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INTRODUCCION

Con el surgimiento de Internet hace aproximadamente 40 afios, importantes
consecuencias ocurrieron en todos los ambitos, muy especialmente en el escenario juridico el
cual en épocas recientes se ha encontrado con la imperativa e inaplazable exigencia de proveer
regulacion dirigida a este nuevo fenémeno tecnologico que ha revolucionado en un brevisimo

periodo la forma de comunicaciéon del ser humano.

Las subitas implicaciones que la red de redes, mejor conocida como Internet, han
generado en relacién con toda clase de derechos, presentan una imperiosa necesidad de
atender los conflictos surgidos entre los derechos previamente reconocidos y regulados, y esos

otros inéditos y sin precedente para su reglamentacion.

Los nombres de dominio son un claro ejemplo de nuevas figuras que exigen legislacion
inmediata a efecto de evitar lagunas legales que constituyan el espacio ideal para la aparicién de
actividades ilicitas y arbitrarias, especialmente en relaciéon con los signos distintivos protegidos
por el régimen de propiedad intelectual, muy particularmente en referencia con las marcas, en
virtud de que éstas y los citados nombres de dominio comparten caracteristicas intrinsecas que

provocan mayores controversias entre los titulares de ambos.

En atencién a tan apremiante demanda, organizaciones y personas implicadas en la
problematica se abocaron a elaborar e instituir medios y normatividad que permitan solucionar
los problemas recientemente surgidos asi como instaurar un orden oportuno. En estos
términos, el resultado de dichos esfuerzos fue la creaciéon de la Politica Uniforme para la
Resolucién de Controversias y su Reglamento en el ano de 1999, mismos que constituyen el
principal cuerpo de preceptos para regular el conocimiento y solucién de conflictos que

involucran nombres de dominio a nivel internacional.

Asi las cosas, en el presente trabajo se efectia un estudio del mecanismo dedicado a la
resolucion de controversias en materia de nombres de dominio con el fin de conocer su
efectividad, desarrollo y resultados arrojados desde su entrada en vigor, en virtud de que cada

una de las resoluciones dictadas de conformidad con el procedimiento administrativo



establecido por la Politica uniforme de solucién de controversias en materia de nombres de

dominio y su Reglamento dan luz y sientan precedentes para el perfeccionamiento del sistema.

El primer capitulo de esta tesis esta dedicado a la introduccion a Internet, dedicandose
brevemente a la faceta técnica e histérica de los mismos con el fin de comprender su
conformacién y funcionamiento y asi conocer con exactitud a qué problemas se enfrenta su
regulaciéon y las causas de los conflictos que se suscitan en razén de su naturaleza, en
consecuencia, se aborda la historia y concepto de Internet que dio lugar a los nombres de

dominio.

De igual manera dentro de este apartado se analiza al organismo encargado de las
labores de administracién y coordinacion de todo el sistema de nombres de dominio, como es
la Corporacion de Asignacion de Nombres y Numeros de Internet (ICANN, por sus siglas en
inglés), su gestacion y procedimientos que se celebraron para lograr institucionalizar al sistema

de Internet, anarquico y descentralizado por definicion.

En este primer capitulo se da especial atencién a la estructura y funcionamiento de la
ICANN, haciendo un estudio detallado de los 6rganos que la integran y atribuciones de cada
uno, asi como del régimen econdémico que tiene una corporacién cuyo animo es
completamente no lucrativo. De igual manera se presentan las posturas que actualmente
existen en relaciéon de la conservacion de la ICANN del modo en que hasta hoy ha existido o,
por el contrario, que pugnan por la sustitucién de la corporacién por un organismo

internacional de caracter publico y con facultades de autoridad.

Una vez que han sido planteados los conceptos basicos y antecedentes de Internet, el
Capitulo Segundo comprende el estudio completo de los nombres de dominio incluyendo su
concepto y naturaleza juridica, dentro del cual se puntualiza la clasificacién de los mismos. El
registro de los nombres de dominio es un tema de vital importancia para comprender la
posterior explicacion de como operan los mismos y las razones que justifican las limitadas
pretensiones que pueden exigirse dentro de un procedimiento administrativo en contra del
titular de un dominio, consecuentemente se pormenorizan los organismos autorizados para

otorgar registros de nombres de dominio y el procedimiento para dicho registro.

i



Dentro de este Capitulo segundo también se estudia la referencia que existe entre los
nombres de dominio con la Propiedad Intelectual, tema medular del presente trabajo; por lo
mismo, se efectia un escrupuloso analisis de la relacién entre los nombres de dominio, los
signos distintivos y otros derechos, como son las marcas, los nombres internacionales de
sustancias farmacéuticas no sujetos a apropiaciéon, los nombres de organizaciones
internacionales, los nombres de personas, las indicaciones geograficas, las denominaciones de

origen, los nombres comerciales y los derechos de autor.

El capitulo tercero intitulado “La resolucién de controversias en materia de nombres
de dominio. Regulacién juridica de la misma” se destina completamente al ambito procesal del
tema. En ¢l se atiende a los organismos autorizados para resolver controversias en materia de
nombres de dominio autorizados por la ICANN a lo largo del planeta y se otorga especial
reflexiéon a la Politica uniforme para la resolucién de controversias y su Reglamento de los

cuales deriva el Procedimiento administrativo especial en materia de nombres de dominio.

Una vez que ya se ha emprendido de lleno el estudio de este Procedimiento
administrativo especial, en el mismo capitulo tercero se analizan sus caracteristicas y
peculiaridades, etapas procesales, sujetos que intervienen en ¢l junto con sus atribuciones,
derechos y obligaciones y las actuaciones procesales en general. De igual modo se estudian los
costos y duracién del procedimiento administrativo asi como la conclusion del mismo a través

de la resolucion final y su ejecucion.

El cuarto y ultimo capitulo utiliza una metodologia de deduccién en virtud de que en
este apartado se efectia un analisis casuistico de numerosas resoluciones entre las que se
encuentran las mas representativas y que aportan mas luz para poder establecer principios y
lineamientos generales que sienten criterios y antecedentes en la futura resolucién de
controversias en materia de nombres de dominio de conformidad con la Politica Uniforme de

solucion de controversias y su Reglamento.

A lo largo de este capitulo se aterrizan las principales dificultades que se presentan al

aplicar la Politica Uniforme y su Reglamento a fin de analizarlas a la luz de los casos practicos,

il



en consecuencia, se atienden aquellos puntos que dan lugar a interpretaciones contradictorias
con el objeto de dilucidar qué postura se ha adoptado en la mayoria de los casos en que se ha
presentado y que ha propiciado que un Grupo de expertos se encuentre en la necesidad de

pronunciarse al respecto debido a la ambigtiedad de los cuerpos reglamentarios.

Entre los temas mas sobresalientes encontramos la competencia de los panelistas y la
obligatoriedad por parte de los demandados de someterse al procedimiento, la identidad y
similitud en grado de confusién entre las marcas y los dominios y los criterios para
determinatlo, los supuestos en que se cuenta con derechos o interés legitimo sobre un

dominio, la mala fe en el registro y en el uso de los dominios, entre otros temas.

Asi las cosas, al conjugar todas las cuestiones antes mencionadas se pretende extraer los
precedentes que se han sentado en los afios que se ha aplicado la Politica uniforme de solucién
de controversias en materia de nombres de dominio y su Reglamento asi como identificar los
elementos que permitan integrar un cuerpo normativo mas completo y cabal en materia de

solucidn de controversias en materia de nombres de dominio.
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CAPITULO I
LA REGULACION JURIDICA DE INTERNET

1. Breve introduccion a Internet y al sistema de nombres de dominio (conocido

como DNS por sus siglas en inglés).

El objeto principal de analisis del presente trabajo es la Politica uniforme de
solucion de controversias en materia de nombres de dominio y los resultados que arroja la
aplicacion de este mecanismo alternativo de solucién de disputas, no obstante, para llegar a
ese punto es necesaria la introducciéon al tema de manera légica y secuencial tanto en su
faceta juridica como en la técnica, para lo cual es indispensable abordar el medio en que
surgen y operan los nombres de dominio por los cuales eventualmente resultan los

conflictos a estudiar en los capitulos subsiguientes.

Comenzando por el aspecto mas amplio, el medio en que se contienen los nombres
de dominio es el ya mundialmente conocido “Internet” del cual hablaremos a continuacién

para entender los antecedentes y surgimiento de los nombres de dominio.
1.1. Historia y concepto de Internet

En la época de la guerra fria, a comienzos de la década de los sesentas, se cred en los
Estados Unidos de América la Agencia Gubernamental de Proyectos de Investigacion,
conocida por sus siglas en inglés como “A.R.P.A” (Adpanced Research Projects Agency), bajo el
control del Departamento de Defensa. Su misién era desarrollar un sistema militar de
comunicaciones en red disefado especificamente para interconectar computadores en
forma descentralizada que pudieran continuar operando aun en el caso de que alguno o
varios de sus puertos de comunicaciones fueran destruidos durante un ataque enemigo.
Posteriormente esta tecnologia se usé para interconectar universidades y centros de

investigacion dentro de los EUA y a esta red se le conocié como ARPANET.
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En 1979 ARPANET crea la primera comision de control de la configuraciéon de
Internet y tras varios afios de trabajo, por fin en 1981 se termina de definir el protocolo
Transfer Control Protocol/ Internet  Protocol (TCP/IP), que en espafiol se puede traducir
Protocolo de Control de Transferencia/Protocolo de Internet, y asi ARPANET lo adopta
como estandar en 1982, mismas que constituyen las primeras referencias a Internet, como
"una serie de redes conectadas entre si”’. Internet es la abreviatura de Inserconnected Networks,

es decir, Redes interconectadas, o red de redes.

En 1983 ARPANET se separa de la red militar que la origin6, de modo que ya sin
fines militares se puede considerar esta fecha como el nacimiento de Internet. De esta
forma se crearon una gran cantidad de servicios y se provocéd un importante avance en el
desarrollo de la red. Posteriormente se produce la conexion a Internet de Europa en 1990

hasta dar completa apertura a la red que se volvié accesible mundialmente.

Dentro de esta red de redes se puede acceder a servicios especificos y entre los

principales que coloca a nuestra disposicién encontramos los siguientes:

E/ corveo electronico.
Mediante una direccién de correo electrénico los usuarios de Internet en cualquier
parte del mundo pueden escribir y enviar mensajes, documentos, fotos, graficos, musica o

cualquier tipo de archivos.

Grupos de discusion o newsgroups.

Estos son foros en linea, donde cada cual puede exponer su opinién, comentar lo
que otro ya ha escrito o plantear temas nuevos. Por lo general, la informacién publicada en
estos foros permanece visible por varios dfas, garantizando una amplia participacion de las

personas sin necesidad de horarios comunes.

Listas de correo.
Proporcionan un mecanismo simple y eficiente para el intercambio de mensajes

electrénicos entre personas interesadas en un mismo tema. Los mensajes enviados a la lista
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son distribuidos a todos sus suscriptores. A diferencia de los foros, no es necesario dirigirse
a ningun lugar en la red, ya que los mensajes llegan automaticamente a nuestro buzén

virtual, junto al resto del correo electrénico normal.

Chat, teleconferencia y videoconferencia.

En los casos arriba expuestos, se establece comunicaciéon con otras personas en la
red por medio de mensajes y sin necesidad de estar conectados al mismo tiempo. Existen
también servicios de conversacién, por medio de los cuales se puede ver en la pantalla lo
que otros usuarios escriben en el momento, comunicandose en tiempo real. Nuevas
tecnologias permiten conversar con otros usuarios no tan soélo escribiendo en la pantalla,
sino también hablando por un micréfono y escuchando la voz por las bocinas de la
computadora. Del mismo modo, con modernas camaras que se integran a la computadora,

se puede ver al interlocutor.

Transferencia de archivos (FTP, File transfer protocol).
Los servidores FTP, son depositos de archivos, donde se puede obtener copias de
programas, documentos e imagenes para experimentar por un tiempo limitado con los

mismos.

La telararia mundial o World Wide Web (www por sus siglas en inglés).

El World Wide Web es un sistema que hace mucho mas facil compartir y encontrar
datos en Internet, ya que todo se maneja por medio de “sitios” de Internet. Es el servicio
mas popular del Internet ya que plantea la disponibilidad en linea de millones de paginas
informativas sobre los mas diversos topicos en numerosos idiomas. Practicamente, cada
persona conectada a la red tiene la posibilidad de publicar informacion al colocarla en linea,
de tal forma que navegando por la red se puede acceder a ella. Cada pagina o portal de
Internet que contiene informacion es identificada por una serie de cédigos numéricos que

indican la localizaciéon de los sitios que el usuario desea contactar, pero por ser tan
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numerosas se necesitd idear una forma en que los seres humanos pudieran mas facilmente

. . - , ., - 1
recordar e identificar los sitios, lo cual conllevd a la creacion de los “nombres de dominio™.

De todos los recursos y servicios que proporciona Internet, éste dltimo es el que a
nosotros ocupa principalmente ya que a través de él se crean y funcionan los nombres de

dominio.

1.2. Los nombres de dominio. Concepto y funcién.

Un nombre de dominio es una forma simple de direcciéon de Internet formado por
un conjunto de caracteres, como pueden ser letras, numeros, guiones, etcétera. En virtud de
que el camulo de informacién que se puede hallar en Internet es ingente, ha sido necesario
idear y recurrir a un método que facilite la localizacion de sitios en Internet. Los nombres de
dominio efectian esta funcién en virtud de que es posible asociar el conjunto de caracteres
con la identidad de una persona, organizacién, empresa, idea, grupo o con algin otro
concepto, lo cual deriva en que sea mucho mas sencillo para los usuarios recordar este tipo
de identificadores que recordar la forma codificada de las direcciones de los sitios de

Internet compuesta por una serie de nimeros binarios.

1.3. El Sistema de nombres de dominio

A fin de dar estructura, organizacién y funcionamiento a la enorme cantidad de
nombres de dominio se ha creado el Sistema de nombres de Dominio (mejor conocido
como DNS por sus siglas en inglés). E1 DNS es un complejo mecanismo que permite la

traduccion de los caracteres que conforman los nombres de dominio a direcciones

! Para mayor abundamiento en el tema remitirse a los siguientes trabajos: HERRERA VALDEZ, Sergio
Enrique, Descripcion, funcionamiento y diseiio de WWW a través de multimedia ¢ INTERNET, México, 1998 Tesis
(Ingeniero en Computacién), UNAM, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragén; LOPEZ
GAYOSSO, Victor Hugo, La contribucion de INTERNET a la informdtica juridica contempordanea, México, 1998
Tesis (Licenciado en Derecho) UNAM, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragén; RODRIGUEZ
CORTES, Luis Manuel, Las nuevas tecnologias de informacion en las comunicaciones internacionales : INTERNET una
tecnologia sin fronteras o una telaraiia de computadoras y de informacion, México, 1998, Tesis (Licenciado en Relaciones
Internacionales)-UNAM, Facultad de Ciencias Politicas y Sociales; SALAZAR SANCHEZ, Aida Dolores,
Introduccion a Internet, México, 2000 Tesis (Ingeniero Mecanico Electricista), Facultad de Estudios Superiores
Cuautitlan.
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exclusivamente numéricas, conocidas como direcciones de Protocolo de Internet (IP por
sus siglas en inglés), y viceversa. La implementacion mas difundida actualmente del
protocolo IP identifica a los servidores a través de numeros binarios. Las direcciones IP
identifican univocamente a las maquinas conectadas a una red, permitiendo la comunicacion
entre éstas con el objetivo de acceder o brindar multiples servicios. Gracias a este sistema
los codigos numéricos se traducen en palabras o elementos mas sencillos de identificar,

memorizar y deducir para el usuario.

1.4. La Autoridad de Internet para Numeros Asignados (conocida en inglés como

Internet Assigned Numbers Authority (IANA por sus siglas en inglés).

La TANA, quien en un principio era parte de los Estados Unidos de América -
puesto que este pafs fue el creador de Internet- y controlada por su gobierno, fue quien
tuvo originalmente el papel como responsable de vigilar y asignar las direcciones del
protocolo de Internet y de coordinar que dicha asignaciéon se hiciera conforme a los
estandares técnicos necesarios para el buen funcionamiento del DNS, incluyendo la

delegacion de los nombres de dominio de nivel superior.

2. La Corporacion de Asignacion de Nombres y Niumeros de Internet (mejor

conocida como ICANN por sus siglas en inglés).

2.1. Concepto y naturaleza juridica.

La Corporacion de Asignaciéon de nombres y Numeros de Internet ICANN por sus
siglas en inglés) es definida en sus propios estatutos como “una corporacion constituida
bajo las leyes del estado de California, EUA, cuyo principal domicilio estara en el condado

de los Ange]es, California, en funciones a partir del 6 de noviembre de 1998,

2 Articulo 1 de los Estatutos de la ICANN, que se pueden consultar en la siguiente direccion:
www.icann.org/bylaws.
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Es una organizacién privada sin fines de lucro, responsable de asignar direcciones
numéricas de Protocolo de Internet (IP), nombres de dominio y de las funciones de

administracion del Sistema de nombres de dominio.

Se considera que la ICANN es una persona moral de derecho privado dado que no
depende ni es parte de ningin gobierno estatal ni mucho menos un organismo internacional
perteneciente al sistema de Naciones Unidas, sino que es una entidad privada en la que
participa todo aquél que esté relacionado con el sistema de Internet y los nombres de
dominio e interesado en ser parte de ¢l, lo cual no implica que el servicio sea restringido,

por el contrario, se busca que atienda al interés publico.

Asi las cosas, a fin de dar uniformidad y orden al gran y creciente nimero de
nombres de dominio es necesario que toda la organizaciéon y concesion esté a cargo de una
sola fuente, asi se evitan duplicidades y confusiones en las direcciones. Por la naturaleza
global y descentralizada de Internet, no existe ninguna autoridad central que controle su
funcionamiento, sin embargo existen grupos y organizaciones que se dedican a coordinar de
alguna manera el trafico y crecimiento de Internet, y entre las labores que desempefian para
lograr este fin se encuentra la asignacion de las direcciones y nombres de dominio a los

solicitantes que desean conectarse a Internet.

La organizacién abocada a esta tarea es la Corporacion de Asignacion de Nombres y

Numeros de Internet ICANN, por sus siglas en inglés).

2.2. Antecedentes de la ICANN.

En un principio, Internet se fue desarrollando sin la presencia de un orden central ni
de ninguna entidad que lo proporcionara, lo que después de un tiempo derivé en la
necesidad de actuar en consecuencia, de manera que en el afio de 1997, se decidi6 privatizar
el DNS con el fin de proporcionatle organizacion para beneficio tanto de usuarios como de
proveedores del servicio manejado mediante el Sistema de nombres de dominio, lo cual

traerfa como consecuencia aumentar la competencia y facilitar la participacion internacional
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en su administracion, ya que estando institucionalizada y regulada la entidad encargada del
DNS, serfa mucho mas accesible para los interesados la presentaciéon de aportaciones y el

tomar un papel activo en relaciéon con el objeto de organizacion.

2.3. Origen y surgimiento de la ICANN

Como consecuencia de la Propuesta del Gobierno de los Estados Unidos de
América y con la aprobacién de sus estados miembros, la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), quien tenfa —y hasta la fecha mantiene- un gran interés en el
tema debido a que los nombres de dominio estan {ntimamente relacionados y afectan a la

propiedad intelectual, emprendié un proceso internacional de consultas desde 1998,

Para que esta intervenciéon de los interesados fuera efectivamente actualizada, se
publicé una invitacién a formular comentarios sobre la gestion del DNS. Con esta
invitacion se buscaba la participacion del publico interesado con respecto a la creacion de
un marco general relacionado con el DNS, la politica para el registro de los nombres de

dominio y su relacién con las marcas.

Con base en los comentarios recibidos, fue publicada la llamada “Propuesta para
mejorar la gestion técnica de los nombres y direcciones de Internet” la cual se conoce como
“El libro verde”. El Libro Verde presenta para debate varias medidas relativas a la gestion
de DNS, incluida la creacion, por el sector privado, de una nueva entidad con sede en los
Estados Unidos de América y administrada por un Consejo de Administracién mundial y

funcional.

Finalizado el periodo para presentar comentarios, en 1998 se publicé la
“Declaracion de politica sobre la administracion y direcciones de Internet”, conocido como
el “Libro Blanco”. En el Libro Blanco se reiteraba la idea de crear una nueva empresa
privada, sin fines de lucro, responsable de coordinar las funciones especificas del DNS en

beneficio de Internet en su conjunto y de sus usuarios.

3 El papel de la OMPI en este proceso se aborda con mayor amplitud en el punto 3 de este mismo capitulo.
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Con esta idea de crear una empresa privada no se pretendia excluir a ninguno que
pudiera aportar algo tutil para la organizacion del DNS, por el contrario, se consideraba que
las organizaciones internacionales podtian proporcionar conocimientos técnicos especificos
o actuar como asesores de la nueva entidad, pero lo que se queria evitar era que los
gobiernos nacionales en calidad de soberanos o las organizaciones intergubernamentales en
calidad de representantes de los gobiernos, participaran directamente de la administracion

de los nombres y direcciones de Internet.

Una vez recopilados y ordenados todos los comentarios y sugerencias recibidas,
bajo un amplio consenso, en el Libro Blanco se contenia el mandato en virtud del cual tuvo
lugar el proceso que condujo a la creacién de la Corporacion de Asignacion de Nombres y
Nuameros de Internet (ICANN por sus siglas en inglés) en el afio de 1998. A la par se
establecié un reglamento para la misma, y se nombré un Presidente, un Jefe Ejecutivo y un
Consejo de Administracion. Junto con estas labores estructurales siempre se enfatizé la
vocacion de la ICANN como una entidad estable que administra la base de datos unica de
nombres de dominio a favor del interés publico, proveedora de un sistema de direcciones

para el uso de la comunidad global de Internet.

La ICANN surgi6 para ser responsable de la coordinaciéon de la administracion de
los elementos técnicos del DNS a fin de garantizar la existencia univoca de los nombres de
dominio, de manera que todas las direcciones sean validas. Para ello se encarga de
supervisar la distribuciéon y concesion de los nombres de dominio por medio de una

delegacion de esta funcidn, la cual correspondié a la IANA.

Arriba se mencioné que la IANA en un principio era controlada por el gobierno de
los Estados Unidos de América, pero bajo esa intencion de deslindar al sistema de nombres
de dominio de cualquier gobierno, fue posteriormente absorbida por la ICANN vy asi
actualmente ésta continia realizando la distribucién de direcciones a las entidades
registradoras nacionales, pero siempre bajo el mandato de la ICANN. Es decir, de todas las
funciones con que cuenta la ICANN, la de asignar nombres de dominio corresponde a uno

de sus departamentos: la IANA.
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Con base en todo lo anterior se concluye que la ICANN esta dedicada a preservar la
estabilidad operacional de Internet, promover la competencia, lograr una representacion
amplia de Internet y desarrollar las normativas adecuadas para satisfacer su cometido,

siempre basado en el consenso.

2.4. Estructura y funcionamiento del ICANN.

Los Estatutos originales que rigen a la ICANN datan de noviembre de 1998, aunque
posteriormente se les hicieron varias reformas, por lo que la dltima version corresponde a
octubre de 2003. En estos Estatutos se contiene toda la estructura y la funcién de la

ICANN, asf como los principios que le rigen, entre otros aspectos.

Una de las misiones de la ICANN es la coordinaciéon de un sistema unico de
nombres de dominio para asegurar la operaciéon segura y estable de los sistemas de

identificacion de Internet, es decit, de los nombres de dominio.

De forma mas particular, la ICANN coordina la ubicacion y la asignaciéon de los
identificadores para Internet, es decir, los nombres de dominio, que en conjunto forman el
sistema de nombres de dominio; coordina la politica de desarrollo relacionada con las
funciones técnicas, es decir, otorga lineamientos para que la asignacion y coordinacion de

los nombres de dominio se desarrolle de forma apropiada y funcional.

Al hacer lo anterior, la ICANN sigue una serie de principios a fin de cumplir de
forma cabal su cometido, entre ellos se cuentan la estabilidad, la seguridad y la confianza en
su operacion, asi como un desempefio global e incluyente, pero a su vez respetando y
promoviendo la creatividad y la innovacién y permitiendo el flujo de informacién para no

entorpecer la operacion veloz y libre de fronteras territoriales que caracterizan Internet.

Otro aspecto que la ICANN vy su trabajo promueven en todo momento es la libre
concurrencia, y la competencia leal y justa en los mercados para el beneficio tanto de

consumidores como de empresarios, para lo cual se apoya en principios de transparencia y
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promocion de la asesorfa profesional a los interesados y relacionados con la ICANN vy sus

funciones.

2.5. Organos de la ICANN.

Para el correcto desempeno de la Corporacion se estructura dividiendo las

principales tareas y asignandolas a sendos 6rganos que desempefian funciones especificas:

1. Junta Directiva

2. Director General

3. Ombudsman

4. La Organizacion de Apoyo de Direcciones (ASO por sus siglas en inglés).

5. Comités de Asesoria

1. La Junta Directiva. Por la misma finalidad y vocacién internacional que tiene la ICANN, se
busca que en las personas que tienen a cargo su gobierno exista pluralidad de
nacionalidades, a fin de diversificar e integrar las mas variadas ideas y principios.

Las facultades conferidas a la ICANN son ejecutadas por una Junta Directiva,
misma que toma sus decisiones con un sistema de votaciéon en el cual se requiere de
mayorfa para que sean aprobadas. La principal funcién de la Junta es supervisar el proceso
de desarrollo de normas y politicas, esto es, trabajar en los lineamientos que regulan el

funcionamiento de la ICANN asi como de las materias y elementos que administra y regula.

En consonancia con el principio de transparencia que rige el desempefio de la

ICANN se ha establecido la obligacion de mantener un sitio oficial de Internet de la
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Corporaciéon® en el que se debe presentar al pablico —entre otros datos- un calendario en
que se manifiesten las juntas que celebre la Junta Directiva y los Comités de la ICANN; los
asuntos o temas pendientes a tratar y desarrollar; el presupuesto y estado financiero de la
Corporacion; anuncios y novedades que puedan ser del interés del publico; y los

comentarios y aportaciones de los interesados.

Todas las resoluciones y decisiones que resulten de las sesiones celebradas por la
ICANN deben ser publicadas para que cualquier interesado se encuentre en posibilidades

de consultarlas y manifestar su opinién al respecto.

2. Director General. Otro de los 6rganos de gobierno de la ICANN es el Director General de

la ICANN quién estd a la cabeza del personal, como representante de la corporacion.

3. El Ombudsman. En dado caso que un particular considerase que ha recibido un trato
injusto por parte de la ICANN o que ésta no cumple con sus funciones adecuadamente,

existe un o6rgano dentro de ella dedicado a conocer de estas quejas: el Ombudsman de la

ICANN.

Su funcién principal es actuar como un interventor neutral que evaluara de manera
imparcial las quejas que se hagan al desempefio de los demas 6rganos de la Corporacion.
Todo esto con el fin de dar equilibrio entre los particulares y la ICANN para que resalte el
caracter justo y de servicio de la misma, ya que en ningiin momento se debe considerar que
la ICANN tiene poderes de mando, lo unico con lo que cuenta es con facultades de

coordinacion.

4. La Organizacion de Apoyo de Direcciones (ASO por sus siglas en inglés). Su funcion es asesorar y
dar apoyo a la Junta con respecto a temas relacionados con la operacién, manejo y
asignacion de las direcciones de Internet y la politica y lineamientos para dicho fin. Es el
6rgano de apoyo enfocado especificamente a las actividades relacionadas con las direcciones

de Internet y las pautas que la ICANN atiende para ello.

4 Tal sitio es el www.icann.org,
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Existen dentro de su estructura varios 6rganos dedicados a actividades especificas
que requieren mayor nivel de especializacién, entre las mas notorias podemos encontrar la
Organizacion de Apoyo para Nombres de Codigos de Paises y la Organizaciéon de Apoyo
para Nombres Genéricos, ambas dedicadas a la regulaciéon de los tipos de nombres de

.. . . , 5
dominio que se describen en sus respectivos  titulos’.

5. Comités de Asesoria. Dichos Comités son numerosos pues su existencia depende de la
actividad que desarrollan, entre los mas notorios se cuentan el Comité de Asesorfa
Gubernamental, que es el enlace entre los gobiernos estatales y otros organismos, y la
ICANN; el Comité de Asesorfa para la Seguridad y la Estabilidad, que se encarga de crear y
mantener el marco necesario para que existan estos dos elementos dentro de la ICANN

(Security and Stability Advisory Committee).

Ademas de lo anterior, la ICANN busca en todo momento el beneficio de los
particulares, y por tanto, estd abierta a todo tipo de sugerencias y aportaciones externas que
puedan contribuir a dicho fin, por lo tanto busca y aprovecha la existencia de expertos fuera
de la ICANN, ya sea en el sector publico o en el privado, de esta forma tiene la fuente mas

completa de aportaciones que contribuyen a la excelencia en su desempefio.

Otra de las caracteristicas de la ICANN que es consecuencia de la naturaleza del
objeto que regula, en este caso Internet, es la constante actividad de revision que efectda.
Periédicamente esta obligada a realizar una revision del desempefio y operaciéon de sus
6rganos y componentes para asegurarse de que cumplen de manera efectiva los principios y

fines de la ICANN.

2.6. Régimen econémico de la ICANN.

La ICANN es una organizaciéon no lucrativa, tal como se establece en sus propios

p . . . )
Estatutos’. La manera en que financia su funcionamiento es como la de la mayoria de las

> ILa descripcion precisa de cada uno de estos tipos de nombres de dominio se aborda en el capitulo II de esta
tesis.
¢ Dichos Estatutos se pueden consultar en el sitio de Intetnet www.icann.org/bylaws
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entidades sin fines de lucro, es decir, la Junta de Gobierno establece cargos y costos por los
servicios y beneficios que provee la ICANN, con el proposito de recuperar y cubrir las
erogaciones que por el propio funcionamiento efectia la ICANN. Asimismo, planea su
presupuesto de manera tal que pueda tener una reserva econémica razonable a fin de prever

contingencias y gastos no planeados.

Es importante destacar que la ICANN tiene a su cargo una labor exclusiva de
coordinacién y administracion técnica con respecto a los nombres de dominio, para lo cual
a su interior se organiza en distintos 6rganos de gobierno y cuerpos con funciones
especificas, y a la vez recibe apoyo externo a fin de dar el mejor servicio posible a los

usuarios de Internet que recurren a los nombres de dominio.

2.7. Propuestas para sustituir a la ICANN por un organismo internacional de

caracter publico y con facultades de autoridad.

En vista del importante e indispensable rol que ha desempefado la ICANN, nuevas
propuestas e inquietudes a su respecto comenzaron a surgir. En relacion con esto se efectud
la “Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informacién” (CMSI) bajo auspicio de la

Organizacion de las Naciones Unidas (ONU) y planeada para desarrollarse en dos fases.

La primera tuvo lugar en Ginebra acogida por el Gobierno de Suiza, en diciembre
de 2003. En ésta se abord6 toda una gama de temas relacionados con la sociedad de la
informacién y se adoptaron una Declaracion de Principios y un Plan de Accion. La segunda
fase se planeo para tener lugar en Tunez acogida por el Gobierno de Tunez, en noviembre

de 2005.

Esta Cumbre es de vital relevancia para nuestro tema ya que en ella se plantean
significativas propuestas relacionadas con la ICANN. En ella participaron representantes de
todos los actores interesados en el tema, incluyendo a representantes de los gobiernos, de

organizaciones no gubernamentales y empresarios representados por la Camara de
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Comercio Internacional, lo cual es logico, ya que estos sectores han sido en responsable de

la creacion e implementacion de tecnologfa y comunicaciones.

Es importante destacar que la CMSI resalta que su principal motor y razén de ser es
la gran implicacién que hoy dia tienen las comunicaciones y la informacién sobre la
sociedad actual y llama la atenciéon hacia la fuente de progreso que puede obtenerse en caso
de lograr una mejor integraciéon mundial, ya que Internet —entre otros instrumentos

tecnolégicos- puede revolucionar la interaccién a nivel mundial de forma inédita.

El punto medular que a nuestro tema ocupa es que dentro de esta Cumbre fue
discutida la propuesta de que la ICANN sufra una transformacion a fin de integrarse como
parte de la Organizaciéon de las Naciones Unidas. A este respecto hay dos posturas
principales: aquella que abandera la ONU vy ciertos gobiernos apoyan, consistente en que
efectivamente la ICANN forme parte de un organismo internacional de caracter publico
como lo es la ONU; y la posicion contraria, que plantea la negativa rotunda a que la
ICANN deje su naturaleza privada, sostenida por los empresarios cuya principal

representacion es dada a través de la Camara de Comercio Internacional.

A continuacién se presentan de forma sucinta los argumentos principales de cada

una de las posturas:

® A favor de que la ICANN forme parte de la Organizacion de las Naciones Unidas.

En este sentido se afirma que Internet requiere de la participacion de todos los
afectados e interesados, tanto del sector publico como del privado, y que no existe Internet
para un solo grupo o sector, sino que es un recurso global y pablico del que nadie es duefio

pero a su vez a todos puede llegar a beneficiar y en que todos tienen interés.

El principal argumento es que la ONU tiene una vocacién mas universal e
internacional que ninguna otra organizaciéon del mundo, por lo que los intereses de todos

estaran representados ahi, lo que devengarfa en un mejor control y desempefio de las
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comunicaciones y sistemas, puesto que los Estados, que son quienes conforman a la ONU
estan en posibilidades y legitimados para proveer la regulacién y cotos legales como sélo los

Estados soberanos tienen capacidad de hacer.

Por otra parte, se considera que si este aspecto de la administracién y regulacion de
Internet y los nombres de dominio fuera dejada a la libertad del sector privado, lo tnico que
se lograria es que éste se aduefiara por completo de las comunicaciones y tecnologia de
Internet, permitiendo su monopolizacién y por consiguiente impidiendo que otros lo

utilizaran o que sélo fuera posible en caso de aceptar sus condiciones.

® A favor de que la ICANN se conserve como un organismo de caracter privado.

El sector privado alega que lo principal es la creacion de un compromiso para la
instauracion de un ambiente y condiciones que permitan y promuevan la inversion directa
tanto privada como extranjera en el area de las comunicaciones y las nuevas tecnologias,
dando como resultado que en el supuesto de que toda esta area y sus 6rganos de regulacion
pasen a formar parte del sector publico, lo que se obtendria es el desaliento a la inversion,
por ello el sector empresarial resuelta y terminantemente apoya el mantenimiento de la
ICANN vy de otras entidades en el ambito privado, al cual ya pertenecen y en el que se
encuentran trabajando directamente. Por lo mismo no encuentran ninguna razon relevante
para que la responsabilidad de la administraciéon del sistema de nombres de dominio sea
transferida y quede a cargo de una organizacién gubernamental, sin importar que sea

internacional.

Otro punto que defienden es que el manejo de Internet es un asunto central para el
sector privado en virtud de que sin el apoyo y coordinacion adecuados que aquél es idoneo
para proporcionar, se corre el riesgo de una pérdida de parte de su capacidad o que falle
totalmente en su propodsito de convertirse en medio global de comunicaciones y de

negocios.
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Ademas de lo anterior expresan que el liderazgo que ha dado el sector privado al
aspecto técnico ha tenido excelentes resultados y ha trabajado de igual forma lo que es
esencial para la estabilidad y el desarrollo del area, ademas de que la estructura actual de la
ICANN ya contiene una representacion y estructura balanceada y conviene mas alentar su

progreso sobre estas bases que modificarlas.

En consonancia con lo arriba expresado, el sector empresarial dice inclinarse hacia
que los gobiernos concentren sus esfuerzos en coordinar y mejorar mecanismos que ya
existen y que pueden aportar grandes beneficios si se implementan de forma efectiva, como
es el caso de la legislacion y los acuerdos internacionales de caracter publico, en lugar de
arrogarse nuevas responsabilidades que ya estain debidamente asignadas a otros que las

saben manejar correctamente.

El sector privado desea tener libertad para desarrollar nuevas tecnologias sin tener
que depender de la aprobacién o autorizaciéon que necesariamente requeririan en caso de
que el control quedara en manos de los Estados a través de un organismo internacional,
pues aquél busca la efectividad y el pragmatismo que exige la velocidad con que se

desarrolla la tecnologfa.

Adicionalmente, el sector privado ha presentado argumentos aritméticos y en
numeros concretos, seflalado que por cada ddlar que el Banco Mundial aporta al area de las
comunicaciones, el sector privado invierte tres veces mas. Como se puede observar, las
principales razones que el sector privado esgrime en contra de que la ICANN se convierta
en un organismo publico se centran en que el modelo existente funciona correctamente y
que no hay necesidad de cambiarlo, ademas de que el hacerlo desalentaria la inversién y por
tanto retrasarfa el progreso tecnolégico afectando a todos los individuos en lugar de

beneficiarlos como pretende esta Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informacién.

Ahora que ya ha tenido lugar en Tunez la segunda etapa de la Cumbre Mundial

sobre la Sociedad de la Informaciéon podemos dar como balance que —al igual que ocurre en
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numerosas ocasiones en este tipo de foros- las conclusiones son ambiguas y no conllevan a

acciones concretas, sino que unicamente dan espacio a nuevas discusiones futuras.

En este caso, lo mas relevante respecto del resultado en lo que concierne al
gobierno de Internet se resume en el parrafo 61 del documento intitulado “Programa de
acciones de Tunez para la Sociedad de la informacién” resultado de las reuniones de
noviembre pasado en ese pafs’, que cita lo siguiente “Estamos convencidos que es necesario
iniciar y reforzar, de la forma adecuada, un proceso transparente, democratico y multilateral
con la participacion de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones

internacionales en sus cometidos respectivos”.

Con esta declaraciéon queda clara la intenciéon de nueva cuenta de que todos los
interesados tengan participaciéon el en gobierno de Internet, pero no da luz respecto de
hacia qué tendencia se inclinan los participantes del foro y otra vez se posterga la decision,
dejando a la ICANN tal y como se encuentra actualmente, siendo un organismo privado sin

intervencion de ninguna organizacion internacional.

Como podemos destacar, la discusion esta latente y no se tendran resultados en un
sentido especifico hasta que se concluya la Cumbre Mundial en la Sociedad de la
Informacién, mientras tanto se seguira debatiendo acerca de los pros y contras de que
cambie la naturaleza juridica de la ICANN, lo que si podemos sefalar es que ciertas
propuestas hechas por Estados participantes en esta Cumbre, menos drasticas y que se
sitian en niveles intermedios privilegiando la participacién de ambos sectores, el publico y
el privado, son una soluciéon mas viable y una base de la cual se puede partir para llegar a un

resultado conveniente para todos.

7 El documento completo se puede consultar en www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6revl-es.doc.
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3. La Organizacion Mundial de Ia Propiedad Intelectual y su papel en el ambito de

los nombres de dominio.

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una Agencia
especializada de la Organizacién de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza, cuya
finalidad es la promocién y la proteccion de los derechos de propiedad intelectual en todo el

mundo.

3.1. Primer periodo de consultas de la OMPI.

Los nombres de dominio tienen una importante relacion con los derechos de la
propiedad intelectual®. Debido al papel tan importante que la OMPI desempefia para la
proteccion de estos derechos a nivel internacional, era légico y menester que jugara un

papel importante en lo que a ellos respecta.

Para llevar a buen término este proposito, en 1998, la OMPI —a invitacién expresa
de la ICANN- se aboc6 a la elaboracion de un proceso internacional relativo a los nombres
de dominio de Internet, conocido como el “Primer proceso de consultas”, titulo dado por
la mecanica y naturaleza que tuvo dicho proceso de formulacién de recomendaciones para
cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con los nombres de dominio de Internet,
incluida la solucién de controversias en virtud de que la forma en que se desarrollé fue
mediante la apertura a la participacion y aportaciones de todo aquel que estuviera

interesado.

Se planteaban las cuestiones y a la vez se facilitaba un sitio de Internet o domicilio al
cual se podia hacer llegar opiniones, propuestas, analisis, y puntos de vista que
posteriormente fueron clasificados, organizados, considerados y evaluados por la ICANN

para obtener conclusiones y publicarlas.

8 Relacién que se analiza a profundidad en el capitulo 11 del presente trabajo.
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Este proceso dur6 un afio aproximadamente puesto que concluyé en abril de 1999 y
sus resultados se concentraron en un documento con formato de informe, llamado el
Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet,

cuyo contenido es publico y esta a disposicién de cualquiera que desee consultarlo’.

Entre otros puntos importantes, sobresale para nuestro objeto de estudio la relacién
entre los nombres de dominio y las marcas. Esto es resultado de la importancia que han
cobrado los nombres de dominio como indicadores comerciales por la facilidad para
recordarlos y utilizarlos, por ello se pueden utilizar como identificadores y medios de
publicidad, rebasando su funcién primaria de simplificar la localizaciéon y conectividad de

sitios de Internet'’.

En razén de que la principal funcién de una marca comercial es ser un signo
distintivo que funja como indicador del origen comercial de productos o servicios, y en
vista de que los nombres de dominio han adquirido esa funcién, ha surgido un conflicto

creciente entre estos y las marcas.

En el Informe Final del Primer periodo de consultas se analizan y abordan los
origenes y razones del conflicto sefialado entre los nombres de dominio y la propiedad
intelectual -en especial con las marcas- y se puntualiza como las caracteristicas de cada uno
de los sistemas, de marcas y de nombres de dominio, es la principal causa de tal conflicto: el
de marcas es administrado por una autoridad publica, perteneciente al Estado soberano
sobre una base territorial, ya que es bien sabido que uno de los principios que rige a las
marcas es el de la territorialidad, que consiste en que una marca tiene proteccion
exclusivamente en el territorio en el cual es soberano el gobierno que otorgé dicha marca,
fuera de él ésta no tiene proteccion, y aunque en ciertos casos llegan a existir marcas con

proteccion internacional, en caso de que se obtenga conforme al Protocolo de Madrid, aun

% Dicho Informe se puede consultat en http://www.wipo.int/amc/es/processes/process1/report

10 Para mayor abundamiento en el tema véanse también los siguientes trabajos: Rodriguez Labastida, Sergio,
Conflictos entre el derecho marcario y los nombres de dominio, México, 2002, Tesis, Facultad de Derecho, UNAM;
Gonzalez Lopez Portillo, Claudia, Los nombres de dominio y sus posibles conflictos con las marcas, México, 2003, Tesis,
Facultad de Derecho, UNAM; Gonzilez Olivares, Rosa Matia, Problenzitica juridica de los nombres de dominio: su
registro como marea, México, 1999, Tesis, Facultad de Derecho, UNAM.
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muchos paises no son parte del mismo, incluyendo a México, ademas de que el hecho de
que exista ese Tratado, no se suprime el principio de territorialidad de las marcas, que es el
que prevalece, por tanto, este principio de territorialidad tiene vigencia en la mayoria de los
casos y, en consecuencia, el registro de una marca genera derechos que se pueden ejercer en
el territorio pertinente, en cambio el segundo sistema, el de los nombres de domino es
administrado por una organizacion independiente, no relacionada con un gobierno estatal y

con presencia internacional y tienen presencia internacional.

Una vez abordada esta problematica y establecidos los puntos que se buscaba
resolver en este primer periodo de consultas, se elaboraron las conclusiones de este proceso

que sefialamos a continuacion.

3.1.1. Conclusiones del primer periodo de consultas.

El Informe final fue presentado tanto a la ICANN como a los Estados miembros de
la OMPI, para incluir a la mayor cantidad posible de interesados en un tema que a todos

incumbe.

Los temas y conclusiones a que se llegé en cada uno de ellos fueron los siguientes:

a) Mejores practicas para los 6rganos de registro.

b) Procedimiento administrativo relativo al registro abusivo de los nombres de dominio y la
Politica uniforme.

¢) Exclusion para las marcas famosas y notoriamente conocidas.

d) Nuevos gTT.D".

A continuacién se procede a analizar con mayor amplitud cada uno de los puntos

citados:

1 Los ¢TLDs se estudian en el Capitulo II de este trabajo.
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a) Mejores pricticas para los drganos de registro. En este punto se concluyé que la adopcion de
varias practicas normativas perfeccionadas para las entidades registradoras de los dominios
de nivel superior genéricos (gTLD) es indispensable para reducir la tensién que existe entre
los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual, en particular, la
compilacién y disponibilidad de datos de contacto fiables y exactos sobre los titulares de
nombres de dominio como un instrumento esencial para facilitar la proteccion de los
derechos de propiedad intelectual en un medio anénimo e ilimitado, y en caso de que no se
puede establecer el contacto con el titular de un nombre de dominio, una tercera parte
podra presentar una notificacion a este respecto al registrador responsable. Si se verifica la
imposibilidad de establecer el contacto, podra solicitarse al registrador que cancele el

registro del nombre de dominio.

b) Procedimiento administrativo relativo al registro abusivo de los nombres de dominio. A este respecto se
lleg6 a la conclusion de que la ICANN debia aprobar una politica de solucién de
controversias en virtud de la cual se ofreciese un procedimiento administrativo de soluciéon
de controversias para los conflictos relativos a los nombres de dominio en todos los gTLD
que se limite a conocer en los casos de mala fe y registro abusivo de nombres de dominio
que infrinjan derechos de marcas. Otro punto de suma importancia es que se acuerda la
obligaciéon para todas las entidades registradoras de exigir a los titulares de nombres de

dominio que se sometan al procedimiento administrativo en caso de conflicto.

Otra conclusion a este respecto es que este procedimiento administrativo debe ser
rapido, eficaz, rentable y que se realizara, en gran medida, en linea. Se ha impuesto también
un limite a las decisiones que se tomen en virtud de este procedimiento, ya que Gnicamente
pueden ordenar la anulacién o la transferencia de registros de nombres de dominio y la
atribucién de los costos del procedimiento (excluidos los honorarios de los abogados) a la

parte perdedora.

La Politica uniforme de solucion de controversias en materia de nombres de dominio (mejor conocida como
UDRRP por sus siglas en inglés. Como consecuencia de lo anterior fue necesaria la creacion de

una serie de reglas que rigieran este procedimiento administrativo, lo cual dio como



La interpretacion uniforme de la Politica de la ICANN para resolver
Mariana Medina V'erdayes conflictos entre nombres de dominio y otros derechos

resultado la Politica uniforme de soluciéon de controversias en materia de nombres de
dominio (la Politica) la cual establece el marco juridico para la solucién de controversias
existentes entre el titular de un nombre de dominio y un tercero por el registro y utilizacién
abusivos de un nombre de dominio de Internet en los dominios de nivel superior, asi como

en los ccTLD que han adoptado la politica de forma voluntaria.

En reuniones celebradas en agosto de 1999 en Santiago (Chile), la Junta directiva de
la ICANN aprobé la Politica uniforme. Todas las entidades registradoras acreditadas por la
ICANN autorizadas a registrar nombres en los dominios de nivel superior, asi como los
ccTLD que han adoptado la Politica de forma voluntaria han aceptado someterse a ella y
ejecutarla. Cualquier persona o entidad que desee registrar un nombre de dominio en los
dominios de nivel superior, asi como en los ccTLD en cuestion, esta obligada a aceptar las

clausulas y condiciones de la Politica uniforme.

¢) Exclusion para las marcas famosas y notoriamente conocidas. Como ya se mencioné arriba, las
marcas famosas y notoriamente conocidas gozaron de atencion durante el Primer periodo
de consultas, y respecto de ellas se concluyé que deberia introducirse un mecanismo por el
cual el titular de una marca famosa o notoriamente conocida pudiera obtener la exclusién
en algunos o todos los gTLD del nombre de la marca, donde la marca sea famosa o
notoriamente conocida con amplia base geografica y en relacion con distintas clases de

bienes o servicios.

El efecto de la exclusion consistirfa en impedir que toda persona distinta del titular
de la marca famosa o notoriamente conocida pueda registrar la marca como nombre de
dominio. La forma en que se implement6 este mecanismo fue por medio del procedimiento
administrativo arriba mencionado, ya que el acreditar que se es titular de una marca de este
tipo deberfa constituir una presunciéon probatoria en dicho procedimiento, cuyo efecto
consistirfa en que la responsabilidad de presentar justificaciéon para la utilizaciéon de un
nombre de dominio incumbiese al titular del nombre de dominio cuando éste sea idéntico o
engafiosamente similar a la marca famosa o notoriamente conocida y el dominio se utilice

de manera que pueda perjudicar a los intereses del titular de la marca.
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d) Nuevos gITT.D. Con base en la experiencia en los ¢TLD referente a la gigantesca cantidad
de registros de nombres de dominio y la solicitud y necesidad de mas de ellos se ha
concluido en el sentido de permitir la posibilidad de crear nuevos nombres de dominio
genéricos que atendieran los requerimientos de los usuarios y cumplimentaran los fines de
Internet, a condicién de que se introduzcan de manera lenta y controlada, para evitar

problemas subsecuentes.

Para el presente trabajo, el punto mas relevante es el del inciso b) de los
inmediatamente antes citados, ya que gracias a estas decisiones es que se llegd a
implementar la Politica uniforme y el Procedimiento administrativo que de ella deriva, las

cuales a su vez son el objeto que nos ocupa.

3.2. Segundo periodo de consultas de la OMPI.

Después de que se efectud el Primer periodo de consultas relativo a los nombres de
dominio en la OMPI, y al ver los resultados positivos, en junio de 2000, varios Estados
miembros solicitaron a la Organizacién que emprendiera un segundo proceso relativo a los
nombres de dominio de Internet para abordar ciertas cuestiones y conflictos relacionados
con la propiedad intelectual que habifan surgido en el Sistema de Nombres de Dominio de
Internet y que quedaron por examinar después del primer proceso de la OMPI relativo a los

nombres de dominio de Internet.

En respuesta a esta solicitud, la OMPI inici6 en julio de 2000 el segundo proceso de

la OMPI sobre los nombres de dominio de Internet.

En el primer proceso de la OMPI, se investigd la interfaz entre las marcas y los
nombres de dominio de Internet, y se recomendo el establecimiento de un Procedimiento
uniforme de soluciéon de controversias que tratase las controversias relativas al registro y uso
de mala fe de marcas como nombres de dominio, practica conocida como “ciberocupacion”,

sin embargo, ya en el Segundo Proceso de la OMPI se abordan otra serie de identificadores
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distintos de las marcas y su objetivo fue examinar el registro y uso de mala fe y engafioso de

esos identificadores como nombres de dominio.

Los que se analizaron fueron las Denominaciones comunes internacionales para las
sustancias farmacéuticas (INNs por sus siglas en inglés), los nombres de organizaciones
internacionales, los nombres de persona, los identificadores geograficos, como las
indicaciones de procedencia utilizadas en productos, las indicaciones geograficas y otros
términos geograficos y los nombres comerciales, que son los nombres utilizados por las

empresas para identificarse.

El principal problema a que se enfrent6 este analisis fue la falta de uniformidad y
armonia del marco juridico internacional para la protecciéon de estos identificadores y su

falta de desarrollo, situacion distinta a lo que ocurre con las marcas.

De lo que no quedé duda es que esta situacion planteada en el Segundo Informe
gener6 gran inconformidad y que asimismo existe una cantidad considerable de registros
abusivos que lesionan intereses de quienes cuentan previamente con derechos, y en otros
casos, aunque no fueran afectados directamente, quienes aportaron comentarios
consideraron justo mencionar que son inaceptables ciertos registros de caracteres como
nombres de domino, por ejemplo el de personalidades politicas, cientificas o religiosas, o
nombres de pafses, ciudades o poblaciones indigenas como nombres de dominio por

personas que no guardan ninguna relacién con esas personas, lugares o poblaciones.

En general los resultados de este Segundo Informe no fueron tan concretos como el
del Primero, ya que no se decidi6 la creacion de un Mecanismo o regulacién especial por
parte de un organismo exclusivamente dedicado a ello, como podria ser la ICANN en
evocacion del resultado del Primer Informe, sino que por el contrario, la mayoria de
recomendaciones se inclinan por una solucién a nivel local, consecuencia de la problematica
que se mencionaba mas arriba de que la principal fuente de conflicto es la falta de armonia

legislativa, ademas de que en ciertos casos, los afectados son organismos internacionales o
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nombres que afectan a toda la comunidad internacional, como es el caso de las

organizaciones internacionales y las INNs, respectivamente.

A pesar de que la OMPI se encuentra sumamente interesada en proponer soluciones
que mejoren todo el sistema mundial relacionado con los nombres de domino a fin de
perfeccionar cada vez mas el sistema y obtener mejores resultados y mayores beneficios
para mas personas, hay asuntos que no puede resolver sin la cooperacion de todos los
afectados y no es justo pretender que toda la responsabilidad recaiga en un solo organismo,
que aunque especializado, tiene limitaciones que no le permiten resolver todos los
problemas existentes a causa de la nueva tecnologia que implica Internet, por lo que lo
unico que se puede establecer, son lineamientos y sugerencias a fin de que los gobiernos y
organizaciones interesadas lleguen a acuerdos que permitan un avance real y significativo en

esta materia






CAPITULO II
L.OS NOMBRES DE DOMINIO

1. Concepto y naturaleza juridica de los nombres de dominio.

Debido a que Internet se convirtié en un instrumento de utilidad extraordinario al
que acceden millones de personas mediante el cual se puede obtener informacién de todo
tipo, surgié la necesidad de implementar un método que facilitara la localizaciéon de esa

informacién.

En virtud de que técnicamente todo el sistema de Internet es manejado por medio
de numeros que para el ser humano son dificiles de recordar y asociar con otros elementos,
se ide6 transformar esta serie de numeros que remiten a los sitios de Internet en codigos
alfabéticos o alfanuméricos, mas accesibles y sencillos de recordar para un usuario de
Internet; esto significa que en lugar de identificar las paginas de Internet por medio de su
numero IP subyacente —sistema que se explica en el capitulo I de este trabajo- es posible
localizarlas con palabras o combinaciones de palabras y nimeros directamente relacionadas
con el contenido del sitio a que dirigen. Este cédigo alfabético o alfanumérico es el

denominado “nombre de dominio”.

Ahora bien, el articulo primero de la Convenio de Parfs para la Proteccion de la
Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, vigente en México desde el 26 de julio de
1976 se detallan todas aquellas figuras juridicas que son objeto de la propiedad industrial,

articulo que a la letra dice:

“La proteccion de la propiedad industrial tiene por objeto

las patentes de invencion, los modelos de utilidad, los
dibujos o modelos industriales, las marcas de fabrica o de
comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las
indicaciones de procedencia o denominaciones de origen,
asi como la represion de la competencia desleal”



Asimismo, respecto del concepto de “nombre de dominio” es pertinente sefialar que
la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual define al mismo como “La direccion
facilmente comprensible para el usuario de un ordenador en forma facil de recordar o de
identificar”'; se le define como una “direcciéon” porque gufa, encamina o dirige hacia un
determinado destino, en este caso, hacia el sitio de Internet relacionado con ese nombre de

dominio.

Asi las cosas, es claro que para la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
los nombres de dominio no son objeto de proteccion del campo de la propiedad intelectual
sino que se limita exclusivamente a considerarlo un elemento técnico, por lo tanto, se puede
afirmar que, desde ese punto de vista, los nombres de dominio son sélo un recurso, una
direcciéon que desempefia la funcién de localizacion dentro de la red de modo indirecto al
estar compuesto por una serie de caracteres que lo hacen facilmente recordable o

identificable.

Sin embargo, al abordar la naturaleza de los nombres de dominio desde el punto de

vista juridico, que en el presente trabajo nos atafie, la conclusion es completamente diversa.

En principio, hay que sefialar que el origen de un nombre de dominio, lo que
permite que exista y se manifieste en la red de Internet, es una serie de servicios técnicos
proporcionados por una entidad registradora, por lo cual, a efecto de que una persona —sea
fisica 0 moral- sea titular de un nombre de dominio, es menester celebrar un contrato con

dicha entidad registradora.

A través de dicho contrato se generan derechos y obligaciones tanto para la entidad
registradora como para el titular del nombre de dominio. En el caso de la entidad
registradora, la obligaciéon principal es la de registrar el nombre de dominio elegido por el

titular, asi como mantenerlo vigente y funcional durante el tiempo acordado en el contrato,

U La gestion de los nombres y direcciones de Internet: cuestiones de propiedad intelectnal. Informe final sobre el proceso de
la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet. Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual,
OMPI, Suiza, 1999, p. 12.



y para el titular del dominio, la obligacion principal consiste en el pago por los servicios de

la entidad registradora, entre otras obligaciones.

De acuerdo con la doctrina juridica mexicana, un bien de caracter intangible es

. 2 .. , .
considerado un derecho’, y es claro que un nombre de dominio, por sus caracteristicas,
tiene caracter indudablemente intangible, inmaterial, por lo que —conforme a nuestra

legislacién mexicana- serias incorrecto darle tratamiento de un bien.

Adicionalmente, respecto de lo que si existe unicidad de criterios es en el hecho de
que los nombres de dominio no son propiedad de sus titulares, sobre ellos nunca se llega a
ejercer un derecho real de ningun tipo; asi las cosas, el contrato en que se acuerda que la
entidad registradora proporcionara un dominio a cierta persona no se considera un contrato
que genere derechos reales y mucho menos se considera como traslativo de dominio, al no

ser un bien tangible el objeto de la obligacién.

En este orden de ideas, tenemos que un nombre de dominio, manifestado como el
conjunto de caracteres alfanuméricos utilizado para identificar un sitio de Internet es en
realidad un derecho personal cuyo origen es el contrato celebrado entre la entidad
registradora y el titular de dicho dominio y, por lo tanto, puede ser objeto de transmisiones,

licencias y cesiones, como ocurre con cualquier otro derecho proveniente de un contrato.

De todo lo anterior se concluye que un nombre de dominio es un derecho personal
cuya fuente es un contrato de caracter civil celebrado entre la entidad registradora y la
persona —sea fisica o moral- que, una vez perfeccionado el contrato se convierte en el titular

del nombre de dominio.

2. Clases de nombres de dominio. Los gTLD y los ccTLD.

Como se explicé en el Capitulo I, Los nombres de dominio son manejados y

funcionan mediante el Sistema de Nombres de Dominio (IDNS por sus siglas en inglés) el

2 Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil, tomo 11, Porria, México, 1977, p.75.



cual se organiza sobre una base jerarquica, lo cual implica que exista un elemento del
nombre de dominio de cardcter “superior” el cual es necesariamente determinado por la
ICANN y otorgado por las entidades registradoras, y otros elementos de caracter “inferior”,

cuya eleccion queda a la libre decision de quien desea registrarlo.

Por lo anterior los nombres de dominio “superiores” se conocen como “Dominios

de nivel superior” (Top Level Domains, TLD por sus siglas en inglés).

Los nombres se constituyen de forma jerarquica de derecha a izquierda, de tal forma
que el ultimo nombre de la derecha corresponde al dominio de mas alto nivel TLD, los
cuales a su vez se dividen en dos grupos principales de dominios de superiores: el primero
se refiere a una divisiéon por actividades y el segundo a criterios geograficos que son los
dominios genéricos internacionales (generic Top Level Domains ¢T1Ds, por sus siglas en
inglés), y los dominios de cédigos de paises (country codes Top Level Domains, ccTLDs por sus

siglas en inglés).

Los ¢TLDs se utilizan para sitios de Internet de muchas clases, con fines y objetivos
de todo tipo y sin referencia geografica alguna, cuyo otorgamiento corresponde a entidades
estrictamente internacionales, en cambio los c¢cTLD son dominios de nivel superior
correspondientes a codigos de paises que se forman por dos letras de acuerdo a la norma
ISO 3166’, por ejemplo, “mx” para México, y la administracién y registro de esos ccTLD se
lleva a cabo de forma independiente de los genéricos e incumbe a las autoridades de registro

designadas en el plano nacional.

Los nombres de dominio se integran con los caracteres alfanuméricos y con una
serie de puntos que marcan divisiones entre estos caracteres; el elemento superior de los
nombres de dominio es el grupo de letras que va desde el extremo derecho hasta el primer

punto.

3 Norma que puede ser consultada en la pagina de Internet de la Infernational Standard Organization en
WWW.1S0.01g.



Los nombres de dominio de nivel superior, tanto los genéricos como los de cédigos
de paises, son objeto de otra clasificacion de acuerdo a si existen restricciones respecto de
las personas o entidades que pueden registrar nombres con ellos, la cual divide a aquellos en

“abiertos” y en “restringidos”.

En el caso de los gTLDs, en un principio se aprobd la creacion de siete de ellos. De
estos siete primeros que se aprobaron -todos los cuales contindan vigentes-, tres de ellos
son abiertos, en el sentido que no hay restricciones respecto de la naturaleza o actividad de
las personas o entidades que pueden solicitarlos. Estos tres ¢TLD son .com, .net y .org. Los
otros cuatro gTLD son restringidos en el sentido de que tnicamente pueden solicitar este
tipo de nombres ciertas entidades que satisfacen algunos criterios de elegibilidad atendiendo
a la naturaleza, actividad o funcién de los solicitantes. Estos son .z, limitado al uso de las
organizaciones internacionales; .edu, cuya utilizacion se limita dnicamente a universidades e
instituciones de educacion superior con cursos de cuatro afios cuando menos y concesion
de titulos profesionales; .gor, cuyo uso esta limitado a organismos del Gobierno Federal de
los Estados Unidos de América, y.7il, cuyo uso esta restringido a las fuerzas armadas de los

Estados Unidos de América.

Como se ha mencionado ya, originalmente se aprobaron siete nombres de dominio
genéricos de nivel superior, pero con la fulgurante expansion de Internet y sus usuarios se
hizo necesario aprobar otros gTTL.Ds conforme a criterios de especializacién, dependiendo
las actividades o fines del contenido del sitio de Internet. En consecuencia, actualmente
existen otros 10 nuevos nombres genéricos de nivel superior a saber: aero para el ambito de
aviacion, .big para negocios y empresas con fines comerciales, .cogp para cooperativas’, .info
siendo un nuevo dominio genérico sin restricciones, .jobs dedicado al manejo internacional
de recursos humanos, .#0bi abocado a los aparatos o dispositivos usados a través de
Internet, .museum para museos, .name para nombres de personas o personajes ficticios, .pr

para profesionales calificados, y .#ravel/ cuyo contenido refiere a elementos de turismo.

4 Entendiéndose como “cooperativa” bajo el concepto de la ICANN “a la asociacién auténoma de personas
unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades econémicas, sociales y culturales a través de una
empresa de propiedad conjunta gobernada democraticamente”.



Adicionalmente, en el presente estd en proceso y discusion la introducciéon de
nuevos gTLDs: .caf, para la comunidad catalana, .post dedicado a la actividad de correo en
linea, .7e/ cuya finalidad es permitir que numeros telefénicos sean registrados como nombres
de dominio, .asia que pretende formar un frente para la comunidad asiatica y .xxx dedicado

a contenido para publico adulto.

Es importante precisar que, a pesar de que estos nuevos gILDs se limitan a ciertas
actividades, los mismos no estan restringidos conforme a los criterios originales para los
nombres genéricos, sino que se han determinado conforme a criterios de contenido y
objeto de la pagina de Internet que identifican, y todo parece indicar que efectivamente se
aprobara su introduccion a pesar de que encuestas realizadas arrojan como resultado que el
60 por ciento de los encuestados estan en contra de crear nuevos gTLDs, el 27.5 por ciento
si lo aprueba con ciertas condiciones, el 2.5 por ciento se manifiesta totalmente a favor, y el
10 por ciento no sabe, todo ello porque consideran que hay otros asuntos que atender antes

. , . . , . . 5
y que solucionarfan mejor los problemas existentes que crear mas nombres de dominio.

Funcionalmente, no existen diferencias entre los gTLD y los c¢TLD. Un nombre de
dominio registrado con un ccTLD proporciona exactamente la misma conectividad que un

nombre de dominio registrado con un gTLD.

En el caso de México, su cédigo de pais es “mx”. Desde Marzo de 1997 ya no es
posible registrar nombres de dominio directamente unicamente bajo “.mx”. Anteriormente
si se permitia para nombres de dominio de instituciones educativas, como es el caso del
nombre de dominio de la Universidad Nacional Auténoma de México www.unam.mx, pero
en noviembre de 1996 se agregaron los subdominios y es asi como se registran ahora. A
partir de esa fecha se eliminé la posibilidad de identificar un dominio exclusivamente con el
coédigo del pafs, siendo necesaria la inclusién de subdominios en este tipo de nombres. Los

subdominios bajo “mx” estan clasificados de la siguiente forma: “edu.mx”, “org.mx”,

2 <«
b

“net.mx”, “gob.mx” y “com.mx” .

5 “The truth about trade marks”, Managing Intellectual Property, May 2004, Issue 139, London, UK.



Cada uno tiene una funcién indicadora y debe ser elegido conforme a la calidad o

caractetisticas del solicitante:

“edu.mx” esta relacionado con instituciones de educaciéon o investigaciéon, como son las
instituciones de educaciéon que cuenten con un registro ante al SEP o se encuentren
incorporadas a alguna universidad reconocida por el Estado Mexicano y las instituciones
dedicadas a la investigacion que cuenten con el registro ante el CONACYT. Registros que

deben ser debidamente acreditados.

“org.mx” se caracteriza por asignarse a solicitantes sin fines de lucro, de ahi deriva también
el que no tenga costo su registro; mas particularmente se asigna a organizaciones legalmente
constituidas en México sin fines de lucro, sociedades y asociaciones civiles constituidas
legalmente en México, personas fisicas establecidas en México, que acrediten el uso del
nombre de dominio sin fines de lucro, organismos internacionales sin fines de lucro
establecidos en México, organismos no gubernamentales constituidos en México, embajadas
y consulados de paises extranjeros establecidos en el territorio Mexicano, partidos politicos
y asociaciones de caracter politico, asociaciones religiosas, instituciones dedicadas a la
educacion de personas discapacitadas, instituciones de beneficencia privada y fideicomisos

de caracter privado.

“net.mx” se asigna a proveedores de servicios de Internet y en general a quienes proveen

servicios de telecomunicacidn localizados en México.

“gob.mx” es un dominio para instituciones gubernamentales en México: Gobierno Federal,
Estatal y Municipal, Secretarias y Dependencias, Programas Gubernamentales, organismos
centralizados, descentralizados, desconcentrados, auténomos y organismos paraestatales de
la Administracién Puablica del Gobierno Mexicano, Empresas estatales y paraestatales del
Gobierno Mexicano, Embajadas de México y Fideicomisos de caracter publico. Al ser tan
especificos estos registros es necesario acreditar los requisitos correspondientes, en este
caso entre ellos se encuentra la presentaciéon de una carta con membrete de la entidad del

Gobierno Mexicano que solicite el registro, firmada por un representante legal y se hace la



especificacion de que la organizacion relacionada con un nombre de dominio con
terminacion “.gob.mx” no podra ser modificada salvo que se publique de forma oficial en el

Diario Oficial de la Federacién o Gaceta del Estado segun corresponda

“com.mx” para entidades comerciales y aquellas que no se incluyan en las clasificaciones

antetriores.

Es menester aclarar que este criterio diverge dependiendo de las politicas que cada
entidad registradora encargada de asignar los nombres de dominio de cédigos de paises de

nivel superior instituye, los criterios arriba planteados son sélo para la terminacién “mx”.

La otra parte de que se componen los nombres de dominio es la conocida como
“dominio de segundo nivel” que son los elementos de nivel inferior que corresponde a la
serie de caracteres alfabéticos o alfanuméricos elegidos a voluntad de cada interesado en
obtener un nombre de dominio y que solicita de acuerdo con sus intereses para mejor
identificar y distinguir la pagina de Internet a la que se llegara por medio de ese nombre de
dominio, por lo mismo, no existe una estandarizacion en la estructura de los dominios de
nivel inferior y cada entidad registradora suele establecer las politicas para su aprobaciéon y

otorgamiento.

En el caso de los comerciantes, por lo general buscan una ventaja competitiva
dentro de su ambito eligiendo como nombre de dominio inferior o de segundo nivel la
marca o nombre comercial que generalmente usan para la prestaciéon de servicios o para la
comercializacién o distribucién de sus productos en el mercado comun que ya es conocido
por los consumidores, pero como Internet es un campo en que tienen injerencia todo tipo
de personas e informacién, en muchas ocasiones se elige como nombre de nivel inferior el
nombre de la institucién o persona interesada en darse a conocer o simplemente una serie

de caracteres relacionados con el contenido del sitio.



3. El registro de los nombres de dominio.

Como se ha venido sefalando, el sistema de nombres de dominio (DNS por sus
siglas en inglés) opera de forma jerarquica, lo que permite la administraciéon descentralizada
de su asignacion y administracién. Como ya se menciond en el capitulo I de este mismo
trabajo, anteriormente la tarea de asignar nombres de dominio correspondia a la Autoridad
de Internet para Numeros Asignados (IANA por sus siglas en inglés), pero después de que
se aprobaron los contenidos del Libro Verde y el Libro Blanco en 1998, y como
consecuencia la creaciéon de la ICANN, esta responsabilidad se traspasé a ésta ultima,
aunque no de manera directa, sino que al ser la ICANN un organismo de administracién
exclusivamente, se le encomendé la elaboraciéon de una politica con criterios y directrices
que determinaran indubitablemente las entidades facultadas para otorgar nombres de
dominio, esto es, la acreditacion de registradores, que fue emitida en marzo de 1999 llamada

la “Declaraciéon de Politicas de Acreditacion de Registradores”.

Con base en esta politica emitida por la ICANN hay una serie de entidades
registradoras acreditadas por la ICANN para otorgar nombres de dominio a los interesados,
todas las cuales se rigen y funcionan mediante criterios, requisitos y lineamientos —si no

idénticos- muy similares.

3.1. Organismos autorizados para otorgar registros de nombres de dominio.

En un principio, el sistema de registro de nombres de dominio era administrado por
Network Solutions Inc (NSI), una empresa constituida conforme a las leyes de los Estados
Unidos de América, quien se adjudico el derecho en virtud de un contrato establecido con

la Fundacién Nacional de la Ciencia de Estados Unidos, cuya vigencia expir6 en 1998.

Una vez que este contrato fenecid, la facultad de administrar los nombres de
dominio qued6 a cargo de la IANA, organismo que a su vez establecié un Comité

Internacional Ad Hoc (IAHC por sus siglas en inglés) encargado de elaborar



recomendaciones sobre la administracién de los dominios de nivel superior, la cuales

dependen de la autoridad central, que es la ICANN.

Por ser la ICANN la encargada de administrar los nombres de dominio ha optado
por delegar bloques de direcciones IP a otras entidades regionales que se encargan a su vez
de administrar los dominios, esto es, para mayor eficacia y agilidad en los tramites, por lo
que existen muchas encargadas de la asignacion de nombres de dominio, siempre por
supuesto, con la autorizaciéon de la ICANN, que es la unica facultada para emitir dicha
autorizacion con base en criterios estandarizados que indican los requisitos para aprobar a

una compafifa como entidad registradora.

Todo el sistema funciona bajo un criterio de delegaciéon de funciones, asi la
autoridad central es la ICANN, quien a su vez delega facultades en los registros regionales,

que abarcan todo el mundo cubriendo todas las areas geograficas, a saber:

1. EL RIPE NCC (Réseanx 1P Européens Network Coordination Center) que funciona a nivel

europeo.

2. EL AP-NIC (Asia Pacific Network Center) a nivel Asia-Pacifico.

3. ARIN (Awmserican Registry for Internet Numbers) realiza sus funciones en América Latina y el

resto del mundo.

A su vez, estos registros nacionales proporcionan una serie de direcciones a otros
grandes proveedores de servicios mas locales quienes finalmente los delegaran a
proveedores mas pequefios, para en ultima instancia ser ellos quienes distribuyan
directamente los nombres de dominio a los usuarios, por lo tanto, los particulares que
desean obtener un nombre de dominio genérico de nivel superior se encuentran en
posibilidad de elegir entre un gran nimero de entidades que proporcionan el servicio. Todo

lo anterior es aplicable en el caso de los nombres genéricos de nivel superior.



Para los nuevos nombres de dominio existen entidades registradoras especializadas,
por ejemplo, para .aero, .coop, and .museum que son nombres disefiados para el uso de una
comunidad especifica se debe acudir a www.nic.aero, www.nic.coop, y www.nic.museum,

respectivamente.

En el caso de nombres de dominio de nivel superior de codigos de paises funciona

de manera distinta por el mismo hecho de ser un servicio que se propotciona en cada pafs
b

por ello, al mismo tiempo se dieron las conexiones de otros paises a Internet, con lo cual

era necesario el establecimiento de un proveedor para cada pafs.

Para la obtencién de los registros de nombres de dominio existe un contacto
administrativo de ICANN en cada pafs. Este contacto se conoce como Centro de
Informacion de Red (Newwork Information Center, NIC por sus siglas en inglés), este centro se
encarga de administrar los dominios de nivel superior correspondiente a cédigos de paises.
El contacto en México es llamado Network Information Center de México conocida como

NIC-México por sus siglas en inglés.

Desde entonces y hasta la fecha, la politica es que la primera entidad en conectarse a
Internet en un pais sea la que lleve la responsabilidad de administrar el dominio nacional, en
el caso de México la primera institucion que se conecto a Internet en México fue el Instituto
Tecnolégico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). En noviembre de 2003
formaliza su relacion previa con Network Information Center México, S.C. (NIC México) para
llevar a cabo las funciones relacionadas con la administracion y registro de los nombres de
dominio bajo el ccTLD .mx, por lo que en México quien administra y asigna los nombres
bajo el dominio “mx” es el Centro de Informacion de Red NIC-México, que se ubica en el

campus Monterrey de aquella Institucion.

NIC-México es la organizacion encargada, por delegacion de IANA y de la ICANN
de la administracion del nombre de dominio nacional. Nace el 1° de febrero de 1989,
cuando el ITESM establece conexion directa a Internet y una de sus principales funciones

es la de proveer los servicios de registro y asignacion de recursos de Internet para México,



tales como nombres de dominio bajo el ccTLD o direcciones IP, asi como el

mantenimiento de las bases de datos respectivas a cada uno de esos recursos.

Existe un procedimiento para convertirse en una entidad registradora acreditada por

la ICANN, el cual incluye varias etapas:

1. Solicitar el registro para la acreditacion.

2. Recepcién de la notificacion de que el solicitante si califica para ser una entidad
registradora acreditada.

3. Firmar el contrato correspondiente con la ICANN y pagar la cuota debida.

4. Preparacion del contrato a celebrar con los clientes que soliciten el registro ante la nueva
entidad registradora autorizada, asi como especificar que se atienen a la Politica uniforme.

5. Inaugurar el servicio. Lo que implica que técnica y operacionalmente se debe estar en

posibilidades de proporcionar el servicio.

Dado que posteriormente a que muchas entidades registradoras obtuvieron su
acreditacion por la ICANN entraron en vigor los nuevos dominios de nivel superior, éstas
cuentan con la posibilidad de reemplazar sus contratos de acreditacion ya existentes por
otros nuevos en que se les permita ser también registradoras de los nuevos dominios, a fin

de evitar la repeticién del tramite.
Ante la ICANN actualmente estan acreditadas las siguientes entidades registradoras
generales para que a su vez otorguen nombres de dominio con los siguientes nombres de

nivel superior:

®.acro- restringido a miembros de la comunidad de aviacién y patrocinados por la Societe

Internationale de Telecommunications Aeronantiques, SC (SITA por sus siglas en francés).

® biz- restringido para empresarios y negocios, operado por Newul eve/

®.com- operado por Verisign Global Registry Services.



®.coop- patrocinado por DotCoogperation 1.I.C

e .info- operado por Afilias Limited

® museum- restringido a museos y personas relacionadas con ellos, patrocinado por el

Musenm Domain Management Association (MuseDoma).

®.name- restringido a individuos, operado por Global Nane Registry.

®.net- operado por VVerisign Global Registry Services.

®.org- operado por Public Interest Registry.

® pro- restringido a profesionales, operado por RegistryPro, Ltd

e travel- operando desde 2005 a través de The Travel Partnership Corporation

®.mobi- bajo la administracion de Mobile Top Level Domain Ltd. (mTLD)

® jobs- operado por Employ Media 1.1.C

Como se puede inferir, una sola compafifa puede ser autorizada para ser registradora

de mas de una clase de nombre de dominio superior.

3.2 Procedimiento para registro de nombres de dominio.

Para obtener un nombre de dominio se debe efectuar un procedimiento en linea, es

decir, a través de Internet en el que se celebra un contrato por medio del cual se asigna el

nombre de dominio al interesado quien a su vez otorga la contraprestaciéon correspondiente.



En este procedimiento, una de las partes es la entidad registradora, y la otra es la
persona interesada en obtener el nombre de dominio. Cada entidad registradora tiene
distintas exigencias y caracteristicas para el registro de los nombres de dominio, por ello la
ICANN ha hecho esfuerzos para lograr lineamientos uniformes en relacién con el
otorgamiento de nombres de dominio a fin de dar y consistencia al servicio y mayor
seguridad a quienes se ven afectados por esta actividad, pero en tanto no se llegue a un total
consenso y aceptacion de esta unicidad de lineamientos es necesario apegarse a lo que cada

entidad registradora que proporciona el servicio que conviene al interesado sefiale.

En el caso de México, NIC-México determina una serie de requisitos que deben ser
satisfechos, asi como un procedimiento especifico y claro para todo el que desee obtener el

registro de un nombre de dominio.

NIC-México exige ciertas caracteristicas para los nombres de dominio que otorga,

respecto de su conformacién, como son que

a) La longitud total del nombre de dominio no debera exceder de 63 caracteres.

b) Los caracteres que se utilicen sean las letras del alfabeto de la lengua inglesa y el guién (-),
sin que comiencen o terminen con el guién ni lleven dos guiones seguidos.

¢) Puede ofrecer registros y renovaciones por un afilo como minimo y diez como maximo,

criterio que de acuerdo con la ICANN se aplica a cualquier entidad registradora autorizada.

Asimismo, NIC México se reserva el derecho de rechazar o cancelar cualquier
nombre de dominio que considere ofensivo o afecte los derechos de alguna institucién o
persona, aunque no por ello asume responsabilidad alguna en el caso de que efectivamente

ocufrra.

Se considera “solicitante” a cualquier persona fisica o moral que inicia la solicitud de

un nombre de dominio a su nombre o por encargo de un tercero.



Al registrar un nombre de dominio existen tres tipos de contacto asociados al

mismo: administrativo, técnico y de pago:

1. Contacto administrativo, es quien solicita el nombre de dominio o su representante y

responsable del uso del nombre de dominio.

2. Contacto técnico, quien es el responsable del servicio de DNS en el cual se encuentra

alojado el nombre de dominio.

3. Contacto de pago, quien es el responsable para recibir notificaciones de pago y realizar

los pagos correspondientes del nombre de dominio.

Las personas asignadas a los contactos administrativo y técnico son los titulares del

nombre de dominio, y en ocasiones los tres roles se pueden reunir en una misma persona.

Para que el registro de un nombre de dominio quede efectivamente hecho, se

necesita satisfacer ciertas etapas:

a) Primero es necesario verificar la disponibilidad del nombre de dominio que se desea
registrar, lo que se puede realizar al introducir el nombre de dominio deseado en un
buscador que contiene la base de datos de los nombres de dominio ya registrados y que se

puede consultar desde la propia pagina de la entidad registradora.

Lo anterior tiene como propodsito conocer previamente a realizar la serie de tramites
que implica el registro de un nombre de dominio si sera posible obtener ese registro, ya que
—como se ha explicado anteriormente- un nombre de dominio es unico por ser parte de una

base de datos universal.

Para cumplimentar con este requisito existe el llamado “WHOIS” que se define

como 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, un mecanismo para comprobar y verificar la titularidad de un nombre de dominio.

b) Una vez efectuada la verificacion de disponibilidad, se debe elegir el tipo de registro
deseado, para lo cual hay dos opciones: simple y avanzado, dependiendo cuantas personas

de contacto desempefiaran los roles antes mencionados.

En el simple la informacién de un solo contacto aplica para los tres roles asociados
al nombre de dominio y en el avanzado la informacién de cada contacto asociado al
nombre de dominio es diferente, es decir, se proporcionan datos de una persona para el

contacto administrativo y los de otra para el contacto técnico.

¢) Hecho esto se debe proporcionar la informacion del contacto(s) y todos los demas datos
necesarios para llevar a cabo el registro del nombre de dominio, entre ellos justamente la
serie de caracteres que se desea conformen el nombre de dominio y, una vez hecha esta
eleccién y quedando registrado el nombre de dominio, bajo ninguna circunstancia se podra

modificar la conformacion del Nombre de dominio.

d) Posteriormente se elige la forma de pago, que puede ser con tarjeta de crédito, deposito

bancario o cheque.

Respecto de las tarifas y costos del registro de nombres de dominio, cada entidad
registradora tiene la facultad de fijar el precio que desee, pero por lo general fluctdan
alrededor de un precio similar. En el caso de NIC México, por ejemplo, el registro de los
nombres de dominio superiores .gob.mx y .edu.mx no tienen costo alguno, y los .com.mx,

.0rg.mX y .net.mx tienen igual precio los tres.

A fin de deslindarse de responsabilidades NIC México establece que
automaticamente, al solicitar un nombre de dominio ante NIC-México el solicitante
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™, es decir, que la persona esta
completamente enterada y por ningun motivo podria arglir en su favor ignorancia o

desconocimiento de condiciones y politicas.

Es de suma importancia aclarar que cuando NIC México acepta una solicitud y
efectivamente registra un dominio sélo queda reconocido el derecho de los titulares al uso,
goce y disfrute del mismo, sin que por lo antetior se entienda la transmisioén y/o cesion de
los derechos de propiedad del mismo, ademas de otras especificaciones que acepta el titular
automaticamente con el fin de evitar que NIC México se vea involucrada en controversias,

responsabilidades o complicaciones por el registro de los nombres de dominio.

Entre otras especificaciones arriba mencionadas, encontramos:

® Il compromiso expreso de acatar y regirse por las Politicas Generales de Nombres de
Dominio, la Politica de solucién de controversias en materia de Nombres de Dominio para
.mx (LDRP), el Reglamento de la politica de solucién de controversias en materia de

nombres de dominio para .mx y los anexos, sin reservas de ninguna especie.

La titularidad de un nombre de dominio ante NIC México obliga al titular aceptar
cualquier resolucion derivada de éstas y a no reservarse el derecho a ejercer accién en contra
de NIC México, el proveedor de servicios de soluciéon de controversias en cuestion, el
Grupo de expertos ni cualquiera de los integrantes de este grupo. Todo esto tiene relevancia

por razones que se explican con mayor detenimiento en el Capitulo III de este trabajo.

® 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 obligacién de
actualizar dicha informacién, con el fin de garantizar que siga siendo en todo momento

cotrecta y exacta durante el petfodo de registro y/o uso del nombre de dominio.

¢ Politicas Generales de Nombres de Dominio de NIC-México en vigor a partir del 1 de junio de 2004, que se
pueden consultar en la pagina de NIC-México www.nic.mx.



® Que NIC México simplemente estd 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 legislacion aplicable, es

responsabilidad exclusiva de los titulares nombre del nombre de dominio.

® Directamente relacionadas con la proteccion de la propiedad intelectual, también se hacen
aclaraciones al respecto, el titular acepta y declara que ni el registro del o de los nombre de
dominio ni la manera en que ha de usarse violan directa o indirectamente derechos de un
tercero, que no registra el nombres de dominio con fines ilicitos y que esta conciente de que

no adquiere derechos de marcas registradas.

La responsabilidad de asegurarse de que no esta violando ningin derecho sobre un
signo distintivo tales como marca registrada, avisos comerciales, 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 es completa y totalmente del titular.

Como se puede observar, NIC México esta inexorablemente interesado en
protegerse de cualquier responsabilidad y conflicto, por lo que toma medidas estrictas a las

que los interesados en ser titulares de un nombre de dominio se deben atener.

4. Relacion de los nombres de dominio con Ia Propiedad Intelectual.

La propiedad intelectual esta compuesta de una serie de privilegios y derechos sobre
creaciones intelectuales y ciertas formas de identificadores que tienen como funciones
principales las 2 siguientes: alentar las creaciones intelectuales y proporcionar orden al

mercado al evitar confusiéon y engano en el medio comercial.

La primera de éstas se relaciona directamente con los derechos de autor, asi como
con las patentes, los disefios y los modelos industriales. Una patente, un dibujo o modelo

industrial o el derecho de autor confieren un derecho exclusivo al titular durante un periodo



determinado para impedir a terceros la explotaciéon de su materia —una invencion, un dibujo,

modelo o una obra literaria o artistica.

El derecho exclusivo permite al titular obtener una recompensa por la originalidad y
la inversion puestas en la creacién de su obra y sirve de incentivo para mayores inversiones

en el desarrollo de nuevas creaciones intelectuales.

La segunda de las funciones referidas es la principal de las marcas, las indicaciones
geograficas, los nombres comerciales y las denominaciones de origen, entre otros. Esta
funcién se cumple al momento en que estos signos distintivos permiten a los consumidores
identificar la fuente de un producto y vincularlo con su fabricante en mercados de gran
distribucién. El derecho exclusivo a utilizar estos signos distintivos, permite al titular evitar
que otros induzcan a error al consumidor asociado erréneamente productos con una
empresa de la que no provienen.
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De conformidad con la declaracion de que la propiedad intelectual “se ha
convertido en un elemento central de la politica econémica y cultural en un mundo en el
que el origen de la riqueza es cada vez mas intelectual, en oposicién al fisico, y en el que los

. . 7
mercados se distribuyen en todo el mundo”

. La Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) es la principal encargada de promover y proteger los derechos derivados
de la propiedad intelectual a nivel internacional, as{ bien cuando un Estado decide ser
miembro de la OMPI, reconoce de manera automatica la importancia de promover la

proteccion de la propiedad intelectual.

En estos términos, el promover y proteger la propiedad intelectual no se limita a
solamente establecer derechos sino también se encarga de definir su relacién con otros
derechos y sectores, pues se sabe que en un mundo como el que actualmente existe, todo

esta intimamente relacionado.

7 La gestion de los nombres y direcciones de Internet: cuestiones de propiedad intelectual. Informe final sobre el proceso de
la OMPI relativo a los Nombres de dominio de Internet. Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual,
OMPI, Suiza, 1999, p. 15.



Una de esas estrechas relaciones es la que se da entre los nombres de dominio como
direcciones de Internet y la propiedad intelectual en especifico con los signos distintivos, los
derechos de autor y otros derechos de identidad reconocidos, tal como han existido desde

antes de la llegada de Internet.

Ha surgido una gran tension y desavenencias debido a que uno de esos sistemas, el
de nombres de dominio, es administrado en forma privada y da lugar a registros que
representan una presencia mundial, accesible desde cualquier parte del mundo,
precisamente por la propia naturaleza internacional de Internet. El otro sistema, el de
derechos de propiedad intelectual, es administrado por los gobiernos, entidades publicas
sobre una base territorial y da lugar a derechos que pueden ejercerse tinicamente dentro del
territorio del interesado. Las caracteristicas intrinsecas de cada elemento que da origen al

conflicto son las que lo originan.

Los derechos de propiedad intelectual tienen un fundamento territorial y se pueden
hacer respetar unicamente dentro del territorio para el que fueron concedidos. Un nombre
de dominio por el contrario, al ser una direccion en la red mundial de Internet,
automaticamente se convierte en un indicador ilimitado sin restricciones territoriales y asi
puede llegar a provocar confusion y engano del consumidor y por tanto infringir el derecho

de propiedad intelectual territorialmente limitado.

En consecuencia, la proteccion y la observancia de los derechos de propiedad
intelectual reconocidos como territorialmente limitados pueden verse en peligro a

consecuencia de actividades generadas por el registro de un nombre de dominio.



4.1 Nombres de dominio, signos distintivos y otros derechos.

4.1.1. Matrcas.

Una marca es definida por la legislacion mexicana como “todo signo visible que

distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”

Las marcas pueden ser clasificadas bajo diversos criterios, pero uno de ellos, y el que
interesa al presente estudio, es el que se aboca a hacer la distincion tomando en cuenta su
composicion, integracion o formacion, que segun el maestro David Rangel Medina las
divide en ‘“nominativas” en caso de que consistan en un vocablo, palabra o frase;
“innominadas” si la marca es un dibujo o emblema; “tridimensional” si tienen volumen,
como es el caso de envases; y “mixta” cuando combinan cualquiera de estos elementos. El
tipo de marca que genera conflicto con los nombres de dominio es la nominativa al estar

ambos compuestos por una serie de caracteres.

Entre ambos identificadores existen similitudes y diferencias en sus caracteristicas.
En las similitudes encontramos la exclusividad al tener derecho sobre cada uno un titular(es)
exclusivo, los dos buscan la distintividad, ambos son renovables indefinidamente, y se trata

de activos intangibles.

Por el contrario, las diferencias son que las marcas remiten directamente a
productos y servicios y los nombres de dominio son direcciones que gufan a un sitio de
Internet cuyo contenido puede ser de cualquier indole; las marcas se rigen por el principio
de territorialidad, en cambio los nombres de dominio tienen caricter indubitablemente
internacional; las marcas son concedidas por un érgano publico, en el caso de México
corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y los nombres de dominio
otorgados por un organismo de caridcter privado y cien por ciento independiente del
gobierno; las marcas pueden ser utilizadas antes de obtener su registro, los nombres de

dominio son dutiles hasta en tanto son otorgados por una entidad registradora, la vigencia de

8 Articulo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial.



las marcas —en México- es de diez afios a partir de la presentacion de la solicitud de
registro, los nombres de dominio tienen vigencia variable; las marcas se rigen por el
principio de especialidad lo que significa que existe un sistema de clasificaciéon de productos
y servicios, por lo que pueden existir dos o mas marcas registradas idénticas y similares
siempre y cuando se refieran a productos o servicios totalmente distintos y no causen
confusion al consumidor, por el contrario, el nombre de dominio por ser un registro

mundial sélo puede existir uno ante la entidad registradora.

La legislaciéon mexicana es quien rige todo lo referente a las marcas en México, en
oposicién a que los nombres de dominio surgen exclusivamente de una relacion contractual,
por lo que las partes acuerdan la reglamentacion y lineamientos a seguir en caso de
controversia. Todas estas diferencias no son suficientes para que desaparezcan los

conflictos entre las marcas y los nombres de dominio.

Un tipo de conflictos son los que surgen por el principio de especialidad de las
marcas, ya que en materia de nombres de dominio no existe una clasificacion de los bienes
o servicios que se ofrecen, lo que ocasiona que sélo uno de los titulares de una marcas
iguales no obstante que estén protegiendo productos y/o setvicios distintos, puede obtener
el uso exclusivo de del nombre de dominio. La tnica solucién en este caso es el principio
general del derecho, “primero en tiempo, primero en derecho”. Misma solucién al supuesto
de que alguien registre un nombre de dominio y posteriormente otra persona registre una
marca formada por la misma palabra y desee obtener un nombre de dominio que la

contenga.

La ley mexicana prohibe que nombres genéricos sean registrados como marcas por
carecer de distintividad, en cambio esta prohibiciéon no existe para el registro de nombres de
dominio, por tanto el titular de esta clase de dominios que efectivamente cuenta con un
derecho exclusivo, tiene una ventaja competitiva respecto de todos los demas comerciantes

de los mismos productos y/o setvicios.



En los rubros anteriores no se puede presentar otra solucion distinta a la
mencionada del principio general del derecho, aunque en la OMPI se ha discutido mas a
fondo el caso de los nombres genéricos para decidir si es apropiado y conveniente permitir
sus registros como nombres de dominio, sin embargo existen otros supuestos en que si se
ha buscado dar una solucion tajante a fin de evitar abusos y mejorar la relaciéon entre el

sistema de nombres de dominio y el de propiedad intelectual.

En el caso de que una marca sea a su vez registrada como nombre de dominio por
alguien distinto del titular de la marca pueden darse tres supuestos, dependiendo la

intencion del solicitante del nombre de dominio:

® Que de forma intencionada se haya realizado el registro de un nombre de dominio con la
palabra o caracteres que otro usa como marca a fin de que el titular de ella esté
imposibilitado para obtenerlo y asi el titular del nombre de dominio obtiene ventajas

economicas de la venta o cesion del dominio registrado al titular de la marca.

® Que de forma intencionada se haya realizado el registro de un nombre de dominio con la
palabra o caracteres que otro usa como marca conociendo las ventajas comerciales que esta
produce con la finalidad de usar el dominio de forma efectiva para aprovecharse de la
reputacion de la misma o menoscabarla y dafiarla para obtener ventaja en caso de que los
productos que comercializan sean directamente competidores. Circunstancia aun mas grave
cuando se trata de marcas notorias. “Ciberocupacion’ es el término utilizado para describir
el registro abusivo, deliberado y de mala fe de un nombre de dominio en violacién a los

derechos de marcas de productos y de servicios.

® Coincidencias fortuitas. Una persona registra un nombre de dominio que por casualidad

coincide o es similar con una marca o un signo distintivo ajeno sin mala intencién.

En los dos primeros casos es notable la mala fe e intencién de quien registra el
nombre de dominio, el dltimo es dnicamente consecuencia de la necesidad de compartir

informacién a este respecto.



En México ain no se ha legislado un marco adecuado a fin de regular los nombres
de dominio ni su registro, y la falta de reglamentacién ha permitido la ocupacion ilegal en
Internet mediante el registro de nombres de dominio que incluyen marcas propiedad de
terceros, lo que ocasiona dafos tanto al titular de la marca como al consumidor de

productos y servicios.

Todo lo anterior ha surgido alrededor del mundo, no exclusivamente en México lo
cual ha marcado la pauta para que organismos como la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual, y muchos otros interesados trabajen para proponer alternativas que

armonicen los sistemas de Internet con otros derechos, como es el de propiedad intelectual.

4.1.2. Los Nombres internacionales de sustancias farmacéuticas no sujetos a

apropiacion (INNs por sus siglas en inglés).

Al igual que otras areas, el sector de la salud ha sido afectado en muchas formas por
la llegada de Internet, por ejemplo, la red es un medio para acceder a informacion relativa a
la salud y a productos relacionados con la misma. En reconocimiento a la gran relevancia
que tiene la salud para la comunidad internacional, lo que lleva implicito los identificadores
que utiliza este sector, hace mas de 50 afios se desarroll6 un sistema para asegurar que, en
interés de la seguridad y la salud publica, se estableciera una clase de identificadores que no

fueran susceptibles de apropiacion y estuvieran totalmente disponibles para el uso publico.

La encargada de esta tarea fue la Organizaciéon Mundial de la Salud (OMS) y le

enominé “Sistema de nombres internacionales de sustancias farmacéuticas no sujetos a
d “Sist d b t les d t f: ti jet

apropiacion”. El sistema opera sobre la base de un consenso entre autoridades publicas y el

sector privado.

Un INN es un nombre tnico usado para identificar una sustancia farmacéutica o su
ingrediente activo, por ejemplo “ampicilina”, “ibuprofeno”, etcétera. Para que un nombre

pueda entrar en la lista de este Sistema debe cumplir con ciertas caracteristicas, como son



que sea sucinto, distintivo respecto de su sonido y su escritura a fin de evitar confusion, y

debe estar en el dominio publico.

Para lograr que un INN se use en todo el mundo se ha llegado a varios acuerdos
para armonizar el sistema, por ejemplo, las letras “h” y “k” no se deben utilizar, la “e” se

cC_o>

en lugar de la “y”, y la “f” en lugar de la “th” y la

€C
1

debe utilizar en lugar de “ae” u “oe”, la
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ph” entre otros.

Los INNs que si se incluyen dentro del Sistema son notificados por la OMS a los
Estados parte de esta organizacion, con la peticion de que las autoridades nacionales tomen
las medidas necesarias para proteger estos nombres en contra de la apropiacioén particular
por medio de derechos de propiedad intelectual, incluyendo la prohibicién de su registro

como marca.

En general, este sistema habia resultado muy efectivo y de gran utilidad, pero con la
llegada de Internet y del DNS surgié una nueva oportunidad para desvirtuar el estatus
publico de los Nombres internacionales de sustancias farmacéuticas no sujetos a
apropiacion Al registrar un INN como nombre de dominio la capacidad funcional de
aquellos para servir como identificadores en Internet quedaria totalmente anulada, ya que al
hacerlo se vuelven susceptibles de apropiacién y por tanto quedan bajo el control del titular
del nombre de dominio, lo que lo convertiria en objeto de un manejo privado, no existiendo

nada que impida esta practica.

Aunque en el primer Perfodo de consultas de la OMPI este asunto quedo fuera de
las Recomendaciones resultantes, ya en el segundo Periodo de consultas se abordd esta
problematica y se evaluaron los problemas relacionados con el registro de los INNs como

nombres de dominio.

La problematica se puede resumir en que el registro de un INN como nombre de
dominio crea un monopolio de asociaciéon con esta direccion de dominio que es tnica, lo

que implica que cualquiera que registre un INN como nombre de dominio ocupa un



espacio univoco y adquiere una ventaja singular al asociar este sitio de Internet con el INN

al que se accede a través del nombre de dominio que lo contiene.

Esta practica ya ha sido realizada por individuos o por compaiiias farmacéuticas, que

ven una gran oportunidad comercial al ser los primeros en hacetlo.

La OMS ha manifestado su descontento y no porque tenga algin interés particular,
sino por todos los afectados y por su vocacioén de servicio no lucrativa, aunque no se ha
encontrado evidencia de otro dafio, excepto el que se causa a la integridad del Sistema de

INNs con esta practica.

Como no se queria ser tan tajante en las prohibiciones de tal modo que se cayera en
extremos irracionales que privaran a personas de posibles derechos perfectamente
justificados o que entorpecieran el comercio y la funciéon del DNS, se recomendaron
propuestas tratando de guardar un equilibrio y dar la mejor soluciéon posible; entre estas
recomendaciones encontramos que si se permita el registro de INNs en el DNS siempre y
cuando el nombre vaya acompanado o seguido del nombre de la compaiiia que lo elabora o
manufactura, lo que permitirfa ubicar al INN por medio de su compafiia manufacturera, asi

la atencién no se concentra en el INN, sino en quien lo comercializa.

La confusién fue otro aspecto que se abordd, ya que quedaria la posibilidad de que a
pesar de que el INN no se registrara como nombre de dominio se solicitara una casi
idéntica o muy similar que provocara confusion, que de igual manera desvirtuaria el objetivo

de contar con una lista de INNs.

Este planteamiento de cierta forma recuerda al problema que se da con las marcas,
pero en este punto hay que recordar que la filosofia y objetivos son diferentes para los
INNS, por lo que la confusiéon no se debe plantear de forma idéntica, ya que en el caso de
los INNs lo que se pretende es asegurar que el INN pueda ser usado libremente por todos,

asi como la preservacién de un mecanismo claro de identificacion en el sistema de la salud,;



en cambio, en el caso de las marcas, el objetivo es restringir el uso en el comercio de la

marca en el caso de bienes o servicios similares a favor de un solo titular.

Al final se ha concluido que tampoco deben ser registrables como nombres de
dominio las palabras similares en grado de confusién a los INNs ya que esta practica podria
dar lugar a confusioén y engafio al publico, lo que nos remite al problema de cémo o quién
ha de decidir acerca de esta similitud en grado de confusion, cuestion que no queda resuelta

en el Segundo Informe.

La aplicacion retroactiva de las medidas también fue objeto de consideracion ya que
se tuvo que decidir qué ocurrirfa con los INNs previamente registrados como nombres de
dominio. Se llegd a la conclusion de que si se debe aplicar la prohibicion a los ya registrados
fundamentando esto en que el Sistema de INNs es bien conocido y advierte perfectamente
que esta prohibida la apropiacion privada de los INNs, por lo que, de cierta forma, los que
solicitaron el registro ya estaban advertidos con antelacion y no pueden invocar la
ignorancia en su favor, pues las palabras que integran el INNs son muy técnicas y es dificil
que alguien ajeno al medio tenga conocimiento de ellas, o si es alguien relacionado con este

ambito, no conozca el Sistema de las INNS.

Para que realmente tuvieran efectividad las medidas sugeridas se sefial6 la necesidad
de aprobar que cualquier parte interesada tenga el derecho a dar noticia de que un nombre
de dominio ¢TLD es idéntico a un INN, y con base en esta informacién y después de

vetrificarla, el nombre de dominio sea cancelado.

Con esta serie de medidas se ha llegado a una propuesta que en principio parece
demostrar que se podra avanzar en la eliminacién paulatina de conflictos provocados por el
DNS vy los derechos previamente existentes, ya que son pasos concretos y especificos que

permiten una implementacion real e inmediata de soluciones.



4.1.3. Los Nombres de organizaciones internacionales.

De acuerdo con el Diccionario Juridico Mexicano, una organizacion internacional es
“una asociacion de Estados establecida por acuerdo de sus miembros y dotada de un
aparato permanente de organos, asegurando su cooperacion en la persecucion de los

objetivos de interés comun que los ha determinado ha asociarse™.

Por su caracter y voluntad distinta de aquella de los Estados miembros, las
organizaciones gozan de personalidad juridica. Esta no es, sin embargo, otra cosa que la
aptitud de ser titular de ciertos derechos y ciertas obligaciones. La organizacion
internacional es una institucioén juridica, creada por medios de derecho y sometida ella

misma, al derecho.

Internet provee medios extremadamente ttiles para presentar informacion acerca de
este tipo de organizaciones y fomentar la participacién en sus programas, pero al mismo
tiempo da lugar al tiesgo de que individuos y/u otrganizaciones intenten utilizar sus

nombres y reputacion para llevar a cabo actividades fraudulentas.

La OMPI buscé dar recomendaciones acerca de la protecciéon a nombres y
acronimos de las organizaciones internacionales en contra de su registro abusivo como

nombres de dominio.

El marco legal existente claramente prohibe el uso comercial no autorizado como
marcas registradas de nombres y acrénimos de organismos internacionales, lo cual se senala
en el articulo 6 ter del Convenio de Paris con el fin de asegurar que esos nombres y

acrénimos fueran efectivamente utilizados por su titular legitimo.

9 Diccionario Juridico Mexicano, Instituto de Investigaciones Juridicas, Porrda, UNAM, México, 1997, p.2290



No obstante lo anterior, el derecho de una organizacién internacional de recibir
proteccion en este sentido no es automatico, si desean tenerla deben comunicarlo a la

OMPI quien transmitira la informacién a los Estados parte del Convenio de Patfs.

El Convenio de Paris prevé que se puede autorizar el uso de las insignias de las
organizaciones internacionales y autoriza a los Estados a elegir si permiten una excepcion a
la prohibicién y especialmente a lo que se refiere a marcas y su uso respecto de nombres,

abreviaturas y otros emblemas de las organizaciones internacionales.

Respecto del régimen de la proteccion internacional de las organizaciones

internacionales y los nombres de dominio podemos condensarlo de la siguiente forma:

® L] registro y uso, como marcas o elementos de la misma, de nombres y abreviaturas de
organizaciones internacionales esta prohibida, excepto cuando dicho registro y uso estén
autorizados. El propésito de esto es asegurar que tales nombres y abreviaturas estén libres
de apropiacién privada, lo cual es un reflejo del caracter publico de las organizaciones

internacionales.

® [a proteccion de estos tratados internacionales esta dirigida contra el registro y uso de
nombres y abreviaturas de organizaciones internacionales como marcas. En el caso de que
un nombre de dominio sea usado como marca, por ejemplo que se use como identificador
para fines comerciales, el registro de ese nombre de dominio serfa contrario al Convenio de
Paris y a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, es decir, aqui equiparan al

dominio con una marca.

® Ll tipo de organizacién internacional que puede recibir proteccion es limitado, sélo se

otorga a las que han enviado una solicitud de la OMPI.

El dominio de nivel superior “int” por “international” que es una palabra en idioma
inglés cuyo significado es “internacional” fue uno de los siete dominios genéricos originales

establecidos por la IANA y su uso soélo se limita para “organizaciones establecidas por
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tratados internacionales o bases de datos internacionales”. La IANA sefialé que “int” se
reserva para “organizaciones establecidas por tratados internacionales celebrados entre

gobiernos nacionales”.

Sélo un registro por cada organizacion es permitido. El dominio restringido de nivel
superior “int” sirve para dos propésitos: 1. designa un espacio en el DNS para el registro de
identificadores de organizaciones internacionales, y 2. provee una medida de proteccién a
través del requisito que restringe ese espacio unicamente a aquellas organizaciones

internacionales que estan calificadas para ostentarlo.

Debido a su caracter restringido ningun individuo, compafifa u otro tipo de
entidades pueden obtener un nombre de dominio bajo el nombre de nivel superior genérico
i . .y .

Ant” cualesquiera que fueran los caracteres solicitados, y mucho menos registrar el nombre
o abreviatura de una organizacién internacional como nombre de dominio, lo cual
proporciona la seguridad de que estos nombres de dominio bajo “.int” estan efectivamente

conectados con las organizaciones correspondientes.

Del otro lado podemos encontrar varios defectos relacionados con este nombre de
dominio restringido de nivel superior genérico, entre ellos se encuentra la limitacién de que
s6lo se permite un registro por cada organizacion y no alcanza a cubrir las necesidades de
éstas, as{ que una solucién serfa eliminar o modificar esta restriccion sin afectar el
procedimiento y restricciones para su registro, por ejemplo para que las organizaciones
internacionales estén en posibilidad de registrar tanto su nombre como su acrénimo asi

como los programas y actividades que realizan.

Otro problema que se presenta es que no todas las organizaciones internacionales
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han adoptado este nombre de dominio “int” y han optado por obtener nombres de
dominio bajo otros nombres genéricos de nivel superior, por ejemplo “.org”, como es el
caso de la Organizaciéon de las Naciones Unidas, pero por lo mismo se han hecho
recomendaciones en el seno de la OMPI en el sentido de otorgar mayor proteccion

mediante un procedimiento administrativo especial desarrollado y supervisado por los



Estados miembros de las organizaciones internacionales en el que éstas estén habilitadas
para presentar una demanda en el caso de que exista un registro injustificado, de mala fe o
tendente a confundir a los usuarios en el sentido de que haga parecer que existe una relacién

entre la organizacién internacional y el titular del nombre de dominio.

4.1.4. Los nombres de personas.

El nombre es definido como “la palabra o conjunto de palabras con que se designa
a las personas para individualizarlas y distinguirlas unas de otras”'"” El nombre es un atributo
de las personas, entendiendo como atributo una caracteristica que existe como elemento

constante de algo, en este caso, de las personas en derecho.

Unos autores, como por ejemplo Coviello, entienden el derecho al nombre como un
derecho personal no patrimonial que tiene como caracteristicas ser inalienable,
imprescriptible e intransmisible; otra corriente califica el derecho al nombre como un

derecho de la personalidad, o sea, un derecho inherente a la calidad de persona humana.

El nombre es un elemento muy importante para dar distintividad e individualidad y
es bien sabido que el desarrollo de la tecnologia ha creado una gran oportunidad para
invadir el espacio personal y utilizar la identidad de maneras que la persona involucrada no

aprobarfa.

A pesar de la diversidad de los sistemas legales y normatividad que protegen al
nombre es posible identificar dos intereses principales que la mayoria de los paises han
adoptado para proteger los nombres de un uso incorrecto. El primero de ellos se refiere al
aspecto econémico que busca evitar el enriquecimiento ilicito a través del uso no autorizado
de la identidad de otra persona; el segundo tiene que ver con evitar que los consumidores

sean victimas de confusiéon o engafio por el mal uso de un nombre.

10 Diecionario Juridico Mexcicano, Instituto de Investigaciones Juridicas, Porria, UNAM, México, 1997, p.2196.



Hay también un interés no econémico bajo esta protecciéon del mal uso de un
nombre, que es la relativa al derecho a la privacidad y a que cada persona decida qué tanto

revela de si misma.

En ciertos paises la fama o notoriedad de las personas puede dar pauta a que se les
dé una proteccién mayor a la otorgada a las personas ordinarias, y en materia de comercio,
el nombre y su notoriedad puede ser explotado a través de contratos que permiten que el
nombre de una persona sea relacionado con productos o servicios, lo que lo convierte en

un activo.

El estatus del nombre como una ventaja o activo potencial puede ser asegurado
mediante el registro de una marca que lo contenga; la mayoria de las leyes nacionales
expresamente reconocen que los nombres personales pueden ser objeto de registro como
marcas, sin embargo es importante hacer notar que no existe un criterio uniforme a nivel

internacional para proteger los nombres personales.

El hecho de que los nombres puedan ser registrados como marca ha traido como
consecuencia que sean objeto de controversias resueltas a la luz de la Politica uniforme de
solucién de controversias en materia de nombres de dominio para protegerlos en contra de
su registro de mala fe como nombres de dominio y la mayorfa ha manifestado su acuerdo
en que se aplique esta Politica uniforme en el caso de que los nombres de personas

constituyan una marca; si este no fuera el caso, la Politica uniforme no tendria injerencia.

Es claro que pueden surgir problemas por el registro no autorizado de nombres
personales como nombres de dominio y que la Politica uniforme no fue originalmente
creada para evitar o resolver lo anterior, por lo que se suman injusticias a este respecto, ya
que la Politica uniforme no ofrece la posibilidad de solicitar lo que un medio de
resarcimiento econémico proporciona: un remedio para indemnizar a personas que han
logrado que su nombre sea relacionado con un respeto y buena reputaciéon sin que busquen
obtener ganancias de ello o comercializar con su nombre y que son victimas de registros de

nombres de dominio abusivos o parasitarios, pero a pesar de ello se ha concluido en los



diversos analisis que modificar la Politica uniforme para dar protecciéon especial o mas
intensa a los nombres de personas registrados como nombres de dominio de forma abusiva
no es conveniente, porque debido a la falta de consenso a nivel mundial respecto a la
regulacion de los nombres personales podria traer efectos negativos en el sentido de orillar a
los panelistas a crear nuevas normas que proporcionaran aun mayor proteccion a los
derechos personales a través de la aplicaciéon de la Politica uniforme que ni siquiera esta

contemplada en el derecho nacional.

Por todo ello, como resultado del Segundo periodo de consultas se consider6é que lo
que procede para mejor solucionar este tipo de conflictos es desarrollar normas

internacionales que provean claros lineamientos respecto de este tema.

4.1.5. Las indicaciones geograficas y las denominaciones de origen.

Las designaciones geograficas, al igual que muchas otras formas de identificadores,
tienen relacion con intereses y concepciones del mercado, y a pesar de que existen muchas
maneras de usar indebidamente tales identificadores geograficos, sélo ciertas formas de ese

uso son sancionadas por la ley.

Existe un marco juridico bien definido para prohibir el uso indebido de los
identificadores geograficos a nivel internacional, regional y nacional. En el plano
internacional son cuatro los tratados multilaterales que protegen estos intereses: el
Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, el Arreglo de Madrid
relativo a la represion de las indicaciones de procedencia falsas o engafiosas en los
productos, el Arreglo de Lisboa para la Proteccion de las Denominaciones de Origen, y el

Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

En el ambito regional, existen muchos instrumentos, entre ellos estan el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, firmado por el Canada, Estados Unidos de América
y México, y el Protocolo para la Armonizaciéon de Normas sobre Propiedad Intelectual en el

Mercosur, entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; por citar algunos. A escala nacional



se aplican las citadas normas internacionales y regionales como también su propia
legislacion especifica en la materia, como es la Ley de la Propiedad Industrial en el caso de

México, en su Titulo quinto.

Dentro de los indicadores de procedencia geografica se encuentran las indicaciones

geograficas y las denominaciones de origen.

La legislacion mexicana a través de la Ley de la Propiedad Industrial no regula las
indicaciones geograficas, aunque si a las denominaciones de origen, a las que define como
(13 e ’ 7 . . .. .

el nombre de una regién geografica del pais que sirva para designar un producto originario
de la misma, y cuya calidad o caracteristica se deben exclusivamente al medio geografico,

. . 11
comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos™ .

La legislacion internacional también busca prohibir que se engane al consumidor
por medio de una falsa indicacion de la procedencia de un producto o de la identidad de su
productor, fabricante o comerciante, pues el que adquiere el producto tiene derecho a
conocer el origen o fuente de lo que consume. En los tratados internacionales se contiene
esta prohibicién, pero es importante aclarar que las normas se aplican Gnicamente a los
productos, no a los servicios. Lo que particularmente prohiben es cualquier uso directo o
indirecto de una indicaciéon de procedencia falsa, y no sélo se prohiben las indicaciones
falsas de procedencia, sino también se extiende la prohibicién a aquellas engafosas que

inducen al error.

Las indicaciones geograficas son definidas como aquellas que “identifiquen un
producto como originario del territorio de un Miembro o de una regiéon o localidad de
dicho territorio, cuando determinada calidad, reputacion, u otra caracteristica del producto

. . , 12
sea imputable fundamentalmente a su origen geografico.”

1 Articulo 157 de la Ley de la Propiedad Industrial.
12 Articulo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC cuyas siglas refieren a los Acuerdos de la Organizaciéon Mundial
del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio La

mayotfa de los Acuerdos de la OMC son el resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay celebradas en
1986-1994.



Debido a la diversidad de sistemas juridicos y legislaciones que existen en un mundo
donde el comercio global prevalece, ha sido necesario que la comunidad internacional idee
métodos para resolver el asunto de la interacciéon entre los sistemas nacionales y para lograr
el reconocimiento mutuo de las indicaciones geograficas que reciben proteccion en los
sistemas nacionales. Uno de ellos consiste en el registro multilateral de las indicaciones

geograficas, establecido y gestionado de conformidad con el Arreglo de Lisboa.

Segun lo estipulado en dicho Arreglo, el concepto de denominacién de origen es
muy similar, aunque no idéntico, al de indicacion geografica en virtud del Acuerdo sobre los
ADPIC. Esta parece una solucion efectiva, el defecto en que incurre es que muy pocos

paises son miembros de este arreglo, lo que debilita el efecto de la solucion.

Alrededor del mundo existen diferentes entidades cuyos intereses se ven mas
afectados por los problemas que ocurren en el sistema de nombres de dominio en relacion
con las indicaciones geograficas. Su principal queja consiste en que por medio de los
nombres de dominio se configura una apropiacion y reserva con fines privados de nombres
que se benefician de la proteccion del sistema de propiedad intelectual cuando una de esas
indicaciones es registrada como nombre de dominio, asi que su peticiéon consiste en que se
proteja a las indicaciones geograficas de manera equivalente a la proteccion que se le

concede a las marcas.

Es evidente que existe la practica de registrar indicaciones geograficas como
nombres de dominio y el conflicto que se presenta es similar al que se da con las marcas,

dichas practicas se pueden reducir a los siguientes supuestos:

® Sec registra un nombre de dominio correspondiente a una indicacién geografica con el

objetivo de vender dicho nombre de dominio a terceros a muy alto precio.

® Se utiliza un nombre de dominio correspondiente a una indicacién geografica en relacion

con un producto que no se relaciona o beneficia de la proteccion de tal indicacién, lo cual



puede inducir a confusiéon respecto de la calidad, reputacion u otras caracteristicas de dicho

producto.

® Sc utiliza un nombre de dominio correspondiente a una indicacién geografica con el fin
de dirigir a los usuarios de Internet hacia un sitio Web o hacia cualquier otro sitio en linea

cuyos contenidos no mantienen relacion alguna con dicha indicacién geografica.

® Sc registra el nombre de dominio correspondiente a una indicacion geografica con vistas a

evitar el registro por parte de terceros del mismo nombre.

Las complicaciones que se presentan para dar soluciones a este respecto tienen su
origen en la naturaleza esencialmente colectiva de los derechos representados por las
indicaciones geograficas y las indicaciones de procedencia, y a que existe una significativa
divergencia en el ambito mundial en cuanto a qué indicaciones geograficas merecen

proteccion.

Del primer punto se desprende la dificultad de determinar quién esta legitimado
para presentar una demanda en el caso de las indicaciones geograficas y de procedencia, y se

sugirieron tres opciones:

a) Guiarse por la legislacion nacional, es decir, facultar a las personas o entidades que
cumplen los requisitos para presentar una demanda de este tipo de conformidad con las
leyes vigentes en el pais de origen.

b) Legitimar tnicamente a los gobiernos.

¢) Emitir una reglamentacion especial para este caso en especifico en que se determine
concretamente qué personas o entidades se considera capacitadas para ello sobre la base de
la legislacion que el grupo de expertos estime aplicable al caso en cuestién, de conformidad

con las normas al uso en el derecho internacional privado.

La segunda opcion quedd descartada después de llevarse a cabo el Segundo periodo

de consultas de la OMPI -abordado en el Capitulo I de esta tesis- por ser demasiado



restrictiva y no util para satisfacer el fin perseguido, quedando las otras dos alternativas

como posibilidades.

Como solucion general se sugirié que la proteccion no deberfa limitarse a los casos
relativos al uso abusivo de mala fe, sino que se deberfa contar ademas con procedimientos
especiales de solucion de controversias para dirimir conflictos, lo cual conllevaria a una
modificaciéon de la Politica uniforme para dar un tratamiento especial a esta clase de

controversias.

Al final se lleg6 a la conclusiéon de que hacer lo anterior traerfa mas perjuicios que
beneficios, por lo que se decidié dejar intacta la Politica uniforme a este respecto, pues
tratar de conceder proteccion a las indicaciones geograficas mediante la Politica uniforme,
teniendo en cuenta la actual falta de armonia entre legislaciones, resultarfa una empresa

condenada al fracaso.

Serias dudas surgen respecto de quién tiene derecho a registrar un término
geografico como nombre de dominio y al funcionamiento de los sistemas de registro de
nombres de dominio, que conceden el registro al primer solicitante. Por un lado, se afirma
que las autoridades debidamente constituidas en el area geografica en cuestiéon fueran las
legitimadas para hacerlo y asi a la vez se impedirfa que un tercero sin conexién alguna con
las citadas autoridades lo registre, pues el que aquél esté en posibilidades de hacerlo podria

permitir que se enriqueciera injustamente a costa de la reputacion de la localidad.

En el caso de México y las denominaciones de origen esta solucién aparece como
completamente logica, debido a que el unico facultado por la ley para ser titular de las
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denominaciones de origen es el Estado Mexicano.

Resulta en extremo complicado luchar en contra y eliminar las practicas predatorias
y parasitarias relativas al uso ilicito de las indicaciones geograficas en el DNS, pues el simple

registro de uno de estos identificadores como nombre de dominio por parte de alguien que

13 Articulo 167 de la Ley de la Propiedad Industrial.



no tiene conexién alguna con la localidad geografica de que se trate, por muy oportunista
que pueda resultar, no parece suponer, por si mismo, una trasgresion de las normas juridicas
internacionales, ya que puede no existir siquiera una relacion entre el nombre de dominio y
producto alguno, por tanto, no serfa engafioso ni inductor a error, en virtud de que solo se
estarfan utilizando una serie de caracteres o palabras libremente elegidas por el titular del

nombre de dominio.

Después de identificar las grandes dificultades y obstaculos que impiden una
solucion entera y eficaz a este problema, sobre lo que se pretende trabajar es en definir las
circunstancias bajo las que deberfa prohibirse el registro y utilizacién de las indicaciones
geograficas como nombres de dominio, y sobre el establecimiento de una lista consensuada
a escala internacional que recoja las indicaciones geograficas a fin de contar con criterios

uniformes a ese ICSPCC'[O.

Como se puede observar, ninguna opcion de soluciéon en que tengan que intervenir
los organismos dedicados a la administracién de los nombres de dominio se presenta como
viable, pareciendo mas adecuado y util dejarlo en manos de los gobiernos, y se llama la
atencion hacia la necesidad de elaborar nuevas normas internacionales con el fin de proteger
los nombres de paises y de otros identificadores geograficos ya que en los términos actuales
el marco internacional de propiedad intelectual no supone una base juridica que dé el
respaldo suficiente para abordar dicha materia y que los organismos privados propongan

soluciones.

4.1.6. Los nombres comerciales.

El nombre comercial se define como “toda aquella designaciéon, denominacion,
razén social o nombre civil, bajo la cual los comerciantes colectivos o individuales realizan

14
7" Un nombre

sus actividades mercantiles o identifican sus mercancias o servicios prestados
comercial es la designaciéon que adopta una empresa para describir sus actividades y

diferenciarse de otros negocios y empresas. Por el enfoque que tiene el presente trabajo es

Y Diecionario Juridico Mexcicano, Instituto de Investigaciones Juridicas, Porria, UNAM, México, 1997, p.2197.



importante sefialar que en muchas ocasiones los nombres comerciales son registrados

también como marca a fin de obtener por separado proteccion para el mismo.

En el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial existe una
disposiciéon especialmente abocada a proteger los nombres comerciales en todos los
Estados parte del mismo: “El nombre comercial sera protegido en todos los paises de la
Unién sin obligacion de depdsito o de registro, forme o no parte de una marca de fabrica o
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de comercio.”

Como se puede observar existe protecciéon a nivel internacional para los nombres
comerciales, la cual busca ser efectiva mediante ciertas obligaciones que concretizan el

beneficio:

® [a obligaciéon de todo Estado parte en el Convenio de Paris de proteger los nombres

comerciales;

® [.a obligacién de ofrecer esa proteccion sin necesidad de que el interesado registre el

nombte comercial;

® [a obligacion de mantener la independencia entre la protecciéon dada a las marcas y
aquella concedida a los nombres comerciales, es decir, otorgar una protecciéon especial a

estos ultimos.

Al igual que como con las marcas, el conflicto entre los nombres comerciales y los
nombres de dominio surge cuando alguien ajeno a la persona titular del nombre comercial

registra éste como nombre de dominio.

En muchas ocasiones puede haber varias empresas que tengan un nombre comercial

idéntico, pero esto no importa conflicto alguno porque el giro en que se desempefian es

15 Articulo 8 del Convenio de Parfs.



distinto o porque estan muy alejadas entre si, posibilidad imposible en el DNS en que un

nombre de dominio es unico para la red mundial.

Se ha presentado el supuesto de que dos o mas usuarios legitimos del nombre
comercial desean registrarlo como nombre de dominio, en estos casos se ha optado por
aplicar el principio de concesion de registro al primer solicitante, solucién que no es efectiva
cuando un nombre comercial ha sido registrado o se utiliza de mala fe por un tercero sin
derechos sobre el mismo, con el potencial perjuicio que esta actitud implica para la
reputacion del negocio del titular del nombre comercial o limitando su capacidad de contar

con presencia comercial en Internet.

En algunos paises ya se han resuelto conflictos relacionados con esta problematica,
como es el caso de los Estados Unidos de América, en que se confiere a los titulares de
nombres comerciales la posibilidad de entablar una demanda contra cualquier uso de su
nombre que dé una idea errénea de la procedencia de los productos o servicios o que sea
susceptible de causar confusién en cuanto a esa procedencia. Esta proteccién se ha
ampliado al uso ilicito de nombres comerciales como nombres de dominio, pero no se ha

convertido ain en una practica uniforme.

Por la importancia del tema, el mismo fue abordado en el Segundo Proceso de la
OMPI, de lo cual result6 el reconocimiento de que “los nombres comerciales cumplen la
misma “funcién de origen” que las marcas, indicando la procedencia o la naturaleza de la
entidad comercial que representan, y que éstos desempefan la misma funcién de inversion y
de publicidad” '. El reconocer esto hace mas razonable y da lugar a ofrecerles una

proteccion en el DNS equivalente a la que reciben las marcas.

Como en el caso de otros identificadores que se ven especialmente afectados por el
DNS, se ha sugerido la extension de la Politica uniforme, que en la actualidad se aplica

unicamente a marcas, para que abarcara también los nombres comerciales, pero sin que

16 Segundo Informe del Proceso de la OMPI, cuyo contenido se puede consultar en
arbiter.wipo.int/processes/process1/treport/doc/report-es.doc.



fuera necesario que el nombre comercial estuviera registrado como marca, sino que con su
naturaleza propia fuera suficiente para gozar de proteccion, sin embargo, de igual manera
las objeciones a esta propuesta emergieron por el sentir de que la dificultad de armonizar los
diferentes enfoques nacionales y crear una politica uniforme para el DNS en este respecto

es una tarea en extremo dificil

Una de las propuestas se ha pronunciado a favor de un criterio mas estricto para
otorgar nombres de dominio de nombres comerciales, como seria la obligaciéon de probar
que el nombre de la empresa en cuestion es objeto de registro, en caso de que de
conformidad con la legislacién nacional esto sea aplicable, probar el uso efectivo y el que se
ha logrado mediante el nombre una reputacién en cierto sector comercial, demostrar la
utilizacién del nombre de dominio en una esfera similar o parecida a la relativa al nombre

comertcial.

Todo lo anterior para evitar registros ociosos de nombres comerciales que impiden
que un legitimo interesado lo pueda hacer con posterioridad. También se sugiere que se
podria simplemente adoptar la definicién actual de la Politica uniforme del registro y uso
abusivo y de mala fe, engafioso o ilicito que hoy en dia sélo aplica para las marcas y
ampliarla a los nombres comerciales, pero la OMPI no recomienda tal modificacion
principalmente porque la protecciéon y legislacion internacional encaminada a proteger los
nombres comerciales aun deja un campo muy amplio sin cubrir y ello se manifiesta también
en la diversidad de enfoques nacionales que se pueden observar respecto de este tipo de
signos y que hace que surja inevitablemente el problema de elegir la legislacioén aplicable en
un medio mundial y al no haber armonia entre los enfoques nacionales respecto de lo
basico y esencial, no puede adoptarse un criterio Gnico e internacional que tenga buenos
resultados, por lo que, como en casos anteriores, se concluye que primero es necesario
unificar criterios de conceptualizaciéon y elementos y ya después de ese paso, podria
considerarse la busqueda de medidas implementadas por la OMPI para reducir los

conflictos entre nombres comerciales y nombres de dominio.



4.2 Nombres de dominio y derechos de autor

4.2.1. Reservas de derechos.

El articulo 173 de la Ley del Derecho de Autor define a las reservas de derechos al

uso exclusivo de la siguiente manera:

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

géneros:

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

II. Difusiones periddicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de
contenido y susceptibles de transmitirse;

I1I. Personajes humanos de caracterizacion, o ficticios o simbélicos;

IV. Personas o grupos dedicados a actividades artisticas, y

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

anuncios comerciales.”

Segun el Glosario de términos mas usuales en Derecho de autor, es un “derecho de
caracter sui generis dentro de la propiedad intelectual que consiste en obtener del Estado una
facultad exclusiva sobre el titulo de una publicacion periddica, o bien para utilizar nombres
artisticos a favor de personas o grupos, caracteristicas graficas, originales y titulos de
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promociones publicitarias™’.

17 Instituto Nacional del Derecho de Autor, “Estudios Juridicos de los cuadernos del Derecho de autor”, Vol
5, SEP, México, 1999, p.63.



Otros autores la definen como “el derecho exclusivo al uso de titulos de
publicaciones y difusiones periddicas, personajes ficticios y de caracterizaciéon humana,

nombres de artistas y grupos artisticos y promociones publicitarias™*®

Como se observa, la ley mexicana define a la reserva de derechos como una
“facultad” por lo que le otorga esa naturaleza juridica, ademas de que es considerado un
privilegio concedido por el Estado al estar incluido dentro del contenido del articulo 28 de
la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, tal como afirma el articulo 1 de
la Ley Federal del Derecho de Autor, pero doctrinarios como es el caso del Dr. Miguel
Acosta Romero, difieren con esta afirmacién al opinar que no son sencillamente una
“facultad” sino que estan en los linderos del Derecho de Autor, dado que no son ni

derechos de autor propiamente, ni derechos conexos al mismo.

El Dr. Fernando Serrano Migallon a su vez opina que deben ser considerados como
otros derechos de la propiedad intelectual porque no coinciden con precision en el ambito

de los derechos de autor ni tampoco dentro de la propiedad industrial”.

Para el tema que nos atafie, es importante destacar que en el caso de México, la
proteccion a las reservas de derechos se rige bajo un sistema mixto de proteccion, ya que
efectivamente se le concede proteccion a quien obtiene su registro, pero también es posible
que se reconozca un mejor derecho a quien demuestre haber usado con anterioridad de
forma constante e ininterrumpida la reserva de derechos y que se rigen por el principio de

territorialidad, por lo que su proteccion se limita al ambito nacional.

Ahora bien, en relacién con los nombres de dominio, salta a la vista que existe la
posibilidad de que una reserva de derechos previamente concedida a un titular, sea
registrada a su vez como nombre de dominio; en caso de que el titular de ambos fuera la

misma persona, no existirfa conflicto alguno, pero si estos fueran dos personas distintas sin

18 Espindola Vargas, Pegui Carlota, Regulacion juridica de los nombres de dominio, México, 2001, Tesis, Facultad de
Derecho, UNAM.

19 Ortega Gonzalez, Salvador, Conflictos entre las reservas de derechos al uso exclusivo y los nombres de dominio, México,
2003, Tesis, Facultad de Derecho, UNAM, p.10.



relacion alguna que creara un interés legitimo al que no es titular de la reserva de derechos y

registrara el nombre de dominio, indudablemente surgiria un conflicto.

Aunque en la legislacién mexicana existe la posibilidad de proteger todo lo que
arriba se sefial6 bajo una reserva de derechos, a fin de cuentas, lo que los constituye es una
palabra o frase, por lo que pueden ser registrables como nombre de dominio sin duda
alguna, y no existe una diferencia significativa entre otro tipo de palabras o frases para lo
que el procedimiento administrativo de solucién de controversias en materia de nombres de

dominio considera adecuado dirimir.

Por lo mismo, no existe una mencién especial en la Politica uniforme que refiera a
las reservas de derechos, y se encuentra en la misma situaciéon que todas las figuras antes
mencionadas con excepcion de las marcas, las cuales si gozan de una proteccién y atencion

especial en la Politica uniforme.

Es complicado que una figura local, como son las reservas de derecho, mereciera
dedicacion especial a nivel supranacional, ya que seria privilegiar ciertas consideraciones de
legislacion nacional sin haber unificado criterios para lograr armonia, por lo que en la
actualidad, prevalece como solucién el principio de que quien primero ha registrado una
serie de caracteres que intencional o involuntariamente constituyen una reserva de derechos,

es quien goza del derecho.

No obstante, en la Politica de solucién de controversias en materia de nombres de
dominio para .mx de Nic México si estan consideradas las reservas de derechos y son
expresamente mencionados en su articulo 1. a. I que se refiere a los supuestos en que es

aplicable el procedimiento de solucién de controversias.



CAPITULO III
LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA
DE NOMBRES DE DOMINIO. REGULACION JURIDICA
DE LA MISMA.

Como en casi todos los aspectos de la vida juridica, se considera que la gran mayoria
de los nombres de dominio serfan registrados de buena fe y por razones legitimas, pero no
por ello se podia desechar la prevencioén que reconoce que las controversias son inevitables.
En las amplias consultas ante la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual que se
efectuaron para establecer todo el sistema referente a los nombres de dominio, los titulares
de derechos de propiedad intelectual dejaron claro que para ellos la proteccion y el ejercicio
de sus derechos respecto de los nombres de dominio representan costos significativos
debido a que los mecanismos existentes para resolver conflictos entre titulares de marcas y

detentadores de dominios con frecuencia se consideran caros, dificiles e ineficaces.
Las principales complicaciones derivaban de las siguientes caracteristicas:

® Un nombre de dominio da lugar a una presencia mundial, por tanto, la controversia
puede ser jurisdiccional, suponiendo, por ejemplo, que la infraccion se dé bajo varios
sistemas juridicos nacionales, sus tribunales correspondientes se declararan competentes y
derivara en una serie de resoluciones o sentencias contradictorias. Todo lo anterior surge
principalmente por el vacio existente en lo sistemas legales en lo que se refiere a este tipo de

controversias.

® En el supuesto de que el titular de una marca obtuviera sus registros en varios pafses y un
tercero, con derechos abusivos sobre nombres de dominio en varios TLD respecto de esas
marcas le causara perjuicio, el titular de las marcas se verfa en la necesidad de incoar

multiples demandas en tribunales de todo el mundo.



® Habida cuenta de la facilidad y velocidad con que se obtiene un registro de nombre de

dominio, se hace urgente resolver la controversia sobre los mismos.

® Resulta una brecha amplia entre el costo de obtener el registro de un nombre de dominio
y el valor econémico del dafio o beneficios que se pueden obtener de un registro abusivo, y
el costo para un titular del derecho de propiedad intelectual de remediar las situacion

mediante litigio, que en algunos paises puede ser lento y elevado.

Por todo lo anterior se expresé un deseo de que se desarrollen procedimientos
expeditos y econdmicos para la soluciéon de controversias que involucren nombres de
dominio, pero al mismo tiempo, se manifesté la negativa de dar plena confianza a un

sistema nuevo capaz de afectar derechos valiosos.

Por lo tanto, se present6 renuencia a abandonar por completo las posibilidades de
recurrir al litigio para adoptar nuevos procedimientos en aras de este nuevo método que
conllevaba una sumisiéon obligatoria al momento del registro de un nombre de dominio a un
procedimiento en relacién con toda controversia de propiedad intelectual que se planteara a

raiz de tal registro.

En consecuencia, el resultado fue que se determinara:

® E] alcance del procedimiento se limita unicamente al registro deliberado, de mala fe y

abusivo de nombres de dominio.

® [a nocion de registro abusivo de un nombre de dominio se define inicamente en relacion
con infracciones de marcas, no con referencia a violaciones de otros derechos de propiedad

intelectual.

® [a conservacion del derecho de acceso a los tribunales respecto de una controversia

sobre nombres de dominio.



Con todo lo anterior precisado, las conclusiones fueron las siguientes:

Se establecerfa un procedimiento alternativo de solucién de controversias que
permita a las partes resolver de forma expedita y econdémica tal controversia, con
flexibilidad suficiente para que se pudieran utilizar procedimientos mas amplios en caso de
que asi lo decidieran, no impidiendo la libertad de incoar un litigio ante un tribunal nacional
competente, en lugar de iniciar el procedimiento alternativo, y poder buscar una revision

ante tribunales nacionales de la controversia resuelta a través de este método alternativo.

Un procedimiento alternativo que garantice justicia e imparcialidad para todas las
partes interesadas, que en aras de garantizar la solucion rapida de las controversias, se limite
a la situacion del registro de nombres de dominio y, por tanto, no incluya compensaciones

monetarias -dafios o perjuicios-.

1. Naturaleza del Procedimiento de resolucion de controversias en matetia de

nombres de dominio. El procedimiento administrativo.

Una vez hechas las consultas, se concluyé que el procedimiento alternativo
propuesto serfa un procedimiento de adjudicacién en el que un responsable, que tomaria
decisiones, serfa designado para la controversia con la potestad de imponer una decision
vinculante para las partes. El alcance del procedimiento se limitarfa a los casos de registro
abusivo (o ciberocupacion), como se ha definido anteriormente, y no estaria disponible para

las controversias entre las partes con derechos que compiten de buena fe.

El procedimiento facilitarfa un lugar neutral en el contexto de la controversia que,
con frecuencia, es de caricter internacional, y se realizarfa de conformidad con leyes y
normas de procedimiento que tomarfan en consideracion las diversas tradiciones procesales

juridicas del mundo.

El procedimiento no excluiria la jurisdiccion de los tribunales competentes.

Permitirfa que una parte pudiese introducir un recurso en un tribunal nacional o tratar de



obtener una sentencia en un tribunal nacional sobre una controversia que ya hubiera sido

sometida al procedimiento administrativo de solucién de controversias.

Para dilucidar con precision cual es la naturaleza juridica del método alternativo que
se determiné para solucionar las controversias en materia de nombres de dominio, es
necesario hacer en primer lugar un analisis del nombre que se le ha asignado a esta

alternativa de solucion.

Después de la serie de consultas efectuadas, se concluy6 la creaciéon de una Politica
uniforme de solucién de controversias en materia de nombres de dominio (la “Politica”) en

la que se incluye la instruccion del “Procedimiento administrativo obligatorio”.

Procedimiento. El término “procedimiento”, en el sentido que nos atafie en este asunto, es
considerado como el “Conjunto de formalidades o tramites a que esta sujeta la realizacion
de los actos™, del tipo que sean. Nos indica una serie de formalidades, una actuacién por

medio de tramites.

Administrative. El vocablo “administrativo” dentro del titulo que se le dio al método
alternativo para resolver controversias en materia de nombres de dominio, es el que podria
conducirnos a una imprecision. En México, debido a la tradicion juridica, el término
“administrativo” evoca lo relacionado con la administracion publica, lo que a su vez alude a
los actos mediante los cuales los 6rganos del Poder Ejecutivo atienden a la realizacion de los
servicios publicos. En el ambito privado conocemos como “administrador” a la persona,
fisica o moral, que desenvuelve sobre bienes o asuntos ajenos una actividad dirigida a
hacerlos servir de diversa manera en provecho de alguien, generalmente con obligaciéon de

rendir cuentas.

En el Derecho Mexicano, como indica el maestro Andrés Serra Rojas, el
procedimiento administrativo esta constituido por un conjunto de tramites y formalidades —

ordenados y metodizados en las leyes administrativas- que determinan los requisitos que

1 DE PINA, Vara. Diccionario de derecho, Porriia, México, 1970.



preceden el acto administrativo, como su antecedente y fundamento, los cuales son
necesarios para su perfeccionamiento y condicionan su validez, al mismo tiempo que para la

realizaciéon de un fin”.?

De esta manera, en México se nombra “administrativos” a aquellos procedimientos
en que —aunque se resuelve una cuestién litigiosa- no tiene injerencia el Poder Judicial, sino
que son resueltos por 6rganos pertenecientes al Poder Ejecutivo, tal es el caso de los
incoados ante las Juntas de Conciliacion y Arbitraje, ante el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, etcétera.

Concordantemente, la intenciéon de los creadores del Procedimiento administrativo
obligatorio al nombrarlo tal, fue precisamente la misma: puntualizar la caracteristica de que
este procedimiento de ninguna manera remitfa a algin o6rgano jurisdiccional, por el
contrario, se deseaba la evocacion de que era ejecutado por un gestor encargado de manejar
aspectos sistematicos y técnicos, marcando perfectamente la diferencia entre un neto
procedimiento administrativo que unicamente tuviera la opcién de definir el destino de un
registro de nombre de dominio, ya fuera ser cancelado, transferido o guardar su estado
actual, restringiendo por completo cualquier declaraciéon o juzgamiento respecto de otro

aspecto, como es el relativo a los fallos de dafios y petjuicios.

Se consideré que “Dicho enfoque restrictivo a los remedios destacarfa la naturaleza
administrativa del procedimiento, destinado a la administracion eficaz del DNS y de ser

. . . . . . 3
complementario de otros mecanismos existentes, sean de arbitraje u otro tipo™.

Como se puede ver, una de las mayores preocupaciones era dejar muy claro que éste
serfa un procedimiento altamente especializado y muy restringido en cuanto a su alcance,
ajeno por completo a los tribunales estatales y su labor, principalmente por el interés de

dejar a salvo los derechos de acudir a otras instancias de juzgamiento.

2 SERRA ROJAS, Andrés. Derecho administrativo, Porriua, México, 1988, p.273.
3 La gestion de los nombres y direcciones de Internet: cuestiones de propiedad intelectual. Informe de la OMPIL. Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual, 1999. P.48.



Todo lo anterior se presenta como prudente y acertado. La cuestion, por tanto, que
se hace basico aclarar, es que —a pesar de su nombre y de las intenciones de tal- el
procedimiento administrativo tiene un contenido mucho mas amplio que lo que su
denominacion indica por abarcar cuestiones de mayor alcance que una mera serie de pasos

administrativos.

En realidad, y a pesar de su nombre, tal Procedimiento si tiene gran contenido
jurisdiccional, el grupo de expertos encargado de decidir a través del Procedimiento
administrativo ejerce una funcién que va mucho mas alld de convertitlos en meros
administradores’. Su funcién, los pasos que efectiian y en realidad todo lo que involucra la
resolucion de una controversia de este tipo tienen un gran cariz jurisdiccional,

independientemente de lo que un titulo nos indique.

En el estudio mas detallado del Procedimiento administrativo obligatorio se
advertiran con mucha mayor claridad estos aspectos a que nos referimos, que convierten a
los miembros del Grupo de expertos en verdaderos juzgadores, con toda la responsabilidad

e implicaciones que ello conlleva.

Para mayor refuerzo a esta afirmacion, es preciso aclarar que dentro de todo este
esquema que requiere la resolucion de controversias en materia de nombres de dominio, si
existe una figura especialmente encargada de las labores de administracién, conocido como

955

“El administrador del procedimiento™ quien es un funcionario dependiente del proveedor
del Procedimiento, responsable fundamentalmente de la administracién del procedimiento,
incluidas todas las cuestiones administrativas relacionadas y las comunicaciones que han de
efectuarse con el grupo administrativo de expertos. El administrador del procedimiento
puede proporcionar asistencia administrativa al Grupo de expertos o a uno de sus

miembros, pero no esta habilitado para resolver cuestiones de fondo relacionadas con la

controversia, ni para influir en ellas.

4 Véase el punto 5.3.1 relativo al Grupo de expertos de este mismo capitulo para un analisis mas amplio de las
funciones de los mismos.

> Véase el punto 5.3.1 de este mismo capitulo relativo al administrador del procedimiento para conocer mas a
fondo tal figura.



A diferencia de esta figura, existe la del Grupo administrativo de expertos cuya
funcién principal consiste en resolver la controversia de manera imparcial y dictar una
resolucién al caso concreto que le es planteado, por lo que notamos que este
“procedimiento administrativo especial” si conlleva elementos de naturaleza jurisdiccional y
no podemos afirmar que el procedimiento administrativo especial tiene contenido
puramente administrativo en el sentido estricto en que hemos precisado arriba, sino que

conjuga elementos de las dos indoles.

Obligatorio. 1a palabra “obligatorio” se podria prestar a confusiones, por eso en el Informe
provisional de la OMPI se recomendaba que el procedimiento administrativo fuera
obligatorio en el sentido de que cada solicitante del registro del nombre de dominio debe,
en el contrato de registro del nombre de dominio, quedar obligado a someterse al
procedimiento si un tercero inicia una demanda en su contra. Si el sometimiento fuera
facultativo no darfa como resultado una mejora considerable, ya que aquellas personas que
registran nombres de dominio de mala fe, abusando de los derechos de propiedad

intelectual, dificilmente elegirian someterse al procedimiento.

Por esta razén se acordd establecer que todo aquel que desee obtener un nombre de
dominio, debe someterse obligatoriamente a este método alternativo en caso de que un
tercero lo promoviera en su contra. Tal sometimiento se hace desde el momento mismo del
registro del dominio y el no aceptar tal condicién impide la concesién del dominio. En eso

consiste la obligatoriedad.

Este analisis del titulo conferido al método alternativo especial para resolver
controversias en materia de nombres de dominio nos da luz que permite aclarar la

naturaleza juridica del mismo, pero no es suficiente.

El Procedimiento administrativo especial en materia de nombres de dominio puede
mostrarse a primera vista como un arbitraje liso y llano, tomando al arbitraje bajo su
definicién clasica que estudiosos han aportado, por ejemplo, Carnelutti, quien lo explica

como “una forma heterocompositiva de resolucion de controversias, es decir, una solucion



al litigio dada por un tercero imparcial que tiene un ritual menos severo que el del
procedimiento del proceso jurisdiccional”. Por su parte, José Luis Siqueiros define al
arbitraje como “un medio a través del cual se trata de resolver las diferencias surgidas entre
las partes a través de la voluntaria sumisiéon de las mismas al fallo o laudo que debe rendir

una tercera persona o comision, no investida de autoridad jurisdiccional”.

A primera vista es claro que el Procedimiento administrativo cumple con los
elementos principales del arbitraje: es un método alternativo de resolucién de controversias,
recurre a un tercero imparcial no investido de autoridad jurisdiccional quien emite una
resoluciéon por medio de un procedimiento menos riguroso que el de un tribunal nacional, y
son las partes quienes voluntariamente y por mutuo acuerdo se someten a tal procedimiento

y su consecuencia.

La dificultad para acoger esta conclusién acerca de la naturaleza juridica del
Procedimiento administrativo especial en materia de nombres de dominio sobreviene
cuando se estudian mas a fondo sus elementos particulares, que nos orientan en diversa

direccién y no se ajustan por completo a lo que un arbitraje tradicional exige.

Una primera discordancia estriba en la forma en que las partes se someten al
arbitraje: En cualquier arbitraje comun, tal y como lo conocemos, existen dos maneras de
sometimiento a que recurren las partes, ya sea por medio de la cliusula compromisoria, es decir,
mediante el apartado de un contrato en virtud del que las partes estipulan que en caso de
surgir una contienda juridica entre ellas, se someteran para su arreglo a un arbitraje; o a
través del compromiso arbitral, entendido como el acuerdo pactado entre las partes, una vez

que ya se suscité una controversia entre ellos.

En el caso del Procedimiento administrativo especial que nos ocupa, el modo en
que las partes quedan obligadas a someterse al arbitraje es muy distinto. Es mandato
obligatorio de la ICANN para todas las entidades registradoras de nombres de dominio que
en el contrato mediante el cual se otorga el registro de un nombre de dominio se incluya la

sumision a dicho Procedimiento administrativo especial, es decir, como todo contrato



contiene esta clausula, necesariamente al firmarlo, la parte que solicita y obtiene el registro
del dominio queda sujeta a someterse eventualmente a tal Procedimiento y no hay manera
de evadir tal compromiso, excepto renunciando a la obtencién de un dominio; asf las cosas,
todo aquel que es titular de un nombre de dominio esta constrenido a aceptar que cualquier
controversia que eventualmente sutja e involucre a su dominio sera resuelta por medio de
este Procedimiento administrativo especial estipulado en la Politica uniforme de solucién de

controversias en materia de nombres de dominio dada por la misma ICANN.

En efecto, aqui la voluntad de quien eventualmente serfa la parte demandada, es
decir, del titular del domino de someterse a este modo alternativo de solucién de
controversias no es manifiesta de manera libre, sino que es una consecuencia ineludible de

obtener un dominio.

Disimil a como ocurre en el arbitraje, el acuerdo de voluntades no se da entre las
partes contendientes, dada la imposibilidad de saber quién en el futuro llegara a ser una
contraparte del titular del dominio, sino que éste consiente tal sometimiento frente a

cualquiera que sea quien le llegue a demandar.

Lo anterior puede parecer de cierto modo abusivo, pero no se debe considerar
como tal, dado que este Procedimiento administrativo es un método econémico y eficaz de
uniformar el tipo de controversias que resuelve y que en su momento ambas partes
gozaran de imparcialidad al setles emitida una resolucion, adicionalmente, es la manera que
encontr6 la ICANN para evitar registros de dominios de manera abusiva y en perjuicio de

los titulares de derechos de propiedad intelectual.

Si el sometimiento a este tipo de controversia fuera voluntario indudablemente la
mayoria lo rehusarfa y visto el vacio legal que existe en esta materia por su caricter
novedoso, las controversias surgidas entre titulares de marcas y titulares de nombres de
dominio quedarfan irresolutas, dejando en estado de indefensiéon los derechos de los

primeros, por ello la ICANN decidi6 adoptar este mecanismo a fin de mantener cierto



control y evitar la desestimacién de un avance tan atil como es el sistema de nombres de

dominio.

Otra disparidad sobresaliente entre el arbitraje tradicional y el Procedimiento
administrativo especial en materia de nombres de dominio -por no decir que la principal- se

encuentra en el lugar del arbitraje.

Como bien sabemos, en todo arbitraje es indispensable que exista una sede del
mismo, es un requisito sine gua non, y a pesar de que ya existen corrientes de pensamiento
que abogan por un procedimiento arbitral carente sede, es una tendencia muy poco
reconocida; y mucho mas aun, es imposible que exista una ejecucion de un laudo sin sede.
Se ha admitido hasta por los mas progresistas que desean omitir toda indicacién geografica
como sede del desarrollo del arbitraje, que en materia de ejecucién del laudo es imposible

que no haya un asiento como lugar del arbitraje.

Por el contrario, la esencia de los nombres de dominio es que son extraterritoriales,
no pertenecen a ningun Estado y son parte de una red mundial, internacional, su vocacion
es totalmente desarraigada a pafs alguno, y esta caracteristica primordial es la que les otorga
sus multiples cualidades y beneficios, por lo mismo, es consecuencia légica que su
juzgamiento o el procedimiento que les atafie siga la misma linea. Se antoja absurdo querer
incrustar dentro de un espacio geografico —y por tanto dentro de un sistema legal

especifico- algo que esencialmente es internacional.

Por ello el Procedimiento administrativo especial se lleva a cabo fuera de toda sede,
simplemente ésta no existe, los miembros del Grupo de expertos encargados de resolverlo
se pueden hallar en cualquier lugar del mundo y contar con cualquier nacionalidad, de
hecho ésta es totalmente intrascendente. Todo el Procedimiento se lleva a cabo “on-line”,

es decir, a través de la red de Internet, sin contacto directo entre las partes.

Hasta el dia de hoy, la eficacia del Procedimiento administrativo especial ha sido

loable, y el hecho de la ausencia de sede no ha sido en absoluto un obstaculo para que sean



resueltas las controversias en materia de nombres de dominio. El sistema funciona
cabalmente y la mayorfa de los interesados recurren a €l sin cuestionar sus métodos o
caracteristicas. Tampoco la ejecucion de la resolucion representa un problema, puesto que
todo se puede hacer mediante la red de Internet y cancelar, transmitir o dejar intacto un
nombre de dominio sélo implica una cuestioén técnica ajena a toda voluntad de las partes de
la controversia, cuestion que en el arbitraje comun, por las materias que atiende es

totalmente distinta.

Después de analizar estos importantes factores de diferencia, podemos deducir
que —aunque muy parecido- el Procedimiento administrativo especial no encaja plenamente
en el arbitraje tradicional y, por tanto, no podemos concluir que esa es su naturaleza

juridica, aunque sea a la que mas se apega.

Conveniente, en aras de ampliar el campo y no mantenerse relegados cuando es

evidente que la realidad avanza y nos aventaja, expertos en los métodos alternativos de
., .6 . . .

solucién de controversias’ se han dado a la tarea de estudiar otros procedimientos con

especiales caracteristicas que no se adecuan cien por ciento al arbitraje.

Uno de ellos ha sido el llamado Expert determination, que podria traducirse al espafiol
como “Determinaciéon de experto”. Segun los autores del texto citado, éste consiste en un
método alternativo de solucién de controversias del que se puede disponer en los lugares en
que sus leyes permiten que ciertos casos sean resueltos por terceros neutrales, quienes por
lo general son personas adentradas en materias especializadas a quienes se consigna la
disputa siendo terceros independientes para que la resuelva conforme a sus conocimientos,
experiencia y pericia. Es particularmente util para resolver controversias como es el caso de

la propiedad intelectual, o mas ain, cuestiones técnicas como son los nombres de dominio.

El procedimiento seguido en este caso es similar a uno llevado ante tribunales

nacionales y llega a ser mas barato y rapido, ademas de que el amplio conocimiento en la

¢ Véase el Comparative International Commercial Arbitration, de Lew, Mistelis & Kroll, edit. Kluwer Law
International, London, 2003, pp.9-15.



materia de quien juzga le permite tal actitud. Una caracteristica de este tipo de
procedimiento alternativo es que el tercero ante quien se resuelve la controversia puede
hacer uso de su propio conocimiento para alcanzar sus conclusiones. En este caso las no
tienen derecho a apelar la decision, situacién que precisamente omite la Politica uniforme ya
que la misma no establece un mecanismo de revisiéon conforme a sus propias reglas, pero
que, sin embargo, explicitamente deja a salvo el derecho de iniciar un procedimiento ante

juzgadores locales.

Ciertamente, el Procedimiento administrativo especial en materia de nombres de
dominio tiene grandes coincidencias con el método que acabamos de puntualizar; es muy
importante resaltar que en la “determinaciéon de experto” se habla de “consignar la disputa a
un tercero independiente”; en ningin momento se menciona acuerdo de voluntades entre
las partes, cuya ausencia evidentemente ocurre en el procedimiento administrativo especial;
de igual manera se asemeja lo relativo a la materia especializada que atafie a tal método

alternativo de solucién de controversias.

Por todo lo anterior, y acotando para concluir, podemos decir que el Procedimiento
administrativo especial es indudablemente un método alternativo de soluciéon de
controversias, que tiene muchos similes con el arbitraje pero que analizado de manera mas
escrutiiadora nos guia una naturaleza mas particular y especializada, como es el caso de la

“Determinacién de experto”.

2. Organismos autorizados para resolver controversias en materia de nombres de

dominio.

Como ya se ha planteado en el capitulo I, la Corporaciéon de Asignaciéon de
Nombres y Numeros de Internet (ICANN por sus siglas en inglés) es la organizacion
responsable de las funciones de naturaleza administrativa respecto del Sistema de nombres
de dominio. La provisién de un mecanismo o sistema para resolver conflictos relacionados

con ¢éstos estrictamente hablando rebasa el ambito administrativo, por lo que proveerlo



queda fuera del ambito de competencia de la ICANN vy no se le ha asignado la facultad de

encargarse de resolver controversias que involucren nombres de dominio.

Sin embargo, tomando en consideracién que un sistema institucionalizado y eficaz
para dirimir este tipo de conflicto es indispensable y que la ICANN es la encargada de la
organizacion y de sentar las bases para que toda la red de nombres de dominio funcione
correctamente, aunque ésta no cuenta con la posibilidad de proporcionar de manera directa
servicios relativos a la soluciéon de controversias en materia de nombres de dominio, si se ha
dado a la tarea de elaborar y controlar una relaciéon de Organismos Autorizados para aplicar
la Politica uniforme de soluciéon de controversias en materia de nombres de dominio
(UDRP por sus siglas en inglés) y su Reglamento, quienes son los unicos autorizados para

hacetlo.

Estos proveedores oficiales del mecanismo de solucién de controversias en la
materia que nos ocupa estan constrefidos a resolver los conflictos que les sean presentados
necesariamente conforme a las reglas que dicha Politica sefiala, a fin de dar uniformidad y
certeza a los interesados. A ello se deben someter para que la ICANN los incluya en el
listado de potenciales proveedores del mecanismo de solucién de controversias en materia

de nombres de dominio.

A la vez que la ICANN publico la entrada en vigor la Politica uniforme de soluciéon
de controversias en materia de nombres de dominio, puntualizé6 que cualquier
procedimiento conforme a la esta Politica debe ser sometido a alguno de los proveedores
aprobados para proporcionar ese servicio que se incluyen en la lista que da la ICANN, pero
fuera de la relaciéon que estos proveedores tienen con este organismo en funcién de la
autorizacion que les otorga para resolver controversias, todos y cada uno son considerados
totalmente independientes de la ICANN. Son centros u organismos que tienen una labor
especifica consistente en proporcionar servicios de soluciéon de controversias cifiéndose a

las normas que proporcioné la ICANN a través de la Politica uniforme.

A continuacion se sefialan los organismos aprobados por la ICANN para este fin:



-La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO por sus siglas en inglés)
aprobado por la ICANN el 1 de diciembre de 1999.

-E1 National Arbitration Forum (NAF por sus siglas en inglés) aprobado por la ICANN el 23
de diciembre de 1999

-eResolution (eRes por sus siglas en inglés) aprobado por la ICANN el primero de enero de
2000; organismo que actualmente ya no se encuentra en funciones y dejé de aceptar

procedimientos iniciados después del 30 de noviembre de 2001.

-CPR Institute for Dispute Resolution (CPR por sus siglas en inglés), aprobado por la ICANN el
22 de mayo de 2000.

-BE1 Asian Domain Name Dispute Resolution Centre [ADNDRC por sus siglas en inglés),
aprobado por la ICANN el 28 de febrero de 2002 y que cuenta con dos oficinas, una en
Beijing y otra en Hong Kong.

Esta lista no es definitiva ya que existe la posibilidad de que otros organismos
puedan llegar a ser aprobados por la ICANN como proveedores de soluciéon de
controversias, si tuvieran el interés y acreditaran satisfacer los requisitos que exige la

ICANN para datles la autorizacion.

2.1. El Centro de Arbitraje y Mediacion de La Organizacion Mundial de la

Propiedad Intelectual.

El Centro de Arbitraje y Mediacion es una dependencia administrativa de la Oficina
Internacional de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en
Ginebra, Suiza. Fue creado en 1994 para promover la solucion de controversias en materia
de propiedad intelectual por medio de métodos de resolucion alternativa de controversias,
incluyendo arbitraje y mediacién en relacién con controversias internacionales comerciales

entre partes privadas.



Fue la primer entidad en obtener autorizacion por parte de la ICANN para aplicar la
Politica uniforme de solucién de controversias en materia de nombres de dominio con
fecha 1° de diciembre de 1999, por ello y por su amplia difusién como parte de las
Organizacion de las Naciones Unidas se le ha reconocido como uno de los principales
proveedores de servicios de solucion de controversias en lo tocante a las controversias que

plantean el registro y el uso de los nombres de dominio de Internet.

Dirime controversias tanto de nombres de dominio genéricos (gTLD) y de igual
forma presta servicios de administracion de controversias en materia de nombres de

dominio para otros 43 dominios de nivel superior de paises (ccTLD), incluido el de México.

2.2. The National Arbitration Forum (Foro Nacional de Arbitraje, NAF por sus

siglas en inglés)

El National Arbitration Forum (NAF por sus siglas en inglés) es un administrador de
mecanismos alternativos de solucién de controversias en los Estados Unidos de América y
a nivel internacional. Fue fundada en 1986 en los Estados Unidos de América, y
actualmente es el mas grande proveedor de resolucién de controversias en materia de
nombres de dominio en ese pafs. Obtuvo la autorizacién de la ICANN para proveer sus

servicios en materia de nombres de dominio a partir del 23 de diciembre de 1999.

El NAF resuelve controversias bajo la Politica uniforme dada por la ICANN vy
provee el servicio relativo al dominio de nivel superior correspondiente a los Estados

Unidos de América (ccTLD), el .us.
2.3. E-resolution.
eResolution (eRes por sus siglas en inglés) estuvo basada en Québec, Canada, y

obtuvo su aprobacién por parte de la ICANN el 1 de enero de 2000, sin embargo, este

organismo actualmente ya no se encuentra en funciones..



eResolution, cesd de prestar sus servicios acusando al Centro de Arbitraje y Mediacion
de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de “inclinar” el
procedimiento de la Politica uniforme de solucién de controversias en materia de nombres
de dominio (la Politica) a su favor. En un comunicado de prensa, eResolution sefialé6 que "El
sistema de la ICANN originalmente estaba encaminado a permitir la justa competencia
entre los proveedores acreditados para solucionar controversias de nombres de dominio,
pero el acreditamiento de la OMPI, siendo una agencia de las Naciones Unidas que
participé y contribuyé en la creaciéon de la Politica, y cuyo fin principal es incrementar la
protecciéon de la propiedad intelectual, necesariamente inclind la balanza desde el

principio”7.

¢Resolution adujo que las estadisticas pronto comenzaron a indicar que quienes
iniciaban el procedimiento ante la OMPI obtenfan una resolucién a su favor mas
frecuentemente que si lo hacfan ante otro proveedor y que por el decremento en el nimero
de casos presentados ante eResolution fue imposible cubrir los costos para mantener el

servicio y eventualmente se vieron en la necesidad de cesar actividades.

Este proveedor dej6 de aceptar procedimientos iniciados después del 30 de
noviembre de 2001, de donde deducimos que sélo prestd sus servicios en materia de

solucion de controversias de nombres de dominio por un periodo de casi 2 afios.

2.4 CPR Institute for Dispute Resolution (CPR por sus siglas en inglés) (CPR

Center for Public Resources)

El CPR fue fundado en 1979 como el Centro para Recursos Publicos para aplicar
medios alternativos de solucion de controversias a fin de mitigar el alto costo de juicios ante
tribunales. Tiene su sede en los Estados Unidos de América. Obtuvo la autorizacion de la
ICANN para aplicar la Politica uniforme de solucién de controversias en materia de

nombres de dominio el 22 de mayo de 2000.

7 Ver articulo de Kieren McCarthy, eResolution quits domain arbitration publicado el 4 de diciembre de 2001,
www.thetregistet.co.uk/2001/12/04/etesolution_quits_domain_arbitration/



2.5 El Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC por sus siglas en
inglés).

El ADNDRC es el resultado de la unién entre la Comision Internacional China de
Arbitraje Econémico y Comercial y el Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong
(HKIAC por sus siglas en inglés) que obtuvo su aprobacion por parte de la ICANN el 28
de febrero de 2002.

La CIETAC fue fundada en 1965 y es considerada la principal institucion dedicada
al arbitraje comercial en China. Cuenta con 518 arbitros de diversas nacionalidades y al dia
de hoy la CIETAC ha concluido cerca de 8000 casos, ademas de ser el tnico proveedor de
solucion de controversias para el dominio de Nivel Superior de China (ccTLD): el .cn; y a
su vez, el HKIAC a partir del 2001 fue sefialado como el unico autorizado para resolver
controversias que involucren a los dominios de Nivel Superior de paises (ccTLDs) de Hong

Kong, el .hk.

Juntos conforman el ADNDRC que provee servicios relacionados con los nombres
genéricos de nivel superior (gTLD's), y hasta la fecha es el dnico organismo en Asia

abocado a esa tarea.

Dada su localizaciéon geografica y su origen, la ADNDRC ofrece un servicio
enfocado a la comunidad asiatica a través de panelistas que estan familiarizados con lenguas

asiaticas.

2.6 Consideraciones generales acerca de los proveedores del procedimiento

administrativo autorizados

Una de las principales criticas relacionadas con el procedimiento que administran los
proveedores antes mencionados, es la permisiéon que existe para que los demandantes que

inician el procedimiento administrativo cuenten con la posibilidad de elegir ante qué



proveedor autorizado presentar la demanda, lo que constitufa un incentivo para que los

arbitros decidieran a favor del demandante.

Como podemos observar de lo planteado en lo que respecta a proveedores
autorizados por la ICANN, son muy pocas las entidades que cuentan con la facultad de
dirimir controversias en materia de nombres de dominio. LLa mayoria se encuentran en los
Estados Unidos, ya que 2 tienen su sede en ese pafs, otra esta en Asia y la mas activa en esta

materia esta sita en Europa y es parte de las Naciones Unidas.

3. La Politica uniforme de solucion de controversias en matetia de nombres de

dominio y su Reglamento.

3.1. La Politica uniforme de solucion de controversias en materia de nombres de

dominio.

ILa Politica uniforme de solucién de controversias en materia de nombres de
dominio (la Politica) establece el marco juridico para la solucién de disputas existentes
entre el titular de un nombre de dominio y un tercero, por el registro y utilizacion abusivos
de un nombre de dominio de Internet en los dominios de nivel superior, asi como en los

ccTLD que han adoptado la Politica de forma voluntaria.

Su objetivo principal es sefialar un procedimiento bien delimitado administrado por
organismos de arbitraje neutrales para proveer una soluciéon expedita y econémica a las

controversias que involucran nombres de dominio.

Basandose en las recomendaciones y en observaciones remitidas por los
registradores, la OMPI, y otras partes interesadas, en agosto de 1999 la ICANN aprob6 la
Politica y entré en vigor a partir de octubre de ese mismo afio para todas las entidades
registradoras de los gTLLDs, ademas de a los ccTLDs cuyos registradores voluntariamente la

han adoptado.



El someterse a la Politica es un acuerdo entre la entidad registradora y el solicitante
de un nombre de dominio, ya que esta Politica ha sido adoptada por todos estas entidades
registradoras. Someterse a la Politica es parte de las condiciones que los interesados en

obtener el registro de un nombre de dominio deben necesariamente aceptar.

En este orden de ideas,, al obtener el registro de un nombre de dominio ante una
entidad registradora autorizada por la ICANN es automatico el sometimiento a la Politica,
ya que imponer tal condicién a sus posibles clientes es uno de los requisitos que exige la
ICANN para autorizar que una empresa esté facultada como registradora.,
consecuentemente, cualquier titular de un nombre de dominio esta sujeto a la Politica, por
lo que no existe la posibilidad de que haya divergencia de criterios o algun titular de nombre

de dominio quede exento de someterse a ella, lo cual le otorga mucha mayor eficacia.

Todo lo anterior tiene una concatenacion logica porque la Politica fue elaborada y
aprobada por la ICANN, y -como ya se menciond en el capitulo II de este mismo trabajo-
las entidades registradoras deben ser autorizadas por la ICANN para proporcionar nombres
de dominio y ademas los proveedores del procedimiento administrativo requieren la
aprobaciéon de la ICANN para hacerlo, de tal forma que todo esta centralizado en la
ICANN, solo que en cierto modo ésta delega en entidades u organizaciones aquellas
funciones que estan fuera de su esfera administrativa de competencia, pero al todos estar
regidos por la ICANN se facilita el orden y permite que los derechos y obligaciones se
encuentren uniformados; en caso contrario existirfa una multiplicidad de normas que sélo
propiciarian inseguridad respecto de los derechos sobre nombres de dominio, que es justo

lo que se trat6 de evitar y abolir al crear la ICANN.

Como se sefala en un parrafo anterior, la Politica se aplica de manera automatica a
quienes obtengan el registro de cualquier nombre de dominio genérico de nivel superior
(¢TLD): .aero, .biz, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .travel.
En esta caracteristica radica la razén de que a la Politica se le haya denominado “uniforme”,
este término se refiere a que el procedimiento debe estar disponible en todos los ¢gTLLD

abiertos, ya que de lo contrario se podria conducir a una protecciéon desigual de los



derechos de propiedad intelectual y causar que el que no fuera abarcado por la Politica se

convirtiera en un espacio libre para practicas de mala fe.

También existe la posibilidad de que la Politica uniforme se utilice para resolver
controversias dominios de nivel superior correspondientes a coédigos de paises si el acuerdo
de registro que abarca el nombre de dominio en cuestiéon incorpora de manera explicita la
Politica. Actualmente esta Politica se aplica a 47 ccTLD cuyos registradores la han adoptado
de forma voluntaria, entre ellos incluido el de México: .mx. Para los dominios que
definitivamente no aplica la Politica es para los que se conforman por nombres de persona,
excepto en el caso de que esos nombres estén protegidos por una marca, pero fuera de ello,

quedan al margen del ambito de competencia de la Politica.

La Politica se encarga de determinar cémo se deben resolver las disputas sobre
nombres de dominio. Es muy importante puntualizar que, en principio, ésta prevé que la
generalidad de las controversias deben ser resueltas por los medios tradicionales, como son
la negociacién o ante tribunales estatales, pero la principal virtud de la Politica es que
ademas incluye un procedimiento administrativo especial de un bajo costo al que
obligatoriamente el titular de un nombre de dominio se debe someter, creado ex profeso

para resolver cierto tipo de demandas con base en muy especificos reclamos.

Respecto de la posibilidad de que se realicen modificaciones sobre la Politica, ella
misma prevé que se le efectien cambios, siempre y cuando lo apruebe la ICANN. Para
hacerlo se requiere publicarlos en un sitio Web al menos 30 dfas naturales antes de su
entrada en vigor. Para saber qué versioén de la Politica debe regir cada caso, en el supuesto
de que haya dos o mas versiones, es menester atender al momento de presentacion de la
demanda ante el proveedor del procedimiento administrativo: si aquella se ingresé antes de
que entrara en vigor la Politica modificada se aplicara la version anterior hasta que finalice la
controversia, pero si se hace con posterioridad a la vigencia de la nueva, los cambios
efectuados vincularan en cualquier controversia en materia de registros de nombres de
dominio, independientemente de que la controversia haya surgido con anterioridad a la

fecha de entrada en vigor del cambio, en dicha fecha o con posterioridad a la misma.



La principal ventaja de este procedimiento administrativo que la Politica prevé
consiste en que proporciona una manera mas rapida y econémica de solucionar
controversias relacionadas con el registro y utilizacion de un nombre de dominio de
Internet que la proporcionada por las acciones judiciales. Ademas, el procedimiento es mas
informal que el litigio y los encargados de efectuar las resoluciones son expertos en las
esferas del derecho internacional de marcas, las cuestiones de nombres de dominio, Internet

y la solucién de controversias.

Asimismo, el procedimiento tiene un alcance internacional: facilita un mecanismo
unico para la resoluciéon de controversias en materia de nombres de dominio
independientemente de la situacién geografica del registrador, del titular del nombre de

dominio o del demandante.

Como dato referencial podemos sefialar que durante el pasado mes de octubre de
2006, la OMPI emiti6 la resolucion de su caso numero 25,000; lo que nos permite entender
el altisimo numero de disputas que se resuelven en relacién con nombres de dominio y

marcas.

3.2. El Reglamento de la Politica uniforme de solucién de controversias en materia

de nombres de dominio.

Adicionalmente a lo anterior, a fin de dar estructura y puntualizar detalles técnicos
del procedimiento administrativo ya citado, el 24 de octubre de 1999 la ICANN aprobé el
Reglamento de la Politica uniforme de solucién de controversias en materia de nombres de
dominio (el Reglamento), que establece las normas y otros requisitos correspondientes a

cada etapa del procedimiento administrativo para la solucién de controversias.

Este Reglamento cumple con la funciéon de complementar y ampliar el contenido de
la Politica con la finalidad de lograr su aplicacién de manera satisfactoria, por esta razon,

tiene un contenido mas amplio y mucho mas especifico respecto de la Politica, contiene



definiciones, plazos, forma de nombrar a los encargados del procedimiento administrativo y

: 8
tarlfas, entre otros aspectos .

4. El Procedimiento administrativo especial.

Bajo la Politica, en la mayoria de los casos, las controversias relacionadas con
nombres de dominio se prefiere sean resueltas de la misma forma que cualquier otro tipo de
desavenencia, por ejemplo, mediante el acuerdo y negociacion, juicios ante tribunales del
Estado o arbitraje, pero adicionalmente a estas soluciones tradicionales aqui sefialadas, la
Politica también establece un procedimiento administrativo expedito y barato para una

categoria especifica de controversias.

Dado lo anterior, el alcance del Procedimiento administrativo especial y su ambito
de aplicacion son limitados: sélo procede en los supuestos de controversias que surgen de
registros abusivos y de mala fe de nombres de dominio. En estos casos conocidos como
<« . 559 . N . .. .

¢eybersquatting” el titular de una marca inicia el procedimiento administrativo presentando
una demanda al titular del nombre de dominio a fin de obtener en su favor la cancelacién o

transmision del registro de éste.

Atendiendo a la aseveracion de que el sometimiento al Procedimiento
administrativo es obligatorio para cualquiera que sea titular de un nombre de dominio, la
Politica ha previsto posibles maneras a las que podrian recurrir los titulares que son
demandados mediante el procedimiento administrativo con el fin de esquivar tal obligacion,

y una vez identificadas las ha reglamentado:

1. Cesiones del nombre de dominio durante una controversia a favor de otro titular.

2. Cambio de registrador del nombre de dominio.

8 Para consultar el texto completo del Reglamento de la Politica uniforme para la resolucién de controversias
en materia de nombres de dominio ditigirse a www.icann.otg/udrp/udrp-rules-29sept99.htm

9 Cybersquatting: El término proviene de la palabra inglesa squatting, que es traducida como la “ocupacion
ilegal de un bien inmueble”. De acuerdo con la ley federal estadounidense denominada Anti-Cybersquatting
Consumer Protection Act (ACPA por sus siglas en inglés), ¢ybersquatting se define como el registrar, comercializar o
usar un nombre de dominio de mala fe con animo de lucro y aprovechdndose de la buena reputaciéon de una
marca perteneciente a otra persona.



1. Cesiones de un nombre de dominio a un nuevo titular. 1a Politica prohibe expresamente ceder el

registro de nombre de dominio a otro titular:

® Durante un procedimiento administrativo pendiente de resolverse o durante un periodo
de 15 dfas habiles (por dias habiles se entenderan los dias vigentes en el lugar del domicilio

social principal del registrador) contados a partir de la conclusion de dicho procedimiento.

® Durante un procedimiento judicial o arbitraje pendientes iniciados en relaciéon con su
nombre de dominio a no ser que la parte a la que se ceda el registro del nombre de dominio

acepte, por escrito, que se atendra y cumplira con la resolucién del tribunal o del arbitro.

En caso de que no se atienda a estas precisiones, el registrador se reserva el derecho

a cancelar cualquier cesién de registro de un nombre de dominio a otro titular.

2. Cambio de registradores. El titular de un nombre de dominio no puede transmitir su registro

a otro registrador:

® Durante un procedimiento administrativo pendiente.

® Durante un periodo de 15 dfas habiles (por dias habiles se entenderan los dias vigentes en
el lugar del domicilio social principal del registrador) posteriores a la conclusién de dicho

procedimiento.

A diferencia del caso anterior —relativo a cesién del dominio - en este supuesto el
titular del dominio si se encuentra en posibilidades de ceder la administracién de su registro
a otro registrador durante una accién judicial o arbitraje pendientes, siempre y cuando el
nombre de dominio que haya registrado ante el registrador sigua estando sujeto a los
procedimientos que se pueden iniciar de conformidad con las clausulas de la Politica. Para
expresarlo de manera mas concreta, puede hacerse si el nuevo registrador también ha
adoptado la Politica y al registrar nombres de dominio establece como requisito

indispensable para conceder un registro el sometimiento a dicha Politica.



En caso de que se transmita un registro de nombre de dominio durante el periodo
de resolucién de una accién judicial o arbitraje, dicha controversia seguira estando sujeta a la

Politica establecida por el registrador original.

4.1. Confidencialidad del procedimiento administrativo.

Una vez que se ha iniciado formalmente el Procedimiento administrativo existen
datos que necesariamente seran publicados en la red de Internet. La ICANN publica la
siguiente informacién relacionada con el procedimiento en su sitio Web'’, que se refiere

exclusivamente a datos de identificacion:

-El nombre o nombres de dominio en cuestion.

-La fecha del inicio formal del procedimiento administrativo.

-El proveedor de servicios de solucién de controversias seleccionado por el demandante.
-El nimero del caso asignado por ese proveedor.

Ademas de los puntos mencionados, los proveedores del Procedimiento
administrativo también ponen a disposicion de los interesados en su sitio Web las
resoluciones previas rendidas de conformidad con la Politica uniforme, o incluso por
tépicos, a través de un Indice de busqueda, como lo hace el Centro de Mediacién y
Arbitraje de la OMPI, puesto que como ordena el articulo 4 j de la Politica “todas las
resoluciones adoptadas en virtud de la presente Politica se publicaran integramente en
Internet, excepto cuando un grupo administrativo de expertos determine de manera

. .. ., 11
excepcional que se corrijan partes de la resolucion”

, pero fuera de esta informacion
expresamente indicada, no se divulgara ninguna otra relativa al procedimiento, salvo que

cuente con la autorizacion escrita de las dos partes.

10 Véase el sitio www.icann.org/udrp/udrp.htm para consultar esta lista.
11 Para consulta mas amplia de tal articulo dirigirse al sitio arbiter.wipo.int/domains/rules/icann/icannpolicy-

es.pdf



4.2. Idioma del Procedimiento administrativo.

En principio, de conformidad con el articulo 11 del Reglamento de la Politica
uniforme, el idioma del procedimiento administrativo sera el del acuerdo de registro del
dominio pertinente, no obstante esto, el Reglamento da preeminencia a la voluntad de las
partes ya que si deciden lo contrario -y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de
registro relacionado con el nombre de dominio en cuestion-, el idioma puede ser el que los
interesados acuerden. Sin embargo, el grupo administrativo de expertos esta facultado para
decidir que se utilice un idioma distinto, teniendo en consideracion las circunstancias del
Procedimiento administrativo, por ejemplo, la nacionalidad de las partes, el idioma de la

documentacion, etcétera.

Adicionalmente, el grupo administrativo de expertos también esta facultado para
ordenar a las partes que traduzcan los documentos que no figuren en el idioma del

procedimiento administrativo.

4.3. Supuestos en que tiene lugar el Procedimiento administrativo especial.

Como se observd, por el mismo espiritu e intencién de pronta solucion del
Procedimiento administrativo especial, los supuestos en que procede la soluciéon de una
controversia con base en la Politica son muy limitados, se reducen a registros abusivos y de
mala fe. Ahora bien, dentro de la misma Politica, en su articulo 4.b se puntualizan, no de
manera limitativa, sino sélo enunciativa, ciertas circunstancias en que se considera que el

registro y utilizacién de un dominio es de mala fe y que se resumen en lo siguiente:

® E]l nombre de dominio se ha registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de
vender, alquilar o ceder de otra manera el registro de ese nombre de dominio al que es el
titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese titular, por un valor

superior al real de ese nombre de dominio.



® Sc ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de

productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente.

® El nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la

actividad comercial de un competidor.

® Al utilizar el nombre de dominio, el titular ha intentado de manera intencionada atraer,
con animo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en linea,
creando la posibilidad de que exista confusién con la marca en cuanto a la fuente,
patrocinio, afiliacién o promocion del sitio Web del titular del nombre de dominio o de un

producto o servicio que figuren en ese sitio Web.

De la misma forma en que la Politica establece estrictamente los supuestos en que se
puede recurrir al Procedimiento administrativo, las consecuencias de probar el uso y
registro de un nombre de dominio hechos de mala fe son limitados, lo Gnico que se puede
obtener al resultar favorecidos por wuna resolucion derivada del procedimiento

administrativo especial es

® [a transmision a favor del titular de la marca del nombre de dominio que se registré o

us6 de mala fe, o

® [a cancelacion del nombre de dominio que se registrd o usé de mala fe.

4.3.1. Supuestos que deben ser acreditados a fin de obtener una resolucién favorable.

A fin de obtener alguna de estas dos consecuencias (transmisiéon o cancelacion del
nombre de dominio), el titular de la marca debe probar que estan presentes cada uno de
estos tres elementos de manera simultanea, es decir, no basta con acreditar alguno de los
tres para que haya lugar a las consecuencias mencionadas sino que el interesado en la

cancelacidon o transmision del dominio debe demostrar los tres:



® [l nombre de dominio registrado por su titular es idéntico o similar en grado de

confusion a la marca sobre la que ese interesado tiene derecho.

® Ll titular del nombre de dominio no tiene interés legitimo sobre ese nombre de dominio,

y

® El nombre de dominio fue registrado y es usado de mala fe. En este supuesto ya se

abundo6 previamente al inicio de este apartado.

4.4. Etapas del procedimiento de resolucion de controversias de acuerdo con la

Politica uniforme y su Reglamento.

El Reglamento establece el proceso para el inicio y la realizacion de un
procedimiento, asi como para el nombramiento del grupo de expertos que resolvera la
controversia conocido como el “grupo administrativo de expertos”. El Procedimiento

administrativo de la Politica uniforme se puede dividir en las siguientes 5 etapas:

1) La presentacion de una demanda ante un proveedor de servicios de soluciéon de

controversias acreditado por la ICANN vy seleccionado por el demandante.

2) La presentacion de un escrito de contestacion por parte de la persona contra la que se ha

presentado la demanda;

3) El nombramiento de un grupo administrativo de expertos compuesto por una o tres
personas que resolvera la controversia, nombramiento efectuado por el proveedor de

servicios de solucién de controvetsias seleccionado;

4) La resolucion del grupo administrativo de expertos y su notificacion a las partes, a los

registradores interesados y a la ICANN; y

5) La ejecucion de la resolucion del grupo administrativo de expertos por los registradores
involucrados, en caso de que se dicte una resolucién por la que haya que cancelarse o

transmitirse el nombre o nombres de dominio en cuestion.



4.5. Sujetos que intervienen en el Procedimiento administrativo especial.

4.5.1. Las partes.

Segun el Diccionario Juridico Mexicano, se denomina “parte” a las personas que
adquieren los derechos y obligaciones que nacen de una determinada relacién juridica que
ellos crean. En una relaciéon procesal, el concepto de parte presupone la existencia de una
contienda, de un litigio en la que las partes que intervienen alegan cada cual su derecho”"
por lo tanto basta para ser parte en un procedimiento la simple afirmacioén de ser titular de
un derecho y la situacién de ser atraido al mismo con base en aquella afirmacién del
demandante, y aunque ya arriba referimos la naturaleza juridica de este Procedimiento

administrativo y quedo claro que no es un juicio en stricto sensu, si podemos decir que a ¢l se

puede perfectamente adecuar el concepto tipico de “parte”.

El Reglamento de la Politica claramente manifiesta en su primer articulo abocado a
las definiciones que “se entendera por parte al demandante o al demandado” asi que queda
claro que en este Procedimiento administrativo especial esas son las 2 unicas partes

consideradas:

4.5.1.1. Demandante.

La parte que presente una demanda relativa al registro de un nombre de dominio.

En principio, cualquier persona puede valerse de la Politica para presentar una
demanda relacionada con un nombre de dominio registrado utilizando el Procedimiento
administrativo de la Politica uniforme, no se especifica ninguna restriccién ni en la Politica

ni en su Reglamento.

12" Diccionario Juridico Mexicano, Instituto de Investigaciones Juridicas, Tomo P-Z, Porria, UNAM, México,

1997, p.2328.



4.5.1.2. Demandado.

El titular del registro de un nombre de dominio contra el cual se ha iniciado una
actuacion en relacién con una demanda®, que —por lo ya explicado- se deduce que es el

titular de un nombre de dominio.

4.5.2. El administrador del procedimiento.

A pesar de tener una intervencion en el desarrollo del Procedimiento ya ha quedado
claro que no se le considera parte del mismo al unicamente tener este caracter el
demandante y el demandado. El administrador del procedimiento es un funcionario del
proveedor del Procedimiento quien es responsable fundamentalmente de la administracion
del procedimiento, incluidas todas las cuestiones administrativas relacionadas y las

comunicaciones que han de efectuarse con el grupo administrativo de expertos.

El administrador del procedimiento puede proporcionar asistencia administrativa al
grupo de expertos o a uno de sus miembros, pero no esta habilitado para resolver

cuestiones de fondo relacionadas con la controversia, ni para influir en ellas.

4.5.3. Los panelistas (Grupo administrativo de expertos).

Ademas de los sujetos arriba sefialados que intervienen en el Procedimiento, otro
que interviene en el Procedimiento administrativo es el conocido como “Grupo de

expertos”.

De acuerdo con el Reglamento de la Politica, se entendera por “Grupo de expertos”
el Grupo administrativo de expertos nombrado por un proveedor para resolver una
demanda relativa a un registro de nombre de dominio. Es decir, es el encargado de resolver

la controvetsia.

13 Ambas definiciones tomadas del articulo 1 del Reglamento de la Politica uniforme para la resoluciéon de
controversias.



El Grupo administrativo de expertos se compone de una o tres personas
independientes e imparciales nombradas por el proveedor de servicios de solucién de
controversias que ha sido seleccionado para administrar la controversia de conformidad con

la Politica uniforme y su Reglamento.

El grupo administrativo de expertos es independiente del proveedor de servicios de

solucion de controversias, de la ICANN, de los registradores interesados y de las partes.

Es obligacién de todos los proveedores del Procedimiento administrativo mantener
y publicar una lista de miembros elegibles para conformar un grupo de expertos, junto con
sus antecedentes profesionales a fin de que esté a disposicion del publico. En general se
procura que las personas que figuran en estas listas sean seleccionadas teniendo en cuenta
su reconocida reputacion de imparcialidad, buen juicio y experiencia a la hora de resolver las
controversias, asi como su experiencia fundamental en el ambito del derecho internacional
de marcas, el comercio electronico y las cuestiones relacionadas con Internet y las nuevas

tecnologias.

4.5.3.1. Momento en que se nombra al Grupo administrativo de expertos.

El grupo administrativo de expertos se nombra después de la presentacion del
escrito de contestacion, en caso de que se haya efectuado este dltimo, o una vez que haya
finalizado el plazo de presentaciéon del escrito de contestacion. Como se sefnald arriba, el
grupo de expertos puede estar integrado por uno o por tres miembros. En caso de que se
trate de un Procedimiento administrativo con participacion de un grupo de expertos
compuesto por un unico miembro, el proveedor nombrard el grupo administrativo de
expertos en el plazo de cinco dias naturales a partir de la presentacién del escrito de
contestacion o de la fecha limite para su presentacion. En el caso de un grupo
administrativo de expertos compuesto por tres miembros, normalmente el proveedor se
toma un poco mas de tiempo sin que en la Politica o Reglamento se contenga un plazo
determinado, pero siempre tomando en consideraciéon el caricter expedito del

Procedimiento.



4.5.3.2. Forma de seleccionar al Grupo administrativo de expertos.

Quien esta facultado para determinar qué personas conformaran el Grupo
administrativo de expertos es el Proveedor del Procedimiento administrativo, siempre con
base en la lista que él mismo ha publicado. Aun asf, las partes cuentan con la prerrogativa de
proponer las personas que desearfan fueran integrantes del Grupo administrativo de
expertos, y, ademas, de elegir el numero de panelistas que compongan el Grupo
administrativo de expertos, ya sea 1 6 3., decisiéon que en principio toma el demandante,
aunque siempre a reserva de que si éste optd por un unico experto, el demandado puede

elegir que se componga de 3 miembros.

Respecto de este punto se pueden dar 3 supuestos relativos a las personas que
integraran el Grupo administrativo de expertos, a fin de lograr la mayor imparcialidad y

satisfaccion de ambas partes:

1) Si el demandante y el demandado indican que desean que la controversia sea resuelta por
un grupo de expertos compuesto por un unico miembro, dicho miembro sera nombrado
por el Proveedor a partir de su lista de expertos para la solucién de controversias en materia

de nombres de dominio;

2) Si el demandante opta por un grupo de expertos compuesto por tres miembros y el
demandado opta por un grupo de expertos compuesto por un tnico miembro, o viceversa,
el Proveedor nombrara un grupo de expertos compuesto por tres miembros. De esta
manera, procura que entre los seleccionados se nombre a uno de los candidatos propuestos
por el demandante y a uno de los candidatos sugeridos por el demandado, y el tercer
miembro del Grupo de expertos sera el Presidente, nombrado enteramente por el

Proveedor sin injerencia de actor o demandado

3) Si el demandado no presenta ningun escrito de contestacion, el Proveedor nombrara el
grupo administrativo de expertos de conformidad con lo seleccionado por el demandante,

ya sea de 1 6 3 miembros.



Una vez que ya han sido nombrados todos los miembros del grupo de expertos, el
proveedor es el encargado de notificar a las partes como ha quedado constituido el grupo
de expertos y la fecha limite en la que, en caso de que no existan circunstancias
excepcionales, el grupo de expertos remitira al proveedor la resoluciéon que haya tomado

sobre la controversia.

4.5.3.3. Facultades del Grupo de expertos.

Su principal funcién consiste en llevar a cabo el Procedimiento administrativo de
conformidad con la Politica y su Reglamento; de esa atribucion derivan las demas, siendo la

mas importante la de dictar una resolucién al caso concreto que le es planteado.

Otras facultades de este Grupo de expertos son:

® Ascgurarse de que las partes son tratadas con igualdad y de que a cada una se le ofrezca

una ocasion justa para presentar su caso.

® Procurar que el Procedimiento administrativo se efectie con la debida prontitud, sin
embargo, a peticién de una parte o por iniciativa propia, en casos excepcionales podra
ampliar un plazo previamente fijado por el Reglamento de la Politica o por el Grupo de

CXpCItOS.

® Determinar la admisibilidad, pertinencia, importancia y peso de las pruebas.

® Resolver acerca de la acumulacion de multiples controversias en materia de nombres de

dominio de conformidad con la Politica y su Reglamento.

La acumulaciéon que se cita en el parrafo precedente se da en caso de existan
numerosas controversias entre el titular del nombre de dominio y el demandante, en ese
supuesto cualquiera de los dos se encuentra en la posibilidad de solicitar la acumulacién de

las controversias ante un unico Grupo administrativo de expertos. Esa peticiéon se debe



hacer al primer Grupo administrativo de expertos nombrado para atender en una
controversia entre las mismas partes. El Grupo administrativo de expertos podra acumular
ante s dichas controversias haciendo uso de sus facultades, siempre y cuando todas las

controversias se rijan por la Politica o una versioén posterior de la misma.

4.5.3.4. Imparcialidad e independencia de los miembros del Grupo de expertos.

La imparcialidad e independencia son requisitos indispensables que todo miembro
del Grupo de expertos debe satisfacer, por tanto, es su obligacién comunicar al Proveedor
cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a una duda justificable sobre la imparcialidad o
la independencia de dicho miembro antes de aceptar su nombramiento. Si en alguna etapa
del Procedimiento administrativo surgieran nuevas circunstancias que pudieran hacer dudar
de la imparcialidad o independencia del miembro del Grupo de expertos, ese miembro
comunicara inmediatamente dichas circunstancias al Proveedor. En dicho caso, éste estara

habilitado para nombrar un miembro sustituto del Grupo de expertos.

Con el afan de mantener incélume esta independencia e imparcialidad, se ha fijado
la restriccion de que 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 deben efectuar mediante un intermediario,
que es encarnado por un administrador nombrado por el Proveedor; asi es él es la tnica via
que tienen las partes para llegar al Grupo de expertos, siempre con miras a mantener al

margen toda influencia que pudiese dafiar la imparcialidad del resultado del Procedimiento.

4.5.3.5. Honorarios del Grupo administrativo de expertos.

En lo que se refiere a quién debe cubrir los honorarios del Grupo de expertos
depende del demandado: si el demandante opt6 por que la controversia sea resuelta por un
Grupo de expertos compuesto de un unico miembro, y el demandado opta por un Grupo
de expertos compuesto de tres miembros, éste ultimo estara obligado a pagar la mitad de la

tasa aplicable a Grupos de expertos compuestos de tres miembros. El demandado debe



efectuar el pago junto con el envio del escrito de contestaciéon al Proveedor y, en caso de
que no lo haga, un Grupo de expertos compuesto de un unico miembro resolvera la

controversia.

4.5.4. La entidad registradora.

Propiamente no se puede afirmar que la entidad registradora participa en el
Procedimiento Administrativo sino que, por el contrario, se aclara exhaustivamente la
permanencia de ésta al margen del Procedimiento durante todo el tiempo en que se resuelve
la controversia. La relevancia de aclarar esto es que dentro del Procedimiento administrativo
especial —contrario a lo que ocurre con todos los demas sujetos que de una forma u otra se
ven involucrados cuando se suscita una disputa relacionada con los nombres de dominio- la
entidad registradora del nombre de dominio objeto de la litis nunca tiene injerencia ni se le

puede llamar a participar.

Con el propésito de no dejar ningun lugar a duda o alguna posibilidad de que la
entidad registradora se vea inmersa en el Procedimiento administrativo se ha hecho la
precisa aclaracién respectiva dentro del texto de la Politica en dos de sus articulos. En el
primero de ellos se refiere propiamente a la participacion del registrador en los
Procedimientos administrativos sefialando que “El registrador no participa ni participara en
la administraciéon o realizacién de ningin procedimiento ante un Grupo administrativo de
expertos. Ademas, no tendra ninguna responsabilidad como consecuencia de cualquier

resolucién dictada por un Grupo administrativo de expertos.”™*

A su vez, en un segundo articulo” se aclara que el registrador “no participara de
ninguna manera en cualquier controversia que surja entre el demandante y otra parte
distinta a la del registrador relativa al registro y utilizaciéon de su nombre de dominio” y que
tampoco “el demandante podra en ningun caso nombrar al registrador en calidad de parte

ni lo incluira de otra manera en dicho procedimiento”.

14 Articulo 4 inciso h de la Politica uniforme de solucién de controversias en materia de Nombres de dominio.
15 Articulo 6 de la Politica uniforme de solucién de controversias en materia de nombres de dominio.



De los textos anteriores se determinan tres puntos torales respecto de la reticencia

en cuanto a que el Registrador participe en el Procedimiento administrativo:

1. La no participaciéon —en ningun caso- de la entidad registradora ni para administrar como
tampoco para realizar algin Procedimiento ante un Grupo administrativo de expertos. Es
decir, en este precepto que aclara que el Registrador no puede participar en este tipo de
procedimientos, la imposibilidad de va dirigida contundentemente hacia la entidad

registradora.

2. La prohibicién al demandante de nombrar al Registrador en calidad de parte o de
incluirlo de otra manera en dicho procedimiento. En esta segunda idea, la limitacion se

dirige al demandante, a quien prohiben que involucre de forma alguna al Registrador.

3. La no responsabilidad emergente de resolucién alguna que derive de un Procedimiento
administrativo. Aqui se asume que ya se llevé a cabo todo el Procedimiento y de ello resulté
una resolucién del Grupo de expertos, por tanto, sea cual sea el sentido de ésta, o sus

consecuencias, al Registrador se le exenta de cualquier tipo de responsabilidad.

De lo antes citado queda claro el sumo interés en que la registradora no sea
importunada por la existencia de un Procedimiento administrativo que involucre un nombre
de dominio que ella registro; lo cierto es que con esto se demuestra la pretension de que
este Procedimiento administrativo sélo afecte a las partes directamente implicadas, sin

comprometer a mas sujetos que son ajenos.

El caso del Registrador es especial debido a que ¢l es quien otorgo el registro del
nombre de dominio por el que el titular de la marca se dice lesionado en sus derechos y, por
tal circunstancia, el demandante podria intentar atribuirle alguna responsabilidad, asi las
cosas, adelantandose a ello los encargados de elaborar la Politica uniforme previeron en su
articulo 2 una serie de declaraciones que hace todo aquel que pretenda obtener el registro de
un nombre de dominio en el sentido de deslindar de toda responsabilidad a quien otorga el

registro. Tales declaraciones se resumen en lo siguiente:



® Mediante el acto de solicitar el registro de un nombre de dominio, su conservacion o

renovacion, el solicitante declara y garantiza al Registrador que:

-Las declaraciones que efectia en su acuerdo de registro son completas y exactas;
-Dentro de las posibilidades razonables, sabe que el registro del nombre de dominio no

infringe ni viola de otra manera los derechos de un tercero;

-No esta registrando el nombre de dominio con fines ilicitos, y

-No utilizarda de manera conciente el nombre de dominio para infringir cualquier legislacion

o reglamento aplicables.

En los términos descritos queda perfectamente claro que aquél que solicita el
registro es a quien le corresponde determinar si el mismo infringe o viola los derechos de

un tercero y que el Registrador queda libre de cualquier responsabilidad.

De todo lo anterior se desprende que el Procedimiento administrativo de la Politica
uniforme en ningun caso puede usarse para presentar una demanda en contra el Registrador
ante quien se haya registrado el nombre de dominio, sino que la citada Politica esta
disponible unicamente para solucionar controversias entre un tercero que afirma que ha

habido un registro abusivo de un nombre de dominio y el titular del nombre de dominio.

No obstante todo lo anterior, y sobre todo por ser cuestiones completamente
independientes, el Registrador si tiene ciertas funciones perfectamente delimitadas en el

Procedimiento administrativo:

® Proporcionar informacién al proveedor del Procedimiento administrativo en caso de que
se le solicite, por ejemplo, confirmar que el nombre de dominio objeto de la controversia ha
sido registrado ante dicho Registrador, que el titular es la persona o entidad que figura en
calidad de demandado en la demanda, suministrar las sefias del demandado e incluso -si

llegara a ser necesario- el contrato de registro y los documentos conexos.



® Impedir la cesion del registro del nombre de dominio una vez que se haya iniciado el

procedimiento.

® Bjecutar la resolucién del Grupo administrativo de expertos.'®

Claro resulta del precedente analisis que la Registradora no participa directamente en
el Procedimiento administrativo, ni se le atribuye responsabilidad alguna por su resultado,
sino que su papel es meramente el de limitarse a desempefar ciertas funciones claramente

definidas con el fin de dar presteza y eficacia al mismo Procedimiento.

4.6 La demanda.

La demanda se define como el acto procesal por el cual una persona, que se
constituye por el mismo en parte actora o demandante, formula su pretension, expresando
la causa o causas en que intente fundarse, ante el 6rgano juzgador, y con el cual inicia un
proceso y solicita una resoluciéon favorable a su pretensiéon. “La demanda es el acto
fundamental con el que la parte actora inicia el ejercicio y plantea concretamente su

pretension ante el juzgador contra el demandado™"".

Aunque en el Procedimiento administrativo que nos ocupa, por su naturaleza su:
generis sus elementos o particularidades no se pueden equiparar o sustraer de los conceptos
tradicionales del Derecho mexicano, de forma que encajen a la perfeccién, en el caso de la
demanda se puede afirmar que su concepto si se ajusta cabalmente a lo que en el
Procedimiento administrativo se enuncia como tal, puesto que de la lectura de la Politica y
de su Reglamento y del analisis de sus elementos y funcién no cabe duda de que lo que se
maneja como “demanda” en este particular procedimiento es el acto fundamental con el
que la parte actora inicia el ejercicio litigioso y plantea concretamente su pretensiéon contra

el demandado ante el juzgador.

16 Al respecto se profundiza mas adelante en el punto relativo a la resolucién y sus consecuencias.
7" Diccionario Juridico Mexicano, Tomo D-H, Instituto de Investigaciones Juridicas, Porria, UNAM, México,
1997, pp.889 y 890.



En el articulo 3 del Reglamento de la Politica se aborda el tema de la demanda, junto
con las especificaciones relacionadas. En principio se ha expuesto que cualquier persona
puede iniciar un Procedimiento administrativo presentando una demanda ante cualquier
proveedor aprobado por la ICANN de conformidad con la Politica y su Reglamento. En
virtud de éste, y por la propia naturaleza del Procedimiento, la demanda debe presentarse
tanto electrénicamente como en papel. Absurdo serfa que un Procedimiento abocado a
resolver problemas relacionados con las novedosas y practicas comunicaciones y

tecnologias se entorpeciera por recurrir a métodos vetustos.

4.6.1. Elementos que debe contener la demanda.

En la demanda se debe referir lo siguiente:

® La solicitud de que la demanda sea sometida para su resoluciéon de conformidad con la

Politica y su Reglamento;

® El nombre, el domicilio postal y correo electronico, asi como los nimeros de teléfono y
de telefacsimil del demandante, asi como de cualquier representante autorizado para actuar

en su representacion en el Procedimiento administrativo;

® [a forma preferida para efectuar las comunicaciones dirigidas al demandante, como son la
persona con la que haya que ponerse en contacto, el medio, etc., tanto para el material

estrictamente electronico como para el impreso;

® Si el demandante opta por que la controversia sea resuelta por un Grupo de expertos
compuesto de un unico miembro o uno de tres miembros. En caso de que opte por un
Grupo de expertos de tres miembros, también debe proporcionar los nombres de tres
candidatos y los datos para contactarlos. Como ya antes referimos, estos candidatos podran

seleccionarse a partir de la lista de expertos de cualquier proveedor aprobado por la

ICANN;



® Fl nombre del demandado (titular del nombre de dominio) y toda la informacion
conocida por el demandante sobre la manera de ponerse en contacto con él o su

representante, para permitir que el proveedor envie la demanda

® El nombre o nombres de dominio que sean objeto de la demanda. Aqui es pertinente
aclarar que la demanda puede abarcar mas de un nombre de dominio, siempre y cuando

éstos hayan sido registrados por el mismo titular.

® E] Registrador o Registradores ante el que esté registrado el nombre o nombres de

dominio en el momento en que se haya presentado la demanda;

® ].a marca o marcas en la que se base la demanda, asi como los productos o servicios con
los que se utiliza y, si es el caso, los productos para los que tiene intencion de utilizar la
marca en el futuro. En este punto es menester sefalar que —si es posible- se debe indicar

cualquier registro de marca sobre las que se base la demanda.

® .os motivos sobre los que se basa la demanda, particularmente:

-La manera en que el nombre o nombres de dominio son idénticos o parecidos hasta el
punto de crear confusiéon respecto de una marca de productos o de servicios sobre la que el

demandante posee derechos;

-Los motivos por los que debe considerarse que el titular del nombre de dominio no posee
derechos o intereses legitimos respecto del nombre o nombres de dominio objeto de la

demanda; y

-Los motivos por los que debe considerarse que el nombre o nombres de dominio ha sido

registrado y utilizado de mala fe.



® [l resultado que se pretende obtener (cancelacion o transmision del nombre de

dominio'®);

® Cualquier otro procedimiento juridico que se haya comenzado o terminado en relacion

con el nombre o nombres de dominio objeto de la demanda;

® El hecho de que ha sido enviada o transmitida una copia de la demanda al demandado;

® Que el demandante se sometera a los tribunales competentes en caso de que llegue a
existir algin recurso en contra de la resolucién que se tome en el Procedimiento

administrativo en el sentido de cancelar o ceder el nombre de dominio;

® Una declaracion textual preestablecida mediante una férmula contenida en el Reglamento
de la Politica referente a que el demandante mediante su demanda y lo de ella derive sélo
afectara al demandado y que asimismo exime de sus efectos al proveedor, al Grupo de
expertos, al Registrador y a la ICANN, ademas de protestar que lo contenido en la demanda
es veraz y exacto y que todo estd basado en la buena fe'”. Esta declaracién debe ir seguida

de la firma del demandante o su representante autorizado; y

® Las pruebas documentales y una copia de la Politica particular® aplicable al nombre o

nombres de dominio objeto de la controversia.

18 Véase en este mismo capitulo la parte relativa al posible sentido que pueden tener las resoluciones dictadas
con base en este procedimiento.

19 El contenido textual de la declaracién a que se hace referencia es el siguiente “El demandante acepta que las
demandas que plantea y los recursos juridicos que solicita en relacién con el registro del nombre de dominio,
la controversia o la solucién de la controversia afectaran tnicamente al titular del nombre de dominio y exime
de los mismos a) al proveedor de solucién de controversias y a los miembros del grupo de expertos, excepto
en caso de infraccién deliberada, b) al registrador, c) al administrador del registro y d) a la Corporacién de
Asignacion de Nombres y Numeros de Internet, asi como a sus directores, funcionarios, empleados y agentes.
El demandante certifica que la informacién contenida en la presente demanda es, a su leal saber y entender,
completa y exacta, que la presente demanda no se presenta con ningin motivo inadecuado, como el de crear
obstaculos, y que las afirmaciones efectuadas en la presente demanda estin garantizadas por el presente
Reglamento y la legislacién aplicable, tal y como existe actualmente o en la medida en que puede extenderse
mediante un argumento razonable y de buena fe.”

20 Véase el punto 6 de este mismo capitulo a fin de profundizar en el tema.



Una vez presentada la demanda al Proveedor, éste la examinara a fin de determinar

si cumple las disposiciones de la Politica y de su Reglamento.

En caso de que el Proveedor determine que la demanda es defectuosa desde el
punto de vista administrativo, se lo debe notificar inmediatamente tanto al demandante
como al demandado incluyendo la naturaleza de los defectos constatados. El demandante
tendra 5 dias naturales para subsanar cualquier defecto y, en caso de que no lo hiciese, el
Procedimiento administrativo se considera retirado, sin petjuicio de que posteriormente el

demandante someta una demanda distinta.

En caso de que la demanda si cumpla todos los requisitos, el Proveedor remite la
demanda al demandado en un plazo de 3 dias naturales a partir de que se cubran las tasas

que el demandante debe pagar y se continda con el Procedimiento.

4.7. La contestacion a la demanda.

El titular del nombre de dominio que supuestamente fue registrado y usado de mala
fe en perjuicio del titular de la marca que presenté la demanda en su contra tiene la
oportunidad de exponer sus argumentos y defensas mediante el escrito de contestacion a la
demanda. Para hacerlo se le concede un plazo de 20 dias naturales a partir del inicio del
Procedimiento administrativo. Se considera que éste ha iniciado formalmente una vez que el
Proveedor de servicios de soluciéon de controversias notifica formalmente la demanda al

demandado.

El escrito de contestacion tiene muchas similitudes con el escrito de demanda, la
contestacion se debe presentar tanto en forma impresa como en forma electronica, y no
s6lo son analogos en cuanto a cuestiones de forma, sino que su contenido es semejante, a
excepciodn claro, de los datos que caracterizan a ese escrito como de contestacion; en el que

particularmente se debe contener lo siguiente:



® [a respuesta especifica a las declaraciones y alegaciones que figuran en la demanda
incluyendo todas las razones por las que el titular del nombre de dominio debe conservar el
registro y utilizacion del dominio objeto de la controversia. Podemos considerar que esta es

la parte toral de la contestacion.

Lo que debe pretender el demandado al dar contestacion a la demanda es desvirtuar

los argumentos del demandante y acreditar que:

-El nombre de dominio no es similar en grado de confusién a la marca de que es titular el

demandante, o

-Que si tiene un interés legitimo sobre su nombre de dominio, o

-Que no registré ni utiliza el nombre de dominio de mala fe.

A diferencia del demandante quien esta obligado a demostrar todos y cada uno de
los 3 supuestos que sefiala la Politica para obtener resolucion favorable a sus pretensiones,
por légica fundamental, el demandado sélo tiene que comprobar la ausencia de alguno de

estos 3 para que el Grupo de expertos deseche la peticion del demandante.

A manera de referencia, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras,
cumple con el propésito de demostrar que el titular del nombre de dominio tiene derechos
legitimos sobre el mismo, lo cual resulta evidente pues se contraponen precisamente a los
supuestos que enumera la Politica en su apartado 4.b que da lineamientos para determinar

que el nombre de dominio fue registrado y es usado de mala fe:

-El titular del nombre de dominio hace un uso legitimo y leal o no comercial del nombre de
dominio, sin intenciéon de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empafiar el

buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestiéon con animo de lucro.



-Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el titular del nombre de dominio
lo habfa utilizado o habia efectuado preparativos demostrables para su utilizacién en

relacién con una oferta de buena fe de productos o servicios.

-El titular del nombre de dominio, en la calidad que sea, de particular, empresa u otra
organizacion, ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no

haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios.

Prosiguiendo con los requisitos que debe contener la demanda tenemos:

® E] nombre, el domicilio postal y correo electrénico, asi como los nimeros de teléfono y
de telefacsimil del demandado y de su representante autorizado para actuar en

representacion del demandado en el Procedimiento administrativo;

® [a forma preferida para efectuar las comunicaciones dirigidas al demandado en el
Procedimiento administrativo. De igual forma que en el caso de la demanda, se debe
proporcionar informacién relativa al domicilio y direcciéon para cada tipo de material:

impreso y electrénico.

® En caso de que el demandante haya optado en su demanda por un Grupo de expertos
compuesto de un unico miembro corresponde al demandado declarar si prefiere que la
controversia sea resuelta por un Grupo de expertos compuesto de 3 miembros y asi

sefialarlo en la demanda.

® Si cualquiera de los 2, demandante, demandado o ambos, hubiere optado por un Grupo
de expertos de 3 miembros, el demandado debe proporcionar los nombres de 3 candidatos
para integrar el Grupo de expertos y las sefias para ponerse en contacto con los mismos. De
igual forma que para el demandante, estos candidatos se pueden seleccionar de la lista de

expertos de cualquier proveedor aprobado por la ICANN.



® [a identificaciéon de cualquier otro procedimiento juridico que se haya comenzado o

terminado en relacién con cualquiera de los nombres de dominio objeto de la demanda.

® [a declaraciéon de que ya ha sido enviada o transmitida al demandante una copia del
escrito de contestacion. De este punto deducimos que es obligatorio para el demandado
enviar copia de su contestacion al demandante utilizando las sefias especificadas contenidas
en la demanda y la forma que se indica en ella y, por el contrario, no es necesario enviar la

contestacion al Registrador.

® [a declaracién conforme al modelo contenido en el Reglamento de la Politica referente a

que la informacién que figura en el escrito de contestacién es completa y exacta y que con el
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escrito de contestacion no busca ningun motivo perjudicial sino que atiende a la buena fe.

Esta declaracion debe ir seguida de la firma del demandado o su representante autorizado.

® Todo tipo de pruebas documentales sobre las que se base el escrito de contestacion, junto

con una enumeracion de esos documentos.

® La peticion del demandado—si asi lo desea- al Proveedor de que se amplie el periodo de

presentacion del escrito de contestacion.

Visto es que los elementos de demanda y contestaciéon de la misma no distan

mucho, unicamente en la parte sustantiva, sin embargo, en la forma son muy similares.

Independientemente de que el titular del nombre de dominio demandado desee o le
convenga presentar una contestacion a la demanda, de acuerdo con las clausulas del acuerdo
suscrito por el titular del nombre de dominio al registrarlo, la presentacion del escrito de

contestacion es obligatoria.

2l La férmula textual de la declaracion es la siguiente: “El demandado certifica que la informacién que figura
en el presente escrito de contestacion es, a su leal saber y entender, completa y exacta, que el presente escrito
de contestacién no se presenta con ningin motivo inadecuado, como el de crear obsticulos, y que las
afirmaciones efectuadas en el presente escrito de contestacioén 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.”



En el supuesto de que no presentara el escrito de contestacion o lo hiciera fuera de
plazo, se considera que incumple lo previsto en el Procedimiento; no obstante, el Proveedor
debe dar curso al procedimiento y nombrar el Grupo administrativo de expertos, aunque
con la particularidad de que a éste se le informa del incumplimiento del demandado a
contestar para que resuelva la controversia teniendo en cuenta la informacién disponible y
asi concluya teniendo en cuenta que el demandado no presento escrito de contestacion en el

plazo previsto.

Sobre el particular se observa que el mas perjudicado por la ausencia de
contestacion a la demanda es el propio demandado, en virtud de que el procedimiento de
cualquier manera proseguira, con la excepciéon de que serd sin que el Grupo de expertos
considere los argumentos que se oponen a los del demandante, e incluso valorando que no

respondi6 la demanda.

De igual manera, al momento de tener que ejecutar una resolucién, no es en
absoluto necesaria la comparecencia o voluntad del demandado visto que quien tiene la
capacidad para cancelar, transmitir o mantener el nombre de dominio tal como lo registré
su titular es Unica y exclusivamente el Registrador, quien esta compelido por disposiciéon de
la Politica a ejecutar la resolucion del Grupo de expertos sin concernirle cual es la postura

del titular del nombre de dominio™.

Una vez que se ha constatado la satisfaccion de todos los requisitos de la
contestacion de la demanda, el Proveedor transmite el expediente al Grupo de expertos en
cuanto sea nombrado el unico miembro, en el caso de un Grupo compuesto de un solo
miembro, o en cuanto sea nombrado el ultimo miembro del Grupo, en el caso de uno

compuesto de tres miembros; asi el Procedimiento administrativo continia su curso.

22 Para mayor extension respecto de este tema consultese el punto 5.10 referente a las resoluciones en este
mismo capitulo.



4.8 Las notificaciones.

La Real Academia Espafiola define el verbo “notificar” tanto en su acepcién comuin
como en la juridica; a la primera se refiere como “Dar extrajudicialmente, con propdsito
cierto, noticia de algo”, la perteneciente al mundo del Derecho es “Comunicar formalmente
a su destinatario una resolucion administrativa o judicial”. Podemos sentar que la
notificacién es el acto mediante el cual, de acuerdo con las formalidades preestablecidas, se
hace saber un acto o resolucién a la persona que se reconoce como interesada en su

conocimiento o se le requiere para que cumpla un acto procedimental.

Anteriormente en apartados precedentes de este trabajo, hemos apuntado que la
reglamentacién que norma el Procedimiento administrativo especial, prevé las indicaciones
necesarias para mantener a todos los sujetos participes del mismo en imperativa

comunicacioén con el propésito de la consecucion de un resultado pronto y cabal.

Una vez que se ha verificado el primer contacto con el Proveedor, todos los demas
se deben hacer con su intermediacién, que es quien se encarga —entre otras labores- de

ejecutar la funcién administrativa, en la que ciertamente se incluyen las notificaciones.

Cuando se transmite una demanda al demandado es responsabilidad del Proveedor
emplear los medios razonablemente disponibles que se estimen necesarios para lograr que
realmente se notifique al demandado. Entre las medidas que tiene para satisfacer lo anterior

encontramos:

® E] envio de la demanda a todos los domicilios de correo postal, de telefacsimil o de
direcciéon electronica que figuren en la base de datos del registrador del nombre de dominio
objeto de controversia. Asimismo también se debe remitir a cualquier direccién que en

calidad de preferente el demandante haya notificado al Proveedor.

® En el caso de que el nombre de dominio conduzca a un sitio Web activo, también se debe

enviar a cualquier direccion de correo electronico o enlace que figure en ese sitio Web.



® Cualquier comunicacion al Proveedor o al Grupo de expertos se debe efectuar en el modo
y manera (incluido el nimero de copias) establecidos en el Reglamento Adicional del
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Proveedor.

Cualquier parte cuenta con la posibilidad -y de hecho le es conveniente a fin de
obtener mayor agilidad del Procedimiento- de actualizar las sefias para ponerse en contacto

con ella notificandolo al Proveedor y al registrador.

Para considerar que se ha realizado efectivamente la comunicaciéon y en qué fecha, el

Reglamento establece reglas:

® Si se han transmitido mediante telefacsimil, la fecha que figura en la confirmaciéon de la

transmision.

® Si se han transmitido por correo ordinario o urgente, la fecha marcada por la oficina

postal.

® Si se han transmitido por medio de Internet, la fecha en que se haya transmitido la

comunicacién, siempre y cuando la fecha de transmision sea verificable.

Es responsabilidad de quien envia la comunicaciéon conservar el registro del hecho y
de las circunstancias del envio, y a la vez que esté disponible para su inspecciéon por las

partes interesadas.

Respecto del coémputo de los plazos, todos aquellos calculados en virtud del
Reglamento de la Politica comenzaran a contar a partir de la fecha mas temprana en que se

estime que se ha efectuado la comunicacion.

Con el fin de dar seguridad a los sujetos participes del Procedimiento, el Reglamento

compele a enviar copia de cualquier comunicacién efectuada:

2 Véase punto 6 de este capitulo.



-Por un Grupo de expertos a cualquier parte y al Proveedor; esto es, toda comunicacion

hecha por el Grupo de expertos debe ser enterada tanto a las partes como al Proveedor.

-Por el Proveedor a cualquiera de las partes; las comunicaciones que aquél haga a una de las

partes, se le deben comunicar a la otra parte.

-Por una parte, a la otra parte. La comunicaciéon que ocurra entre las partes debe hacérsele

saber tanto al Proveedor como al Grupo de expertos.

A este respecto vale aclarar que ninguna parte ni nadie que la represente puede
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 través de un

administrador nombrado por el Proveedor.

Todo lo anterior en aras de la transparencia, claridad y equidad en el procedimiento.

4.9 Costos y temporalidad del procedimiento administrativo

La corta duracién y rapida resolucion del Procedimiento administrativo es una de
sus caracterfsticas principales, como se ha citado previamente. Lo que se pretende es que
este procedimiento especial sea una alternativa eficiente y expedita para quienes presumen
que su derecho a una marca esta siendo vulnerado por un nombre de dominio; el propio
espiritu de este método alternativo de solucion de controversias asi lo exige, por ende, los

plazos que se manejan en el Procedimiento administrativo son breves.

Es menester resaltar que al ser un procedimiento que no se rige por ningun criterio
de localizacién geografica, no se puede recurrir a un calendario oficial, ya que
automaticamente se estarfa ubicando el procedimiento en un lugar determinado en que
rigiera o proveyera tal calendario; dada esta circunstancia, los dias que aqui se computan son
los llamados “naturales”, es decir todos los que incluye el que conocemos como calendario

gregoriano no exceptuando dia de asueto alguno de la cuenta.



El Reglamento de la Politica es el que nos da luz para conocer los plazos en que se
debe desarrollar el Procedimiento administrativo, aunque existen ciertos casos particulares
en que el Grupo de expertos esta facultado para determinar plazos, como es el supuesto del
articulo 17 apartado B del Reglamento™. Adicionalmente se permite que bajo circunstancias
excepcionales se hagan ampliaciones sobre los plazos que han fijado tanto el Reglamento
como el Grupo de expertos: a peticion del demandado el Proveedor podra ampliar el
periodo de presentacién del escrito de contestacion y también podra ampliarse el periodo

mediante estipulacion escrita de las partes, siempre y cuando el Proveedor la apruebe.

Lo primero que se fija es a partir de cuando empiezan a correr los plazos; el criterio
es que cuando se trata de fijarlos a partir de una comunicacion, todos los plazos calculados
en virtud del Reglamento corren a partir de la fecha mas temprana en que se estime que se

ha efectuado la comunicacién de conformidad con el mismo Reglamento.

Esto da lugar a confusiones porque, aunque hay que considerar que con la avanzada
tecnologia actualmente existente no es tan complicado fijar el momento exacto en que una
comunicacion se hace de manera efectiva, mas infalible serfa que se tomara el dia completo
en que llega la comunicacién -sin especificaciones de momento- para que empiece a correr
el plazo; de cualquier manera, en este Procedimiento no hay numerosas precisiones
rigurosas en cuanto a horas o minutos se refiere como para que este detalle hiciera alguna
diferencia. En todos los demas casos que no involucran comunicaciones se toman los dfas

naturales para que inicie a correr el plazo.

El demandante presenta su demanda ante el Proveedor de su eleccién, con esto se
da inicio al Procedimiento administrativo; en caso de que una vez recibida la demanda ésta
cumpla con todas las disposiciones exigidas por el Reglamento, el Proveedor debe remitirla
al demandado en un plazo de 3 dias naturales. Este supuesto tiene una particularidad para

definir cuando empiezan a correr esos 3 dfas, consistente en que se cuentan a partir de la

2417 b) “Si la continuacién del Procedimiento administrativo es innecesaria o imposible por cualquier motivo
antes de que se adopte la resolucién del Grupo de expertos, este ultimo terminard el Procedimiento
administrativo, a menos que una parte presente motivos justificados de objecién dentro de un plazo
determinado por el Grupo de expertos.”



recepcion de las tasas que el demandante ha de pagar al Proveedor, en virtud de que la falta
de pago tiene como consecuencia que se deseche el procedimiento, por tanto, hasta no

tener el Proveedor la certeza de que si tendra lugar, no corre ningun plazo.

Si la demanda es defectuosa, el Proveedor lo debe notificar inmediatamente al
demandante y al demandado vy, en tal caso, el demandante tendra 5 dfas naturales para
subsanar cualquier defecto. Una vez transcurridos sin que el demandado presente las

correcciones se considerar retirado el Procedimiento administrativo.

La fecha de comienzo del Procedimiento administrativo se considera aquella en que
el Proveedor envia la demanda al demandado; en esa fecha, el Proveedor debe notificar
inmediatamente al demandante, al demandado, a los registradores interesados y a la

ICANN.

Hecho esto, el demandado cuenta con 20 dias contados a partir de la fecha de
comienzo del Procedimiento administrativo para someter ante el Proveedor su escrito de
contestacion. A partir de la recepcion de ese escrito o vencidos los 20 dias sin respuesta, el
Proveedor debe nombrar al Grupo de expertos en los siguientes 5 dias naturales, y una vez
que se nombré al(los) integrante(s) del Grupo de expertos, el Proveedor debe transmitir el
expediente al Grupo de expertos y notificar a las partes la fecha limite en la que, sin que
existan circunstancias excepcionales, el Grupo de expertos remitira al Proveedor una

resolucidon sobre la controversia.

Si no existen circunstancias excepcionales, el Grupo de expertos tiene un plazo de
14 dfas contados a partir de su nombramiento para transmitir al Proveedor su resolucion
sobre la controversia y, posteriormente, en un plazo de 3 dias naturales a partir de la
recepcion de la resolucién, el Proveedor debe comunicar el texto integro de la resolucion a
cada parte, a la ICANN vy a los registradores interesados, quienes a su vez, de conformidad
con la Politica, comunicaran al demandante, demandado Proveedor e ICANN, la fecha de
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ejecucion de la resolucion.

% Ver apartado 5.10 de este mismo capitulo para mayor referencia.



El incumplir con los plazos —tanto los fijados por el Reglamento como por el
Grupo de expertos- tiene consecuencias: en caso de que una parte, sin que existan
circunstancias excepcionales, incumpla, el Grupo de expertos podra dar curso a la demanda
y adoptar una resolucién, es decir, el Grupo de expertos no esta obligado a lo que en
derecho mexicano se conoce como una prevencion para que cumpla en el tiempo

determinado, sino que directamente proceden a tomar su decision.

TABLA DE PLAZOS

Plazos a partir de que se presenta la demanda ante el Proveedor elegido por el

demandante:

ACTO

PLAZO

Proveedor prevenir al demandante (demanda

defectuosa)

Inmediatamente después de recibir demanda

y detectar sus fallos.

Demandante subsanar cualquier defecto y

volver a remitir demanda al Proveedor

5 dias naturales a partir de la notificacion de

€rrores.

Proveedor remitir demanda al demandado.

3 dias naturales a partir de la recepcién de la

demanda original o subsanada

Demandado contestar demanda

20 dfas naturales a partir de su recepcion

Proveedor nombrar Grupo de expertos

5 dias naturales a partir de la recepcion de la

contestacion o el vencimiento de los 20 dias

Grupo de expertos para transmitir su

resolucion al proveedor

14 dias naturales a partir de su

nombramiento y recepcion de documentos

Proveedor para comunicar resolucion a las
partes, la ICANN vy al registrador

involucrado

3 dias naturales a partir de su recepcion

Total

8 semanas aproximadamente

Ahora bien, considerando los tiempos que establece el Reglamento para cada accion

que compone el Procedimiento administrativo especial, el total de tiempo supuesto que




dura desde su inicio hasta su conclusion es de 2 meses aproximadamente, tiempo breve
considerando que se resuelve enteramente un caso concreto fallando en favor de alguna de
las partes en tan solo 8 semanas, sin embargo, ya en la realidad practica, debido a los
retrasos de envios por mensajerfa, extensiones de plazos, etcétera, la duraciéon del
procedimiento se extiende hasta 2 meses mas de lo que en teoria debe durar; asi las cosas, la

duracién promedio de un procedimiento administrativo es de 4 meses.

4.10. Tasas y honorarios en el Procedimiento administrativo.

El Proveedor del Procedimiento administrativo cobra un monto por la prestaciéon
de sus servicios a quien lo solicita, es decir, al demandante. La Politica uniforme establece
de manera general que el demandante es quien debe pagar todas las tasas que cobre un
Proveedor en relaciéon con cualquier controversia ante un Grupo administrativo de
expertos, excepto en los casos en que el demandado elija ampliar el Grupo de expertos de
uno a tres miembros, en cuyo caso las tasas se repartiran equitativamente entre el
demandante y el demandado. Ya de forma particular el Reglamento se refiere a las tasas y

honorarios:

® El demandante paga al Proveedor una tasa inicial fija dentro del plazo precisado de

. . 2(
conformidad con lo que el mismo Proveedor establezca™.

® [as tasas varfan dependiendo de si el demandante opta por un Grupo de expertos de uno

o de tres miembros, aumentando el monto en el segundo supuesto.

26 Como referencia para el lector, podemos citar algunas de las tasas que fija la OMPI: existe una tasa de 1500
délares de los Estados Unidos para una demanda que involucre menos de 6 nombres de dominio haya de ser
resuelta por un Grupo de expertos compuesto por un unico miembro, y de 4000 délares cuando haya de ser
resuelta por un Grupo de expertos de tres miembros. Existe una tasa de 2000 délares de los Estados Unidos
de América para una demanda que abarque de 6 a 10 nombres de dominio y que haya de ser resuelta por un
Grupo de expertos compuesto por un Gnico miembro, y una tasa de 5000 ddlares si es un Grupo de expertos
compuesto por tres miembros.



® Bl demandado cubre la mitad de la tasa fija correspondiente a la establecida para cuando
el Grupo de expertos se compone de tres miembros si opta por esta alternativa cuando el

demandante habia propuesto un Grupo de expertos de un solo miembro.

® El Proveedor no toma medida alguna respecto de la demanda hasta que haya recibido del

demandante la tasa inicial.

® Si el Proveedor no recibe la tasa en un plazo de 10 dias naturales a partir de la recepcion
de la demanda, se considerara retirada la demanda y terminado el Procedimiento

administrativo.

® Existen circunstancias excepcionales en que el Proveedor puede solicitar a las partes el
pago de tasas adicionales, por ejemplo, en caso de que se celebre una vista, mismas

circunstancias que son fijadas por el Reglamento de cada Proveedor.

4.11. La prueba.

La palabra “prueba” viene del latin probo, bueno, honesto; y probandum, recomendar,
aprobar, hacer fe. En sentido estricto, “la prueba es la obtencién de certeza del juzgador
acerca de los hechos discutidos y discutibles, cuyo esclarecimiento resulte necesario para la
resolucion del conflicto sometido. En este sentido, la prueba es la verificacion o
confirmacién de las afirmaciones de hecho expresadas por las partes”’. También se suele
denominar “prueba” a los medios, instrumentos y conductas humanas con las que se

pretende lograr la verificacion de las afirmaciones de hecho.

27 Diccionario Juridico Mexicano, Tomo P-Z, Instituto de Investigaciones Juridicas, Porrua, UNAM, México,

1997, p. 2632.



4.11.1 Tipos de pruebas admisibles. Su valor, relevancia y reglas para su valoracion.

Debido a las especiales caracteristicas del Procedimiento administrativo, como lo es
su corta duracion, lo relativo a la prueba dentro de ¢l sigue la misma suerte. En principio la

unica clase de pruebas que se admiten dentro de él son las documentales.

Si bien en el Reglamento de la Politica se hace mencién de las “vistas”, incluidas en
éstas las teleconferencias, videoconferencias y conferencias via Internet, de entrada no se
admiten como prueba, sino que exclusivamente bajo circunstancias excepcionales se pueden
llevar a cabo. Para ello es necesario 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, pero en principio el Grupo de expertos debe resolver

basandose unicamente en las pruebas documentales con que cuenta.

Como resalta de la idea anterior, dentro de las facultades generales del grupo de
expertos esta la de determinar la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de

8

las pruebas,” es decir, se le da completa libertad al Grupo de expertos, en cuanto a la

valoracion de la prueba se refiere.

Lo que en derecho mexicano se conoce como sistema tasado de valoraciéon de la
prueba queda totalmente descalificado en este procedimiento, ya que en ningun
ordenamiento o cuerpo regulador se indica qué valor tiene cada prueba que alguna de las
partes presente, sino que se da la total libre apreciacion para el juzgador, tan es asi que se le
exige al Grupo de expertos que resuelva la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y
los documentos presentados, de conformidad con la Politica, el Reglamento y cualesquiera

normas y principios de derecho que considere aplicables.

Como se puede observar, el miembro del Grupo de expertos goza de total libertad

para emitir su juicio e incluso se le permite recurrir a cualquier derecho o principio que

28 Articulo 10 inciso d) del Reglamento de la Politica uniforme.



considere aplicable. Esta libertad se refleja necesariamente en la forma en que valoraran las

pruebas, pero siempre bajo la linea de la imparcialidad y la objetividad.

Como ya ha sido mencionado en puntos anteriores de este mismo capitulo, los
supuestos en que tiene lugar el Procedimiento administrativo son muy limitados, sélo se
reducen a registros abusivos y de mala fe, por tanto, eso es precisamente lo que se debe

probar para obtener un resultado favorable, que el registro fue hecho y es usado de mala fe.

Para evitar confusiones la Politica enuncia los supuestos en que se considera que
ello ha ocurrido, ademas de los elementos que lo hacen constar, y que se reducen a los tres
ya mencionados en el punto 5.2 de la Politica “Supuestos que deben ser acreditados a fin de

.z 29
obtener una resolucion favorable”

Por tanto, las pruebas que presenten las partes deben ir estrictamente encaminadas a
que el miembro del Grupo de expertos se convenza y le llegue a constar lo argumentado
por el demandante, quien debe centrar su atencién en eso a fin de obtener una resolucién a
su favor, para ello sélo se admiten documentos que lo acrediten, en ningin caso se permite
una prueba testimonial, el contacto o interaccién entre personas involucradas directa o

indirectamente en el Procedimiento administrativo.

A modo de conclusién respecto a qué pruebas se admiten dentro de este
Procedimiento, podemos puntualizar que las audiencias -incluidas las personales, las hechas
por videoconferencia, teleconferencia o por internet- no estan permitidas, a menos que el
Grupo de expertos determine a discreciéon y de manera excepcional que una audiencia es
necesaria; por tanto, la mayoria de las decisiones resultado del Procedimiento administrativo
se basan solamente en el contenido de la demanda, su contestaciéon y los documentos

anexos a ambas.

2 a) El nombre de dominio registrado por su titular es idéntico o similar en grado de confusién a la marca
sobre la que ese interesado tiene derecho; b) el titular del nombre de dominio no tiene interés legitimo sobre
ese nombre de dominio; c) el nombre de dominio fue registrado y es usado de mala fe.



El Grupo de expertos debe emitir su juicio valorando las pruebas documentales bajo
su libre criterio y experiencia, tiene la facultad de conceder a cada documento el peso que él
considere pertinente y no existe gufa alguna que le indique método para valorar cada prueba
presentada por las partes, por tanto el peso y valor de cada elemento es relativo y subjetivo,
mas no por ello se permite un juicio o resultado arbitrario en virtud de que el Grupo de
expertos se encuentra constrefido a explicar y motivar su resoluciéon elaborando un analisis
correlacionado de los hechos y los supuestos que quedan probados para concluir en la

decisién tomada.

4.12 Las resoluciones.

Con la resolucién final que emite el Grupo administrativo de expertos concluye el
Procedimiento administrativo especial. Como ya se analizé arriba en el punto referente a los
plazos, de acuerdo con la Politica y su Reglamento, el Grupo de expertos elegido cuenta
con 14 dias naturales a partir de su nombramiento y recepcion de documentos para

transmitir su resolucién al Proveedor.

En principio, el Grupo de expertos debe resolver la demanda teniendo en cuenta las
declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Politica y su
Reglamento, pero ademas, ésta tltima lo faculta a decidir con base en “cualesquiera normas

30 . . . .
77, lo cual implica que el criterio para

y principios de derecho que considere aplicables
resolver puede apoyarse elementos de cualquier sistema juridico, visto que los miembros del
Grupo de expertos pueden provenir de diversos paifses y tener una formacién muy
heterogénea y, a pesar de que lo comun es que las partes elijan como miembros a personas
que cuya especialidad sea el sistema juridico del pais de origen de las partes, existe la
posibilidad de que no ocurra o de que aunque asi ocurra, el miembro del Grupo de expertos

tenga un conocimiento amplio del derecho y esté familiarizado con conceptos o principios

de cualquier origen.

30 Articulo 15 parrafo 1 del Reglamento de la Politica uniforme de solucién de controversias en materia de
nombres de dominio.



Por tanto, la permisiéon de que el miembro del Grupo de expertos resuelva “con
base en cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables” implica un
amplisimo margen para apoyar sus decisiones, lo cual indica —aunado al criterio de libre
tasacion de la prueba que también prevalece en este Procedimiento- la completa libertad

para juzgar y dar el sentido de la resolucion.

En el caso de un Grupo de expertos compuesto por un solo miembro, la manera de
tomar la decision es clara y sencilla: sélo debe atender a su criterio y a las pruebas
presentadas, y lo que determine de ese analisis se convierte en la resolucion, sin embargo, en
el supuesto de que se trate de un Grupo de expertos de tres miembros, la resoluciéon se
toma por mayoria. Cuando las decisiones deben ser tomadas por mayorfa existe la
posibilidad ineludible de que uno de los miembros tenga opiniones divergentes de las de los
otros 2 miembros. En este caso, cualquier opiniéon divergente acompanara a la resolucion

mayoritaria para que los interesados puedan conocetla.

Ya hemos examinado con base en qué puede tomar su decision el Grupo de
expertos, no obstante, es indispensable aclarar que no por gozar de tal libertad para definir
su decision puede tomar decisiones injustificadas, caprichosas o incongruentes. En principio
la resoluciéon del Grupo de expertos debe figurar por escrito y en ella se proporcionan las
razones sobre las que se basa, es decir, en la resolucion se debe contener lo que en derecho

mexicano conocemos como “‘motivacion’.

De igual manera se debe fundar la resolucién, pero en este caso no es posible
recurrir a un criterio estricto respecto de este elemento que debe contener la resolucion
porque las unicas fuentes obligatorias de normas para este caso serfan la Politica y su
Reglamento, fuera de esos dos cuerpos el experto podria no ocupar ningun otro documento
para fundar su resolucién, aunque en todo momento se cuenta con en el criterio y la
seriedad del Grupo de expertos por ser personas consideradas altamente capacitadas e

imparciales.



Otros de los datos de identificaciéon que se deben contener en la resolucién son la
fecha en la que se haya adoptado y los nombres de los miembros del Grupo de expertos

junto con su firma autédgrafa.

Una vez que el Grupo de expertos ha emitido la resolucién correspondiente debe
transmitirla al Proveedor quien a su vez tiene 3 dias naturales a partir de su recepcioén para

comunicar dicha resolucion a las partes, a la ICANN vy al registrador involucrado.

Ademas de hacerlas del conocimiento de los sujetos directamente interesados, todas
las resoluciones adoptadas en virtud de la Politica se publican integramente en Internet, a
fin de que cualquier persona tenga la posibilidad de conocerla™ excepto cuando un Grupo
administrativo de expertos determine de manera excepcional que se corrijan partes de la

resolucion.

De manera esquematica podemos puntualizar que los elementos que contiene una
resolucion emitida por el Grupo administrativo de expertos de acuerdo con la Politica y su

Reglamento son (ver cuadro en la siguiente hoja):

31 La direccién electrénica en que se pueden consultar es www.icann.org/udrp/proceedings-list htm



CONTENIDO DE UNA RESOLUCION

®ldentificacion de las partes.

*Nombre del dominio y el registrador.

®Narracion de la historia procedimental.

® Antecedentes de los hechos que las partes presentaron.

® Alegaciones de las partes (tanto de demandante como de demandado).

®Decbate y conclusiones (estudio de esos hechos a la luz de la Politica), que a su vez incluye
el estudio de:

Si existe identidad o similitud en grado de confusién entre el dominio y la marca.

Si el demandado tiene interés legitimo en el dominio.

Si el dominio fue registrado y usado de mala fe.

®Decision.

eNombre(s) del miembro(s) del Grupo e expertos.

oFecha

En algunos casos excepcionales se incluyen otros puntos, por ejemplo la opinioén
disidente de alguno de los miembros del Grupo de expertos cuando éste se compone de
tres miembros y alguno difiere del razonamiento de la mayoria; o en el caso de secuestro a
la inversa de un nombre de dominio, también se incluye el andlisis correspondiente. Del
Grupo de expertos depende qué tan largo o profundo resulta su analisis, pues en tal asunto
tienen completa discrecionalidad mientras emitan la decision solicitada, pero en general, los

puntos arriba mencionados son los que comprende una resolucion.

Existe la posibilidad —prevista por la Politica y su Reglamento- de que se inicien
procedimientos judiciales antes o durante la resolucion de un Procedimiento administrativo
respecto de una controversia en materia de nombres de dominio que sea el objeto de la
demanda, es decir, el Procedimiento administrativo no impedira que el demandante o el

demandado sometan la controversia a un tribunal competente a fin de obtener una




resolucion independiente antes de que se inicie dicho procedimiento o después de su

conclusion.

En caso de que una parte lo inicie durante el periodo de resolucion del
Procedimiento administrativo tiene el deber de notificarlo inmediatamente al Grupo de
expertos y al Proveedor; supuesto en que estarfamos hablando de procedimientos paralelos
y en esta hipotesis es facultad del Grupo de expertos decidir si suspende o termina el

Procedimiento administrativo, o continua con el mismo hasta adoptar una resolucién.

el recurrir al Procedimiento

b

Como claramente puntualiza la Politica uniforme™
administrativo obligatorio no impide que el demandante o el demandado puedan someter la
controversia a un tribunal estatal a fin de obtener una resoluciéon independiente, e incluso
aunque no lo estableciera asf la Politica o su Reglamento sabemos que en México esa es una
garantia constitucional, y el que la Politica no lo mencionara no impediria a las personas

hacetlo.

Lo particular de las disposiciones de la Politica es que expresamente aclaran que la
presentacion de una controversia ante un tribunal estatal se puede hacer antes de que se
inicie el procedimiento administrativo o después de su conclusion; incluso por ello se
ordena que si un Grupo administrativo de expertos decide que el registro de un nombre de
dominio debe cancelarse o cederse, el Registrador ha de esperar diez dias habiles (por dfas
habiles se entenderan los dfas vigentes en el lugar del domicilio de la oficina principal del
registrador) tras haber sido informado por el Proveedor del procedimiento antes de ejecutar
esa resolucion, tiempo previsto para asegurarse de que la parte inconforme no ha

presentado una demanda ante tribunales del Estado.

No obstante la Politica prevé estas medidas, ello no indica que el plazo para
presentar con posterioridad al procedimiento administrativo una demanda judicial se limite
a diez dias; en realidad el afectado puede hacerlo en cualquier momento que estime

conveniente y, en todo caso, si el registrador ya hubiera cancelado o transmitido su dominio

32 Articulo 4 apartado k.



y el juez competente fallara a favor del ex titular del dominio, éste tendria que setle
devuelto, lo que indica que la decisiéon de un juez o tribunal del estado puede revocar la

resolucién que resulte del Procedimiento administrativo especial basado en la Politica..

A primera vista esto luce sencillo, pero ya analizado con mayor reflexiéon es mucho
mas complejo; por ejemplo, en el caso de México, los problemas se presentan cuando
queremos dilucidar quién serfa el juez competente o con qué leyes debe juzgar el caso. Los
nombres de dominio no se encuentran aun contemplados en nuestra legislacioén y, dada la
especial naturaleza del Procedimiento administrativo especial cuya caracteristica mas
distintiva es no tener un lugar donde se verifique, no se puede regir por las normas
planteadas por el Codigo de Comercio en su parte referente al arbitraje comercial que s

determinan claramente en qué casos se puede anular un laudo arbitral.

A diferencia de México, algunos paises si tienen legislacion especifica en contra del
llamado “eybersquatting’, que van mas alla que las leyes comunes referidas a las marcas. Los
Estados Unidos de América, por ejemplo, tiene la llamada “Anticybersquatting Consumer
Protection Act” (ACPA por sus siglas en inglés) de 1999. La ACPA es una ley federal cuyo
objetivo es proporcionar a los titulares de marcas una solucién legal en contra de personas
que obtienen nombres de dominio de mala fe que son idénticos o similares en grado de

confusion a las marcas de aquéllos.

En realidad esta ley plantea el mismo supuesto que la propia Politica en el cual el
titular del dominio es responsable de “cybersquatting”; es decir, que el nombre de dominio
haya sido registrado y sea usado de mala fe, pero la principal diferencia entre ambos
ordenamientos estriba en las consecuencias y efectos que confieren al responsable, ya que
un tribunal del estado en aplicaciéon de la ACPA se encuentra facultado para —ademas de
ordenar la cancelaciéon o transmision del dominio al titular de la marca- imponer una
sancién econdémica a discrecion que se comprenda entre los 1,000 y los 100,000 délares
estadounidenses por cada nombre de dominio, ademas del costo del procedimiento y los

honorarios de los abogados. Esa serfa la principal ventaja de recurrir a la ACPA en lugar de



al procedimiento administrativo establecido por la Politica uniforme, sacrificando a cambio

la agilidad, presteza y economia que éste ofrece.

Para ganar un caso bajo la ACPA el demandante debe probar los siguientes

elementos:

¢ E] titular del dominio se aprovecha de esa marca con una intencién de lucro de mala fe.

® [.a marca era distintiva al momento en que fue registrado el nombre de dominio.

¢ E] dominio es idéntico o similar en grado de confusion respecto de la marca.

® [.a marca goza de proteccion de acuerdo con las leyes que protegen las marcas, esto es,

que la marca es distintiva y su titular fue el primero en usarla en el ambito comercial.

Se observa que esta ley tiene un concepto especifico de la mala fe, ya que
basicamente lo relaciona con la intencién de lucro, es decir, le da un matiz econémico y; en
esencia, los elementos a probar son muy similares a los exigidos por la Politica uniforme,
que como ya sabemos, son que el nombre de dominio sea idéntico o similar en grado de
confusion a la marca de la cual es titular el demandante, que el titular del dominio no tenga
derechos o un interés legitimo sobre éste, y que el dominio haya sido registrado y sea usado

de mala fe.

Es evidente que ambos ordenamientos exigen requisitos coincidentes, aunque el
alcance del concepto de mala fe de la Politica uniforme es mayor, en virtud de que no se
limita al ambito econémico, debido a que la ACPA exige el animo de lucro para concluir
que hay mala fe, por el contrario, la Politica prevé la posibilidad de existir mala fe sin que

impere la intencién de lucro.



Para determinar si existe el elemento de mala fe, la ACPA sefiala de manera
enunciativa -mas no limitativa- una serie de consideraciones que dan luz al juzgador para

poder determinar la existencia de mala fe; entre lo que debe tomar en cuenta esta:

-Qué tanto figura la marca o el derecho de propiedad intelectual dentro del nombre de

dominio.

-Hasta qué punto el dominio configura el nombre de su titular o es usado para identificarlo.

-El uso previo que le habia dado su titular al nombre dominio, si lo hubiere.

-Si existe un uso de buena fe sin animo de lucro de la marca en el sitio de Internet accesible

a través del nombre de dominio.

-La intencion del titular del dominio de desviar a los consumidores a un sitio que pudiera
dafar la marca, ya sea para obtener ganancias comerciales o perjudicar a la marca al crear

confusion respecto de su origen, patrocinio o afiliacion de la marca.
-La existencia de la oferta de transmitir o vender el dominio al propio titular de la marca o a
un tercero a fin de obtener ganancias econdmicas sin antes haberlo usado o mostrar la

intencién de usarlo, asi como un patrén de esta conducta.

-El registro o adquisicion de multiples dominios idénticos o similares a marcas distintivas de

otros titulares.

-La provision de informaciéon de contacto falsa al registrar el dominio, o la omision

intencional de actualizar tal informacion, asi como un patrén de esta conducta.

-Qué tan distintiva o famosa es la marca incorporada al nombre de dominio.



Estos factores son la guia que tiene el juzgador para concluir si existié6 mala fe y en
qué grado; todos muy similares a los dados por la Politica uniforme, y de igual manera,
permiten dar al juzgador una resolucién basada en su solo criterio, nunca le exigen que se
verifique una cierta hipotesis para que automaticamente sutja la responsabilidad, sino que
unicamente le proporcionan una serie de indicadores que le auxilien para dictar su

resolucion.

En general, un titular de marca preferira demandar conforme a la ACPA en lugar de
bajo la Politica uniforme cuando busque una reparaciéon del dafio de caracter econémico
ademas de la transmision o cancelacién del dominio; o si el titular de la marca considera
que -en el supuesto de recurrir al procedimiento que ofrece la Politica uniforme y obtener
una resolucion desfavorable a sus intereses- el titular del dominio apelaria dicha resolucién,
en virtud de que en ese caso recurrir directamente a la ACPA le ahorrarfa un procedimiento

dado que a fin de cuentas llegaria a ésta instancia.

Como ya se ha mencionado, en México no contamos con una ley similar a la arriba
estudiada, lo que limita la posibilidad real y efectiva de acudir a otra instancia aparte de la
que proporciona la Politica uniforme. Es necesario que se legisle al respecto a la brevedad,
que se promulgue una ley que defina cuestiones indispensables como es la competencia, la
temporalidad, los supuestos de procedencia, las sanciones aplicables, entre otras, a fin de
que sea efectiva la facultad que otorga la Politica uniforme de adicionalmente recurrir a

procedimientos judiciales.

4.12.1 Resultados del procedimiento administrativo. Posibles sentidos de las

resoluciones.

El Grupo administrativo de expertos unicamente podra adoptar una resolucion en
dos sentidos: a favor del demandante o a favor del demandado. Para que resuelva en el
primer sentido, es decir, dando la razén al demandante, es indispensable que el Grupo

considere y compruebe que el demandante acredité el registro y uso del nombre de



dominio de mala por parte del demandado fe, lo que ocurre cuando se satisfacen los

supuestos que se indican en la Politica y su Reglamento.

En el caso de que se falle a favor del demandante la Politica Gnicamente da 2

posibilidades como consecuencia:

-Que el nombre(s) de dominio sea transmitido a favor del demandado.

-Que el nombre de dominio sea cancelado.

Ademais de la cancelacién o transmision del nombtre de dominio, al demandado no
se le faculta para solicitar ningin otro tipo de pedimento ya que el principal objeto del
Procedimiento es evitar que el nombre(s) de dominio se siga usando de mala fe, por lo que
dicho fin se consigue transmitiéndolo(s) a quien si tiene derecho sobre él o simplemente
cancelandolo(s). Cual de esas dos opciones se adopte es decision del demandante, quien en
su escrito debe especificar qué trato quiere que se le dé al nombre de dominio en caso de
que acredite la mala fe del demandado, ya sea indicando que ¢l desea convertirse en el titular

del dominio o sélo que sea cancelado.

La alternativa que elige el demandante se define principalmente por la manera u
objetivo con que el demandado utilizaba el nombre de dominio: si lo hacia para perjudicar
la reputacion de la marca, como serfa el caso de dominios peyorativos, es casi certero que el
titular de la marca preferira que el nombre se cancele y deje de tener presencia en la red;
pero si por el contrario, el nombre de dominio tenfa como fin atraer con animo de lucro a
consumidores hacia determinado sitio beneficiandose de la buena fama de la marca con que
se crea la confusion, muy probablemente el demandante deseara convertirse en el titular del

dominio para utilizarlo en su beneficio.

Fuera de esas dos posibilidades con que cuenta el demandante para incluir en sus
petitorios, no existe ninguna otra bajo el auspicio de la Politica y su Reglamento. El Grupo
administrativo de expertos no esta habilitado para otorgar compensaciones monetarias,

dictar que se sufraguen los costos relacionados con los abogados, ni ningin otro tipo de



pedimento. En caso de que el demandante desee obtener otro beneficio relacionado debera

acudir a otra instancia jurisdiccional independiente a la establecida por la Politica.

La otra posibilidad del sentido de la resolucién es que se resuelva la controversia a
favor del titular del nombre de dominio. Para llegar a tal determinacion, el Grupo de

expertos puede concluir que alguno de los siguientes supuestos se presenta:

1. La controversia queda fuera del ambito del parrafo 4.a) de la Politica uniforme. Hay
casos en que la controversia no puede ser resuelta a través del Procedimiento
administrativo de la Politica por no ser el medio correspondiente y quedar fuera de
su ambito de competencia, ya que, como bien se ha aclarado, los supuestos en que si

aplica este Procedimiento son muy restringidos y particulares.

2. El demandante no ha acreditado los supuestos que la Politica exige para determinar

que el nombre de dominio se registro y utiliza de mala fe.

3. La demanda se ha presentado de mala fe, y por tanto constituye un abuso del
Procedimiento administrativo, por ejemplo, constituye un evidente e indudable
intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o
que la demanda se ha presentado fundamentalmente para obstaculizar las

actividades del titular del nombre de dominio

Cualquiera que sea el sentido de la decisién del Grupo de expertos, a favor o en
contra del demandante y en cualquiera de sus posibilidades ya enunciadas, aquél tiene el

deber de dejar constancia de ello y plasmarlo en su resolucion.

Existe también la posibilidad de que haya otro motivo de terminaciéon del
Procedimiento administrativo que no es la resolucion. La Politica y su Reglamento prevén

los supuestos de que



® Jas partes lleguen a un acuerdo antes de que se adopte la resolucién por el Grupo de

expertos, en este caso este ultimo terminara el Procedimiento administrativo.

® [a continuaciéon del Procedimiento administrativo es innecesaria o imposible por
cualquier motivo; en este caso, el Grupo de expertos terminara el procedimiento, a menos
que una parte presente motivos justificados de objecién dentro de un plazo determinado

por el mismo Grupo.

4.12.2. Ejecucién de la resolucion.

Como se ha enfatizado, la entidad registradora del nombre de dominio objeto de la
controversia permanece al margen del procedimiento y se le guarda muy bien de que le sea
fincada alguna responsabilidad en consecuencia, sin embargo, bien sabemos que el
registrador si tiene ciertas funciones relacionadas con el Procedimiento administrativo, y

una de ellas es ejecutar la resolucion del Grupo de expertos.

En caso de que la resoluciéon favoreciera al demandado es evidente que las cosas
permanecerian en el estado en que se encontraban antes del Procedimiento administrativo y
la registradora no tendria que tomar accion alguna; pero en caso opuesto, es decir que el
Grupo administrativo resolviera a favor del demandante y consiguientemente el dominio
debiera ser cancelado o transmitido, es a la registradora a quien corresponde la ejecucion de

la resolucion.

El registrador esta obligado a cancelar, transmitir o efectuar cambios a los registros
de nombres de dominio una vez recibida la resolucién de un Grupo administrativo de
expertos por la que se exija la adopcion de dichas medidas en cualquier procedimiento

administrativo.

Partiendo de la base de que el registro de un nombre de dominio se controla por
completo de manera electrénica a través de la tecnologfa, que todas las registradoras han

sido autorizadas por la ICANN y que han accedido a apegarse por completo a las reglas que



ésta establece, la ejecucion de una resoluciéon que ordena cancelar o transmitir un nombre

de dominio no presenta mayor dificultad.

Esta es otra de las ventajas que otorga el Procedimiento administrativo especial
derivado de la Politica uniforme de solucién de controversias en materia de nombres de
dominio, tan pronto como el Grupo de expertos comunica su resolucion al Proveedor y
éste a su vez la transmite al registrador, sélo hace falta que éste efectie las medidas técnicas

para que se cumplimente la decision.

De conformidad con el parrafo 4.k) de la Politica uniforme, si un Grupo de
expertos decide que el registro de un nombre de dominio debe cancelarse o transmitirse, el
registrador debe esperar 10 dias habiles -que se entenderan como los dfas vigentes en el
lugar del domicilio de la oficina principal del registrador- tras haber sido informado por el
Proveedor del Procedimiento administrativo antes de ejecutar esa resolucién.

Inmediatamente transcurrido este plazo de 10 dias el registrador debe ejecutar la resolucion.

Esta espera se prevé con miras a evitar medidas técnicas ociosas y a otorgar a la
parte afectada negativamente por la resolucién la posibilidad de que demuestre que ha
promovido algun medio de impugnacién en contra de la resoluciéon dada por el Grupo de
expertos, por tanto, el registrador esta obligado a ejecutar la resolucién en el plazo senalado,
salvo que haya sido informado de que el titular del nombre de dominio, es decir el

demandado, ha impugnado la resolucién por via judicial.

De lo anterior se deduce que si puede impugnarse la resolucién del Grupo
administrativo de expertos. El parrafo 4.k) de la Politica uniforme permite que el titular del
nombre de dominio que no haya obtenido un resultado satisfactorio en el Procedimiento
administrativo impugne la resolucién del Grupo administrativo de expertos presentando

una demanda ante tribunales.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el registrador o registradores

interesados ejecutaran la resolucion del Grupo de expertos en un plazo de 10 dias habiles a



partitr de la recepcién de la resolucion del Proveedor del servicio de solucién de
controversias, a no ser que hayan recibido del titular del nombre de dominio durante ese
periodo de 10 dias documentos oficiales, como por ejemplo la copia de una demanda que
demuestre su recepcion por parte de alguna entidad estatal juzgadora, que indiquen que el

titular del nombre de dominio ha iniciado una demanda oficial contra el demandante.

Dada la circunstancia, el registrador no debe tomar ninguna medida después de que
se le comprobd que la resolucion del Grupo administrativo ha sido impugnada, hasta que

haya recibido:

® Pruebas satisfactorias de que se ha producido una solucién entre las partes; o

® Prucbas satisfactorias de que la demanda del titular del nombre de dominio ha sido

rechazada o retirada por el juzgador estatal; o

® Pruebas satisfactorias de que el juzgador estatal determina que el titular del nombre de

dominio no tiene derecho a continuar utilizando el nombre de dominio.

La Politica prevé la posibilidad de la impugnacién, y para ser coherente ha
determinado criterios de jurisdiccién para hacerlo. Segin la Politica se permite que la
impugnacion se presente en la jurisdiccion o de la entidad registradora, o la correspondiente
al titular al nombre de dominio. En sus definiciones aclara tales apreciaciones y menciona
que se entiende por "jurisdiccion del registrador o de la otra parte” la competencia judicial

cn

® Ja oficina principal del registrador, siempre y cuando el titular del nombre de dominio se
haya sometido en el acuerdo de registro a esa jurisdicciéon para la determinacién de

controversias relativas a la utilizacion del nombre de dominio o derivadas de 1a misma, o



® El domicilio del titular del nombre de dominio que figura en el registro del nombre de
dominio en la base de datos "Whois" del registrador interesado en el momento en que se

haya presentado la demanda al Proveedor de servicios de solucién de controversias.

5. Otras reglas aplicables para la solucién de controversias en materia de nombres

de dominio.

Como ya ha quedado claro de todo el analisis anterior, el Procedimiento
administrativo especial para resolver controversias en materia de nombres de dominio se
sustenta y se rige, principalmente, por la Politica uniforme de solucién de controversias en
materia de nombres de dominio y, en segundo lugar, por el Reglamento de esta Politica.
Entre ambos contienen los lineamientos generales para que el Procedimiento se desarrolle,
sin embargo, existen otros cuerpos ademas de los dos arriba citados que contienen reglas y

son guia para un procedimiento de igual naturaleza.

La raz6n de que haya reglas adicionales a las principales es la existencia de nombres
de dominio genéricos de pafses, tal como se ha referido en el primer capitulo de este
trabajo. Como ya se ha aclarado, los registradores de nombres de dominio de paises tienen
la posibilidad de adoptar la Politica de la ICANN y su Reglamento, que podtian
considerarse las reglas generales para los nombres de dominio de nivel superior, pero en
caso de que no deseen regirse por ellas, cuentan con la facultad de conducir el

procedimiento administrativo conforme a reglas especiales.

Los encargados de emitir estas reglas particulares para el nombre de dominio de
cada Estado son las entidades registradoras de los mismos, por ejemplo en el caso de
México, cuyo dominio es el .mx, NIC-México quien es la entidad autorizada por la ICANN
para asignar nombres de dominio con esa terminacién, fue la encargada de elaborar y
autorizar la llamada Politica de solucién de controversias en materia de nombres de
dominio para .MX (LDRP) y su Reglamento; sin embargo, esto no debe dar lugar a
confusiones una vez determinado quién puede ser Proveedor de servicios de solucion de

controversias en caso de presentarse alguna.



En efecto, los Proveedores para resolver controversias que involucren dominios con
terminacion de cédigo de paifs deben ser autorizado por el registrador de cada Estado, pero
en todos los casos los seleccionan y aprueban de la lista que previamente ha sefialado la
ICANN, es decir, de entre los 4 ya antes mencionados:” National Arbitration Forum, CPR
Institute for Dispute Resolution, Asian Domain Name Dispute Resolution Centre y el Centro de
mediacion y arbitraje de la OMPI. Es potestativo de cada entidad registradora del pais —que
a su vez también fue autorizada por la ICANN- decidir el nimero de posibilidades que da a
los interesados para elegir su Proveedor del Procedimiento administrativo especial, pueden
sefialar tan s6lo uno, dos o incluso los cuatro autorizados por la ICANN; por ejemplo, para
México, en cuyo caso el registrador autorizado es NIC-México, éste ha decidido autorizar
como unico Proveedor del Procedimiento administrativo especial al Centro de mediacién y

arbitraje de la OMPI, dejando fuera a los otros tres autorizados por la ICANN.

Estas reglas especiales son unicamente una variante de la Politica de la ICANN vy
so6lo le adicionan o modifican ciertos aspectos que proveen su particularidad, sin embargo,
en esencia todos contienen una estructura basica, incluso el nombre de estas variantes sigue
siendo casi idéntico al del que se inspiran, por ejemplo, tenemos que para el caso de
Australia se denomina “Politica de solucién de controversias para .AU” y en el caso de
Panama es llamada “Politica uniforme de solucién de controversias en materia de nombres

de dominio de la ICANN, adoptada por la autoridad de registro de .PA”.

No podria ser de otra manera puesto que el Procedimiento se aboca a las mismas
cuestiones, tomando en cuenta que el proposito de la ICANN es unificar y englobar todo lo
relativo a los nombres de dominio, de esta forma la Politica de la ICANN y su Reglamento
han servido de modelo para todas las demas variantes de paises y muchos de ellos han
preferido incluso adoptar la Politica de la ICANN tal cual y sin modificacién alguna, tan es

asi que de el total de los 240 nombres de dominio de cédigos de paises establecidos por la

3 Punto 3 de este mismo Capitulo “Organismos autorizados para resolver controversias en materia de

nombres de dominio™.



ISO 3166, sélo unos cuantos han adoptado una variacién de la Politica, el resto maneja la

Politica de la ICANN y su Reglamento originales.

Ademas de la Politica de la ICANN, su Reglamento y de estos cuerpos normativos
adicionales de paises en que se disponen reglas tanto sustantivas como adjetivas para el
desarrollo del procedimiento administrativo, existen otros que se encargan de regular
detalles meramente administrativos y que sirven como complemento a los anteriores, son

los conocidos como “Reglamentos adicionales”.

Cada proveedor autorizado por la ICANN para efectuar el Procedimiento
administrativo especial cuenta con su propio Reglamento adicional, que a su vez se debe
interpretar y utilizar en relaciéon con el Reglamento de la Politica uniforme de soluciéon de
controversias en materia de nombres de dominio, es decir, es dependiente de ellos y no

puede de ninguna manera contradecirlos.

En ellos se abordan aspectos técnicos que no tendrian cabida en la Politica y el
Reglamento, como por ejemplo, el nimero de copias que deben acompanar a los escritos, el
orden de preferencia que se debe seguir para elegir a los miembros del Grupo de expertos,

el limite de palabras de los escritos, etcétera.

En conjunto, todos estos cuerpos normativos proporcionan las reglas y
lineamientos para que se desarrolle el Procedimiento administrativo de forma ordenada y

satisfactoria, proporcionando seguridad y certeza a las partes.



CAPITULO IV
RESULTADOS DEL ANALISIS DEDUCTIVO DE LAS
RESOLUCIONES EMITIDAS CONFORME A LA
POLITICA UNIFORME DE SOLUCION DE
CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE
DOMINIO.

No obstante la Politica uniforme incluye de manera clara las cuestiones relativas y
necesarias para la resoluciéon de controversias en materia de nombres de dominio y,
adicionalmente, cuenta con la ampliacién de su contenido proporcionada por el Reglamento
de la misma Politica, a efecto de aclarar puntos de ambas reglamentaciones que dan margen
a interpretaciones al momento de estar en presencia de un caso concreto, en la mayoria de
las ocasiones es necesario recurrir al analisis de casos ya resueltos por Grupos de expertos
que permitan mediante un método deductivo llegar a conclusiones a través de un analisis

casuistico.

A continuacién se abordaran los principales puntos contenidos en la Politica que a
lo largo de estos afos en que ha sido implementada han debido ser esclarecidos por los
encargados de aplicarla por ser cuestiones complejas que admiten diversas interpretaciones

o presentan mayor complejidad y divergencia de opinién.
1. Competencia y obligatoriedad de someterse al procedimiento.

En relacién con la competencia, el principal tema que arroja el analisis de las mas
importantes resoluciones emitidas por distintos Grupos de expertos en materia de nombres
de dominio' es el que deriva del momento en que se celebré el contrato mediante el que se

obtuvo el dominio.

I Véanse casos OMPI D2000-0143, DMX2001-0001, D2002-0895, D2003-0278, referentes a los dominios

<
>

“raimat.com”, nivea.com.mx”, “aventis.cu.com” y “balmain.net” respectivamente, que se pueden consultar en
“arbiter.wipo.int/domains/search/index.html”.



Al respecto, existe la postura de negar competencia a los Grupos de expertos
cuando el contrato para obtener un dominio fue celebrado antes de que entrara en vigor la
actual Politica uniforme. El argumento de quienes sostienen esta posicion consiste en que,
dado que al momento de firmar el contrato con la entidad registradora que les otorgaba la
titularidad de un dominio no estaba vigente, ni existia el Procedimiento administrativo
mediante el cual se estda juzgando su caso, los panelistas que emiten una resolucion al
respecto no son competentes ni el Procedimiento administrativo constituye la via idénea en

virtud de que fueron creados a posteriori.

El planteamiento anterior nos dirige al principio de irretroactividad de las leyes,
consagrado en el articulo 14 de nuestra Constituciéon. En estos términos, la irretroactividad
es “el principio de derecho segun el cual las disposiciones contenidas en las normas juridicas
no deben ser aplicadas a los hechos que se realizaron antes de la entrada en vigor de dichas

normas.””

Para abordar el problema que implica tal principio, algunos autores han emitido
teorfas al respecto. Para el jurista Bonnecase, hay que distinguir entre los conceptos de
situacioén juridica abstracta y situacién juridica concreta, en la primera se cuenta con el
derecho, pero el individuo no lo ha ejercido aunque se encuentre en posibilidades de
hacerlo; en el caso de las concretas, ya se ha actualizado la hipdtesis de la ley. Segun
Bonnecase, las leyes son retroactivas sélo cuando modifican o suprimen los derechos y
obligaciones derivados de una situaciéon juridica concreta, por el contrario, mientras

permaneciera abstracta no se afecta al destinatario de la ley anterior.

La teorifa de los hechos cumplidos, del italiano Nicolas Coviello también hace una
distincién: a) cuando las nuevas leyes suprimen o afectan los efectos ya producidos de los
hechos que se realizaron antes de su vigencia, y b) cuando las nuevas leyes modifican las
consecuencias previstas pero ain no producidas de hechos realizados antes de su vigencia,

siempre y cuando esta modificaciéon se haga sobre la tnica base de que la consecuencia

2 Enciclopedia juridica mexicana, Instituto de Investigaciones Juridicas, Porraa, UNAM, Tomo IV F-L, México,
2004, p. 697.



presente de un hecho pasado es considerada en si misma, como un hecho aislado e
independiente, y resulta afectada por una nueva ley. En el segundo supuesto, el tratadista

italiano considera que no se viola el principio de irretroactividad.

La problematica plantada respecto de la competencia para resolver controversias
relacionados con nombres de dominio que se registraron antes de que entrara en vigor la
actual Politica uniforme encuadra en el segundo supuesto sefialado por Coviello en virtud
de que el hecho concreto es el registro del nombre de dominio, pero la consecuencia es el

surgimiento de una controversia relacionada con aquél.

Como podemos observar, las teorfas de ambos autores coinciden en indicar que la
modificacion de las reglamentaciones internas de las entidades registradoras para el efecto
de admitir la Politica uniforme, y por tanto el Procedimiento administrativo, no viola tal

principio.

Hasta este punto la cuestién planteada parece esclarecida, sin embargo, es menester
llevar mas alla nuestro analisis, atendiendo a que la competencia del Grupo de expertos en
materia de nombres de dominio no surge de una ley entendida bajo el concepto clasico, es
decir, aquélla derivada de un proceso legislativo y emitida por el 6rgano del Estado
correspondiente, sino que en este caso, los derechos y obligaciones derivan de un contrato
entre particulares que confiere competencia al Grupo de expertos, mismo que se celebra

entre la entidad registradora y quien desea ser el titular de un dominio.

Asi las cosas, la pregunta que surge es ¢qué tan valido es modificar unilateralmente
un contrato? Anteriormente hemos apuntado que el contrato celebrado entre la entidad
registradora y el solicitante del dominio puede ser considerado como lo que en México se
conoce como un “contrato de adhesion” definido como aquél contrato en que de antemano
ya estan establecidas las clausulas esenciales, sin que la contraparte tenga la oportunidad de

discutir su contenido.



La doctrina destaca como elementos de los contratos de adhesiéon que la oferta se
hace a una colectividad, el convenio es obra exclusiva de una de las partes, la
reglamentacién del contrato es compleja y la oferta no puede ser discutida; asi bien,

observamos que el contrato que ahora nos ocupa retne todas estas caracteristicas.

Existen discrepancias acerca de la naturaleza juridica del contrato de adhesion, esto
es, para ciertos enfoques se considera un acto unilateral, cuando otros sostienen que a pesar
de que el oferente establece por completo el contenido del contrato, hace falta la voluntad
de quien acepta la oferta para que el contrato sea perfecto. Nosotros nos apegamos a la
segunda hipoétesis y consideramos a tal acto juridico un contrato en que hay voluntad de

ambas partes contratantes para que se celebre y perfeccione.

La mayorfa de los contratos presentados por las Entidades registradoras para
conceder un dominio contienen una clausula que establece tanto que el solicitante del
dominio declara conocer la reglamentaciéon y normatividad general de la misma Entidad
registradora conocida como “politicas generales” -las cuales a su vez forman parte
integrante del contrato- como que el particular acepta someterse a los términos y
procedimientos que las mismas establecen. Tal clausula es una de tantas del contrato de
adhesion y el solicitante del dominio la acepta desde el momento que firma tal contrato, sin
embargo, en el contrato no se prevé que la citada Politica General pueda ser modificada a

discrecion de la Entidad registradora sin participacion del titular de un dominio.

En presencia de este problema, los panelistas han optado por declararse
competentes en la mayoria de los casos, argumentando que por “politicas generales” se
entiende cualquiera de ellas que la registradora adopte; por lo tanto, la clausula arriba
enunciada relativa a que el particular acepta someterse a cualquier normatividad que la
Entidad registradora adopte, implicitamente conlleva a que el solicitante de un dominio

admite cualquier cambio que se efectie sobre dichas politicas generales, presentes o futuras.



En nuestra apreciacidon, tal conclusion no es muy precisa, en virtud de ser
inadmisible una modificacion unilateral a las regulaciones que regiran un contrato bilateral, a

pesar de que se trate de un contrato de adhesion.

Otras Entidades registradoras han previsto este inconveniente y en su atencion han
afladido a la clausula antes discutida el hecho de que las politicas generales pueden ser
modificadas a discreciéon de la Registradora siempre y cuando se haga del conocimiento
oportuno del titular del dominio, y en caso de que esté en desacuerdo con tal cambio,
tendra como alternativa la cancelacion de su registro de nombre de dominio para buscar
otra opcién que le satisfaga con una distinta Entidad registradora. No obstante, en la
practica el particular que hubiere optado por ello, no obtendria reales beneficios al buscar
una diversa Registradora en virtud de que actualmente todas han adoptado la Politica

uniforme.

En estos términos hay que resaltar que en aras de una eficacia en el funcionamiento
y desarrollo del sistema de nombres de dominio, asi como por la busqueda de justicia para
los titulares de marcas, se ha implementado el mecanismo de soluciéon de controversias
basado en la Politica uniforme, mismo que ha dado muy buenos resultados, razén por la
cual no consideramos conveniente la postura intransigente de rechazar los cambios
beneficiosos y progresistas a las reglas que rigen los procedimientos, mas aun cuando dichos
cambios se efectian con miras a un perfeccionamiento del sistema, sin embargo, ello
tampoco puede justificar la comision de actos arbitrarios, como es la modificacién unilateral

de condiciones previamente convenidas entre dos partes.

Es por ello que se sugiere que -por virtud de ser un contrato de adhesion- que la
ICANN se dé a la tarea de redactar una clausula modelo que aclare puntualmente que las
politicas generales internas de las entidades registradoras pueden ser modificadas siempre y
cuando dicho cambio sea comunicado a los titulares de dominios y asi se privilegie el

principio de la seguridad juridica.



2. La identidad y confusion con las marcas. Punto 4 (a) (i) de la Politica uniforme de

solucion de controversias en materia de nombres de dominio.

El punto 4 de la Politica uniforme de solucién de controversias refiere los supuestos
en que un titular de un dominio se debe someter a un Procedimiento administrativo

obligatorio ante un proveedor de servicios aprobado por la ICANN.

En primer lugar, es necesario que un tercero conocido como “demandante”
presente una demanda ante un Proveedor competente en la cual se contengan una serie de

hipétesis previamente establecidas en la Politica uniforme.

En el inciso 1) del punto 4 citado, se establece el primero de estos supuestos, esto es,
uno de los casos en que se permite al afectado exigir a un Proveedor que resuelva la
controversia por ¢l planteada. Este supuesto cita que el titular de una marca podra
demandar al titular de un dominio cuando “... (el titular de un dominio) posee un nombre
de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusién con respecto a una marca
de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos”, mismo supuesto

que implica una serie de cuestiones, a considerar:

2.1 Marcas registradas, no registradas y otros signos distintivos.

Ahora bien, conforme a lo establecido en el punto 4(a)(i) de la Politica, la primera
condicién necesaria para poder reclamar la cancelacion o transferencia de un dominio en
detrimento del titular del mismo, es demostrar que se tienen derechos sobre la marca que el

dominio presuntamente infringe.

Algunas opiniones sefalan que la Politica contiene de manera implicita la exigencia
de que la marca haya sido registrada antes que el nombre de dominio, ya que de otra
manera, alguien que obtuvo una marca posteriormente podria intentar quitar la titularidad
de un dominio a otro que lo obtuvo con anterioridad a ese registro de marca y, en ese caso,

se deformaria el espiritu de la Politica uniforme. La postura contraria argumenta que para



este punto 4(a2)(i) de la Politica es irrelevante el momento de obtencién del registro de
marca per se, en virtud de que tal circunstancia sélo tendria relevancia al momento de

analizar la mala fe’.

Al respecto, para la Politica uniforme es suficiente que quien demanda demuestre
que tiene derechos sobre la marca en cualquier pais, en razén de que, a pesar de que las
Entidades registradoras si estan establecidas dentro del territorio de un Estado, un registro

de dominio tiene presencia mundial.

De igual manera existe amplio consenso al interpretar que el punto 4 (a) (i) de la
Politica uniforme no exige de modo alguno que la marca esté registrada, sino que también
las marcas que no han obtenido una constancia de registro expedida por una autoridad
gubernamental caen dentro del campo de la protecciéon de la Politica; basta con que los
derechos se hayan creado a través del uso continuo de un signo distintivo y que haya

servido para comercializar los bienes o servicios.

De igual forma, otro tipo de signos distintivos pueden también caer dentro de los
supuestos de la Politica siempre y cuando su uso les haya permitido configurarse como una
marca; éste es el caso por ejemplo de los nombres de personas famosas, de indicadores

geograficos o de denominaciones de origen.

Si bien la gran mayoria coincide en que los signos no registrados estan incluidos de
igual manera dentro de los supuestos de la Politica uniforme, no dejan de presentarse ciertas
dificultades; mientras que el concepto de marca registrada es universalmente entendido,
empleado y aceptado, es diferente en lo que respecta a las marcas no registradas. Algunos
paises ni siquiera las reconocen, e incluso en aquellos que si, no existe uniformidad, sino

que se manejan criterios diversos para su trato y reconocimiento.

3 Véase el punto 5 de este mismo capitulo para un estudio mas amplio acerca de la Mala fe en los nombres de
dominio.



Otro punto a considerar en referencia a lo anterior es que los miembros de los
Grupos de expertos no siempre provienen de la misma tradicion juridica y muchas veces no
estaran familiarizados con el trato que se les da a los signos distintivos conforme a otros
derechos nacionales de marcas, lo cual arroja una diferencia de criterios inevitable,
consecuencia de las caracteristicas que separan al sistema de propiedad intelectual del de
nombres de dominio que se mencionan en el punto 4 del capitulo II de este mismo trabajo,

denominado “Relacién de los nombres de dominio con la Propiedad Intelectual™,

Para poder dar luz respecto de lo que se exige para que un signo distintivo sea
considerado como una marca defendible a través de la Politica uniforme se pueden enunciar
los lineamientos mas comunes, sin perder de vista que cada sistema nacional tiene sus

particularidades:

Por lo general, lo que se requiere es que el signo haya sido usado en el comercio de
manera amplia y que tal signo sea reconocido en el mercado por los consumidores como

una marca.

Para producir certeza en el miembro del Grupo de expertos, en vista de que no
existe un certificado de registro que avale a tal simbolo como una marca, es necesario que se
le presente evidencia que lo convenza de que al signo se le ha dado trato de marca, para lo
cual existen diversos medios, por ejemplo, folletos, publicidad, facturas, etcétera.
Evidentemente la carga de la prueba en este supuesto le corresponde a quien se ostenta

como titular de una marca no registrada.

El hablar de una marca no registrada nos puede parecer extrafio en un pais en que
se privilegia a los signos que han obtenido un registro, como lo es México, a pesar de que
en nuestro pafs tenemos un sistema mixto en lo que se refiere al reconocimiento de

derechos a signos distintivos no registrados.

# Véanse parrafos tercero y cuarto del punto sefialado.



En otros paifses a estos signos sin registro oficial se les conoce como Common law
trademarfks. El término "common law" indica que los derechos de titularidad sobre ese signo
distintivo derivan del uso comercial del signo, no asi del reconocimiento que haga una

autoridad perteneciente al Estado.

Algo que caracteriza este tipo de derechos sin registro es que son locales, esto es, si
un producto esta siendo comercializado en un territorio estatal determinado, la proteccion
sera limitativa a ese territorio y no mas, asi si alguien mas desea usar ese mismo signo
distintivo en otro estado, no estarfa violando ningin derecho de quien lo usa en el primer
territorio, sin embargo, un inconveniente es que al no requerirse un registro para obtener
estos derechos, existe la dificultad de descubrir si alguien mas ya ejerce derechos sobre

cierto signo distintivo en alguna otra parte.

En estos términos, la tendencia que los panelistas han seguido a lo largo de estos
afios de ejercicio del Procedimiento administrativo es la de incluir a las marcas no
registradas dentro de la protecciéon de la Politica uniforme, asi pues, no exigen que el
demandante presente certificados de registro para dar seguimiento a su demanda, sino que
les basta con evidencia de que son marcas de Common law, incluso asi lo han decidido

panelistas formados en una tradiciéon juridica que no reconoce tales marcas.

La reputacion de la marca también ha sido un elemento significativo en sus analisis’,
incluso otro tipo de signos como son los nombres de personas han recibido proteccion si el

uso que se les ha dado comunmente es el de una marca.

Existe consenso en el sentido de que —en el caso de las controversias en materia de
nombres de dominio- una solicitud de marca por si sola no establece derechos sobre una
marca y, por tanto, una mera solicitud en tramite no acredita fehacientemente que se
satisfacen los requisitos de la Politica de comprobar que se tienen derechos sobre la marca

solicitada.

> Véanse casos OMPI D2000-0131 “seckamerica.com”, D2000-0210 “juliaroberts.com”, D2000-1314
skateetaten.com”, D2000-1688 newmanhaasracing.com” y D2001-0321 “olkiluto.com”. Se pueden consultar
en arbiter.wipo.int/domains/index.html.



En estos términos, las decisiones de panelistas de Grupos de expertos dadas en el
sentido de que no es necesario que una marca esté registrada al momento en que el
demandante presenta su escrito de demanda y, por el contrario, que consideran suficiente
para acreditar el interés del demandante unicamente la presentaciéon de una solicitud de
marca en tramite sin que la apoyen otros elementos, constituyen la minoria, por lo general
se exige que se compruebe el uso de esta marca con anterioridad a la solicitud y el derecho

previo que se ha generado por lo mismo.

No obstante lo anterior, ha habido casos en que los demandantes que presentan su
escrito basado en una solicitud de marca en tramite reciben trato generoso de los panelistas,
quienes, a pesar de que el demandante en principio no cuenta con una marca registrada ni
tampoco con una de common law, deciden dar seguimiento a sus peticiones de cancelaciéon o

transferencia del dominio.

Mas aun, los panelistas han llegado incluso a afirmar que el hecho de que al solicitar
una marca le sea negado el registro por la autoridad, no indica que no tenga derechos sobre
tal signo’ y han continuado con el analisis de si un nombre de dominio viola los derechos

sobre una marca cuyo registro ha sido incluso negado.

Lo anterior no indica que los Grupos de Expertos privilegien a los titulares de
marcas por encima de los titulares de dominio, sino que las condiciones de cada caso seran
las que den luz para decidir atendiendo a la justicia, por lo que en estos supuestos es
indispensable abocarse al estudio particular de las circunstancias del planteamiento concreto
y asf analizar qué tanto derecho se tiene sobre la marca en conflicto a pesar de que no haya

sido concedida.

Respecto de nombres de personajes famosos, nombres comerciales, de instituciones
y de indicaciones geograficas que son registrados como nombres de dominio por un

tercero, los panelistas han optado la mayoria de las veces por darles cabida dentro de la

6 Véase caso OMPI D2001-0932 “sydneymarkets.com” en
arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0932.



Politica uniforme, aunque se debe aclarar que no les basta con que la persona que demanda
sea muy conocida, sino que exigen que esa persona utilice su nombre como una marca y
ésta haya adquirido caracter distintivo, por tanto, a las palabras, nombres y signos que no

son marcas per se, se les exige que hayan adquirido un secondary meaning.

Este concepto se deriva de una Ley estadounidense denominada “Lanham
Trademark Act”; que se aplica a palabras que cominmente por si mismas se consideran
carentes de distintividad, pero que alcanzan a adquirir proteccion legal y estatus de marca

cuando por el tiempo y uso llegan a distinguir bienes y servicios de manera indubitable.

Este secondary meaning se adquiere cuando un signo o palabra ha sido usado de tal
forma que en la conciencia de los consumidores ya ejerce una funcién de identificador
inconfundible respecto de los productos, por lo que deja de ser un término descriptivo o
general. Derivado de esta concepcion del secondary meaning es que muchos panelistas han
otorgado proteccién a palabras que no se pueden clasificar como marcas bajo el concepto

tradicional.

Asi las cosas, se concluye que, a pesar de que en principio el Procedimiento
Administrativo consideraba unicamente marcas, tanto registradas como no registradas,
como elementos merecedores de proteccion, en la practica, el campo de la Politica uniforme
ha sido mucho mas amplio gracias a la adopcién de criterios extraidos de sistemas legales

nacionales’.

7 Véanse casos OMPI D2002.0599 “kanzleramt.biz”’, 1D2000-1314 <skateetaten.com”, 1D2001-0470
“canadacouncil.com” y transportcanada.com”, D2001-0571 “registrodelapropiedad.net”,
registrodelapropiedad.com” y registrodelapropiedad.org”, D200-0378 universityofalberta.com”, 1D2000-0847
“madonna.com”, D2002-0588 “robbiewilliams.info”, 1D2000-0989 “alaindelon.com” y D2000-1435
“capeharbour.com”, que se pueden consultat en arbiter.wipo.int/domains/index.html.



2.2 Criterios para determinar la identidad o grado de confusiéon de los nombres de

dominio y las marcas.

Ni la Politica ni el Reglamento de la misma contienen una especificacion expresa de
cémo se debe hacer la valoraciéon de “identidad” y “similares en grado de confusién” entre

las marcas y los nombres de dominio.

La identidad es facil de determinar, pero en el caso de la “similitud en grado de
confusion” hay un amplio margen de consideracion. La mayoria de los panelistas han
estimado que el criterio de valoracion a emplear para determinar si existe similitud que cree
confusion no debe ser el mismo que se aplica cuando la comparacién se hace entre marcas y
no entre marcas y nombres de dominio, por eso, el criterio tradicional de analisis de
similitud surgido del derecho de marcas no ha sido adoptado a cabalidad por los Grupos de

Expertos.

No obstante lo anterior, algunos Grupos de expertos al hacer su analisis respecto a
la similitud, se han apoyado ampliamente en decisiones dadas por tribunales estatales,
particularmente en la surgida del caso de AMEF, Inc. 1 Sleckraft Boats®; en ella se enlista una
serie de factores a tomar en consideracion como guia para determinar si existe similitud en
grado de confusion, con la precision de que ese caso se refiere a similitud entre marcas

exclusivamente:

a) Fuerza o peso que tiene la marca

b) Similitud entre los bienes que las marcas protegen.

¢) Similitud entre las marcas.

d) Evidencia de que realmente se genera confusion.

e) Formas o medios de comercializacion.

f) Tipo de bienes o servicios y el grado de cuidado o de dedicacién que el consumidor se

tomara para elegir por la particularidad o especializacién de los productos.

8 Véase caso OMPI D2000-0477 “walmartcanadasucks.com”, que se puede consultar en
arbitet.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0477.



@) Posibilidad de expansion de las marcas y sus productos.

Por lo tanto, ciertos panelistas al hacer el analisis de si existe similitud en grado de
confusion han empleado por analogia criterios que se usan en el derecho de marcas, como
puede ser si los productos que ofrecen la marca y el dominio son parecidos, el contenido
del sitio de Internet, etcétera, pero la mayoria de los estudiosos en la materia de nombres de
dominio coincide en que usar el mismo criterio que se usa para comparar marcas es
excesivo y que el espectro que abarca la Politica es mucho menos exigente y muchas veces
aunque no haya confusién en el sentido entendido por el derecho de marcas, los panelistas
determinan que sf la hay al comparar un dominio con una marca, pues no es un analisis tan

estricto.

De esta manera, la aproximacién que han hecho la mayoria de los panelistas
enfrentados con la decision de si un dominio y una marca son similares en grado de
confusion arroja que para tal determinaciéon simplemente se toma en cuenta la impresion
general, considerando el dominio y la marca como un elemento entero, un todo, y no

dividiéndolos en componentes mas particulares o aislados.

Otro lineamiento que constantemente les ha servido de guifa es la consideracion de
qué tan conocida y distintiva es la marca. As{ los panelistas suelen emitir su decision
tomando en cuenta tnicamente los dos signos distintivos por si mismos, dejando de lado el
contenido del sitio, los productos o servicios que cada uno protege o cualquier otro

indicativo.

2.3 Sintesis de los lineamientos generales relativos a la determinacion de la

identidad en grado de confusién ente marcas y dominios.

En lo que se refiere a conclusiones generales a que han llegado los Grupos de
expertos guiados por la Politica uniforme al hacer su analisis de similitud en grado de

confusion entre marcas y dominios tenemos las siguientes:



® El mero uso de un guién en un dominio es insuficiente para marcar una diferencia entre
una marca y un dominio, éstos siguen siendo idénticos, por ejemplo “seek-america.com en

., . 9
comparacion con la marca “SeekAmerica™.

® [a adiciéon de numeros a la marca original no elimina la confusion, Vg. “uefa2004.com” y

“UEFA”IO.

e Ll afiadir términos geograficos o nombres de lugares a una marca no otorga capacidad de
distincion, ya que el usuario de Internet tendera a asumir que el titular de la marca esta
relacionado con el lugar que se incorpora a su marca dentro del nombre de dominio, y mas
aun si esa marca tiene presencia en el sitio que el dominio adiciona, ya sea un pais, un

estado, un continente, etcétera, Vg. “aolfrance.com” y “AOL”. =

® Las adiciones de términos que incorporan a la marca referencias o elementos descriptivos
no tienen una influencia determinante en la impresiéon general de similitud que genera
confusién porque no se consideran elementos distintivos, Vg. “Nokiagirls.com” y la marca

. 12
“Nokia” *“.

® En el caso de marcas que son marcas mixtas y por tanto incluyen logotipos o disefios
ademas de la palabra, se considera que tal figura no representa un elemento distintivo al

momento de hacer el analisis de similitud con un nombre de dominio, ya que éste no puede

Véase caso OMPI D2000-0131 “seek-america.com”, arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-
0131.

0Véanse casos OMPI  D2001-0717  “uefa2004.com” 'y  D20001-1242  “1800redroof.com”
arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0717 y
arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-01242, respectivamente.

Véanse casos OMPI  D2000-0273  “atlantayahoo.com” y  “layahoo.com”,  D2000-0477
“walmartcanadasucks.com”, ~ D2000-0713  “aolfrance.com” y  “aolgermany.com”,  D2000-819
“astrocanon.com”, 1D2000-1245  “univrsalstudiosjapan.com” vy D2000-1409  “sonycall.com” 'y
“sonystudy.com”, que se pueden consultar en arbiter.wipo.int/domains/index.html

12Véanse casos D2001-0903 “okidataparts.com”, D2002-0363 dellamerica.com”, 1D2003-0888 “porsche-
autoparts.com”, D2000-0477 “walmartcanadasucks.com”, D2000-0713 “aolfrance.com” y “aolgermany.com”,
D2000-819 “astrocanon.com”, D2000-1245 “‘universalstudiosjapan.com” y D2000-1409 “sonycall.com” y
sonystudy.com”, que se pueden consultar en arbiter.wipo.int/domains/index.html.



incluir elemento grafico alguno y el panelista al hacer el analisis solo tiene como referencia

las palabras que constituyen a la marca y al dominio".

® Hay confusion cuando el dominio se integra por la combinaciéon de dos o mas marcas,
por ejemplo “audi-lamborghini.com” dado que con esta determinacion se trata de evitar que
el usuario de Internet asuma que hay relacion entre las companias representadas por las

. . . . 14
marcas, ya sea comercial, corporativa o de cualquier tipo, "~ .

® [a adicién del sufijo conocido como nombre de dominio genérico de nivel superior
¢TLD (.com, .net, .org, etcétera) a la palabra que constituye una marca, no tiene relevancia
para marcar una diferencia, ya que son un elemento técnico necesario para formar un
dominio y no aportan ningun elemento distintivo, por tanto para hacer un analisis de

confusién se debe tomar inicamente la palabra que precede al gTL.D".

® El hecho de que las marcas utilicen letras mayusculas y espacios, y los dominios no,
tampoco indica diferencia, pues en el caso de los dominios esto se debe unicamente a una
cuestion técnica, por tanto se les considera similares en grado de confusion, por ejemplo

16
“walmartcanada.com” y la marca “Wal Mart Canada™".

® En el caso de que alguna letra sea cambiada o el dominio incluya errores tipograficos en
relacién con la marca (lo que se conoce como typo-piracy que en espanol se traduciria
como “piraterfa tipografica”), errores que por lo general son voluntarios y el titular del
dominio lo solicita conteniendo esos errores con la intenciéon de desviar a los consumidores
del sitio que si se forma por la marca original y correctamente deletreada, se considera que

la confusion existe, principalmente porque hay amplias posibilidades de que quien teclea el

3 Véase caso OMPI D2004-0242 “mexico.com™ atbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2004/d2004-
0242.

4 Véanse casos OMPI D2001-0148 audi-lamborghini.com” y D2000-0466 monstantopharmacia.com” en
arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0148 y D2000-0446 y
arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0446, respectivamente.

bVéase caso OMPI D2000-0477 “padma.com”, que se puede consultar en
arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0477.

16 Tdem.



dominio se equivoque o crea que la marca original y el dominio estan de alguna manera

. . . . . . 17
relacionados, por ejemplo, el caso del dominio “guinnes.com” y la marca “Guinness™ .

® No obstante en estos casos el resultado de la comparacién merece una atenciéon mucho
mas particularizada y no se puede atener a criterios generales, ya que dependera de las
palabras que forman la marca y el dominio, se puede considerar como lineamiento que
cuando un dominio es la traduccién de una marca conocida formada por palabra expresada
originalmente en otro idioma, tal circunstancia es causante de confusién, sobre todo cuando
la traduccion es muy similar a la palabra original, en virtud de que la impresién general es
que ambas palabras plantean los mismos elementos distintivos, vg. “torino2006.net” y la

marca “TURIN2006"

® En el caso de la adicién de elementos peyorativos ha habido una amplia discusion
relacionada con los limites y el derecho a la libertad de expresion, por eso es que hallamos
diversidad de criterios, uno de ellos afirma que el afladir palabras peyorativas a la marca
original no es un obstaculo para considerar que existe similitud en grado de confusion,
porque aunque es evidente que el consumidor no creera que el titular de la marca esta
relacionado con un dominio que indica desprecio por el mismo, es muy probable que por
mera curiosidad ingrese al sitio y ya con esa accion el titular del dominio habra logrado el
objetivo de desviar a potenciales consumidores del sitio oficial. Asf las cosas, vemos que los
miembros de los Grupos de expertos al enfrentarse a estos supuestos se han apoyado en

otros elementos de la Politica para determinar la similitud, esto es, en el de la Mala fe v,

Otra linea argumenta que es obvio que no puede existir confusién entre la marca
original y una dominio que incluye esta marca par denigrarla, confia mas en el criterio de los

usuarios de Internet para distinguir entre lo que puede pertenecer a una marca y lo que

7" Véanse casos OMPI D2000-0430 “luisvuitton.com”, 1D2000-0541 “guinnes.com”, 1D2000-1698
“guiness.com”, D2000-0441 “reutersnews.com” y D2002-0164 “deutchetelekom.org”, que se pueden
consultar en arbiter.wipo.int/domains/index.html

8Véase caso  OMPI  D2003-0411  “torino2006.net”,  que se  puede  consultar  en
arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2003/d2003-0411.

19 Véase punto 5 de este mismo capitulo para mayor abundancia en el tema de la Mala fe.



evidentemente no esta relacionado con ella, dado que el titular de una marca no se auto

denigraria.

Por todo lo anterior, respecto de este punto no se puede emitir un criterio general o
al menos mayoritario, en cada caso particular por analizar se puede esperar una resolucion
en cualquiera de los dos sentidos, ya sea que apoye la similitud en grado de confusién o que

considere el término peyorativo como un elemento suficiente de distincion™.

Por lo expuesto se concluye que el criterio de analisis mas aceptado para determinar
lo que se considera “similar en grado de confusién” cuando la comparacién se genera entre
marcas y nombres de dominio se encamina a que se debe considerar que si existe una
similitud tal que genera confusién cuando es probable que este parecido guie a un nivel
significativo de confusién entre los usuarios de Internet, que a su vez les haga pensar a
primera vista que el dominio es o puede estar de alguna forma relacionado o asociado (por
ejemplo mediante una licencia de uso) con la marca a que se parece. Por tanto, queda claro
que el criterio en aplicacién de la Politica uniforme es mas laxo comparado con el usado en

el derecho de marcas tradicional.

3. Derecho o interés legitimo. Punto 4 (a) (i) de Ia Politica uniforme de solucion de

controversias en materia de nombres de dominio.

El segundo de los tres elementos que es necesario probar para determinar el registro
abusivo de un dominio es la falta de derecho o de interés legitimo sobre el mismo, supuesto
contemplado en el punto 4 (a) (i) de la Politica uniforme. El demandante al presentar su
escrito debe probar que se satisfacen los requerimientos de la Politica, y en el caso del

interés legitimo lo que se debe acreditar es la falta del mismo.

Bajo estas circunstancias el demandante se enfrenta con la dificultad de probar un

hecho negativo. Debido a la complejidad de esta exigencia se ha adoptado el criterio de que

20Véanse casos OMPI D2000-0477 ““walmartcanadasucks.com”, 1D2000-1015 “lockheermartinisucks.com”,
D2001-1121 “vivendiuniversalsucks.com”, y D2001-0918 “aollnews.com” y “fucknetscape.com”, que se
pueden consultar en arbitet.wipo.int/domains/index.html.



basta con que el demandante establezca prima facie que el titular del dominio no tiene
derecho o interés legitimo sobre el dominio para que la carga de la prueba se traslade y
recaiga sobre el demandado, obligindolo a que presente los elementos de prueba que
demuestren su interés legitimo sobre el dominio, hechos positivos que se pueden

efectivamente probar.

En caso de que el demandado no presente contestaciéon a la demanda dentro del
Procedimiento administrativo, lo que en México se conoce como que un procedimiento fue
“llevado en rebeldia”, entonces el Panel esta en posibilidad de aceptar que las alegaciones
del demandante -aunque sean de prima facie- son verdaderas, y la inferencia de que el
demandado no tiene derecho o interés legitimo sobre el dominio es cierta, sin necesidad de

que el demandante pruebe hechos negativos de manera mas detallada.

3.1. Supuestos en que se cuenta con derechos o interés legitimo sobre un dominio.

El punto 4 (c) de la Politica uniforme se aboca especialmente a la cita de una serie
de supuestos que asisten al demandado para probar que efectivamente tiene derecho o
interés legitimo sobre el dominio; tales supuestos son enunciativos, no limitativos, asi sélo
constituyen una guia que puede ser ampliada cuando los casos particulares lo requieran, y
los encargados de emitir una decisiéon deberan tomar en cuenta todos los elementos que se
les presenten para probar el interés legitimo aun cuando no encajen dentro de lo enunciado

por la Politica en su punto 4 (c). Tales circunstancias son las siguientes:

® Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el titular del nombre de
dominio lo habia utilizado o habia efectuado preparativos demostrables para su utilizacion

en relacién con una oferta de buena fe de productos o servicios.

e L] titular del nombre de dominio, en la calidad que sea, de particular, empresa u otra
organizacion, ha sido conocido por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido

derechos de marcas de productos o de servicios.



e L] titular del nombre de dominio 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 empanar

el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestiéon con animo de lucro.

En principio, si el demandado acredita que existe alguna de estas tres circunstancias
o cualquier otra que el panel considere pertinente, automaticamente quedara precisado que

existe interés legitimo de su parte.

Visto desde un plano general parece perfectamente claro, sin embargo tal claridad se
desvanece cuando estos criterios se deben aplicar a casos concretos y se hace necesario
interpretar los supuestos de la Politica uniforme; tales interpretaciones se han ido generando
conforme los miembros de Grupos de expertos analizan circunstancias particulares de cada

caso y son las que a continuacién se abordan.

Lo primero que se debe aclarar es qué se considera como “tener derecho” en el
sentido que lo enuncia la Politica uniforme en su punto 4 (a) (ii); en principio, cualquiera
que sea titular de un derecho de propiedad intelectual idéntico al nombre de dominio o del
que éste razonablemente se derive es considerado como que tiene ‘“derecho”, no
importando si es de caracter regional, estatal, nacional, etcétera. Lo que razonablemente no
se permite es concederle el reconocimiento de tal derecho cuando se ha obtenido con
posterioridad a que el Procedimiento administrativo le haya sido notificado, sino que es

necesario que goce de tal derecho con anterioridad a ser demandado.

Bajo este analisis se reitera que la Politica uniforme privilegia el principio de
“primero en tiempo, primero en derecho”, por tanto, si otro cuenta con un derecho de
propiedad intelectual y decide registrar un nombre de dominio basado en ¢él antes que otro
que de igual manera goza de derechos de propiedad intelectual, al primero que obtiene el

dominio es a quien se le respeta la titularidad®'.

2l Veéanse casos OMPI D2000-1257 “cellcontrol.com”, D2000-0410 “‘scientologie.org”, 1D2000-
0046avnet.net”, D2000-0622 “kzt.com”, se pueden consultar en arbiter.wipo.int/domains/index.html, y caso
NAF AF-0160, que se puede consultar en www.arb-forum.com.



El parrafo anterior expresa el principio general: el hecho de que el dominio derive
de un derecho de propiedad intelectual sobre el cual se tiene titularidad, en principio
acredita que efectivamente se tiene derecho sobre el dominio; a pesar de lo anterior, existen
circunstancias que matizan tal principio basico, as{ tenemos que para emitir una
determinacién acerca del derecho o la falta del mismo sobre un dominio se deben analizar
todos los demas elementos del caso relacionados, tal es el ejemplo del caso resuelto por la
OMPI respecto del dominio “madonna.com” en que su titular habfa obtenido el registro de

esa palabra como una marca en Tunez.

El panelista a cargo de la decisiéon concluyé que aunque si es posible basarse en el
previo registro de un dominio como marca para determinar que existe derecho por parte del
titular, serfa un error concluir que un mero registro crea ese derecho de acuerdo con lo que
la Politica exige, por tanto, es necesario demostrar que el registro de la marca fue obtenido
de buena fe para usar la marca e el territorio correspondiente y no sélo para proteger la

titularidad del dominio y burlar la Politica uniforme™.

Ahora bien, junto con el concepto de “derecho” contenido en el punto 4 (a) (i) de
la Politica uniforme encontramos el de “interés legitimo™ el cual esta atendido a detalle en el
punto 4 (c) de la misma Politica. Ciertos panelistas se han pronunciado en el sentido de que
por “legitimo” sugiere que el interés debe basarse en una justificacion para elegir
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precisamente esa palabra y registrarla como dominio™.

Asi tenemos que los conceptos de “derecho” y de “interés legitimo” indican
supuestos diversos pero ambos pretenden exigir la demostracién de que el titular del
dominio tiene motivos que acreditan tener razones para la titularidad del dominio; ese es el
espiritu del punto 4 a ii de la Politica uniforme y bajo esa lupa se deben analizar las
circunstancias en conjunto de cada caso en lo que respecta al derecho o interés legitimo

sobre el dominio.

2 Caso OMPI D2000-0847 “madonna.com” que se puede consultar en
arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0847.
23 Véase el caso OMPI D2000-1406 “dixons-online.com” en
arbitet.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1406.



Derivado de lo anterior se desprende que el que una palabra sea genérica o
descriptiva hace que en principio se considere que cualquier persona puede tener o tiene un
interés legitimo sobre ella, sin que sea necesario que goce de la titularidad de un derecho de
propiedad intelectual, siguiendo la 16gica de que bajo la tradicién del derecho de marcas no
se puede conceder registros exclusivos sobre términos descriptivos o genéricos. Asi las
cosas, cuando los panelistas se encuentran frente a un dominio que se compone de palabras
genéricas o descriptivas, tienden a determinar que su titular si cuenta con un interés legitimo

sobre tal dominio por tratarse de elementos genéricos que a cualquiera pueden interesar.

3.1.1. Analisis particular de cada una de las circunstancias que enuncia la Politica

uniforme para demostrar derecho o interés legitimo sobre el nombre de dominio.

Ya arriba se han mencionado las tres circunstancias que la Politica uniforme da
como ejemplo a los demandados para que puedan demostrar su derecho o interés legitimo
sobre el dominio objeto de la controversia y aclaramos también que es una lista meramente
enunciativa, en absoluto limitativa. Ahora se analizaran una por una para reseflar en qué
sentido han sido interpretadas por los panelistas a lo largo de la aplicacion de la Politica a

casos particulares.

La primera de estas tres circunstancias contenidas en el punto 4 (c) de la Politica

menciona que el hecho de que

1) “Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el titular del nombre de dominio lo habia
utilizado o habia efectuado preparativos demostrables para su utilizacion en relacion con una oferta de
buena fe de productos o servicios” [Punto 4 (c) (1) de la Politica uniforme] es circunstancia que
acredita existencia de interés legitimo.

En aras de claridad y para simplificar el parrafo anterior lo podemos reducir a que

El titular del dominio lo ha utilizado o hecho los preparativos para usarlo en

relacion con una oferta de buena fe de bienes y servicios.




La Politica uniforme es muy diligente para establecer una referencia temporal y
evitar ambigiiedad, por ello comienza el parrafo con la oracion “Antes de haber recibido
cualquier aviso de la controversia”, pero es claro que al decir que el titular “ha usado” su
dominio o “ha hecho” preparativos para usatlo se refiere a un tiempo anterior al del analisis.
Si esta conducta se iniciara una vez notificada la existencia de un Procedimiento
administrativo unicamente indicaria que el titular del dominio busca justificar o allegarse de
elementos de defensa de forma inoportuna que no le servirfan para acreditar su interés

legitimo.

La expresion “efectuado preparativos demostrables para su utilizaciéon” admite
cualquier tipo accién relacionada con planes, arreglos, disposiciones o tramites que
demuestren una intencion real, concreta y patente de tal intencion. Al hacer énfasis en estas
palabras se pretende dejar muy claro que la exhibicién de indicaciones ambiguas,
inverosimiles, poco viables o increfbles no son en absoluto convincentes o determinantes,
nada que parezca ficticio puede ser admisible como evidencia de interés legitimo, asi
tenemos que las simples afirmaciones no hacen prueba efectiva para este proposito, es
necesario presentar documentos o material que avale lo dicho para crear conviccion en el

juzgador.

Como ejemplo preciso de lo anterior encontramos lo expresado en el caso
relacionado con el dominio “landamerica.com” resuelto por la OMPI. En él se considera
que el demandado si tiene interés legitimo sobre el dominio puesto que lo registré y al poco
tiempo establecié una empresa bajo cuyo nombre adquiri6é bienes, implementando un plan
de negocios, por tanto, aunque existia el titular de una marca registrada idéntica al dominio,

tales circunstancias le permitieron a su titular conservar este tltimo™.

En el caso de la Politica uniforme que se refiere a que efectivamente el titular del
dominio ya lo habia utilizado se presentan menos complicaciones para probarlo que en el

caso de titulares que pretenden demostrar su interés legitimo alegando haber efectuado

24 Caso OMPI D2002-0145 “landamerica.com” que se puede consultar en
arbitet.wipo.int/domains/decisions/html/2002/d2002-0145.



preparativos de uso, puesto que es un supuesto mas plausible y no creemos necesario mayor

abundamiento en este punto.

En lo que respecta a la “oferta de buena fe de bienes y servicios” contenido en el
mismo punto 4 (c) (i) de la Politica uniforme, en general, la determinacién de que la oferta
de bienes y servicios es de buena fe se ha dado en casos en que los productos protegidos
por la marca y por el dominio son de distinto tipo y con mayor razén si la marca no es

considerada famosa o con amplia capacidad de distintividad®.

3.1.1.1. Caso particular de licenciatarios y distribuidores autorizados.

Dentro de este supuesto de la Politica uniforme debemos abordar la problematica
que presenta el caso de los licenciatarios, distribuidores o agentes de ventas autorizados. En
principio se ha advertido que una licencia o autorizacién para vender o distribuir los bienes
o servicios de un productor es razon para afirmar que se tiene interés legitimo, la dificultad
estriba en determinar si alguno de aquellos tiene derecho a usar la marca como un nombre

de dominio por ese mero hecho.

Ya algunos panelistas se han dado a la tarea de aclarar lo anterior sobre criterios lo
mas objetivos posibles, asi tenemos que para el panelista nombrado por la OMPI para
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resolver el caso 1D2001-0903 del dominio “okidaparts.com” hay que considerar lo

siguiente a fin de dilucidar si la oferta es de buena fe:

-El demandado debe realmente “estar ofreciendo” los bienes y servicios. Al usar el gerundio

pretende darle énfasis al tiempo presente y caracter continuo de la accién.

-El demandado debe usar el sitio para vender sélo los bienes que protege la marca, de otra

manera podria usarla como anzuelo para promocionar productos ajenos a los de la marca.

25 Véase el caso OMPI D2000-1406 “dixons-online.com” en
arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-1021.
26 El caso se puede consultar en arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0903.



-El sitio debe mostrar de manera precisa y evidente la relacién entre el dominio y la marca,
no sugerir en absoluto que es el titular de la marca o que se trata del sitio oficial, y aun mas,

debe aclarar perfectamente que sélo se trata de un agente de ventas o licenciatario.

-No hay oferta de buena fe cuando el sitio usa el logotipo o disefio de la marca y no aclara

que no se trata del sitio oficial.

-No hay oferta de buena fe cuando el demandado sugiere en su sitio que él mismo produce
o manufactura los productos del demandante cuando en realidad se trata de un licenciatario

o vendedor autorizado.

-El demandado no debe intentar monopolizar el mercado mediante sus nombres de
dominio, privando de esta forma al titular de la marca de reflejar su marca en algin
dominio. Es muy poco probable que un distribuidor tenga interés legitimo si ha impedido
que otras variantes de una marca se reflejen en otros dominios dado que se supone que lo

que al distribuidor o licenciatario le interesa es su beneficio, y no el afectar a otros.

Las anteriores premisas pueden ser de utilidad como gufa para determinar si la
oferta de bienes y servicios en el caso de licenciatarios o distribuidores es de buena fe, pero
como regla general podemos afirmar que este tipo de personas que de alguna manera han
sido autorizados para comercializar productos protegidos por una marca registrada si tienen
derecho a obtener el dominio basado en ella, siempre y cuando su oferta se haga de buena

f e27

La segunda de las tres circunstancias del punto 4 (c) expresa que el hecho de que:

27 El panelista designado para tal caso ha incluso expresado que si los titulares de marcas desean evitar que
sean usadas en nombres de dominio por los licenciatarios o distribuidores autorizados, entonces deben
negociar lo propio en los respectivos contratos, o bien acudir a la via legal correspondiente, como podtia ser la
de infraccién de marcas, competencia desleal, etcétera, pero que ese asunto no corresponde analizarlo a un
Grupo de Expertos dentro del marco del Procedimiento Administrativo. Caso OMPI D2000-0596
“sting.com” , véase el punto 6. B. Se encuentra disponible para consulta en el sitio
arbitet.wipo.int/domains/index.html.



2) “E/ titular del nombre de dominio, en la calidad que sea, de particular, empresa u otra organizacion, ha
sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de

L5508
productos o de servicios.”

es hipétesis que demuestra interés legitimo.

Circunstancia que podemos reducir a que

ha sido cominmente conocido por la palabra que forma ese dominio

En principio, tal supuesto facilmente se actualiza si el dominio corresponde al
nombre de una persona fisica, sus apellidos, iniciales o a una persona moral del tipo que sea,
incluso apodos, unicamente hay que atender cuando existen otras circunstancias que
pudieran indicar que, sin importar la coincidencia que haya con la designacién con que se
conoce a una persona fisica o moral, la eleccién de este palabra se ha hecho con intenciones
ajenas a la buena fe”. Tal es el caso relacionado con el dominio “rogersvideo.com” en que
el demandado demostré haber operado su negocio y ser conocido por mas de veinticinco
afios bajo ese nombre, por lo tanto, se fallé en su favor ordenandose que conservara su

. . 30
dominio™.

Las opiniones divergen mucho acerca del punto de cuanto tiempo es suficiente para
considerar que el titular de un dominio ha sido cominmente conocido bajo éste. Dado que
ni la Politica uniforme ni su Reglamento dan orientacién al respecto, una linea considera
que es suficiente con que la persona ya fuera comunmente conocida bajo ese nombre al
momento de solicitar el registro del dominio, otra tendencia opina que basta con que el
titular del dominio ya haya sido cominmente conocido por ese nombre al momento en que

se presenta la demanda ante algin Proveedor del Procedimiento administrativo.

Cuando se adopta esta segunda linea hay que hacer un examen cuidadoso respecto

de la buena fe en el registro y el uso del dominio ya que el hecho de que hasta después del

28 Punto 4 (c) (ii) de la Politica uniforme de solucién de controversias.

2 Véanse casos OMPI D2000-0204 “penguin.org”, D2000-0766 “redbull.org”, D2001-0537 “arman.com”,
D2001-0916 “maggi.com” en atbiter.wipo.int/domains/index.html.

30 Véase caso OMPI D2001-0201 “rogersvideo.com”: arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-
0201.



registro del dominio se haya empezado a desarrollar el conocimiento de esa persona bajo
ese nombre puede dar lugar a muchas mas dudas de la real intenciéon del solicitante del

dominio.

La tercera y ultima circunstancia del punto 4 (c) expresa que aquél que:

3) “bace un uso legitimo y leal o 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 en

3531

cuestion con dnimo de lucro”” se puede considerar que tiene un interés legitimo sobre el

dominio.

Tal parrafo se puede simplificar en que hay interés legitimo si

Usa el dominio de manera leal o no comercial, sin animo de lucro ni intencion de

desviar a los consumidores o de empafiar el buen nombre de la marca.

Este aspecto es muy evocado en los casos relacionados con la libertad de expresion

y el contenido no comercial de los sitios que albergan los dominios.

Como ya se explicé anteriormente™, algunos dominios genéricos abiertos de nivel
superior (¢TLDs) fueron intencionalmente creados para identificar dominios de
instituciones o personas de caracter no comercial, por ejemplo, el “.net” y “.org” ademas de
que se ha recurrido a hacer aclaraciones en los sitios de Internet para resaltar su caracter de
sitio abocado a la critica, cuando es el caso. En estos supuestos en que todo se hace de
manera debida los problemas se reducen significativamente, pero en la mayoria de las
ocasiones no ocurre asi, por tanto, cuando los demandados alegan que su sitio es de caracter
no lucrativo existe amplio margen de duda para cuestionarse si esa afirmacién es veridica o

solo se usa como un medio de defensa artificioso.

31 Punto 4 (c) (iii) de la Politica uniforme de solucién de controversias.
%2 Véase el punto 2 “Clases de nombres de dominio. Los gTL.D y los ccTL.D” del capitulo II de este mismo
trabajo.



A pesar de que se haya asegurado el cardcter no comercial de un sitio muchas veces
en ¢l aparecen anuncios publicitarios que generan lucro para el titular del dominio; asf las
cosas, todas estas circunstancias han de ser ponderadas por el panelista encargado de decidir
sobre el caso.

Si bien ya se abordé el tema de los dominios peyorativos en la parte correspondiente
a la identidad y similitud en grado de confusiéon de este mismo capitulo, vuelve a ser

relevante un analisis del tema en el punto del interés legitimo.

Las circunstancias en que un argumento de libertad de expresion es suficiente para
establecer un interés legitimo no han sido aclaradas de manera definitiva. Algunos afirman
que tal libertad es una garantia individual concedida por las leyes y que si su tnico fin es
criticar sin obtener lucro alguno ello ya demuestra que tienen un interés legitimo, por el
contrario, otros argumentan que el derecho a expresarse no es el mismo que el de utilizar el
nombre de otro para identificarse como el critico de tal persona, producto o servicio, y que
su deseo de critica no les concede un interés legitimo en vista de que existen otras vias para

ello.

El quid del asunto se halla en que la Politica uniforme si es clara en sefialar que “no
debe haber intencién de... empafar el buen nombre de la marca... con animo de lucro™”, y
por tanto al hacer una interpretacion a contrario sensu se puede concluir que la Politica si
autoriza a empafiar el buen nombre de la marca siempre y cuando ello no se haga con

animo de lucro.

Asi vemos que para este ultimo punto todo el centro de la disertacion, el elemento
mas importante que va a permitir decidir si existe interés legitimo o no dentro de los
supuestos, es el lucro, lo cual colocarfa de nuevo nuestra atencién en a quién corresponde la
carga de la prueba: si el demandado afirmara en su escrito de contestacién que su sitio tiene
un caracter no comercial y no genera lucro, no podria probar el hecho negativo de no
obtener ganancia, por el contrario, corresponderia al demandante acreditar que aunque el

demandado se ostente como titular de un sitio no comercial en efecto tal dominio si esta

3 Punto 4 (c) (iii) de la Politica uniforme de solucién de controversias.



generando ganancias. Serfa potestad de los panelistas solicitar a las partes mas evidencia al

respecto con base en la facultad que les otorga el punto 12 del Reglamento de la Politica.

4. Mala fe en el registro y en el uso. Punto 4 (a) (iii) de la Politica uniforme de

solucion de controversias en materia de nombres de dominio.

La mala fe es el ultimo de los tres elementos a probar para que conforme al
Procedimiento Administrativo, un miembro de un Grupo de expertos pueda determinar

que el registro del dominio es abusivo; tal como lo expresa la Politica uniforme en el punto

4 a (iif). **

Antes de pasar al examen particular de cada uno de los supuestos de mala fe es
necesario aclarar que conforme los panelistas han ido resolviendo controversias en materia
de nombres de dominio, han surgido criterios respecto de como se debe interpretar la

Politica uniforme en lo que respecta a su apartado general de la mala fe.

Uno de esos criterios tiene que ver con la interpretacion literal del inciso (i) del
punto 4 (a) de la Politica uniforme, que a la letra dice que el titular de un dominio estara
obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un
demandante sostenga ante el proveedor competente, que “usted posee un nombre de

dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.”

La redacciéon que se utiliza ha dado lugar a analisis que involucran precisiéon de
lenguaje, como es la diferencia entre una conjuncién copulativa (“y”) y una disyuntiva (“o”),
ya que para los panelistas, la Politica es muy clara al incluir una del primer tipo para
enfatizar que ambas circunstancias deben ser acreditadas con el fin de determinar mala fe, lo

que quiere decir que a los autores de la Politica les interesaba aclarar que en el caso de la

3 “controversias aplicables. Usted estard obligado a someterse a un procedimiento administrativo
obligatotio en caso de que un tercero (un “demandante”) sostenga ante el proveedor competente, en
cumplimiento del Reglamento, que ...iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza
de mala fe.”



mala fe se debfa encontrar que tanto el registro fue hecho de mala fe, como que

posteriormente a éste, el dominio se utiliza de mala fe.

Esta precision fue abordada ampliamente en el caso D2000-0003 resuelto por la
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OMP], en relacién con el dominio “telstra.org””. En él, el panelista hace todo un analisis de
los tiempos verbales usados por la Politica uniforme (el pretérito perfecto “ha sido
registrado”, y el presente “se utiliza de mala fe”) y deja claro que para determinar si hay
mala fe, las circunstancias que lo demuestran tienen que haberse dado tanto al momento del

registro como en el tiempo subsiguiente. Este criterio ha sido utilizado como guia en

numerosos casos posteriores en que los panelistas lo invocan.

Es coman encontrar casos en que el demandado si registré el dominio de mala fe,
pero posteriormente no lo usé de mala fe, o viceversa, lo registré de buena fe pero luego le

dio un uso de mala fe.

Un problema significativo que emergi6 de esta criterio acumulativo de que tanto el
registro como el uso sean de mala fe es que en numerosas ocasiones no se podia probar lo
segundo debido a que una vez registrado el dominio su titular lo dejaba inactivo y por tanto
se alegaba que no se daba un uso de mala fe cuando el dominio realmente no se estaba
usando.

El caso de “telstra.org”

arriba mencionado también da luz al respecto porque va
mas alla y afirma que la mala fe no se limita a tomar acciones positivas sino que también
puede surgir de la pasividad o inaccién, aseveracion que se ha llegado a tomar como un
principio completamente aceptado, aunque la detentacién pasiva de un dominio por si
misma no constituye automaticamente mala fe, sino que se necesita hacer el analisis en el
caso concreto y de todas sus circunstancias para llegar a concluir y asi, se dan otras

indicaciones que pueden asistir al panelista para dilucidar si esa pasividad es indicativa de

mala fe, a sabet:

% Véase caso OMPI D2000-0003 “telstra.org” en arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-
0003.
36 Tdem.



® [.a marca a la que el dominio es similar tiene amplia reputacién y es muy conocida.

® El demandado no ha presentado evidencia del tipo que sea, de que planeara usar o de

hecho usara ese dominio de buena fe.

® Il demandado opera con datos de contacto falsos y ha tratado de ocultar su identidad.

® Considerando todo lo anterior, no es posible concebir que el uso del dominio fuera de

buena fe.

Estas afirmaciones pueden servir como indicadores que permiten inferir la mala fe a
pesar de no existir un uso del dominio y como en todo lo que se refiere a determinar si el
registro de un dominio es abusivo, es indispensable analizar en conjunto todos los
elementos de cada caso en concreto. Lo que debe quedar asentado es que aunque a primera
vista parece que la Politica uniforme se refiere Gnicamente a conductas activas para
determinar que un dominio se usa de mala fe, ello es impreciso, porque la inactividad o

detentacion pasiva también son indicadores de mala fe.”

Continuando con el analisis literal de la Politica uniforme en lo que respecta a la

mala fe, concierne aclarar que:

® Cuando se habla de “registro de mala fe” no sélo se limita a quien obtuvo su
registro por primera vez, este concepto se extiende hasta aquellos que lo

adquirieron postetiormente a través de cualquier medio.”

Aunque el titular actual del dominio no sea el original que obtuvo el registro, sino
que se lo han transferido, la palabra “registro” se extiende mas alla del acto original del

registro y abarca las subsecuentes adquisiciones del dominio, y aunque los sucesivos

37 Véanse casos OMPI D2000-0003 “telstra.org”, D2000-0131 “sep-america.com”, D2000-0596 “sting.com”,
D2001-0148 “audi-lamborghini.com”, D2001-0515 “doctorswithoutborders.com”, D2001-1161
“telstrapccw.com” en arbiter.wipo.int/domains/index.html.

38 Véase caso D2000-1406, “dixons-online.com” en arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-
1406.



titulares del dominio jamas hayan tenido contacto con el titular de la marca para ningan fin,
si existen indicadores de que el registro no podia haber sido hecho de buena fe, como por
ejemplo, cuando se trata de marcas muy conocidas y no es posible admitir que el segundo o
subsecuentes titulares del dominio no la conocian, entonces se considera que el registro fue

hecho de mala fe.

Otro principio aceptado es aquel que refiere que:

® No se puede considerar que un registro de dominio se hizo de mala fe si se
registré antes que la marca existiera o fuera registrada, lo cual a fin de cuentas es una
derivaciéon del principio de “primero en tiempo, primero en derecho” es decir, no por
contar con la protecciéon de una marca se tiene mejor derecho que aquel que ostenta un

dominio, sino que gozara del privilegio de mantenerlo quien lo haya obtenido primero.

Esta afirmacién tiene su excepcion: si existen circunstancias que permitan suponer
que el titular del dominio lo registr6 con animo especulativo a sabiendas de que
seguramente habria en el futuro un intento de registro de la marca, por ejemplo, cuando se

. L, . ., . ~ 39
anuncia la préoxima fusién de dos conocidas compaifiias.

® La frase que utiliza la Politica “siendo usado”, no exige que este uso de mala fe se
dé en el momento presente de que el panelista esta resolviendo el caso, es suficiente
con que su titular lo haya usado de mala fe en un determinado momento para que se
satisfaga el requisito; de lo contrario, se provocaria que el demandado al enterarse de la
demanda suspendiera su uso o cambiara el contenido de su sitio y luego lo volviera a
activar, entonces se convertirfa en una disputa irremediable e incesante. Por lo tanto, basta
con que el uso de mala fe se actualice en cualquier momento después del registro y por el

tiempo que sea.

% Véanse casos OMPI D2000-0731 “chase-flemings.com” y D2000-0864 “sampo-leonia.com” en
arbitet.wipo.int/domains/index.html.



Ahora bien, es conocido por todos que los dominios no son perpetuos, sino que
deben ser renovados cada cierto tiempo. De esta circunstancia han surgido discusiones de si
la renovacion se debe equiparar con el registro original, y esta puntualizacién no es excesiva

dadas las consecuencias de la postura que se adopte.

Es posible que el registro original se haya hecho de buena fe, pero las subsecuentes
renovaciones no; si asumimos que al registrar el dominio se hizo de buena fe, pero al
momento de renovarlo el animo ya era distinto, es evidente que la mala fe se desarroll6 en
el interin del registro y la renovacion, principalmente por circunstancias que el titular del
dominio previamente desconocia y que al saberlas pensé que podia ser de provecho renovar

su dominio.

Algunos panelistas han decidido cancelar o transferir el dominio al titular de la
marca en circunstancias similares, lo que indica que equiparan cada renovacién con un
registro primario, por ejemplo, en el caso de que el titular del dominio antes de renovarlo si
diera un uso legitimo y de buena fe a su sitio para promoverse, pero posteriormente cambia
de giro comercial relacionado con la marca similar y renueva el dominio con la intencién de

obtener lucro del titular de la marca.”.

En cambio, otros prefirieron mantener el criterio de que si el dominio se registrd

primeramente de buena fe, el hecho de que cambien las circunstancias no modifica esta

eterminacion’, lo que nos hace retornar a la precision de que cada caso se debe analizar en
determinacién®, 1 h tot 1 ision d d deb liz

lo individual para dar el dictamen mas acertado.

4.1. Supuestos en que se da la presuncion de mala fe. Analisis particular de las

circunstancias que dan lugar a la mala fe enunciadas por la Politica uniforme.

Al igual que en el caso del interés legitimo, para la mala fe en la Politica uniforme

enuncian supuestos o ejemplos que permiten ejemplificar conductas de mala fe en relacién

40 Véase caso OMPI D2000-0026 “4tel.com” en arbiter.wipo.int/domains/index.html.
# Véase caso OMPI D2000-0993 “smartdesign.com” en atbiter.wipo.int/domains/index.html.



con los dominios, pero que no son limitativos o exhaustivos, sino meramente enunciativos,
mismos que se contemplan en especifico en el punto 4 (b) de la Politica, lo que da un
margen amplio de que en el caso concreto, a consideraciéon del panelista correspondiente,
otro tipo de conductas sean consideradas como prueba de mala fe. La Politica formula los

cuatro siguientes:

1) Circunstancias que indiquen que el titular del dominio lo ha registrado o adquirido
fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del
nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios
o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos

documentados que estan relacionados directamente con el nombre de dominio; o

i) El titular del dominio lo ha registrado a fin de impedir que el titular de la marca de
productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente,

siempre y cuando el primero haya desarrollado una conducta de esa indole; o

ii) El titular del dominio lo ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la

actividad comercial de un competidor; o

iv) Al utilizar el nombre de dominio, su titular ha intentado de manera intencionada atraer,
con animo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en linea,
creando la posibilidad de que exista confusioén con la marca del demandante en cuanto a la
fuente, patrocinio, afiliacién o promocién de su sitio Web o de su sitio en linea o de un

producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en linea.

Basta con que se compruebe que se actualiza la hipdtesis de uno de los cuatro
supuestos anteriores, si uno de ellos esta acreditado es suficiente para determinar la mala fe
del titular del dominio, aunque por supuesto llega a haber casos en que se conjugan dos o

mas de ellas.



Ahora, en un analisis mas detallado se abordaran uno a uno cada supuesto de la

Politica indicativo de mala fe, el primero de ellos refiere:

1) Circunstancias que indiquen que el titular del dominio lo ha registrado o adquirido
fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del
nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios
o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos

documentados que estan relacionados directamente con el nombre de dominio.

Se puede reducir a:

Registrar el dominio para luego lucrar con su venta o transmision.

En principio, cuando el titular de un dominio lo ofrece en venta por un precio
mucho mayor que su costo original, se considera que existe mala fe. Este inciso 4 b (i)
admite varias hipotesis: que la oferta sea de venta, de licencia, de renta; que dicha oferta se
haga ya sea al titular de la marca idéntica o similar o a cualquier otra persona, de manera

directa o mediante oferta publica

El indicativo de que la oferta es de mala fe, que marca la diferencia siendo el
indicador mas importante es el precio que el titular del dominio exige por transmitirlo a otro
titular, es decir, la Politica se enfoca en el lucro para determinar si hay mala fe. Lo cual —
exclusivamente bajo este supuesto- es bastante 16gico, porque suponiendo que el titular
ofrece su dominio en venta al titular de la marca similar a un precio muy bajo y equivalente
a lo que el primero desembolsé para obtenetlo, lo mas seguro es que a quien se lo ofrecen
acepte gustoso comprarlo, ya que gastarfa lo mismo que si obtuviera su registro
directamente con alguna entidad registradora y no habria necesidad de solicitar los servicios

de un proveedor del Procedimiento administrativo.

Asf las cosas, se puede interpretar que exclusivamente bajo este supuesto de oferta a

precio razonable no existe mala fe, por lo tanto, en caso de que el titular del dominio lo



ofrezca en venta a un tercero no titular de la marca por un precio muy bajo, no podria
determinarse que hay mala fe conforme al inciso (i) del punto 4 (b) pero si podria asumirse
la mala fe de conformidad con otro de los incisos abocados a la mala fe, como podtia ser el

(ii) o el (iii). "

En adicion a lo anterior, es menester analizar quién hace la oferta, en virtud de que
este hecho puede significar una guia para determinar la existencia de mala fe, esto es, si
quien sugiere la transmisiéon del dominio es el propio titular de la marca similar o algin
competidor del mismo, es distinto a que si el titular del dominio es quien lo ofrece en venta,
sin embargo, a pesar de que fuera el propio titular del dominio quien planteara la oferta para
venderlo, esto no implicarfa que existe mala fe de su parte, sino hasta en tanto se notara la
intencion de lucrar con su transmision, por lo tanto, es probable que el titular de la marca
prefiriera esperar a que le hagan la oferta de transmision del dominio similar esperanzado en
que tal evento ocurrira debido a la popularidad de la marca para —supuestamente- utilizar tal
oferta como sefial de mala fe por parte del ofertante, no obstante, su mala fe sélo se

confirmarfa si ofrecerlo exige un precio excesivamente alto.

A proposito de lo anterior, el precio de la oferta por el dominio es un punto no
precisado con criterios objetivos, no se ha llegado a determinar a partir de qué cantidad se
considera que es un precio excesivo. La Politica especificamente se refiere a un precio que
exceda el desembolso que el titular del dominio efectud, por eso podria asumirse que
cualquier cantidad que supere el precio que una entidad registradora establece -por minima

que sea- ya indica un exceso.

LLa mayorfa de los demandados no aceptan este calculo y alegan que los desembolsos
relacionados con ese dominio también se deben considerar para cotizar el precio de su

venta, por ejemplo, los gastos que implica crear y mantener el sitio de Internet, el

#2 Estos incisos dicen: ii) El titular del dominio lo ha registrado a fin de impedir que el titular de la marca de
productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el
primero haya desarrollado una conducta de esa indole; o iii) El titular del dominio lo ha registrado
fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor... Punto 4 b de la Politica
uniforme. Ver mas abajo en este mismo capitulo su andlisis mas detallado.



incremento en los precios que representarfa una diferencia si el titular del dominio se viera
en la necesidad de registrar otro después de vender el que ya tiene, etcétera, por ello es
indispensable analizar cada caso a la luz de sus circunstancias particulares para determinar si

un precio que se exige por un dominio es excesivo y por tanto indicativo de mala fe.

No obstante lo anterior, ha habido panelistas que decidieron que la mera oferta de
venta de un dominio a un precio elevado no indica automaticamente mala fe, de hecho han
concluido que los dominios deben sen considerados como objetos de comercio sujetos a la
ley de la oferta y la demanda y que si es un dominio de pocas letras que se presta a ser el
identificador de varias palabras, marcas o elementos con mayor razén se puede vender a un
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precio alto, por ejemplo, tenemos el caso de “dw.com” dominio que queria ostentar la

televisora alemana “Deustsche Welle”.
En este caso, el panelista determiné que si un dominio es valioso es razonable que
43 < P
se venda caro™, aunque debemos aclarar que esta postura es la excepciéon a la practica

comun de los Grupos de expertos.

El segundo de los cuatro supuestos que la Politica enuncia como indicadores de

mala fe es el siguiente:
i) El titular del dominio lo ha registrado a fin de impedir que el titular de la marca de
productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente,
siempre y cuando el primero haya desarrollado una conducta de esa indole;

Que se resume en:

E1 titular registra el dominio para impedir que el titular de la marca la refleje en él.

A este respecto la tendencia de las resoluciones indica que si la marca a que el

dominio es similar o idéntica es muy conocida o incluso famosa en el lugar de residencia o

# Véase caso OMPI D2000-1202 “dw.com” en atbiter.wipo.int/domains/index.html.



negocios del titular del dominio y no hay interés legitimo de su parte, es casi seguro
determinar la mala fe asumiendo que lo que deseaba era impedir que el titular de la marca
usara un dominio para reflejarla, y si a esto le aunamos que el titular solicita registros en
varios o todos los dominios genéricos de nivel superior (gTLDs) o incluso también los de
coédigos de paises (ccTLDs), con mayor razén se puede asumir que se busca impedir que el
otro lo use. Los sitios inactivos o que siempre aparecen en construccion también son

indicadores de que no se estan usando excepto para evitar que otro lo haga.

En contraste con el punto anterior en que el panorama se plantea relativamente
sencillo, cuando la marca no es muy conocida, o al menos no en donde reside el titular del
dominio, ya no es tan evidente la mala fe. Es cuestién logica deducir que para que alguien
pudiera haber obtenido el registro del dominio con el fin de evitar que el titular de la marca

idéntica o similar la reflejara en él, primero tendria que haber conocido tal marca.

Como bien vimos en el Capitulo III de este mismo trabajo™, la Politica uniforme en
su punto 2 precisa una serie de declaraciones que debe hacer todo aquel que pretenda
obtener el registro de un nombre de dominio y que deslindan de toda responsabilidad a
quien otorga el registro. Entre otras tenemos que mediante el acto de solicitar el registro de
un nombre de dominio, su conservaciéon o renovacion, el solicitante declara y garantiza al
registrador que dentro de lo posible sabe que el registro del nombre de dominio no infringe
ni viola de otra manera los derechos de un tercero, por lo tanto queda perfectamente claro
que aquel que solicita el registro es a quien le corresponde determinar si su registro de

nombre de dominio infringe o viola los derechos de un tercero.

En este orden de ideas podriamos afirmar que en el caso de México en que los
registros marcarios tienen protecciéon nacional y que existe el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial el cual proporciona la informacion a peticion del interesado acerca de
las marcas registradas y en tramite, lo minimo que podria hacer aquel que desea obtener un
dominio es solicitar tal informacién a este Instituto, por lo tanto, el descargo que alegara el

titular del dominio de no haber conocido la marca en donde ¢l reside puede considerarse

# Véase el noveno y subsiguientes parrafos del punto 5.3.4 del Capitulo III de este mismo trabajo.



como una circunstancia que pudo ser prevista, mas aun cuando al firmar el contrato con la

entidad registradora afirmé que hizo lo posible para no violar derechos de tercero.

Ya por este solo hecho un panelista podria determinar que hay mala fe, en virtud de
que el titular del dominio contaba con los medios idéneos para conocer desde el principio si
existfa una marca similar o idéntica al dominio que pretende obtener. Caso diferente serfa si
se tratara de una marca no registrada ni en tramite o de otro pais que no cuente con un
sistema que permita esta previsién, bajo esta suposicion si serfa necesario que el
demandante demostrara de alguna manera que el demandado efectivamente conocia su

marca.

Hasta ahora sélo nos hemos limitado a estudiar los criterios respecto de la primera
parte del punto 4 b (i) pero hay que resaltar que este inciso incluye otro elemento
indispensable para que se configure la conducta de mala fe condenada, asi pues, la Politica
fue muy cuidadosa al afiadir que es necesario que se presente un patron de conducta al tener
un dominio con el solo fin de evitar que el titular de la marca similar lo use. El problema
que surge aqui es qué criterio se debe usar para determinar que existe un patrén de

conducta.

En relacion con lo anterior, es normal que se considere mala fe acumular dominios
para luego venderlos, con la precision de que no deberian ser vendidos al titular de las
marcas similares porque en ese caso no estaria evitandose que éstos reflejen su marca. Sin
embargo, esta conducta podria adaptarse al inciso (i) o incluso considerarse una
combinacién de varios de los indicadores del punto 4 (b), circunstancia normal, ya que en
realidad es muy comun que la mala fe se configure por conductas que mezclan elementos

de dos o mas de los incisos

Asi es, la principal duda que persiste es a partir de cuantos dominios registrados ya
se puede afirmar que existe un patrén de conducta. Este patrén de conducta no
necesariamente debe dirigirse hacia la misma marca, sino que puede tratarse de un

solicitante de dominios que busque reflejar muy diversas marcas sin ninguna relacién entre



sf, como ejemplo tenemos a John Zuccarini un individuo ya conocido gracias al amplio
numero de demandas conforme a la Politica uniforme presentadas en su contra, por toda
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clase de personas, tanto fisicas como morales.

Arriba en este mismo punto mencionabamos que el hecho de registrar una marca o
una palabra muy similar en varios dominios de nivel superior de entrada indicaba mala fe
porque de esa forma al titular de la marca no le quedarian opciones para registrarla como
dominio, por ello, varios panelistas han considerado que aunque los dominios que tenga un
mismo titular sean apenas muy pocos, si se evidencia la intencién de impedir la obtencién
de algin dominio relacionado acaparando varios de los probables utiles para el titular de la

marca, entonces si se considera un patrén de conducta.

Por el contrario, otros han resuelto que aunque haya decenas de dominios
extremamente similares a la marca no se actualiza el supuesto del inciso (iii), aduciendo que
el titular de la marca ya habia previamente registrado un dominio mediante el que podia
reflejar su marca®. Asi, aunque un titular de dominios tuviera decenas de ellos similares a
una marca, mientras el titular de la marca tuviera la oportunidad o efectivamente hubiese

registrado un dominio relacionado con su marca, no se considera que hay mala fe.

En vista de que este inciso (iii) es muy preciso y limitado al expresar que la intencién
del titular del dominio es evitar que el titular de una marca la refleje en un dominio,
entonces debemos asumir que en el caso de palabras similares en grado de confusién a la
marca no hay mala fe bajo este supuesto, por muy parecidas que sean, sino que deben
incluir exactamente la palabra que compone la marca, de otra forma el titular de la marca
quedarfa libre de usar su marca en un nombre de dominio y no se podtia acusar al titular del

dominio de privar al otro de ningun derecho.

4 A manera de ejemplo podemos mencionar los casos D2000-0330 de Encyclopaedia Britannica, Inc v. John
Zuccarini; D2000-0578 Dow Jones & Company, Inc. and Dow Jones LP v. John Zuccarini; D2000-1415
Nicole Kidman v. John Zuccarini D2000-1524 At Home Corporation v. John Zuccarini; D2001-0489, Disney
Enterprises, Inc. v. John Zuccarini; por mencionar sélo algunos.

40 Véase caso OMPI D2000-0858 “ahmanson.otg” en arbiter.wipo.int/domains/index.html.



El tercer supuesto que la Politica enuncia como indicador de mala fe se cita a

continuacion:

ii) El titular del dominio lo ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la

actividad comercial de un competidor.

En este caso no es pertinente siquiera reducir la hipotesis pues ya en si misma es
breve y clara, no obstante es necesario puntualizar qué han definido los panelistas como
“competidor” ya que la definiciébn comin que nos incita a pensar Gnicamente en un
competidor en el sentido de competencia comercial ha sido declarado como muy limitado y

los panelistas han optado por que ese concepto se asuma de manera mucho mas amplia.

Asf tenemos que en el caso de Mission KwaSizabantu v. Benjamin Rost” se define
“competidor” como aquel que actia en oposicién a otro, y el concepto no implica o exige
que necesariamente se considere en un sentido comercial o de negocios. Como ejemplo de
lo anterior en que la competencia no tiene que ver con un sentido comercial o que implique
que ambas personas se dediquen al mismo giro de negocios se halla el supuesto en que las

partes compiten por la atencién de los usuarios.

Parece dificil imaginar un caso en que el tnico propésito del titular del dominio sea
perturbar la actividad comercial de otro, sin siquiera buscar un lucro o un beneficio para él,
sin embargo, ejemplos si existen, tal como el referente al caso de Tarjeta Naranja S.A. v.
MrDominio.com and Algjandro San Jorge”, en que el contenido del sitio amparado por el
dominio se componia unicamente de dos imagenes, ambas eran los conocidos como
“links”, es decir, vinculos que al sefalar con el ratéon de la computadora sobre ellos

automaticamente transportan al usuario hacia otro sitio.

Ambos “links” dirigfan a la pagina de los principales competidores de la marca

reflejada en el dominio en disputa; por ello, es un ejemplo clarisimo de cémo se pude

47 Véase caso OMPI D2000-0279 “kwasizabantu.com” en arbiter.wipo.int/domains/index.html.
48 Véase caso OMPI D2001-0295 “tarjetanaranja.com” en arbitet.wipo.int/domains/index.html.



perturbar la actividad comercial de alguien sin beneficio directo. También podemos

mencionar el caso de los dominios peyorativos.

El dltimo de los cuatro supuestos del punto 4 (b) de la Politica aparece a

continuacion:

iv) Al utilizar el nombre de dominio, su titular ha intentado de manera intencionada atraer,
con animo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en linea,
creando la posibilidad de que exista confusioén con la marca del demandante en cuanto a la
fuente, patrocinio, afiliacién o promocién de su sitio Web o de su sitio en linea o de un

producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en linea.

En pocas palabras podemos resumirlo como

E/ dominio se usa con la intencion de obtener un lucro al atraer usuarios mediante la confusion valiéndose de

la reputacion de la marca imitada.

En el caso de este supuesto si es imperioso que la conducta del titular del dominio
tenga un caricter activo, la pasividad no configura mala fe. De igual forma es casi
indudable que en estos casos estaran involucradas marcas famosas o bien conocidas con el

fin de aprovecharse de reputaciones que aseguren la atencién del puablico.

Continuando con la aclaraciéon de los términos que usa este inciso tenemos que
expresa que el titular del dominio “ha intentado de manera intencionada, atraer.usuarios de
Internet a su sitio”, asi tenemos que no se requiere que al usar el dominio éste efectivamente
atraiga usuarios, sino que basta con que haya tenido la intencion, el éxito de sus intentos es

un elemento independiente no para ser considerado por el Grupo de expertos a cargo.

Siguiendo con el analisis de los elementos que componen este supuesto tenemos el
“animo de lucro”. Al igual que el trato que para la atracciéon de los usuarios, en este caso

basta con la sola intencién, es suficiente el animo de obtener ventajas econémicas por la



confusion de los usuarios para que haya mala fe, incluso con que exista un potencial lucro

que eventualmente se actualizara.

Dentro de este dltimo inciso (iv) hay una serie de conductas que suelen repetirse y

que configuran ejemplos concretos del supuesto:

® Fl demandado registra dominios equivocados por una letra o que tienen sutiles
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modificaciones ortograficas y son similares a marcas famosas™ .

® En nombres de dominio que sélo anaden un guidn, se infiere la mala fe porque indica que
su titular conocfan la marca y estaba conciente de que sin el guién no les concederian el

registro del dominio por ya existir previamente™.

® Ll titular del dominio hace los arreglos técnicos necesarios para que al entrar el usuario al
sitio bajo el nombre de su competidor automaticamente lo dirija al sitio que en verdad
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promueve sus productos o servicios” .

® E] dominio omite aclarar que no hay relaciéon alguna entre la marca conocida y el sitio al
que lleva el dominio, incluso el contenido del sitio induce a los usuarios a pensar que existe
alguna relacién o asociaciéon entre ambos™. Valoraciéon completamente diferente se hace
cuando expresa y claramente se manifiesta que no existe ninguna relaciéon entre ellos, en

. . ., 53
estos casos este aviso se considera como una exencion de la mala fe™.

® A pesar de que la presencia de material pornografico en un sitio por si mismo 70 es
suficiente para establecer mala fe, es bien sabido que aquellos cuyo negocio es la venta de
pornografia se apoyan en dominios que confunden o usan términos eufemisticos para que

los usuarios lleguen a esos sitios, por ello es comun encontrar que se valen del uso de

4 Véase caso OMPI D2001-0335 “fulhamfc.com” en arbiter.wipo.int/domains/index.html.

0 Véase caso OMPI D2000-0131 “seek-america.com” en arbiter.wipo.int/domains/index.html.
> Véase caso OMPI D2000-0521 “hifog.com” en arbiter.wipo.int/domains/index.html.

52 Véase caso OMPI D2002-0343 “allegrad.com” en atbiter.wipo.int/domains/index.html.

53 Véase caso OMPI D2001-0903 “okidataparts.com” en atbiter.wipo.int/domains/index.html.



marcas en absoluto relacionadas con la pornografia para de ahi dirigir a los usuarios a sus
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sit1os™ .

5. Parte procedimental. Puntos relacionados.

5.1. El escrito de contestacion. Falta de presentacion por parte del demandado.

9555

Lo que en México conocemos como “rebeldia””, también se puede dar en el caso
del procedimiento administrativo obligatorio. Independientemente de que el titular del
nombre de dominio demandado desee o le convenga presentar una contestacion a la
demanda, de acuerdo con las clausulas del acuerdo suscrito por el titular del nombre de

dominio al registrarlo, la presentacion del escrito de contestacion es obligatoria.

En el supuesto de que no presentara el escrito de contestacion o lo hiciera fuera de
plazo, se considera que incumple lo previsto en el Procedimiento; no obstante, el Proveedor
debe dar curso al procedimiento y nombrar el Grupo administrativo de expertos, pero con
la particularidad de que a éste se le informa del incumplimiento del demandado para que
resuelva la controversia teniendo en cuenta la informaciéon disponible y asi obtenga las
conclusiones que considere apropiadas teniendo en cuenta que el demandado no presentd

escrito de contestacion en el plazo previsto.

Sobre el particular podemos resolver que al que mas perjudica no presentar una
contestacion a la demanda es al propio demandado, puesto que el procedimiento de
cualquier manera proseguird, sélo que sin que el Grupo de expertos considere los
argumentos que se oponen a los del demandante, e incluso tomando en cuenta que no

respondi6 la demanda.

> Véase caso OMPI D2001-1387 “nascarnowmag.com” en arbiter.wipo.int/domains/index.html.

5 Del latin rebellis, accion del que se niega a obedecer la autoridad legitima. Se le define como la desobediencia
a una autoridad judicial o incumplimiento del deber procesal de acudir al llamado o emplazamiento realizado
por la autoridad judicial. En general se aplica el término unicamente a esta falta de comparecencia, por lo tanto
es aplicable al demandado.



De igual manera, al momento de ejecutar una resoluciéon, no es en absoluto
necesaria la comparecencia o voluntad del demandado dado que quien tiene la capacidad
para cancelar, transmitir o mantener el nombre de dominio como lo registré su titular es
unica y exclusivamente el Registrador, quien esta compelido por disposicion de la Politica a
ejecutar la resolucion del Grupo de expertos sin concernirle cudl es la postura o presencia

del titular del nombre de dominio, ni en el caso que genera la resolucion, ni en general™.

5.2. La oportunidad en la presentaciéon de documentos. Escritos complementarios.

Como regla general tenemos que tanto el demandante como el demandado cuentan
con una sola oportunidad para presentar sus escritos, esto es, el escrito de demanda y la
contestacion a la misma. Como ya se analizo en el capitulo anterior, en el caso de que estos
escritos presenten deficiencias, es facultad del Proveedor del procedimiento solicitar que
sean subsanadas las omisiones o corregidos los errores en aras de la claridad y mejor
decision de los panelistas. Situacion diferente es aquella en que voluntariamente una o
ambas partes presentan escritos complementarios o pruebas posteriores al escrito de

demanda o contestacion.

El Reglamento en su numeral 12 es claro en lo que respecta a esta circunstancia,
especifica que “Ademas de la demanda y del escrito de contestacién, el Grupo de expertos,
haciendo uso de sus facultades, podra exigir otras declaraciones o documentos de cualquiera
de las partes.” No cabe duda de que el unico caso en que se aceptan documentos con
posterioridad es aquel en que los panelistas directamente lo requieren, la voluntad de las

partes no interviene en forma alguna.

No obstante lo anterior, en muchas ocasiones las partes deciden enviar escritos
complementarios a los panelistas una vez que ya presentaron el Gnico escrito a que tienen
derecho conforme a la Politica uniforme y el Reglamento. A este respecto, la mayoria de los

panelistas han decidido no admitir tales documentos posteriores, aduciendo el espiritu

5 Para mayor extension respecto de este tema consultese el punto 5.10 referente a las resoluciones en el
Capitulo ITI de mismo trabajo.



practico, econémico y expedito del Procedimiento administrativo. Muchas veces en su

resolucion final incluso aclaran que no les dieron lectura.

Dado que la mayoria de las veces es el demandante el que decide ampliar su primer
escrito de demanda, en las escasas ocasiones en que s{ han permitido su recepcién y los
consideran para su valoracion, en aras de la equidad otorgan la oportunidad al demandado
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de a su vez dar contestacion a esos escritos subsiguientes.”

5.3. Presentacion de demanda de nueva cuenta sobre caso ya juzgado.

Un principio de derecho es que no se pueden volver a juzgar los mismos hechos
una vez que ya se ha dictado resoluciéon al respecto; al Procedimiento administrativo

también aplica este principio.

Muchas veces una sola persona registra varios dominios, lo cual provocaria varias
demandas en contra del mismo demandado; en estas ocasiones no se consideran satisfechos
los elementos como para considerarse que se trata de un segundo juzgamiento del mismo

Caso.

Para que en verdad se considere que una demanda involucra un caso ya juzgado
debe haber coincidencia en los tres elementos principales: mismo demandado, mismo
demandante y mismo dominio. La discusién central se aboca a cuando es valido que un
panelista acepte juzgar un caso que se le presenta si el demandado, el actor y el dominio son

los mismos elementos de un caso anteriot.

La Politica uniforme en su punto 4K es clara al indicar que en caso de
inconformidad con lo resuelto en el Procedimiento administrativo se puede recurrir a la

justicia de los tribunales nacionales, quienes volverfan a juzgar respecto del caso ya

5 Véanse casos OMPI D2000-0210 “juliaroberts.com”, D2000-0270 “htmlease.com” y D2000-0596
“sting.com” en arbiter.wipo.int/domains/index.html.



analizado por panelistas especializados, el problema se presenta cuando se desea que sea

otro Grupo de expertos bajo la misma Politica uniforme quien juzgue de nuevo.

Los panelistas que se han visto en la necesidad de emitir una opinion al respecto han
sido precavidos y muy especificos; sus dictimenes se inclinan por la regla general de que
NO esta permitido juzgar dos veces el mismo asunto, pero también han marcado las
excepciones y los casos en que si puede admitirse.”® Esta excepcion se refiere a la existencia

de hechos supervenientes o cambio en las circunstancias.

En el supuesto de que el actor no haya planteado bien su caso la primera vez que
intent6é una resolucién favorable conforme a la Politica uniforme y no la obtiene, no es
admisible que vuelva a presentar una demanda, ya que esto darfa lugar a una interminable
serie de demandas hasta que obtuviera el resultado deseado, dejando expuesto al titular del

dominio.

Para mayor claridad, un panelista hace la distinciéon entre los hechos que ya han
ocurrido antes de la primera ocasiéon que se recurrié al Procedimiento administrativo, y los
que surgen con posterioridad. En el caso del primer supuesto considera completamente
inadmisible dar la oportunidad al titular de la marca de volver a presentar su caso ante un
Grupo de expertos, por el contrario, en el segundo parece que si es justo y razonable, en
vista de que un cambio de circunstancias pueden modificar por completo la valoracion de

un panelista.

Como ejemplo podriamos plantear que el titular del dominio hacfa uso de buena fe
del mismo, por lo que a consideracion del Grupo de expertos se le permite conservar el
dominio, pero posteriormente este mismo titular decide hacer un uso de mala fe del
dominio y afecta los derechos del titular de la marca semejante o idéntica, en este caso si
podria volverse a presentar una demanda que involucrara al mismo demandado, mismo
demandante y mismo dominio, porque de otra manera los titulares de dominios, concientes

de que una vez obtenida una resolucién favorable se encontrarian protegidos

38 Véase caso OMPI D2000-1490 “creo.scitex.com” en atbiter.wipo.int/domains/index.html.



indefinidamente, lo que permitirfa conductas ilicitas y mermaria la efectividad de la Politica

uniforme y el Procedimiento administrativo que ampara.

Asi las cosas, como se desprende de todo lo anterior, no obstante que a través de la
resolucion de controversias efectuadas por los Grupos de expertos desde que entrd en vigor
la Politica uniforme se han sentado bases y principios generales que dan cierta luz al
momento de definir criterios en los Procedimientos administrativos en materia de nombres
de dominio, es indispensable atender a las particulares circunstancias de cada caso en

concreto a efecto de resolver con la mayor equidad y justicia posibles.



CONCLUSIONES

1. La naturaleza juridica de un nombre de dominio es la de un derecho personal cuyo origen
es el contrato de caracter civil celebrado entre el titular del dominio y la entidad

registradora.

2. Un nombre de dominio esta conformado por un conjunto de caracteres alfanuméricos
que identifican sitios o destinos ubicados dentro de la red de Internet y que involucra una
combinacién de elementos que le dan un caracter sui generis diverso al de cualquier otra
figura, fusionando una doble funcién: la de elemento técnico por un lado y la de

identificador por el otro.

3. Podemos afirmar que la ICANN efectivamente cumple con los mas importantes
objetivos y necesidades del sistema de nombres de dominio, proporcionando orden vy
reglamentacion adecuados a las necesidades que surgen incesantemente, constituyendo una

estructura estable que aporta seguridad y certeza a sus usuarios.

4. Se considera que la ICANN debe mantenerse como un organismo privado en atenciéon a
la inevitable politizacién que sufren los organismos publicos internacionales, misma que
entorpece su funcionamiento una vez que los gobiernos intervienen en el manejo de algun
asunto y —contrario a lo perseguido- desvirtia el caracter democratico que se pretende

conservar.

5. La postura del presente trabajo sostiene que lo mas conveniente es mantener a la ICANN
en su caracter privado, pero impulsando junto con el apoyo de los gobiernos estatales el
mejoramiento de la regulacién y esquemas ya establecidos que han demostrado ser

efectivos.

6. Se concluye que el incremento de dominios superiores autorizados conlleva ventajas, sin
embargo, al aprobar tantos, se corre el riesgo de incurrir en un exceso de especializacion,

existiendo la posibilidad de que se genere confusion dentro de la red de Internet y provoque



que el usuario de Internet se extravie en medio de tan alto nimero de dominios similares

cuya unica diferencia sea el gTTLD

7. No es correcto que a través del sistema de nombres de dominio se reconozcan
situaciones que aun permanecen en discusién en otros foros a través de la creacién de
nuevos dominios, hecho que equivaldria a que la red de Internet manifestara una postura
respecto de un tema que aun no ha sido oficialmente definido, arriesgando su caracter

democratico y neutral.

8. La naturaleza juridica del Procedimiento derivado de la Politica Uniforme de Soluciéon de
Controversias es 1a de un mecanismo alternativo de solucién de controversias unico en su
tipo debido a las muy particulares caracteristicas en funcidon de los elementos objeto del
mismo que a su vez encuentra coincidencias en figuras actualmente existentes como son el

arbitraje y la conocida como “Determinacién de experto”.

9. La principal ventaja de este procedimiento administrativo que la Politica prevé consiste
en que proporciona una manera mas rapida y econémica de solucionar controversias
relacionadas con el registro y utilizaciéon de un nombre de dominio de Internet que la

proporcionada por las acciones judiciales.

10. El mayor mérito del mecanismo de solucién de controversias en materia de nombres de
dominio es el permitir la existencia de una reglamentaciéon que se mantiene a la vanguardia

de los problemas que surgen debido al avance acelerado de la tecnologfa.

11. Actualmente en México la estructura legal nacional no es capaz de dar una solucion
efectiva a las controversias en materia de nombres de dominio en razon de la falta de

reglamentacion al respecto y de la naturaleza de los conflictos.

12. A pesar de que en México existiera una legislaciéon adecuada para resolver controversias

en materia de nombres de dominio, sigue siendo mas conveniente y efectivo el recurrir al



Procedimiento administrativo especial establecido en la Politica Uniforme de Solucién de

controversias en materia de nombres de dominio para este fin.

13. Por la naturaleza privada de los contratos mediante los cuales se adquiere la titularidad
de un nombre de dominio es completamente valida la obligatoriedad para el solicitante del
registro de dominio de declarar que se sometera al procedimiento administrativo especial

conforme a la Politica uniforme en caso de que un titular de marca lo inicie en su contra.

14. La Politica Uniforme no soélo se refiere a conductas activas para determinar que un
dominio se usa de mala fe, sino que la inactividad o detentacion pasiva de los dominios

también son indicadores de mala fe.

15. Es importante que se modifique la Politica Uniforme para incluir expresamente la
ampliacion de la proteccion relativa a otros signos distintivos diversos a las marcas en razon
de que en la practica ya se efectian estas conductas pero tnicamente de modo extraoficial a
criterio de los panelistas como es el caso de los nombres de personas famosas, de

indicadores geograficos o de denominaciones de origen.

16. Se propone que para el efecto de que la Politica uniforme cumpla efectivamente con su
objetivo, debe incluirse expresamente la posibilidad de que el titular de una marca inicie de
nueva cuenta un procedimiento administrativo en contra de un mismo nombre de dominio

en varias ocasiones en caso de que exista un cambio de circunstancias en el uso del mismo.

17. Se considera que a fin de respetar los principios basicos del debido proceso, es necesario
modificar la Politica Uniforme a efecto de adicionar una segunda instancia al procedimiento
administrativo especial a cuyo cargo se encuentre un 6rgano necesariamente colegiado,
mismo que debe estar conformado por expertos distintos a aquéllos que emitieron la

resolucion sujeta a revision.

18. Se concluye que la Politica uniforme de soluciéon de controversias en materia de

nombres de dominio ha demostrado ser un mecanismo extremadamente eficaz que ha



logrado cumplir con los objetivos para los que fue creado de una manera oportuna y
conveniente que consigue satisfacer las necesidades que la agilidad de un sistema como es la

red de Internet exige.



GLOSARIO

Acuerdo de registro.- El acuerdo entre el registrador y el aspirante a ser titular del nombre

de dominio a efecto de que este ultimo lo obtenga.

Agencia Gubernamental de Proyectos de Investigacion.- conocida por sus siglas en
inglés como “A.R.P.A” (Advanced Research Projects Ageney); organismo bajo el control del
Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América cuya misiéon era desarrollar
un sistema militar de comunicaciones en red disefiado especificamente para interconectar
computadores en forma descentralizada que pudieran continuar operando aun en el caso de
que alguno o varios de sus puertos de comunicaciones fueran destruidos durante un ataque

enemigo.

ccTLD.- Sus siglas se generan del inglés country codes Top Level Domains; son dominios de
nivel superior determinados por criterios geograficos y que constituyen los dominios
genéricos internacionales correspondientes a codigos de paises que se forman por dos letras

de acuerdo a la norma ISO 3166, por ejemplo, “mx” para México.

Chat, teleconferencia y videoconferencia. Son servicios de conversacion en linea por
medio de los cuales se puede ver en la pantalla lo que otros usuarios escriben en el
momento, comunicandose en tiempo real. Nuevas tecnologias permiten conversar con
otros usuarios no tan sélo escribiendo en la pantalla, sino también hablando por un
micréfono y escuchando la voz por las bocinas de la computadora. Del mismo modo, con

modernas camaras que se integran a la computadora, se puede ver al interlocutor.

Ciberocupacion.- Término utilizado para describir el registro abusivo, deliberado y de
mala fe de un nombre de dominio en violacién a los derechos de marcas de productos y de

servicios.



Correo electronico.- es un servicio de red para permitir a los usuarios enviar y recibir
mensajes mediante sistemas de comunicacioén electrénicos.. Por medio de mensajes de

correo electrénico se puede enviar, no solamente texto, sino todo tipo de documentos.

Demandado.- El titular del registro de un nombre de dominio contra el cual se ha iniciado

una actuacion en relacion con una demanda.

Demandante.- La parte que presente una demanda relativa al registro de un nombre de

dominio.

Grupo de expertos.- Es aquél nombrado por un proveedor para resolver una demanda

relativa a un registro de nombre de dominio.

Grupos de discusion o newsgroups.- Son foros en linea, donde cada cual puede exponer
su opinién, comentar lo que otro ya ha escrito o plantear temas nuevos. Por lo general, la
informacién publicada en estos foros permanece visible por varios dias, garantizando una

amplia participacion de las personas sin necesidad de horarios comunes.

gTLD.- Sus siglas provienen del inglés generic Top Level Domains, es decir "dominios
genéricos de primer nivel"; asi es como se denomina al nivel mas alto de la ruta del Sistema
de nombres de dominio. Son los nombres de dominio superiores conocidos como
“dominios de nivel superior” divididos por criterios de actividad a la que se refieren, por
ejemplo .com, .int, .net, entre otros, y cuya ubicacién es hasta la extrema derecha de un
nombre de dominio.

Hostigamiento al buen uso del nombre de dominio.- También conocido por secuestro
a la inversa del nombre de dominio, consistente en la utilizacién de mala fe de la Politica a

fin de intentar privar del nombre de dominio al titular de un nombre de dominio registrado.

INN.- conocidos en inglés como International Nonproprietary Names cuya traduccion al
espafol equivale a Nombres internacionales no sujetos a apropiacion; es un nombre unico

usado para identificar una sustancia farmacéutica o su ingrediente activo El sistema de los



INN inici6 a operar en 1953 con el fin de establecer una clase de identificadores que no
fueran susceptibles de apropiacion y estuvieran totalmente disponibles para el uso publico a

cargo de la Organizacién Mundial de la Salud.

Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Se traduce al espafiol como la
Autoridad de Internet para Numeros Asignados. Es una corporaciéon supeditada a la
ICANN sin fines de lucro responsable de asignar las direcciones numéricas de Protocolo de
Internet (IP), nombres de dominio y de las funciones de administraciéon del Sistema de
nombres de dominio constituida bajo las leyes del estado de California, EUA en funciones a

partir del 6 de noviembre de 1998

Internet Corporation for Asigned Names and Numbers (ICANN). Se traduce como
Corporacion de Asignaciéon de Nombres y Numeros de Internet. Es una organizacion
privada en funciones desde noviembre de 1998 sin fines de lucro, responsable de asignar
direcciones numéricas de Protocolo de Internet (IP), nombres de dominio y de las

funciones de administracién y organizacion del Sistema de nombres de dominio.

Internet. Es la abreviatura de Inferconnected Networks, es decir, redes interconectadas, o red
de redes. Es una red mundial de computadoras interconectadas con un conjunto de

protocolos que aparece por primera vez en 1969.

La telarafia mundial o World Wide Web.- Conocido como www por sus siglas en inglés),
el World Wide Web es un sistema que permite compartir y encontrar datos en Internet,
manejando todo por medio de “sitios” de Internet. Es el servicio mas popular del Internet
ya que plantea la disponibilidad en linea de millones de paginas informativas sobre los mas

diversos topicos en numerosos idiomas.

Libro blanco.- Declaraciéon hecha por el Departamento de Comercio de los Estados
Unidos de América en 1998 acerca de la politica sobre la administraciéon y direcciones de
Internet mediante la cual se reiteraba la idea de crear una nueva empresa privada, sin fines

de lucro, responsable de coordinar las funciones especificas del DNS en beneficio de



Internet en su conjunto y de sus usuarios. Dicho Libro Blanco dio lugar a la creaciéon de la

ICANN.

Libro verde.- Fue una propuesta del Gobierno de los EE.UU. para el control y desarrollo
de Internet que present6 para debate varias medidas relativas a la gestion de DNS, incluida
la creacion, por el sector privado, de una nueva entidad con sede en los Estados Unidos de

América y administrada por un Consejo de Administracion mundial y funcional.

Listas de correo.- Constituyen un uso especial del correo electrénico que permite la
distribucién masiva de informacién entre multiples usuarios de Internet en simultaneo. En
una lista de correo se escribe un mensaje a la direccion de la lista el cual llega masivamente a

todas las personas inscritas en la lista.

Miembro del grupo de expertos.- El individuo nombrado por un proveedor para formar

parte de un Grupo de expertos.

Network Information Center (NIC por sus siglas en inglés).- Es el contacto
administrativo de la ICANN en cada pais para la obtencion de los registros de nombres de
dominio, mismo que se encarga de administrar los dominios de nivel superior
correspondiente a codigos de paises. El contacto en México es llamado Network Information

Center de México conocida como NIC-México por sus siglas en inglés.

Network Solutions Inc (NSI).- Empresa que fue constituida conforme a las leyes de los
Estados Unidos de América que se dedicé a administrar exclusivamente el sistema de
registro de nombres de dominio a partir de 1993 conforme a un contrato establecido con la
Fundacién Nacional de la Ciencia de Estados Unidos, y cuya vigencia expiré en 1998
cuando fue adquirida por la compafifa [7eriSign, misma que actualmente opera los gTLDs

com, .net y .org.

Nombre de dominio. Es la direcciéon facilmente comprensible para el usuario de un

ordenador en forma facil de recordar o de identificar; se le define como una “direccién”



porque guia, encamina o dirige hacia un determinado destino, en este caso, hacia el sitio de
Internet relacionado con ese nombre de dominio. Es una forma simple de direcciéon de
Internet formado por un conjunto de caracteres, como pueden ser letras, nimeros, guiones,

etcétera.

Parte.- De conformidad con el Reglamento de la Politica uniforme de soluciéon de

controversias en materia de nombres de dominio, el demandante o demandado.

Politica uniforme de solucién de controversias en materia de nombres de dominio.-
Cuerpo reglamentario que establece el marco juridico para la solucién de disputas
existentes entre el titular de un nombre de dominio y un tercero, por el registro y utilizacion
abusivos de un nombre de dominio de Internet en los dominios de nivel superior, asi como

en los ccTLD que han adoptado la Politica de forma voluntaria.

Procedimiento administrativo especial.- Es el procedimiento alternativo de solucion de
controversias establecido en la Politica uniforme de solucién de controversias en materia de
nombres de dominio abocado a resolver de manera vinculante las controversias suscitadas
entre titulares de marcas y titulares de nombres de dominio supuestamente registrados de

mala fe.

Proveedor.- El proveedor de servicios de solucién de controversias aprobado por la

ICANN.

Registrador.- La entidad ante la que el demandado haya registrado el nombre de dominio

que sea objeto de una demanda.

Reglamento Adicional.- El Reglamento adoptado por el proveedor que administra un
procedimiento que complementa al Reglamento de la Politica uniforme de solucién de

controversias en matetia de nombres de dominio en la solucidon de controversias.



Reglamento de la Politica uniforme de solucién de controversias en materia de
nombres de dominio.- Cuerpo de reglas que establece las normas y otros requisitos
correspondientes a cada etapa del procedimiento administrativo para la soluciéon de
controversias complementando y ampliado el contenido de la Politica uniforme con la

finalidad de lograr su aplicacién de manera satisfactoria.

Sistema de Nombres de Dominio (mejor conocido como DNS por sus siglas en inglés).
El DNS es un complejo mecanismo que permite la traducciéon de los caracteres que
conforman los nombres de dominio a direcciones exclusivamente numéricas, conocidas

como direcciones de Protocolo de Internet (IP por sus siglas en inglés), y viceversa.

Solicitante.- Bajo los términos del Reglamento de la Politica uniforme de solucién de
controversias en materia de nombres de dominio, cualquier persona fisica o moral que inicia

la solicitud de un nombre de dominio a su nombre o por encargo de un tercero.

Transter Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), que en espafiol se puede
traducir como Protocolo de Control de Transferencia/Protocolo de Internet. Un protocolo
es un conjunto de reglas unificadoras establecidas entre dos dispositivos para permitir la
comunicaciéon entre ambos en virtud de que las configuraciones de computadoras que
intercambia informacién pueden proceder de una variedad de fabricantes y es probable que
tenga diferencias tanto en hardware como en software, asi para posibilitar la comunicacion
entre éstas es necesario un conjunto de reglas formales para su interaccion. A estas reglas se

les denominan protocolos.

El TCP / IP es el protocolo base de Internet que sitve para enlazar computadoras que

utilizan diferentes sistemas operativos.

Transferencia de archivos (FTP, File transfer protocol).- Los servidores FIP, son
depositos de archivos, donde se puede obtener copias de programas, documentos e

imagenes para experimentar por un tiempo limitado con los mismos.



WHOIS. Es el Sistema de Base de Datos utilizado para la consulta de nombres de dominio
y sus datos principales, un mecanismo para comprobar y verificar la titularidad de un

nombre de dominio.

World Wide Web. Su traduccion literal es “telarafia mundial”. Es un sistema de navegador
para extraer elementos de informacién llamados "documentos” o "paginas web". Esta es
parte de Internet, siendo la World Wide Web uno de los muchos servicios ofertados en la red

Internet. La Web es un sistema de informacién mucho mas reciente, desarrollado

inicialmente en 1989.



ANEXOS



POLITICA UNIFORME DE SOLUCION DE
CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE
DOMINIO

Politica aprobada el 26 de agosto de 1999
Documentos de ejecucion aprobados el 24 de octubre de 1999

Traduccion al espasiol de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual

1. Objetivo. La presente Politica uniforme de solucién de controversias en materia de
nombres de dominio (la “Politica”) ha sido aprobada por la Corporacion de Asignacion de
Nombres y Numeros de Internet (“ICANN?”), se incorpora mediante referencia en su
acuerdo de registro y establece las clausulas y condiciones en relacién con una controversia
que sutja entre usted y cualquier otra parte distinta a la nuestra (el registrador) sobre el
registro y utilizaciéon de un nombre de dominio de Internet registrado por usted. El
procedimiento establecido en virtud del parrafo 4 de la presente Politica se llevara a cabo de
conformidad con el Reglamento de la Politica uniforme de solucién de controversias en
matetia de nombres de dominio (el “Reglamento”), disponible en www.icann.org/udrp-
rules-240ct99.htm, y el Reglamento Adicional del proveedor del servicio de soluciéon de

controversias administrativas seleccionado.

2. Declaraciones. Mediante el acto de solicitar el registro de un nombre de dominio o la
conservacion o renovacion de un registro de nombre de dominio, usted declara y garantiza
al registrador que
a) las declaraciones que ha efectuado en su acuerdo de registro son completas y
exactas;
b) a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio no infringe ni viola de
otra manera los derechos de un tercero;
¢) no registra el nombre de dominio con fines ilicitos y
d) no utilizara a sabiendas el nombre de dominio para infringir cualquier legislacién o

reglamento aplicables.



A usted le correspondera determinar si su registro de nombre de dominio infringe o viola

los derechos de un tercero.

3. Cancelaciones, cesiones y cambios. El registrador cancelard, cedera o efectuara
cambios de otra manera en los registros de nombres de dominio habida cuenta de las

siguientes circunstancias:

a) a reserva de lo previsto en el parrafo 8, una vez recibidas instrucciones que usted o
su agente autorizado le envien por escrito o por medios electrénicos adecuados a fin
de que tome dichas medidas;

b) una vez recibida una orden procedente de un tribunal judicial o de arbitraje, en cada
jurisdiccién correspondiente, por la que se exija la adopcion de dichas medidas; y/o

¢) una vez recibida una resolucién de un grupo administrativo de expertos por la que
se exija la adopcién de dichas medidas en cualquier procedimiento administrativo en
el que usted sea parte y que haya sido llevado a cabo en virtud de la presente Politica
o de una version posterior de la presente Politica aprobada por la ICANN. (Véase el

parrafo 4.i) y k).

4. Procedimiento administrativo obligatorio.

El presente parrafo establece el tipo de controversias en las que usted debera someterse a
un procedimiento administrativo obligatorio. Este procedimiento se llevara a cabo ante uno
de los proveedores de servicios de solucién de controversias administrativas que figuran en

www.icann.org/udrp/approved-providers.htm (cada uno de ellos un “proveedor”).

a. Controversias aplicables. Usted estara obligado a someterse a un procedimiento
administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un “demandante”) sostenga ante el

proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que

1) usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear
confusion con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el

demandante tiene derechos; y



1i) usted no tiene derechos o intereses legitimos respecto del nombre de dominio; y
1if) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala

fe.

En el procedimiento administrativo, el demandante debera probar que estan presentes cada

uno de estos tres elementos.

b. Pruebas del registro y utilizacién de mala fe. A los fines del parrafo 4.a) iii), las
circunstancias siguientes, entre otras, constituiran la prueba del registro y utilizacion de mala
fe de un nombre de dominio, en caso de que el grupo de expertos constate que se hallan

presentes:

1) Circunstancias que indiquen que usted 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 demandante que es el titular de la
marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por
un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estin
relacionados directamente con el nombre de dominio; o

1i) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la
marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio
correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa
indole; o

1ii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de
perturbar la actividad comercial de un competidor; o

1v) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada
atraer, con animo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro
sitio en linea, creando la posibilidad de que exista confusién con la marca del
demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliacién o promocioén de su sitio
Web o de su sitio en linea o de un producto o servicio que figure en su sitio

Web o en su sitio en linea.



c. Como demostrar sus derechos y sus legitimos intereses sobre el nombre de
dominio al responder a una demanda. Cuando reciba una demanda, usted debera
remitirse al parrafo 5 del Reglamento al determinar la manera en que debera preparar su
escrito de contestacion. Cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, demostrara
sus derechos o sus legitimos intereses sobre el nombre de dominio a los fines del parrafo
4.a) ii) en caso de que el grupo de expertos considere que estan probadas teniendo en

cuenta la evaluacion que efectte de todas las pruebas presentadas:

1) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el
nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su
utilizacién, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaciéon con
una oferta de buena fe de productos o servicios; o

1i) usted (en calidad de particular, empresa u otra organizacién) ha sido conocido
corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido
derechos de marcas de productos o de servicios; o

1ii) usted hace un uso legitimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin
intenciéon de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empafiar el
buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestiéon con animo de

lucro.

d. Seleccion de proveedor. El demandante seleccionara al proveedor de entre los

aprobados por la ICANN transmitiendo la demanda a ese proveedor.

El proveedor seleccionado administrara el procedimiento, excepto en los casos de

acumulacion descritos en el parrafo 4.f).

e. Inicio del procedimiento y proceso, y nombramiento del Grupo administrativo de
expertos. El Reglamento establece el proceso para el inicio y la realizacion de un
procedimiento, asi como para el nombramiento del Grupo de expertos que resolvera la

controversia (el “Grupo administrativo de expertos”).



f. Acumulacién. En caso de existan numerosas controversias entre usted y el demandante,
tanto usted como el demandante podran solicitar la acumulacién de las controversias ante
un unico Grupo administrativo de expertos. Esta peticion se efectuara al primer Grupo
administrativo de expertos nombrado para entender en una controversia entre las partes.
Este Grupo administrativo de expertos podra acumular ante si dichas controversias
haciendo uso de sus facultades, siempre y cuando las controversias consolidadas se rijan por

la presente Politica o una version posterior de la presente Politica aprobada por la ICANN.

g. Tasas y honorarios. Todas las tasas que cobre un proveedor en relaciéon con cualquier
controversia ante un Grupo administrativo de expertos de conformidad con la presente
Politica seran pagadas por el demandante, excepto en los casos en que usted elija ampliar el
grupo administrativo de expertos de uno a tres miembros, tal y como prevé el parrafo
5.b)iv) del Reglamento, en cuyo caso las tasas se repartiran equitativamente entre usted y el

demandante.

h. Participacion del registrador en los procedimientos administrativos. El registrador
no participa ni participara en la administracion o realizaciéon de ningin procedimiento ante
un Grupo administrativo de expertos. Ademas, no tendra ninguna responsabilidad como

consecuencia de cualquier resolucién dictada por un Grupo administrativo de expertos.

i. Recursos juridicos. Los recursos disponibles para el demandante de conformidad con
cualquier procedimiento ante un Grupo administrativo de expertos se limitaran a exigir la
cancelacion del nombre de dominio que usted posee o la cesion al demandante del registro

de un nombre de dominio que usted posee.

j. Notificacién y publicacién. El proveedor notificara al registrador cualquier resolucion
adoptada por un Grupo administrativo de expertos respecto de un nombre de dominio que
usted haya registrado ante dicho registrador. Todas las resoluciones adoptadas en virtud de
la presente Politica se publicaran integramente en Internet, excepto cuando un Grupo
administrativo de expertos determine de manera excepcional que se corrijan partes de la

resolucion.



k. Disponibilidad de procedimientos judiciales. Los requisitos establecidos en el
parrafo 4 para el Procedimiento administrativo obligatorio no impediran que usted o el
demandante sometan la controversia a un tribunal competente a fin de obtener una
resolucion independiente antes de que se inicie dicho procedimiento o después de su
conclusion. St un Grupo administrativo de expertos decide que el registro de un nombre de
dominio que usted posee debe cancelarse o cederse, el registrador esperara diez (10) dias
habiles (por dias habiles se entenderan los dias vigentes en el lugar del domicilio de la
oficina principal del registrador) tras haber sido informado por el proveedor aplicable de la
resolucion del Grupo administrativo de expertos antes de ejecutar esa resolucion. A
continuacién, ejecutara la resolucién a no ser que haya recibido de usted, durante ese
periodo de diez (10) dias habiles, documentos oficiales (como la copia de una demanda,
sellada por el oficial del juzgado) que indiquen que usted ha iniciado una demanda judicial
contra el demandante en una jurisdiccion a la que se haya sometido el demandante en virtud
del parrafo 3.b)xiii) del Reglamento. (En general, esa jurisdiccion sera el domicilio de la
oficina principal del registrador o el que figura a su nombre en la base de datos “Whois”.

Véanse los parrafos 1 y 3.b)xiii) del Reglamento sobre los pormenores).

Si el registrador recibe dichos documentos en un plazo de diez (10) dias habiles, no
ejecutara la resolucion del Grupo administrativo de expertos ni adoptara ninguna medida
hasta que haya recibido 1) pruebas satisfactorias de que se ha producido una solucién entre
las partes; ii) pruebas satisfactorias de que su demanda judicial ha sido rechazada o retirada
o iii) una copia de una orden dictada por dicho tribunal por la que se rechaza su demanda o

se ordena que usted no tiene derecho a continuar utilizando el nombre de dominio.

5. Otro tipo de controversias y litigios. L.as demas controversias entre usted y cualquier
otra parte distinta a la del registrador relativas al registro de un nombre de dominio que no
se realicen en virtud de las disposiciones del parrafo 4 para el Procedimiento administrativo
obligatorio se resolveran entre usted y dicha parte mediante una accién ante los tribunales,
arbitraje u otro procedimiento que pueda

estar disponible.



6. Participacion del registrador en las controversias. El registrador no participara de
ninguna manera en cualquier controversia que surja entre usted y otra parte distinta a la del
registrador relativa al registro y utilizacién de su nombre de dominio. Usted no nombrara al
registrador en calidad de parte ni lo incluira de otra manera en dicho procedimiento. En
caso de que el registrador sea nombrado en calidad de parte en dicho procedimiento, se
reserva el derecho a formular todas las defensas que considere apropiadas y a adoptar

cualquier otra medida necesaria para su defensa.

7. Mantenimiento de la condicién juridica. El registrador no cancelara, cedera, activara,
desactivara o cambiara de otra manera la condicién juridica de cualquier registro de nombre
de dominio en virtud de la presente Politica a excepcién de lo
previsto en el parrafo 3.
8. Cesiones durante una controversia.
a. Cesiones de un nombre de dominio a un nuevo titular. Usted no podra
ceder su registro de nombre de dominio a otro titular
1. durante un procedimiento administrativo pendiente iniciado de
conformidad con el parrafo 4 o durante un periodo de quince (15)
dfas habiles (por dias habiles se entenderan los dias vigentes en el
lugar del domicilio social principal del registrador) a partir de la
conclusion de dicho procedimiento; o
ii. durante un procedimiento judicial o arbitraje pendientes iniciados en
relaciéon con su nombre de dominio a no ser que la parte a la que se
ceda el registro del nombre de dominio acepte, por escrito, que la
resolucién del tribunal o del arbitro sea de caracter obligatorio. El
registrador se reserva el derecho a cancelar cualquier cesiéon de
registro de un nombre de dominio a otro titular que infrinja lo
establecido en el presente apartado.
b. Cambio de registradores. Usted no podra transmitir su registro de
nombre de dominio a otro registrador durante un procedimiento
administrativo pendiente iniciado de conformidad con el parrafo 4) durante

un periodo de quince (15) dfas habiles (por dias habiles se entenderan los



dias vigentes en el lugar del domicilio social principal del registrador) la
conclusion de dicho procedimiento. Usted podra ceder la administracién de
su registro de nombre de dominio a otro registrador durante una accién
judicial o arbitraje pendientes, si el nombre de dominio que usted haya
registrado ante el registrador sigue estando sujeto a los procedimientos
iniciados contra usted de conformidad con las clausulas de la presente
Politica. En caso de que usted transmita un registro de nombre de dominio
durante el periodo de resolucién de una accion judicial o arbitraje, dicha
controversia seguira estando sujeta a la politica sobre controversias en
materia de nombres de dominio establecida por el registrador desde el que

se haya transmitido el registro del nombre de dominio.

9. Modificaciones de la Politica. El registrador se reserva el derecho a modificar en
cualquier momento la presente Politica con permiso de la ICANN. El registrador publicara
la Politica revisada en <URL> al menos treinta (30) dias naturales antes de su entrada en
vigor. Salvo que ya se haya recurrido a la presente Politica mediante el sometimiento de una
demanda a un proveedor, en cuyo caso a usted se le aplicara la version de la Politica que
estaba en vigor en el momento en que se recurrié a ella hasta que finalice la controversia,
los cambios efectuados le vincularan con caracter obligatorio en cualquier controversia en
materia de registros de nombres de dominio, independientemente de que la controversia
haya surgido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del cambio, en dicha fecha o
con posterioridad a la misma. En caso de que usted se oponga a un cambio en la presente
Politica, su tnico recurso juridico consistira en cancelar su registro de nombre de dominio,
siempre y cuando no tenga derecho al reembolso de las tasas pagadas al registrador.
Asimismo, se le aplicara la Politica revisada hasta que cancele su registro de nombre de

dominio.



REGLAMENTO DE LA POLITICA UNIFORME DE
SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE
NOMBRES DE DOMINIO

Politica aprobada el 26 de agosto de 1999

1. Definiciones

En el presente Reglamento:

Se entendera por demandante la parte que presente una demanda relativa al registro de un

nombre de dominio.

Se entendera por ICANN la Corporaciéon de Asignacion de Nombres y Numeros de

Internet.

Se entendera por jurisdiccion del registrador o de la otra parte la competencia judicial

en

a) la oficina principal del registrador (siempre y cuando el titular del nombre de dominio
en su acuerdo de registro se haya sometido a esa jurisdiccion para la determinacion de
controversias relativas a la utilizacién del nombre de dominio o derivadas de la misma),
o

b) el domicilio del titular del nombre de dominio que figura en el registro del nombre de
dominio contenido en la base de datos “Whois” del registrador en el momento en que
se haya presentado la demanda al proveedor.

Se entendera por Grupo de expertos el Grupo administrativo de expertos nombrado por

un proveedor para resolver una demanda relativa a un registro de nombre de dominio.

Se entendera por miembro del grupo de expertos el individuo nombrado por un

proveedor para formar parte de un grupo de expertos.

Se entendera por parte al demandante o al demandado.

Se entendera por Politica la Politica uniforme de soluciéon de controversias en materia de

nombres de dominio incorporada mediante referencia y hecha parte del acuerdo de registro.



Se entendera por proveedor el proveedor de servicios de solucién de controversias
aprobado por la ICANN. Una lista de dichos proveedores figura en
www.icann.org/udrp/approved-providers.htm.

Se entendera por registrador la entidad ante la que el demandado haya registrado el
nombre de dominio que sea objeto de la demanda.

Se entendera por acuerdo de registro el acuerdo entre el registrador y el titular del nombre
de dominio.

Se entendera por demandado el titular del registro de un nombre de dominio contra el cual
se ha iniciado una actuacion en relacién con una demanda.

Se entendera por hostigamiento al buen uso del nombre de dominio (también
conocido por secuestro a la inversa del nombre de dominio) la utilizacién de mala fe de la
Politica a fin de intentar privar del nombre de dominio al titular de un nombre de dominio
registrado.

Se entendera por Reglamento Adicional el Reglamento adoptado por el proveedor que
administra un procedimiento que complementa el presente Reglamento. El Reglamento
Adicional no sera incompatible con la politica o el presente Reglamento y abarcara
cuestiones como las tasas, las limitaciones y directrices en materia de palabras y de paginas,
la forma de comunicacién con el proveedor y el grupo de expertos y la forma de

presentacion de las portadas.

2. Comunicaciones

a) Cuando se transmita una demanda al demandado, serd responsabilidad del proveedor
emplear los medios razonablemente disponibles que se estimen necesarios para lograr
que se notifique realmente al demandado. Satisfara esta responsabilidad la notificacion

efectiva, o el empleo de las siguientes medidas para lograrla:

i) el envio de la demanda a todas las direcciones de correo o de telefacsimil:
A) que figuren en los datos de registro del nombre de dominio en la base de
datos “Whois” del registrador correspondientes al titular del nombre de

dominio registrado, al contacto técnico y al contacto administrativo y B)



suministradas por el registrador al proveedor para el contacto de cobranza

del registro; y

ii) el envio de la demanda en forma electronica (incluidos los anexos en la
medida en que estén disponibles en esa forma) por correo electrénico a: A)
las direcciones de correo electrénico para los contactos técnico,
administrativo y de cobranza; B) postmaster@<el nombre de dominio
objeto de la demanda>; y C) si el nombre de dominio (o “www.” seguido
del nombre de dominio) se convierte en un sitio Web activo (distinto de un
sitio genérico que el proveedor concluye que estd mantenido por un
registrador o por un proveedor de servicios de Internet destinado al
almacenamiento de nombres de dominio registrados por multiples titulares
de nombres de dominio), a cualquier direcciéon de correo electrénico o a

cualquier enlace de correo electrénico que figure en ese sitio Web; y

iii) el envio de la demanda a cualquier direccién que el demandante haya
notificado al proveedor en calidad de preferente y, en la medida en que sea
posible, a las demas direcciones suministradas por el demandante al

proveedor en virtud del parrafo 3.b)v).

b) A reserva de lo establecido en el parrafo 2.a), cualquier comunicacién escrita al
demandante o al demandado prevista en el presente Reglamento se efectuara por los
medios preferidos declarados por el demandante o el demandado, respectivamente

(véanse los parrafos 3.b) iii) y 5.b) iif), o cuando no exista dicha declaracion

i) Mediante transmisiéon de telecopia o telefacsimil, con confirmacién de la

transmision; o

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 comunicacion 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 parrafo 11. Cuando sea
posible, las comunicaciones por correo electronico deberan enviarse en lenguaje
corriente.

e) Cualquier parte podra actualizar las seflas para ponerse en contacto con ella
notificandolo al proveedor y al registrador.

f) A reserva de lo previsto en el presente Reglamento o de la resoluciéon 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 confirmacién de la transmision; o

ii) si se han transmitido por correo ordinario o urgente, en la fecha marcada
en el resguardo; o

iii) si se han transmitido por medio de Internet, en la fecha en que se haya
transmitido la comunicaciéon, 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 efecta una
comunicaciéon comenzaran a contar a partir de la fecha mas temprana en que se estime
que se ha efectuado la comunicacién de conformidad con el parrafo 2.f).

h) Se enviara copia de cualquier comunicacién efectuada

i) por un Grupo de expertos a cualquier parte, al proveedor y a la otra parte;

ii) por el proveedor a cualquier parte, a la otra parte; y



iii) por una parte, a la otra parte, al Grupo de expertos y al proveedor, segin

sea el caso.

i) Sera responsabilidad de quien envie la comunicacién conservar el registro del hecho y
de las circunstancias del envio, que estara disponible para su inspeccién por las partes
interesadas y a los fines de informacion.

j) En caso de que una parte que envia una comunicacion reciba la notificaciéon 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 notificaciéon. Otros procedimientos relativos a la comunicacién y cualquier respuesta

se efectuaran con arreglo a lo establecido por el grupo de expertos (o el proveedor).

3. La demanda

a) Toda persona o entidad podra iniciar un procedimiento administrativo presentando
una demanda a cualquier proveedor aprobado por la ICANN de conformidad con
la Politica y el presente Reglamento. (Debido a las limitaciones relacionadas con la
capacidad o por otras razones, cabe el caso de que un proveedor se encuentre
incapacitado para aceptar demandas en ciertas ocasiones. En ese caso, el proveedor
rechazara la presentacion de la demanda. La persona o entidad podra presentar la
demanda a otro proveedor.)

b) La demanda 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:

i) Solicitar que se someta la demanda para su resolucioén de conformidad con

la Politica y el presente Reglamento;

ii) Proporcionar el nombre, la direccion postal y de correo electronico, y los
numeros de teléfono y de telefacsimil del demandante, asi como de cualquier
representante autorizado para actuar en representacion del demandante en el

procedimiento administrativo;



iii) Especificar la forma preferida para efectuar las comunicaciones dirigidas
al demandante en el procedimiento administrativo (incluida la persona con
la que haya que ponerse en contacto, el medio y la informacion relativa a la
direccién) para el A) material estrictamente electronico y B) material en el

que se incluyan copias impresas;

iv) designar si el demandante opta por que la controversia sea resuelta por
un Grupo de expertos compuesto de un tunico miembro o de tres miembros
y, en caso de que el demandante 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 las sefias para
ponerse en contacto con ellos (estos candidatos podran seleccionarse a partir
de cualquier lista de expertos de cualquier proveedor aprobado por la

ICANN);

v) proporcionar el nombre del demandado (titular del nombre de dominio) y
toda la informaciéon (incluida cualquier direcciéon postal y de correo
electrénico, asi como los numeros de teléfono y telefacsimil) conocida por el
demandante sobre la manera de ponerse en contacto con el demandado o
cualquier representante del demandado, incluida la informacién que se base
en relaciones anteriores a la demanda que permita establecer contacto con
los mismos, lo suficientemente detallada para permitir que el proveedor

envie la demanda tal y como se describe en el parrafo 2.a);

vi) especificar el nombre o nombres de dominio que sean objeto de la

demanda;

vii) identificar al registrador o registradores ante el que se haya registrado el
nombre o nombres de dominio en el momento en que se haya presentado la

demanda;



viii) especificar la marca o marcas de productos o de servicios en la que se
base la demanda vy, respecto de cada marca, describir los productos o
servicios, si los hubiere, con los que se utiliza la marca (el demandante
también podra describir por separado otros productos y servicios con los
que, en el momento en que se presenta la demanda, tiene intenciéon de

utilizar la marca en el futuro.);

ix) describir, de conformidad con la Politica, los motivos sobre los que se

basa la demanda, incluidos, en particular,

1) la manera en que el nombre o nombres de dominio son idénticos
o parecidos hasta el punto de crear confusion respecto de una marca
de productos o de servicios sobre la que el demandante posee
derechos;

2) los motivos por los que deberia considerarse que el demandado
(titular del nombre de dominio) no posee derechos o intereses
legitimos respecto del nombre o nombres de dominio objeto de la
demanda; y

3) los motivos por los que deberia considerarse que el nombre o
nombres de dominio han sido registrados y utilizados de mala fe. (En
la descripcién se deberan examinar, en cuanto a los elementos 2) y 3)
cualquier aspecto de los parrafos 4.b) y 4.c) de la Politica que sean
aplicables. La descripciéon debera satisfacer cualquier limite de
palabras o de paginas establecido en el Reglamento Adicional del

proveedor.);

x) especificar, de conformidad con la politica, los recursos juridicos que se
pretende obtener;

xi) identificar cualquier otro procedimiento juridico que se haya comenzado
o terminado en relaciéon con el nombre o nombres de dominio objeto de la

demanda;



xii) declarar que ha sido enviada o transmitida al demandado (titular del
nombre de dominio), de conformidad con el parrafo 2.b), una copia de la
demanda, junto con la portada, tal y como prescribe el Reglamento
Adicional del proveedor;

xiii) declarar que el demandante se sometera, respecto de cualquier recurso a
la resoluciéon que se tome en el procedimiento administrativo de cancelar o
ceder el nombre de dominio, a los tribunales competentes;

xiv) concluir con la declaracién siguiente seguida de la firma del demandante
o su representante autorizado: “El demandante acepta que las demandas que
plantea y los recursos juridicos que solicita en relacion con el registro del
nombtre de dominio, la controversia o la solucion de la controversia
afectaran unicamente al titular del nombre de dominio y exime de los
mismos a) al proveedor de solucién de controversias y a los miembros del
grupo de expertos, excepto en caso de infracciéon deliberada, b) al
registrador, ¢) al administrador del registro y d) a la Corporaciéon de
Asignaciéon de Nombres y Numeros de Internet, asi como a sus directores,
funcionarios, empleados y agentes.

El demandante certifica que la informacién contenida en la presente
demanda es, a su leal saber y entender, completa y exacta, que la presente
demanda no se presenta con ningin motivo inadecuado, como el de crear
obstaculos, y que las afirmaciones efectuadas en la presente demanda 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

xv) adjuntar todo tipo de pruebas documentales incluida una copia de la
Politica aplicable al nombre o nombres de dominio objeto de la controversia
y cualquier registro de marca de productos o de servicios sobre las que se

base la demanda, junto con una enumeracién de esos documentos.



c) La demanda podra abarcar mas de un nombre de dominio, siempre y cuando los

nombres de dominio hayan sido registrados por el mismo titular del nombre de

dominio.

4. Notificacion de la demanda

a)

b)

d)

El proveedor examinara la demanda a fin de determinar si cumple las disposiciones
de la Politica y del presente Reglamento y, en caso afirmativo, remitird la demanda
(unto con la portada explicativa prescrita por el Reglamento Adicional del
proveedor) al demandado, en la manera prescrita por el parrafo 2.a), en un plazo de
tres (3) dfas naturales a partir de la recepcion de las tasas que el demandante ha de
pagar de conformidad con el parrafo 19.

Si el proveedor determina que la demanda es defectuosa desde el punto de vista
administrativo, notificara inmediatamente al demandante y al demandado la
naturaleza de los defectos constatados. El demandante tendra cinco (5) dias
naturales para subsanar cualquier defecto, tras lo que se considerara retirado el
procedimiento administrativo, sin petjuicio de que el demandante someta una
demanda distinta.

La fecha de comienzo del procedimiento administrativo sera la fecha en la que el
proveedor completa sus responsabilidades en virtud del parrafo 2.a) en relaciéon con
el envio de la demanda al demandado.

El proveedor notificara inmediatamente al demandante, al demandado, a los
registradores interesados y a la ICANN la fecha de comienzo del procedimiento

administrativo.

5. Escrito de contestacion

a)

En un plazo de veinte (20) dias a partir de la fecha de comienzo del procedimiento

administrativo, el demandado sometera al proveedor un escrito de contestacion.



b) El escrito de contestacion se presentara en copia impresa y (excepto en la medida

en que no esté disponible en el caso de los anexos) en forma electrénica y en él se

debera:

i) responder especificamente a las declaraciones y alegaciones que figuran en
la demanda e incluir todas las razones por las que el demandado (titular del
nombre de dominio) debe conservar el registro y utilizacién del nombre de
dominio objeto de la controversia (esta parte del escrito de contestacion
debera satisfacer cualquier limitacion de palabras o de paginas establecida en
el Reglamento Adicional del proveedor);

ii) proporcionar el nombre, la direccién postal y de correo electrénico, y los
numeros de teléfono y de telefacsimil del demandado (titular del nombre de
dominio), asi como de cualquier representante autorizado para actuar en
representacion del demandado en el procedimiento administrativo;

iii) especificar la forma preferida para efectuar las comunicaciones dirigidas
al demandado en el procedimiento administrativo (incluida la persona con la
que haya que ponerse en contacto, el medio y la informacion relativa a la
direcciéon) para cada tipo de A) material estrictamente electrénico y B)
material en el que se incluyan copias impresas;

iv) si el demandante ha optado en la demanda por un Grupo de expertos
compuesto de un unico miembro (véase el parrafo 3.b)iv)), declarar si el
demandado opta en cambio por que la controversia sea resuelta por un
Grupo de expertos compuesto de tres miembros;

v) si el demandante o el demandado 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 sefias
para ponerse en contacto con los mismos (estos candidatos podran
seleccionarse a partir de cualquier lista de expertos de cualquier proveedor

aprobado por la ICANN);



<)

d)

vi) identificar cualquier otro procedimiento juridico que se haya comenzado
o terminado en relacién con cualquiera de los nombres de dominio objeto
de la demanda;

vii) declarar que ha sido enviada o transmitida al demandante una copia del
escrito de contestacion, de conformidad con el parrafo 2.b); y

viii) concluir con la declaracién siguiente seguida de la firma del demandado
o su representante autorizado: “El demandado certifica que la informacion
que figura en el presente escrito de contestaciéon es, a su leal saber y
entender, completa y exacta, que el presente escrito de contestacion no se
presenta con ningun motivo inadecuado, como el de crear obstaculos, y que
las afirmaciones efectuadas en el presente escrito de contestaciéon 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

ix) adjuntar todo tipo de pruebas documentales sobre las que se base el

escrito de contestacion, junto con una enumeracion de esos documentos.

Si el demandante ha optado por que la controversia sea resuelta por un Grupo de
expertos compuesto de un unico miembro y el demandado opta por un Grupo de
expertos compuesto de tres miembros, el demandado 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 contestacion al proveedor. En caso de que no se efectae
el pago exigido, un Grupo de expertos compuesto de un unico miembro resolvera la
controversia.

A peticion del demandado, el proveedor podra, en casos excepcionales, ampliar el
periodo de presentacion del escrito de contestacion. El periodo podra ampliarse
asimismo mediante estipulacion escrita de las partes, siempre y cuando el proveedor

la apruebe.



)

Si el demandado no presenta un escrito de contestacién, siempre y cuando no
existan circunstancias excepcionales, el Grupo de expertos resolvera la controversia

basandose en la demanda.

6. Nombramiento del Grupo de expertos y plazo de resolucion

a)

b)

d)

Todos los proveedores mantendran y publicaran una lista de miembros del Grupo
de expertos y sus antecedentes profesionales que estara a disposicién del publico.

Si el demandante y el demandado no han optado por un Grupo de expertos
compuesto de tres miembros (parrafos 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
contestacion 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 tnico miembro seran pagados en su
totalidad por el demandante.

Si el demandante o el demandado 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 parrafo 6.e). Los honorarios del Grupo de expertos
compuesto de tres miembros seran pagados en su totalidad por el demandante,
excepto cuando el demandado 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.

Salvo que ya haya optado por un Grupo de expertos compuesto de tres miembros,
el demandante sometera al proveedor, en un plazo de cinco (5) dias naturales para la
comunicacién de un escrito de contestacion en el que el demandado opte por un
Grupo de expertos compuesto de tres miembros, los nombres de tres candidatos
que puedan actuar en calidad de miembros del Grupo de expertos y las sefias para
ponerse en contacto con los mismos. Estos candidatos podran seleccionarse a partir

de cualquier lista de expertos de cualquier proveedor aprobado por la ICANN.



e) En caso de que el demandante o el demandado opten por un Grupo de expertos
compuesto de tres miembros, el proveedor procurara nombrar un miembro del
Grupo de expertos a partir de la lista de candidatos proporcionados por el
demandante y el demandado. En caso de que el proveedor sea incapaz de garantizar
en un plazo de cinco (5) dias naturales el nombramiento en condiciones habituales
de un miembro del Grupo de expertos a partir de la lista de candidatos de
cualquiera de las partes, efectuara ese 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 llegue a
un equilibrio razonable entre las preferencias de ambas partes, tal y como podran
sefialar 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 resoluciéon que haya

tomado sobre la controversia.

7. Imparcialidad e independencia

Todo miembro del Grupo de expertos sera imparcial e independiente y, antes de aceptar su
nombramiento, habra comunicado al proveedor toda circunstancia que pueda sembrar una
duda justificable sobre la imparcialidad o la independencia de dicho miembro. Si en algun
momento del procedimiento administrativo surgen nuevas circunstancias que puedan
sembrar una duda justificable sobre la imparcialidad o 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.



8. Comunicacion entre las partes y el Grupo de expertos

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.

9. Transmision del expediente al Grupo de expertos

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 dltimo miembro del Grupo, en el caso de un Grupo

de expertos compuesto de tres miembros.

10. Facultades generales del grupo de expertos

a)

b)

d)

El Grupo de expertos llevara a cabo el procedimiento administrativo en la forma
que estime apropiada de conformidad con la Politica y el presente Reglamento.

En todos los casos, el Grupo de expertos se asegurara de que las partes son tratadas
con igualdad y de que a cada parte se le ofrezca una ocasion justa para presentar su
caso.

El Grupo de expertos se asegurara de que el procedimiento administrativo se
efectia 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.

El Grupo de expertos determinara la admisibilidad, pertinencia, importancia
relativa y peso de las pruebas.

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 y el presente Reglamento.

11. Idioma del procedimiento

a)

A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el

acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo sera el idioma del



b)

acuerdo de registro, a reserva de la facultad del Grupo de expertos de tomar otra
resolucion, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

El Grupo de expertos podra exigir que los documentos presentados en idiomas
distintos al del idioma del procedimiento administrativo vayan acompanados de una

traduccion total o parcial al idioma del procedimiento administrativo.

12. Otras declaraciones

Ademas de la demanda y del escrito de contestacion, el Grupo de expertos, haciendo uso de

sus facultades, podra exigir otras declaraciones o documentos de cualquiera de las partes.

13. Vistas

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.

14. Incumplimiento

a)

b)

En caso de que una parte, sin que existan circunstancias excepcionales, no cumpla
con algunos de los plazos establecidos por el presente Reglamento o por el Grupo
de expertos, el Grupo de expertos podra dar curso a la demanda y adoptar una
resolucion.

Si una parte, sin que existan circunstancias excepcionales, incumple alguna
disposicion o exigencia del presente Reglamento o alguna demanda del Grupo de

expertos, este ultimo sacara las conclusiones que considere apropiadas.

15. Resolucion del grupo de expertos

a)

El Grupo de expertos resolvera la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y
los documentos presentados y de conformidad con la Politica, el presente

Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.



b)

Si no existen circunstancias excepcionales, el Grupo de expertos transmitira la
resolucion sobre la controversia al proveedor en un plazo de catorce (14) dfas a
partir de su nombramiento de conformidad con el parrafo 6.

En caso de que se trate de un Grupo de expertos compuesto de tres miembros, la
resolucion del grupo se tomara por mayoria.

La resolucién del Grupo de expertos figurara por escrito, en ella se proporcionaran
las razones sobre las que se basa, se indicara la fecha en la que se haya adoptado y se
identificaran los nombres de los miembros del Grupo de expertos.

Las resoluciones y las opiniones divergentes del Grupo de expertos cumplirin
normalmente las directrices relativas a la extensién establecidas en el Reglamento
Adicional del proveedor. Cualquier opinién divergente acompafiara a la resolucion
mayoritaria. Si el Grupo de expertos concluye que la controversia esta fuera del
ambito del parrafo 4.a) de la Politica, dejara constancia de ello. Si después de
considerar los documentos presentados, el Grupo de expertos concluye que la
demanda se ha presentado de mala fe, por ejemplo, en un intento por sustraer el
nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que se ha presentado
fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de
dominio, el Grupo de expertos declarara en su resolucién que la demanda se ha

presentado de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo.

16. Comunicacion de la resolucién a las partes

a)

b)

En un plazo de tres (3) dias naturales a partir de la recepcion de la resolucion del
Grupo de expertos, el proveedor comunicara el texto integro de la resolucion a cada
parte, a los registradores interesados y a la ICANN. Los registradores interesados
comunicaran inmediatamente a cada parte, al proveedor y a la ICANN la fecha de
ejecucion de la resolucion de conformidad con la Politica.

Salvo que el Grupo de expertos determine lo contrario (véase el parrafo 4.j) de la
Politica), el proveedor publicara la resolucion integra y la fecha de su ejecucion en
un sitio Web de acceso publico. En cualquier caso, se publicara la parte de cualquier
resolucion por la que se determine que una demanda ha sido presentada de mala fe

(véase el parrafo 15.¢) del presente Reglamento).



17. Retirada de la demanda por acuerdo entre las partes u otros motivos de

terminacion

a)

b)

Si las partes llegan a un acuerdo antes de que se adopte la resoluciéon del Grupo de
expertos, este ultimo terminara el procedimiento administrativo.

Si la continuacién del procedimiento administrativo es innecesaria o imposible por
cualquier motivo antes de que se adopte la resolucién del Grupo de expertos, este
ultimo terminara el procedimiento administrativo, a menos que una parte presente
motivos justificados de objeciéon dentro de un plazo determinado por el Grupo de

expertos.

18. Efecto de los procedimientos judiciales

a)

b)

En caso de que se inicien procedimientos judiciales antes o durante la resolucién de
un procedimiento administrativo respecto de una controversia en materia de
nombres de dominio que sea el 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 resolucion.

En caso de que una parte inicie procedimientos judiciales durante el periodo de
resolucién de un procedimiento administrativo respecto de una controversia en
materia de nombres de dominio que sea el objeto de la demanda, lo notificara

inmediatamente al Grupo de expertos y al proveedor. Véase el parrafo 8.

19. Tasas y honorarios

a)

b)

El demandante pagara al proveedor una tasa inicial fija, de conformidad con el
Reglamento Adicional del proveedor, dentro del plazo exigido y en la cantidad
establecida. El demandado que opte, en virtud del parrafo 5.b)iv), por que la
controversia sea resuelta por un Grupo de expertos compuesto de tres miembros,
en lugar de la opcién propuesta por el demandante de un grupo de expertos
compuesto de un solo miembro, pagara al proveedor la mitad de la tasa fija
correspondiente a un Grupo de expertos compuesto de tres miembros.

Véase el parrafo 5.c). En los demas casos, el demandante abonara todas las tasas del

proveedor, salvo las prescritas en el parrafo 19.d). Tras el nombramiento del Grupo



de expertos, el proveedor reembolsara la parte correspondiente, si la hubiere, de la
tasa inicial al demandante, tal y como esta previsto en el Reglamento Adicional del
proveedor.

c) El proveedor no tomara medida alguna respecto de la demanda hasta que haya
recibido del demandante la tasa inicial de conformidad con el parrafo 19.a).

d) Siel proveedor no ha recibido la tasa en un plazo de diez (10) dias naturales a partir
de la recepcion de la demanda, se considerara retirada la demanda y terminado el
procedimiento administrativo.

e) En circunstancias excepcionales, por ejemplo, en caso de que se celebre una vista, el
proveedor solicitara a las partes el pago de tasas adicionales, que se estableceran de

acuerdo con las partes y el grupo administrativo de expertos.

20. Exoneracion de la responsabilidad

Salvo en el caso de infraccién deliberada, ni el proveedor ni ningin miembro del Grupo de
expertos seran responsables ante una parte de cualquier acto u omisiéon en relaciéon con
cualquier procedimiento administrativo que se lleve a cabo en virtud del presente

Reglamento.

21. Modificaciones

La version del presente Reglamento que esté en vigor en el momento de la presentacion de
la demanda al proveedor se aplicara al procedimiento administrativo iniciado por la misma.
El presente Reglamento no podra ser modificado sin la aprobacion expresa por escrito de la

ICANN.
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