalaciones de NIC México a la
persona sefialada en la intencién de pago. Dicha factura sélo se
entregara previa identificaciéon con documento oficial (Credencial
IFE o Pasaporte).

ii. Es responsabilidad exclusiva del contacto de pago proporcionar en tiempo
y forma los datos necesarios para emitir la factura correspondiente. Los
datos deberan proporcionarse unica y exclusivamente al realizar la
intencidon de pago, y sera responsabilidad exclusiva del contacto de pago
enviar la informacién correcta y completa.

iii. En caso de no recibir la informacién en el tiempo y forma sefialados, el
contacto de pago desliga de cualquier tipo de responsabilidad a NIC
México, en relacion a la emision de la factura y el incumplimiento de las
obligaciones del contacto de pago.

e. Formas de Pago

i. Las formas de pago aceptadas por NIC México estan descritas en el Anexo
C, Tabla de Métodos de Pago.

ii.  NIC México no aceptara ninguna otra forma de pago que no esté definida
en el Anexo C, Tabla de Métodos de Pago.

iii. NIC México se reserva el derecho de suspender temporalmente o eliminar
alguna forma de pago descrita en el ANEXO C, indicandolo dicha condicion
en la pagina de Internet de NIC México (www.nic.mx), por lo que solamente
se procesaran las intenciones de pago anteriores a la publicacién de esta
circunstancia.

V. De las Modificaciones de Nombres de Dominio

a. Las modificaciones son cualquier cambio o actualizacion a los datos de un Nombre
de Dominio.
b. Los titulares (contactos técnico y administrativo) del nombre de dominio son los
Unicos autorizados para realizar las modificaciones en el nombre de dominio.
c. Las modificaciones que pueden realizarse al nombre de dominio son:
i.  Cambio de Organizacion
ii. Cambio de Contactos:
1. Administrativo,
2. Técnico, y
3. De Pago
iii.  Agregar, eliminar o modificar Servidores de Nombres (DNS)
d. Bajo ninguna circunstancia se podra modificar el nombre de un Nombre de
Dominio.



e. Sila modificacion incluye un nuevo Servidor de Nombres (DNS) para el nombre de
dominio, este DNS debera responder autoritativamente para el nombre de dominio
al momento de la solicitud de modificacion, de lo contrario no se aceptara dicha
solicitud.

f. Para realizar cualquier modificacion a la informacion relacionada con el nombre de
dominio, los titulares deberan seguir el siguiente procedimiento:

Vi.

Para realizar una modificacion se requiere llenar la solicitud que se
encuentra en la pagina de modificaciones de NIC México.

NIC México enviara un correo electronico a los titulares (contactos técnico y
administrativo) con el fin de que autoricen las modificaciones solicitadas.
NIC México no se hace responsable en caso de que las cuentas de correo
de los titulares del nombre de dominio no funcionen.

Si 10 dias después de haber recibido la solicitud de modificacién de un
nombre de dominio, alguno de los titulares no respondiera, la modificacién
se realizara de acuerdo a las instrucciones del contacto que si haya
respondido, ya que es obligacion de ambos es responder a los
comunicados de NIC México sobre sus nombres de dominio.

Si 10 dias después de haber realizado la solicitud de modificacién de un
nombre de dominio, ninguno de los titulares respondiera, la solicitud de
modificacion se cancelara.

La confirmacion de las modificaciones realizadas, o en su defecto, el
rechazo de la solicitud y sus causas, seran enviadas al solicitante via
correo electrénico.

NIC Meéxico no procesara las solicitudes recibidas por algun medio
diferente a la pagina WEB.

VI. De las Suspensiones y Eliminaciones de Nombres de Dominio

a. Por suspension se entiende la inhabilitacion del nombre de dominio para ser
resuelto por los DNS de Internet y la incapacidad de que un tercero lo pueda
solicitar y/o registrar. Un nombre de dominio podra tener un estatus de suspension
inicial, suspension final y suspension por autoridad externa. Un nombre de dominio
podra ser suspendido:

Por no realizar el pago de alguna cuota dentro del PERIODO PARA
REALIZAR EL PAGO definido. El tiempo de suspension del nombre de
dominio sera de 15 dias a partir del vencimiento del PERIODO PARA
REALIZAR EL PAGO, siendo ésta la suspension inicial, y solo el contacto
de pago podra reactivarlo dentro de estos 15 dias si realiza el pago de la(s)
cuota(s) pendiente(s).

Por no realizar el pago de alguna CUOTA, a mas tardar 15 dias después
de haberse suspendido inicialmente, siendo ésta la suspension final. El
tiempo adicional de suspension podra ser hasta de 15 dias, y unicamente
el contacto de pago, podra reactivarlo dentro de este periodo, realizando el
pago de la(s) cuota(s) pendiente(s).

En caso de cumplirse alguna de las condiciones se suspendera por
autoridad externa siguientes:

1. Proporcionar informacion incorrecta, falsa o inexacta en la solicitud
del nombre de dominio, o en la informacion mantenida en la base
de datos WHOIS;

2. No actualizar la informacion descrita en el ll.b.ii y lll.d.i .



3.

Uso de un nombre de dominio con fines distintos a lo dispuesto en
la columna de "Propésito" o incumplimiento de alguno de los
requisitos senalados en el Anexo A, Tabla de Clasificaciones.

iv.  Si se cumpliera alguno de los supuestos anteriores, la suspension del
nombre de dominio podra efectuarse de acuerdo al procedimiento que se
describe a continuacion:

1.

NIC México podra iniciar el procedimiento de falsedad de datos
cuando de motupropio o por aviso de algun tercero se enterase que
un nombre de dominio se encuentra en alguna de las condiciones
descritas en Vl.a.iii

Cuando estos supuestos se hicieran del conocimiento de NIC
México por parte de algun tercero, éste debera avisar a NIC México
por correo electrénico de la falta que se haya detectado con relacién
a uno o varios hombres de dominio, y contara con 5 dias naturales
siguientes a la fecha del aviso para hacer llegar a NIC México, por
mensajeria, las pruebas fisicas y/o documentos disponibles que asi
lo demuestren.

NIC México al recibir o contar con las pruebas pertinentes, dentro
de los 15 dias siguientes a la fecha de recepcion u obtencion de las
pruebas podra investigar y confirmar la veracidad de estas.

Si se confirma la falta, NIC México, dentro de los 5 dias siguientes a
la fecha en que se determind la falta, contactara a los titulares,
quienes tendran un plazo de 10 dias para que NIC México reciba,
por mensajeria, comprobantes que la justifiquen.

Dependiendo del objeto (Contacto, Organizacion, DNS, etcétera) en
el que recaiga el procedimiento de falsedad de datos, se podra
suspender uno o todos los nombres de dominio relacionados con
dicho objeto.

El tiempo de suspension sera de hasta 15 dias en los que los
titulares no podran reactivarlo o solicitarlo.

De no recibir documentacién que justifique esta falta dentro del
plazo establecido, NIC México podra proceder con la eliminacion,
de acuerdo con el punto Vl.bvi..

v.  Por resolucién emitida por alguna autoridad.
b. Por eliminacion se entiende la inhabilitacion del nombre de dominio para ser
resuelto por los DNS de Internet, pero encontrandose éste disponible para
solicitarse por un tercero.

Un nombre de dominio podra ser eliminado:

i A solicitud de los titulares del nombre de dominio

1.

Dicha solicitud deberan realizarla los titulares por medio de la
pagina WEB de NIC México. Para que los titulares puedan enviar
dicha solicitud, el nombre de dominio no debera tener adeudos
pendientes.

NIC México enviara correo electrénico a los titulares con el fin de
que estos autoricen las eliminaciones solicitadas.

Si 10 dias después de haber realizado la solicitud de eliminacién de
un nombre de dominio, aun no respondieran ambos titulares, la
solicitud de eliminacién se cancelara.
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Vi.

4. La confirmacion de que las eliminaciones han sido realizadas, o en
su defecto, el rechazo de la solicitud y sus causas, seran enviadas
al solicitante via correo electronico.

5. NIC México no procesara las solicitudes recibidas por algun medio
diferente a la pagina WEB.

Por resolucion emitida por alguna autoridad.

Al finalizar el periodo de suspension final.

Para el nombre de dominio en que se haya proporcionado al menos un
servidor de DNS, por no mantener un servicio de resolucion (DNS
respondiendo autoritativamente) para el mismo. En este caso, se mandara
un aviso mediante correo electronico al contacto técnico, en donde se
otorgara un plazo de 10 dias para cumplir con este requisito, de lo contrario
se podra proceder con la eliminacion del nombre de dominio.

No responder a los comunicados del NIC México. Cuando sea necesario
establecer comunicacién con los titulares y alguno de ellos no respondiera,
el nombre de dominio podra eliminarse en 10 dias posteriores al
comunicado o no recibir documentacion de acuerdo a lo establecido en el
punto Vl.a.iv.

Cuando el solicitante y/o titular(es) del o los nombres de dominio incumpla
cualquiera de los puntos establecidos en las presentes Politicas.

VIl. De las Disputas de Nombres de Dominio

a. Por Titularidad

Si hubiera disputa entre los responsables del hombre de dominio y/o un
tercero sobre la titularidad del nombre de dominio (a excepcion de las
relativas a Marcas Registradas que se comentan en el punto VII.b de estas
politicas), quien busca la titularidad del nombre de dominio debera solicitar
el inicio de la Disputa por Titularidad enviando un correo electrénico a
disputas@nic.mx de NIC México.

NIC México iniciara el procedimiento cuando solicite por correo electrénico
a ambas partes (Titulares actuales y a quien inicia la disputa) documentos
que prueben su titularidad, los cuales se limitan a:

1. Copia certificada de Facturas del proveedor en donde se
especifique el nombre de dominio en cuestion.

2. Copia simple de la factura de NIC México.Esta prueba no se
aceptara en los supuestos del punto IV.c.viii.

3. Copia certificada de contratos o acuerdos celebrados entre las
partes en donde se especifique el nombre del dominio.

4. En caso de no haber solicitado una factura, copia certificada del
comprobante del depdsito bancario (con cualquiera de las
instituciones mostradas en el anexo C) con numero de referencia
del nombre de dominio.

5. Esta documentacion debera recibirse via correo postal a NIC
México dentro de los préximos 15 dias.

NIC Meéxico resolvera la titularidad a nombre de quien posea un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en base a los documentos recibidos.
NIC México se reserva el derecho de no resolver la disputa cuando
considere que el caso rebasa sus facultades; o no se compruebe un mejor
derecho por parte del solicitante
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b. De Propiedad Intelectual
i Por marca registrada de productos o servicios, avisos comerciales

ANEXO A.

registrados, denominaciones de origen, reservas de derechos;

Para la resolucidon de cualquier controversia derivada de alguna violacién a

Reglamento.

derechos de propiedad intelectual seran aplicables la Politica de Solucién
de Controversias en materia de Nombres de Dominio para .MX (LDRP) y el

Los proveedores designados para resolucion de disputa se encuentran en
http://www.nic.mx/nic-html/Politicas LDRP.htm#panelistas

TABLA DE CLASIFICACIONES BAJO .MX*

Clasificacion | Reservada para:

NET.MX

ORG.MX

a) Proveedor de Servicios de
Internet;

b) Proveedor de servicios de valor
agregado;

c) Proveedor de servicios de red
inalambrica;

d) Prestador de servicios de
transmisién de datos;

e) Prestador de servicios
especiales de telecomunicaciones
NOTA: Cualquier otra
organizacién no incluida en la
presente columna no podra ser
registrada bajo ésta categoria.

a) Organizaciones legalmente
constituidas en México sin fines
de lucro;

b) Sociedades y Asociaciones
Civiles constituidas legalmente en
México;

c) Personas Fisicas establecidas
en México, que acrediten el uso
del nombre de dominio sin fines
de lucro;

d) Organismos Internacionales sin

fines de lucro establecidos en
México;
e) Organismos No

Gubernamentales constituidas en
México;

f) Embajadas y consulados de
paises extranjeros establecidos
en el territorio nacional Mexicano;

Requisitos

I. El solicitante debera cumplir con los
requisitos dispuestos en el punto lll.a.
Il. Enviar una copia de registro ante la
Comision Federal de
Telecomunicaciones como proveedor
de los servicios antes mencionados.
lll.Proporcionar informaciéon de los
servicios que ofrecen, comprobantes
del nombre oficial del ISP.
Posteriormente, en un plazo menor a
10 dias, NIC México debera recibir los
documentos originales via correo
postal.

I. El solicitante debera cumplir con los
requisitos dispuestos en el punto lll.a.
II. NIC México podra solicitar a los
titulares del nombre de dominio
cualquier documentacion que
considere necesaria para verificar el
cumplimiento pleno de las presentes
Politicas.

lll.- Copia de una identificacién oficial
de la persona que firme la carta.

En caso de que NIC México solicite
alguna documentacion las personas
morales, deberan enviar documento
que compruebe la calidad sefialada
en la columna anterior y en caso de
las personas fisicas, enviar una carta
sefalando que las actividades que
realizan son primordialmente
actividades sin fines de lucro.
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EDU.MX

GOB.MX

9) Partidos Politicos y
asociaciones de caracter politico;
h) Asociaciones religiosas;

i) Instituciones dedicadas a la
educacién de personas con
capacidades diferentes;

i) Instituciones de beneficencia
privada;

k) Fideicomisos de caracter
privado.
NOTA: Cualquier otra

organizacién no incluida en la
presente columna no podra ser
registrada bajo ésta categoria.

a) Instituciones de Educacion que
cuenten con un registro ante al

SEP o] se encuentren
incorporadas a alguna
Universidad reconocida por el

Estado Mexicano;
b) Escuelas de Capacitacion

Laboral o Educacién técnica
acreditadas por alguna Oficina
competente del Gobierno
Mexicano;

c) Instituciones dedicadas a la
Educacion preescolar que
cuenten con un registro ante al

(sic) SEP o se encuentren
incorporadas a alguna
Universidad reconocida por el

Estado Mexicano;

d) Instituciones dedicadas a la
investigacion que cuenten con el
registro ante el CONACYT.
NOTA: Cualquier otra
organizacién no incluida en la
presente columna no podra ser
registrada bajo ésta categoria.

a) Gobierno Federal, Estatal y
Municipal, Secretarias y
Dependencias, Programas
Gubernamentales,  Organismos
centralizados, descentralizados,
desconcentrados, auténomos vy
Organismos paraestatales de la
Administracién Publica del
Gobierno Mexicano;

El envio de los documentos debera
realizarse en un plazo menor a 10
dias via correo postal.

I. El solicitante debera cumplir con los
requisitos dispuestos en el punto lll.a.
II. Enviar copia del Registro ante la
SEP o copia del periédico o diario
oficial que lo acredite de acuerdo al
caso especifico; o en su caso, copia
del registro ante el CONACYT.

Ill. Enviar una carta membreteada de
la institucién que la solicita, la cual
sera la unica autorizada para utilizar
el nombre de dominio.

IV.- Copia de una identificacion oficial
de la persona que firme la carta.
Posteriormente, en un plazo menor a
10 dias, NIC México debera recibir los
documentos originales via correo
postal.

NOTA: La entidad que registre el
nombre de dominio sera la Unica
autorizada para realizar
modificaciones en el mismo.

I. El solicitante debera cumplir con los
requisitos dispuestos en el punto lll.a.
II. Carta con membrete de la entidad
del Gobierno Mexicano que solicite el
registro, firmada por un representante
legal.

lll. Copia de una identificacion oficial
del representante legal que firme la
carta.
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b)  Empresas
paraestatales
Mexicano;

c) Embajadas de México;

Estatales vy
del Gobierno

Posteriormente, en un plazo menor a
10 dias, NIC México debera recibir los
documentos originales via correo
postal.

d) Fideicomisos de caracter  NOTA: La entidad que registre el
publico. nombre de dominio sera la unica
NOTA: Cualquier otra | autorizada para realizar

modificaciones en el mismo.

La Organizacion relacionada con un
nombre de dominio con terminacién
.gob.mx no podra ser modificada
salvo que se publique de forma oficial
en el Diario Oficial de la Federacion o
Gaceta del Estado segun
corresponda.

organizacién no incluida en la
presente columna no podra ser
registrada bajo ésta categoria.

Cualquier persona fisica o moral
que lo solicite.

Solamente los requisitos dispuestos

COM.MX
enlll.a

*Estas clasificaciones podran aumentar segun se define en las Politicas para la creacién
de nombres de dominio de segundo nivel bajo .MX.

ANEXO B. TABLA DE CUOTAS '

El registro de nombres de dominio en .edu.mx y .gob.mx no requieren saldar cuota de
registro o mantenimiento.

En las cuotas de registro y de mantenimiento y a consideracion de NIC México, podra
aplicar algun descuento.

ANEXO C.

TABLA DE METODOS DE PAGO ?

ANEXO D.

TABLA DE CARGOS EXTRAS DE REACTIVACION DE NOMBRES DE DOMINIO EN
SUSPENSION FINAL

Proporcion de la cuota

Cuota por Reactivacion

Registro

Mantenimiento

Nombres de dominio
registrados sin DNS’s o
en mantenimiento sin

de reactivacion

50% de la cuota de
registro correspondiente
a un afo.

50% de la cuota de
mantenimiento
correspondiente a un
ano.

10% de la cuota de
registro o mantenimiento
correspondiente a un

Definicién

Solamente los nombres de dominio
recién registrados bajo .COM.MX,
.NET.MXy ORG.MX.

Aquellos nombres de dominio para
los que expird6 el PERIODO DE
COBERTURA de la Cuota de
Mantenimiento.

Aquellos nombres de dominio sin
DNS’s y para los cuales expird el
PERIODO DE COBERTURA de la

! Las cuotas estan disponibles en la pagina de Internet de NIC México, en http://www.nic.mx
2 Disponible en la pagina de NIC México en http://www.nic.mx
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DNS’s afo. Cuota de Registro o de alguna Cuota
de Mantenimiento

ANEXO E.

ACCESIBILIDAD DE LA PAGINA DE NIC MEXICO

1. NIC MEXICO mantendra una pagina en Internet y realizara su maximo esfuerzo para
que esta pagina pueda ser vista desde cualquier navegador utilizado por sus clientes. Sin
embargo, es probable que algunas versiones de navegadores puedan tener problemas
con algunas secciones de nuestra pagina. Con el fin de evitar estos inconvenientes, se
recomienda utilizar alguna de las versiones de navegadores mencionadas en:
http://www.nic.mx/es/navegadores

2. Asimismo, NIC México podra colocar versiones de su pagina en Internet, en idiomas
diferentes al espafol, s6lo como referencia para sus clientes. Estas paginas podran
incluso tener funcionalidad, sin embargo la Unica versién aplicable a politicas, términos de
uso, advertencias, avisos y demas informacion relacionada con las actividades que realiza
NIC México sera la version en espafol.

ANEXO F

INFORMACION ADICIONAL

La informacion adicional y de contacto sobre NIC México se encuentra
en:http://www.nic.mx/es/Contactenos
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ANEXO Il

POLITICA DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE

DOMINIO PARA .MX (LDRP)

1. Procedimiento de solucion de controversias

a. Controversias aplicables.

Todas las personas que estimen afectados sus derechos (promovente) y que deseen
solicitar la cancelacion del registro o transmision de la titularidad del registro de un
nombre de dominio en .MX, aceptan someterse a la Politica de solucién de
controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP)y al reglamento
respectivo, ante un proveedor de servicios de solucion de controversias, autorizado
por NIC-México, conformado por un grupo independiente e imparcial de expertos, en
los siguientes casos:

el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusién con
respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial
registrado, denominacién de origen o reserva de derechos sobre la que el
promovente tiene derechos; y

el titular no tiene derechos o intereses legitimos respecto del nombre de
dominio; y

el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

b. Pruebas del registro o utilizacion de mala fe. Las circunstancias siguientes,
entre otras, constituiran la prueba del registro o utilizacion de mala fe de un nombre
de dominio:

Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de
dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra
manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de
la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado,
denominacién de origen o reserva de derechos a un competidor del
promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos
documentados que estan relacionados directamente con el nombre de
dominio; o

se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la
marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado,
denominacién de origen o reserva de derechos refleje su denominacion en
un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya
desarrollado una conducta de esa indole; o

se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de
perturbar la actividad comercial de un competidor; o

se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin 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
denominacion del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliacion o
promocion del sitio Web o del sitio en linea o de un producto o servicio o bien
juridicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio
Web o en el sitio en linea.
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c. Se demostraran derechos y legitimos intereses sobre el nombre de dominio
cuando se presenten cualquiera de las circunstancias que de manera enunciativa mas
no limitativa se presentan a continuacion:

i antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el
nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su
utilizacion, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relacion
con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien juridicamente
tutelado por alguna reserva de derechos;

ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organizaciéon) ha sido
conocido comunmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya
adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso
comercial registrado, denominacion de origen o reserva de derechos; o

iii. se hace un uso legitimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin
intencién de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empafar
el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso
comercial registrado, denominacion de origen o reserva de derechos en
cuestion con animo de lucro.

d. Inicio del procedimiento. Los requisitos para el inicio y el procedimiento de la
politica LDRP, asi como para la seleccion de un grupo administrativo de expertos, estan
establecidos en el Reglamento del procedimiento de solucién de controversias relativo
al registro abusivo de nombres de dominio en .MX (el "Reglamento") y en el
Reglamento Adicional del proveedor, en su caso. El promovente seleccionara el
proveedor de entre los autorizados por NIC-México, transmitiendo dicho promovente su
solicitud de resolucién de controversia relativa a nombres de dominio directamente a
dicho proveedor.

e. Transferencia de titularidad durante una controversia. El titular no podra transferir
la titularidad del nombre de dominio durante un procedimiento de solucion de
controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP) pendiente, iniciado
de conformidad con esta politica; NIC México se reserva el derecho de cancelar
cualquier transferencia de titularidad de un nombre de dominio que infrinja lo
establecido en el presente apartado.

f. Tasas y honorarios. Todas las tasas y honorarios relacionados con cualquier
controversia ante un grupo administrativo de expertos se pagaran segun lo establecido
por cada proveedor.

g. Efectos Los efectos disponibles para el promovente de conformidad con cualquier
procedimiento ante un grupo administrativo de expertos se limitaran a:

i. Solicitar la cancelacion del registro del nombre de dominio; o
ii. Solicitar la transmisidn al promovente de la titularidad del nombre de dominio.

h. Resoluciones El titular de un nombre de dominio en .MX y el promovente aceptan
acatar las resoluciones de cualquier grupo de expertos expresamente sefalado por
NIC-México como proveedor de servicios en resolucién de controversias de nombre de
dominio en .MX asi como la ejecucion que de la resolucion dictada por este grupo haga
NIC-México.
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i. Participacion de NIC—México en la solucion de controversias. El titular y el
promovente aceptan y conocen que NIC-México no participa ni participara en la
administracién o realizacién de ningun procedimiento ante un grupo de expertos.
Ademas, el titular y el promovente aceptan y conocen que NIC-México no sera
responsable de ninguna resolucion dictada por un grupo administrativo de expertos si
no actua de conformidad con su autoridad, o consecuencias de la aplicacion de las
mismas

j- Notificaciéon y publicacion. El proveedor notificara en idioma espariol a NIC-México
cualquier resolucion adoptada por un grupo de expertos respecto de un nombre de
dominio. Todas las resoluciones adoptadas en virtud de la presente Politica aplicable a
las controversias se publicaran en la pagina de NIC México http://www.nic.mx Internet,
excepto cuando un grupo de expertos determine, haciendo uso de sus facultades
exclusivas, que no ha de publicarse la resolucion.

k. Aviso. El promovente, notificara inmediatamente por escrito (direccion postal de NIC-
México y al correo electronico: legal@nic.mx )a NIC-México cualquier procedimiento,
iniciado respecto de un nombre de dominio en .MX.

2. Modificaciones de la Politica.

a. Cualquier modificacion o actualizacién a las Politicas de registro de un nombre de
dominio seran publicadas con un aviso de 15 dias naturales inmediatos anteriores a la
fecha de su entrada en vigor, en la pagina del NIC-México: http://www.nic.mx , con
objeto de que el titular manifieste lo que a sus intereses convenga. Transcurrido este
plazo sin que el titular haya manifestado lo conducente, los cambios y modificaciones
tendran plena validez y efectos legales, seran considerados obligatorios para las partes
b. Salvo que se haya presentado una solicitud de resolucion de controversia con
anterioridad a la entrada en vigor de la(s) nueva(s) version(es) de esta Politica, en cuyo
caso se aplicard la versiéon de la Politica que estaba en vigor en el momento de
presentacion de la solicitud de resolucién de controversia, la(s) nueva(s) version(es) de
la Politica vinculara(n) al titular del dominio en cualquier controversia en materia de
registros de nombres de dominio en .MX, independientemente de que los hechos
generadores de la controversia hayan surgido con anterioridad a la fecha de entrada en
vigor del cambio, en dicha fecha o con posterioridad a la misma.

ANEXO A

Proveedor de servicios de soluciéon de controversias.
NIC-México sefiala que cuentan con su autorizacion como proveedores de servicios de
solucion de controversias:

e Centro de Mediacién y Arbitraje de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual
o Sitio en Internet (_http://arbiter.wipo.int/domains/index-es.html ).
o Costos (_http://arbiter.wipo.int/domains/fees/index-es.html )

Es la Intenciéon de NIC-México seleccionar a otros proveedores de servicios de solucion
de controversias en el futuro.
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ANEXO il

Reglamento de la politica de soluciéon de controversias en materia de nombres de
dominio para .MX
(el "Reglamento”)

La Politica de solucion de controversias en materia de nombres de dominio para .MX
(LDRP) se regira por el presente Reglamento, asi como por el Reglamento Adicional del
proveedor que administre el procedimiento, tal y como figure en su sitio web.

I. DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1
Definiciones

En el presente Reglamento se entendera por:

Grupo de expertos: Al grupo de personas doctas en la materia y nombrado por un
proveedor para resolver una solicitud de resolucion de controversia relativa a nombres de
dominio.

Promovente: A la parte que presente una solicitud de resolucién de controversia sobre
nombres de dominio de conformidad con la Politica de solucion de controversias en
materia de nombres de dominio para .MX (LDRP).

Jurisdiccion: A la ubicacion de la oficina principal de NIC-México.

Politica aplicable: Las Politicas Generales de NIC-México, Politica de solucién de
controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP) asi como principios y
normas relacionados con controversias en materia de nombres de dominio.

Nombre de dominio: Representa un identificador comun a un grupo de computadoras o
equipos conectados a la red. Es una forma simple de direccién de Internet disefiado para
permitir a los usuarios localizar de manera facil sitios en Internet. A un nombre de dominio
registrado ante NIC-México.

Miembro del grupo de expertos: A la persona nombrada por el proveedor para formar
parte del grupo de expertos.

Parte: Al promovente o el titular .

Ley aplicable: La ley que se encuentre en vigor en los Estados Unidos Mexicanos al
momento de presentacion de la solicitud de resolucion de controversia, y que resulte
aplicable al caso.

Proveedor: Al proveedor de servicios de resolucién de controversias que cuente con la

autorizacién de NIC-México para administrar controversias en materia de nombres de
dominio en el dominio de nivel superior .MX.
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Acuerdo de registro: La aceptacion y conocimiento de las Politicas Generales de NIC-
México por el titular de un nombre de dominio registrado en el dominio de nivel superior
MX.

Titular: El titular de un nombre de dominio y contra quien se ha presentado una solicitud
de cancelacién del registro o transmision de la titularidad de un nombre de dominio en
MX

Reglamento Adicional: El reglamento adoptado por el proveedor que administra un
procedimiento que complementa el presente reglamento. El reglamento adicional sera
compatible con la politica aplicable o el presente reglamento y abarcara cuestiones como
las limitaciones y directrices en materia de palabras y de paginas, la forma de
comunicacion con el proveedor y la forma de presentacion de las portadas.

Articulo 2
Comunicaciones

A. Cuando se transmita una solicitud de resolucion de controversia relativa a nombres
de dominio al titular, sera responsabilidad del proveedor emplear los medios
razonablemente disponibles que se estimen necesarios para lograr que se
notifique efectivamente al titular. Se cumplira este requisito cuando:

i.  Se envie la solicitud de resolucion de controversia relativa a nombres de dominio a
todas las direcciones de correo o de telefacsimil que figuren en los datos de
registro del nombre de dominio en la base de datos "Whois" de NIC-México
correspondientes al(los) titular(es) del nombre de dominio registrado, es decir, al
contacto técnico y al contacto administrativo y;

ii. Se envie la solicitud de resolucion de controversia relativa a nombres de dominio
(incluidos los anexos, en la medida en que estén disponibles, en formato
electrdnico) por correo electrénico a:

1. Las direcciones de correo electrénico para los contactos técnico y
administrativo;

2. La cuenta de correo electronico del administrador del sistema de correo
para este nombre de dominio, usualmente la cuenta "postmaster" bajo el
nombre de dominio objeto de la solicitud de resolucion de controversia
relativa a nombres de dominio , esto sélo en caso de que las cuentas de
correo electronico mencionadas en el punto anterior, presentaran algun
problema;

iii. El envio de la solicitud de resolucién de controversia relativa a nombres de
dominio a cualquier direccién que el promovente haya notificado al proveedor en
calidad de preferente y, en la medida en que sea posible, a las demas direcciones
suministradas por el promovente al proveedor en virtud del articulo 3.B.v .

B. A reserva de lo establecido en el articulo 2.A, cualquier comunicacién escrita al
promovente o al titular prevista en el presente Reglamento se efectuara por los
medios preferidos declarados por el promovente o el titular, respectivamente
(véanse los articulo 3.B.iii y 5.B.iii), 0 cuando no exista dicha declaracion:

i. mediante transmisién de telecopia o telefacsimil, con confirmacién de la
transmision; o
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ii. por correo ordinario o urgente, franqueo pagado y acuse de recibo con
notificacion; o

iii. electronicamente por medio de Internet, siempre y cuando se disponga del registro
de su transmision.

C. Cualquier comunicacién al proveedor o al grupo de expertos se efectuara en el
modo y manera (incluido el nimero de copias) establecidos en el Reglamento
Adicional del proveedor.

D. Las comunicaciones se efectuaran en el idioma prescrito en el articulo 13.A vy
13.B. Cuando sea posible, las comunicaciones por correo electronico deberan
enviarse en lenguaje comun.

E. Cualquier parte podra actualizar los datos para ponerse en contacto con ella
notificandolo al proveedor y a NIC-México.

F. Areserva de lo previsto en el presente Reglamento o de la resolucion de un grupo
de expertos, se considerara que se han efectuado las comunicaciones previstas
en el presente Reglamento:

i. Si se han transmitido mediante telecopia o telefacsimil, en la fecha que

figura en la confirmacion de la transmision; o
ii. Si se han transmitido por correo ordinario o urgente, en la fecha marcada
en el resguardo; 0

iii. Si se han transmitido por medio de Internet/correo electrénico, en la
fecha en que se haya transmitido la comunicacion, siempre y cuando la
fecha de transmision sea verificable.

G. A reserva de lo previsto en el presente Reglamento, todos los plazos calculados
en virtud del presente Reglamento a partir del momento en que se efectua una
comunicacion comenzaran a contar a partir de la fecha mas temprana en que se
estime que se ha efectuado la comunicacion de conformidad con el articulo 2.F.

H. Se enviara copia de cualquier comunicacién efectuada:

i.  Porun grupo de expertos a cualquier parte, al proveedor y a la otra parte;
i. Porel proveedor a cualquier parte, a la otra parte; y
iii. Por una parte, a la otra parte, al grupo de expertos y al proveedor, segun sea el
caso.

I. Sera responsabilidad de quien envie la comunicacién conservar el registro del
hecho y de las circunstancias del envio, que debera estar disponible para su
inspeccion por las partes interesadas y a los fines de informacion.

J. En caso de que una parte que envia una comunicacion, reciba la notificacion de
que ésta no se ha recibido, la parte notificara inmediatamente al grupo de expertos
(o, si todavia no se ha nombrado un grupo de expertos, al proveedor) las
circunstancias de la notificacion. Otros procedimientos relativos a la comunicacion
y cualquier respuesta se efectuaran con arreglo a lo establecido por el grupo de
expertos (o el proveedor).

Il. INICIO DEL PROCEDIMIENTO

Solicitud de resoluciéon de controversia relativa a nombres de dominio.
Articulo 3
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Vi.

Vii.

A. Toda persona o entidad podra iniciar una procedimiento de solucion de

controversias presentando una solicitud de resolucion de controversia relativa a
nombres de dominio al proveedor con autorizacion de NIC-México (como se
aprecia en el ANEXO A de la Politica de Solucion de Controversias en materia de
nombres de dominio para .mx) de conformidad con las Politicas Generales de NIC-
México, Politica de solucién de controversias en materia de nombres de dominio
para .MX (LDRP) y el presente Reglamento.

La solicitud de resolucion de controversia relativa a nombres de dominio se
presentara en una copia impresa y (excepto en la medida en que no esté
disponible en el caso de los anexos) en forma electronica y en ella se debera:

Solicitar que se someta dicha solicitud a un grupo de expertos para su resolucion
de conformidad con la Politica de solucién de controversias en materia de
nombres de dominio para .MX (LDRP) y el presente Reglamento;

Proporcionar los nombres, la direccion postal y de correo electronico, y los
numeros de teléfono y de telefacsimil del titular y del promovente, asi como de
cualquier representante del promovente;

Especificar la forma preferida para efectuar las comunicaciones dirigidas al
promovente en la Politica de solucion de controversias en materia de nombres de
dominio para .MX (incluida la persona con la que haya que ponerse en contacto, el
medio y la informacién relativa a la direccion) para el A) material estrictamente
electrénico y B) material en el que se incluyan copias impresas;

Designar si el promovente opta por que la Politica de solucién de controversias en
materia de nombres de dominio para .MX (LDRP) sea resuelta por un grupo de
expertos compuesto de un unico miembro o de tres miembros y, en caso de que el
promovente opte por un grupo de expertos compuesto de tres miembros,
proporcionar los nombres de tres candidatos que puedan actuar en calidad de
miembros del grupo de expertos y los datos para ponerse en contacto con ellos
(estos candidatos podran seleccionarse a partir de cualquier lista de expertos de
cualquier proveedor con autorizacion de NIC-México);

Proporcionar el nombre del titular del nombre de dominio y toda la informacion
(incluida cualquier direccion postal y de correo electrénico, asi como los niumeros
de teléfono y telefacsimil) conocida por el promovente sobre la manera de ponerse
en contacto con el titular o cualquier representante del titular, incluida la
informacion que se base en relaciones anteriores a la solicitud de resolucién de
controversia relativa a nombres de dominio que permita establecer contacto con
los mismos, lo suficientemente detallada para permitir que el proveedor envie la
solicitud de resolucién de controversia relativa a nombres de dominio tal y como se
describe en el articulo 2.A;

Especificar el nombre o nombres de dominio objeto de la solicitud de resolucion de
controversia relativa a nombres de dominio;

Especificar la marca o marcas de productos o de servicios registradas, aviso
comercial registrado, denominacién de origen o reserva de derechos en la que se
base la solicitud de resolucion de controversia relativa a nombres de dominio
y, respecto de cada marca registrada, aviso comercial registrado, denominacion de
origen o reserva de derechos, describiendo los productos o servicios o0 bien
juridicamente tutelado, si los hubiere, con los que se utilizan (el promovente
también podra describir por separado otros productos y servicios con los que, en el
momento en que se presenta la solicitud de resolucion de controversia relativa
a nombres de dominio, tiene intencion de utilizar dichas denominaciones en el
futuro);
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viii.  Describir, de conformidad con la Politica de solucién de controversias en
materia de nombres de dominio para .MX (LDRP) , los motivos sobre los que se
basa la solicitud de resolucidon de controversia relativa a nombres de dominio;
incluidos en particular:

1.  La manera en que el nombre o nombres de dominio son idénticos o
parecidos hasta el punto de crear confusién respecto a una marca de
productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado,
denominacién de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente
tiene derechos; y

2. Los motivos por los que deberia considerarse que el titular no tiene
derechos o intereses legitimos respecto del nombre de dominio; o nombres
de dominio objeto de la solicitud de resolucion de controversia relativa
a nombres de dominio ; o

3.  Los motivos por los que deberia considerarse que el nombre o nombres de
dominio han sido registrados y utilizados de mala fe.

4. (En la descripcion se deberan examinar, en cuanto a los elementos 2) y 3)
cualquier aspecto de los articulo 4.B y 4.C de la Politica de solucion de
controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP). La
descripcion debera satisfacer cualquier limite de palabras o de paginas
establecida en el Reglamento Adicional del proveedor);

ix.  Especificar, de conformidad con la politica, los efectos que se pretenden obtener;

Xx.  Notificar cualquier procedimiento que se haya comenzado o terminado en relacion
con el nombre o nombres de dominio objeto de la solicitud de resolucion de
controversia relativa a nombres de dominio;

Xi. Declarar que ha sido enviada o transmitida al titular del nombre de dominio, de
conformidad con el articulo 2.B, una copia de la solicitud de resolucion de
controversia relativa a nombres de dominio, junto con la portada, tal y como
prescribe el Reglamento Adicional del proveedor;

xii.  Declarar que el promovente se sometera a cualquier efecto de la resolucion que se
tome de acuerdo con la Politica de solucién de controversias en materia de
nombres de dominio para .MX y politica aplicable sobre la cancelacion del registro
o transmision de la titularidad del nombre de dominio;

Xiii. Concluir con la declaracion sefalada a continuacion, seguida de la firma del
promovente o su representante autorizado:

"El promovente acepta que la solicitud de resolucién de controversia relativa a
nombres de dominio que plantea y lo que solicita en relacion con el registro del nombre
de dominio afectara unicamente al 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 infraccién deliberada; b) a NIC-México, asi como a sus directores,
representantes, empleados y agentes.
El promovente certifica y asegura que la informacion contenida en la solicitud de
resolucién 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 medida que pueda extenderse mediante un argumento razonable y de
buena fe"

xiv.  Adjuntar todo tipo de pruebas, incluida una copia del acuerdo de registro y de la
Politica de solucién de controversias en materia de nombres de dominio para
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XV.

XVi.

.MX (LDRP) , sobre las que se base la solicitud de resolucion de controversia
relativa a nombres de dominio, junto con una enumeracion de esos documentos;
La solicitud de resolucion de controversia relativa a nombres de dominio
podra abarcar mas de un nombre de dominio, siempre y cuando los hombres de
dominio hayan sido registrados por el mismo titular.

La solicitud de resolucion de controversia relativa a nombres de dominio se
remitira al proveedor de conformidad con el articulo 2.).

Notificaciones efectuadas por el proveedor tras la presentacion de la Solicitud de
resolucion de controversia relativa a nombres de dominio

Articulo 4

A. El proveedor examinara la solicitud de resolucion de controversia relativa a

nombres de dominio a fin de determinar si cumple las disposiciones de la Politica
de solucién de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP)
y del presente Reglamento y, en caso afirmativo, remitira la solicitud de resolucién
de controversia relativa a nombres de dominio (junto con la portada explicativa
prescrita por el Reglamento Adicional del proveedor) al titular, en la manera
prescrita por el articulo 2.A, en un plazo de tres (3) dias naturales a partir de la
recepcion de las tasas que el promovente ha de pagar de conformidad con el
articulo 22.

Si el proveedor determina que la solicitud de resolucidon de controversia relativa a
nombres de dominio no cumple con los requisitos sefialados en este reglamento,
notificara inmediatamente al promovente y al titular dichos incumplimientos. El
promovente tendra cinco (5) dias naturales para subsanar cualquier
incumplimiento, tras lo que se considerara retirada la solicitud de resolucion de
controversia relativa a nombres de dominio, sin perjuicio de que el promovente
someta una solicitud de resolucion de controversia relativa a nombres de dominio
distinta.

La fecha de comienzo del procedimiento de la politica resolucidon de controversia
relativa a nombres de dominio sera la fecha en la que el proveedor completa sus
responsabilidades en virtud del articulo 2.A en relacién con el envio de la solicitud
de resolucién de controversia relativa a nombres de dominio al titular.

El proveedor notificara al titular, promovente y a NIC-México la fecha de inicio del
procedimiento de la politica.

Escrito de contestacion
Articulo 5

A. En un plazo de veinte (20) dias a partir de la fecha de inicio del procedimiento de

la politica de resolucion de controversias, el titular sometera al proveedor un
escrito de contestacion.

El escrito de contestacién se presentara en copia impresa y (excepto en la medida
en que no esté disponible en el caso de los anexos) en forma electronica y en él
se debera:

Responder especificamente a las declaraciones y alegaciones que figuran en la

solicitud de resolucion de controversia relativa a nombres de dominio e
incluir todas las razones por las que el titular del nombre de dominio debe
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Vi.

Vii.

viii.

conservar el registro y utilizacién del nombre de dominio objeto de la controversia
(esta parte del escrito de contestacién debera satisfacer cualquier limitacion de
palabras o de paginas establecida en el Reglamento Adicional del proveedor);
Proporcionar el nombre, la direccién postal y de correo electronico, y los numeros
de teléfono y de telefacsimil del titular del nombre de dominio, asi como de
cualquier representante autorizado para actuar en representacion del titular en el
procedimiento;

Especificar la forma preferida para efectuar las comunicaciones dirigidas al titular
en el procedimiento (incluida la persona con la que haya que ponerse en contacto,
el medio y la informacion relativa a la direccion) para cada tipo de: A) material
estrictamente electronico y B) material en el que se incluyan copias impresas;

si el promovente ha optado en la solicitud de resolucién de controversia
relativa a nombres de dominio por un grupo de expertos compuesto de un unico
miembro (véase el articulo 3.B.iv), declarar si el titular opta en cambio por que la
controversia sea resuelta por un grupo de expertos compuesto de tres miembros;
Si el promovente o el titular optan por un grupo de expertos compuesto de tres
miembros, proporcionar los nombres de tres candidatos que puedan actuar en
calidad de miembros del grupo de expertos y las datos para ponerse en contacto
con los mismos (estos candidatos podran seleccionarse a partir de cualquier lista
de expertos de cualquier proveedor con la autorizacion de NIC-México);

Identificar cualquier procedimiento que se haya comenzado o terminado en
relacién con cualquiera de los nombres de dominio objeto de la solicitud de
resolucion de controversia relativa a nombres de dominio;

Declarar que ha sido enviada o transmitida al promovente una copia del escrito de
contestacion, de conformidad con el articulo 2.B; y

Concluir con la declaracion sefalada a continuacién, seguida de la firma del titular
0 su representante autorizado:

“El titular certifica y asegura 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 ningun 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 legislacion
aplicable, tal y como existe actualmente o en la medida en que puede extenderse
mediante un argumento razonable y de buena fe."; y

Adjuntar todo tipo de pruebas documentales sobre las que se base el escrito de
contestacion, junto con una enumeracioén de esos documentos.

Si el promovente ha optado por que la controversia sea resuelta por un grupo de
expertos compuesto de un Unico miembro y el titular opta por un grupo de expertos
compuesto de tres miembros, el titular estara obligado a pagar la mitad de la tasa
aplicable a grupos de expertos compuestos de tres miembros segun lo establecido
en el Reglamento Adicional del proveedor. El pago se efectuara junto con el envio
del escrito de contestacién al proveedor. En caso de que no se efectlie el pago
exigido, un grupo de expertos compuesto de un unico miembro resolvera la
controversia.

A peticion del titular, el proveedor podra, en casos excepcionales, ampliar el
periodo de presentacién del escrito de contestacion. El periodo podra ampliarse
asimismo mediante estipulaciéon escrita de las partes, siempre y cuando el
proveedor la apruebe.
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E. Si el titular no presenta un escrito de contestacion, siempre y cuando no existan
circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolvera la controversia
basandose en la solicitud de resoluciéon de controversia relativa a nombres de
dominio .

Eximente de responsabilidad
Articulo 6

Salvo en caso de negligencia, ni NIC-México, ni el proveedor, ni un miembro de un grupo
de expertos seran responsables ante ninguna parte por todo acto u omisién en relacion
con cualquier procedimiento en virtud del presente Reglamento.

Modificaciones
Articulo 7

La version del presente Reglamento que esté en vigor en el momento de la presentacion
de la solicitud de resolucion de controversia relativa a nombres de dominio se aplicara al
procedimiento iniciado de ese modo. Cualquier modificacién o actualizacién al reglamento
sera publicada con un aviso de 15 dias en la pagina del NIC-México: http://www.nic.mx ,
con objeto de que el titular manifieste lo que a sus intereses convenga, transcurrido este
plazo sin que el titular haya manifestado lo conducente, los cambios y modificaciones
seran considerados como aceptados y obligatorios para las partes.

lll. EL GRUPO DE EXPERTOS
Nombramiento del grupo de expertos
Articulo 8

A. El proveedor mantendra y publicara una lista de miembros del grupo de expertos y
sus antecedentes profesionales, que estara a disposicién del publico.

B. Si el titular y el promovente no han optado por un grupo de expertos compuesto de
tres miembros (_articulo 3.B.iv y 5.B.iv), el proveedor nombrara, en un plazo de
cinco (5) dias naturales a partir de la recepcion del escrito de contestacién o una
vez transcurrido el periodo otorgado para su presentacion, un unico miembro del
grupo de expertos de entre su lista de expertos. Los honorarios de este grupo de
expertos compuesto de un unico miembro seran pagados en su totalidad por el
promovente.

C. Si el promovente o el titular optan por que la controversia sea resuelta por un
grupo de expertos compuesto de tres miembros, el proveedor nombrara tres
expertos que formaran parte del grupo de expertos de conformidad con el
procedimiento establecido en el articulo 8.E . Los honorarios del grupo de expertos
compuesto de tres miembros seran pagados en su totalidad por el promovente,
excepto cuando el titular haya optado por que el grupo de expertos esté
compuesto de tres miembros, en cuyo caso las tasas aplicables seran compartidas
de manera equitativa por las partes.

D. Salvo que ya haya optado por un grupo de expertos compuesto por tres miembros,
el promovente sometera al proveedor, en un plazo de cinco (5) dias naturales a
partir de la comunicacion de un escrito de contestacion en el que el titular opta por
un grupo de expertos compuesto por tres miembros, los nombres de tres
candidatos que puedan actuar en calidad de miembros del grupo de expertos, y
los datos que permitan establecer contacto con los mismos.
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E. En caso de que el promovente o el titular opten por un grupo de expertos
compuesto por tres miembros, el proveedor procurara nombrar un miembro del
grupo de expertos a partir de las listas de candidatos proporcionadas por el
promovente y el titular. En caso de que el proveedor no pueda efectuar el
nombramiento de un miembro del grupo de expertos en condiciones habituales a
partir de la lista de candidatos de cualquiera de las partes, efectuara dicho
nombramiento a partir de su lista de expertos. El tercer miembro del grupo de
expertos sera nombrado por el proveedor a partir de una lista de cinco candidatos
presentada por el proveedor a las partes, y el proveedor seleccionara uno de esos
cinco candidatos de manera tal que se guarde un equilibrio razonable entre las
preferencias de ambas partes, tal y como podran sefalar al proveedor en un plazo
de cinco (5) dias naturales a partir del envio por el proveedor a las partes de la
lista de cinco candidatos.

F. Una vez que se hayan nombrado todos los miembros del grupo de expertos, el
proveedor notificara a las partes los miembros del grupo de expertos que hayan
sido nombrados y la fecha limite en la que, sin que existan circunstancias
excepcionales, el grupo de expertos remitira al proveedor la resolucién que haya
tomado.

Imparcialidad e independencia
Articulo 9

Todo miembro del grupo de expertos sera imparcial e independiente, y antes de aceptar
su nombramiento habra comunicado al proveedor y a las partes toda circunstancia que
pueda sembrar una duda justificable sobre la imparcialidad o la independencia de dicho
miembro, o habra confirmado por escrito que no existen tales circunstancias. Si en algun
momento del procedimiento surgen nuevas circunstancias que puedan sembrar una duda
justificable sobre la imparcialidad o la independencia del miembro del grupo de expertos,
ese miembro comunicara inmediatamente dichas circunstancias al proveedor. En dicho
caso, el proveedor estara habilitado para nombrar un miembro sustituto del grupo de
expertos.

Comunicacién entre las partes y el grupo de expertos
Articulo 10

Ninguna parte ni nadie que la represente podran mantener comunicaciones unilaterales
con el grupo de expertos. Todas las comunicaciones entre una parte y el grupo de
expertos o el proveedor se efectuaran a un administrador nombrado por el proveedor en
la forma prescrita en el Reglamento Adicional del proveedor.

IV. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
Transmision del expediente al grupo de expertos
Articulo 11

El proveedor transmitira el expediente al grupo de expertos en cuanto sea nombrado el
miembro del grupo de expertos, en el caso de un grupo de expertos compuesto de un solo
miembro, o en cuanto sea nombrado el ultimo miembro del grupo, en el caso de un grupo
de expertos compuesto de tres miembros.

Facultades generales del grupo de expertos
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Articulo 12

A. El grupo de expertos llevara a cabo el procedimiento de soluciéon de controversias
en la forma que estime apropiada de conformidad con la Politica aplicable de
solucion de controversias (LDRP) y el presente Reglamento.

B. En todos los casos, el grupo de expertos se asegurara que las partes sean
tratadas con igualdad y de que a cada parte se le ofrezca una oportunidad justa
para exponer su caso.

C. El grupo de expertos se asegurara que el procedimiento de solucién de
controversias se efectle con la debida prontitud. A peticién de una parte o por
iniciativa propia, podra ampliar en casos excepcionales un plazo fijado por el
presente Reglamento o por el grupo de expertos.

D. El grupo de expertos determinara la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa
y peso de las pruebas.

E. El grupo de expertos decidira sobre la peticion de una parte que solicite la
acumulacion de multiples controversias en materia de nombres de dominio de
conformidad con la Politica aplicable y el presente Reglamento.

Idioma de los procedimientos
Articulo 13

A. A menos que las partes decidan lo contrario, el idioma del procedimiento sera el
espanol, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolucion,
teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento.

B. El grupo de expertos podra exigir que los documentos presentados en idiomas
distintos del idioma del procedimiento de solucién de controversias vayan
acompafados de una traduccion total o parcial al idioma del procedimiento de
solucion de controversias.

Otras declaraciones

Articulo 14

Ademas de la solicitud de resolucion de controversia relativa a nombres de dominio y del
escrito de contestacion, el grupo de expertos, haciendo uso de sus facultades, podra
permitir o exigir otras declaraciones de las partes.

Vistas

Articulo 15

No se llevaran a cabo vistas (incluidas las vistas por teleconferencia, videoconferencia y
conferencia via Internet), a menos que el grupo de expertos determine, haciendo uso de
sus facultades exclusivas y de manera excepcional, que es necesario llevar a cabo una
vista para resolver la controversia.

Incumplimiento
Articulo 16

A. En caso de que un titular, sin que existan circunstancias excepcionales, no
presente su escrito de contestacion de conformidad con el presente Reglamento,
el grupo de expertos adoptara una resoluciéon con respecto a la solicitud de
resolucion de controversia relativa a nombres de dominio.
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B. El grupo de expertos también adoptara una resolucién con respecto a la solicitud
de resoluciéon de controversia relativa a nombres de dominio en caso de que una
parte, sin que existan circunstancias excepcionales, no respete alguno de los
plazos establecidos por el presente Reglamento o por el grupo de expertos.

C. Si una parte, sin que existan circunstancias excepcionales, incumple alguna
disposicién o exigencia del presente Reglamento o alguna peticion del grupo de
expertos, este ultimo sacara las conclusiones que considere apropiadas.

Cierre del procedimiento
Articulo 17

Cuando sea razonablemente posible y siempre y cuando le conste que todas las partes
han tenido una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, el grupo de expertos
declarara el cierre del procedimiento de resolucion de controversias a mas tardar diez (10)
dias después de la fecha de su nombramiento.

Renuncia
Articulo 18

Se estimara que una parte ha renunciado a su derecho de reclamacion cuando sepa o
debiera haber sabido que no se ha cumplido alguna disposicion o exigencia en virtud del
presente Reglamento, o alguna instruccién del grupo de expertos, y que pese a ello
proceda sin presentar con diligencia una reclamacion respecto de dicho incumplimiento.

V. RESOLUCIONES
Politica aplicable
Articulo 19

El grupo de expertos resolvera la solicitud de resolucién de controversia relativa a
nombres de dominio de conformidad con la Politica aplicable, el presente Reglamento, asi
como las normas y principios de derecho que considere aplicables.

Forma y notificacion de las resoluciones
Articulo 20

A. La resolucién se transmitira al proveedor, cuando sea razonablemente posible, en
un plazo de siete (7) dias a partir del cierre del procedimiento de resolucion de
controversias.

B. En la resolucion figurara la fecha en la que se haya efectuado, las razones sobre
las que se haya basado y estara firmada en forma digital o escrita. El grupo de
expertos podra consultar al proveedor respecto de cuestiones de forma relativas a
la resolucion.

C. En cuanto sea posible, una vez que el grupo de expertos haya transmitido la
resolucion al proveedor, éste la comunicara a cada parte y a los registradores y a
NIC-México para que se lleve a cabo su ejecucion.

D. Salvo que el grupo de expertos determine lo contrario, el proveedor publicara la
resolucién en un sitio Web accesible por el publico.

Retirada de la solicitud de resolucion de controversia relativa a nombres de dominio
por acuerdo entre las partes u otros motivos de terminaciéon
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Articulo 21

A. Si las partes llegan a un acuerdo antes de que se adopte la decisién del grupo de
expertos, éste ultimo terminara el procedimiento de solucién de controversias,
previa peticion conjunta de las partes, inscribira el acuerdo en forma de decision
acordada, que sera firmada por el grupo de expertos y por las partes. El grupo de
expertos no estara obligado a dar los motivos de dicha resolucion.

B. Si la continuacion del procedimiento es innecesaria o imposible por cualquier
motivo no mencionado en el parrafo a) antes de que se adopte la resolucién del
grupo de expertos, éste ultimo estard facultado para dictar una resolucion que
ponga fin al procedimiento de soluciéon de controversias, a menos que una parte
presente motivos justificados (a la perspectiva del grupo de expertos) de objecion
dentro de un plazo determinado por el grupo de expertos.

VI. TASAS Y HONORARIOS
Tasas
Articulo 22

A. La solicitud de resolucidon de controversia relativa a nombres de dominio estara
sujeta al pago por parte del promovente al proveedor de una tasa administrativa
fija de conformidad con las tasas publicadas por el proveedor que esté en vigor en
el momento de la presentacion de la solicitud de resolucion de controversia relativa
a nombres de dominio (véanse las referencias cada uno de los proveedores de
solucién de controversias que se muestran en el Anexo A de la Politica de
solucion de controversias en materia de nombres de dominio para .MX).

B. La tasa estara compuesta por:

i. Latasa del proveedor, que no podra ser reembolsada; y
i. Una tasa pagadera al grupo de expertos que no podra ser reembolsada
después del nombramiento de dicho grupo.

C. El proveedor no tomara medida alguna respecto de las solicitudes de resolucion
de controversia relativa a nombres de dominios hasta que haya recibido la tasa A).

D. Si el proveedor no ha recibido la tasa administrativa en el plazo de siete (7) dias a
partir de la recepcion de la solicitud de resolucién de controversia relativa a
nombres de dominio , enviara un recordatorio de pago al promovente.

En caso de que el proveedor no haya recibido aun el pago de la tasa administrativa en el

plazo de siete (7) dias a partir del envio de dicho recordatorio, se considerara que se ha
retirado la solicitud de resolucidon de controversia relativa a nombres de dominio.
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ANEXO IV

REGLAMENTO ADICIONAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL RELATIVO A LA POLITICA UNIFORME DE SOLUCION DE
CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO (EL "REGLAMENTO
ADICIONAL") (EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE DE 1999)°

1. Alcance

a) Vinculaciéon al reglamento. El presente Reglamento Adicional se interpretara y
utilizard en relacion con el Reglamento de la Politica uniforme de solucion de
controversias en materia de nombres de dominio (word o pdf), aprobado por la
Corporacion de Asignacion de Nombres y Numeros de Internet (ICANN) el 24 de octubre
de 1999 (el "Reglamento").

b) Version del Reglamento Adicional. La version del presente Reglamento Adicional en
vigor a partir de la fecha de presentacion de la demanda se aplicara al procedimiento
administrativo iniciado de esa manera.

2. Definiciones
Cualquier término definido en el Reglamento tendra el mismo significado en el presente
Reglamento Adicional.

3. Comunicaciones

a) Modalidades. A reserva de lo dispuesto en los parrafos 3.b) y 5.b) del Reglamento,
salvo que se haya convenido previamente de otra manera con el Centro, cualquier
presentacion de escritos que pueda o deba efectuarse al Centro o a un grupo
administrativo de expertos con arreglo al presente Reglamento, podra efectuarse:

i) mediante transmision de telefacsimil, con confirmacion de la transmision;
ii) por correo electronico, utilizando la direccién designada expresamente por el Centro; o

iii) en caso de que ambas partes estén de acuerdo, mediante el sistema de presentacion
de demandas y administracion del procedimiento establecido por el Centro y basado en
Internet.

b) Direccién de correo electrénico. A los fines de cualquier comunicacion enviada al
Centro por correo electronico, incluidas las previstas en los parrafos 3.b) y 5.b) del
Reglamento, debera utilizarse la siguiente direccion: domain.disputes@wipo.int .

c) Copias. Cuando una parte efectiue una presentacion de un escrito al Centro, debera
presentar cuatro (4) copias que acompafien al original.

d) Archivo. El Centro mantendra un archivo de todas las comunicaciones recibidas o que
sean obligatorias en virtud del Reglamento.

4. Presentacion de la demanda

® Todos los anexos a los que hace referencia este reglamento, se encuentran disponibles en la
pagina web de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual http://www.ompi.org
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a) Portada de transmision de la demanda. De conformidad con el parrafo 3.b) xii) del
Reglamento, el demandante estara obligado a enviar o transmitir su demanda junto con la
portada de transmision de la demanda prevista en el Anexo A del presente Reglamento
que aparece publicada en el sitio Web del Centro. En caso de que esté disponible, el
demandante utilizara la versién que figura en el mismo idioma o idiomas que los del
acuerdo o acuerdos de registro relativos al nombre o nombres de dominio objeto de la
demanda.

b) Notificacion al registrador. El demandante suministrard una copia de la demanda al
registrador o registradores interesados al mismo tiempo que presenta la demanda al
Centro.

¢) Instrucciones relativas a la notificacion de la demanda. De conformidad con el
parrafo 4.a) del Reglamento, el Centro remitira la demanda al demandado, junto con las
instrucciones establecidas en el Anexo B del presente Reglamento que aparecen
publicadas en el sitio Web del Centro.

5. Examen del cumplimiento de las formalidades

a) Notificacion de defectos. El Centro examinara la demanda en un plazo de cinco (5)
dias naturales a partir de la recepcion de la demanda a fin de determinar si cumple los
requisitos formales de la Politica, el Reglamento y el Reglamento Adicional, y notificara al
demandante y al demandado cualquier defecto en la demanda.

b) Retirada. Si el demandante no subsana los defectos observados por el Centro en el
plazo previsto en el parrafo 4 del Reglamento (es decir, cinco (5) dias naturales), el
Centro notificard al demandante, al demandado y al registrador o registradores
interesados que se considera retirada la demanda.

c) Reembolso de las tasas. Salvo que el demandante confirme su intencién de volver a
presentar una demanda al Centro después de que se haya considerado retirada, el Centro
reembolsara al demandante la tasa pagada con arreglo al parrafo 19 del Reglamento, una
vez descontada la cantidad correspondiente a la tasa de tramitacién, tal y como se
estipula en el Anexo D.

6. Nombramiento del administrador del procedimiento

a) Notificacion. El Centro informara a las partes del nombre del miembro del personal del
Centro que sera el administrador del procedimiento, asi como las sefias para ponerse en
contacto con él; esta persona se responsabilizara de todas las cuestiones administrativas
relacionadas con la controversia y con las comunicaciones que se efectien al grupo
administrativo de expertos.

b) Responsabilidad. El administrador del procedimiento podra proporcionar asistencia
administrativa al grupo administrativo de expertos o a un miembro del grupo, pero no
estara facultado para resolver cuestiones de fondo relacionadas con la controversia.

7. Procedimiento para el nombramiento de los miembros del grupo de expertos

a) Candidatos de las partes. Cuando se solicite a una parte que remita los nombres de
tres (3) candidatos a fin de que el Centro considere su nombramiento en calidad de
miembros del grupo de expertos (es decir, de conformidad con los parrafos 3.b) iv), 5.b) v)
y 6.d) del Reglamento), esa parte proporcionara, por orden de preferencia, los nombres
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de tres candidatos y las sefias para ponerse en contacto con ellos. Al nombrar un
miembro del grupo de expertos, el Centro respetara el orden de preferencia indicado por
las partes, siempre y cuando esto sea factible.

b) Presidente del grupo de expertos

i. El tercer miembro del grupo de expertos nombrado de conformidad con el parrafo 6.e)
del Reglamento sera el Presidente del grupo de expertos.

ii. Cuando, en virtud del parrafo 6.e) del Reglamento, una parte no indique al Centro
ningun orden de preferencia en relacion con el Presidente del grupo de expertos, el
Centro no obstante nombrara un Presidente.

iii. Sin perjuicio del procedimiento previsto en el parrafo 6.e) del Reglamento, las partes
podran convenir conjuntamente en la identidad del Presidente del grupo de expertos, en
cuyo caso notificaran por escrito al Centro dicho acuerdo a mas tardar en el plazo de
cinco (5) dias naturales contados a partir de la recepcion de la lista de candidatos prevista
en el parrafo 6.e).

¢) Incumplimiento del demandado

Cuando el demandado no envie el escrito de contestacion o no efectue el pago previsto
en el parrafo 5.c) del Reglamento antes del plazo determinado por el Centro, este ultimo
pasara a nombrar el grupo administrativo de expertos de la manera siguiente:

i. si el demandante ha optado por un grupo administrativo de expertos compuesto de un
unico miembro, el Centro nombrara ese miembro a partir de la lista de expertos publicada
por el Centro;

ii. si el demandante ha optado por un grupo administrativo de expertos compuesto de tres
miembros, el Centro nombrara, siempre que sea factible, un miembro del grupo de
expertos de entre los nombres presentados por el demandante, y el segundo miembro y el
Presidente a partir de la lista de expertos publicada por el Centro.

8. Declaracion

De conformidad con el parrafo 7 del Reglamento, antes de su nombramiento en calidad
de miembro del grupo de expertos, un candidato estara obligado a remitir al Centro una
Declaracion de independencia e imparcialidad utilizando el formulario que figura en el
Anexo C del presente Reglamento Adicional y que esta publicado en el sitio Web del
Centro.

9. Tasas

En el Anexo D del presente Reglamento Adicional figuran las tasas aplicables al
procedimiento administrativo, que estan publicadas en el sitio Web del Centro.

10. Limite de palabras

a) El limite de palabras en virtud del parrafo 3.b) ix) del Reglamento sera de 5.000
palabras.

b) El limite de palabras en virtud del parrafo 5.b) i) del Reglamento sera de 5.000
palabras.
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c) A los fines del parrafo 15.e) del Reglamento, no habra limite de palabras.

11. Modificaciones
Sin perjuicio de lo establecido en la Politica y el Reglamento, el Centro podra modificar el
presento Reglamento Adicional haciendo uso de sus facultades exclusivas.

12. Exoneracion de la responsabilidad

Salvo en el caso de infraccién deliberada, ni el grupo administrativo de expertos, ni la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual ni el Centro seran responsables ante
una parte, un registrador interesado o la ICANN de cualquier acto u omisién en relacién
con el procedimiento administrativo.
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