Nombres de Dominio: Un
acercamiento a su naturaleza
y su posible regulacion dentro

del marco de la propiedad

industrial |

INTRODUCCION

Con los avances tecnolégicos en comunicaciones
y telecomunicaciones desarrollados en la segunda mitad
del siglo XX, «la informacion» se convirtié en uno de los
bienes mas preciados en nuestra sociedad, sino el mas
preciado, hablamos entonces del surgimiento de una «so-
ciedad de la informacién». Estos avances tecnologicos
contribuyeron al llamado «proceso de globalizacion»,
mediante el cual, progresivamente se eliminan las
distancias de tiempo y espacio a nivel mundial,
permitiendo una interrelacién en todos o casi todos los
aspectos de la vida del hombre (politico, social, cultural,
economico, historico etc.), convirtiéndonos en «ciuda-
danos del mundo».

Actualmente la tecnologia continua
evolucionando con rapidez vertiginosa, buscando de-
sarrollar cada vez nuevos y mas eficientes mecanismos
tecnologicos, que permitan dar a la informac:6n un
tratamiento seguro que excluyva a terceros no autorizados
de su uso.

En este contexto se desarrollan los «nombres de
dominio» como mecanismos tecnoldgicos tendientes a
individualizar «espacios virtuales» dentro de redes de
ordenadores que conservan y administran informacién
contenida en soportes informaticos. Dicha informacion
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puede tener un contenido temético variado, estar
destinada a diversos usos y en consecuencia, ser
susceptible de valoracién patrimonial.

En el caso especifico del uso de la informacién
con fines comerciales y de trafico economico, los
nombres de dominio tienen una gran importancia en el
desarrollo de lo que llamamos «comercio electronicoy,
dado que éste es el trafico econdmico desarrollado con
ayuda de, o integramente en, los mencionados «espacios
virtuales» creados en las redes de ordenadores e
identificados mediante los nombres de dominio.

En el presente articulo trataremos de acercarnos
a Laa posible nocion juridica de los nombres de dominio,
puesto que, dada la innegable importancia y valor
patrimonial que pueden llegar a tener éstos dentro del
trafico comercial de bienes y servicios, existen intereses
subjetivos en la asignacion de sus titularidades,
legitimados muchas veces por derechos de propiedad
industrial, que reclaman y merecen ser tutelados por el
derecho.

Debido al impacto econdmico mundial del
«comercio electronico» se han producido conflictos de
intereses entre los titulares de nombres de dominins y
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los titulares de derechos de propiedad industrial, los
cuales requieren ser solucionados dentro de margenes
normativos estables que otorguen «seguridad juridica»
a las diferentes titularidades en conflicto.

Sobre la base de esta nocion juridica exploraremos
la posibilidad de otorgar a los nombres de dominio una
tutela juridica enmarcada dentro de los derechos de
propiedad industrial, especificamente en la regulacién
vigente sobre marcas. Puesto que la caracteristica
principal de un nombre de dominio a nivel tecnolégico
es la «identificacion perfecta» que otorga al «espacio
virtual» al que es asignado. Nuestra hipétesis inicial serd
la posibilidad de equiparar dicha caracteristica
tecnoldgica de los nombres de dominio a la caracteristica
y funcién primordial de las marcas, la «distintividad».

L NOCIONES GENERALES

1.1. La marca y su vinculacién con la realidad
econémica

Es pertinente resaltar un hecho que la doctrina
internacional ha explicado con mayor profundidad y es
que al referirnos a «Propiedad Industrial» no hablamos
del derecho de «propiedad» en sentido civil. Sobre este
tema nos adscribimos a la posicion del estudioso espaiiol
De Miguel Asensio que afirma:

«El recurso a la expresion propiedad industrial,
para designar un conjunto diverso de instituciones
protectoras de elementos inmateriales vinculadas a la
actividad empresarial, goza de honda raigambre en
nuestro ordenamiento positivo, asi como en el
panorama internacional. La utilizacién de esta
expresion no implica desconocer que la naturaleza
juridica de estas instituciones no se identifica, en ningin
caso, con la del derecho de propiedad en sentido
estricto (sélo predicable en relacién con bienes
corporales)». !

La propiedad industrial se desarrolla en un
contexto social diferente al que di6 origen a la propiedad
del derecho civil, dado que nace en el contexto de una
economia de mercado, surgiendo como una necesidad
de asignar titularidades a favor de los empresarios
(agentes econémicos productores de bienes y servicios),
con la finalidad de lograr la explotacion eficiente de
«bienes incorporales o intangibles», que facilitan el
desarrollo de un mercado competitivo, y a su vez generan

un beneficio para los consumidores de los productos y
servicios que se comercializan en dicho mercado, ademas
de un beneficio econdémico para la sociedad en su
totalidad.

Los origenes de la marca, institucién de la
propiedad industrial que utilizaremos en el desarrollo de
este articulo, se remontan a la Lex Mercatoria (siglos XI
y XII), en donde aparece por primera vez como una
institucion juridica enmarcada dentro de un sistema
organico de derecho nacido para satisfacer las
necesidades que la realidad economica de dicho momento
histérico exigfa. La marca en ese entonces, establecio
derechos y obligaciones referidos al comercio,
principalmente identificar el origen del producto.

Por lo expuesto, podemos concluir que la marca
como institucioén juridica, nace y se desarrolla a través
del tiempo en estrecha relacion con los cambios
econdémico-sociales que se dan en la historia de la
humanidad. Podemos a su vez afirmar que esta conclusion
es aplicable también al nacimiento y desarrollo de la
Propiedad Industrial, rama del derecho de la que hoy
forma parte la marca, vinculada necesariamente a la
evolucioén de la realidad econémica.

Entonces, como bien sefiala Cornejo Guerrero:

«Como quiera que fuera el disefio de las
relaciones sociales surgidas en torno a la marca, es
claro que nace como una institucion netamente
mercantil y que su origen no viene del Derecho
Mercantil romano; es mds, ni siquiera se trata del caso
de una institucion del Derecho Civil que se hubiera
adaptado a las necesidades del comercio formando
parte del Derecho Comercial, sino que tenemos una
institucion nueva que no tenia equivalente en el Derecho
Civil Romano.» *

1.2. Lamarcacomo institucion juridica de Propiedad
Industrial, sus caracteristicas y funciones

La doctrina y la legislacién han coincidido en
sefialar como funcién principal de la marca, su
“distintividad”. Esto significa que la marca, distingue el
origen empresarial del que proceden los productos o
servicios que protege, respecto del origen empresarial
de otros productos o servicios de igual o diferente
naturaleza. La proteccién de la marca, como institucion
juridica, recae en signos estrictamente distintivos para

1) De Miguel Asensio, Pedro (2000). CONTRATOS INTERNACIONALES SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL (2da. Ed.). pag.

37. Madrid: CIVITAS

2) Comejo Guerrero, Carlos (2000). LAS TRANSFORMACIONES DEL DERECHO DE MARCAS Y SUS RELACIONES CON
EL DERECHO DE PROPIEDAD. pag. 58. Lima: Cultural Cuzco S.A. Editores.
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productos o servicios.

La aplicacién de estos conceptos a los nombres
de dominio, nos sera basica para determinar, en el punto
2.3. si el nombre de dominio tiene o no una naturaleza
juridica que le permita acceder a un tratamiento legal
equivalente al que se otorga a las marcas en la “Propiedad
Industrial”.

En doctrina, la Dra. Arana Courrejolles define las
caracteristicas implicitas de la “distintividad” de Ia
siguiente manera:

. la distintividad solo puede ser reconocida
partiendo de un fondo comiin que es el sector al cual se
aplican las marcas, estableciendo de un lado una
relacion de diferenciacion (la alteridad es la distancia
entre las marcas existentes en el mismo sector
competitivo) y de otro lado una relacién de
identificacion (la identidad es la afinidad entre la
marcay la categoria de los productos o servicios a los
que se aplica) o sea, reconocer lo singular dentro de lo
plural o general. Cabe destacar que esta relacion de
identidad presupone una alteridad preexistente, que
impide que la marca se confunda o diluya con el
producto o el género al cual se aplica.”

Este contenido estructural puede ser apreciado
en dos niveles, de acuerdo con la Dra. Arana:

“... a nivel virtual en una categoria estructural
que se denomina distintividad. A nivel de actualiza-
cion la identificacion es una relacion entre las marcas
y los productos o servicios en tanto género o categoria
que se apoya en el principio de no genericidad; y la
diferenciacidn (alteridad) es otra relacién que se esta-
blece entre las marcas, es decir, los productos marca-
dos en el mismo contexto competitivo, y se apoya en el
principio de la no-confusion.” *

La distintividad puede ser dividida a su vez en
dos funciones puesto que:

Identifica, dado que la marca es solicitada para
distinguir a productos o servicios pertenecientes a una
especie determinada de productos o servicios con los
cuales es asociada, y

Diferencia a la marca solicitada, por sus propias
caracteristicas de otras que distinguen productos 0
servicios de la misma especie.

Desde el punto de vista legislativo, debemos hacer
referencia a Ja integracion econdmica de nuestro pais en

la subregion andina, pues el proceso de globalizacion
mundial ha significado para el Pert y otros paises
latinoamericanos, la integracion de politicas y economias
sub-regionales, a fin de conseguir una insercion ventajosa
en la economia global.

En efecto, el Peri es miembro de la Comunidad
Andina y por lo tanto debe respetar la regulacion
establecida por la Decisién 486, vigente desde el 1 de
diciembre del 2000 en todos los paises miembros, que
derogo el anterior Régimen Comun de Propiedad
Industrial dado por la Decision 344 y derog6 parcialmente
el Decreto Legislativo 823. No obstante, la normativa
contenida en la Decision 344 fue recogida en la legislacion
nacional mediante el Decreto Legislativo 823, siendo de
aplicacién en todo aquello que no contravenga las
disposiciones de la Decision 486.

En ese contexto normativo el articulo 134 de la
Decisién 486 nos da como definicion de marca la
siguiente:

«Articulo 134.- A efectos de este régimen constituird
marca cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado. Podran registrarse
como marcas los signos susceptibles de representacion
grdfica. La naturaleza de los productos o servicio al
cual se ha de aplicar una marca en ningin caso serd
obstdaculo para su registro.”

Como puede apreciarse, legislativamente también
se considera que la funcion primordial de la marca es la
«distintividad» del signo. Contrario sensu de esta
determinacion, ningun signo carente de “distintividad”
podrd ser marca; lo que se puede comprobar de las
prohibiciones absolutas contenidas en el art. 135 de la
Decision 486. Existen ademas prohibiciones relativas al
registro de un signo como marca dadas para tutelar
derechos de terceros, las cuales estan contenidas en el
articulo 136 del mismo texto normativo.

Para dar por terminadas estas nociones generales
sobre el Derecho de Propiedad Industrial, especialmente
sobre la marca, debemos considerar las funciones y
caracteristicas juridicas de la marca llevadas al plano
econdmico factico, pues determinan un valor econémico
social de la marca que justifica su existencia como
institucion juridica debido a su utilidad econémica, como
bien afirman Landes y Posner:

«El valor econémico de una marca es el ahorro

EL DERECHO DE PROPIEDAD. pag. 58. Lima: Cultural Cuzco S.A. Editores.
3)  Arana Courrejolles, Carmen. DISTINTIVIDAD MARCARIA (PARTE 1). En: Revista Derecho & Sociedad. Afio XII. N° 17,

2001.
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en los costos de busqueda que se genera gracias a la
informacion o reputacion que la misma puede dirigir o
incorporar respecto al producto (o respecto a la
empresa que fabrica el producto). Crear tal reputacion
requiere invertir recursos en desarrollar la calidad del
producto, el servicio prestado, en publicidad, entre
otros.» ’

Es asi que entre los beneficios de las marcas en el
mercado podemos considerar que el principal es aquel
sefialado por Landes y Posner:

«El beneficio de una marca es andlogo a aquél
de designar a las personas por su nombre y apellido.
Asi, en vez de decir ‘el Geoffrey que dicta Derecho
Constitucional en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chicago, no aquél que dicta
sociedades’, usted podria decir ‘Geoffrey Stone, no
Geoffrey Miller’. En términos econdémicos, las marcas
reducen los costos de bisqueda de los consumidores. »°

Con la finalidad de comprender el mercado, como
entorno econémico, en el que se desenvuelven las marcas
y los nombres de dominio, es pertinente sefialar algunos
conceptos basicos que nos permitan hacer una
aproximacion al «comercio electrénico», hoy tan
mencionado y sin embargo, tan poco comprendido.

Entre los muchos usos que se le da a Internet (red
que a su vez interconecta redes de ordenadores a nivel
mundial), debemos recalcar el econémico; actuaimente
se desarrollan billones de transacciones comerciales por
este medio, las cuales han adquirido la denominaci6n de
«transacciones electrénicas»; por ello, no es de extrafiar
que sea de interés de los empresarios acceder a un
«espacio» en Internet.

La definicién de «Comercio Electrénico» aceptada
por la Organizacién Mundial de Comercio (OMC) sefiala
que: «El comercio electrénico puede definirse
simplemente como la produccion, publicidad, venta y

distribucion de productos

Es por ello que la
marca, como instituciéon ¢
juridica, tutela los intereses
econémicos de todos los
agentes que operan en el
mercado: empresarios,
consumidores y el Estado
(promueve la  libre
competencia y prohibe la
competencia desleal en el ——

... Tener un nombre de dominio
conocido... es de vital importan-
cia para las comparitas que
quieren desarrollar su actividad

comercial en internet.”

a través de las redes de
comunicaciones».” A este
respecto, Solé precisa que
el «Comercio Electronico»
puede definirse como: «...
cualquier forma de
transaccion o intercambio
de informacion comercial
basada en la transmision
de datos sobre redes de

mercado), mediante la

asignaci6n de una titularidad de uso exclusivo sobre un
signo distintivo de productos o servicios a una persona
determinada que actiia en el mercado.

1.3. El«Comercio Electrénico» y su importancia en
la economia actual

Los distintos mercados nacionales de productos
y servicios a nivel mundial, no han sido inmunes al avance
de la tecnologia, de hecho se han visto favorecidos por
ésta, pues les ha proporcionado los mecanismos
tecnolégicos adecuados para una expansién que
desborda las barreras geogréificas y temporales del
comercio tradicional.

comunicacion, ... no sélo
incluye la compra y venta electrénica de bienes, sino
también el uso de la Red para actividades anteriores o
posteriores a la ventay ®

En la actualidad, son cada vez menos las empresas
que no realizan «Comercio Electrénico», pues el uso de
las redes de comunicacion con fines comerciales aporta
beneficios a las empresas, lo que genera un desarrollo
del comercio. Entre los beneficios que aporta, podemos
contar la reduccién de costos (produccién, publicidad,
exposicién de los productos y servicios), un mercado
mds amplio (mayor cantidad de consumidores potenciales
y mayor oferta de productos y servicios).

5)  Landes, William M. y Richard A. Posner. EL CONTENIDO ECONOMICO DEL DERECHO DE MARCAS. En: Revista Ius et

Veritas. Afio VII. N° 13, 1996.
6) Ibid.

7)  Este concepto fue tomado de la presentacion del Sr. Hugo Gallegos Castillo, Gerente General del Instituto Peruano de Comercio
Electrénico. Ponencia presentada en la Conferencia sobre «Comercio Electrénico» organizada por Osiptel. Julio, 1999.
8)  Solé Moro, Maria (2000). EL COMERCIO ELECTRONICO UN MERCADO EN EXPANSION. P4g. 52. Madrid: ESIC.
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Podemos considerar como las caracteristicas mas
importantes del «Comercio Electrénico» las siguientes:

1. No tiene limitaciones geograficas. La posible
exposicion de los productos o servicios es mucho mas

amplia de aquella generada en el comercio tradicional,

por lo tanto la competencia no se restringe a los
nacionales de un pais sino que abarca el planeta.

2. No es necesaria la presencia fisica de los
contratantes en un mismo lugar, sin embargo las
negociaciones y la transaccién misma pueden ser
realizadas en «tiempo real» para los intervinientes del
negocio.

3. Se han creado nuevos productos y servicios
susceptibles de ser comercializados a través de los medios
tecnoldgicos y tienen como soporte material los impulsos
electronicos. Se eliminan las aduanas.

Las caracteristicas especificas del «Comercio
Electrénico» variaran en mayor o menor grado segin el
tipo de comercio de que hablemos, puesto que no todos
los productos o servicios pueden ser entregados o
prestados a través de los medios tecnoldgicos, por lo
que requeriran finalmente de un suministro tradicional.
Si bien el «Comercio Electronico» implica la utilizacion
de mecanismos tecnoldgicos, ello no quiere decir que se
realice de manera absoluta a través de ellos siempre.’

Es por ello que se diferencian dos tipos basicos
de «Comercio Electronico»:

1. Indirecto, esto significa que existirdn
circunstancias en las que es necesario realizar una
entrega fisica del producto, el cual se suministra por los
medios tradicionales, pero se realizé el pedido y el pago
por medios electrénicos.

2. Directo, la integridad de la transaccion se realiza
a través de medios electrénicos, incluso el pago del
producto o servicio y su suministro correspondiente.

De acuerdo a estas y otras consideraciones, la
tecnologia se adapta a las necesidades de cada
empresario, permitiéndoles actuar en el «mercado virtual»
con bastante libertad.

IL CONFLICTOS ENTRE NOMBRES DE
DOMINIO Y MARCAS

2.1. Nombres de dominio

Internet es el medio idéneo, para que toda
institucion sea ptiblica o privada, tenga acceso al
«proceso de globalizacién», de hecho fue uno de los
elementos gestadores de este proceso. Con el avance
del tiempo, ha dejado de ser una «innovacién» para pasar
a ser una «necesidad».

Para los usuarios de Internet no muy familiarizados
con los conceptos técnicos, les serd facil identificar a los
nombres de dominio como aquellas «direcciones» que
una vez escritas en el recuadro de ubicacion del
navegador de internet de su preferencia, les permite
acceder a la pagina web de destino.

Siendo mas estrictos con la definicion, podemos
decir que los «Nombres de Dominio» son combinaciones
alfanuméricas de facil memorizacion, asignadas
correspondientemente a las combinaciones binarias
(combinacién de unos y ceros) que permiten a los
ordenadores ubicar: el ordenador, o el «espacio virtual»
en el ordenador, dentro de una red de ordenadores.

Un nombre de dominio corresponde unica y
exclusivamente a una combinaciéon binaria
especificamente asignada a un ordenador o a un
«espacio» en dicho ordenador, denominada «direccion
IP» - Internet Protocol (IP), mejor entendido como el
«lenguaje de las computadorasy. La extensién de estas
«direcciones IP» es elevada y su composicion dificil de
recordar, por ello su uso directo no permitia buscar y
encontrar el ordenador o «espacio» de manera rapida,
entonces se decidi6 asignar un «nombre de dominio» a
cada una para hacer la bisqueda méas amigable para los
usuarios de internet.

En el comercio, las empresas frecuentemente
registran o pretenden registrar su nombre comercial, su
denominacién social o sus marcas como nombres de
dominio para sus péaginas web (espacios virtuales

9) Fernando Carbajo Cascon, en su libro «Conflictos entre signos distintivos y nombre de dominio» sefiala como principales

caracteristicas del «mercado virtual»:

1. Despersonalizacion de los intervinientes, puesto que las relaciones tienen lugar entre ausentes.

2. Desmaterializacion de las comunicaciones, transacciones y prestaciones,

3. Desterritorialidad, provocada por la extension universal del medio,

4. Abstraccion o descontextualizacion, debido a su caracter virtual pueden circular por el mismo medio todo tipo de productos,

prestaciones ¢ informacion en general.

Sin embargo, no estamos de acuerdo con afirmar como regla general éstas caracteristicas, porque los mecanismos tecnolégicos
permiten una adecuacion muy especifica a las necesidades de cada empresario, por lo que es muy dificil establecer una regla general

al respecto.
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«hospedados» en un ordenador determinado), pues
estas denominaciones o signos son los que «presentan»,
bien a la empresa o al producto o servicio ofrecido en el
mercado.

Una vez convertidos en «nombres de dominio»
identificaran el «espacio virtual» en el que se publicitan
u ofrecen los productos o servicios de determinada
empresa. Por lo tanto, tener un «nombre de dominio»
conocido o deducible es de vital importancia para las
compaiiias que quieren desarrollar su actividad comercial
en Internet.

Por lo expuesto, los nombre de dominio son parte
importante del «activo» de una empresa, como lo son
también su nombre comercial o su marca, puesto que
seran asociados al prestigio de la empresa y a la calidad
de sus productos o servicios, siendo un hecho que quien
pretenda acceder a dichos productos o servicios a través
de Internet, hara uso del nombre de dominio respectivo
paraello.

Un nombre de dominio se estructura en base a
jerarquias de niveles (Domain Levels) separados por
puntos («.»), los cuales tendran mayor capacidad de
identificacion segun se ubiquen hacia la izquierda.

El Nombre de Dominio de Primer nivel o nivel
superior llamado «Top Level Domain» (TLD) es el primero
en leerse a la derecha, pueden ser genéricos, «generic
Top Level Domain» (gTLD) para designaciones muy
amplias de actividades (comercial, educativo,
organizacion) desarrolladas por cualquier persona, sea
natural o juridica en cualquier locacion del mundo.
Asimismo, existen los nombres de primer nivel
geograficos, «Country Code Top Level Domain (ccTLD)
que corresponde a cada uno de los paises presentes en
lared.

El Nombre de Dominio de Segundo Nivel,
denominado «Second Level Domain» (SLD) puede
identificar la fuente de procedencia, a la persona o entidad
localizada en un ordenador anfitrion o el tipo de
informacion ofrecida a través de dicha pagina.

Como bien expone Fernando Carbajo Cascon
«S6lo puede existir un SLD en cada TLD genérico o

nacional. En consecuencia, los nombres de dominio
asignados seran univocos en toda la red y globalmente
reconocidos en la misma.»'

Es por ello que el principio que rige la asignacion
de los nombres de dominio es el de «First come, first
served» que puede ser traducido como «servir primero a
quien solicité primero». Este principio tiene utilidad
técnica porque impide que dos personas tengan un
mismo nombre de dominio, pues como se ha expuesto
antes, las asignaciones de direcciones IP deben ser
unicas y exclusivas a fin de poder ubicar al destinatario
de la informacién en la red.

Si se analizan los nombres de dominio desde un
punto de vista técnico se llegara a la conclusion de que
tiene por funcién la identificacion del ordenador en la
red, a decir de Carbajo Cascén, «asi pues, el nombre de
dominio, en cuanto direccion electronica -similar en su
funcion basica a un niimero 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 «.!!

En gran medida por las ventajas que ofrece el
comercio electronico, asi como por la tendencia social a
la globalizacion las empresas requieren estar presentes
en el mercado virtual y por tanto, necesitan poder
trasladar el valor comercial de sus marcas y de su imagen
al mercado virtual, en ese sentido debemos considerar
como relevante el que los nombres de dominio cumplan
en el “espacio virtual” funciones tecnolégicamente
equivalentes a las que cumplen los signos distintivos
cumplen juridicamente en el “espacio fisico”.

Como bien sefiala Javier Ribas Alejandro:

«Debido al cardcter global de la red, la
utilizacion de una marca como dominio, puede provenir
de cualquier parte del mundo en la que haya
conectividad. Ello obligaria a registrar la marca en
todos los paises «conectadosy, pues de nada serviria
proteger la marca en Europay E.E. U.U. si el dominio
es utilizado desde Tailandia, por ejemplo.

Ademads, en el momento en que se registra un
nuevo dominio, éste debe ser difundido por toda la red

10) Carbajo Cascén, Fernando (1999). CONFLICOTOS ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS Y NOMBRES DE DOMINIO. Pag. 43.

Navarra: Aranzadi.
11) Ibid, pag. 44.
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para que todos los nodos y servidores lo reconozcan,
mediante el DNS, como posible destinatario o remitente,
lo cual implica un efecto transfronterizo inmediato.» *

2.2. Los conflictos entre nombres de dominio y
marecas en el ciberespacio

Debido a que los nombres de dominio de tercer,
cuarto y demas niveles superiores son escogidos
libremente por los solicitantes del registro del mismo, no
son pocas las veces que han afectado el derecho de
titulares que han registrado las palabras seleccionadas
COmo marcas.

Lo primero que puede apreciarse de esta situacion
es que existe, por una parte, una entidad administrativa
encargada del registro de los diferentes signos
distintivos, y por otra una entidad (privada en la mayoria
de paises) encargada de la asignacion y administracion
de los nombres de dominio; existiendo una diferenciacion
de criterios exclusivos para cada una de ellas, pues los
signos distintivos se asignan mediante criterios
juridicamente establecidos y los nombres de dominio
mediante criterios tecnolégicamente establecidos. Dado
el evidente valor econdmico de ambas titularidades se
deben llegar a criterios unificados, en los cuales debe
primar la juridicidad del sistema de derecho, pues de lo
contrario se atentaria contra la “seguridad juridica”.

El problema se genera cuando el solicitante del
registro de un nombre de dominio escoge la
denominacion de una empresa, alguna marca registrada
o ambas, siendo que en la mayoria de los casos no se
trata de mera casualidad.

Este uso de denominaciones empresariales y
marcas como nombres de dominio ha sido considerado
bajo los supuestos de competencia desleal contra
empresas legalmente constituidas que funcionan dentro
de la buena fe comercial y el respeto de las normas de
mercado.

No son menos conocidos que el caso anterior las
situaciones en que personas distintas a los titulares de
las denominaciones empresariales o marcas han

registrado los dominios correspondientes con la finalidad
de:

- Vender el dominio a los legitimos titulares de las
denominaciones empresariales y marcas.

- Explotar el posicionamiento en el mercado del que

goza dichas empresas o sus bienes y servicios.

Podemos citar como ejemplo de estas conductas,
claramente dolosas y obstaculizadoras del
funcionamiento adecuado del mercado, el registro
realizado por dos personas en EE.UU. de una lista de
nombres entre los que figuraban
«microsoftwindows.com» y «microsoftoffice.com» para
luego solicitar entre 50y 100,000 délares para transferir
los nombres de dominio a Microsoft.

En este caso Microsoft accion6 contra ellos por
uso indebido de sus marcas y generar confusion en los
usuarios.

Otro ejemplo claro de apropiacion de una marca,
es el caso de «Porsche». La empresa matriz (Porsche
AG) radica en Alemania; pero su nombre de dominio
«Porsche.comy» ha sido registrada a nombre de su filial
norteamericana (Porsche Cars North America, Inc.). Sin
embargo en el dominio «.com» existen muchos otros
nombres de dominio que incluyen como vocablo principal
la marca ya citada, que ademas de obstaculizar la
presencia del titular del signo en Internet en los dominios
correspondientes, en més de una ocasion pueden llevar
a error, confusion o asociacion de los consumidores sobre
la procedencia empresarial de los productos o servicios
que se ofrecen en la pagina web signada con el nombre
de dominio, o constituyen aprovechamiento o perjuicio
desleal de la reputacion de la empresa asociada al signo,
o la dilucién del poder distintivo del signo.

La empresa demandé contra 128 nombres de
dominio que utilizaban como vocablo principal, su
denominacién social, nombre comercial y marca
registrada «Porschey. La Corte norteamericana determin6,
por tratarse de una marca altamente renombrada, que su
«good will» resultaba perjudicado por el uso masificado
y muitifuncional como nombre de dominio por terceros
sujetos no autorizados; en consecuencia dicho uso por
terceros resultaba ilicito

Sin embargo, no todos los casos han llegado a
juicio debido a que en no pocas oportunidades los
titulares de derechos afectados por el registro de dichos
nombres de dominio han preferido pagar una suma
elevada por las transferencias de los nombres de dominio.
Tal es el caso de «Mac Donald’s» que pagé millones
por el nombre de dominio «Mac Donalds.com» a un
tercero.

De acuerdo con el Decreto Ley 261222, Ley sobre
represion de Competencia Desleal; basicamente estas

12) Ribas Alejandro, Javier (1999). ASPECTOS JURIDICOS DEL. COMERCIO ELECTRONICO EN INTERNET. Pag. 32. Nava-

rra: Aranzadi.
13) Ibid, pag. 85
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conductas califican como actos de confusion, definidos
por el articulo 8 de la norma como:

«Actos de confusién.- Se considera desleal toda
conducta destinada a crear confusion con la actividad,
las prestaciones, los productos o el establecimiento
ajeno.

El riesgo de confusion a que se vean expuestos
los consumidores respecto de la procedencia empresarial
de la actividad, producto, establecimiento o prestacion
es suficiente para determinar la deslealtad de una
practica.»

Asimismo, una aplicacion extensiva mediante una
interpretacion por analogia del articulo 14 del mismo texto
normativo -referente a la explotacion de la reputacion
ajena- permitiria sancionar por competencia desleal, los
casos en los cuales empresas dedicadas al mismo rubro
de negocios que la afectada, utilicen denominaciones
empresariales o marcas que no le corresponden, como
nombres de dominio para

las caracteristicas basicas de la marca y sus funciones,
conceptos que usaremos al desarrollar el tema de este
punto.

Consideramos que al comparar un nombre de
dominio, en el plano institucional abstracto, con una
marca, cumpliria formalmente con la funciéon de
“distintividad” de la marca en sus dos elementos
constitutivos: alteridad e identidad. El nombre de dominio
es capaz de diferenciar, sin posibilidad de error alguno,
al espacio al cual estd signado de otros espacios similares
(pues no existen dos direcciones IP iguales), ademas
sus elementos constitutivos permiten a los usuarios
identificarlos como pertenecientes a la categoria nombres
de dominio. Sin embargo, una determinacion enfatica en
el plano de la “distintividad” como categoria de los
nombres de dominio, requeriria un analisis a mayor
profundidad, que por razones de espacio, no podemos
realizar en este articulo.

Si analizamos la “distintividad” funcional en el
plano factico de actuacién

promocionar sus propios
productos o servicios;
generando asi error o
confusién en los
consumidores, sea bien en
relacion al  origen
empresarial de la oferta, o a
los productos y servicios
ofertados, en si mismos.

“.. Para que la proteccion de las
marcas notorias... pueda hacerse
efectiva, requiere que exista una
autoridad competente encargada
de los nombres de dominio en caso
consituye un uso no autorizado del
signo notoriamente conocido .”

en el mercado, el nombre de
dominio identificarda y
diferenciara de modo
distinto al de la marca; puesto
que su “habitat” es aquel
“espacio virtual” al que es
asignado y que por lo tanto,
constituye su objeto de
identificacion, siendo que lo

Al ubicar los
nombres de dominio, el usuario de Internet evoca la
empresa ya conocida y visita la pagina web porque le
interesan dichos bienes o servicios; queda claro que el
titular del dominio se beneficia de la reputacion ajena,
del posicionamiento de otra empresa en el mercado, en
conclusion, compite deslealmente.

Sin embargo, es cuestionable afirmar que la
utilizaciéon de una denominacién como nombre de
dominio se pueda considerar un “uso a titulo de marca”,
puesto que no cumpliria con la actualizacion de las
funciones marcarias (identidad-diferenciacién) a nivel del
mercado.

2.3. Hacia una nocién juridica de los nombres de
dominio

En la seccion 1.2. del presente articulo tratamos

diferencia de otros “espacios
virtuales”. Pero, es
importante entender que dicha “identificacion-
diferenciacion” solamente es posible aplicando los
protocolos técnicos propios de la interconexion de redes,
es decir, mediante un ordenador programado para ello,
resultando imposible, en la mayoria de los casos, que
para una persona los nombres de dominio efectivamente
“identifiquen” y “diferencien” como lo hace la marca.

Si bien los nombres de dominio fueron creados
para facilitar a los usuarios el acceso a las direcciones [P,
identifican los diversos “espacios virtuales” que se
generan en una red de ordenadores, las cuales tendran
un contenido variado; sin perjuicio de lo cual, no
podemos negar que desde un punto de vista comercial,
indirectamente pueden ser utilizados para:

- Identificar empresas proveedoras de bienes y
servicios que realizan comercio electrénico directo, es
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decir el pedido, pago y suministro en linea de bienes y
servicios intangibles.

- Identificar empresas proveedoras de bienes y
servicios que realizan comercio electrénico indirecto, es
decir el pedido de bienes y servicios materiales,
suministrados o ejecutados luego mediante canales de
distribucion tradicionales.

- Identificar el bien o servicio que se provee, en si
mismo.

Es conveniente sefialar que la Decision 486 en su
articulo 233 sefiala expresamente:

«Articulo 233.- Cuando un signo distintivo
notoriamente conocido se hubiese inscrito
indebidamente en el pais miembro como parte de un
nombre de dominio o de una direccion de correo
electrénico por un tercero no autorizado, a pedido del
titular o legitimo poseedor de ese signo; la autoridad
nacional competente ordenard la cancelacion o la
modificacion de la inscripcion del nombre de dominio
o direccion de correo electrénico, siempre que el uso
de ese nombre o direccion fuese susceptible de tener
alguno de los efectos mencionados en el primer y
segundo parrafos del articulo 226.»

Para que la proteccion de las marcas notorias que
consagra este articulo pueda hacerse efectiva, requiere
que exista una “autoridad competente” encargada de
los nombres de dominio, la misma que debera cancelar o
modificar el nombre de dominio en caso constituya un
uso no autorizado del signo notoriamente conocido en
todo o en parte, de acuerdo a los términos expuestos por
el articulo 226 de la Decision 486 (uso, reproduccidn,
imitacién, traduccién o transliteracién del signo,
susceptible de crear confusién, en relacién a
establecimientos, actividades, productos o servicios
idénticos o similares a los que se aplica el signo
notoriamente conocido).

Es importante considerar que el niimero de marcas
notorias es considerablemente reducido si lo
comparamos al universo de las marcas registradas y
usadas efectivamente en el mercado, con lo cual el articulo
233 es solo el inicio en la busqueda de una solucion al
problema de los conflictos entre titularidades de marcas
y nombres de dominio, pues tiene a mi parecer un serio
obstéaculo de aplicacién en lo que refiere a una “autoridad
competente” la cual debera evaluar los hechos, elementos
y otras circunstancias del caso, para finalmente dirimir

un conflicto entre privados. Es pertinente acotar que
hasta el momento no se tiene conocimiento de ninguna
resolucion de conflicto en base a la Decision 486.

Siendo “entidades privadas” quienes asignan los
nombres de dominio y no estando reconocida dicha
asignacion, como un “servicio pablico” prestado por
privados, las reglas que rigen la asignaciéon de los
nombres de dominio son de cardcter puramente
consensual, basicamente contratos entre las “entidades
privadas” y los solicitantes. Al suscitarse un conflicto,
el reclamante, es un tercero al negocios; y una de las
partes del “contrato de asignacién del nombre de
dominio”, sera quien decida la efectividad o no del
derecho del reclamante sobre su marca para oponerse a
la asignacién del nombre de dominio que la contiene, lo
cual implica una cierta “calificacion” de los hechos y
circunstancias del caso.

Si bien las decisiones de la Comunidad Andina
no requieren de su acogimiento en normativa nacional
expresa para ser aplicables, ello no quiere decir que no
deban ser reguladas en el sistema legal nacional. En el
caso del articulo 233 de la Decision 486, la regulacion de
la norma es un imperativo, para obtener tutela efectiva
del ordenamiento, de lo contrario no pasara de ser una
buena intencion.

2.4. Elproblema de la asignacién y administracién
de los nombres de dominio, alternativas de
regulacion del ciberespacio

Cabe hacer un comentario final sobre la Resolucion
Suprema N°292-2001-RE publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 19 de julio de 2001, que considero:

«Las entidades del Estado competentes deben
adoptar una estrategia integral que permita superar la
actual situacion de vacio de regulatorio existente en lo
que concierne a la administracion de nombres de dominio
correspondiente al Perd lo que permite fomentar el
comercio electrénico a nivel nacional; (...) es necesario
que la definicién de politicas y lineamientos para la
administracion del nombre de dominio correspondiente
al Pertiy de los criterios para la delegacién de la actividad
de registro se encuentre a cargo de una comision
multisectorial con facultades para convocar a la
comunidad nacional de Internet a fin de recoger las
opiniones de los actores interesados y otorgar la mayor
transparencia al proceso (...)»

E1 INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y Proteccion de la Propiedad Intelectual)
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fue encargado de la administracion del nombre de
dominio de nivel superior geografico «.pe» (Country
Code Top Level Domain - ccTLD), permitiéndosele a su
vez la delegacion de dicha facultad en otros organismos
no gubernamentales de «reconocido prestigio.

La decision adoptada por el gobierno peruano
desat6 toda una discusién sobre la injerencia que debe
tener el Estado en cuanto a la administracion de Internet,
confrontando posiciones extremas que van desde la
oposicion a cualquier tipo de regulacion sobre internet
(siendo un espacio virtual diferente del fisico, escapa a
la competencia de los estados nacionales) hasta la
opinién de aquellos que consideran que Internet debe
ser absolutamente regulado, ampliando los supuestos
de normas existentes que permitan un control sobre dicho
medio (debido a la «inseguridad» que representa para
los usuarios de la red).

Lo cierto es que ambas posiciones son extremistas
y ninguna de ellas permitiria un correcto desarrollo de
las potencialidades de Internet. No es posible que no
exista ningin tipo de regulacion, porque como se
menciond en las caracteristicas del comercio electrénico,
el fenémeno Internet no es sélo un espacio virtual, no
se pierde el contacto con el espacio fisico, existe una
interrelacién que no puede ser negada.

Tampoco podemos adoptar una posicion en
extremo paternalista y regular absolutamente todas las
opciones que ofrece Internet, porque seria un proyecto
en exceso oneroso, cuya dificultad de ejecucion no
justificaria su costo; ademés de ser innecesario porque
existen muchos mecanismos tecnolégicos que buscan
generar entornos seguros, creados por los mismos
usuarios del sistema en base a sus necesidades. Es un
tema discutible que debe ser sujeto a un andlisis mas
profundo.

Finalmente, sin mayor exposicién de razones y
ante la presion abrumadora, el Estado dio marcha atrés
en este intento regulatorio y la administracion del ccTLD
“.pe” continfia a cargo de la RCP a través del PE-NIC.

Il  CONCLUSIONES

Para finalizar el presente articulo, debemos sefialar
algunas conclusiones sobre el tema:

1. Los nombres de dominio tienen caracteristicas
que antagonizan con las marcas, como su caracter
internacional y la imposibilidad de circunscribirlos en un
“espacio geografico” determinado. Por lo tanto, no le
son aplicables las regulaciones construidas en base a

las caracteristicas propias de las marcas y otros signos
distintivos como lo son la territorialidad y la especialidad

2. Sin perjuicio de lo antes dicho, la regulacion de
los nombres de domino debe ser concordada con la
regulacién sobre propiedad industrial para evitar los
conflictos de titularidades y que ambas regulaciones
puedan cumplir con su finalidad generando marcos
legislativos adecuados para el desarrollo de ambas
instituciones. Con un marco regulatorio claro y criterios
estandar de decision, publicos y conocidos, se reducen
los costos de transaccion entre los privados y se
incentiva la inversion en negocios formales. Esto redunda
en beneficio de empresarios y consumidores que pueden
realizar transacciones eficientes.

3. La discusiéon sobre quien debe tener la
administracion de los nombres de dominio, no es nueva
y lo unico cierto es que no existen verdades absolutas al
respecto. Diversos paises han adoptado o bien la
administracién publica o bien la administracion privada
y todos han obtenido resultados diferentes, no es posible
predecir cual seria el efecto en nuestro pais de otorgar la
administracion y asignacion al sector piblico. A mi
parecer la opcion de intervencion estatal en la
administracién del «.pe» no es mala per se, siendo lo
realmente importante que previamente se determine el
costo total de la intervencion y se establezcan claramente
los objetivos que se persiguen, pues sdlo asi se podran
determinar los beneficios sociales que pretende alcanzar
dicha intervencion y cual sera el limite de la misma.

4. Si bien en la actualidad la intervencién de la
administraci6n publica seria ineficiente por los elevados
costos en los que tendria que incurrir, una intervencion
limitada planificada como parte de una politica a largo
plazo no seria necesariamente negativa. Una de las
propuestas para el control y prevencion de los conflictos
descritos en éste articulo, que considero muy sélida, es
la creacion de nuevos nombres de dominio de Primer
Nivel Genérico y paralelamente otorgar la competencia
para la asignacién y administracién de los nombres de
dominio y las direcciones IP a un nimero mayor de
«entidades encargadas», lo cual generaria una
competencia mayor. INDECOPI, podria contribuir en este
esquema tratando de que efectivamente la actividad para
la cual se solicita el nombre de dominio corresponde al
rubro solicitado, ademds del analisis respectivo del
nombre de dominio a nivel juridico (analisis de
confundibilidad y registrabilidad), areas todas en las que
tiene amplia experiencia, como vigilante de las reglas de
competencia en el mercado. En todo caso, podria resultar

la opcién menos mala, a falta de una perfecta.[D&S |
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