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INTRODUCCION

Actualmente - Internet es una de - las’ herramientas tecnoldgicas mas
importantes a nivel mundial, ya que se ha ,convértido en un eépacio donde se
puede encontrar todo tipo de informacion y que ademas ha alcanzado una
importante funcién como medio de comunicacién ‘toda vez que dia con dia
aumenta el numero de personas, entidades ‘gubernamentales e Instituciones
educativas que han visto en esta herramienta una forma de facilitar el trabajo y de
aumentar las fuentes de conocimiento.

Por otra parte, las empresas también han visto en Internet un importante
mercado para publicitar sus productos y realizar su venta via electrénica, lo cual
en varias ocasiones les ha generado importantes ganancias a nivel mundial; sin
embargo, no todo en Iinternet ha resultado como se esperaba, ya que ha sido esta
altima actividad la que ha traido los principales conflictos generados en la red,
debido a la creacidon de un mercado electrénico, que al igual que en el mundo
material, implica el manejo de grandes cantidades, productos, mercancias y
servicios, lo que trae consigo de forma inevitable la creacion de conflictos que en
tal sentido requieren del establecimiento de una amplia regulacidn sobre la
materia.

En tal contexto, uno de los conflictos mas importantes que se estan
derivando de este uso de Internet es el que se presenta entre los nombres de
dominio y las marcas registradas. Hoy en dia es comun referirse a una direccion
electronica como si se tratara de una marca con las funciones tipicas de distincion
que conlleva esta ultima, e incluso no es dificil encontrar que las personas
recuerden con mayor facilidad a un nombre de dominio que a una marca, o bien
que el nombre de una marca se registre como un nombre de dominio y viceversa,
pero, que pasa cuando los titutares de ambas figuras no coinciden en las mismas
personas?, la respuesta es que se empiezan a generar conflictos que involucran
sumas extraordinarias y que generalmente quedan fuera del ambito de regulacion
de un estado debido a lo novedoso de estos temas y al contexto global que implica
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Internet, lo que hace mas dificil encontrar soluciones practicas que puedan evitar
la creacion de las controversias.

Ante esta problematica tenemos que analizar qué se ha estado haciendo a

nivel mundial y nacional para resolver el problema que se nos presenta, qué se
puede hacer dentro de nuestra legislacion para evitar la proliferacion de estos

conflictos y sobre todo vale 1a pena preguntarse si debido a las funciones que se le
han dado en la actualidad a los nombres de dominio y al papel tan importante que
juegan en el comercio electrénico, es posible que se les reconozca en el ambito
juridico como otro signo distintivo que les permita a las empresas y demas
comerciantes el hacer uso del mismo para identificar sus productos y servicios
dentro de este mercado gigantesco y mundial que recibe el nombre de Internet, y
en su caso, qué proteccion podrian tener los titulares del mismo cuando en la
realidad se ha llegado a ver que en ocasiones hay nombres de dominio que
alcanzan mayor reconocimiento y valor pecuniario que muchas marcas
comerciales.

Para efectos de lo anterior, es necesario tener claro qué es un nombre de
dominio, cual es su naturaleza y funciones, asl como los derechos y obligaciones
que se generan para su titular y bajo dic‘h‘a, bérspectiva compararlo con las
marcas, para asi después estar en posibilidvad' de analizar los conflictos que se
presentan entre ambas figuras y poder sugerir medios de solucion.

Es por ello, que nos vemos en la tarea de intentar obtener respuestas a
todas las interrogantes planteadas, para con ello comprender. mejor la
problematica que se esta presentado a nivel mundial y poder dar opcione’s' que
nos permitan solucionar esta clase de conflictos a nivel nacional. Asimisfnb, en
esta tarea serd importante tomar en cuenta lo que se ha hecho en otros paises
tanto en el ambito legislativo como judicial para afrontar estos conflictos y asi
tomar decisiones que estén acordes con el contexto mundial que representa la
red.
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CAPITULO PRIMERO
CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LAS MARCAS

1. Concepto de marca.

La marca es uno de los signos distintivos mas significativos de la bropiedad
industrial, hoy en dia son millones de personas las que identifican un producto o

servicio a través de ella, pero no soélo eso ademas de servir como un identificador:.

de la mercancia la marca suele indicar la calidad del producto, su procedencia, su
funcién y en algunas ocasiones hasta el prestigio de quien produce el bien )
presta el servicio.

Es por ello y por el gran contacto que tienen. éstas ‘cqn_.e‘lr'p'ﬂbl‘i‘co

consumidor. que hoy en dia las marcas han alcanzado desde el puntd de vista -

comercial una gran trascendencia, ya que hasta desde. el ‘pUnto.de vista

patrimonial implican un activo muy importante para las empresas y comerciantes.’
En virtud de lo anterior, resulta de gran importancia conocer su"co’yn‘cepto,_

naturaleza y funciones, para asl comprender. por qué han alcanzado ‘tanta
importancia entre el piblico en general.

Entre las principales definiciones de marca encontramos Ia del ‘Doctor David
Rangel Medina que considera.a la marca’ como : '

industriales, comerciantes 'y prestadores de" serv:mos par
mercancias o servicios de los de sus c:ompetldores“1 )

Por otra parte, para Justo Nava Negrete la marca e€s "todo sngnor o med:o": )

material que permite a cua|qu1er persona fisica o juridica dlstlngmr Ios productos
que elabora o expende, asl como aquellas actividades conststentgs en’ sgrvncuos

' RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual. Editorial Me. Graw Hill, primera edicion, Mé.;dcu l‘)“)S.
pag. 62,
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de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer a la clientela y

después conservarla y aumentaria™?,

El tratadista Gabriel Martinez Medrano opina que "la marca constituye un
signo o medio que permite al empresario identificar sus productos y servicios, y
distinguirlos de otros productos y servicios iguales o similares ofrecidos por
terceros en el mercado. Decimos que la marca es un signo cuando resulta
susceptible de percepcion visual™,

El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, Genaro Gongora
Pimentel, sostiene que las marcas son " los signos utilizados por los industriales,
fabricantes o prestadores de servicios en las mercancias o establecimientos objeto
de su actividad, o en aquellos medios capaces de presentarlos graficamente, para
distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en
su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie"“

Desde el punto de vista legal se entiende por marca a todo signo visible que
distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en ei
mercado, segun la define el articulo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial,
ordenamiento que rige la materia.

2. Elementos de las Marcas.

La marca como signo distintivo estd compuesta por una serie de elementos
que le otorgan sus caracteristicas yrles permite - cumplir con sus funciones.
Algunos autores consideran que 1a marca se compone de tres elementos que a
saber son: "el signo, la relacion establecida entre el signo y los productos o

P NAVA NEGRETE Justo, Derechn de las Marcas, Editorial Pormia, México 1985, pag. 147

P MARTINEZ MEDRANO, Gabriel. Derocho de Marcas. Ediciones La Rocca, Buenas Aires Argentina,
2000, pag. 23

FINSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS DE LA UNAM, Diccionario Juridico Mexicano,
Porria, Tomo [ México, 1998, pig. 2079,




servicios que distingue, y el elemento psicolégico, que es la aprehensién que los

consumidores hacen, la unién entre el signo y los productos"®,

De estos tres elementos mencionados, podemos decir que el signo es el
simbolo o sefial que se utiliza para identificar o para indicar una cosa, en el caso
de las marcas, el signo va a identificar los servicios o productos que ampara,
pudiendo consistir como se mencionara mas adelante, en una denominacion, un
disefio o en una combinacion de ambas.

Por lo que respecta al segundo de los elementos, éste se refiere a la
conexién o correspondencia que se hace entre el signo empleado y‘Ios productos
o servicios. Asimismo, esta relaciéon se da genera(lmente con V!a aplicacion que se
hace del signo en las mercancias. que se: identificaran con el mismo en el
mercado. } e K

El elemento psicolégico de la marca se relaciona directamente con los
consumidores, ya que “"éste estd integrado por [as representaciones de la marca
en la mente del consumidor: el origen empresarial del producto vinculado por la
marca, las caracteristicas y el nivel de calidad del producto adoptado por la marca

y el good will o buena fama del producto portador de la marca"®.

Por lo anterior, este Gitimo elemento resulta de gran importancia para los
propietarios de las marcas, pues precisamente son estas ideas o impresiones que
produce la marca entre el plblico consumidor las que implicaran una aceptaciéon o
rechazo en el mercado de los productos o servicios que amparen con las mismas,
y por consiguiente, lo que les podra otorgar la distintividad de sus mercancias.

Y MARTINEZ MEDRANO, Gabricl. Op. Cit. pig. 28
" Ihidem, pig. 28.



3. Funciones de las marcas.
A) Funcidn de distincion:

Esta funcién también es llamada indicadora del origen empresarial y es sin
duda una de las principales funciones de las marcas y en buena manera indica su
proposito, pues la marca se usa para distinguir productos o servicios de otros de
su misma especie que existen en el mercado. "La funcién distintiva es la esencia
del sistema de marcas, ya que éstas distinguen una especie dentro de un

género"’,

Algunos autores apuntan que la distintividad que un signo posee para que
se convierta en marca tiene que presentarse tanto en un aspecto intrinseco como
en uno extrinseco. De esta forma la "distintividad intrinseca es la que permite
diferenciar la denominacion en funcién de marca, del nombre usual o designacion
necesaria de los productos que intenta distinguir®, es decir, con ella evitamos que
una denominacion que se pretenda usar como marca sea descriptiva de los bienes
o servicios que pretende amparar.

Por otro lado, la distintividad extrinseca "es la que diferencia a una marca
de los demas signos registrados o solicitados con anterioridad"g.

B) Funcién indicativa de calidad:

Esta funcion es también conocida”por otros autores como_funcién social e

implica que 1a marca sirve como garantia de las caracteristicas'y-de la calidad del -

producto que adquiere y que el fabridanté va a poder distinguir sus productos de
otros de la misma especie cumpliendo asi una funcion social.

7 Ibidem, pag. 30,
* Ibidem, pag. 31,
? tdem.
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Para Gabriel Medrano la marca forma parte de un contrato soéial que se
presenta entre el titular y los consumidores, en el cual el titular demuestra a través
de su marca a los compradores que su producto tiene una calidad especifica, de
tal manera que cada vez que se compra ese producto los consumidores sabran
que adquieren una determinada calidad, que no necesariamente indica que sea de
buena o mala calidad sino un simple pardmetro o estandar.

Fernandez Novoa sefala que "la marca proporciona informacién al
consumidor sobre la calidad relativamente constante del! producto o del servicio.
Esto es innegable en el plano socioecondmico: la marca es un signo que indica
una cierta calidad del producto o servicio en la realidad del mercado y sobre todo,

en las experiencias y vivencias de los consumidores™®,

C) Funcion publicitaria:

Los empresarios a través de la marca buscan crear un signo original y
creativo que atraiga a los consumidores a comprar los productos y servicios que
ofrecen y que amparan a través de su marca, cumpliendo asi con otra de las
funciones de la misma. En este sentido, sefala el doctor Rangel Medina que "la
propaganda no se refiere al industrial o comerciante, sino al producto mismo, que
si es de buena calidad y merece la aceptacién de los consumidores, sera
nuevamente solicitado por su marca, la cual, de este modo y por este concepto se
transforma en un valioso factor de difusién del articulo y consecuentemente de
atraccion y conservacion de la clientela"’.

Cabe comentar, que si bien es cierto 1a marca como un S|gno dlstlntlvo que-=-
puede resultar agradable al pablico por sus cualldades

plas en cuanto a forma,
disefio, palabras o ideas que evoque, para poder cumphr ade“ uadamente con la

funciéon publicitaria, debera de contar con el’ respaldo de que Ios productos o

" Ibidem, pag. 33

Y RANGEL MEDINA, I)a\nd Tratado e Devecho Marcario. Primera Edicion, Editorial Libros de México
S.AL Meéxico, 1960, pag. 17



servicios que ampare sean de una calidad adecuada, lo cual implicara que la
marca por si misma, alcance un mayor \(alor en el mercado. .

4. Clasificacidn de las mércas

Existen diversas clastrcacnones de as marcas, slendo la més conocnda la
que las clasifica, atendiendo a,Ia aracteristlcas accidentales de las mlsmas,

pudiendo ser:

a) Las Marcas pueden ser:-Nominativas ﬁguratlvas y mixtas.

Las marcas nommatlvas son aquellas que se componen exclusivamente de
una o mas palabras. Pueden consnst|r en: nombre proplo. geografico o comercial,
expresado bajo forma distintiva"!

A mayor abundamiento, podemos decir que una marca nominativa esta
compuesta por letras, palabras o numeros, y en éstas, “no hay que tomar en
cuenta la forma especial de las letras, sino el sonido de la palabra, el cual queda

protegido sin tener que tomar en cuenta en que caracteres viene escrito” 3,

Las marcas figurativas, también conocidas como gréficas, se forman por
medio de dibujos, disefios o figuras. “La marca figurativa se distihgue de la
nominativa porque funda toda su caracteristica en el sentido de la vista, sin' que
para nada concurra en ella el oldo; penetran entre el publico en cuanto ofrecen a
la vista materia de percepcion, grabandose en la mente por medio de la memoria

visual"'*,

Cabe hacer notar, que algunos autores suelen subdividir a las marcas
figurativas en puramente graficas y figurativas, entendiendo a las primeras como

Y Abiden, pag, 216.
"

Tdem,
" ldem
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aquellas que “no evocan ningln concepto en concreto (por ejemplo el logo de
Nike, llamado paloma o pipa)"'®. Mientras que las segundas” ademas del aspecto
grafico representan una figura concreta (por ejemplo la marca fragata representa
una embarcacidn, la marca Pengiliin, representa un pinglino etc.). Esta
diferenciacion tiene importancia a la hora del cotejo, ya que una marca puramente
grafica es mas fuerte, debido a que una marca figurativa no puede evitar que otra

marca graficamente distinta evoque el mismo concepto”'S,

Mixtas son aquellas marcas que combinan el elemento nominativo con
algin disefio o figura de manera que intenta llamar la atencion del publico de
forma oral y visual, en este sentido podemos decir que las “marcas mixtas pueden
resuitar de la combinacion de un vocablo o locucidon con una figura; también
pueden componerse combinando palabras y colores; igualmente los elementos de

la combinacién pueden ser a la vez nombre, figura y colores""’.

Esta clasificacion es la recoge la Ley de la Propiedad  Industrial al
mencionar en su articulo 89 que pueden constituir una marca los siguientes
signos: las denominaciones, figuras visibles y las formas tridimensionales, entre
otros. T )

b) Una segunda clasificacion se p‘ged‘e integrar atendiendo a las relaciones que

tienen las marcas con otras de su’misma especie, de esta manera podemos
hablar de marcas defensivas o protectoras, de reserva, ligadas y colectivas:

Marcas defensivas o protectoras son aquellas que se asemejan a otras ya
usadas © registradas en grado de confusion y que por lo tanto, los industriales o
comerciantes deciden registrar, por ser signos analogos que en un momento dado
podrian ser usados por terceras personas y asi afectar su grado de influencia en el
publico consumidor. Son llamadas protectoras o de defensa, pues.es esta la

M MARTINEZ MEDRANO. Op Cir. pag. 28,
* 1dem.
T RANGEL MEDINA, DAVID, Tratado de Derecho Marcario, pig. 218,

s st G
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finalidad que persiguen al proteger a una tercera marca que ya a obtenido un
grado de reconocimiento y distintividad en el mercado, aunque en el futuro las
defensivas o protectoras nunca sean usadas.

Marcas de reserva son aquellas que se registran con la finalidad de poderse
usar en un futuro por constituir una expectativa de obtener un grado de aceptacion
amplio en el mercado para distinguir determinados o productos y servicios y que
por lo tanto los interesados deciden registrar con el fin de que la misma no sea
aprovechada por ofra persona. En este scntido, afirma el maestro David Rangel
Medina que al igual que las protectoras o de defensa, son una especie de marcas
de obstruccién, aunque las marcas de reserva en nuestra opinion pretenden ser
usadas eventualmente.

Marcas ligadas son aquellas que "pertenecen a un mismo propietario, son
semejantes y amparan los mismo o similares productos o servicios"'8. Algunos
autores también las llaman en serie.

Marcas colectivas son aquellas registradas por asociaciones sociedades de
productores, fabricantes o comerciantes, para dlstlngmr Ios productos que ofrecen
de otros semejantes. Al respecto el maestro Rangel Medina  menciona que no
distinguen los articulos de un productor determlnado de aquellos de sus

competidores, fabricantes o. comercnantes de los mlsmos productos pero opone la
proteccion de una asociacion local
regiones™®

'en su’conjunto ‘contra los productos de otras

¢) Una’ tercera clasnfcaclon la naturaleza de los elementos que-las.

onsmuyen pudlendo ser marcas compuestas y. complejas o asomadas

" Ibidem, pag. 235.
" 1bidem, pag. 237.
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ya que generalmente estan formadas por la combinacion de palabras o figuras de
uso comun*?,

Mientras que la marca compleja o asociada es aquella que resulta de unir
varios elementos que de manera aislada son susceptibles de proteccion marcaria,
pudiendo ser la asociacion de diversas marcas del mismo titular la que forma a la
marca asociada.

d) Atendiendo al sujeto gue puede ser titular dc la marca, éstas pueden ser:
industriales, de comercio y de agricultura.

De esta forma, podemos decir que marca industrial es la que utiliza el
productor o fabricante para indicar al publico que un determinado producto ha sido
producido. por su empresa indicando con ella el origen de la fabricacion del
produkclo.

Marca de comercio es “el simbolo, signo o contraseiia que emplea:el
comerciante, expendedor o vendedor de articulos elaborados, sea cual fuesé su.
producto, para indicar no e! origen de su fabricacién, sino para senalar alos -
consumidores el buen crédito del establecimiento comercial que despacha ta|es'

mercancias"'.

Por ultimo, la marca de agncuhura como su nombre Io mdlca es |a que Ios

Igualmente esta clasificacién puede enten'denf'se recogida parcialmente por
la Ley de Propiedad la Industrial al mencionar en su articukj 87 lo siguiente:

2 tbidem, pd;. 242,
2 Ibidem, pag. 247.
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“Articulo 87. Los industriales, comerciantes y prestadores  de: serVicioé
podran hacer uso de marcas en la industria, en el comercid oen los servicios que
presten. Sin embargo el derecho a su uso exclusivo se’ obtnene medlante reg|stro '
en el instituto.”

e) Una de las clasificaciones mas comunes es Ia que dlstlngue a la marcas desde :
el punto de vista del objeto a dlstlngmr' pudlendo se marcas de’ roductos o
marcas de servicios. :

La marca de productos es aquella:que se utiliza: para’distinguir artjcu'los,
mercancias o cosas tangibles. : L

Mientras que la marca de servicios protege principalmente cosas intangibles
tales como realizacién de obras o labores y la forma empleada’ en su realizacion,
como los servicios de restaurantes.

Esta clasificacidn también puede ser inferida de la Ley de la Propiedad
Industrial, toda vez que al concebir a la figura de que se trata la define en su
articulo 88 como un signo visible que distingue productos o servicios de su misma
especie o clase en el mercado.

5. Naturaleza Juridica de las marcas

La naturaleza juridica de las marcas ha. sido explicada por varios autores,
quienes han formulado varias teorias' al ‘respecto, dentro  de -las - cuales
consideramos como las mas importantes las siguientes:— .=

a) Teoria del derecho de la propiedad. :

Esta teoria fue sostenida por los autores Renda, Blanc y Clemens que
aseguraban-que‘la marca “*es- la consecuencia.directa del derecho de propiedad
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existente sobre los objetos que se fabrican o se venden"??, es decir, para estos

autores la marca es una manifestacién de la propiedad.

Esta teoria sufrid algunas criticas toda vez que algunos autores apuntan
que la marca no es un accesorio del derecho de propiedad sobre una cosa, toda
vez que el uso de la marca no se transfiere conjuntamente con el producto que
protege.

a) Teoria de la propiedad intelectual.

Esta teoria es una de las mas conocidas y fue sostenida por el autor
Edmund Picard, quien sefiald6 que durante mucho tiempo se respetd la
clasificacion tradicional de los derechos que los distinguia en tres categorias:
personales, obligaciones y reales y que los derechos intelectuales se les
encuadraba dentro de los derechos reales. Sin embargo, con esta clasificacion se
generaban algunos inconvenientes, por lo que él agregd una clasificacion mas ala
tradicional para dar cabida a los derechos intelectuales y diferenciarlos de los ya
existentes.

Esta teoria, al igual que la anterior, recibié algunas criticas: Paul Roubier
menciona que el nombre de derechos intelectuales que Picard dio a esta clase de
derechos, resulta poco afortunado, y agrega que “"si bien es conveniente la
expresion de derechos intelectuales para designar los derechos de inventor o los
derechos de autor, no podra ser empleada sin provocar critica para el derecho

sobre la marca de fabrica o de comercio, o el nombre comercial"?

ya que la marca
no implica un trabajo intelectual, sino mas bien una ventaja para el industrial. o

comerciante que la aplica.

b) Teoria del derecho de personalidad.

* CASTREJON GARCIA, Eduardo Gabino. £l derecho marcario y la Propicdad Industrial, Editorial
Cardenas, México, 1999, pig. 84, i o
* 1bidem, pag. 93,




Esta teoria elaborada por Kholer, autor aleman, explica que las relaciones
entre la marca y su titular son relaciones de derecho personal. “Kholer defendio
esta tesis segtin la cual el derecho a la marca es un derecho de la personalidad,
como el derecho a la integridad personal, a la libertad, a la defensa‘del hombre,
etc. La marca, escribe Kholer, es un signo distintivo de la persona que fabrico la
mercancia y por lo tanto, la marca pertenece a la personalidad™?.

c) Teoria de los monopolios de derocho privado.

Para Roguin, “los monopglios, no son derechos absolutos, sino simples
compuestos de obligaciones ordinarias de no hacer. Estos derechos comprenden,
del lado pasivo, una obligacién de no imitacion y del lado activo, la facultad de
impedir esa imitacién. Asimismo, tampoco son derechos relativos, porque no
existen contra una o varias personas sino contra todos, Por estas razones
considera Roguin que en los derechos intelectuales e industriales no hay una
propiedad en el sentido usual del concepto, o que hay es un monopolio de

derecho privado”*.

En conclusion, de las teorias antes referidas se puede desprender que. la
marca no puede ser agrupada dentro de la categoria tradicional de los derechos
reales y personales, toda vez que el derecho a la marca no se ejerce sobre cosas
materiales sino que parte del intelecto de una persona y es diferenéiable,del
derecho de propiedad sobre las mercancias que distingue porque con la
transmisiéon de tales mercancias no se transmite el derecho a la marca. Asimismo,
tampoco podemos considerar que es un derecho que se desprende - de -1a--
personalidad, ya que si concibiéramos de esta forma a la marca, ésta no podria
ser oponible a terceros, ademas de que se dificultaria su cesion, asi. como el
hecho de que el titular de la marca fuera una empresa.

* Ibidem, pag. 94.
* Ibidem, pig. 104,
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En virtud de lo anterior, consideramos como las teorias mas acertadas las
de Picard y Roguin, toda vez que en cuanto la primera, es acertada en el sentido
de que la marca no pude ser encuadrada dentro de la clasificacion tradicional de
los derechos que hemos comentado, y en cuanto a la segunda, porque una vez
obtenido el derecho a usar una marca, éste se ejerce de manera exclusiva, a
manera de monopolio, que impide a otras personas que la puedan usar y realizar
la imitacion de la misma.

6. Principios de las marcas.
a) Prlncipio de territorialidad.

Este principio implica que una marca Unicamente es susceptible de
proteccion en el pais en el que se otorgd, “por consiguiente, la validez del registro
de la marca en lo que respecta a su duracion, derechos que confiere y

"26 se limita al territorio en el cual la marca fue concedida.

obligaciones

Cabe aclarar que existen algunas excepciones al principio de territorialidad, -
toda vez que bajo los convenios internacionales pueden otorgarse. ciertas
facilidades para tramitar en forma paralela o simultinea una misma marca en’
diversos paises, e incluso puede reconocerse que un signo dlstmtlvo goza de

proteccion en diferentes paises presentando una sola solicitud y no una p ) .,ada

pais, como es el caso de las marcas comunitarias de la Union Europea en onde
una marca que es reconocida en uno de los estados miembros de Ia unién tiene
validez y por lo tanto, es oponible en territorio de otros estados europeos"”

b) Principio de especialidad:

** RANGLEL MEDINA, David. Trarado de Derecho A\Imcarm pal, 63
" JALIFE DANER, Mauricio. dspectos Legales de las Marcas en México. Editorial Sista, 5% Edicién,
México, 2000, pig. 54.
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La especialidad implica que una marca no puede proteger a un nimero
indeterminado de productos o servicios, sino sélo alos productos o servicios para
los cuales ha sido solicitada, es decir, "la marca es especial en el sentido de que
s6lo se aplica a la categoria de producfos o servicios para los que ha sido
creada™®,

El principio de especialidad es recogido por la Ley de la Propiedad Industrial
al establecer en diversos articulos que la marca se registrard en relaciéon con
productos o servicios determinados (articulo 93), asi como que una vez cfectuado
el registro de una marca no podra aumentarse el nimero de productos o servicios
que protege, y que para proteger posteriormente el producto o servicio diverso con
una marca ya registrada, sera necesario obtener un nuevo registro (articulo 94).

Las categorias de los productos o servicios a los que deben sujetarse las
marcas, dividen a estas ultimas en 53 clases de acuerdo con los parametros
establecidos por el Arreglo de Niza y son aplicadas internacionalmente para lograr
unifermidad dentro de los distintos palses.

Este principio encuentra su excepcion en las liamadas “marcas notorias”, ya
que estas Ultimas “gozan de un trato privilegiado que les permite romper la rigidez
establecida por la clasificacion de mercanclias, de manera que ain traténdose de
articulos o servicios agrupados en categorias distintas a las que pertenecen los
productos amparados por la marca registrada, la proteccion de Ia marca notona se

extiende a las mercancias o servicios que formalmente corres onda
..29

otros

grupos de la clasificacion oficial

A este respecto cabe mencionar que la fraccion XV del articulo 90 de la Ley
de la Propiedad Industrial sefiala que una marca es notorlamente conocnda en
México cuando un sector determinado del ptuiblico o de los circulos cqmerclales del
pais, conoce la marca como consecuencia de las actividades cémekrciales

. " Ihidem, pag. 68.
" RANGLEL MEDINA, David. Derecho Inrelectal, pag. 71,
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desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa
marca en relacién con sus productos o servicios, asi como del conocimiento que
se tenga de la marca en e! territorio como consecuencia de la promocion o
publicidad de la misma, haciendo la aclaracion de que ademas de los requisitos
anteriores, es necesario que exista una resolucion del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial que declare que una marca se considera notoria®.

c) Principio atributivo.

Este principio implica que para obtener la propiedad sobre una marca debe
obtenerse previamente el registro, dando preeminencia a los aspectos registrales
sobre cualquier otra cuestion.

Por lo que respecta a nuestro pais, podemos mencionar que aun cuando la
Ley de la Propiedad Industrial menciona en su articulo 87 que el derecho exclusivo
al uso de una marca se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial, también se reconoce el uso de la marca sin registro
atribuyendo derechos al usuario de la misma, tal como lo establecen los articulos
92, fraccion | y 151 fraccion 1l que mencionan lo siguiente:

ARTICULO 92.- El registro de una marca no producira efecto alguno contra:

.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional ia misma marca u
otra semejante en grado de confusion, para los mismos o similares productos o
servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de
manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
registro o del primer uso declarado en ésta.

El tercero tendra derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres afios
siguientes al dia en que fue publicado

el registro, en cuyo caso debera tramitar y obtener previamente la declaracion de
nulidad de éste, y

ARTICULO 151.- El registro de una marca sera nulo cuando:

™ Articulo 90, fraccion XV de la Ley de la Propicdad Industrial.
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1l.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusion, a otra que haya sido
usada en el pais o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentacion de
la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos
o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior,
compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el pais o en el
extranjero, antes de la fecha de presentacion o, en su caso, de la fecha de primer
uso declarado por el que la registro;

7. Registro de las marcas.
A) Organo encargado del Registro.

Como se menciond con anterioridad, bajo la legislacién nacional el derecho
al uso exclusivo de una marca sélo se obtiene mediante su registro, por lo que es
importante sefialar que la autoridad encargada de realizar dicho registro es el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuya naturaleza es la de un érgano
descentralizado de la administracion publica federal, con personalidad juridica'y
patrimonio propio y teniendo la facultad de otorgar los registros de marcas de
conformidad con el articulo sexto, fraccion tercera de la Ley de la Propiedad
Industrial. R

Cabe comentar, que dicho Instituto es la autoridad admiyniétrativ.a encargada
de la aplicacion de la Ley de la Propiedad Industrial, y que para ejercer sus
atribuciones cuenta con-distintas unidades adminis)trativasrlés cuales se sefialan
en el articulo 5 de su Estatuto Organico y que sbon'ylas siguientes:

1. Junta de Gobierno.
2. Direcciones Generales Adjuntas de:"
a) Propiedad Industrial;
b) Servicios de Apoyo;
c) Coordinacic'm Qe Plarjtraracién E§tralégica:

3. Direcciones Divisionales de:



a) Patentes;
b) Marcas:
c) Proteccnén a Ia Propledad Intelectual;
d) AVSlstemas y Tecnologla dela Informacnén,
“e) }Prgchtén y Servncuos de Informacion Tecnoldgica; 7
f) :'Rérlarcrzi:;;esrIﬁiernécioﬁaleé; ‘ :
‘4., Oﬁcinéé Regionéles. '
5. 'Admir\iis'tracién.
6. Asuntos Juridicos.
7. Contraloria Interna.

Asimismo, es importante mencionar que en términos.del articulo 17 del
Estatuto Organico de dicho Instituto, compete a la Direccién DIVISIOnal de Marcas
otorgar o negar los registros de marcas que se tramiten de acuerdo con lo prevnsto
en las disposiciones aplicables, ast como mformar \ asesorar sobre el trémlte de

registro de las mismas, aplicando las dlsposmlones Iegales y admmlstratlvas
relacionadas con e! procedimiento de reglstro g = o

B) Procedimiento de obtencic‘)n' del reg tro.

El procedimiento para obtener el registro e.un _,m i

solicitud que se presenta ante el Instituto Mexlc o de la Propledad Industnal yen
la cual se deben asentar los siguientes datos

1. Nombre, nacionalidad y domlcmo del sohcutante

2. El signo distintivo de’la marca, menmonando si”es nominativa,
innominada, tridimensional o mixta,
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3. La fecha de prirher uso de la marca, la que no podra ser
modificada ulteriormente, o la mencion de que no se ha usado,
haciendo mencién expresa le ley que a falta de indicacion sobre
el uso de la misma, se presumira que ésta no se ha usado.

4. Los .productos o servicios a los que se aplicara la marca, de
conformidad con lo sefialado en los articulos 56 y 59 de!
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

5. La firma del titular o de la persona autorizada o facultada para
realizar el tramite, incluyendo su nombre y domicilio para oir y
recibir notificaciones.

Por otro lado, es trascendente comentar que el registro de la marca no es
gratuito, por lo que a dicha solicitud debera acompanarse el pago de las tarifas
correspondientes que haya aprobado el Instituto, asi como deberan adjuntarse
ejemplares de la marca a registrar y en su caso, el poder que acredite la
personalidad del apoderado, en caso de que la marca haya sido solicitada por
conducto de un representante, cuyos datos en todo caso deberan hacerse constar
en la misma solicitud de registro.

Asimismo, para el caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o
mas personas, también debera acompaiiarse a la solicitud un convenio que hayan
celebrado los solicitantes acerca de la forma en que se usara la marca, asi como
en su caso, la licencia o transmisién de derechos sobre la misma. Lo anterior de
conformidad con lo estipulado en el articulo 116 de la Ley de la Propiedad
Industrial.

Posteriormente, con estos documentos se forma un expediente, que
quedara sujeto a un tramite, dividido en varias etapas:
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"a) El examen administrativo o de forma, que tiene por objeto verificar si los
requisitos formales y la documentacién exhibida cumple con los requisitos que
previene la ley y su reglamento.

b) El examen de novedad o de fondo, a fin de verificar si la marca es
registrable en los términos de la ley, es decir, se compara el signo que se
presenta a registro con las marca ya registradas, o en tramite de registro, a
efecto de determinar si tiene o no novedad la marca elegida, asi como en-
determinar si existe algun otro impedimento para el registro de la misma. .

c) El acuerdo de concesion del registro o el que lo niega, en su caso. De
resultar procedente la concesién, el Instituto expedira el }ltulo
correspondiente y para el supuestc de que lo niegue, debera comunicarlo
por escrito a quien lo solicité, fundando y motivando su resolucién. ' .

d) Ya sea que se conceda o se niegue un. registro, la resolucidn sera

publicada en 1a Gaceta de Invenciones del propio Instituto."*!

e) Para el caso de que la resolucidon sea en sentido negativo, el solicitante
podra impugnarla ante el propio Instituto mediante recurso de revision,
previsto en el articulo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
o bien, optar por promover el juicio de nulidad (contencioso administrativo)
ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de
lo sefialado por el numeral antes referido.

C) Legislacion aplicable.

Los pasos descntos antenormente para obtener el reglstro de una marca,
se encuentran regulados del articulo 113 al artuculo 135 de la Ley de la F’ropledad
Industrial. k : ) : : ; : :

" Ibidem, pag. 68.



22

Asimismo, debera tomarse en cuenta lo establecido enkIQs articulos 5,6,7,
56, 57, 58 y 59 del Reglamento de la ley antes citada, y por Gltimo, el aﬂlculo 83
de la Ley Federal de Procedimiento ' Administrativo paré el ,casé de - las
impugnaciones a las resoluciones de negativa de un registro de l"narcar." -

D) Derechos y obligaciones del titular de un registro marcario. -

Una vez obtonido el registro, es importante menmonar que surgen una serie
de derechos y obligaciones para el titular de una marca reg|strada como son los
siguientes:

DERECHOS:

a) “Derecho al uso exclusivo de la marca;

b) Derecho de persecucion a los infractores, mediante la solicitud de
declaracion administrativa de infraccion;

c) Derecho de ofrecer y rendir pruebas en el procedimiento de
declaracion administrativa de infraccion; k

d) Derecho de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dicte
la resolucion administrativa de infraccidén, previo ai desarrollo del
procedimiento consistente en emplazamiento al presunto infractor y
la contestacion y pruebas que éste aporte;

e) Derecho de solicitar se impida la circulacién de mercancias con la
marca infractora:

f) Derecho de solicitar se prohiba Ia comercualuzamén de. productos .
ilegalmente marcados; i

g) Derecho de solicitar el aseguramlento de los productos ilegalmente
marcados; ChE ; :
h) Derecho de sefialar el desuno de Ios buenes asegurados.
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i) Derecho de solicitar la practica de visitas de inspeccion para
comprobar los hechos que pueden ser constitutivos de Ia |nfracc16n
al derecho de exclusividad que le confiere {a marca; - i

j)  Derecho de solicitar la aplicacion de las sanciones’ administrativas :
establecidas por la ley; ' S .

k) Derecho de exigir la indemnizacién que corresponda aI tltular de Ia
marca infractora por dafios y perjuicios que les sean causados;

1) Derecho a la reparacion del daio material o a la indemnizaciéon-de
dafios y petjuicios por la invasién de sus derechos; ) :

m) Derecho a solicitar del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
la investigacion de las infracciones administrativas;

n) Derecho de conceder licencias de uso de la marca a titulo oneroso o
gratuito;

o

-~

Derecho de conceder franquicias, mediante el contrato respectivo;

p) Derecho de transmitir los derechos que confiere la marca

registrada."3?

OBLIGACIONES:

Dentro de las obligaciones del titular de una marca, podemos mencionar las

siguientes:

a)

by’

c)

d)

Usar la marca en terrltono nacional, por.lo menos en,uno de Ios productos o

servicios ' consignados en el reglstro.~ de
|nterrupctones durante tres o mas afios consecutlvos
Usar la marca tal como fue registrada;

Usar la marca precisamente como’ S|gno distlntlvo de Ios productos o

servicios para los que se registré y no como denommacnon genénca.
Dejar de usar la marca cuando asi Io declare >

|‘|nStltUtO Mexucano de la"
Propiedad Industrial, basaéndose en pract;cas monopéllcas o actos de
competencia desleal; . mmi e

*2 thidem, pag. 75.



e)

f)

~—

g

h

~
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Usarila leyenda “Marca registrada” o siglas “"MR" o "R", encerradas en un
circulo en los productos, envases o embalajes de los productos amparados.
Inscribir en el Instituto Mexicano de la propiedad Industrial el documento
que contiene la cesién de derechos derivados de la marca registrada:
Inscribir el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el documento que
contenga el gravamen sobre los derechos de marca registrada;

Inscribir el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el documento que
contenga la licencia de uso sobre los derechos de marca registrada:
Renovar el registro de marca a los diez afios de la fecha legal de la solicitud
de registro correspondiente.
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CAPITULO SEGUNDO.
CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

1. Concepto.

Internet se encuentra conformada por un sinndmero de ordenadores que se
encuentran conectados en comun, y cada uno de ellos tiene una direccion
exclusiva para poder localizar la informacién contenida en el mismo. Esta forma de
localizaciébn recibe el nombre de “IP address”, que permite -distinguir una
computadora de otras.

“En un principio, los ordenadores conectados se identificaban mediante
direcciones que funcionaban a modo de numeros de teléfono pero, como
comentaba Bogarin, los seres humanos no somos buenos para recordar nimeros,
sino por lo general vamos a preferir utilizar nombres, que resultan ser mucho mas

significativos y por tanto, mas faciles de recordar o reconstruir'®?,

De esta forma, las direcciones IP anicamente se identificaban por cuatro
numeraos separados por puntos, tomando valores entre el numero cero y el 255; es
asi como una direccion electrénica puede ser estructurada de la siguiente forma:
170.70.84.3, este ejemplo corresponde actualmente al dominio
www.banxico.org.mx. '

Ante tal dificultad para identificar a las diversas computadoras conectadas a
la red, asi como a la informacién localizada en ellas, fue como “Paul Mockapetris
en colaboracién con Jon Postel, de la Universidad de! Sur de California crearon un

sistema de nombres con el cual se pudieran identificar los distintos ordenadores”*

y ademas que dichos nombres - tuviesen relacion-con-el - contenido--de - 1a .
informacion o de la computadora a la que nombraban, “De esta forma, nacieron

los nombres de dominio con la tarea de ayudar a los humanos en su lidia con los

Y MAUESTRE, Javier A. £1 Derecho al Nombre de Dominio. Bdicién Dominiuris.

m, Espaia, 2001, pag. 29.
Hbidem. pig. 30
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frios nimeros, poniendo en relacion las direcciones numé,ricasy con nombres que

sean mas cercanos a los hombres.™

Asimismo, dicha identificacion a través de nombres se ha extendido tan
ampliamente a través de la red que actuaimente forma un sistema de nombres de
dominio, “basicamente, el sistema de nombres de dominio consiste en una base
de datos que relaciona las direcciones numéricas |IP, verdaderas direcciones de
los equipos conectados, con los nombres de dominio de caracteres mas cercanos
a nosotros™®, Al respecto, menciona Ignacic Garrote Fernandez que “su finalidad
es permitir una organizacién escalonada, tanto administrativa como técnicamente
del sistema de nombres en |nternet mediante la distribucion jerarquica de dominios

principales y secundarios™.

En tal virtud, podemos decir que un nombre de dominio es la denominaci6n ;
que se forma a través de letras para identificar a una computadora y ala ;
informacion contenida en ella, en sustitucion de la direccion numérica’ P y que'
frecuentemente dicha denominacion esta relacionada con la entidad, persona,
empresa o institucién que divulga esa informacion a través de Internet y con Ia
cual se facilita al usuario el recordar e identificar determinada informacién en la
red.

2. Generalidades y funciones.

Si bien es cierto en un principio el nombre de dommlo sélo cumplia una
funcion técnica consistente en localizar computadoras conectadas a Ia red de una

manera mas sencilla para los usuarios, actualmente Icanzado d:versas

funciones que han trascendido del objetlvo prlnc|pal para e q e. fueron’ creados Y.

que a saber son las siguientes:

A) funcion de individualizacion.

* 1dem.
:'7' fdem. i ‘

GARROTE FERNANDEZ DIEZ, Ignacio. £ Derecho de Autor en Internet, Editorial Comares, Granada,
2001, pig. 22
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Esta funcion se encuentra muy relacionada con el propdsito inicial con el
que se crearon los nombres de dominio, debido a que cada computadora
conectada a la red posee una direccion electronica con la cual se permite
reconocerla y localizarla en ese espacio virtual de Internet, por lo que los nombres
de dominio, al sustituir a las direcciones numéricas o IP, también permiten
individualizar y reconocer a dichas computadoras en la red, distinguiéndolas de
otras que se encuentren conectadas.

B) Funcion de identificacion.

En virtud de las amplias posibilidades de comunicacién y de comercio que
actualmente ofrece Internet, los nombres de dominio han alcanzado una funcién
de identificacion de personas, empresas que ofrecen sus productos o servicios a
través de la red. “L.os nombres de dominio se han revelado como el principa! signo
identificativo y diferenciador o distintivo en el nuevo medio digital de comunicacion
(Internet), adquiriendo especial trascendencia en el mercado electronico que se
desarrolla en el mismo; asi pues, el nombre de dominio cobra relevancia juridica
sobre todo por su utilidad de cara al nuevo espacio virtual que se desarrolla en la
red, al generar una evocacion en los potenciales usuarios que les motiva a visitar

el web localizado en el mismo"®,

Al respecto, menciona Fernando Carbajo Cascon que esta funcién de
identificacion de los nombres de dominio puede observarse en cuatro aspectos:

a) “La identificacion con el nombre de dominio de una determinada.persona
fisica o juridica que ofrece cualquier tipo de informacion, comercial o no,

sobre si mismo, su organizacion, actividad o.prestaciones, or,qug,émplggja; s

direccién también como punto de contacto y comunicacién con terceros.
Uso del nombre de dominio con funciones de nombre civil (patronimico,
seuddénimo o denominacion social).

* CARBAJO CASCON, Femando. Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Inu'rnu
Editorial Aranzadi, Navarra, Espaiia, 1999, pag. 45,
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b) Uso del nombre de dominio para identificar productos o servicios concretos
o pertenecientes a una determinada zona geografica o -modo  de
elaboracion comin en una pagina web donde se comercializan a distancia,
se prestan servicios directamente el la red o donde tiene I'ugar‘upa
publicidad detallada sobre los mismos. Uso del nombre de domihio,t':on E
funciones de marca, de denominacién de origen o de. indicacién’ de
procedencia. :

¢) Uso del nombre de dominio para identificar un sujeto deiéhﬁinédb >ehrlé'red
(normalmente un empresario) y distinguir”y " publicitar - su- actwndad o
actividades especificas o sus establecnmlentos y. en . su caso celebrar'
transacciones comerciales por medios electrénicos.: Uso del nombre de o
dominio con funciones de nombre comercial. S

d) Uso del nombre de dominio para identificar, distinguir, publicitar y en su:
caso, comercializar una obra del ingenio ofertada en el trafico tradi’i:ion‘al‘ylo '
para identificar, distinguir y en su caso comercializar una obra a Ia' que se ‘
puede tener acceso directamente en formato digital a través de Intemet
Uso del nombre de dominio con funciones de titulo de obra. "’9 De: esta
forma, como podremos darnos cuenta, la amplitud de posnbplldad}es-que
ofrece Internet ha llevado a los nombres de dominio a trascéndér'a' una
funcidbn de identificacion de la amplia gama de personas, productos,
servicios y objetos en general que se pueden encontrar en la red de redes

C) Funcion de indicacion de procedencia.

Si bien.no se presenta en todos los casos, existen algunos nombres der
dominio que ademas de identificar productos o servicios también presentan una
funcion de identificaciéon del origen de los productos y servicios ofrecidos, ligando
de manera indirecta a éstos con su titular. En otras palabras, algunos nobmbres de
dominio pueden constar de la misma denominacién que la persona que ostenta su
titularidad y de esa manera encontraremos una identidad entre ambos.

* Ihidem. Pags 45 y 46.
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Como ejemplo de ello encontramos ‘los nombre de dominio
www.microsoft.com, perteneciente a la empresa Mlcrosoft lnc www.intel.com
propiedad de Intel Corporation y mas concretamente en nuestro pais el _dominio
www.liverpool.com.mx, propiedad de leerpool S.A: de C. V Y www. telmex com.mx
de Teléfonos de México S.A. de C.V.: . :

D) Funcién de publlcidadp

Es indudable que el comercio electrénico ha alcanzado gran auge en
nuestros dias. Es por ello que los comerciantes buscan tener presencia en este
mercado virtual y atraer la atencién del publico usuario de la red mediante sus
paginas electronicas; es en este sentido donde consideramos que el nombre de
dominio también tiene una funcién publicitaria, toda vez que el hecho de contar
con un nombre de dominio atractivo para el publico en general, podra redituar en

mayores ventas de los productos y servicios ofrecidos por los comerciantes en sus

paginas.

Como ejemplos de estos nombres de dominio atractivos al consumidor
podemos citar los siguientes: www.yahoo.com, www.hotmail.com, www.todito.com
y www.esmas.com. :

E) Funcién de distincion.

Estimamos, que al igual que las marcas, los nombres de dominio cumplen
con una funcion de distincidn, la cual puede entenderse en un sentido mas amplio .
que el de aquéllas, ya que los dominios pueden distinguir el contenido y tipo de la”~

informacion alojada en las paginas que identifican, pudiendo igualmente distinguir
productos o servicios que se ofrecen en la red. Ejemplos de ello los encontramos
en las diversas paginas donde se ofrecen servicios de correo electrénico, mismos
que son diferentes entre si debido a la capacidad, imagen, rapidez, entre otras
cuestiones. Asimismo, esta funcion de distintividad también podemos encontrarla
en los diferentes portales que ofrecen el servicio de busqueda de paginas
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electrénicas que también varian en el tipo de busqueda ‘a realizar, el nimero de
resultados ofrecidos y la precision de los mismos, como eje‘mplo de esto podemos
citar a las paginas electronicas identificadas con.; los 'nombr'es de dominio
www.yahoo.com, www.altavista.com, www. adnet com.mx, entre otras.

3. Estructura y clasificacion de los nombres de dominio.

Antes de mencionar cémo se estructura un nombre de dominic debemos

hacer la distincion entre una' direccion. electrénica y el nombre;de-ido,minio»
estrictamente hablando. A este respecto, podemos decir que la primera sigue -un -

esquema légico denominado URL (Unified Resource Locator) que qdiére decir

“localizador uniforme de recursos”, el cual especifica la aphcacué ) electrémca .

deseada. “Las iniciales http quieren decir “hypenext transfer protocol" y: es. el

protocolo utilizado por Internet para la comunicacién entre Ios dlferentes equ1pos :

conectados entre si a través de la red (otros protocolos de Intemet son el ftp y el

mailto)™°,

Posteriormente, encontramos las siglas www qué significan “world wide
web” que puede traducirse como la identificacidon de la red mundial que forma
Internet. "Estos dos elementos se encuentran siempre en todas las direcciones de
la www y, estrictamente, no forma parte del nombre de dominio™!, el resto de la
direccion electrénica sera lo que constituya el nombre de dominio propiamente
dicho, de esta forma, una direccién electronica puede observase de la siguiente

manera;
http L Www, telmex.com.mx
Aplicacion electronica - - identificacion de lared npmbre de dominio
deseada de internet mundial de informacion de ‘ '

" internet -

* MAESTRE, Javier A. Op, Cit., pag. 31
' idem. - -

e
i
|
|
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En virtud de lo anterior, podemos decir que toda direccién electronica
comprende a un nombre de dominio, pero no todo dominio comprende a una
direccién electronica, aunque sélo con la conjuncién de los datos de la 'di(eccién y
el dominio es posible su funcionamiento técnico. ' A

Una vez precisada la diferencia entre direccién electronica y nombre de
dominio estamos en actitud de poder sefalar la forma en que se estructuran estos
ultimos. En principio de cuentas podemos sefialar que los dominios se empiezan a
leer de izquierda a derecha y que en ellos existen puntos intermedios que sirven
para separar las distintas categorias o niveles del dominio, de esta forma los
nombres de dominio se forman por una o mas palabras que generaimente estan
relacionadas con el titular de la informacién que se presenta en la pagina web.

Clasificacion de los nombres de dominio

Existen varias categorias o -niveles de  dominio los cuales. pueden
clasificarse de la siguiente manera: - : : -

A) Dominios de primer nivel o tambiéh conocidos ¢ rﬁo‘“To'p'Lévé] Doméin"

ombre de dommlo. leidas
C .org, .edu etc “El_‘top level
domain” se divide, a grandes rasgos, en lndlcadores générlcos de actividades o

Estan constituidos por las primeras"le‘tras de,vﬁl

de izquierda a derecha. Ejemplo de éstos son..c

materias e indicadores de paises conectados a |a red, quedando al libre arbitrio de
cada usuario registrase en unos o en otros en funcién de sus necesidades,
expectativas o simple preferencia siempre y cuando se lo permitan las normas de
registro de cada entidad registradora™?

A su vez, éstos dominios de primer nivel pueden subclasificarse en
dominios genéricos de nivel superior denominados también “gtlds” (generic top
level domains) y dominios de primer nivel de caracter geografico o nacional
denominados “cctid” (country code top level domains o national top level domains).

* CARBAJO CASCON, Fermando. Op. Cit., pag. 37.
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En cuanto a los primeros, podemos decir que ‘se basan ‘en la actividad
preponderante desarrollada por el titular de la pagina de Internet; al respecto
menciona el maestro Carbajo Cascon “que a través de una abreviatura genérica
califican en términos muy amplios y un ‘tanto dlfusos la: actwudad {(comercial,
educativa, militar u organizativa en general) desarrollada por las personas o
instituciones de todo el mundo que se reglstran bajo cada uno de ellos™3,

Hasta el momento existen los sngmentes nombres de domlmo genéncos de
primer nivel: g

aracter. internacional
de . universidades e
-.com. es.para: entldades o personas que reallcen cualqmer actlwdad
comercial. : RE
-.net para proveedores de servicios relacuonados con |nternet

-.org para asociaciones no lucrativas.

En cuanto a los cuatro primeros, podemos sefialar que son de caracter
restringido ya que su registro esta limitado a personas u organizaciones que
cumplan con determinadas caracteristicas, “los dominios .int que admiten
solamente organizaciones cuya actividad tenga caracter internaciona! y .edu que

** tdem.
** MAESTRE, Javier A. Op.cit. pig. 42.
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permite el registro de colegios, universidades y otras instituciones educatuvas o de
investigacion sélo durante un periodo de cuatro anos""5

Por su parte, los domlnlos de pnmer nivel com .net.y .org “no establecen
requisito alguno para el registro de personas o entidades de todo eI mundo que

quieren registrar bajo alguno de ellos™

“abiertos”.

., por Io que recuben eI nombre de

Cabe comentar que a partir de noviembre de 2000, se aprobaron nuevos

nombres de dominio genéricos de primer nivel que actualmenle ya se encuentran

en proceso de operacidn, estos nombres son los siguientes:

NOMBRE PROPOSITO OPERADOR DEL
NOMBRE DE DOMINIO
.aero Para empresas de|}Societe Internationale
transporte aéreo de Telecomunications
Aeronautiques S.C.
.biz Para negocios Nev Level
.copo Para empresas | Dot Coopertaion LLC
cooperativas
.info Para usos en general | Afilias LLC
.museum Para museos Museum Domain
Management
Association
.name Para particulares Global Name Registry
.pro Para profesionales en|Registry Pro LTD*
las areas de
contabilidad, derecho,
fisicos Yy otros
profesionistas.

* CARBAJO CASCON, Fernando. Op. Cit.

* Idem.
T Ihidem, pag. 93

Pag.. 39,
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B) Dominios de primer nivel de caracter geografico o nacional = “cctid”
(country code top level domains o national top level domains):

Los nombres de dominio de caracter geografico, surgieron de la idea de la
International Assigned Names and Numbers (IANA), entidad encargada en un
principio de la gestién del sistema de nombres de dominio, para “descongestionar

el espacio de nombres de dominio™®

, @ identificar a los paises que se encuentran
representado en la red, a través de dos digitos, segun lo establecido en la norma
1SO-3166, creada por la Organizacidon  Internacional de Normalizacion o

Estandarizacion. (Actualmente existen 240 codigos de paises bajo esta norma).

De esta forma un nombre de dominio geografico o “cctld”, permitird ubicar
determinada informacion, segun la region geogréafica de donde provenga. Por
ejemplo para el caso de nuestro pals encontramos el dominio .mx, para Espaiia el
dominio .es y para Argentina el dominio ar, por mencionar sélo algunos.

Por ultimo, podemos decir que los nombres de dominio geograficos pueden -
© no seguir a un nombre de dominio genérico, pero no sucede asi en todos los
caso ejemplo de ello son los siguientes nombres de domlnlo www geugeot com y
www.peugeot.com.mx, el primero para identificar la péglna web de la compania

de automdviles Peugeot a nivel internaciona! y el segundo Ia pégma web de’
Peugeot en México.

D) Dominios de segundo nivel.

Los dominios de segundo nivel constituyen la parfe mas idéntiﬁcétiva de un
nombre de dominio pues conéiétén generalmente en las denominaciones elegidas
directamente por el titular de” dicho dominio "y que usualmente sirven para
identificar el contenido de la informacion que se presenta en una pagina web o
bien, el origen o a su titular. Ejemplos de este tipo de dominios son www.nike.com,
www.bmw.com, etc. o ;

C) Dominios de tercer nivel o niveles subsecuentes.

 MAESTRE, Javier. Op. Cit. pig, 57
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Un nombre de dominio puede tener subsecuentes niveles, tomando en
consideraciéon que cada subnivel va a identificar de manera mas: especifica el
contenido de una informacién ubicada en la red, sin que exista una limitacién de
los subniveles. Como ejemplos de estos podemos citar los ~dominios
www.info.juridicas.unam.mx, www.jia.csic.es y www.iim.csic.es.- - . . -

4. Naturaleza de los nombres de dominio.

Para empezar a hablar sobre la naturaleza de un nombre de dominio, en
primer término tenemos que dejar por sentado que éste fue creado para realizar
una funcién técnica, consistente en servir como ' identificador de una direccion
electronica situada en la Red, es decir desde el aspecto puramente técnico el
nombre de dominio es “una direccién electrénica alfanumérica (el nucleo o parte
esencial de la misma), que hace posible la comunicacion fluida de informacion
entre los distintos equipos informaticos conectados a la Red. Asi pues, e! nombre
de dominio en cuanto direccion electronica, similar en funcién basica a un nimero
de teléfono o de fax, no es sino una clave en la red de redes que permite la
localizacion y comunicacion entre las diferentes terminales conectadas a la

misma™®,

Una vez asentado lo anterior, estamos en posibilidad de estudiar mas alla la
naturaleza que puede tener el nombre de domlnlo consnderando 1a trascendencia
que ha alcanzado en el mercad vmua| y Ias dlstmtas funcmnes que desarrolla y
que no estaban prevtstas en su cfeacu')n

A este respecto, comenzar s por decu’ que debldo al gran potencual que
como medio de comunicacién y comermal ha alcanzado Internet, se ha venido

transformando la funcién inicial de Ios‘,,nombresv de dominio, llegando a convertirse.

en determinados casos, en verdaderos identificadores de personas, informacion,
actividades y productos y servicios localizados en el web. En virtud de lo anterior,

* Ibidem pag. 44
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son cada dia mas los empresarios que como una estrategia de mercado buscan
un nombre de dominio llamativo que tenga la capacidad de atraer al publico
consumidor de la Red a visitar sus paginas y publicitar los productos y servicios
ofrecidos en las mismas.

De ahi la transmutacion que ha sufrido el nombre de dominio, de ser un
mero recurso técnico a un identificador comercial en la Red "Los'noi’nbres de

dominio se han revelado, pues,- como el principal sngno, dentnf‘catlvo y

diferenciador o distintivo en el nuevo medio digital de comumcacnén (lnternet).
adqunnendo espec|a| trascendencxa en el mercado electré ico que se de arrolla en !

el mlsmo

% que se comprend sencualmente en las -

dominio tienen una naturaleza hlbnd'
funciones que: realiza. prlmeramen'te‘como recurso ‘técnico y después como
identificador- comerctal chha sntuacnén .ha sido reconomda por la Organlzacxén
Mundial de la Propledad |nte|ectua| al mencionar que "Si bien fueron disefiados
con el fin de:p‘ermltlr,.arlos usuarios localizar_ ordenadores de manera facil, los"
nombres de dominio han adquirido mayor importancia en tanto que indicadores
comerciales - vy, 6omo tales, han. provocado conflictos con el sistema de
identificadoresdc;omerciales que existia antes de la llegada de Internet y que esta
protegido por'dere'chos de propiedad intelectual"s’.

* Ibidem pdg. 45
*' Resumen del Primer Informe de la OMPI sobre nombres de dominio; disponible en www.ompi.org
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De esta forma, en principio podriamos pensar que la naturaleza del nombre
de dominio ademas de su aspecto técnico es la de ser un signo distintivo sui
géneris o no regulado, por estar comprendido de una denominacién que tiene la
capacidad de ‘identificar comercialmente a su titular, asi como las actividades,
productos y servicios ofrecidos en la Red, sin embargo esta afirmacién podria
resultar un poc‘o.apresurada si no se analiza la viabilidad juridica que tiene el
nombre de dominio para que pueda ser reconocido como signo distintivo protegido
por la Léy. En virtud de lo anterior y a efecto de preparar el camino a dicho
estudio. En principio podemos concluir que la naluraleza de los nombres de
dominio corresponde en principio a un recurso técnico de Internet, que sirve para
localizar una direccién electrénica en la Red y posteriormente la de ser un signo
que tiene la capacidad si se utiliza con tal objeto, de identificar comercialmente a
su titular mediante la individualizacién y promocion de las actividades ylo
productos y servicios ofrecidos en el mercado virtual.

5. El Sistema de registro de los nombres de dominio.

. A) Agentes encargados de la regulaclon y admmistracion de los
nombres de dominio :

EI sistema de nombres de dominio, asi. como los dlferentes agentes que
han participado en su regulacion y administracion ha estado evolucnonando
constantemente desde su aparicion en 1984. En un principio, fue una persona‘
llamada Jon Postel, graduado de la Universidad de Callfornla el encargado de
llevar una lista de nombres y direcciones de Internet, asi. como una hsta de. Ios -
documentos emitidos en relacién con dicho medio de comunucacnén '

Posteriormente y ante el crecimiento inusitado de Internet S

delegar la funcidon administrativa llevada a cabo por Jon Postel a una'organlzauon
denominada “Internet Assigned Names and Numbers Autho,ntyy (IANA)f‘,’ quien fue
patrocinada por una agencia nortéaniericéh'éf'déhbkpinédé"’ “National - Science
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Fundation (NSF)y' y asi empezd a ser ésta la coordinadora central para la
asignacion de direcciones IP y nombres de dominio'de primer nivel geografico.

Es en los primeros afios de la década de Ios noventa cuando se gestd un
crecimiento inusitado en Internet, asi como la creaclén de’ nuevos recursos con
valor econdmico, por lo que en 1992 la National Scnence Fundatlon “empezd el
proceso de privatizacion de las estructuras de lnternet yyla creacién de servicios a
través de la red, propiciando la creacién de nuevos récursos con valor econdmico.

en el marco del proceso mencionado™2,

En dicho marco, en el afio de 1992 se produjo la firma de un acuerdo entre
el Gobierno de Estados Unidos, representado por la National Science Fundation y
la empresa denominada Network Solutions Inc., con el objeto de desarrollar. el
sistema de los nombres de dominio y hacerse cargo del registro correspondiente
llamado “internic”. “Desde un punto de vista financiero la NSF entregaba fondos a
Network Solutions (NSI) para realizar los proyectos, pero en 1995 y debido a una
renegociacién finaliza esa subvencion, acordandose que el registro de los
nombres de dominio tendria un costo para los que se interesaban en el mismo de
$ 50 USA. Con este dinero, NSl y el INTERNIC se convertian, desde el punto de

vista financiero, en autosuficientes">.

Conforme a lo anterior, los nombres de dom|n|o se venlan gestlonando.
coordinando y manteniendo por Network SO»IU(IOI"IS Inc;'en la cual ademés
participan diversos agentes como Ia IANA el Inf ,rnattonal Adhoc Comlté (IAHC) y
la Internet Corporatlon for Asslgned Namés' and Numbers (ICANN de la slgunente
forma: ) e

5 lbldcm, pag. 44,
Y tbidem, pag. 45,
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Internet Assigned Names and Numbers Authority (IANA)

Actualmente la |ANA, ‘tiene el papel de coordinar la asignéci_én de
direcciones 1P, asi como de los dominios de primer nivel dé caréctér gébg‘réﬂco
mismos que como ya explicamos se basan en la norma ISO-3166,: por lo tanto la
IANA, es la Unica autoridad competente para ta delegacion de los nombres de
dominio de caracter regional. k ; :

Network Solutions-INTERNIC:

Desde 1993 se encuentra encargada de la gestion y registro del sistema de
nombres de dominio, particularmente dek o'tofgér‘régistrok's' bajo’ ios‘ dominios de
primer nivel genéricos .com, .nety. -org. Asimismo, la NSI elaboré en el afio de
1995 un sistema de registro de nombres de dominio en el cual se encontraba ala
cabeza la Internet Network Information Center. hoy INTERNIC; la’cual se encarga
de registrar los dominios genérlcos menmonados. asl como el dominio de nivel
superior correspondiente a la-zona* geogréf'a qun ocupa el territorio de los
Estados Unidos, denominado .us. ‘De igt

'-,se ha delegado en otras

autoridades regionales y a nivel naclk d de admmlstrar y designar

dominios de segundo nivel, seguidos de 'un dp mlo de mvel superior relativo al

codigo geografico de cada pais.

A pesar de que actualmente se ha bierto el mercado de registradores de

nombres de dominio de primer mvel a través dé 1a International Assigned Names
and Numbers ICCAN, la empresa Ng_ ork Solutions mantiene en gran parte el
monopolio del registro sobre estos dbkﬁinios genéricos.

International Adhoc Comitté

v La’ IAHC es: un orgamsmo creado e- mtegrado por_.la.internet Archltecture
Board (IAB), la IANA la vlnternatlona| Trademark Association - (INTA), la
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Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)-y 1a intéret Society.
Este comité tiene por funcién establecer normas adm'ivnistrativ‘as de los‘servicios
de Internet, incluyendo los dominios de primer nivel, su delegacion y su-
mantenimiento a través de las correspondientes agéncias. '

En este sentido, cabe comentar que la IAHC, en febrero de 1997, emitié un
informe general sobre el sistema de nombres de dominio y su funcionamiento, en
el cual propuso, la creacion de nuevos nombres de dominio de primer nivel, asi
como delegar el sistema de administracién y el registro de los nombres de
dominio, para que éste tomara un camino ma&s plura!l y acabara con-la
monopolizacidn del registro de los nombres de dominio por el NSI. Sin erhbargo
esta idea fue rechazada en un principio por el Gobierno de Estados Unidos, que
propuso por el contrario crear una nueva institucion que supliera a la IANA, en la
gestion de los nombres de dominio, la cual tendria un caracter mas internacidnal y
permitiria que se abriera la competencia entre diversas empresaé para el registro
de los nombres de dominio, asi surgié la ICANN, la cual si_bien atiende a los
principios mencionados, también reafirma la supremacia y el control qhe mantiene
Estados Unidos sobre Internet, ya que esta se. constituyebajo las leyes
norteamericanas y son muchas las criticas qde’ récibe éh"elr sentido de .que no
otorga el mismo trato a empresas extranjeras que a empresas noneamencanas
que buscan ser registradoras de nombres de domlnlo

Internet Corporation :frp‘rﬂAs_Vsi'gne_d Narﬁés'and,Numbers {ICANN)

Actuaimente ia ICANN, es la institucion mas importante en el sistema de
nombres de dominio ya que tiene asignadas varias tareas, entre ellas ser el
administrador actual del sistema de nombres de dominio, por lo cual, ha
comenzado ha introducir la de pluralidad entre los agentes para el registro n de los
nombres de dominio y asi abrir la competencia en el mercado de los dominios,
esta tarea la inicio la ICANN con la elaboracién de una politica para la acreditacion
de nuevos registradores con el objetivo de internacionalizar dicha funciéon. Por lo
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anterior, el acreditamiento de nuevos registradores de nombres de dominio se
realiza mediante licitaciones ante la. ICANN Sm embargo como- hemos
mencionado el internic atn mantiene un |mportante control del ‘mercado en los
principales dominios genéricos y por.lo tanto se encarga de otorgarlos.

Asimismo, 1a ICANN, esta encargada de establecer politlcas en cuanto al
registro de dominios y ha elaborado med:das para Vresolver Ias controver5|as que
surgen por estos, ejemplo de ello es Ia Unlform Domain Namesr Dlspute
Resolution, UDRP, que busca estab|ecer una polltlca' general aseguir. por todos

los registradores del mundo con el objelo de resolver las controverslas que surjan
entre los dominios y los signos distintivos.

Por otro lado, a pesar de que-la naturaleza de la ICANN es la de un
organismo sin fines de lucro y de caracter plural e mternacional ha sudo
duramente criticada por su dependencia excesiva del Goblerno Norteamencano

Ahora bien, por lo que se refiere a su estructura, "el érgano prmcnpal de
administracién de la ICANN, es un consejo de dlrectores que ctueimente esta
integrado por 19 miembros, de los cuales 8 representan.a Aménca del Norte 7a
Europa, 3 a Asia/Pacifico y 1 a América Latina. De este consejo dependen los
demés organos que integran la estructura de la ICANN"%4, )

En conclusién, podemos decir que en el sistema de nombres de dominio
participan distintos agentes uno  encargado de . coordinar la asigr{aéién de
direcciones IP, asi como de los dominios de primer nivel de caracter geografico o
regional (IANA), otro que es la empresa administradora y registradora de nombres
de dominio més importante de Internet y que controla los nombres de dominio de

primer nivel .com.org y .net ,"asi como el dominio regional .us y ademas’tiene

presencia en distintos paises a través de su sistema InterNic (Network Selutions).

Una organizacion conformada por varias entidades a nivel internacio,na[qije
busca normar el ambito de los nombres de dominio y ‘propugna- por ‘una
internacionalizacion sobre su control y registro el (IAHC). Una serie de

* MUROZ MACHADO, Santiago. La Regulacion de la Red y Derecho en Internet. Grapo Santillana,
Ediciones S.A., 2000, Torrelaguna Madrid, pag. 74..
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registradores nacionales que se encargan de asignar los dominios regionales de
primer nivel, que por regla general dependen de Network Solutions Inc., como
administrador principal, y por (litimo una organizacién encargada de otorgar las
concesiones para obtener la autorizacion para ser administrador y registrador de
nombres de dominio genéricos de primer nivel (ICANN) y que tiene como papel
principal abrir el mercado de nombres de domino para que sea mas competitivo e
internacional el sistema.

B) Procedimiento para obtener el registro de un nombre de dominio.

Comoe ya hemos apuntado al existir una gran variedad de registradores de
nombres de dominio alrededor del mundo, cada uno establece sus politicas de
registro, las cuales deben coincidir con los parametros establecidos por la ICANN,
que es la entidad encargada de otorgar las concesiones como registrador de
dominios, para lo cual hace firmar a las comparilas interesadas en convertirse en
registradores un acuerdo en el cual se establecen distintas obligaciones que
deberan ser observadas por estas una vez que se conviertan registradores, es por
ello que nos avocaremos a mencionar los requisitos que se establecen. para
obtener un nombre de dominio con el country code mx. que es administrado por el
NIC-México, con sede en el Instituto Tecnolégico de Monterrey y que desde 1989,
tiene encomendada dicha funcion. k

Requisitos

El proceso de aita o registro de un nuevo dominio. implica “cub'rir ciertos
requisitos que a saber son los siguientes:

1. Se debe obtener una contrasefia o identificacion ante NIC
México, la cual recibe el nombre de NIC-ID y el cual servira
para identificar al solicitante;  asi como para que el NIC,
establezca en su base de datos sus generales, asi como de
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las personas encargadas de proporcnonarle el alojamiento de
su pégma al sollcutante y el responsable de la misma

2. Escoger eI nombre de un domlmo de segundo mvel que se

: declara conocer Ias pol lca .
implicaciones con _las marcas regis

s ;(mismas- que . se
analizaran mas adelante). ey
4. Llenar una solicitud via. electrénuca mnsma: que puede

conseguirse en la péglna wwwnlc mx y esperar la
autorizacion. :

5. Por ultimo una vez aceptado el r tfddel dominio se debe

pagar la cuota que marca el ara 'Usar el dominio, asf

como la cuota: fijada - por anua tdades Cabe destacar que

actualmente la cuota par‘ el reglstro de un dominio es de 70
US. Dilis por dos anos de vugencua asl como que el pago por

anuahdad es de 35 US Dlls

Por otro Iado. exlsten c|ertos elementos bajo los cuales se debe
solicitar el nombre de dommlo los cuales son:

2. Proporcnonar los datos que NIC-México sollcnte. padlqularménfejaé
los contac(os (administrativo, técnico y de pago). A éste res‘pe‘cto‘
cabe aclarar que NIC México define dentro de sus polltlcas a Ios
contactos mencionados de la siguiente forma:

“Contacto Administrativo: es el responsable del uso del nombre de-
dominio. Usuario del nombre de dominio;
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Contacto Técnico : es el responsable del servicio de DNS en el cual se
encuentra alojado el nombre de dommlo y

Contacto de Pago: es el responsable para recibir notificaciones de pago y
realizar los pagos del mismo. Asimismo, bajo estas directrices el NI_C
México identifica como titulares del nombre de dominio a los qujta@:tps 3

Administrativos y Técnico del dominio™®.

3. Igualmente:sé deberéa proporcionar los datos de Ia‘dfgén 'a‘c‘!érn' qUe
utiliza el nombre del dominio. ‘

4. Todas las sohcﬂudes de registro deberén ser envuadas a través de la
péglna de Internet'de NIC-México. : BT

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE UN NOMBRE DE
DOMINIO ANTE NIC MEXICO

1.0

2. No se admltlrén a: tramltacnén ohcutudes -para, nombres de '

dominios que ya se encuent n prevnamente mscntos en - el
Reg|stro de Nombres de Domlnlo mx :

S5y .
- Véase www.nic.mx -
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3. Para cada solicitud de registro recibida, NIC-México enviara
de vuelta por correo electrénico un comprobante de recepcion
de la solicitud, lo cual no indica que ésta sera aceptada. ;

4. Previo cumplimiento de los requisitos correspondientes,”y
dentro de las 24 horas hébiie‘s siguientes a I'a:s'oli'ciﬁjd'delf
dominio, NIC-México notificard por correo electrémco. al
contacto administrativo y/o- solicitante sobre el regnstro del

dominio"®

Finalmente, por lo que a este rubro se refiere vale la pena sefalar
que los nombres de dominio de primer nivel que se pueden
obtener ante el NIC México son los siguientes:

MCIasif' aclon o T Proposno

‘Para proveedores de servicios de internet
NET.MX locahzados en México.

" ORG.MX  Para asociaciones no lucrativas en México 1

EDU.MX Para instituciones en México de educaciéno |

o investigacion o B
Para instituciones u oficinas del Gobierno

”_G?B'Mx Mexicano (Federal, Estatalo Local)  ~ ~

COM.MX  Cualquier entidad .

C) La regulaciéon en materia de nombres de dominio.

Si bien existe una regulacion _de: los nombres de domlmo. ésta ‘se ref‘ere

Gnicamente al ambito de Internet, ya que exclustvamente corresponde a las

politicas creadas por los reglstradores de los nombres de dommlo asl como por
las entidades encargadas de la admmlstramén y delegacnén del slstema (ICANN).

En este sentido cabe aclarar que frecuentemente Ios dlstmtos reglstradores
alrededor del mundo establecen polltlcas que deben segmr los solicitantes que

s i - P . .
" Politicas sobre nombres de Dominio del NIC México,. Véase www,nic.mx/plsgl
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quieran registrar un nombre de dominio ante ellos, mismas que deben ajustérse a
los pardametros sefialados por la ICANN.

Por otro lado, la ICANN, ha adoptado una politica de: solucién. de
controversias denominada Uniform Domain Names Dispute R'QSi?Ihtion' Policy
UDRP, la cual ha sido adoptada por todos los registradores de nombres- de
dominio de primer nivel .com .net y .org, asi como por ciertos régistradores de
nombres de dominio de caracter geografico o regional.

Por otra parte, cabe hacer mencion que en nuestro pais se aplica el UDRP,
creada por la ICANN, quien ha designado al Centro de Mediacion y Arbitraje de la
Organizacion Internacional de la Propiedad Intelectual como la entidad a la que se
debera someter la controversia y la encargada de resolverla. Dicha politica se
analizara mas adelante.

Conforme a lo anterior, podemos decir que si bien existe una gran gama de
documentos referentes a los nombres de dominio, estos se componen de
estudios, propuestas y politicas, distribuidas a lo largo de la Red, sin que se hayan
adoptado oficiaimente, siendo la politica de solucién de controversias de ICANN,
la que ha alcanzado mayor cobertura e importancia en el sistema.

F) Derechos y obligaciones de los titulares de los nombres de
dominio.

Derechos.

De las® pollhcas ms ltmdas por NlC MéXICO. pueden desprenderse dlversas'
prerrogativas que se otorgan a los’ mulares de un reglstro de nombre de dominio
las cuales son:: - i :



47

1. El derecho de elegir o designar un nombre de dominio, salvo que no exista
uno idéntico que ya este registrado, toda vez, que en el sistema de nombres de
dominio se sigue el principio de que el primero en tiempo es primero en derecho.

2. Derecho del titular de usar, gozar y disfrufar en forma exclusiva del nombre
de dominio registrado, mencionando expresamente las citadas politicas, que ello
no implica la transmisién del derecho de propiedad sobre el mismo, lo cual guarda
congruencia con la posibilidad que tiene el NIC de inhabilitar o suspender un
nombre de dominio cuando se presenten ciertas circunstancias tales como la falta
de pago del titular, o bien la orden en tal sentido por autoridad competente.

3. Derecho de publicar sus datos en la base de datos de! NIC, en dondye se
reconozca la titularidad sobre el dominio correspondiente.

4. Derecho de defender la titularidad de un nombre de dommlo contra aquellas' :
personas que aleguen un mejor derecho sobre el mismo. Lo anteno :se éncuentra :
regulado en las politicas del NIC bajo el rubro de D:sputas obre ombres de'
dominio.

mbre de dominio,’. .

5. Derecho de modificar o actualizar los datos:sobre: un
particularmente los relativos a cambio en Ia orga zaclén ‘que:

a eI' nombre
de dominio, en los. contactos admmlstratuvos )
servidor.-En este sentido. cabe aclarar L

cambio de nombre de domlnio
6. Derecho de‘ pedlr la ellmmacién d‘e : om é‘:;dé‘ dominio,
dejandolo dlspomble para terceros que se |ntere e : o '

7 Derecho 'de ceder, transmitir Yy enajenar su reg|stro de nombre de dommlo

Obligaciones.
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Al igual que existen prerrogativas para los titulares de‘u'n registro de nombre
de dominio, las politicas del NIC, establecen dlversas obhgacuones que deben de
cumplirse por los titulares las cuales son las snguientes

1. La obligacién de someterse y a_catar Vlras"pplir

nombres de dominio, asi como las politicas sobre disputas’
y Sus anexos, sin reserva ni limitacion alguna .

ece el NIC Méxuco '
bajo pena de suspenslén o mhab|htacu6n ‘del regxstro de nombre de domlnlo asu
favor. ;
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CAPITULO TERCERO

LOS NOMBRES DE DOMINIO Y LAS MARCAS SEMEJANZAS Y
DIFERENCIAS

1. Similitudes entre los nombres de 'do‘minio ylas mké,r‘cavs

Una vez que hemos analizado, las fguras de Ias marcas y los nombres de
dominio, asi como su naturaleza 'y caracterlst:cas esenciales, estamos en
posibilidad de comparar y estudiar a ambas f'guras para encontrar las similitudes y
diferencias entre las mismas y comprender Ia razén de por qué en estos Ultimos
aifios se han generado conflictos entre ellas :

Entre las prmmpales smnlutudes que encontramos entre las marcas y los
nombres de domm.o podemos menc:onar a Ias sngutentes

1. Ambas figufas constituyen un signo, toda vez que son suéceptibles de ser
percibidas por el hombre a través de la vista.

2. Son identificadores comerciales, toda vez, que como sabemos las marcas
identifican los productos y servicios que amparan de otros de su misma especie
que se encuentran en el mercado, mientras que los nombres de dominio han
alcanzado la misma funcién toda vez que han pasado de ser un simple localizador
de una pagina web en Internet para transformarse en “un identificador y distinguir-=
al empresario que esta detras del mismo, su actividad o sus prestaciones
(productos o servicios) en el mercado virtual que tiene lugar en ia red de redes",

3.- Ambas cumplen con una funcion de proteccidn ya que al identificar a su’
propietario y tener su uso exclusivo, las marcas por el registro y los nombres de

T CARBAJO CASCON,, Fernando. Op. Cit. pag, 54.
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dominio por el principio de first come first served, que les permlte gozar de una
cierta reputacién y diferenciarlo de sus competidores.

4.- Cumplen con una funcién de propaganda ya que’ constituyen medios de
atraccion del pablico en general, uno en el plano del mercado y otro en el plano
virtual.

5.- Ambos constituyen creaciones del intelecto humano, toda vez que se han
concebido por éste y con base en su capacidad inventiva el hombre ha logrado
crear dichos signos. Cabe comentar que las marcas como creaciones intelactuales
ya han sido reconocidas como una de las figuras de la propiedad intelectual,
entendiendo por ésta “al conjunto de los derechos resuitantes de las concepciones
de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalimente desde el

aspecto de provecho material que de ellos puede resultar™®,

Bajo esta
perspectiva, consideramos que en un momento determinado los nombres de

dominio igualmente podrian tener cabida dentro de ia propiedad intelectual.

6.- Indicacién de procedencia: estimamos que las figuras en comento son
similares en cuanto tienen la capacidad de indicar la una la procedencia de los
productos o servicios y el otro 1a ubicacion o localizacidn de una pagina web en la
red, pudiendo el nombre de dominio ademas identificar comercialmente productos
o servicios ofrecidos en Internet. :

2. Diferencias entre los nombres de dominio y las marcas.”

1.- Las marcas son: fguras reconocudas por Ia—Iey : ‘dr';ende,:,gd'zan de,

proteccion juridica ' a d|ferenma de |os s mir -aln -no se
encuentran reconocidos en nuestra legls|acnén y por lo tanto la proteccuén de que ‘
gozan se curcunscnbe a Ias autondades encargadas de la admmlstrac:én reglstro

y asignacién de los mismos.

* Rangel Medina, David, Op. Cit, pig, 89,
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2.- En las marcas existe la posibilidad de que existan dos que sean idénticas
en su denominacién, pero que varien, por los productos o servicios que protegen,
es decir, que sean de clases distintas. Sin embargo, esta situacion no puede
presentarse en los nombres de dominio, toda vez que en tal supuesto los
ordenadores no sabrian a que direccion electronica o IP, corresponde el nombre
de dominio en cuestion y por lo tanto no podrian dirigir al usuario a la informacion
localizada por el nombre de dominio.

3.- Las marcas tienen una proteccion territorial, de acuerdo al brrinfclpi'o de -
territorialidad que rige en la materia, es decir tiene un ambito de validez espacial
determinado y la proteccion se circunscribe al territorio donde fue'n_'egistrada,
mientras tanto en los nombres de dominio al operar en un espacio virtual, en el
cual no estan definidas las fronteras, no se limita la proteccion a un espacio
determinado, sino al espacio global que comprende Internet.

4, Las marcas pueden ser de varios tipos, nominativas, mixtas y
tridimensionales, mientras que los nombres de dominio sélo pueden consistir en
una denominacién.

5. La proteccion que se otorga a las marcas en la legislacion mexicana se da -
tanto por su uso como por su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial IMPI, mientras que la proteccidon sobre el nombre de dominio y el
derecho a su uso exclusivo, Unicamente se da por el registro ante las entidades -
encargadas, ya que sin el registro previo es imposible utilizarlos.

6. La marca individualiza un producto o servicio de otros de su misma
especie en el mercado. No obstante, que por el uso que han alcanzado en Internet
los nombres de dominio, pueden distinguir a un producto'y sobre todo servicios en
la red, no es una funcidén implicita en el mismo, ya que su tarea principal es la de
servir como medio de localizacion en Internet.

Una vez analizadas las semejanzas y diferencias existentes entre las marcas
y los nombres de dominio, podemos observar que si bien ex:sten _elementos
comunes entre ellos, pueden ser claramente duferencnados, por Io que las
soluciones que se aporten para resolver los conflictos que se han suscitado entre
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las mismas deberan de tomar en cuenta la naturaleza distinta que poseen sin
perder de vista las semejanzas que los han provocado.

2. Principales conflictos que se derivan entre los mismos
A) Cibersquoating, pirateria o secuestro de los nombres de dominio

A ultimas fechas se han presentado entre las marcas y los nombres de
dominio, distintos conflictos, esto debido al crecimiento de Internet como medio de
comunicacién y de sus capacidades de intercambio de blenes y servicios, de ahi la
proliferacion de los mismos, los cuales se han comenzado a clasificar tomando en
cuenta la posicién juridica de los interesados. e o

Dentro de los conflictos mas conocudos y que dleron inicio al estudio
comparado de los nombres de dominio y las marcas encontramos al Cibersquoting
o pirateria de nombres de dominio, el cual se denva del’ prlncnplo establecido del
registro de los nombres de dominio denommadoy "f'rst come “first’ serve” es decir,
que el nombre de dominio se concede a qmen pnmero lo* sollcna sin tomar en
cuenta ningun otro factor. De lo anterior, resulta ‘que es’ relativamente sencillo
obtener un Nombre de Dominio, lo cual ha permmdo que Ia gente pueda traficar
con ellos y registre marcas famosas o nombres'de personas conocidas con la

Unica finalidad de negociarlos postenormente con Ios tltu|ares de dichas marcas o
de qmenes legitimamente tienen derecho al uso de un Nombre de Dommlo a
cambio de una contraprestacion econémlca. !

“Uno de los primeros casos en presentarse fue el de Panavision Int. vs
Toeppen e Intermatic, Inc. vs Toeppen, donde el ya célebre pirata cibernético
Denis Toeppen, residente en Hlindis, USA, registr6 como nombres de dominio
panavision.com e intermatic.com, marcas registradas coincidentes con la
denominacion y nombre comercial de ambas compaiiias, ofreciendo la pagina web
correspondiente tnicamente un mensaje de bienvenida o una carta geografica de
la region, e indicando en ambos casos claramente su nombre, direccidon y nimero
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de teléfono area estar perfectamente Iocahzable por las empresas afectadas o
para cualquier otro mteresado ‘en adqumr los domunlos ‘Los Tnbunales
competentes resolvieron - a favor de los tltulares Iegltlmos de - ambos S|gnos
distintivos, fundandose en e! aguamlento o dnlucién de las marcas reglstradas"59.

Bajo este preambulo podemos decir que el Cibersquoting consiste en la
practica por medio de la cual una persona registra como nombre de dominio una
marca o signo distintivo renombrado, con la Unica finalidad de ofrecer dicho
registro a los legltimos titulares de tales signos, a cambio de un contraprestacion
econémica. Es decir la pirateria o secuestro de nombres de dominio representa
una forma de extorsidén en la cual una persona se aprovecha de los titulares de
registros marcarios conocidos o de buena reputacién, para obtener un lucro o
beneficio econdmico con el registro de nombres de dominio.

La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, ha reconocido y
estudiado este problema mencionando que para dque se considere que hay
pirateria de nombres de dominic deben presentarse tres elementos
indispensables: “a) Que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar a
una marca; b) Que el titular no tenga ningin derecho legitimo respecto a la
denominacion utilizada como nombre de dominio y c) Que se denote la mala fe del
registrante del dominio, es decir, la intencion del mismo de obtener un beneficio
economico a través de la venta del dominio al titular de la marca o bien a alguno
de sus competidores™®. Sin embargo, las acciones judiciales emprendidavs en-

contra de los piratas por parte de los titulares marcarios, ha llevado a-que:estos -

modifiquen sus conductas al secuestrar un nombre de dominio, con ely objeto de .
evadir estas acciones legales y hacer mas dificil para el titular marcario recuperar
su denominacion como nombre de dominio.

“ CARBAJO CASCON, YFernando. Op. Cit, pig. 86.
* Disponible en wwiw.ompi.arg
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“En un primer momento, las practicas de los piratas se limitaban
generalmente al registro como nombres de dominio de signos famosos de terceros
para después extorsionar a su legitimo titular por medio de cartas, llamadas de
teléfono y por medio del web localizado con ese dominio. Pero posteriormente, a
la vista de que muchas empresas renunciaban a plegarse a las condiciones de los
piratas, o bien emprendian acciones legales contra ellos, éstos decidieron ampliar
sus perspectivas de negocio, limitandose a retener el nombre de dominio sin
usarlo para bloquear el desarrollo personal o comercial del titular del signo
usurpado, esperando una oferta del mismo para su transmisién™®'.

De esta forma podemos resumir que aunque ha evolucionado la forma en
como se realiza la pirateria o secuestro de nombres de dominio, (Cibersquoting),
ésta sigue siendo uno de los principales conflictos que se generan entre los
nombres de dominio y las marcas, y en ella se sigue denotando la mala fe de los
secuestradores para obtener beneficios y extorsionar a los titulares legitimos de
las denominaciones en disputa. Es por ello que deben de emprenderse
mecanismos que ayuden a evitar este registro abusivo y por consiguiente que
sirvan como medios de prevencidn para evitar esta practica deshonesta.

B) Apropiaciones insuficientes de los nombres de dominio

Otro de los conflictos mas comunes que se presentan en la practica entre
los nombres de dominio y las marcas es el conocido como apropiaciones
insuficientes de los nombres de dominio, denominado en sus siglas en inglés
como "Non Quite Domain Name Grabbing”, en el cual “un sujeto registra como
nombre de dominio de segundo nivel, la marca o nombre comercial de un
empresario gue actia en su mismo sector de actividad o en uno estreéhamenle
relacionado con él, siendo susceptible, ademéas de obstaculizar la posicion del
legitimo titular del signo en el mercado digital, ‘de generar confusion- entre ios

"t CARBAJO CASCON, Femando. Op. Cit. pag. 75.
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usuarios, sin perjuicio de que pretenda. también (si se trata de una marca
renombrada) aprovecharse de su prestigio en el mercado de referencia o causar
un perjuicio a su reputacion ( a la empresa o sus prestaciones)™®? .

De lo - anterior, podemos darnos cuenta que a diferencia cohvel'conﬂicto
antes analizado, en este si existe la intencion por parte de quien registra el
dominio de hacer uso: del mlsmo y explotarlo. pnnctpalmente con el prop6sito de
causar un dafio o perjuicio asu compelldor en el mercado.

A este respecto considera el maestro Carbajo Cascon que en este tipo de
conflictos resulta plenamente aplicable la legislacién sobre marcas y, en su caso,
sobre competencia desleal, opinidn en la que coincidimos plenamente, toda vez
que si analizamos nuestra Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 213,
referente a las conductas que encuadran en infracciones marcarias, encontramos
distintas fracciones que podrian invocarse para el caso de que se tuviera que
emprender alguna accion legal en contra de quien registrara un nombre de
dominio en perjuicio de una marca registrada y que a saber son:

“Articulo 213. Son infracciones administrativas:

|. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria,
comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la
materia que esta Ley regula.

En este sentido cabe hacer mencion lo que el Poder Judicial ha enlendido como
actos de cornpetencia desleal:

" thidem pig. 97
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MARCAS. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. COMPETENCIA
DESLEAL. QUE DEBE ENTENDERSE POR,

El articulo 210, inciso b, fraccion X, de la Ley de de Invenciones y Marcas,
dispone: "Son infracciones administrativas: a)...-b) La realizacién de actos
relacionados con la materia que esta Ley regula, contrarios a los buenos
usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique
competencia desleal. De manera enunciativa se consideran infracciones
administrativas las siguientes: 1. Intentar o lograr el propésito de desacreditar
los productos, los servicios o el establecimiento de otro". Por su parte el
Convenio de Paris para la Propiedad industrial, adoptado en Estocolmo el 14
de julio de 1967 y publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de julio
de 1976, al referirse a la competencia desleal en su articulo 10 bis establece
textualmente lo siguiente: "Los paises de la unidn estan obligados a asegurar
a los nacionales de los paises de la union una proteccion eficaz contra la
competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de
competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
3) En particular deberan prohibirse: 1. Cualquier acto capaz de crear una
confusién, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los
produclos o la actividad industrial o comercial de un competidor: 2. Las
aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor; 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio
del comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo
de fabricacion, de las caracteristicas, la aptitud en el empleo la cantidad de
los productos”. Ahora bien, para que un comerciante o fabricante incurra en
actos de competencia desleal es suficiente que sustraiga la atencion de la
clientela de un competidor en su beneficio, no haciendo uso de sus propias
fuerzas, recursos o inventivas, sino realizando actos de imitacién respecto de
las caracteristicas predominantes de su competidor. Consecuentemente, si
una sociedad pretende basar el éxito de su producto, si no exclusivamente,
si de manera primordial y destacada, en el hecho o circunstancia de sustraer
en su provecho la clientela ajena, sin empefiar a cambio sus propios
recursos, inventivas o su propia fuerza econdmica incurre en competencia
desleal, porque con su conducta lleva la intencién de sustraer la clientela del
fabricante o comerciante competidor, atrayéndola para si mismo, recibiendo
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indebidamente fos beneficios de que disfruta su rival.'CUARTO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO
Amparo en revision 244/92. Panam de México, S. A. de C. V. 9 de abril de

1992, Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario:
José Luis Fuentes Reyes.

En este contexto, podemos considerar que en el conflicto que se analiza si
puede encuadrar en un acto de competencia desleal, toda vez que se induce al
publico en el error sobre el origen dec los productos y servicios que pueden
ofrecerse a través del web, utilizando como nombre de dominio la denominacion
protegida como marca. Asimismo, se busca atraer la atencion del pulblico
consumidor a visitar determinada pagina que se encuentra asociada a través del
nombre de dominio en cuestion con la marca registrada de un tercero, por lo que
creemos que dicha fraccién podria hacerse valer para solicitar la infraccion
administrativa en contra de quien cometiera dicho acto.

C) Logical Choice, coincidencias fortuitas

El tercer conflicto a analizar es el denominédo,como Logical Chpice [}
coincidencias fortuitas, mismo que sévp;ll'éysrenté'cVUafhdo una persona registra de
buena fe y amparandose en un signo distintivo pn;opio; un nombre de dominio que
resulta ser idéntico o similar al de otra per’soﬁa que frecuentemente actua también
en el campo comercial pero en otro sector de-actividad. “Tales problemas son
consecuencia inevitable de la- falta- de- correspondencia de los principios
tradicionales que rigen en materia de signos distintivos con los principios técnicos
necesarios para la organizacion y funcionamiento del sistema de nombres de
dominio en Internet®,

“* Ibidem pag. 113
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Este conflicto es consecuencia inevitable del principio que rige en materia
de dominios de “first come first served”, y de la imposibilidad técnica que existe en
Internet de que un nombre de dominio se repita o pueda coexistir con otro idéntico
aunque sus titulares operen en distinto sector o actividad, lo cual hace mas dificil
llegar a una solucion sobre la disputa de un nombre de dominio que fue registrado
de buena fe por su titular y amparandose en una denominacion propia. De esta
forma podria darse el caso que se presentaran diversas hipotesis sobre este tipo
de conflictos como pueden ser las siguientes:

- Que sobre el signo en conflicto usado como nombre de dominio se tengan
derechos marcarios por las dos partes en conflicto: como ejemplo de lo'ar:ne‘rior
tenemos: el caso Fry's Electronic vs French Fry’s, e,ri’ los cuales las dos partes
eran titulares ‘sobre registros’ maiﬁéérios con el Signﬁa“‘FrYS".

-Un supuesto: mas podria presentarse cuando dos personas disputan sobre-un
mismo nombre de domin‘io,‘una amparada en un registro marcario y la otra étf) ‘usb
legitimo derivado de su denominacién comercial o alguno de su productos, este el
caso de la sociedad Clue Combuting que registro su dominio con la denominabién
clue.com y fue demandada por la empresa Hasbro Inc. titular de ta_marca “clue”

que distinguia juegos de mesa"®.

En virtud de los distintos supuestos y de lo dificil que resuita el resolver este
tipo de controversias a favor de una de las partes, pareceria que la Unica solucion
coherente es respetar el principio de primero en tiempo primero en derecho, toda
vez que ambas partes se encuentran amparadas en un uso legal sobre Ia
denominacién, sin embargo, el maestro Carbajo Cascon apunta que “pueden
existir otros casos en donde el registrante del dominio aun amparandose en un

. o . . . . .

Dicho caso se resolvio a favor de fa empresa Clue Computing quien logro demostrar su interés legitimo
sobre la denominacian y su registro de buena fe del dominio. Un resumen sobre ¢l caso puede encontrarse en
www.elue.conviegat/index. himi
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signo propio de empresa, elige un dominio que coincide con un signo renombrado
de un tercero. En este caso aunque el titular del dominio actué a priori de buena
fe, el renombre del signo del tercero bien podria justificar una solucién’ muy
diferente, a pesar de empresas que operan en ambitos de  actividad _muy
diferentes, en tanto el registrante del dominio podria conocer la existencia de ese
otro signo y su significado a nivel nacional o internacional, sabiendo que el reéiétro
del SLD en cuestion podria causar una evocacion respecto a‘la’ empresa ‘o

prestacién renombrada”®.

Es por ello’'que para poder tomar una solucién cohere frente a este tipo

de conflictos recomendamos analizar la buena o mala fe que haya inspirado’ al
titular del dominio a registrarlo, tal y como la toman en cuenta las autoridades
encargadas de:resolver estas disputas como lo son la OMPI .y la.ICANN en su
UDRP. '

D) Otro tipo de conflictos.

Aunque los principales conflictos que se conocen en el campo de los
nombres. de dominio -y “las- marcas son la cnberplraterla. las aproplacuones
insuficientes de nombres de dominio y las comcldenclas fortuitas o loglcal chmce
existen otras clases de conflictos que si blen son menos recurrentes. se_han
venido presentado con mayor frecuencia en este campo estos son Ios conocndos
como typosquatting y warehousmg

TYPOSQUATTING

Este conflicto consiste basicamente en utilizar un nombre de dominio que
sea muy similar, tanto en su sonido como en-su:denominacién, a una_marca_

** Carbajo Cascén Op. Cit, pag 117
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registrada que sea preferentemente conocida en el mercado; ejemplo de este tipo
de actividades podrlé ser el uso de un dominio con la denominacion “yaju”, qﬁe
tiene un sonido muy similar al del reconocido prestador de servicios yahoo que
opera en la red, o bien el uso de la denominacién “amanzon” en la red, la cual
puede ser faciimente confundida con la libreria electrénica conocida como
“Amazon”, ya que solo difiere en un minimo grado en su pronunciacién ortografica.

Ahora bien, si bien en este tipo de conflictos consideramos que la
legislacion marcaria podria ayudar a resolver la controversia, también o es @l
hecho de que la situacion puede complicarse para el caso de las marcas que no
son notoriamente conocidas y las cuales también requieren ser defendidas por sus
titulares, por lo cual consideramos que las politicas que se estan adoptando por
los registradores alrededor del mundo deben proteger a los titulares de marcas no
solo contra los casos de cybersquatting o pirateria de nombres de dominio, sino
contra cualquier otra acto que busque aprovecharse del prestigio ajeno como el
typosquatting.

WAREHOUSING

Si bien puede considerarse como una derivaciéon de lo que hemos
identificado como - cybersquatting - o ._pirateria . de nombres  de dominio.lvel
warehousing, se distingue de la misma en el hecho de que. en este supuesto el
pirata almacena o reune una serie de dominios comcudentes col

renombrados de terceros con la intencién de obtener un Iucro de ellos no sélo
ofreciendo su venta o alquiler al legitimo interesado en la denoml

én,: sinoa "

cualquier otro interesado en la denominacion de que. se trate En‘el Warehoﬁsing;'

“se presentan practicas de almacenaje y comercio especulatlvo de; dommlos que
se ofrecen al mejor postor incluyendo al titular del sngno distintivo. reproducndo por
el dominio o a cualquiera de los titulares (al mejor postor)

'S trata de un signo
distintivo comtn a varios sujetos de un mismo pais o de. duferentes palses"GG lo
cual ademas presenta una ventaja adicional al usurpador del dommuo toda vez que

“ Ibidem pag 70.
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puede recibir varias propuéstas por la transferencia del dominio y optar por la que
le presente mejores condiciones econdmicas.

Por lo anterior, “consideramos conveniente se prevengan este tipo de
practicas predatorias médian!e la expedicion de politicas de registro que
establezcan la adopcidn de candados que impidan a los piratas apropiarse de
denominaciones a través de los nombres de dominio sobre las cuales no posean
ningtin derecho legitimo. - -

4 Métodos de solucién de controversias.

Originalmente, la resolucién de disputas por la obtencién indebida de
Nombres de Dominio se ventilaba en tribunales ordinarios, con la aplicacion
analogica de leyes ordinarias no concebidas para tal fin ni para el reclamo de los
dafios y perjuicios ocasionados, por lo que en muchas ocasiones, cuando la
controversia implicaba mas de una jurisdiccion, el problema era de dimensiones
mayores. En virtud de lo anterior, el 24 de octubre de 1999, la Internet Corporation
for Assigned Names and Numbres ICCAN, aprob6 después de multiples estudios
la “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”, (Politica Uniforme para la
Resolucion de Disputas de Nombres de Dominio), conocida por sus siglas en
Inglés como “UDRP",

Esta politica uniforme tiene la caracteristica principal de que sigue la forma
de un arbitraje al cual las partes aceptahfsométerse voluntariamente desde el
momento en que el titular del dominio firma ':sVu‘c":or‘\'trato de asignacién con la
entidad registradora acreditada, por lo qdéiésrﬁiilizada' de forma obligatoria por
todos. los registradores de los nombres ‘de dominio genéricos de primer nivel
(.com, .org y .net), por orden de la ICANN, ademas de que la mayoria de los
registradores nacionales de los nombres de dominio regionales o contry codes top
level domains, la ha adoptado como procedimiento para resolver disputas, tal es el
caso de nuestro pais que obliga a los titulares de los nombres de dominio a
sujetarse a las mismas a través de sus politicas de la siguiente manera:
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i. “Los titulares del dominio estan de acuerdo en sujetarse a la
Politicas de Disputas, que se incorporan en este punto por
referencia y que forma parte de este. La version actual de la
Politicas de Disputas puede encontrarse en Politicas LDRP.

ii. NIC-México ha designado al Centro de Mediacidén y Arbitraje
de la_Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual como
proveedor de resolucion de disputas, para la administracion
de las disputas que se presenten bajo el dominio .MX. Es la
intencidén de NIC-México de designar otros proveedores en el
futuro™®”

Por otro lado, el procedimiento permite obtener una resolucién por las disputas
que se presenten entre marcas y Nombres de Dominio en forma rapida, y con la
intervencion de un cuerpo de expertos que cuentan con preparacion, experiencia
y conocimiento adecuado y como podremos darnos cuenta, NIC Meéxico ha
designado a la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a través
de su Centro de Mediacion y Arbitraje, como el drgano encargado de resolver los
conflictos por los dominio mx. A este respecto, cabe mencuonar que ‘existe una
lista de entidades acreditadas ante la ICANN como orgamsmos encargados de
resolver estos conflictos, los cuales son llamados proveedores de resolucnén de
conflictos, mismos que mencionamos a contunuamén

. “Asian Domain Name Dispute Resolution Centre, acreditado por la ICCAN
el 28 de febrero de 2002, con dos ofcmas una en: Beumg y otra’'en Hong
Kong.

« CPR Institute for Dispute Resolut:on acredltado por 1a IC
mayo de 2000. :

« eResolution [eRes] acreditado por la ICANN eI 1 de enero de 2000

« The Natiopal Arbijtration Forum [NAF] acredltado eI 23 de d|C|embre de
1999,

o .
W e ms
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« World Intellectual Property Organization [VV'IF’O] acreditada el - 1 de

diciembre de 1999Y

Respecto al procedimiento UDRP, éste es aplicable segliin. sus lineamientos
cuando se presentan las siguientes causas:

“i. Cuando un Nombre de Dominio es idéntico o se presta a confusidn por ser
similar a una marca sobre la cual el reclamante tiene derechos; . .
ii. El titular no tiene derecho o interés legitimo respecto de ese Nombre de
Dominio;

iii. E! Nombre de Dominio ha sido registrado de mala fe"®®,

Cabe comentar que las citadas politicas establecen expresamente que se
entenderd que ha habido mala fe cuando las circunstancias indiquen que el
Nombre de Dominio se ha registrado con el principal proposito de darlo en venta,
cederlo o en alguna forma traspasarlo al reclamante, si el dominio ha sido
registrado con el propésito de impedir al titular de una marca su obtencion, si el
dominio ha sido registrado con el propdsito de perturbar las actividades
comerciales de un competidor o si con ese dominio se ha intentado atraer en
forma indebida trafico a un Web Site ya sea por actividades que se presten a
confusibn con una marca o manifiesten patrocinio, afiliacion o apoyo del
reclamante. Sin embargo, las mismas politicas sefialan la forma en que el titular
de un nombre de dominio puede demostrar que no actud de mala fe al registrar el
dominio que entré en conflicto con una marca registrada, como son el demostrar
que antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el
nombre de dominio, o-se han efectuado preparativos para su utilizacién en
relacién con una oferta ‘'de’ buena fe de productos o servicios; que el titular (en
calidad de particUIér, g émpresa u - otra organizacién) ha ‘sido conocido
corriente'rrie'n't':e"pbrr‘, el nombre de dominio, aun ‘cuando no haya adquirido derechos
de marcas de prdductos o de servicios; o que se hace un uso legltimo y leal o no
comercial del nombre de dominio, sin intencidn de desviar a los consumidores de

" wwyy.icann.org

[ s o i . ¥ P .
Las Politica Uniforme de Solucion de controversias puede encontrarse en la pdgina www icanp.org, y en
espaiiol en fa pagina del Nic México www.nic.mx
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manera equivoca o de empadar el buen nombre de la marca de productos o de
servicios en cuestion con animo de lucro.

Estas circunstancias que permiten una defensa al titular del nombre de
dominio no son limitantes y las normas aclaran que no son restrictivas de otras
pruebas, lo que permitiria demostrar por cualquier medio valido que se tiene un
derecho o un interés legitimo sobre el nombre de dominio, lo cual facilita a los
titulares de buena fe demostrar que el registro es una coincidencia fortuita
conocida como Logical Choice. Sin embargo como ha apuntado Javier Maestre
“hay una excesiva valoracion de por parte de los Tribunales de Arbitraje al registro
de la marca, a que se esta inclinando la balanza de la justicia a favor de los
titulares de marcas registradas, al considerar que dichos registros son suficientes
para demostrar el legitimo derecho de los demandantes. Se esta dejando de lado
el principio basico de la presuncién de inocencia. A los Tribunales les basta con un
registro de marca del demandante, para que el principio de inocencia se revierta y
automaticamente se considere mala fe y falta de derechos o intereses legitimos

sobre el nombre de dominio"°.

Ahora bien, por lo que al procedimiento se refiere, podemos mencionar que
en el mismo se busca hacer uso de la facilidad de los medios electrénicos para
darle agilidad sin con ello se pierda la seguridad en el mismo las reglas principales
son las siguientes:

1. El demandante presenta su dema' da por escnto ‘ante el proveedor de manera

electrénlca asi como en papel con aquellos otros docume tos que no puedan ser

transmmdos a través de mensajerla correo urgente o elefacsl il Cabe recordar'

en este punto que en nuestro pais se ha desngnado al Centro de“Meduacbn Yy

Arbitraje de la OMPI como eI érgano encargad" de resolve Ias controversnas

2. El érgano encargado de resolver la controversna nouflcaré al tltular del nombre
de dominio el inicio del’ proceso cornendole traslado de la demanda y anexos

™ www.dominiuiris.com
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3. Una vez recibida la hbtif‘cacién del inicio del proceso, el demandado contara
con un terrnlno de 20 dias nalurales para dar contestacxén a la misma, adjuntado’
todo tupo de pruebas y respondlendo las aIegacnones del demandante

4. Una vez remblda la contestaclén por el proveedor. éste la remmré en un térmlno
de 5 dias al demandante ;

: i.el confhcto habré de decndlrse por.un anico experto

puestoide tres mtegrantes

€ valorarén Ias pruebas y podran permitir u exigir otras
declaracaones de la partes g

7. El organo encargado de la resolucton de la controversia emitira su resolucion en
un término; no mayor a 14 dlas. contados a partir de que reciba la contestacion de
la demanda s ;

8.La resolucuén seré notlf‘cada a las partes y al registrador del nombre de dominio
en conflicto y sélo tendrén por objeto el cancelar o ratificar el nombre de dominio
sin que en ningln caso haya una sanci6n econdmica. "

la 5|gu|ente manera
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|“Grupo admlmslrauvo dc cvpcrlos dc un umco mlcmbro

Numero de nombres de dominio

incluidos en la demanda (Tasa(dolarcs de los Estados Unidos)

1a5 o 7_74::_ ‘#7“ 1.500 [n}jgnig;o: 1.000; ccntro?rsa)rlm
6al0 o 2.000 [micmbro: 1.300; centro: 700]

. Se decidira de acuerdo con el Centro de Arbitraje y
l\iafdc,lo e Mcdiacion de Ia OMP1 |

Grupo a(lmmlstmuvo dc C\pCl‘lOS de tres mlcmbroq

. e l
- ;
Numero de nombres de dominio rasa(dolares de los Estados Unidos) /
incluidos en la demanda o N T
{ 1as 3.000 [presidente: 900; otros micmbros: 750; centro:|
: 600} ]
‘6 210 14.000 [presidente: 1.200; otros micmbros: 1.000; |
) . _lcentro: 800} ) o
Mas de 10 Se decidira de acucrdo con cl Ccn(ro dc Arbnrajc Yy

_IMediacién de ta OMPI"'

En suma, cualquier persona que considere que se han vulnerado los
derechos sobre sus registros marcarios por el registro de un nombre de dominio,
puede iniciar el procedimiento antes descrito y sujetar al titular de dicho dominio al
procedimiento administrativo, mismo que en nuestro pais sera resuelto por la
OMPI, organizacion que decidird sobre la cancelacién, y en su caso, posterior

reasignacion del dominio de que se trate, o bien sobre la conservacnén del nombre

de dominio a favor de su titular del dominio porque éste haya comprobado
conforme a las politicas descritas su buena fe. E

5 Propuestas de solucién a nivel nacional.” -

Como hemos analizado en lineas antenores. el crecumlento que se ha dado
en Internet ha traido como consecuenma la creacuén de conﬂlctos que, debido a la
constante transformacion de 1a red, han quedado fuera de la regulacuén legislativa.

T wwawnic.mx
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En este sentido es importante que las legislaciones nacionales se adapten a los
nuevos espacios de actividad humana para regular todos aquellos conflictos que
puedan generarse, a efecto de salvaguardar la convivencia social. Es por ello que
nuestra legislacién debe abocarse al estudio y regulacion de los conflictos
existentes entre nombres de dominio y marcas.

En ese contexto, es importante mencionar que como hemos visto
anteriormente, los conflictos entre estas figuras son de diferentes tipos y por ello
estimamos que el proponer una sola alternativa de solucion resultaria insuficiente
para dar cabida a todas las posibilidades y variantes generadas. En tal virtud, es
necesario analizar diferentes alternativas de solucion respecto a cada uno de los
conflictos a que nos hemos referidc a afecto de atender a las prihcipales
caracteristicas de cada uno de ellos.

Consecuentemente, comenzaremos con el analisis y la respectiva
propuesta de solucion para el conflicto denominado pirateria o secuestro de
nombres de dominio (cibersquoating). Para ese propdsito debemos recurrir a la ley
que regula y protege los derechos de los titulares de los registros marcarios que
en nuestro pais es la Ley de la Propiedad Industrial, la cual en su titulo séptimo
referente a la inspeccion, las infracciones, sanciones administrativas y delitos, en
su articulo 213 establece una serie de supuestos en los cuales una persona puede
incurrir en una infraccion y recibir como consecuencia una sancion administrativa.

A este respecto, encontramos que en el articulo 213 de la Ley de la
Propiedad Industrial no se establece ningin supuesto en el cual se haga mencién
a la utilizacion de nombres de dominio como una forma de violentar los derechos
de los registros marcarios. De esta forma, estimamos que éste vacio en la ley es
del que se han aprovechado los piratas de nombres de dominio, por lo cual
consideramos conveniente la inclusion de una nueva fraccidn que permita
sancionar a los registradores de nombres de dominio idénticos o similares en
grado de confusién a una marca registrada, sin tener derecho a ello y con el tinico
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prop6sito de extorsionar al titular de la marca para que éste obtenga el dominio
mediante el pago de una contraprestacion. Lo anterior debido a que como hemos
apuntado anteriormente, los piratas de nombres de dominio generalmente no
realizan algun tipo de actividad a través del nombre de dominio usurpado lo cual
ocasiona que no exista competencia entre los involucrados, por lo que son dificiles
de aplicar los supuestos del articulo 213 que se refieren a competencia desleal.

En tal sentido, proponemos que la fraccién que se adicione al articulo 213
para prevenir la pirateria o secuestro de nombres de dominio sea la siguiente:

XXV.- “Usar sin consentimiento de su titular y sin tener derecho a ello
una denominacién como nombre de dominio que sea igual o similar en
grado de confusién a una marca registrada, ain cuando en la pagina
de Internet que identifiqgue dicho dominio no se promocionen
productos o servicios iguales o similares a los protegidos por la
marca registrada.

Igualmente quedaran comprendidos en esta disposicién aquellos
.sup’lrx‘e"stos en los que el titular de un registro de nombre de dominio
hq_’bqblidue ningun tipo de informacion en la pagina web de que se
trate.”

Asimismo, toda vez que el articulo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial
establece las sanciones a las que se hara acreedora la persona que incurra en
alguna infraccion administrativa, consideramos que para estar acorde con la
propuesta sefialada, se debe adicionar una fraccion a esta ultima disposicion, la
cual podria quedar en los términos siguientes:
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ARTICULO 214.- Las infracciones administrativas a esta ley o demas
disposiciones derivadas de ella seran sancionadas con:

Vi.- Sin perjunmo de las demas sanciones previstas en este artlculo, en..

el caso de ‘la’infraccién mencionada en la fraccién XXV del: artlculo
‘anterior, el Instiluto Mexicano de la Propiedad Industrial ordenara la

cancelacién

nombre de dominio en perjuicio del infra tor yla:

transmns:on del mismo- a favor del titular del regl;ttq,,_marcargo
afectado. IEERE

Por otro lado y por lo que respecta al conflicto de apropiacién insuficiente de
nombre de dominio, somos de la opinidon que en éste si existeh ‘contemplados en
el articulo 213 supuestos que pudieran aplicarse para infraccionar a los titulares de
dominio que violentaran derechos de marca.

En primer lugar y tal como sefialamos anteriormente, consideramos que
podria aplicarse el supuesto general de competencia desleal contemplado en la
fraccion | del articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial que menciona como
supuesto de infraccion “Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres
en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se
relacionen con la materia que esta ley regula”, toda vez que como se sefald
anteriormente, en este conflicto si existe la utilizacion del nombre de - dominio con
el objeto de confundir al usuario sobre el origen de la pégina‘de lhternet, con lo
cual consideramos se causa un dafio al titular de la marca registrada, ya sea para
desprestigiarlo o para aprovecharse de su clientela.

No obstante lo anterior y a efecto de otorgar mayor seguridad juridica a los
titulares marcarios respecto del supuesto de apropiacion insuficiente de nombres
de dominio, proponemos realizar una adicion a este adicdlo con el 'obbjeib de
precisar que quedaran comprendidos en esta fraccion todos los actos de
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competencia desleal, independientemente del medio en que se realicen,
incluyendo los medios electronicos como Internet. De esta manera, dicha fraccion
podria quedar redactada como sigue:

ARTICULO 213.- Son infracciones administrativas:

I. Realizar por cualquier medio, incluyendo el electrénico, actos
contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y t
serviclios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la
materia que esta ley regula.

Asimismo, consideramos que también podria aplicarse lo dispuesto en las
fracciones IX y X del articulo 213, mismas que establecen lo siguiente:

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos
que causen o induzcan al publico a confusion, error o engafio, por hacer
creer o suponer infundadamente:

a).- La existencia de una relacién o asomamén entre un establemmlento y el
de un tercero; SR

b).- Que se fabriquen productos bajo - especuf‘cacnones, Ilcenmas [}
autorizacion de un tercero; :

c).- Que se presten servicios o se venden productos bajo autorlzaclén.
licencias o especificaciones de un tercero;

d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, régién [ Io'cv:alidad
distinta al verdadero lugar de origen, de modo que lnduzca al publlco a error.
en cuanto al origen geografico de! producto;

X.- Intentar o lograr e! proposito de desprestigiar los. produclos,.los. servicios,
la actividad industrial o comercial o el establecimiento.de otro. No estara
comprendida en esta disposicion, la comparacion de productos o servicios
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que ampare la marca con el proposito de informar al puablico, siempre que
dicha comparaciéon no sea tendenciosa, falsa o exagerada en Ios térmlnos de
la Ley Federal de Proteccidon al Consumidor; .

Lo anterior, toda vez que por lo que respecta . a la fraccuén IX en Ia aproplacnén :
insuficiente de un nombre de dominio cominmente se induce al pubhco usuarlo de

Internet a una confusién, error o engafio al hacerles creer que el tttular del nombre‘
de ‘dominio en cuestién es el mismo titular de la. marca o esté autorlzado por éste
para ofrecer productos O servicios. :

Ahora bien, igual que en la fraccién | del articulo 213 de la Ley de la Propiedad
Industrial comentada anteriormente, consideramos conveniente para efectos de
precisar su aplicacién a este conflicto, la adicion de un inciso a la fraccién X de
dicho numeral, {a cual podria quedar en los términos siguientes:

ARTICULO 213.- Son infracciones adminisrtra‘tiva‘s: _

indust iales o mercantiles,
) ' a confusion, error o
engario por hace :

denomma

Por lo que se ref‘ere a Ia fraccuon X; este tlpo de confllctos han |Ievado a los
titulares - de" Ios reg|stros marcarios . al despreshglo de su actnv:dad tal como
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sucedié en el caso del dominio candyland.com, el cual habia sido registrado por
una persona que desarrollaba actividades de pornografia en la pagina web que se
localizaba con dicho dominio, lo que trajo como consecuencia el desprestigio del
titular del registro de marca “candyland” que se dedica a la venta de dulces y
golosinas.

Por altimo, y por lo respecta al conflicto de logical choice, estimamos que este
es el que presenta mayores dificultades, toda vez que es comun que las partes
involucradas en este tipo de conflictos se sustenten en derechos marcarios sobre
la misma denominacién derivado del principio de especialidad que rige en materia
de marcas, por lo que en muchas ocasiones no se realiza un acto ilicito o de mala
fe por parte del registrador del dominio, de tal suerte que la solucion que nos
parece mMdas correcta en principio es la de respetar el principio juridico que »
menciona que “el primero en tiempo es primero en derecho"”.

No obstante lo anterior, en los conflictos de este tipo que se presenten sera
importante que las autoridades que se encarguen de resolverlos analicen la buena
o mala fe que haya tenido el registrante del dominio en cuestidén para saber si
quiso aprovecharse o no del prestigio de un tercero ganado en el mercado, alin
cuando se dedique a actividades diferentes en el sector comercial, industrial o de
servicios, sobre todo en aquellos casos en que el afectado es titular de una marca
notoria © renombrada en el territorio de que se trate.

En virtud de la dificultad en los distintos supuestos que pueden presentarse
en esta clase de conflictos y de actuar en perjuicio de los titulares de los registros
marcarios, consideramos que el 6érgano registrador de dominios en nuestro pais
deberia dar preferencia en el registro de dominios a los titulares de registros de
marcas renombradas que hubieran adquirido un prestigio importante en nuestro
pais sobre aquellos que atn cuando cuenten con una marca cuya denominacion
sea igual o semejante en grado de confusién, no hayan alcanzado un prestigio
importante en su seclor de actividad.
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6 Los nombres de dominio como signos distintivos, su viabilidad
juridica

Es bien conocido por todos que los nombres de dominio han alcanzado un
importante papel en el comercio, ya que no s6lo cumplen con la funcidn originaria
con la que han sido creados, que es la de servir de localizador de informacion de
paginas de Internet. sino que actualmente realizan ademas funciones publicitarias
y de marketing, asi como otras relacionadas con los signos distintivos que en la
actualidad conocemos, y méas especificamente, con las marcas. Lo anterior, en
virtud de que Internet se ha convertido en un importante medio de comunicacion
que ha alcanzado gran aceptacion entre el ptblico en general a nivel mundial y
que resulta de gran trascendencia para cualquier empresa o comerciante en
general que busca crear un espacio en la red en el cual pueda anunciar y ofrecer
sus productos y servicios, lo que ademas le permite contar con una ventaja
adicional al estar representado en un contexto global que le permite expandir su
mercado.

Como consecuencia de lo anterior, es cada vez mas frecuente ver a los
nombres de dominio no sélo en el ambito vnrtual de Internet sino® ya incluso
materializado en propaganda publicitaria, televlsuén. ‘anuncios espectaculares e
incluso en diversos articulos que se ofrecen para su venta a los consumidores, 0
bien en la presentacién de éstos, por lo cual, vale la péna preguntarse si los
nombres de dominio pueden ser reconocidos.por la legisiacion como nuevos
signos distintivos y por ende contar con la protecciéon y el derecho exclusivo a
explotarlos.

Para poder dar una oplnlon sobre esta mterrogante debemos de tomar en
cuenta varios aspectos. En principio. de cuentas, debemos decir que no todos los
nombres de dominio han alcanzado esta funcion de identificador comercial, pues
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si bien existen un sinnumero de empresas esparcidas por la Red que han logrado
ese proposito, también lo es el hecho de que hay muchas otras entidades y
personas que no buscan publicitar ni ofrecer alguna clase de productos o servicios
en la misma, por lo que en todo caso, habra que distinguir la finalidad que se
busca con el nombre de dominio.

Ahora bien, en el caso de los empresarios que logran la evocacion
comercial a través de su nombre de dominio, hemos de decir que dicha funcion,
en opinidn del profesor Gomez Secade, “se complementa hasta en tanto el
consumidor como uno mas de los usuarios de Internet, accede a la pagina
mediante el dominio de que se trate y observe su contenido en el cual puede
hacerse propiamente la identificacion de la empresa, sus actividades, productos y
servicios, por lo cual muchos autores opinan que debe rechazarse de plano una
capacidad distintiva abstracta y aprioristica pues la distintividad, tiene siempre
caracter relativo ya que hay que ponerla siempre en relacién con los productos,
servicios o prestaciones en general a los que se refiere el signo, en este caso, el

contenido concreto del web localizado con el dominio""2,

Por otro lado, aun cuando se hayan generado nombres de dominio que
hayan alcanzado una significacion importante en el mundo comercial y sobre todo
en el espacio de Internet sin que su titular cuente con un registro marcario que le
otorgue una proteccidon respecto a esa denominééibn. son innumerables los casos
en los cuales las empresas y comerciantes eh.'la“'red utilizan como dominio su
principal signo distintivo y en especial, su marca ‘mas” importante y de mas
trascendencia en el mercado con la cual hayan ganado una. fuerte reputacion
comercial, por lo que en este sentido hay kqu}e anélizar hasta que punto la
identificacion que logra el dominio se da porvsi fhisnia. o bien es una consecuencia
del empleo de la marca utilizada en su formacion.

™ Prof. Gomez Segade, citado por Carbajo Cascén Fernando Op cit. Péag 58.
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Adicionalmente, no debemos olvidar que los nombres de dominio se

encuentran inmersos en un sistema global derivado del uso de Internet, por lo que .
en su caso, toda decisién tendiente a otorgarle un reconocimiento juridico, tendria

que solventarse mediante consensos internacionales, a efecto de no generar
mayores conflictos y repercusiones por virtud de la aplicacion de las distintas
legislaciones nacionales. En tal virtud, estimamos que los nombres de dominio atn
no podrian alcanzar una viabilidad juridica o reconocimiento como un signo
distintivo mas de la propiedad industrial, ello en virtud de que como lo hemos
explicado, la distintividad que han logrado algunos dominios no se presenta por si
sola, sino acompafnada de la intencion del titular de crear tal evocacion mediante
el contenido de la pagina web que identifican, o bien derivada de la denominacién
que lo configura que en muchos casos por si misma ha alcanzado cierto grado de
distintividad derivado de su empleo como marca.

No obstante lo anterior, creemos que los titulares de dominios no estan
excluidos de la proteccidon legal que se les pueda otorgar sobre sus registros, ya
que si bien en ese campo existen politicas sobre disputas derivadas de la
titularidad de dominios, también podrian obtener tal proteccion si realizan su
conversién a marca, ya que el hecho de que se utilicen en la red no obsta para
que se solicite el registro marcario de tal denominacién si logra las funciones
distintivas comentadas y aun cuando éste registro no se realizara, creemos que
esta clase de dominios podria alcanzar la proteccién legal por su simple uso, toda
vez que en el articulo 92, fraccion |, de nuestra Ley de la Propiedad Industrial se
reconoce el uso de buena fe y de explotacion de una marca que se haya utilizado
de forma ininterrumpida y con anterioridad al registro que se solicite, criterio con el
cual los titulares de dominios que identifican sus productos o servicios en la red
con dicho dominio podrian ampararse ante cualquier persona que buscara obtener
aquel como marca, ya que para considerar a una denominacion como marca no es
necesario obtener su registro, tal y como lo menciona el maestro Mauricio Jalife
Daher, al sefialar que "no es necesario que una marca se encuentre registrada, ya

i
i
!
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que desde el momento en que un producto o servicio es distinguido por un signo
(palabra, disefio, la combinacion de ambos, o a través de una  forma
tridimensional), se considera que existe la marca, independientemente que ésta se

registre"’3,

De esta forma, un nombre de dominio podria obtener la proteccion legal
contra actos de competencia desleal que busquen crear confusion entre el pablico
en general, pero en todo caso, sera convenienie que el titular de! dominio con
distintividad efectue su registro como marca ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, tal y como se ha venido presentando en estos ultimos afios;
ejemplo de ello es el registro marcario 719210, relativo a la denominacion
opciona.com en la clase 35, que fue otorgado por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial con fecha 16 de octubre de 2001 a la empresa Endesa
Marketplace S.A., que ofrece servicios informaticos. Asimismo, existe actuaimente
una solicitud en tramite para obtener el registro como marca de la denominacién
Bancomer_BBVA.com en la clase 36, tramite que se lleva bajo el numero de
expediente 432767,

En conclusion, alin cuando que en este momento no es viable juridicamente
considerar a los nombres de dominio como otro signo distintivo mas de la
propiedad industrial, estimamos que si se logran generar acuerdos internacionales
referentes a mejores normas de registro, politicas de resolucion de conflictos, asi
como medidas de orden técnico en las cuales se incluya la adopcidén de nuevos
nombres de dominio genéricos que permitan crear un principio de especialidad en
este campo y a su vez reconocer a los nombres de dominio renombrados a nivel
internacional, se podria alcanzar en un futuro no muy lejano el reconocimieh'tbr
juridico de los nombres de dominio, tal y como sucede con las marcas, toda vez
que como hemos apuntado, el proceso de comercializacidn a través de Internet ha
iniciado y no parece tener barreras que le impidan seguir su expansién, pof lo cual

TV IALIFE DAHER, Mauticio. Marcas “Aspectos Legales de las Marcas. en’ México.” Lditorial Sista, 5",
Edicion, México 2000, pag. 5
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habra que lograr una verdadera coordinacion entre fos signos distintivos ya
existentes y los nombres de dominio, y en particular con las marcas.
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CAPITULO CUARTO.

DERECHO COMPARADO Y PRECEDENTES JUDICIALES EN MEXICO Y EN
: OTROS PAISES

1. El S|stema Instltuclonal Global de los Nombres de Dominio

Como ya hemos indicado, en el sistema de nombres de dominio participan
distintos “organismos realizando una serie de actividades referentes a la
adminislracion, registro y resolucion de disputas relativas a los mismos.

De esta forma, uno de los agentes principales en el sistema de nombres
de dominios, es la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICCAN), entidad encargada de la administraciéon del sistema y a la que puede
considerarse como la maxima autoridad en materia de dominios; sin embargo.
esta entidad ha recibido una serie de criticas basadas pnnmpalmente en
aspectos de funcionalidad, territorialidad y toma de decisiones.

En cuanto al tema de la funcionalidad, la ICAAN ,: ,sie'mbre ‘se ha
manifestado como una entidad meramente técnica que no  reconoce su
importancia como regulador y autoridad en materia de nombres de dominio, lo
cual permite a dicha institucidn excusarse de criticas en cuanto a las decisiones
que se adoptan en su seno. Sin embargo, no se puede negar que una entidad
facultada para establecer politicas de registro, determinar el régimen de
concesion de dominios, acreditar a distintos registradores en el mundo y crear y
aprobar politicas de resolucién de conflictos, pueda considerase como una
autoridad facultada para tomar decisiones que afectan la esfera juridica de los
titulares de nombres de dominio en Internet y sobre todo por lo que se refiere al
aspecto patrimonial de los mismos. Es por ello que la ICCAN es criticada en este
sentido, ya que se estima que adn cuando realiza funciones politicas y juridicas,
dichas actividades no son reconocidas como tales, lo cual permitiria que los
diferentes usuarios en el medio de los nombres de dominio pudieran tener
mecanismos para impugnar resoluciones de la ICANN, sin que esta pudiera
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escudarse en aspectos técnicos como ya se ha manifestado.

Ahora bien, por lo que se refiere al aspecto territorial y como ya hemos

manifestado, la ICAAN, fue concebida por‘jlo's‘distiritos‘ usuarios de la Red como
una entidad internacional que reﬂejarajﬂadec‘:badamenté los intereses de toda la
comunidad de Internet; sin ‘embargo, ‘al nacer al auspicio del Gobierno
Norteamericano, ésta fue creada eri 'su territorio y por lo tanto, ha de regirse por
las leyes norteamericanas, lo cual provoca que en gran parte haya de vincularse
con intereses generados principalmente en dicho pals, distando en gran medida
de la intencion con la que fue concebida de que pudiera situarse en un territorio
neutral donde estuviera a salvo de influencias e intereses que pudieran afectar
sus decisiones. “En las reuniones del International Ad hoc Comittee (IAHC), se
estimaba como mejor opcidn la de situar la sede de la organizaciéon en Ginebra,
por ubicarse en un pais de tradicién neutral en cuyo territorio tienen su principal
establecimiento numerosas organizaciones internacionales’™".

Por ultimo, y por to que se refiere al aspecto de toma de decisiones,
podemos mencionar que la comunidad internacional de Internet ha dirigido una
serie de cflticés hacia la ICCAN derivadas de 1a forma de su creacién y de su
dependencia'del Gobierno de los Estados Unidos, lo que la hace ser una
institucion carente de sentido democratico. En este sentido recordemos que fue
iniciativa del Gobierno de Estados Unidos la creacion. de- una red de
comunicaciones que en principio tenia finalidades de tipo militar, lo due propicié
la creacidn de lo que hoy conocemos como Internet, y en tal virtud fue &l mismo
quien se encargd de establecer las bases de esta Red, 1a cual ha alcanzado una
trascendencia a nivel mundial y se ha convertido en uno de los mas grandes
medios de comunicacion actual, con perspectivas y alcances de gran
importancia. Derivado de estos origenes, fue también el Gobierno de Estados
Unidos a través de la Internet Assigned Names And Numbers (IANA), el
encargado de crear un sistema que permitiera localizar en la Red de una forma
facil y amigable para los usuarios, determinada informacion que fuera de su

™ MAESTRE Javier. Op cit, Pag 74
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interés. Asl surgid el sistema de nombres de dominio, el cual consiste
basicamente en una base de datos que relaciona palabras o nombres con las

direcciones IP con las que cuentan cada una de las computadoras conectadas a
internet.

En virtud de lo anterior, el sistema de nombres de dominio y en general
Internet, siempre ha estado controlado en mayor o menor grado por el Gobierno
Norteamericano. De ahi que la Comunidad Internacional - propugné por la
creacion de una nueva entidad controladora del sistema de nombres de dominio,
que tuviera un caracter mas internacional y que reflejara de manera mas clara los
intereses de los distintos participantes involucrados, pero este anhelo no fue del
todo satisfecho con la creacién de la ICAAN, toda vez que el Departamento de
Comercio de los Estados Unidos, quien participé en gran medida en la creacion
de la citada entidad, mantiene una gran influencia en la organizacion y
funcionamiento de la misma. “Estados Unidos y la ICAAN, no desean la creacion
de un sistema institucional mundializado, dado que supondria irremediablemente
una gran pérdida de poder. Prefiere, en cambio, vivir en un mundo de Estados
enfrentados, consciente de su posicion dominante en este contexto, que podria
verse amenazado por la unién de los débiles y pequefios”",

Aunado a lo anterior, hemos de. mencionar _que aun cuando en la
estructura de la ICAAN, existen diecinueve miembros los cuales tienen el
caracter de directores, no existe una verdadera concepcién global en la
organizacién, ya que solo cinco miembros (uno de cada continente o region
geografica que busca représentar los intereses globales) de esos diecinueve son
elegidos en elecciones directas que se llevan a cabo on line, 'y ‘el resto
representan a las organizaciones que brindan apoyo técnico a la institucién; lo
cual provoca que no exista un adecuado equilibrio en su organizacion y hace
suponer un favoritismo a las naciones mas desarrolladas en el campo de
Internet, sobre todo de los Estados Unidos.

Th .
Ibidem pag 172
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Es por lo anterior, que el sistema de nombres de dominio es un sistema
institucional, en el cual aun cuando existen diferentes actores como usuarios,
registradores, titulares de dominios, es controlado por una sola entidad que
decide sobre los principales aspectos que regulan y hacen funcionar,al,’s'istevma_
por lo cual y tal como hemos indicado, no refleja adecuadamente los intereses
globales que deberian manifestarse en Internet. e

2. La Normativa espanola sobre nombres de dominio

Antes de empezar el andlisis de esta norma que regula la asignacion
registro y control del sistema de nombres de dominio bajo el country code .es
correspondiente a Espafia, debemos dejar en claro que dicho sistema difiere en
grado significativo al establecido en nuestro pais bajo el dominio .mx, toda vez que
en Espafia la gestion de los dominios de segundo nivel bajo .es se asimila a una
funcion publica, esto es, debido a que el 6rgano encargado del registro
denominado ES. Nic, depende directamente de un drgano publico denominado
Centro Superior de Investigaciones Cientificas, el cual tiene la naturaleza de ser
un organismo auténomo de caracter comercial bajo la legislacién Espafiola y que
se encuentra adscrito al Ministerio de Educacién y Ciencia de Espafia. Asimismo,
dicho 6rgano también es conocido como Red!RIS. “Desde 1994, la RedIRIS es
gestionada por el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, en concreto por
el Centro de Comunicaciones CSIC RedIR!S que realiza las funciones de registro
delegado de Internet en Esparia. Este servicio es conocido como ES Nic, y se
ejerce por delegacion de “Internet Asigned Number Authority’s".

Bajo este contexto, las normas que rigen la asignacion y registro de
nombres de dominio bajo el country code .es, provienen de la autoridad esiatal
que ha emitido la normativa conforme a la cual han de registrarse y gestionarse
los nombres de dominio en ese pais.

™ Ihidem pag 59
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En este sentido, la cdmpetencia por la cual se ha normado esta actividad de
Internet por el estado Espariol deviene de las siguientes disposiciones:

1. Titulo li de la Ley General de Telecomunicaciones, denominada (Ley 11/98, del
24 de abril).  Dicho titulo se encuentra dedicado a la prestacion de servicios y al
estableéimienlo y explotacion de redes de telecomunicaciones en régimen de libre
competencia.

2. Real Decreto 1651/1998 de 24 de juiio, por el que se aprueba el reglamento que
desarrolla el Titulo Il de la Ley General de Telecomunicaciones. En lo relativo a la
interconexion y el acceso a la redes publicas y a la numeracion.

Fundandose en este ambito de competencia, el ministerio de Fomento
Espaiol ha emitido la Orden del 21 de marzo de 2000, por la que se regula el
sistema de asignacion de nombres de dominio de Internet bajo el codigo de pais
correspondiente a Espafia (.es). Una vez asentado lo anterior, emprendemos el
analisis de la Orden en cuestidn, misma que se compone de siete articulos y
cuatro disposiciones transitorias, asi como de un Anexo el cual dispone las
normas de registro y asignacion de los dominios correspondientes.

El articulo. 1°, se refiere al objeto de la Orden, mismo que consiste en
regular la asignacion de nombres de dominio, bajo el Cédigo de pals .es

“El articulo- 2°; hace una: especual d|st|ncn'>n entre nombres de dommlo
regulares y especlales de 1a sngulente forma : :

- A los efectos de esta Orden se dlstinguen los’ sngwentes tnpos de nombres
de dominio de segundo nivel ba]o el |nd|cat|vo de pais correspondiente a Espana
(«.esn): :

e Nombres de dominio regulares, cuya utilizacién en el sistema de nombres
de dominio de Internet estara abierta a todos los interesados que tengan ..
derecho a ellos.



83

« Nombres de dominio especiales, cuyo uso en el sistema de nombres de |

dominio de Internet estara limitado a aplicaciones concretas que se deberan
especificar en cada caso, al igual que las condiciones para su utilizacion.

En este sentido cabe comentar que segiin la opinién del profesor Javier
Maestre, “Espafia sigue el criterio de un supuesto derecho previo al nombre de
dominio, estimandose basicamente que los nombres regulares estaran ablertos a
quienes tengan derecho a ellos’™™. Por.lo que en este caso observamos una
marcada preferencia sobre los titulares de registros marcarios y de derechos de
propiedad industrial, para poder obtener un nombre de dominio acorde a sus
actividades comerciales.

Por otra parte, respecto a los nombres de dominio especiales, se establece
que éstos se otorgarédn en caso de notable interés social, comercial, de indole
nacional o con el propdsito de agilizar la presencia en Internet de los interesados,
y que sera la Secretaria de Comunicaciones de dicho pais la encargada de
designar dichos nombres de dominio, incluidos los genéricos y topénimos, para su
utilizacion. A este respecto Javier Maestre apunta que “la concesidn de estos
dominios especiales, de momento se encuentra carente de criterios objetivos, por

lo que son fuente potencial e inagotable de futuras prebendas™®

, lo cual nos
parece acertado toda vez que en principio la Norma soélo facilita la obtencién de
estos dominios en cuatro casos distintos 1. Interés Social, 2. Interés Comercial, 3.
Interés Nacional. 4. Interesados en agilizar su presencia en Internet; sin embargo
nunca se establecen los criterios conforme los cuales la Secretaria de
Comunicaciones evaluard cuando existen estos intereses, y peor adn.quiénes
pueden ser los interesados en agilizar su presencia en- Internet y bajo qué
circunstancias, por lo que la ambigiiedad de dicha norma pudiera prestarse para
favorecer a aquellos interesados en lucrar con los nombres de dominio bajo el
codigo del pais en cuestion.

:7 Ibidem pag 105
* Ibidem pag 104

e s eseas b
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En cuanto a los articulos 3, 4 y 5, los mismos se refieren a los distintos
érganos que participaran tanto en la regulacion como en el funcionamiento del
sistema, estableciendo que la Comision de Supervision del Servicio de Acceso a la
Informacion sera la encargada de formular propuestas para la regulacién del
sistema, tomando en cuenta para ello a la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas
y del Registro Mercantil Central. Asimismo, se previene la participacion de agentes
bajo el régimen de competencia para asesorar y representar a los distintos
interesados en la obtencién de un nombre de dominio ante la autoridad de

asignacion.

Por otra parte, en el articulo 6°, de la Orden en comento, se confirma el
caracter de funcién plblica que guarda la asignacién de nombres de dominio en
Espaiia, toda vez que en dicho precepto se menciona que las decisiones de la
autoridad de asignacidon podran ser recurridas ante la Secretaria General de
Telecomunicaciones, sin perjuicio de la posibilidad de someter los conflictos entre
usuarios a procedimientos de arbitraje. “Por tanto se prevén dos sistemas posibles
de recurso contra eventuales concesiones o denegaciones que lesionen los
derechos e intereses de alguna persona: un sistema de arbitraje sin que,
afortunadamente se haya determinado de forma rigida, y, por otro lado, el sistema

ordinario de recursos del Derecho Administrativo Espafiol”™".

Por ultimo, por lo que respecta al articulo 7°, vale la pena destacar que el
mismo previene que en la asignacion de nombres de dominio de segundo nivel
bajo el cddigo .es se procurara la necesaria coordinacion del Registro Mercantil
Central, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas y los demas registros publicos
nacionales e Internacionales, mencionando ademas que dicha coordinacién se
debera llevar a cabo con celeridad y empleando los medios telematicos. No
obstante de la importancia de la intencion que se revela en este articulo de
procurar la coordinaciéon con distintas oficinas publicas de ese pais y sobre todo
con la oficina de Patentes y Marcas, con la finalidad de evitar conflictos sobre
dichos signos distintivos y los nombres: de- dominio, - estimamos que dicha

™ hidem pag 109
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disposicién se queda corta pues no menciona de qué forma se ‘dara esta
coordinacién, ni que sea obligatoria la consulta a dichas oficinas cuando se
presente una solicitud de registro de un nombre de dominio.

Ahora bien por lo que se refiere al Anexo de la Orden que se analiza y la
cual establece las normas de registro, vale la peria resaltar qué en las mismas se
reconoce el “first come fits served” que ya hemos comentado en paginas
anteriores, sin embargo se menciona que los nhombres de dominio se asignara al
primer solicitante que tenga derecho a ello, esto es que se reconoce c! primero en
tiempo, sin embargo también se establece que éste debe tener derecho a él y que
pueden ser varias personas las que puedan tener un derecho sobre determinada
denominaciéon que se utilice como nombre de dominio, situacién que guarda
congruencia con el principio de especialidad que rige en las marcas, por medio del
cual se permite que una misma denominacién pueda ser registrada por dos o mas
personas, siempre que ampare productos o servicios de distinta clase.

Por otra parte, de dicho Anexo cabe tener en cuenta las prohibiciones en el
registro que son verdaderos candados para prevenir conflictos como son:

- La prohiBIcién de que el SLD se componga; :equd" ':ame‘ht’e. de u‘nr tobéhimo de’
paises, regiones,  provincias, comarqaé’. municir ios, mares, - etc., ¢
nombres genéricos relativos  a profesi
establecimientos, religiones, éreas‘,d:er st

animales, vegetales o minerales, etc.

-Prohibicién de que se componga exclusivamente de npmbr’egprjpbi’os,o apellidos,

salvo cuando se correspondan literalmente ‘con una marca o nombre comercial
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registrados en la Ofician Espafiola de Patentes y Marcas a nombre de la
organizacién solicitante del nombre de dominio"®,

-Prohibicion de que se corresponda exclusivamente por una secuencia de digitos,
salvo cuando se correspondan literalmente con una marca o nombre comercial
registrado en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas a nombre de la
organizacioén solicitante.

La Orden del 12 de Julio de 2001

Esta segunda orden fue emitida por el Ministerio de Ciencia y Tecnologia de
Espaiia y modifico a la orden del 21 de marzo de 2000, referente a la regulacion
del sistema de nombres de dominio bajo el cédigo de pais .es y entre sus
principales innovaciones estdn que en eila se establece que pueden solicitar el
registro de un nombre de dominio las personas fisicas y morales, nacionales y
extranjeras que residan legalmente en Espafia, asl como aquellas constituidas
conforme a la normatividad espariola, toda vez que en un principio, conforme a la
norma que se modificd, solo se podia otorgar un nombre de dominio bajo el cédigo
del pais .es a las personas fisicas y morales nacionales, dejando excluidos a los
extranjeros. Asimismo, se establece que las personas fisicas s6lo podran solicitar
la asignacion de nombres de dominio de nombres comerciales y marcas
registradas, siempre y cuando sean titulares de los mismos. lo cual nos parece
una medida interesante tomando en consideracion que generalmente los casos de
cibersquating o pirateria de nombres de dominio son perpetrados por personas
fisicas que no tienen ningin derecho sobre la denominacion en disputa
haciéndose mas dificil su localizacion por el titular de la marca.

En conclusién, respecto a la normativa espafiola sobre nombres de dominio
cabe destacar la participacion estatal tanto en la regulaciéh.i‘corhb veri"'la:éijtoridad
encargada del registro y la gestion, las normas que buscan la co‘vlavboxracién de la
Oficina de Patentes y Marcas de Espafa‘con’la finalidéd',de'evi}tavr?lyos’rCOnﬂictos

¥ CARBAJO CASCON, Fernando. Op Cit. pig 159
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con los signos distintivos y el caracter preventivo de las mismas; sin embargo,
creemos que dichas disposiciones pueden aun ser mejoradas conforme a los
comentarios vertidos respecto a sus principales disposiciones, asi como .que
queda mucho por hacer en el campo toda vez que sera dificil que tal normativa
pueda eliminar por completo la posibilidad de que existan conflictos entre titulares
de dominio y marcas, debido a que no se toma en cuenta el principio d'e‘ -
especialidad que rige a estas ultimas y por el cual puede haber varios tltulares
marcarios sobre la misma denominacion. :

3. La regulacién de los nombres de dominio en Estados Umd "s de -
Norteamérica ;

.La regulacion de nombres de dominio en e\s’ se -reduce

principalmente al contenido de la Ley Antipirateria. de NoV res' de Domlmo
conocida en sus siglas en Inglés como US Anti- cybequuamng Act mlsma que fue
decretada el 29 de noviembre de 1999, gracias a. los: multlples reclamos y
esfuerzos de los titulares de marcas registradas y derechos de propledad industrial
que vefan afectados sus intereses ante esta practica deshonesta, toda vez que
antes de la promulgacion de la Ley en comento, los mismos séio contaban con la
Federal Trade Mark Dilution Act (FTDA), bajo la cual los titulares de marcas
famosas estaban facuitados para emprender una accién judicial en contra de
aquella persona que realizara un uso comercial de su marca registrada,
disminuyendo la capacidad de dicha marca de identificar productos o servicios en
el mercado. Sin embargo, para poder emprender dicha accién los titulares de los
registros marcarios debian comprobar ciertos elementos ggfno son:

-Que debe tratarse de una marca famosa.
-Esta marca debe ser lo suficientemente distintiva

-La denominacion utilizada como dominio que causa el agravio debe tener un uso
comercial; asimismo el uso de éste debe comenzar. despues de_que la _marca
afectada se haya hecho famosa.
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-El uso de la denomlnaclén utilizada como. nombre de domlnlo debe dlsmlnwr ta
capacidad de distincion de la marca reglstrada :

Ante estos requisitos que deblia cumphr el tltular de un reglstro marcario y:

que constituian verdaderos candados para_ emprender accnon s jud|c|ales en
contra de los piratas de dominios, estos comenzaron a: |nconformarse por la
legislacién y solicitaron medidas.. que - ‘Ies; permmeran ‘defender  mas
adecuadamente los derechos” exclusivos:sobre sus reglstros marcarios, viendo
satisfechos sus esfuerzos porla US Anti-cybersquattmg Act, la cual en principio no
sOlo protege a las marcas famosas o renombradas sino amplia su campo de
accion a todas las marcas en general. }

Por otra parte dicha legislacion define él concepto de distinciéon de la marca
y previene que el titular de una marca distintiva o famosa deba probar que el titular
del nombre de dominio que lesiona sus intereses ha realizado un acto de mala fe
al beneficiarse de su marca, probando que dicha persona registro, traficé o uso el
dominio para dafiar los intereses comerciales del titular de la marca.

Asimismo, por lo que se refiere a las marcas renombradas o famosas,
conocidas en nuestro pais como notorias, esta Ley establece que el titular solo
debe mostrar que el nombre de dominio es idéntico o similar en grado de
confusidn a su marca y que dicho nombre de dommlo dlsmmuye la capamdad de
distincion de la marca de la que es tltular : :

Por otro lado, dicha normatlvndad da Ia posnblhdad de probar la ma|a fe del
registrante del dominio a través de 9 supuestos que solo se mencnonan de manera
enunciativa y no limitativa, entre los c ale s encuentran

-Ef uso Iegal antenor de Ia marca sobre el nombre de domimo.

-Asimismo,_ se. toma enrcuenta Ios medlos por Ios cuales el titular del dominio
intenta vender e| mismo al titular: del; reglstro marcario, habléndose aceptado
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generalmente los correos electrénicos por los cuales el pirata intenta chantajear al

titular de la marca.

4. Precedentes judiciales sobre nombres de doniinio y marcas.
A) En Espaia

Uno de los paises mas avanzados en materia de regulacion de los nombres
de dominio es Espanfa, sin embargo, este pais no ha sido ajeno a los confliclos
que se presentan entre los nombres de dominio y los signos distintivos
reconocidos por la legislacién, lo cual ha traido como consecuencia que se hayan
dictado diversas resoluciones judiciales que se han convertido en verdaderos
precedentes en esa nacion, por lo que hemos decidido incluir en este apartado
algunos de los casos mas interesantes que pueden ilustrarnos mejor acerca de
cual es el criterio que ha prevalecido por los:jueces para resolver estos tipos de
conflictos. ' o

-Caso Nexus®':

-Partes lhvoldéréda
J.B.C.y Nexus Servncnos de Informacnén S L., como partes actoras del

procednmlento eé S A.. como la parte demandada.

ne , utilizado por la'demandada para ofrecer
sus serwcuos a través de Internet

-Desarrollo del Procedimiento:

LIRS o . e n
Este caso fue tomado de la pagina www dominiugis.com
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Los demandantes J.B.C. y Nexus Servicios: de Informacién's L., iniciaron
sendas demandas, con fundamento en la proteccnén de los derechos de propledad

informacién de empresas con datos informaticos y estadls cos asl como aﬂuda a
1a direccion y explotacién de empresas. :

Por otro lado, el demandante argumenté que las citadas marcas fueron
cedidas a la codemandante Servicios de Informacion S.L., mediante licencia para
su uso. Por otro lado la codemandante, es titular del nombre comercial No.
121.919, con la misma denominacion.

Ambos demandantes argumentaron que a finales de 1995 tuvieron
conocimiento que Nexus Comunicaciones S.A,, hacia uso de la marca Nexus para
la comercializacion de sus servicios a través de Interhét' los cuales consisten en
comunicaciones por terminales de computadoras, tanto’ a particulares como a
empresas, por lo que procedieron a hacer duversos requenmlentos notanales afin
de que esta Gltima cesara en el uso de la marca Nexus. Asnmlsmo. negaron la’
eficacia del registro marcario No. ‘2. 008 390, propledad de la marca’ Nexus
Comunicaciones S.A., solicitada el 25 de enero de 1996 en la clase 38 del
nomengclator internacional, lo anterior, debido a que ésta se solicito despues del
primero de los requerimientos realizados a dicha empresa, por lo que consideran
que el uso de la marca nexus que realiza Nexus Comunicaciones S.A., constituye
una violacidon a los derechos de propiedad industrial de los demandantes,
solicitando que se cese en su uso y al pago de dafos y perjuicios los cuales se
cuantifiquen en e]ecuéién de sentencia.



91

Por su parte la demandada contestd la demanda dando respuesta a cada
una de las alegaciones de la parte actora, oponiéndose a la demanda y alegando,
por una parte que sélo identifica sus servicios empleando el nombre :qe su
denominacién social que es Nexus Comunicaciones S.A., y -que afiade a su
denominacién un elemento grafico consistente en un disefio-caracteristico de la
tierra con una flecha y que sélo en Internet y mas concretamente en su e-mail
utiliza el vocablo nexus, ademas que menciona que las normas que regulan el
registro delegado de Internet en Espafia, conocido como ESNIC, unicamente
admite como longitud maxima para un dominio 24 caracleres, cifra que supera su
denominacion social. Por otro lado, argumenta que posee la marca mixta Nexus
Comunicaciones y el grafico mencionado y que ésta delimita su objeto a la clase
38 (comunicaciones por terminales de computadora), por lo que los servicios que
desarrollan las partes no son coincidentes, por tanto niega que el distintivo
empresarial que utiliza en la red sea el mismo de la actora.

-Decision:

El juez que conocié del asunto fue el Juez de 1a instancia no. 36 de
Barcelona, mismo que dictd resolucion el 26 de junio de 1998, para lo cual
argumentd que la inclusién o no del producto o sérviclo en el mismo o distinto
numero de nomenclator es irrelevante a estos efectos, dado que ésta es una mera
clasificacion que puede servir como ‘elemento coadyuvante en caso de duda,
siendo lo que realmente trasciende que se dé o no la posibilidad de confusion,
esto es que coincidan o no en la misma area de comercializacion; dice la Gltima de
las sentencias citadas. Por todo ello, debe rechazarse el argumento formalmente
invacado por la demandada de perenecer los servicios® a distintas clases del
nomeclator internacional. ' EERREE I
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Por otra parte, argumenté que era un hecho incontrovertido que ‘ambas
partes prestan sus servicios en Internet, por lo que concurren en el mercado
prestando los mismos servicios, lo anterior, aunado a que el informe pericial
demostré que el empleo de la demandada de la denommacnén en Internet,
provoca confusion en el usuario, por lo que estima que:la-demandada debe ser
condenada, de conformidad con los articulos 35 y 36 de la Ley de Marcas, a que
cese en el uso del nombre Nexus en sus comunicaciones por las vias
mencionadas, ya que la comunicacion por Internet es una actividad englobada en
la marca de la actora, cuyo objeto estd constiluido por incluir servicios de
informatica, por lo que se encuentra facultada para impedir el uso que viene
haciendo la demandada del nombre Nexus.

En cuanto a los dafios y perjuicios reclamados por la actora el juez
argumentd que toda vez que la demandada pudo registrar en Internet como
dominio el acronimo Nexus, no consta que actuara de mala fe, ademas que la
actora opto por un registro distinto, provocando confusién en el mercado, a la que
debe ponerse término, mas no han quedado acreditados unos dafios y perjuicios
concretos y cuantificables.

-Caso Hipercor %2

Este es uno de los casos mas peculiares ocurrido en Espafia, toda vez que

el mismo” fue primeramente ventilado mediante el procedimiéntd"de'rUDRP QUe —

resolvié el Centro de Mediacién y Arbitraje de la OMPi.a favor del tntular del
reglstro marcario y posteriormente ante los tnbunales judncnales de ese pais a
instancias del titular del dominio en disputa.

X2 . L .,
Caso tomado de la direccion electronica www.onnet.es

1
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- Partes involucradas

Mlguel Angel Gonzélez. ciudadano de nacionalidad. espanola como parte
actora en eI procedlmlento y la empresa Hlpercor S, A como demandada.

-Motivo del confl
El nombre de dominio www.hipercor.com
-Desarrovlylo del Procedimiento

El demandante del procedimiento registré el dominio en cuestién con fecha
12 de febrero de 1998, ante la empresa Network Solutions Inc., encargada del
registro de los nombres de dominio genéricos de primer nivel y con sede en
Estados Unidos.

Por su parte, la empresa Hipercor S.A. titular de dlversos reglstros
marcarios con fa denominacién Hipercor, la cual goza de reconocido prestlglo en
Espafia, al percatarse de tal situacion inicio una demanda contra-el titl{lar del
nombre de dominio referido mediante el ‘procedimiento de UDRP,- creado: péf la.-.
ICANN, obteniendo como resultado el fallo a favor del Centro de: Medlamén y
Arbitraje de la OMPI, que ordend se transfiriera el nombre de domlmo a favor dela
parte demandante en dicho procedimiento.
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Como consecuencia de lo anterior, el sefior Miguel Angel Gonzalez
promovio un procedimiento ante el juzgado de 1. Instancia e instrucciéon nimero 2
de San Bartolomé de Tijarana, solicitando la declaracidon de la propiedad del
dominio en cuestién a su favor, a lo cual la parte demandada, contestd y a su vez
demandd en la via reconvencional al actor en el juicio principal solicitando la
declaracién de violacion de los derechos de marca a su favor y la ejecucion de
actos de competencia desleal por parte del actor, pidiendo ademas la cesacion de
tales conductas a través del nombre de dominio hipercor.com.

Como resultado de los argumentos y pruebas ofrecidas por las partes el
juez de. 12, Instancia e instruccién numero 2 de San Bartolomé de Tijarana,
resolvié la cuestion a favor del demandado Hipercor S.A:, resolviendo que el uso
del nombre de dominio en disputa por parte de! actor, constituye un acto de
competencia desleal en cuanto es susceptible de producir engafio y confusién y
condenando al titular del registro a realizar las gestiones necesarias para evitar
que prosigan diches actos, con el apercibimiento de que en caso de no cesar en el
uso del nombre de dominio dentro de los tres dias siguientes a la notificacién del
fallo, se haria acreedor a una multa de diez mil pesetas diarias.

No conforrne con la resolucion adoptada, el titular del dominio sefior Miguel
Angel Gonzé!ez. promovné recurso de apelacidn en contra de la resolucion en
comento, el cual fue tramltado por la Audiencia Provisional de las Palmas, que
hizo el anéhsns de Ia resolucuon |mpugnada resolviendo lo SIgu1ente

-Decision: -

Con fecha 3°de mayo de: 2002 la*Audiencia-Provisional-de-las- Paimas,
resolvio el recurso de apelacuon |nterpuesto por la parte actora confirmando en
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cada uno de sus términos la resolucion recurrida, lo anterior considerando que
desde el punto de vista de la Ley de Competencia Desleal es clara la comisién de
actos contrarios a la buena fe, asi como en concreto actos de confusién, toda vez
que el actor, nunca probd ni dio una explicacion loégica de las razones de su
registro con esa denominacién y que presumen su intencion de apropiarse de la
reputacién y conocimiento de la sociedad espafiola Hipercor  S.A., para
comercializar virtualmente otro tipo de servicios con intencién de crear confusién,
o bien, simplemente de obtener un lucro en la reventa del dominio a dicha entidad
mercantil.

-Caso Metro Bilbao®

Este ‘caso, resulta uno- de -los més mteresantes Yy que han sentado
precedentes en el sustema judlcnal espanol ya que es uno de los pocos donde la
justicia espaﬁola ha decndldo a favor del tntular'del dommlo y:por consiguiente en
contra del tltular del reglstro marcano., L ) ;

-Partes involut:radds:

Metro Bllbao SA como parte actora del procedlmlento y.como parte

demandada un usuarlo del servncuo de transporte operado por la cntada empresa

-Motivo del Conflicto:

El nombre de QQmiﬁjo met’rqbiylbao.comr

-Desarrollo del Procedimiento:

** Caso tomado del libro £l Derecho al Nombre de Dominio de Javier Maestre.
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LLos hechos de la controversia comenzaron cuando el titular del nombre de
dominio en cuestién fue sancionado hechos ocurridos en las instalaciones del
ferrocarril metropolitano de Bilbao, sancién que, segin su version, era injusta y
derivada de un equivoco, por lo cual dicha persona ofrecié explicar y demostrar
que no era culpable de los hechos ocurridos pero no fue escuchado y la sancion
se confirmé. En tal virtud, la indicada persona aprovechando que estaba libre el
dominio, registré metrobilbao.com, (ya que la empresa operadora de ese servicio
de transporte utilizaba el dominio metrobilbao.net), lo anterior con la intencion de
explicar los hechos referidos y con la intencion de crear un portal critico hacia el
servicio del ferrocarril metropolitano de la ciudad de Bilbao.

Ante tal situacion, la empresa operadora Metrobilbao S.A., interpuso una
demanda bajo las politicas del UDRP en la OMPI con la esperanza de conseguir el
indicado dominio y, consecuentemente, acabar asi con las criticas que se vertian
en la pagina. Como consecuencia la decision de la OMPI, ‘dio la razén a dicha
empresa y ordend la transferencia del dominio, quiténdoselo al particular. .

Derivado de lo anterior, el partlcular respondlé demandando ante la justicia
local para mantener el dominio en cuesti : 'Iegando que ‘su actuacnén no
constitula un supuesto de violacion m por.. Io ue la OMPI se. vio en la

contesté la demanda y presenté un demand reconvenc nal sollcnando como

medida cautelar la prohlblcuén del Uso del nombre de dominio metrobllbao com por
parte de su actual titular. - e :

-Decision:

Una vez analizado el expediénte y los“qécritt‘)‘svdewlas‘partes. el Juzgado de
Primera Instancia de Bilbao n° 4 decidié, en su”Auto de fecha 25 de enero de
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2001, tomar una medida sin precedentes en el sistema judicial Espaiiol
denegando la adopcién de las medidas cautelares solicitadas e imponiendo
ademas las costas del incidente a la sociedad que solicitd las medidas cautelares
denegadas. Lo anterior considerando que . en los hechos de la controversia no
existia el {lamado "periculum in mora”, o riesgo de que "se pueda frustrar la
efectividad del fallo, manifestando ademas que las razones que llevaron a dicho
juzgador a adoptar tal conclusién consistian en la dilacién de la parte actora en
presentar las medidas cautelares solicitadas, ya que lo realizaba 8 meses después
al otorgamiento del registro del dominio en disputa y después de acudir
previamente a otras instancias administrativas internacionales sin reclamar
ninguna proteccidn cautelar, por lo cual estimé que no concurrid el requisito del
peligro, por la dilacién en la que incurrié durante varios meses en la reclamacion
de una proteccion cautelar.

La anterior decisién es importante porque demuestra la vulnerabilidad del
procedimiento uniforme de solucién de controversias creado por la ICANN, toda
vez que como es de observarse atin cuando ya existia una resolucién bajo esta
politica, ésta tuvo que quedar suspendida hasta en tanto la autoridad judicial del
lugar resolviera sobre el asunto, lo cual demuesti‘a que no obstante que se inicie el
procedimiento establecido en esta politica uniforme es recomendable ejercer todas
las acciones que establezcan las legislaciones nacionales a favor de los titulares
de los registros marcarios, a fin de proteger mas efectivamente sus derechos.

En Estados Unidos.

a) Caso Panavision.’
‘Partes d‘el, prqi:,edimiéhto: v

La,emg!e,sgfgngvirsjén_’lnc.. como la parte actora del procedimiento y el sefior
Dennis Toeppen como demandado.



98

-Motivo de Conflicto

Los nombres de dorninid panavisiqn.com y panaflex.com

_‘-Desarrollo del procedim‘ nto

En d|c1embre d 1995' Dennls Toeppen registré a su favor el nombre de

dominlo -sin_que.se encontrara autorizado por la actora para

hacer uso de'la marca “Como’ otras’ muchas empresas, Panavision decidio

empezar a desarroll rwsu actividad en Internet y cuando fue a instar el registro
como nombre de dominio de la marca que tenia registrada y con la que se daba a
conocer en el mercado descubri6 que el sefor Toeppen era ya el titular del
dominio "panavnsron.com“. por tal motivo la empresa Panavision notificé a Dennis
Toeppeh su deseo de utilizar el nombre de dominio "panavision.com®, a lo cual
réspor\dié éste Ultimo que debia pagar por dicho dominio la cantidad de 13.000
dolares. Panavision rechazo la oferta que Toeppen planted, quien ademas registro
seguidamente como nombre de dominio otra de las 'marcas pertenecientes a
Panavision, (panaflex.com), en cuyo contenido umcamente figuraba la palabra
"hello" Network Solution, Inc.

Ante tal srtuactén la empresa Panavnsuén pro edi ejercer acciones judiciales

) .al derecho: de_marca,

Asnmlsmo la empresa mamfesté que el demandado se encuentra apersonado. con =

igual’ caracte .eniotro caso_
commdentes co marcas ajenas, asl como que es e! titular de muchos nombres de
dominio relacuonados 'v,'con conocidas marcas como . aircanada.com,
dehaairllnes com yankeestadlum com, australiaopen.com. etc., sosteniendo que el
negocio de Toeppen es registrar marcas conocidas para luego exigir a sus

titulares dinero pror;regunmarr a los nombres que tiene registrados.

Ios que. ha registrado nombres de dOl’T‘IInIO
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En ese contexto, la empresa Panavision, solicitd a la Corte de Distrito de

Estados Unidos, con sede en el Estado de California, 1a declaracion de dilucion de

marca, ‘infraccién ‘del derecho de marca, competencia desleal y conducta
paraéitaﬁa con'probable beneficio econdmico.

-Declsién :

La fundamentactén )urldlca del .Caso resulté compleja toda vez que el juez que
conocné del asunto reconocué que el sunple reglstro de un nombre de dominio
comcadente con una’ marca: no supone que éste vaya a ser empleado con fines

comercnales distmguuendo la actl 'dad de una empresa o sus prestaciones, por lo

cual no se.pqd[ia};aplii:" la Ieyvde«marcas con lo cual no existia riesgo de
confusién"ehtre si éntlcos Sin embargo, igualmente el juez estimoé que Ia

f'nalldad de Toeppen rraﬁla de extorsionar ya que habia registrado mas de 200

nombres de. dominio ‘de conocidas compaiiias para obstaculizar su presencia en
lnternet Y. obllgarlas a ‘realizar un desembolso importante, lo cual podria
mterpretarse en.el sentldo de que Toeppen se encontraba realizando un uso
comercial del dominio aunque en la pagina web no se ofrecieran productos ni se
mencionafa publicidad alguna y en consecuencia podria quedar sometida a las
normas sobre competencia. En tal virtud, el juzgador entendié que la actividad de
Toeppen era perjudicial para el valor distintivo de un signo renombrado b'ofno

dilucién de la funcién de la marca, por un lado por perjudlcar la potestad del tltular'
de la misma, de distinguir a su empresa y prestamones en Intemet y‘p otro por

conflrmandose Ia sentencna dlctada en prlmera mstancta

b) Caso mlcros ft.com:
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-Partes involucradas

La empresa Mlcrosoft Inc. como parte actora del procedlmlento y Zero Micro
Software como Ia demandada., S :

- Motivo del conflicto -
El nombre de dominio www. microsOft.com.
- - Desarrollo del procedimiento

ta empresafdé éorﬁputadoras norteamericana llamada Zero Micro Software
reglstré en:lntemet el nombre de dominio de que se trata para distinguir los

productos y serwcnos que ofrece; sin embargo, el dominio micros0ft.com resulta
muy similar al de 1a famosa empresa nivel mundial Microsoft Inc. ya que solo se
sustituyé la letra “o” por.un cero. En tal virtud, la empresa muitinacional Microsoft
Inc. inici® las acciones judiciales correspondientes alegando .la violacion a su
derecho exclusivo de marca y nombre comercial sobre elysig‘no registrado, asi
como por un acto de competencia deslea! derivado del aprovechamiento de la
reputacion ajena, asf como del prestigio del signo renombrado.

Por su parte, la empresa Zero Mlcro Software alegé la relacion entre su
denominacién social y el reg|stro de ‘nombre de dominio.

- Decision
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Como una decision preliminar, se ha determinado por el juez que conoce
del asunto suspender provisionalmente el uso del dominio litigioso hasta en tanto
se resuelva en definitiva. i

"c) Caso Cello *
-Partes inyolhcradas
Cello Inc. como parle actora del procedlmlento yel seﬁor Lawrence Storey

como el demandado

-Motivo del.conflicto .

El nombre de dominio cello.com

-Des»arr'c}lllld, del Procedimiento

En el ano de 1997, el seiior Lawrence Storey. registré el nombre. de domnmo
cello.com, lo”cual fue considerado como .un-acto de pirateria de nombres de
dominio porla’'empresa Cello; dedicada a la venta de equipos de audlo Y tltular del
registro marcario cello, otorgado a su favor por parte de la Oficina de Patentes Yy
Comercio de los Estados Unidos en 1995, por lo cual dectdlé emprender las
acciones judiciales correspondientes con el objeto de obtener el reglstro asu favor
del nombre de dominio en disputa.
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Por su parte, el sefior Lawrence Storey, en defensa de sus intereses, pudo
probar que antes de obtener el dominio en comento, habia intentado registrar
otros nombres de dominio relacionados con instrumentos musicales pero cello, fue
el Unico que se encontraba disponible.

A pesar de que el sefior Storey es residente del Estado de California, el
procedimiento fue radicado en los tribunales de la Ciudad de Nueva York, con
fundamento en el estatuto denominado “long arm”, que establece que una corte
puede ejercitar su jurisdicciéon sobre un demandado cuando éste realice actos que
causen agravios en el estado en que se sitia, o bien cuando se espera que los
actos tengan consecuencias en el estado de su sede. En tal virtud, el sefor
Lawrence hablia realizado ventas a través de su péagina de Internet a clientes en la
ciudad de Nueva York, por lo que la corte, estuvo propiamente facultada para

conocer del asunto.

-Decision:

La Corte fall en el sentido de que la marca de Cello no era famosa ni distintiva
(pues la misma - habia : sido: registrada al menos 20 veces por docenas de
compafiias a traves "de’ los Estados”Unidos que utilizaban el mismo: nombre).
Ademas, la‘ corte hé éhéontré : un ‘intento de mala fe del demandado para
benefcnarse de la® marca ‘pues el sr” Storey se habia acercado’a' por Io menos’
nueve compaﬁias o mdnwduos para ofrecerles el domlnlo "cello. com" por o cual
decidié no conceder eI nombre de dominio a los demandantes. :

+Por ultimo; cabe comentar que la-anterior decision tiene trascendencia toda - -
vez. que es uno de los pocos casos en los Estados Unidos donde las cortes han



103

decidido a favor de los titulares de nombres de dominio, en perjuicio del titular
marcario.

C) En Argéntina

En este pais se han presentado diversos casos relativos a nombres de
déminio; sin embargo, la mayoria de ellos se han iniciado por el titular del registro
marcario solicitando la adopcion de medidas provisionales sin que se resuelva el
fondo del asunto, ya que cominmente se ha llegado a un acuerdo extrajudidicial
entre las partes. No obstante lo anterior, hacemos referencia a algunos de los
casos mas importantes en aquel pais.

a) Caso Freddo®
-Partes involucradas

Como parte actora la empresa de Heladerfas Argentina Fred_do. y como
demandada la empresa prestadora de servicios en Internet denominada SPOT
NETWORKS.

--Motivo del conflicto -«

) Elknrormbr'ervfde ddminio wWwareddo.com.ar. utilizado por la parte
demandada, = T ' ’ ’

_ -Desarrollo del Procedimiento -

* Caso tomado de aaba.org.or
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La empresa Spot Networks, solicitd a la entldad reglstradora de nombres de
dominio. en Argentina -(NIC Argentma) eI reglstro del nombre de : dominio
www.freddo.com.arg, coincidente con la marca reglstrada Freddo correspondlente

a una empresa de cadenas de heladerlas que goza de’ gran reputactén en aquél!
pais y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires.

Ante tal situacion, esta altima 'efﬁprésé svdlicité por via judicial al Juzgado de
lo. Civil y lo- Comercial No. 7 de la Ciudad- de Buenos Aires, Argentina, que
decretara la adopcion de medidas pfovisionalés consistentes en la suspension de!
nombre de dominio en cuestidn a la demandada, asi como la transmisién de dicho
nombre de dominio a su favor, derivado del registro marcario del que goza.

Decision:

E! juez que conocid del asunto consideré que el registro de una palabra
como nombre de dominio que coincide con una marca registrada, comporta "una
variante del uso indebido de marca ajena” y que dicho uso bloquea la posibilidad
del titular de la marca de registrarla como dominio ya que de acuerdo con las
reglas de NIC-ARGENTINA no se pueden registrar dos dominios idénticos, en tal
sentido, el juez decidid otorgar por sentencia interlocutoria dictada el 26 de
noviembre de 1997, conceder las medidas cautelares_salicitadas por la actora,
consistentes en dar de baja provisoriamente de NIC-ARGENTINA el nombre de
dominio en cuestion y otorgarlo al actor mientras dure el litigio.

b) Caso Avamiriva
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-Partes involucradas

La somedad denommada Hotel Ava miriva SRL Como parte actora . del
procedlmlento y Domo Group Inc como demandada

-Mdtl\?&'de!c nflicto. .

ominio www.avamiriva.com.ar

. ‘-De‘sar'r‘olvlo‘ del Procedimiento:

La empresa actora del procedimiento acudidé ante la entidad registradora de
nombres de dominio en Argentina, denominada Nic Argentina, con el objeto de
registrar a su nombre el dominio de que se trata, lo anterior, al amparo de la
denominacién comercial que utiliza y que manifiesta ha alcanzado cierto arraigo
en la poblacién ain cuando no la tenga registrada; sin embargo, al acudir a
realizar tal registro se percatd que el dominio en cuestiéon habia sido otorgado con
fecha 19 de agosto de 1998 a otras personas, situacion por la cual emprendio las
acciones judiciales correspondientes, argumentando que el registro por parte de la
demandada se efectuo de malia fe, toda vez que la parte demandada posafa varios
nombres de dommlo |eg|strados a su nombre y los cuales no eran utilizados, lo

cual supone' 16 unlcamente pretende obtener un beneficio econémico, ‘por lo que

solicita la éuspensnén del nombre de dominio de que se trata, y su otorgamlento a

su favor'mlentras dure el procedumlento

-Dec15|on

El Juez Federal Numero 1. de Rosario_Argentina, una vez: anallzadas las
manifestamones‘ y pruebas’ de‘lasb partes, manifesté que la imposibilidad . de la
actora de acceder al registro del nombre de dominio cumplimenta el denominado
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peligro en la demora requerido por las leyes argentinas para conceder las medidas
cautelares, ademas de que ello representa una desventaja comercial frente al’
resto de las entidades similares.

Por otra parte, sefald que no se desprendia de autos que la demandada
haya hecho con tal nombre de Internet otra cosa o algo mas que lnscnblrlo. por lo
cual resolvid declarar procedentes las medidas cautelares sollqtadas. consistentes
en solicitar a la entidad administradora del denominado Nic.ar, suspenda
praventivamente el registro del nombre de dominio "avamiriva.com.ar", a nombre
de Doino Grup Inc. y/o Gustavo Doino, y autorizar a Hotel Ava Miriva SRL a utilizar
el nombre de dominio mencionado en los términos de las normas administrativas
vigentes, hasta tanto se resuelva en definitiva la cuestion suscitada y previa
caucién que deba prestar la actora por la cantidad de veinte mil pesos.

Por ultimo, cabe comentar que el caso se dio por terminado por acuerdo
extrajudicial de las partes, en el cual la demandada decidié ceder en forma gratuita
al actor el dominio en comento. ‘

D) En México

En nuestro pals al igual que en ctros‘se han venido présentando con mayor
frecuencia los conflictos entre nombres de’ dommlo y_marcas,’ sin_que hasta el
momento tengamos noticias de que alguno haya |Iegado proplamente a instancias

judiciales ya que la mayoria de ellos 'han mucnado_ por. el titular del registro

marcario, solicitando la declaracnén e mfraccté admlnlstratwa ante el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI el cual ha tenido que entrar ha estudiar
el fondo del asunto.

a) Caso Yahoo

-Partes involucradas
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La empresa Yahoo Inc. como actora yla empresa Interachve Prees. S.A.de

C.V. como presunta infractora

-Motlvo del confhcto :

El motlvo del conﬂlcto fue Ia denommacuén Yahoo mlsma que fue
reglstrada como ‘dominio por Interactlve Press ante el Nic MéXICO de la siguuente
forma: yahoo com mX.

-Desarrollo del procedimiento

El procedimiento en comento se inicié a peticiéon de la empresa Yahoo Inc.,
que en el mes de julio de 1999 solicité al Instituto de la Propiedad Industrial IMPI,
la declaracion administrativa de infraccion en contra de la-empresa Interactive
Press por utilizar la denominacion yahoo como nombre de dominio, fundando su
accion en el articulo 213 de la Ley de fa Propiedad Industrial fracciones |, V, Xy
Xll, y manifestando que se estaban violando Ios derechos sobre sus registros
marcarios bajo las denominaciones Yahoo. mlsmas qu’ 3 se encuentran registradas
bajo las clases 25, 28, 35, 36, 38 41 y 42 d
productos y servicios.

fcador mternacional de

Asimismo, la parte actora argumenté que con'la"'deriominacién

yahoo.com.mx, se inducia al piblico a confustén o engano toda vez que Ilevaba a
suponer que existia alguna relacién entre la empresa»Yahoo Inc. e Interactive
Prees, lo anterior aunado al hecho de que el nombre‘vde dominio yahoo.com fue
registrado y usado por Yahoo.Inc. desde el mes de enero de 1995, por lo que al
tener presencia en Internet la infractora sabia que estaba violando derechos de la
misma, toda vez que el dominio yahoo.com.mx fue solicitado por Interactive Press
ante el NIC México en octubre de 1997. Por ultimo la empresa Yahoo Inc. solicitd
al IMPI como medidas provisionales que Interactive Press se abstuviera de utilizar
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el dominio en disputa,.asi como que se ordenara’al NIC Meéxico cancelar el
registro del dominio en cuestion y que se otorgara a su legitimo 't’ivmlar. .

La solicitud fue admitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Indu‘stria‘l
mismo qué notificd a la presunta infractora, la cual dio contestaeibna la soliqitud
de declaracién administrativa de infracciéon impuesta en su contra argumenténdo
que nunca se sirvid del dominio yahoo.com.mx, toda vez que el mismo no ha ‘sido
activado y que unicamente es titular del dominio conforme a las reglas emitidas
por el NIC México, por lo que su actividad no constituye un uso de marca.

-Decision:

Respecto a la decisidn sobre el asunto de que se trata, aln no se tiene
noticias de que se haya decidido a favor de alguna de las partes. Sin embargo,
cabe aclarar que a la par se llevd el procedimiento de solucidon de controversias
ante el NIC México, mismo que cancel6 el registro de! dominio yahoo.com.mx a
favor de la empresa Interactive Prees y lo otorg6 a la empresa Yahoo. Inc., segun
se observa en su base de datos de la forma siguiente:

Dominio: yahoo.com.mx
Fecha de creacion: OSIOCT/1 997

Fecha de ditima modif‘cacxon 13/MAR/2002
Organizacién Yahoo! Inc

Domicnho 701 Flrst Avenue Col CA, CP 94089, Sunnyvale California, Estados
Un|Vos de Amenca : . J S

Contacto Admlnistratlvo Domain Administration Yahoo! Inc. [yahoo] 1-408-349

3300 domainadmin@yahoo-inc.com

Contacto Tecnlco Domain Administration Yahoo! Inc. [yahoo] 1-408- 349 3300
domainadmin@yahoo-inc.com

Contacto de Pago: Yahoo! Domain B||||ng [yahoo1] --+1 619 '881. 3000
domainadmin ahoo-inc.com g :
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b) Caso Nestlé:
- Partes involucradas:
Como partes del presente pro;edlmlento tenemés é la empresa Societé des

Produits Nestlé, S.A., como la parle demandante y como demandadas la empresa
Juar Mexguide S.A. de C. V eI sefio Guxl ¢

- Motivo del conflicto:

El motivo del procedlmlento iniciado. fue la denommacuén Nestlé mlsma que

fue utilizada como, nombre de domlnlo ‘de Ia snguuente forma nestle com mx, por la
empresa Juar Mexgulde s. / de C Viyel sefior Guullermo J Heldl '
-Desarrollo del brééedikniéntb:

La e‘fri’presa Societé des Produits Nestlé, S.A., SOIICIté ante el Instltuto
Mexicano ‘de:la” Propiedad Industrial (IMP!), en el mes de. abrll de 1999, la
declaracién administrativa de infraccién, con fundamento en ‘lo dlspuesto por el
articulo 213, fracciones I, XVl y XXV, de la Ley de la Prop:edad lndustrlal lo
anterior por considerar violentados los derechos sobre: :su reglstro ,marcanol

numero 360526, toda vez que los presuntos mfractores estaban utilizando . Su. .

denominacién para identificar un servicio igual al que ampara su egustro' 'por )
tanto dicha actividad constituia un acto de competencna desleal‘ '

utilizaba su marca si su consentimiento para ldentlﬂcar at
dominio nestle.com.mx un servicio de comunicacién’ entre person
mensajes, beneficiandose asi del prestigio de Ia marca Nestlé para crear
confusién entre el publico en general, haciendo pensar que cuando se dlngen ala
direccion electrénica localizada por ese nombre de dominio; obtendrén informacién
sobre los productos de dicha empresa.

pbr medio de
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Dicha solicitud fue admitida por el IMPI, ordenando el emplazamiento
correspondivenite a los presuntos infractores, asi como las medidas provisionales
consistentes en la prohibicion de la comercializacién‘o uso de los productos o
servicios con los ‘que se’ violaran los derechos de-la empresa Nestlé S.A,,
meduante ‘el uso del dominio ‘en cuestlé

como la suspensnén del uso de la

denomlnacnén Nestlé en el dommlo cntado

manlfesté que Ias f‘guras de Ias
natura|eza. ‘to [
productos y s NICIOS de otros [ e:su

i\sma,especte. mlentras que la segunda es

una. clave que permute acceder terminada direccién- electronica que no

dlstmgue producto o servncno algun ,‘riyor"lci,qhe‘ no existe la comision de las

mfraccuones ‘que sele |mputan
-Décisién: :

El procedimiento de infraccidon administrativa fue resuelto por caducidad, ya
que la parte actora se desisti6 del mismo, exhibiendo un convenio en virtud .del
cual ésta y el presunto infractor acordaron dar por terminada dicha solicitud por el
uso del nombre de dominio de que se trata. Asimismo, en dicho instrumento se
reconocid por el sefior Guillermo J. Heidi, en representacion de Juar Mexguide S.A
de C.V., que la marca Nestlé es propiedad de la empresa Societé deé Produits
Nestlé, S.A.,-por lo que le corresponde a ésta la explotacion de’ dicha marca en
cualqmer medlo de comunicacion, incluido Internet, acepfando ademés la
cancelacuon del dominio nestle.com.mx y dejandolo fibre a favor delaactora, =

En virtud de Io anterior, el registro del nombre de dominio nestle com.mx fue
solicitado por la empresa titular de la marca segun se muestra en la base de datos
del N|c Méx:co como se muestra a contmuacuon ‘

Dominio: nestle.com.mx



Fecha de creacién: 15/DEC/1998

Fecha de ultima modificacion: 04/JUN/2002 .

Organizacion: Société des Produits Nestlé S. A [socxt1] :

Contacto Administrativo: NESTLE MEXICO Admlnlstratlve Contact [nesti1)
Contacto Técnico: NESTLE MEXICO TechnlcaI Contact [nestl2]

Domicilio: México, D.F., Méxu:o
Contacto de Pago NESTLE MEXICO Payment Contact [nestIS]

¢) Caso F/i’e“diéree :

-Partes mvolucradas

Lo fueron la empresa Kal Kan Foods Inc. como la’ parte sohcuante del
procedlmlento y la empresa IDEA Co. México S.A.de C.V., oomo la demandada.

-Motivo del conflicto

El motivo de conﬂlcto entre las partes fue la denominaclén Pedugree mIsma
que fue utilizada por la empresa IDEA de Méxnco como nombre de dommlo de la
siguiente forma pedlgree com mx - : : : :

-Desarrollo del procedimiento:

Este procedlmlento fue |n|c|ado por Ia empresa Kal Kan Foods Inc quuen
solicitdé al IMPI la declaracién de infraccion administrativa; con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 213, fracciones I, VI, IX de Ia

a Propledad

Industrial, manifestando se encontraban violentados - los "derechos’ ‘sobre’ sus
registros marcarios con ia denominacion Pedlgree, pro!egldos bajo las clases 9,
14, 18, 21, 24, 28, y 31 del clasificador internacional, toda vez que la-empresa’

IDEA Co. se encontraba utilizando el nombre de domlnlo pedigree.com:mx, en el
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cual aparecian comentarios sobre los productos que fabricaba el titular marcario,
por lo cual consideraba se estaba desprestigiando su imagen, asi como que se
inducia al publico al el error al hacer suponer que existia algin tipo de relacién
entre el legitimo titular de 1a marca Pedigree y la parte demandada.. Asimismo,
consideraba un acto de competencia desleal ia utilizacion del nombre de dominio
pedigree.com.mx, toda vez que en dicho sitio de Internet se anunciaban p’roduvc)tos
de la misma clase que los que produce Kal Kan Foods, situacién contraria a'los
buenos usos del comercio, aprovechandose del prestigio de la marca Pedigree
para atraer al publico consumidor.

Dicha solicitud fue admitida por el IMPI, ordenandose el emplazamiento a la
parte demandada. . ‘

-Decision

En diciembre de 1999, antes de que la parte demandada pudiera contestar,
la empresa Kal Kan Foods pidi¢ se le tuviera por desistido de la solicitud de
declaracion administrativa de infraccién, por lo que el IMPI declaré la caducidad de
dicho procedimiento por desistimiento.

Aun cuando no exnste mformacnén documentada estimamos que este caso
se concluyé" ebldo a una negoc1ac|én entre las partes involucradas. en la cual el

dominio en’ cuestlén fue traspasad a. la’ empresa titular, de la’ marca reglstrada
Pedigree, to a.ve

que esta es’la forma més comun de'dar sallda a esta clase de
controversias. = - o ' ‘ ‘

E) En otros paises
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INGLATERRRA |

Uno - de los €asos: més famosos, entre los dlversos -conflictos que se han

presentado por el uso reglstro de nombres de dommuo es el conocndo como caso

Pltman el cual se desarrollé en Inglaterra de la 5|gu1ente manera

-Partes involucradas:

,La eymp‘reSav |tman Tralmng lelted como la parte demandame y Pearson

profesmnal LTD como demand da.

) ‘-M'o:tiyyq del Conflicto:

Nombre de'dydmlnlo pitman.co.uk

-Desarrbiib del Procedimiento:

Para hacer el desarrollo del procedimiento que se comenta, es importante
mencionar los antecedentes de las empresas en conflicto, los cuales se remontan
al afio de 1849, en el cual un empresario llamado Isaac Pitman, cred una empresa
con su nombre que tenia tres divisiones denominadas Publishing, referentes a
aspectos editoriales y de publicidad, Training concerniente a realizacion de
practicas y cursos de capacitacion y Examination Businness que se refiere a
consultoria de negocios. Asi, con el paso del tiempo dichas divisiones se fueron
convirtiendo en empresas independientes, como resuitado de las escisiones que
sufrié la empresa original, firmandose en el aifo de 1985 un acuerdo por el cual se
facuitaba a Pitman Training a usar la denominacion Pitman pero unicamente en lo
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referente a su giro preponderante es decir la organizacién de practicas y cursos de
capacitacién. ‘ :

En vmud de lo a ¢ Ty la empresa "Pearson Profesmnal LTD; propletarla
de la marca pltman en’ Io concernuente a aspectos editoriales 'y de publncndad
solicité en el mes de febrero de 1996 a la entidad registradora de nombres de:
dominio en Inglaterra, denominada Nominet UK, el registro de.los dommlos”
pitman.co.uk y pitman.com, otorgandose los mismos; sin embargo, dicha empresa .
no hizo uso de ellos sino hasta el mes de diciembre del citado afio. Asimismo, en
abril de dicho afio, la empresa Pitman Training solicitd el registro del dorhinio
pitman.co.uk, y al parecer se generé un error de confusion en-la empresa
registradora reasignando el nombre de dominio otorgado primeramente a Pearson
Profesional, a favor de Pirman Training. Sin embargo, no fue sino hasfa diciembre
de 1996 que Pearson Limited se dio cuenta de que no podia usar el nombre de
dominio que en principio se le habia otorgado, por lo que manifesté éu queja a'la
entidad registradora de Inglaterra, la cual después de analizar el caso devolvné a:
Pearson Limited en abril de 1997, el nombre de dominio en cuestién.

Ante tales acontecimientos y al verse despojada, la empresaPitman
Training decidi® emprender acciones judiciales para recuperarlo;j érgumyent'ando
que la empresa Pearson se habia aprovechado de reputacion ajéria bafa dbtépér
el dominio, asi como también demandé a Nominet UK por incumplirﬁiento de
contrato y abuso en el proceso de registro. : :

-Decision:

Una vez analizado el ‘caso én’ concreto; ‘el juez que’ conocit-del asunto
desestimo los argumentos planteados por Pitman Training y declard el derecho de
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usar el nombre de dominio en conflicto :a favor de.Pearson Limited, quien fue la

que solicitdé primeramente el dominio.

Como podemos observar. este aso se podrla encuadrar en el supuesto de -

registros marcanos en su‘case. Sin embargo‘ cabe resal ar qu el Ju z‘ que.
conoci¢d del asunto reconocné el prmcuplo *first.come, first served“ que nge en el

ambito de los domlmos y al que ya hemos hecho mencnén.

GRECIA

En este pals se presenté un caso de aproplacmnes msuf‘cxentes de nombre

el cual se desarrollé de la

de dominio, denommad como caso amazon gr.
siguiente manera:’ P

la venta de’ bros’. registro el dommuo amazon com,’ _con el cual adqumo una
presencia fuerte en Internet F’osterlormenle :la' sociedad grlega solicito el registro

de. Ios nombres de dommio amazon or y amazon.com. gr- reahzando lgualmente .
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en dichas paginas la venta de libros via internet y anunciandose como la libreria

mas grande de Grecia.

En tal contexto la empresa Amazon Inc., al descubrir la existencia de dichas
paginas como parte actora presentd una solicitud a las autoridades judiciales de
aquel pais a efecto de obtener la desactivaciéon de los nombres disputados por el
registro griego y la entrega de una lista con todos los pedidos pendientes o
terminados, los cuales recibié la parte adversaria usando estos nombres de
dominio. Lo anterior, fundandose en el articulo 13 de la Ley 146/1914 relativa a la
Competencia Desleal, la cual prohibe el uso del nombre © bien, la marca de una
firma por el competidor cuando existe el peligro de confusion y en los Art. 58, 59
Codigo de Comercio griego (proteccion de los nombres y las razones sociales), a
lo cual la adversaria replicd que el uso del top level domain name griego (.gr) es
suficiente para evitar la confusion pretendida.

-Decision:

La Audiencia Provincial de Syros dio curso a la solicitud, resolviendo que el
solo uso  del nombre ‘amazon’ es suficiente para aprobar una confusién en el
mercado comercial, por lo que la afirmacién de la parte adversaria fue denegada.
Asimismo, dicho tribunal acredité que mediante este uso se suscita la impresidn
que se trate de una sucursal de la renombrada libreria electronica, tomando
también en consideracidén la absoluta semejanza sonora y visual de ambos
nombres de dominic con la marca comercial de la parte solicitante, de esta
manera dedujo la intencidén de la demandada de aprovecharse de esta confusion y
subir sus ganancias propias a cargo de la actora, lo cual resulta contrario a las
buenas costumbres.

FRANCIA,
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En este pais también se presenté un conﬂlcto derivado por un nombre de
dominio el cual se desarrollé de la s:gunente forma

-Partes mvolucradas

AgncoIeChampagne Céréales. como parte:actora del
procedlm:ento y Soclété de leusuﬁn et Represéntatlon como demandada.

Socuéte Cooperatl /

“-Desarrollo del Procedimiento: -

Lé empresa‘Société de Difusion et Represéntation dedicada a actividades
de distribucién de productos alimenticios, registré los nombres de dominio
champagnecereales.com 'y champagne-cereales.com para publicitar  sus
actividades de distribucion en Intermet; sin embargo, al darse cuenta de tal
situacion, la empresa Société Cooperative AgricoleChampagne Céréales decidid
demandar a la primera en virtud de que tales dominios coinciden con paﬁe de su
denominacidén social, ademas de que las actividades que realiza se reﬁéren
igualmente a actividades de recoleccion, tratamiento y aprovisionamiento. de
cereales y otros productos agricolas.

-Decisién:

"El tribunal determind la existencia de competencia ‘desleal"por~la“”
obstaculizacién de la posicion competitva en el mercado virtual, “'y ' por
aprovechamiento de la reputacion ajena asociada a la denomlnacnén social
empleada de hecho como nombre comercial en el sector econémlco de referencna.
condenando al demandado a la transmision del dominio a la demandante en el
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plazo de 7 dias desde la notificacién, con una multa de 2,000 francos por cada dia
de retraso y 3,000 francos por la condena en costas"®’,

" CARBAJO CASCON, Femando. Op. Cit. Pag 103
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CONCLUSIONES. -

PRIMERA.- Hoy en dia las marcas se an converudo en un importante activo para

las empresas y comercla‘ ) ’e yé que debldo a la capacidad de éstas

de distinguir, publit;ita( 'r Iaﬁ calldad y caracteristicas de los bienes y

servicios, han pasado' e importante de la estrategia de marketing de

todo comerciante,: lo- c al,_,« ue todo acto que violente los derechos

conferidos por elia, afecte de manera sngmf‘catlva la economia de su titular.

SEGUNDA.- Actualmente Internet es un importante medio en el cual se
desarrollan actividades humanas entre las que destacan e! comercio que se ha
venido creando a través de éste y que dia a dia ve incrementada sus posibilidades
y desarrollo, en tal virtud, no esta exento de los conflictos que se presentan en la
vida cotidiana por las transacciones de bienes y servicios que se realizan
diariamente.

TERCERA.- Lo novedoso de las figuras de Internet y .de Ias acthldades ahi
desarroliadas, ha provocado que las dnstmtas leglslacuones nac:onales hayan‘
quedado hasta cierto punto rebasadas por las nuevas tecnologias Io cual -ha
traido como consecuencia que duversas pe ‘as hayan aprovechado esta

situaciéon para obtener un lucro o provecho econ6m|co realizando - actos ‘en

perjuicio de los titulares de registros de| marcas y otros derechos de la Propiedad
Intelectual.

CUARTA.- Los.nombres ‘de dominio se han convertido en uno de los mas
importantes-recursos:de-Internet,-toda vez que no so6lo han superado la funcién
primaria para la que fueron creados que ‘es la de servir de localizador de paginas
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web en la red, sino que actualmente tienen la capacidad de realizar otras tantas
funciones ligadas al comercio electrénico, tales como la identificacion,
individualizacidon y publicidad de bienes y servicios ofrecido en la red, lo que ha
provocado que se generen conflictos con los signos distintivos reconocidos por la
Ley y en particular con las marcas.

QUINTA.- Existen diversos conflictos que se presentan entre los nombres de
dominio y las marcas, siendo ios mas caracteristicos Ia pirateria o secuestro de
nombres de domlnlo. (Cibersquatting), la apropiacion insuficiente de nombres de
dormnio (Non qunte domam grabbing) y las coincidencias fortuitas (logical choice),
por lo que resulta indispensable analizar en particular cada uno de ellos, a efecto
de conoqer sus caracteristicas y poder ofrecer soluciones a los mismos, tomando
en considéfacién su distinta naturaleza.

SEXTA.- Debido al ambito global que comprende. Internet y en particular, el
sistema de nombres de dominio, aun no existe: un:consenso generalizado . que
permita regular sobre la materia a nivel mternacnonal sm embargo con5|deramos
indispensable que cada una de las legislaciones de Ios Estados y en especial la de
d rl'
con el objeto de que se eviten a nivel nacmnal Ios actos en perjmcno de los titulares

nuestro pais, comience a reconocer tales f'guras un, tratamlento Juridlco

de derechos marcarios.

SEPTIMA.- Es en este sentido, estimamos convenients’ que mientras”exista un =~

consenso en materia de nombres de dominio la Ley-de la Propiedad Industriél
debe ser reformada con el objeto de incluir a los conflictos generados por estos.'
con el objeto de evitar la posibilidad que los usuarios de Internet con proposnos de‘
lucro, se aprovechen de las lagunas Iegales en perjuicio de los titulares de los
registro marcarios. G e s s
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OCTAVA.- Es por ello, que proponemos se reforme y adicione el articulo 213 de la
Ley de la Propiedad Industrial, referente a las infracciones administrativas, con el
ob]eto de que se ‘regulen los conflictos generados por nombres de dominio a
través de Ia adlcuén de fracciones y precision de las disposiciones que actuaimente
) . |gentes para con ello dotar de mayores elementos de defensa a

los tltulares de los regxstros marcarios en contra de los actos realizados en
perjuuclo de sus derechos

que o conf‘gura que en muchos casos por su so|a ya alcanzado cierto grado de

distintividad derivado de su empleo como marca. asi como que no estimamos
viable en ‘este momento el reconommlento de los nombres de dominio como otro
signo distintivo, reconocemos que exnsten tltulares de los mlsmos que con base a
su creatividad e ingenio, han Iogrado crear un fuerte mpacto en los usuarios en
Internet y entre el publlco en general sin v10|ent r de

hOS marcarlos de terceros,

por lo cual deben ser reconocudos y protegldos jurldléamente.

DECIMA.- Es por eIIo que ofrecemos como alternatlva de solucuén para ‘este t|po

todo de aquellos que ofrecen productos ‘o, servucnos

u obtengan el registro como marca dela de aclén que “Utilizan

como nombre de domlnlo, ello con el objeto de que puedan bajo émbito Iegal'
ejercer derechos de defensa contra cualquier acto que mtente causarles perjuicio

en la repulacién adquirida.
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