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1. Preliminar

En el presente articulo estudiaremos a la distintividad como objeto
de derecho y realizaremos algunas reflexiones respecto del conflicto
entre nombres de dominio en Internet y signos diferenciadores.

Los derechos reconocidos en la actualidad, la forma de manifes-
tarse, sus limites, el modo de adquisicion y la manera como pueden
ser afectados han sido definidos respecto a un momento histérico
determinado y en consecuencia la validez de los mismos sélo puede
ser comprendida respecto de las variables: espacio y tiempo.

En efecto, esta circunstancia determind que el uso del Internet,
como herramienta de comunicacion, genere nuevos problemas que
deberian ser resueltos por nuestro sistema juridico actual; en conse-
cuencia, surgieron, como era de esperarse, problemas de toda indo-
le, desde nuevos supuestos de competencia desleal, como nuevas
modalidades de apropiacion ilicita de derechos de autor, hasta con-
flictos de nombres de dominio con signos diferenciadores.

Ei conflicto entre nombres de dominio y signos diferenciadores ha
sido abordado desde diferentes perspectivas teniendo en considera-
cion diversos intereses; estos estudios han pretendido enfrentar el
problema considerando como elemento principal & los signos notoria-
mente conocidos.

Los estudios elaborados con antericridad pretenden buscar so-
lucién a un problema, real, evidente y finalmente penoso, utilizando
argumentos insuficientes que determinan que sus conclusiones resul-
ten propiamente insostenibles.

En este orden de ideas consideramos que un analisis ineludible
previo a la propuesta de cualquier solucion coherente corresponde
al estudio de la distintividad como objeto de derecho; precisando sus
limites, su naturaleza juridica, y los efectos que tiene en la actividad
economica moderna. En este sentido, corresponde un analisis del
significado y contendido del fenomeno distintivo.

2. La Distintividad
El estudio de la distintividad representa ciertos obstaculos que

deben ser superados. En efecto, la mayoria de sistemas normativos
que regulan a la denominada propiedad industrial representan hi-

Foro Juridico

pétesis de incidencia que dificiimente se pueden verificar. Esta situacion
se presenta porque la definicion que tienen de distintividad se encuen-
tra asociada al signo de modo equivocado o de forma insuficiente, en
todo caso, el concepto de distintividad que se utiliza en la mayoria de
paises es completamente inaplicable en términos practicos.

En este sentido, antes de ensayar una definicion de distintividad
debemos precisar que la distintividad es una cuestién de hecho.
Situacion que por tener esa condicién, es naturalmente mutable; en
consecuencia puede sufrir variaciones, ésta podria aumentar, dismi-
nuir, diluirse y eventualmente podria recuperarse. Siendo la distintividad
una cuestion de hecho se comprendera facilmente que ésta no de-
pende del signo per se sino que esta condicionada a elementos
ex0genos que condicionan su existencia.

En términos estrictamente ontoldgicos no resulta posible hablar
de signos distintivos, esta categoria resulta un imposible factico e
imposible en términos propiamente juridicos. En efecto, los signos
distintivos en términos abstractos son inexistentes. La distintividad
depende estrictamente de circunstancias de hecho; es asi, que el
signo mantiene su identidad ontoldgica a pesar que fa distintividad
que habia recibido por adhesién haya desaparecido.

De este modo, se debe concluir que la distintividad es indepen-
diente del signo que la tiene adherida. Entendiéndose de este modo
la distintividad como un elemento de connotaciones relativas a situa-
ciones de hecho, se debe precisar una definicion para tuego estable-
cer cuales con las caracteristicas que la rodean.

La distintividad la definimos como una situacién de hecho y en
consecuencia de naturaleza mutable y temporal, que concede al
signo al cual se adhiere connotaciones diferenciadoras perfectamen-
te independientes de la naturaleza ontolégica del mismo.

Caracteristicas de la distintividad:
a) Es una situacion de hecho

La distintividad es una situacion de hecho y en consecuencia es
el resultado de un proceso que posee diversas etapas. En efecto, la
distintividad se forja a partir de la eleccion de un signo al cual se

pretende adherir una distintividad, el mismo que puede ser utilizado
para participar en actividades economicas como elemento diferenciador.
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Es asi, que dependiendo de ciertas circunstancias, también de
hecho, esta finalidad puede verificarse. De ser el caso en que se
logre conseguir que los diversos agentes econdmicos perciban que
en un signo ha adquirido por adhesién distintividad ésta se convierte
en hecho juridico cuyo destino resulta impredecible.

b) La distintividad no pertenece ai signo

El signo considerado en términos ontoldgicos no es distintivo en si
mismo. El signo hasta antes de recibir la distintividad por adhesion
simplemente carece de contenido y mensajes diferenciadores. Re-
sulta, pues, materialmente imposible hablar de la categoria de signo
distintivo, pues la distintividad va adherida y es una condicién que en
estricto no depende del signo, sino depende en todos los casos de la
existencia y vigencia de la distintividad que en él se adhiere. En
consecuencia es un error doctrinal y normativo afirmar y referirse a la
existencia de los mal denominados signos distintivos.

Se debe determinar si resulta posible que cualquier signo pueda
recibir la adhesion de una distintividad determinada. En tales circunstan-
cias se debe precisar que a pesar que €l signo no es en términos
ontoldgicos distintivo, no todos los signos se encuentran en aptitud de
recibir esta situacion de hecho. Sin embargo, la proteccién de la distintividad
dependera de las funciones que se le pretende atribuir al signo.

En efecto, a pesar de que la distintividad es una cuestion de
hecho y, en consecuencia, resulta impredecible determinar ¢cdmo se
manifestara en todos los casos; es posible afirmar que todos los sig-
nos pueden recibir la distintividad que un agente econémico consiga
crear. Sin embargo, existirdn determinados signos que debido al
contenido ideoldgico que poseen en un momento histérico determina-
do no podrian soportar esta adhesién de modo eficiente; este limite
también constituye una situacion de hecho. No depende en estricto
de lineamientos normativos sino de consideraciones de hecho reco-
gidas por el derecho que impediran que esto suceda.

¢) La distintividad es mutable

La distintividad como situacién de hecho presenta determinadas
caracteristicas que no dependen del signo en si mismo, sino que
estan en estrecha vinculacién con factores exégenos. En conse-
cuencia, la distintividad no se mantiene incélume frente al transcurso
del tiempo. La distintividad podra aumentar, en cuanto nivel y exten-
sion de conocimiento; puede incrementarse en si misma, agregar
nuevas condiciones distintivas. La distintividad puede disminuir, en
tanto representa un status en un momento histérico determinado que
depende de situaciones exdgenas; ésta puede decrecer debido a
que los titulares de esta distintividad no han implementado politicas de
cuidado y vigilancia de la misma; o debido a que los agentes econg-
micos la utilizan de modo indebido con tolerancia de su titular. De
estas afirmaciones se puede concluir que la condicion de mutabilidad
gue presenta la distintividad representa de modo indiscutible que
estamos frente a un elemento con vida propia cuya existencia depen-
dera no sdlo de normas que aseguren su vigencia en el tiempo sino
de factores externos que pueden vencer cualquier hipdtesis prevista
por el sistema normativo.

Esta caracteristica como se puede prever tiene una relacion di-
recta con el contenido patrimonial de la distintividad y la extension de
la proteccion que se le conceda.

d) Alcances territoriales de la distintividad

La distintividad presenta determinados limites que deben ser pre-
cisados con claridad; en efecto, se debe establecer de modo exacto
cuales son los limites del derecho que sobre la misma se adquiere.

Un elemento que se debe tener en consideracion es el espacio
geografico. La distintividad como elemento dinamico tiene que ser
reconocida por las autoridades competentes de los paises en los
cuales se la identifica, esto implica que en principio el derecho que se
reconoce sobre la distintividad esta vinculado a un territorio determi-
nado. Sin embargo, las condiciones de trafico comercial moderno
determinan que la mayoria de veces traspase las fronteras naciona-
les y pueda ser conocida e identificada en diversos lugares simuita-
neamente.

A pesar que el derecho sobre la distintividad es reconocido res-
pecto a un territorio determinado, ésta podra adquirir distintividad en
lugares diversos. En consecuencia, en tanto la distintividad es una
cuestion de hecho puede identificarse geograficamente los aicances
de la misma. Identificando estos limites debemos concluir que no es
posible que existan signos idénticos que puedan recibir alguna
distintividad que se manifieste de modo diferente.

En consecuencia, si bien el derecho sobre una determinada
distintividad siempre estara vinculado a un espacio geografico deter-
minado, la proteccion que ésta recibira excedera dicho espacio geo-
grafico pues la buena fe comercial en las relaciones econémicas
actuales no tiene limite territorial.

La distintividad es Unica e irrepetible, de ser el caso que existan
signos a los cuales se le pretenda adherir una distintividad idéntica
enfrentamos el supuesto de aprovechamiento indebido del derecho
de un tercero, ademas la distintividad imitativa que se adhiere a un
signo no puede constituir objeto de derecho. Consecuentemente di-
cha proteccién no es valida y las casualidades de coincidencia distin-
tiva estan fuera de toda consideracion.

De acuerdo con nuestra concepcion de distintividad no resulta
posible que se utilicen signos idénticos con fines concurrenciales. En
tal sentido, no es posible que un signo pretenda tener adherida mas
de una distintividad.

e) Alcances competitivos de la distintividad

La distintividad ha sido asumida por la doctrina y los sistemas
normativos como una caracteristica del signo, como si fuera una ma-
nifestacion de la naturaleza ontologica de éste. Esta situacion resulta
ser completamente errénea, y en consecuencia, conduce a conclu-
siones manifiestamente equivocadas respecto a la propia naturaleza
del signo. En efecto, el signo no tiene diversas formas de manifestar-
se, por lo que solo podria asumir una forma de distintividad y, por
tanto no podria ser utilizado como medio diferenciador en el mercado
por diversos titulares.

En tal sentido, la posibilidad de coexistencia de signos idénticos
para diferenciar productos o prestaciones de servicios que no guar-
den conexion competitiva o cumplan funciones de diversa naturaleza
no resulta valido, en tanto no pueden tener adherida diversas
distintividades. El derecho sobre fa distintividad es absoluto, no tiene
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a nuestro entender un limite territorial referida a la naturaleza en su
funcion competitiva en el mercado respecto a la extension de su
proteccion, la distintividad no puede ser compartida.

Sin embargo estimamos que a pesar que la distintivad es unica y
que el signo distintivo es sdlo el medio material que sirve para adhe-
rirla, no resufta conveniente que coexistan signos idénticos para dife-
renciar productos o prestaciones de servicios. La permisibilidad en ef
uso de signos idénticos genera problemas de identidad distintiva que
deben ser eliminados. De este modo, la distintividad entendida como
objeto de derecho determina que su proteccion sea absoluta.

f) Modo de adquirir el derecho sobre la distintividad

La forma através de la cual se adquiere el derecho sobre la distintividad
ha estado vinculada a la adquisicion del derecho sobre el signo, esta
circunstancia determina que se identifique a la distintividad como parte
inherente al signo 1o que no es correcto. De este modo, existen diversas
modalidades de adquirir el derecho dependiendo de la funcion que
pretende cumplir el signo. La mayoria de sistemas presentan el sistema
constitutivo del derecho, esto quiere decir que la concesion del derecho
esta condicionada al seguimiento ineludible de un tramite administrativo.

En estos sistemas constitutivos de derecho observamos ciertas
hipotesis de incidencia que no corresponden de modo adecuado a lo
que es la distintividad. En efecto, para la concesion de derechos
sobre diversos tipos de signos amparados por el sistema de la deno-
minada propiedad industrial se contempla un requisito esencial que
cumpla con el requisito de ser distintivo hecho que hace concluir que
en esencia se protege al signo y no fa distintividad. En este orden de
ideas, tal requisito es un absurdo e imposible juridico pues el signo
por naturaleza no es distintivo; el signo en si mismo no puede informar
sobre distintividad alguna si previamente no la tiene adherida.

En consecuencia, el registro como hecho constitutivo de derecho
no es una situacion coherente; la simple presentacion de una solicitud
que contiene un signo no puede ser evaluada respecto a la distintividad
por el motivo que esta es una situacién de hecho que sélo se puede
reconocer cuando se manifiesta y no se puede verificar independien-
temente de su uso efectivo.

De este modo, los sistemas, que establecen como requisito de
concesion dei derecho que el signo sea suficientemente distintivo
incurren en el error de exigir una condicion que no se puede verifi-
car. Asi, resulta imposible establecer si ef signo que se solicita tiene
adherida una distintividad si el mismo no ha sido utilizado.

¢ Se protege al signo o la distintividad? El objeto de la proteccion
debe ser la distintividad y no el signo que la tiene adherida. En
consecuencia, resulta un imposible juridico establecer que la forma
de adquirir el derecho se realice a través de un sistema constitutivo y
que finalmente dependa de un tramite administrativo.

En esencia, el error parte del hecho de intentar proteger al signo
como elemento esencial del sistema de propiedad intelectual, en lugar
de establecer e! correcto sentido de la proteccion que debe estar
dirigido hacia la distintividad que se adhiere al signo.

De este modo, la forma mas eficiente de obtener un reconoci-
miento juridico sobre la distintividad la constituye un sistema declara-
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tivo del derecho, en el cual el ordenamiento legal s6lo reconoce una
situacion que ya se ha manifestado de modo cierto y comprobable en
la realidad econdmica. Es asi como el sistema tendria connotaciones
racionales respecto de la naturaleza ontologica de la distintividad.

Este sistema de concesion de derechos responderia de modo
adecuado a la naturaleza de la distintividad, la misma que es una
situacion de hecho de condicién mutable y que es el resultado de un
proceso iniciado por su titular. De este modo, siguiendo el razona-
miento de concesion de derecho este se mantendra incélume mien-
tras la distintividad se encuentre vigente.

g) Temporalidad del derecho de distintividad

La distintividad, como hemos analizado a lo largo del presente
trabajo, es una situacién de hecho, de naturaleza mutable cuya vigen-
cia en el tiempo depende de diversos factores que se encuentran en
relacion dindmica con la misma. En efecto, la distintividad se verifica en
un momento histdrico determinado y responde a las condiciones de
percepcion de los diversos agentes econdmicos. Sin embargo, tenien-
do en consideracion los argumentos precedentemente esgrimidos re-
sufta materialmente imposible establecer de modo indubitabie el tiempo
en el que la distintividad seguira manteniéndose como un hecho juridico
protegible. De este modo, cualquier sistema juridico que establezca un
plazo de duracidn del derecho debe ser entendido como un punto de
referencia mas no comeo una condicion imperativa pues la realidad se
impone siempre a cualquier consideracién normativa y su duracion en
el tiempo no podria ser uniforme en todos los casos.

Enftal sentido, resulta perfectamente posible que la distintividad se
mantenga incélume con et transcurso de los afos y pueda ser objeto
de derecho por tiempo indeterminado; de modo inverso, no resulta
descabellado pensar que factores ajenos a la misma terminen por
hacer extinguir el derecho en cualquier momento. Es asi como la
duracion del derecho en el tiempo no depende de limites normativos
sino de la relevancia ontolégica de la distintividad.

h) Sistemas de proteccion de la distintividad

La distintividad no es un objeto de derecho aisladamente consi-
derado para los sistemas normativos actuales; esta situacion se pre-
senta por el error de considerar al signo como un elemento distintivo.
Es asi, que se ha implementado diversos sistemas de proteccion en
base a la consideracion de la existencia de los mal llamados signos
distintivos.

De este modo, el sistema de propiedad industrial considera algu-
nas clases de signos distintivos y una proteccion especial para cada
uno de ellos. La proteccion que le asigna variard dependiendo del
signo frente al cual nos enfrentamos; sin embargo, y esto resulta una
constante, se intenta dar una proteccion integral a todas las funciones
que puedan desempefiar estos en el mercado.

En consecuencia, el derecho que se adquiere con el registro de
los mal denominados signos distintivos esta referido en esencia al
signo y de modo indirecto a la distintividad por el hecho de considerar
que el signo podria perderla.

Debemos aceptar que, si bien la distintividad es una situacion de
hecho, no es menos cierto que ésta podra cumplir diferentes funcio-
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nes respecto del tipo de uso que se le quiera otorgar; por ejemplo,
cumplirad una funcién determinada si se le asocia con fines
concurrenciales. Esto nos remite al hecho que la distintividad puede
estar adherida a signos que no cumplan necesariamente fines
concurrenciales y que de igual forma debe ser protegida.

De la totalidad de signos que se utilizan en las diversas activida-
des sociales, un gran niimero de estos en principio no tienen por que
tener adherida una distintividad para cumplir las funciones para los
que han sido concebidos. Sin embargo, esta situacion no es obstacu-
lo para que alguno de estos signos que no requieren tener una
distintividad adherida para cumplir sus funciones llegue a tenerla, o
en todo caso que su titular se esfuerce por concederle esta cualidad
que de modo inevitable le otorgard un valor adicional.

i) La distintividad y los medios materiales que la reciben por
adhesion

La distintitividad en tanto es entendida como una situacion de
hecho requiere ineludiblemente de la presencia de un elemento ma-
terial que la represente y pueda recibirla en adhesion a través de un
signo y que pueda ser reconocida y ubicada en la memoria de los
consumidores para que en el momento que estos estimen pertinente
la puedan utilizar como medio diferenciador en sus procesos volitivos
de consumo.

Resulta pertinente indicar que la distintividad por las caracteristicas
que hemos precisado puede tener diversos medios a través de los
cuales puede representarse. En este punto debemos advertir que la
distintividad, no es equivalente al contenido ideoldgico y las represen-
taciones mentales que pueda generar el signo, ésta puede adherirse
simultdneamente a diversos medios materiales sin que existan multiples
derechos o que se genere la coexistencia de derechos paralelos. En
efecto, aqui resulta pertinente realizar una diferenciacion conceptual
entre la distintividad y el mensaje o contenido ideoldgico que pueden
contener los signos, diferenciar entre el contenido iconografico de los
medios materiales de la distintitivad que en ellos se puede adherir.

El signo como unidad ontoldgica autdnoma tiene en todos ios
€asos un contenido ideologico perfectamente identificable en un mo-
mento historico determinado que genera representaciones mentales
que se encuentran incorporadas en la mente. Este se llena de conte-
nido de modo espontaneo o de modo inducido. Es asi como puede ser
utilizados de acuerdo con las exigencias del momento para cumplir
diversos fines; por ejemplo, interactuar socialmente. Sin embargo, los
signos podrian recibir la adhesion de una distintividad determinada,
hecho que generara de modo ineludible que el medio posea repre-
sentaciones distintivas que se colocan paralelamente al lado del con-
tenido ideologico de éstos. La distintividad no es un nuevo contenido
ideoldgico del signo; de tratarse de un nuevo contenido ideoldgico
estariamos hablando de un proceso ajeno a la formacion de la misma.

La teoria de las formas nos informa de |a posibilidad real que un
mismo bien inmaterial pueda tener distintos puentes sensibles para
manifestarse; baste, como ejemplo, la posibilidad que el inmejorable
libro de Gianni Rodari “favole al Telefono” pueda ser leido en diver-
sos idiomas. Ello permite advertir una situacion descuidada hasta
ahora en el desarrollo del estudio de los mal llamados signos distinti-
vos: la distintividad puede tener distintos medios sensibles en las
cuales se adhiere y un solo derecho a ser protegido.

76 Y

En este orden de ideas y siguiendo lo expresado por Paul Jonson,
citado por Mark Pendergrast en su libro “Dios, Patria y Coca-Cola”,
quién sefala que “...después de la expresion “OK”, Coca-Cola es la
palabra mas conocida sobre la tierra...” siguiendo esta afirmacion y
por cuestiones propiamente ejemplificadoras utilizaremos este ele-
mento para intentar explicar el fenémeno que enunciamos. El término
Coca-Cola representa a uno de los signos mas reconocidos sobre la
tierra, de hecho este producto se vende en mas de 150 paises, lo que
determina que en alguno de ellos la empresa Coca-Cola Company
haya adoptado la decisién de utilizar los signos denominativos del
territorio en los que comercializa su producto. Asi, tendra representa-
ciones gréaficas que correspondan al alfabeto rabe, ruso, chino,
entre otros, con la finalidad de lograr una familiaridad mas intensa con
los pobladores de esas zonas geogréficas; mas a pesar de esta
situacion o esta diversidad de representaciones graficas persiste una
misma distintividad y consecuentemente un mismo objeto de derecho.
Sucede lo mismo en los casos de cambio de forma de marca en los
que se desea mantener la misma distintividad, se actualiza el elemen-
to gréfico pero persiste la misma distintividad adherida (el caso Burger
King supuso un cambio en la forma del signo mas la distintividad se
mantuvo incélume y se mantiene vigente el mismo derecho).

j) De los signos que necesitan tener una distintividad adherida

Resuita indispensable precisar qué signos requieren de modo
invariable tener adherida una distintividad para que puedan cumplir
con la funcién que se le asigna. En este orden de ideas, se debe
apreciar que existe una division elemental que debe identificarse y
que permite de modo inmediato reconocer qué signos tienen la nece-
sidad impostergable de tener una distintividad adherida. En efecto,
podemos utilizar la diferencia entre signos que cumpliran funciones
concurrenciales y signos que no cumplirdn esta funcion; de este
modo, podemos llegar a identificar que los signos que seran utilizados
con fines concurrenciales requeriran para cumplir sus fines de una
distintividad, la misma que se forjara a iniciativa de quien la introduzca
en el mercado. Es asi como en estos casos identificaremos la presen-
cia de una distintividad que debe ser protegida y que se convertira
finalmente en objeto de derecho independientemente de la funcion
concurrencial que pueda cumplir el signo que la tiene adherida.

De otro lado, debe precisarse que a pesar de lo precedentemen-
te mencionado algunos signos que no requieren tener una distintividad
adherida por no cumplir fines concurrenciales, pueden recibirta y
ésta debe ser protegida independientemente del hecho que el signo
no cumpla estas funciones. De este modo, identificamos la existencia
de innumerables signos que no requieren para cumplir sus funciones
de una distintitivad adherida y que sin embargo la poseen debiendo
ser protegida por el sistema legal vigente.

En consecuencia, identificamos que la distintividad como objeto
de derecho va mas alla de la simple existencia o no de fines
concurrenciales del signo que la recibe. En tal sentido, su identifica-
cion y reconocimiento como ente autonomo escapa a la regulacion
tradicional. Asi, debe precisarse que el objeto de proteccion es la
distintividad independientemente de la funcion que cumpla el signo
que la reciba por adhesion. De este modo, hablar de signos distinti-
vos, a parte de ser equivocado e impertinente como categoria juridica
es un contrasentido que muestra un limite al reconocimiento de la
distintividad como objeto de derecho y en consecuencia ente auténo-
mo cuyo desarrollo no depende de la estructura ontologica del signo.
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3. Lautilizacion de signos en el desarrollo de nuevas tecnologias

El desarrollo de nuevas tecnologias, como era de esperarse, no
sélo ha generado una variacién en los procesos de informacién,
socializacion y comunicacion; sino que también ha generado una
modificacion en las formas de actuar concurrencialmente. La apari-
cion del sistema de Internet como sistema de comunicacion no tardé
en ser utitizado como medio a través del cual se puede realizar
transacciones comerciales, situacion que generd diversos problemas
desde seguridad juridica en el comercio electronico, proteccién de los
consumidores en los procesos de consumo realizados a través del
Internet, nuevos supuestos de competencia desleal, aprovechamien-
to indebido de derechos de autor, hasta conflictos en la utilizacidn de
signos en la conformacion de nombres de dominio. En este trabajo
realizaremos una aproximacion a uno de los signos que se utilizan en
el Internet: los nombres de dominio.

a) El Internet

El uso del Internet ha generado diversas relaciones juridicas que
en su mayoria no se encuentran reguladas de modo suficiente; en
algunos casos, presentan problemas cuyas soluciones merecen una
reflexion acerca de las instituciones juridicas actuales y cémo se
adecuan a la utilizacion de las denominadas nuevas tecnologias. De
este modo, se debe apreciar la forma en la que los derechos actual-
mente reconocidos se ven afectados por la aparicidon de nuevos
elementos inexistentes en el momento en el que fueron concebidos.

La incapacidad natural del hombre para verbalizar ciertos con-
ceptos determina que algunas definiciones se conviertan, en la ma-
yoria de las veces, en una explicacion amplia y detallada de éstos. El
término Internet no es la excepcion.

La primera idea que sugiere el término Internet es la de un siste-
ma de comunicacion a través de computadoras. Esta aproximacién
intuitiva por cierto, no deja de ser cierta; sin embargo, se debe preci-
sar que es un sistema de comunicacion con caracteristicas perfecta-
mente identificables y que supone ef principio de libertad de acceso,
libre circulacion de informacion y la vocacion de participar en un
sistema de red universal.

En tales condiciones no resulta un desproposito el considerar al
Intemet como un medio de comunicacion en tiempo real y de libre
circulacion de informacion. La circulacién de informacion de modo
libre y de cualquier naturaleza en un primer momento fasciné a los
usuarios, pero con el transcurso del tiempo la conexion de usuarios
con diversos intereses genero problemas juridicos de distinta natura-
leza. Estos problemas tienen su origen, que duda cabe, en la natura-
leza propia de este sistema y las endebles barreras de acceso, la
libertad casi irrestricta de sus contenidos y la facilidad de su divulga-
cion; ademas, dadas las circunstancias precedentemente enuncia-
das resulta facilmente comprensible que el Internet sea el medio idé-
neo para ofrecer productos y prestaciones de servicios. De este
modo, los signos que sirven como medio para que los usuarios pue-
dan acceder a estos constituye el problema a ser analizado.

b) El nombre de dominio como signo

El Internet, en un primer momento, nace como una herramienta
utilitaria que permite la comunicacion entre computadoras con ia fina-
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lidad de intercambiar y compartir informacion. Esta conexién implica-
ba una direccion que permita identificar a los usuarios; es asi como la
direccién estaba conformada, en estricto por un cddigo o combina-
cién numérica que era asignada a los usuarios con la finalidad de su
perfecta identificacién. Sin embargo, el uso privado y comercial a
gran escala determiné que los codigos numéricos sean reemplaza-
dos por elementos faciles de recordar. De este modo, se adoptan
formas denominativas para reemplazar a las direcciones numéricas
en Internet.

En consecuencia, los nombres de dominio constituyen signos
denominativos; esto significa que el nombre de dominio la mayoria
de las veces no sea una denominacion arbitraria 0 una casualidad
del destino que no guarde relacién alguna con su titular. En condicio-
nes normales las empresas utilizaran sus propias marcas, nombres
comerciales u otro signo diferenciador que dada su presencia en el
mercado, difusion y conocimiento general generan en los consumi-
dores, que también son usuarios del Internet, una facil remision al
origen empresarial.

4. Conflictos en la adopcion de un “friendly name” como
nombre de dominio

El modo de adquirir el derecho sobre un nombre de dominio en
Internet es un procedimiento sencillo y no implica desembolsos
inabordables de dinero; en tal sentido, se puede identificar la practica
por parte de algunos usuarios de solicitar diversos nombres de domi-
nio conformados en su segundo nivel o tercer nivel, dependiendo del
caso, por elementos idénticos o similares en grado de confusion con
signos de reconocido prestigio con la finalidad de negociarlos poste-
riormente con sus legitimos titulares cuando éstos los requieran; o en
su defecto, aprovecharse en beneficio propio de un prestigio comer-
cial ajeno.

Al mismo tiempo, se debe precisar que el problema va mucho
mas alla, debido a que no sélo existe la posibilidad de que se presen-
te una coincidencia con signos que cumplan fines concurrenciales,
sino que es perfectamente posible que esta identidad se presente
también respecto a signos que no cumplen estas funciones. Sin em-
bargo, debido a la naturaleza del presente trabajo nos ocuparemos
tan sélo de los conflictos que encierren un problema de aprovecha-
miento indebido de una distintividad ajena.

Es preciso sefialar que la simple utilizacién de un nombre de
dominio idéntico 0 semejante en grado de confusion a un signo pro-
tegido por la denominada propiedad industrial no constituye un he-
cho por si mismo prohibido o legalmente reprimible.

En consecuencia, el conflicto debe ser perfectamente identificado
como una situacion de determinacion del objeto de proteccion legal y
de los limites de los derechos reconocibles como de la eventual nece-
sidad de imponer una variacion en la perspectiva actual de enfrentar
el problema. En este punto resulta conveniente describir algunos
supuestos de tipologia, entre los muchos que existen, que utilizaramos
con ocasién de la elaboracion de un trabajo anterior. Jonathan Agmon,
Stacey Halpern y David Pauker distinguen los siguientes conflictos:

Apropiaciones del nombre de dominio (Domain Name Grabbing).-

Es el supuesto en el cual el titular del nombre de dominio de Internet,
de forma deliberada decide utilizar en su conformacion una denomi-
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nacion que corresponde a ta marca de producto o de servicio, o
nombre comercial de un tercero y que de modo indubitable es reco-
nocido y asociado por los consumidores con un origen empresarial
determinado. En este supuesto, no existe la vocacion de uso efectivo
del nombre de dominio, ni existe la vocacion de aprovechamiento de
la reputacion ajena: la motivacion es evidente, se desea negociar con
el legitimo propietario su cesion. Asi, el legitimo titular de una marca
que desee utilizarla para crear su propio nombre de dominio no
podra acceder a su uso.

Apropiaciones insuficientes del nombre de dominio (Not
Quite Domain Name Grabbing).- Corresponde al supuesto en el cual
se registra un nombre de dominio con la conciencia que corresponde
a una marca o nombre comercial de tercero, pero con la finalidad de
utilizarlo de modo efectivo en la red. La adopcién de este nombre de
dominio, presenta como principal caracteristica el error que se produci-
ria en los usuarios debido a que encontraran informacion diversa a la
que razonablemente esperan encontrar; aparecerd como dominio de
persona distinta a la que su experiencia comercial espera encontrar.

Coincidencias fortuitas (Logical Choice).- Es la situacién en
la cual el nombre de dominio registrado por una persona coincide de
modo involuntario con una marca 0 nombre comercial de un tercero.
Esta coincidencia no refleja animus de aprovechamiento de reputa-
cion comercial ajena y determina que se incluya también dentro de
este supuesto a las semejanzas involuntarias.

Esta clasificacion, sin dejar de ser valida refieja algunas hipbtesis
de incidencia que encierran un solo sentido del problema, el aprove-
chamiento por parte de los registrantes de nombres de dominio de
signos cuya titularidad pertenece a terceros.

Sin embargo, el problema va méas alla de esta simple consideracion
pues se podria presentar el problema inverso en el que fos nombres de
dominio sean registrados como signos protegidos a través del sistema
de propiedad industrial y, en consecuencia, su prestigio comercial sea
aprovechado por tercero de modo indebido en su favor.

5. Laestructura del nombre de dominio como signo

El nombre de dominio puede estar conformado eventuaimente
por cualquier denominacion organizada en al menos dos niveles. El
modo de identificar los niveles es el siguiente, utilizaremos, a modo de
ejemplo, el nombre de dominio del Instituto de Defensa de la Compe-
tencia y de Proteccion a la Propiedad Intelectual: indecopi.gob.pe.

La forma de identificar los niveles es contar de derecha a izquier-
da respetando los puntos que permiten la diferenciacion entre los
mismos. De este modo, el primer nivel correspondera al elemento
denominativo que se encuentre en primer lugar comenzando desde
la derecha su limite alcanza hasta el primer punto ubicado a su iz-
quierda.

Asi, en el nombre de dominio utilizado como ejemplo correspon-
de al prefijo “pe” el primer nivel. Este es el caso de connotaciones
geograficas y usualmente son conocidas como Country Code, que
en el presente caso remiten al Per y permite organizar a los niveles
inferiores; su uso se realiza de acuerdo a la norma [SO 3166. El
segundo nivel esta conformado por el sufijo genérico “gob” que hace
referencia al tipo de organizacion, en este caso instituciones guber-

78@

namentales. El tercer nivel estd conformado por la denominacién
“indecopi” que corresponde al Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual.

De otro lado, y a pesar que no forman parte del nombre de
dominio, conviene precisar a qué se hace referencia con “hitp” que
corresponde al término inglés “Hyper Text Transfer Protocol” cuya
finalidad es crear el cddigo de comunicacion entre computadoras de
la red universal, y en segundo lugar el término “www” que corres-
ponde al término inglés “world wide web”.

Al mismo tiempo, se debe precisar que ademas de los niveles de
primer orden que permiten organizar a los nombres de dominio por
consideraciones geograficas, existen otros elementos que pueden
formar niveles superiores (top level domain name); estos correspon-
den a sufijos genéricos que indican el tipo de organizacion. Se pue-
den identificar, entre otros, los siguientes:

edu (instituciones educativas)

gob (instituciones gubernamentales)

org (instituciones privadas)

com {instituciones comerciales)

mil (instituciones militares)

net (servicios de proveedor de network)

Ademas, se debe precisar que no todos fas zonas geograficas
organizan a los nombres de dominio bajo la misma estructura; por
ejemplo, Espafia no utiliza los genéricos precedentemente enuncia-
dos y se limita al empleo del Country Code y al elemento denominativo
que lo precede organizandose en tan sélo dos niveles. En Estados
Unidos no se utiliza el Country Code pero si los niveles genéricos.

6. La naturaleza de los derechos en conflicto

El signo de acuerdo a la funcién que cumple recibe determinada
proteccion legal; sin embargo, al analizar los signos que cumpliran
funciones diferenciadoras en el mercado podemos identificar ciertas
caracteristicas uniformes en la extension de los derechos que se le
conceden.

El derecho que se adquiere sobre un signo gue cumple funciones
diferenciadoras presenta caracteristicas precisas que determinan que
la principal facultad sea su uso exclusivo. Este hecho supone que se
defina cual es la extension de dicha facultad, en principio respetando la
soberania de cada pais el derecho que es reconocido por cada estado
solo puede ser oponible dentro del territorio que le corresponde; de
esta manera, los titulares de signos diferenciadores tienen un derecho
de uso exclusivo limitado a un territorio determinado.

De este modo, el titular de un derecho sobre un signo diferenciador
debera iniciar procesos de registro de acuerdo al numero de paises
en los que desee adquirir dicho derecho. De este modo, apreciamos
que el primer limite que tiene el titular del derecho sobre estos signos
es de naturaleza territorial.

Debemos apreciar que como consecuencia del sistema de regis-
tro de los signos diferenciadores, se utiliza un tipo especial de organi-
zacion de los productos y prestaciones de servicios que se preten-
den distinguir, para esto los estados han creido conveniente organi-
zarlos de acuerdo a lo establecido por el Arreglo de Niza. Asi, los
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signos se registraran de acuerdo a la ubicacion que le corresponda
en dicha nomenclatura y el derecho se asociara adicionalmente con
este hecho. Sin embargo, este limite no resulta del todo ctaro pues lo
que realmente es decisivo para determinar la extension de este dere-
cho es el principio de conexidn competitiva que indica los verdaderos
alcances del derecho; en consecuencia, el limite del derecho sobre
estos signos diferenciadores esta delimitada ademas por las relacio-
nes competitivas entre los signos. El principio de conexidn competitiva
finalmente establecera el otro limite del derecho.

Sin embargo, existen en principio dos supuestos de excepcion a
los limites precedentemente citados. El primero de ellos cuando se
trata de signos notoriamente conocidos y el segundo cuando existe
identidad distintiva.

En el caso de los signos notoriamente conocidos enfrentamos un
supuesto en el que se otorga una proteccion de mayor amplitud que
permite oponer et derecho de uso exclusivo mas alla de la conexion
competitiva y de los limites territoriales. Esta proteccion de caracteris-
ticas especiales es undnimemente aceptada en el derecho compara-
do, y ha sido incorporada en la mayoria de legislaciones nacionales
como en normas de caracter internacional.

El segundo supuesto, lo constituye la identidad distintiva, la que
se configura cuando se permite al titular del derecho oponer el mismo
mas alla de la conexién competitiva y del principio de territorialidad
cuando un tercero pretende apropiarse de su distintividad.

Es el supuesto en que se pretende utilizar un signo idéntico o
semejante en grado de confusion, y se pretende adherir una
distintividad idéntica, lo que resulta reprimible méas alla del territorio y
de la conexion competitiva que puede haber entre productos o pres-
taciones de servicio.

El nombre de dominio, a pesar de que en todos los ¢asos se
encuentra asociado con una zona geografica determinada, la natura-
leza del medio donde es utilizado lo convierte en omnipresente en
toda zona geografica. El origen geografico en este caso es sélo un
dato pues el acceso a éste y su uso efectivo puede realizarse desde
cualquier lugar del mundo, por lo que la apropiacién y uso de un
signo diferenciador en la conformacién de nombres de dominio en
Internet constituye un problema ain sin solucion definitiva.

A esto debe agregarse las formas que utilizan los usuarios de
Internet para buscar informacion; en este punto, identificamos dos
supuestos perfectamente diferenciables el primero es la utilizacion de
buscadores y la segunda es la busqueda intuitiva. En fa primera de
ellas, que de pronto presenta menos sorpresas, €l interesado em-
pleard los diversos buscadores que existen en la red para intentar
encontrar o que necesita; la segunda, el usuario de modo intuitivo
pretendera acceder a la informacién que solicita ingresando un domi-
nio que este conformado por los signos diferenciadores de la empre-
sa que requiere.

En este punto haremos un experimento de bdsqueda intuitiva,
intentaremos entrar a la pagina de la revista Playboy, digitaremos
www.playboy.com. Para nuestra suerte funcion¢ la blisqueda intuitiva
logramos acceder a la informacion referida a la revista que buscaba-
mos. Sin embargo, pudo haber sucedido algo diferente, podriamos
haber accedido a través de este dominio a una pagina que no co-
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rrespondia a nuestra expectativa debido a que su titular era diferente
al titular del signo diferenciador Playboy.

En esencia este es parte del problema que se intenta resolver o
al menos indicar sugerencias para lograr una solucién coherente.
Recordemos que abundando en situaciones conflictivas pueden existir,
ademas, problemas entre nombres de dominio de distinto Country
Code o de diferente nivel genérico lo que hace mas complejo el
problema

En este orden de ideas los limites normativos al derecho de uso
exclusivo de los signos diferenciadores se convierten finalmente en e!
principal obstaculo para dotarlos de una adecuada proteccion frente
a su utilizacién como parte integrante de un nombre de dominio en
Internet. Al mismo tiempo, al no considerarse como objeto de protec-
cion absoluta a la distintividad nos encontramos frente a severos
obstaculos de solucion de los conflictos en mencién.

7. De la alternativa de solucidn al conflicto

En este punto identificamos que el problema esencial que se
presenta a la solucién del conflicto probablemente sea que el objeto
de derecho a ser protegido no se encuentra adecuadamente identi-
ficado. Consideramos que los principales obstaculos a la solucién de
los problemas que se han presentado a la fecha se originan en
identificar al signo como objeto de derecho.

En este orden de ideas, se han vertido opiniones del mas diverso
tipo y se han iniciado discusiones verdaderamente trascendentales.
La principal, constituye el determinar si el nombre de dominio consti-
tuye 0 no un signo diferenciador, inclusive se discute el hecho que en
el supuesto de ser un signo diferenciador a que categoria correspon-
dia.

En este punto siguiendo nuestra linea de razonamiento conside-
ramos, que el objeto de derecho a ser protegido no es el signo en si
mismo sino la distintividad que en el se adhiere. Este hecho permitira
identificar una proteccion mas amplia y mas eficiente, pues se debe
proteger a la distintividad independientemente del signo que la tenga
adherida e independientemente de que cumpla o no funciones
concurrenciales en el mercado.

La distintividad en tanto ente auténomo es independiente del sig-
no al que se adhiera y de las funciones que cumpla, por lo que no
resulta necesario establecer cual es la naturaleza juridica del signo
que la recibe, ni establecer limites a la extension de sus derechos
pues aqui lo relevante son las identidades distintivas, y el registro de
signos que de modo directo o indirecto pretendan aprovecharse o
perjudicar una distintividad ajena.

En tal sentido, corresponde que en los procesos administrativos,
judiciales o arbitrales se analice si existe un aprovechamiento de la
distintividad que se encuentra adherida en otro signo. Sin embargo,
a pesar que es posible que el aprovechamiento de la distintividad se
realice en la conformacion de cualquier signo, no es menos cierto que
los nombres de dominio resultan el tltimo happening def siglo XX y
consecuentemente el nuevo medio a través del cual los titulares de
signos diferenciadores deben enfrentarse con la finalidad de prote-
ger la distintividad que tienen adherida y reprimir su uso indebido en
la conformacion de estos nuevos signos.
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El principal fundamento para el éxito de estos procedimientos es
demostrar la identidad distintiva o el perjuicio directo que puede suffir,
en cuyo caso, los limites territoriales y competitivos no constituyen un
obstaculo para proteger los derechos adquiridos; ademas, este he-
cho permite proteger a signos que tienen una distintividad adherida y
que no han llegado a ser considerados notorios. El objeto de prueba
radicara en el conocimiento publico vigente a la fecha de concesion
del derecho de la existencia de una distintividad adherida en un signo
que es utilizado sin importar si cumple o no fines concurrenciales. En
diversos procesos se suele indicar que si €l signo no cumple funcio-
nes concurrenciales no podria afectar derechos de terceros que son
utilizados con fines concurrenciales, al identificarse como objeto de
proteccion a la distintividad poco importard los fines que tenga el
signo.

En algunos supuestos se ha llegado a afirmar que el nombre de
dominio cumple funciones de identificacion y en consecuencia no
requiere tener una distintividad adherida para cumplir sus funciones
en Internet. En este aspecto consideramos que el hecho que no

requieran tener una distintividad adherida para cumplir sus funciones
no faculta a los titulares de nombres de dominio a infringir derechos
legitimamente adquiridos por terceros. Por lo que la finalidad no
concurrencial que puedan tener algunos de estos nombres de domi-
nio no es elemento justificante para vulnerar la distintividad que per-
tenece a otro signo.

De otro lado, los nombres de dominio han logrado a adquirir
relevancia juridica y en los Gtimos afos hemos asistido a la formacion
de identidades distintivas sumamente valiosas que se han forjado en
el Internet y que merecen ser protegidas de modo eficiente. Nuestra
propuesta es identificar y reconocer a la distintividad como objeto de
derecho y consecuentemente regularla de acuerdo a su naturaleza
ontol6gica.

En este sentido, la concesion del derecho sobre la distintividad
escapa el analisis del presente articulo y como escribe Michael Ende
en su libro La Historia Interminable *(...) esa es otra historia y debe
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ser contada en otra ocasion (....)".
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