DOMAIN NAMES VS. DERECHOS
MARCARIOS: APROXIMACIONES AL

En el presente articulo el autor trata a profundidad
un tema de gran actualidad y presencia dentro del
Derecho hoy en dia, pero que no ha recibido a nivel
legislativo la importancia que se merece: el tema de
los Domain Names, sus caracteristicas, posibilida-
des y problemas.

Especificamente, el autor se centra en los posibles
problemas a surgir entre dichos domain names o
nombres de dominio, y el derecho de marcas.

Asi, el autor realiza una exhaustiva descripcién del
sistema de internet y su funcionamiento, para luego
pasar a tratar concretamente los domain names, y su
relacion con el derecho marcario, finalizando con
una serie de valiosas sugerencias de solucion al
conflicto en cuestion.
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INTRODUCCION

El desarrollo de Internet como vehiculo de comunica-
cioén, intercambio de informacion y celebracion de
negocios en los dltimos anos ha experimentado un
crecimiento veloz, como ningin otro medio ha podi-
do haber experimentado. Asi, segtin datos suministra-
dos por el U.S. Department of Commerce', la radio
tuvo que experimentar una existencia de casi 38 ahos
antes que pudiera atraer a 50 millones de oyentes,
mientras que a la television le tom6 13 afos el poder
generar 50 millones de televidentes. Estos datos se ven
minimizados si es que tomamos en cuenta, a manera
de ejemplo, que en sélo cuatro afios el uso de la web
ha crecido de tres millones, a mas de 100 millones de
usuarios, existiendo en la actualidad mas de 320
millones de paginas en la web, las cuales se espera,
crezcan en mas de 1000% en los préximos tres anos.
Este crecimiento desmesurado, sin embargo, no se ha
visto acompanado por una regulacién legal adecua-
da, lo cual ha generado una utilizacién indebida de
estos servicios, en desmedro no sélo de personas
naturales, respecto de derechos constitucionalmente
protegidos como lo pueden ser el derecho a laimagen,
a la libertad de informacion, entre otros; sino también
de corporaciones, empresas y personas juridicas en
general, respecto de sus marcas, logos, productos,
imagenes, etc.: un estimado de 18.5 billones de
doélares de un total de 250 billones de dolares en
ventas de material y derechos registrados se vio perdi-
dadebido a la pirateriaen 1997°. £l problema dia a dia
serecrudecey el Pert no se ha visto exento del mismo;
por ello, el presente trabajo tiene por finalidad esen-
cial el hacer referencia a un punto especifico de

Alumno de noveno ciclo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Catélica del Perd.
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Internet y su especial relacién con derechos intelec-
tuales: los nombres de dominio o domain names.

1. INTERNET Y SU EVOLUCION HISTORICA
1.1. Surgimiento del Sistema e implementacién del DNS

El primer punto de aproximacion al tema requiere
hacer una breve referencia a lo que constituye el
Internet, la evolucion de dicho sistema, y las principa-
les caracteristicas que lo revisten. Asi, y de una
manera puntual, Internet puede ser definido como
una red mundial de computadoras capaz de enviar y
recibir informacion. Los inicios de dicho sistema
podemos retrotraerlos a los afos ‘60, en los que el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos
comienza a desarrollar un sistema conocido como
ARPANET (Advanced Research Projects Administration
Network) el cual fue creado con la finalidad de
conectar varios espacios militares y de investigacion
con el objetivo, segin algunas personas, de superarun
ataque nuclear; pero realmente funcioné como un
proyecto puramente tecnolégico entre universidades:
existiendo hasta 1989, ano en que fueron canceladas
definitivamente sus operaciones. Durante la vigencia
de las mismas, ARPANET desarrollé un modelo en
transferencia de informacion conocido como “Con-
trol de Transmision de Protocolo / Protocolo Internet
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol:
“TCP/1P”) el cual, en su cuarta versién, constituye el
protocolo o registro standard utilizado por los usua-
rios de Internet en la actualidad. Estos protocolos
permitian la comunicacién con los diferentes sistemas
de computacion en la creacion de un método para
conducir informacién a través de distintos medios de
comunicacion. Ahora bien: para poder identificaruna
computadora dentro de Internet, a cada una de ellas

e RPE

alfanuméricos llamados nombres de dominio. El si-
guiente ejemplo hipotético permitird tener una ima-
gen més clara de la figura:

a) Direccién IP: 402.420.92.32
red sub-redes computadora

b) Nombre de dominio equivalente: rcp.net.pe

Tal como se puede observar, el nombre de dominio
esta conformado por varios dominios, separados entre
si por puntos, no permitiéndose letras acentuadas, ni
efies, ni subrayados. Este sistema, légicamente, per-
mite una identificacién mas sencilla del usuarioy por
ende, un intercambio méas veloz y eficiente de infor-
macion. La lectura correcta de un nombre de dominio
debe efectuarse de derecha a izquierda, respetando
los puntos que permiten una diferenciacion correcta
entre los diferentes niveles que conforman el mencio-
nado nombre de dominio. Asi, en primer lugar, es
posible identificar al llamado dominio de mayor nivel
(top level domain) el cual, en estricto, puede estar
conformado por dos niveles: los sufijos genéricosy los
sufijos geograficos. Los primeros permiten identificar
de modo claro el tipo de organizacion, pudiéndose
distinguir los siguientes:

.edu.- instituciones educativas.

.gov.- instituciones gubernamentales.
.org.- organizaciones privadas.

.com.- instituciones comerciales.

.mil.- instituciones militares.

.net.- servicios de proveedor de network.
.int.- organismos internacionales.

Los sufijos geograficos, por su parte, permiten identi-
ficar al pais donde el usuario se encuentra localizado.
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cabo el registro respectivo; asi, yamanera de ejemplo,
en los Estados Unidos el InterNIC opera a través del
Network Solutions Inc. (NSI)'®, y se encarga del regis-
tro y administraciéon de los siguientes nombres de
dominio de mayor nivel: “.com”; “.org” y “.net”. Para
tener una breve idea del boom generado en el comer-
cio por este servicio, en octubre de 1994, NS| registro
aproximadamente 2.500 nombres de dominio y, en
marzo de 1996, aproximadamente 44.000, mientras
que para noviembre de 1996, la NS registr6 un total
de 800.000 nombres de dominio, de los cuales, un
90% de ellos pertenecen al nombre de domlmo de
mayor nivel “.com” (instituciones comerciales) . Hacia
finales de noviembre de 1998, “.com” contaba ya con
2.849.493 de dominios registrados a nivel mundial '’
mientras que, también para dicha fecha, el niimero
total de dominios registrados era de 4.757.394.

1.3. Situacién Peruana

En el Perd, la Red Cientifica Peruana (RCP) es la
encargada derealizar las funciones de registro delega-
do de Internet, el que se conoce por PE-NIC. Dicha
organizacion, que inicié en 1991 sus actividades con
43 miembros, cuenta con mas de 4.000 usuarios
individuales a quienes, si les agregamos los usuarios
de universidades afiliadas, da como resultado una
ciframayor alos 100.000 usuarios permanentes (agosto
de 1998), sin contar a Ios que acceden por horas
mediante cabinas pablicas’. Las principales funcio-
nes desempenadas por el PE-NIC son las siguientes:

a) Gestion administrativa y técnica del dominio de
DNS de primer nivel para el Perd.

b) Configuracion y operacién del servidor de DNS
primario para la zona “PE".

c) Configuracion y operacién del servidor de DNS
secundario para la zona “PE”

d} Establecimiento y correcto funcionamiento de un
namero suficiente de servidores secundarios de
DNS para la zona “PE” en Internet ( dentro y fuera
del Pera).

e) Registro de nombres de dominio de DNS de tercer
nivel bajo “pe” para su uso en Internet.

f) Mantenimiento de una base de datos de dominios
y proveedores registrados accesible en Internet.

g) Coordinacién con los proveedores de serwcros
Internet en el Perd y otros usuarios del PE- NIC

Siguiendo con el caso peruano, la RCP permite el
registro para todos los dominios genéricos de mayor
nivel, con excepciénde ”.int” (organismos internacio-
nales). Para poder registrar mi propio nombre de
dominio es necesario el suscribir un contrato de
adhesion cuyas clausulas se encuentran redactadas
de manera unilateral por la RCP, siendo necesario que
“el beneficiario declare que la solicitud de registro de
dominio no vulnera derechos de propledad industrial,
intelectual o similares de terceros ..."""; y siendo
necesario ademds que y“as partes declaren que el
registro de un nombre de dominio no confiere dere-
cho legal alguno sobre dicho nombre en favor del
beneficiario, quedando éste umcamente facultado
para distinguirse en la red Internet (...) ” °. Sobre este
punto volveremos mas adelante, al estudiar la rela-
cién entre nombres de dominio con marcas registra-
das por terceros, lo cual serd materia de analisis en el
siguiente capitulo.

2. LAS MARCAS Y LOS NOMBRES DE DOMI-
NIO EN INTERNET

2.1. Naturaleza de las marcas y necesidad de tutela
estatal

En un reciente congreso sobre valorizacién de la
propiedad intelectual celebrado en Lima, se reflexio-
nd sobre la importancia que en nuestro mercado tiene
el registro de marcas como propulsor del factor efica-
ciaen lastransacciones comerciales. Asi, desde 1993,
el Instituto Nacional de Defensa de la Competenciay
de la Proteccién de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI), ha registrado un total de 66 729 signos
distintivos, de los cuales 29% se han registrado duran-
te el periodo 1997-junio 1998, lo que refleja una

DUPRE, Jennifer R.: “A solution to the problem? Trademark infringement and dilution by Domain Names: Bringing the cyberworld in line

SARTORI, Michael A. Op. cit, p. 643y 644

with the “real” world”, En: “The Trademark Reporter’. Vol. 87: September, October 1997 ndmero 5. p. 616. (Traduccion Libre}.

V.B. PARTRIDGE, Mark. “Internet Domain Name System: The Search for Solutions”, En: American Intellectual Property Law Association
(AIPLA). Seminar: 22nd Mid-Winter Institute. February 3-6, 1999: Walt Disney World Swan Lake, Buena Vista, Florida {resumen de las

ponencias). p. 3. (Traduccién Libre).
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tendencia creciente en la demanda de estos servicios.
Del total registrado entre 1997 vy junio de 1998, el
68% corresponde a marcas de productos, el 25% a
marcas de servicios, y el resto a lemas y nombres
comerciales'”. Estos datos revelan la eficacia distinti-
va que las marcas confieren, constituyendo una pieza
esencial para conseguir un adecuado funcionamiento
del sistema competitivo, debido esencialmente a que
la institucion de la marca no sélo obedece al interés
individual del empresario de diferenciar sus produc-
tos o servicios de los de sus competidores, sino
también obedece al interés general de los consumido-
resparaquienesla marca debe constituir informacién,
facilitando su libertad de eleccion entre los bienes
servicios que existen en el mercado de consumo'".
Debido a esto, los sistemas de proteccién de propie-
dad intelectual, y especificamente de marcas, gene-
ran valor, definiendo derechos de exclusividad priva-
dos sobre bienes cuya provision es deseable desde el
punto de vista social. Esto pues, hace necesario que el
Estado tleve a cabo una efectiva politica de proteccion
respecto a las marcas, la cual tiene como fundamento
el interés economico colectivo, y que podria susten-
tarse sobre la base de tres razones:

a. Lade proteger el interés econdmico del titular de
la marca, para cautelar su clientela que es un
patrimonio, un valor econémico.

b. Para proteger el interés de la sociedad, porque la
usurpacion de la marca puede alterar el orden
publico; y

c. Para proteger el interés econémico del publico
consumidor, en vista de que el usurpador o
falsificador lo quiere estafar, tratando de darle
productos de menor calidad que el auténtico’”.

Evidentemente, esta proteccion se torna necesaria,
dada la manifiesta racionalizacién en los actos de los
individuos, los cuales buscan mayor eficacia econé-
mica en la toma de sus decisiones, bajo la premisa del
menor costo y mayor beneficio. Resulta obvio que en
fa actualidad “las personas buscan la manera mas
eficiente (menos costosa) de estructurar sus relacio-
nes, {...) e intentan usar el poder (riqueza o autoridad)

que cada aproximacién les da para acumular los
maximos beneficios para si mismos”’. Llevado a extre-
mos, este postulado puede sugerir que, en tanto no
exista una regulacion legal sobre determinado asunto,
oentantodicharegulacion fuese dificil de implementar
dada la complejidad del asunto a tratar, los individuos
pueden invadir la esfera de actuacién de sus semejan-
tes, en tanto dicha intromision les reporte un beneficio
econdmico. Lo dicho hasta el momento resulta rele-
vante en la medida que [a mayor parte de conflictos
entre derechos intelectuales -1éase marcas- respecto
de nombres de dominio en Internet surge debido a un
animo de aprovechamiento del infractor, unido esto a
la falta de una adecuada regulacion legal sobre el
tema, lo cual configura que dicho problematenga una
actualidad evidente. Pero sen qué consiste este con-
flicto?

2.2. Referencias Generales sobre las Marcas

Un punto necesario de aproximacioén a dicho conflic-
to requiere el hacer referencia de manera breve a la
nocion de marca, y las principales funciones y carac-
teristicas que la revisten.

Segln nuestra legislacion, “se entiende por marca
todosigno que sirva para diferenciar en el mercado los
productos y servicios de una persona de los productos
o servicios de otra persona. Podran registrarse como
marcas los signos que sean perceptibles, suficiente-
mente distintivos y susceptibles de representacion
grafica ..”"" A partir de esta definicion resulta obvio
que las marcas se caracterizan por cumplir una fun-
cion especifica en el mercado, cual es identificar
facilmente un producto teniendo “... una funcion
diferenciadora, cuyo objeto es distinguir un producto
o servicio, para que no sea confundible con otro del
mismo ramo”*". Sobre el particular Oscar Holguin,
citando a Piergaetano Marchetti y Luigi Carlo
Ubertazzi, menciona que, respecto de la marca, se
consideran hasta tres posibles funciones:

“una funcién distintiva, o sea de identificacion de la
fuente de proveniencia del producto; una funcién de
garantia cualitativa que conviene a la expectativa de
parte del consumidor de una constante cualidad del
producto distinguido con lamismamarca; y finalmen-

“Seminario Internacional sobre Valorizacion de la Propiedad Intelectua

1998, (sin numeracion).

302,

~de la PUCP. Lima, nimero 14, p. 65.

Decreto Legislativo 823: Ley de Propiedad Industrial, articulo 128.

|

, realizado en la ciudad de Lima los dias 19 y 20 de noviembre de

VILLAVICENCIO BALVIN, Ylva “Proteccion a las Marcas Notoriamente Conocidas en el Peri”. Lima, Perti, 1991, p. 15.
HOLGUIN NUNEZ DEL PRADO, Oscar. “Tratado de derecho de Propiedad Industrial: Marcas de productos y servicios” (Vol. segundo). p.

CALABRESI, Guido. “El sin sentido de Pareto: llevando a Coase mas lejos”, En: lus Et Veritas. Revista editada por estudiantes de derecho
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te, unafuncién sugestiva o publicitaria; seguido siem-
.. . 23
pre de la mayor funcién del signo ...”

Asi, resulta claro que una marca simboliza frente alos
consumidores no sélo el goodwill o prestigio del
producto fisicamente considerado, sino también los
factores psicolégicos e intangibles que rodean el
mismo. Esa imagen subjetiva que se confecciona y
realiza a través de la publicidad, del marketing o del
diseno, aparece justamente condensada en la marca
que en circunstancias propicias “...posee por si mis-
ma selling power y ejerce una vis attractiva sobre los
consumidores...” " de esta manera, se comprende
que universalmente la marca atribuya a su titular un
derechoexclusivo, osise prefiere, un property righten
terminologia anglosajona. Esta exclusividad se tradu-
ce en el llamado ius prohibendi, que de acuerdo a
Bertone y Cabanellas es “el derecho a oponerse al uso
y registro de signos idénticos o demasiado vecinos de
aquél del que se es titular”™". Pero al mismo tiempo, el
signo distintivo que la marca representa, se caracteri-
zapor serunbien inmaterial, ilimitadamente repetible
y simultineamente reproducible en muy diversos
lugares. Al igual que las patentes y las demas modali-
dades de la propiedad industrial e intelectual, las
marcas tienen el don de la ubicuidad. Y esa condicién
nos permite facilmente percibir el relevante papel que
les corresponde jugar en el actual proceso de apertura
economica, facilitando la transferencia de tecnologia
y la divulgacion de la calidad a lo largo y ancho del
planeta.

Como se acaba de mencionar, el derecho que adquie-
re un titular de marca presenta caracteristicas precisas
que determinan que la principal facultad sea su uso
exclusivo. Este hecho supone en primer lugar que se
defina cual es la extension de dicha facultad. Segan
Bardales “...en principio respetando la soberania de
cada pais el derecho que es otorgado por cada estado
solo puede ser oponible dentro del territorio que le
corresponde; de esta manera, que los titulares de
marcas que tienen un derecho de uso exclusivo limi-
tado a un territorio determinado deben iniciar diver-
sos procesos de registro de acuerdo al nimero de
paises en las que se deben adquirir dicho derecho. De
este modo, el derecho sobre una marca tiene limites

nacionales””’. Unido a este principio de la territoriali-
dad, reconocido de manera casi unanime por la doctri-
na, surgetambién el llamado principio de espe 2ialidad
en el derecho marcario el cual, en lineas generales,
significa que el registro de una marca dentro de una
clase de la nomenclatura oficial otorga proteccion a su
titular nicamente respecto de los productos y/o servi-
cios distinguidos en la clase en la cual se encuentra
registrada, siendo necesario especificar que en nuestro
pais las solicitudes de registro de marca solo compren-
den una clase de productos y servicios”.

2.3. Marcas Notoriamente Conocidas

Hacemos referencia Unicamente a estos dos princi-
pios ya que para efectos de nuestro estudio son los que
mas nos interesan, debido a que tanto el principio de
territorialidad como el principio de especialidad en-
cuentran Iimites, traducidos tanto para el caso de
marcas notoriamente conocidas, como para el caso
de productos o servicios a ser distinguidos por las
marcas en clases diferentes que guardan conexion
competitiva. Resulta interesante senalar que los prin-
cipales conflictos entre nombres de dominio y marcas
registradas “...encuentran su origen en el caracter
territorial que presenta todo registro marcario frente al
caracter internacional con que cuenta un nombre de
dominio. Asi, el derecho de exclusiva de un titular de
marcaregistrada queda restringido al paisen el cual se
concedié el registro, mientras que el nombre de
dominio servird para identifica}rﬂal usuario de Internet
en cualquier pais del mundo”™".

Retomando la idea, para el caso de la marca notoria-
mente conocida enfrentamos un supuesto en el que se
otorga una proteccién ampliada que permite oponer
el derecho al uso exclusivo mas alla de la clase y el
territorio. Esta proteccion de caracteristicas especiales
es undnimemente aceptada en el derecho compara-
do, y ha sido incorporada tanto en la mayoria de
legislaciones nacionales {para el caso peruano: articu-
10130 inciso e) del Decreto Legislativo 823: Ley de
Propiedad Industrial) como en normas de caracter
internacional como lo pueden ser la Decision 344 de
la Comision del Acuerdo de Cartagena (articulo 83
inciso e}) y la Convencién de Paris (articulo 6 bis Cup),

" HOLGUIN, Oscar Ob. Cil. p. 53 y 54.

Copyright, 1996. p. 178,

AREAN LALIN, Manuel. “Las marcas notorias y la pirateria marcaria” En: “Los retos de la Propiedad Industrial en el s. XX1”. INDECOP!.

BERTONE, Luis Eduardo, Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. “Derecho de Marcas”. Argentina, Editorial Heliasta. Tomo Il

P23,
~ BARDALES, Enrigue. Op. cit, p. 168.

Escrito de contestacion del INDECOPT en el expediente AV 526-98: Proceso contencioso administrativo seguido ante la Sala Civil Transitoria
de la Corte Suprema de Justicia de la Repablica: Ferrero S.p.A. vs, INDECOPI.
Estudio Ferrero Abogados: Derecho y Mercado: “Nombres de dominio y derechos marcarios” por julio Guadalupe, en Diario “Gestion”.
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entre otras. Al respecto, el articulo 16 parrafo 2 del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC, mas conocido por sus siglas inglesas “TRIPs")
no protege Gnicamente a marcas de productos, sino
también a marcas de servicios, estipulandose ademas
que para determinar si una marca es notoriamente
conocida, los Estados Miembros tomaran en cuenta la
notoriedad de la marca en el sector pertinente del
publico; en consecuencia, ya no es posible exigir que
la marca posea una notoriedad dentro de la totalidad
del publico. Asimismo, el articulo 16 parrafo 3 del
mencionado TRIPs sehala expresamente que la noto-
riedad puede derivar como resultado de una difusion
de la marca en el sector relevante del pablico consu-
midor, incluyéndose asi a la notoriedad como conse-
cuencia de la promocion de la marca. Correlativa-
mente, se excluye la posibilidad de condicionar la
proteccion de la marca notoria a su utilizacion efec-
tivay real en el territorio del pais miembro, resultando
necesario que la notoriedad adquirida por publicidad
de la marca o por su difusion en medios de comuni-
cacion tales como cable o Internet, deba ser recono-
cida para efectos de conferir proteccion a la marca”.

2.4. Registro y Surgimiento del Conflicto

ngresando en estricto al tema de los dominios, obser-
vamos que éstos tienen una doble naturaleza: como
direccion son la forma mas facil y rapida de localizar
una pagina web en Internet; como marca, sirven para
identificar a una empresa o a las marcas de productos
yserviciosen laRed. Ahorabien: siguiendo a Ortecho,
para algunas personas (sobre todo técnicos e ingenie-
ros), el Sistema de Nombres de Dominio (DNS), no
guarda relacion alguna con las marcas, y constituye
procedimiento para individualizar en la Red, a las
instituciones y usuarios que operan en ella, con el
objeto de no tener que trabajar con nimeros y propor-
cionar, ademads, una direccién estable con indepen-
dencia del proveedor de servicios a Internet.

Sin perjuicio de que en un principio fuera asf, cuando
la Red dejo de ser exclusivamente utilizada por insti-

tuciones académicas y cientificas, para ser usada con
un caracter comercial, ademas de las funciones aludi-
das, el nombre de dominio empez6 a convertirse en
un medio mas de identificacién de iniciativas empre-
sariales y comerciales que ya existian en el “mundo
real”; numerosos “piratas” se dedicaron entonces, a
registrar como nombres de dominio conocidas mar-
cas famosas.”’

Evidentemente, la conflictividad puede darse también
anivel de nombres comerciales; sin embargo, dado el
particular efecto econémico que en cuestiones como
éstaimplica el tema de las marcas, y dado el hecho de
que en legislaciones como la nuestra el registro no es
constitutivo de derechos sobre el nombre comercial
sino mas bien la prueba de su uso, el anélisis, como ya
hasido anticipado, se centrara en el ambito marcario. '

En cualquier caso, las empresas han de tener presente
que ladireccion de las paginas en las que ofrezcan sus
servicios tiene gran importancia y, aunque esa direc-
cion puede modificarse en cualquier momento, no
conviene posponer el estudio del nombre de dominio
bajo el que se operara en Internet; y decimos no
conviene, debido a que en general para el caso de
registro de nombres de dominio se da el principio del
first come, first served (es decir, el primero en llegar al
registrador tendra preferencia para el registro del
nombre de dominio), lo cual muchas veces puede
derivar en soluciones injustas. Asi, y a manera de
ejemplo: ;quiéntendria derechode acceder al registro
del nombre de dominio “ritz.com”? Lo tendria la
cadena hotelera Ritz, la compania Nabisco Ritz
Crackers, o mas bien el grupo Ritz de camaras fotogra-
ficas? Aparentemente, todos los nombrados tendrian
igual derecho, sin embargo sélo uno de ellos, el
primero en acudir a la entidad registradora, tendria el
derecho al registro‘“.

Por otro lado, resulta indudable que en este sistema, un
buen nombre puede ser |a clave del éxito. Tickets.com
Inc. por ejemplo, dice que desde que adoptd ese
nombre ha recibido 600 visitas por dia. Al parecer, la
gente que busca algo en Internet a menudo va al

" Para un analisis exhaustivo sobre dicho tema ver; PACON, Ana Marfa. “Implicancias del TRIPs en el Derecho de Marcas” En: Thémis nimero

36; p. 175-189.

' Citado por ORTECHO, José. En: REDI: http://derecho.org/redi/index.cgi?/Nimero%203%20-%200ctubre%20de%201988/ortecho.
Respecto al tema de nombres comerciales la AIPPI {Asociacion Internacional para la Proteccion de la Propiedad Industrial) considera que,

aunque el registro de un nombre de dominio es insuficiente para crear o mantener derechos de nombre comercial, el uso de un nombre de
dominio que contenga un nombre comercial puede constituir uso de ese nombre comercial. Considera ademas que el mero uso de un nombre
de dominio en Internet para ofrecer productos o servicios puede ser suficiente para constituir informacion, competencia desleal o dilucion
de los prioritarios derechos de nombre comercial de un tercero, de acuerdo con las leyes de la jurisdiccion donde lal uso tenga lugar.
Finalmente, reconoce que cuando el uso de un nombre de dominio entra en conflicto con un nombre comercial renombrado o famoso,
cualqguiera que sea ese uso debe ser considerado "prima facie" impugnable. Al respecto, ver AIPPI: Resolucién 143: "Nombres de dominio
en Internet, marcas y nombres comerciales'. Rio de Janeiro. 29 de mayo de 1998.p. 6y 7.

" V.B. PARTRIDGE, Mark. Op. cit., p. 3.
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programa de bisqueda de su PC y teclea el nombre de
. 33
lo que busca (en este caso tickets o entradas)

Se intuye, por lo visto hasta el momento, que el
conflicto basicamente descansa en la apropiacion,
aunque no en todos los casos: diversos investigadores
sobre el tema (Agmon, Halperny Pauker)™ coinciden
en identificar los siguientes tipos de conflictos:

Apropiaciones del nombre de dominio (Domain
Name Grabbing).- es el supuesto en el cual el
titular del nombre de dominio en Internet, de
forma deliberada, decide utilizar en su conforma-
cién una denominacién que corresponde a la
marca de producto o de servicio, o hombre co-
mercial de un tercero, y que de modo indubitable
es reconocido y asociado por los consumidores
con un origen empresarial determinado. En este
supuesto, no existe la intencién de uso efectivo
del nombre de dominio, ni existe la vocacion de
aprovechamiento de la reputacion ajena: la moti-
vacion basicamente consiste en negociar con el
fegitimo 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, debido a que debera negociar
con el cybersquatter (persona que de mala fe
efectud el mencionado registro) el poder acceder
al dominio en cuestion. Este es el supuesto
asimilable a los casos Avon vs. Carnetta Wong
Associates y de Toeppen vs. Panavision Interna-
cional que analizaremos mas adelante.

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 lared. La
adopcion de este nombre de dominio presenta
como principal caracteristica el error que se produ-
ciria en los usuarios debido a que encontraran
informacion diversa a la que razonablemente espe-
ran encontrar. Un caso sonado al respecto lo cons-
tituye el de MTV Networks vs. Curry, en el que un ex
video-jockey de dicho programa, Adam Curry, re-
gistro el nombre de dominio “mtv.com” para su
propio servicio en Internet. MTV demandé a Curry
por violacion de marca, entre otras cosas, y el caso

finalmente se concilié cuando aquél desistio del uso
- ., 35
del nombre de dominio en cuestion™.

3. Coincidencias fortuitas (Logical Choice).- es la
situacion en la cual el nombre de dominio regis-
trado por una empresa refleja coincidencia de
modo involuntario con una marca o nombre
comercial de un tercero. Esta coincidencia no
refleja animus de aprovechamiento de reputacion
ajena y determina que se incluya también dentro
de este supuesto a las semejanzas involuntarias. Si
bien podria pensarse que problemas de este tipo
podrian ser solucionados por medio de una bus-
queda de antecedentes destinada a evitar even-
tuales registros confundibles con marcas registra-
das, dicha solucion noresultaria aGn implementa-
ble dado el esencial caracter territorial que el
registro de las marcas conlleva - con excepciones,
segin se pudo apreciar, para el caso de marcas
notoriamente conocidas -. Dentro de este supues-
to podemos ubicar el caso de KnowledgeNet, Inc
vs. D.L. Boone & Co. en el que este Gltimo registro
el nombre “knowledgenet.com” sin conocer la
existenciadel registrode lamarca “knowledgenet”.
KnowledgeNet, Inc. demandé al NSI'y a Boone,
allanandose este Gltimo, antes de una resolucion
judicial sobre el fondo de la cuestion’™.

Evidentemente, uno de los riesgos que se corren con
estos registros es la posibilidad de confusion en el
publico consumidor respecto de los productos o ser-
vicios a distinguir por la denominacion en conflicto.
La confusion en materia de marcas segin Pachon,
“...se produce entre otras causas, por las siguientes: 1)
confusién de denominaciones entre si ... 3) por simi-
litud visual 4) por similitud de la idea que evocan, ya
sea por semejanza ... o por contraste...” " entre otras.
Pareciera pues, obvio que estas causas mencionadas
podemos aplicarlas también al caso de conflictos
entre nombres de dominio con marcas, lo cual redun-
daria, l6gicamente, en resultados no deseados por el
derecho, ya que implicaria como consecuencia esen-
cial, que el consumidor atribuya erréneamente a una
empresa los productos fabricados por otra, ya sea
porque confunde un signo por otro (riesgo de confusion
directa), obien porque aun diferenciandolos claramen-
te, cree que ambos pertenecen aun mismotitular, oque
entre los titulares de los signos existen relaciones
empresariales (riesgo de confusion indirecta)”

" Diario “El Comercio”: Edicion del 20 de Agosto de 1998. p. E6.

Citado por MAESTRE, Javier A. : http://www.purplesys.es/users/dibu/articulo.htm.

" CUESTA ESGUERRA, Mauricio Ob Cit. p. 9.
" Citado por MAESTRE, Javier A. http://iwww.purplesys.esjusers/dibu/.

PACHON, Manuel. “Manual de Propiedad industrial”. Témis Libreria. Bogota, Colombia, 1984. p. 106.
" Diario “El Peruano”. Edicion del viernes 18 de diciembre de 1998. Normas Legales. p. 167421.
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Esta situacion se ve exacerbada por el hecho de que
un nombre de dominio debe ser tinico, principio que
no necesariamente se cumple para el caso de mar-
cas. Asi por ejemplo, es perfectamente posible que
coexistan pacificamente en el mercado la marca
“Bata”, para distinguir calzado para adultos, junto
con la marca “Bata” para distinguir servicios de
publicidad comercial dentro de la Nomenclatura
Oficial, mientras que para el caso de Internet, solo
puede existir un Gnico “bata.com”, lo cual no obsta
sin embargo, a que puedan concurrir simultanea-
mente en el mercado dos nombres de dominio igua-
les pero con un dominio de mayor nivel distinto: en
casos como estos que puedan derivar en conflicto,
no ha sido planteado aun un criterio univoco de
solucion, por lo que el problema permanece adn
abierto.

Como es de suponer, este tipo de problemas revela
la necesidad de adopcion de una regulacion interna-
cional sobre politica de marcas, ya que, si bien
existen dispositivos integradores a nivel regional
{como lo puede ser la Decision 344 de [a Comisién
del Acuerdo de Cartagena que agrupa en un sélo
ente a las Republicas de Perd, Colombia, Bolivia,
Ecuador y Venezuela), la legislacion en materia de
marcas es fundamentalmente nacional, con los pro-
blemas de integracion entre los diferentes estados
que ello conlleva.

De esta manera, sobre la base de todo lo visto hasta
el momento, resultaria logico concluir que sélo los
titulares de marcas calificadas por la autoridad com-
petente como “notorias””’ se encuentran en una
situacion de privilegio frente a situaciones de apro-
piacion de sus marcas como nombres de dominio en
Internet (lo cual no siempre es efectuado de mala fe
como se pudo apreciar lineas atras) ya que en estos
casos al titular de la marca le sera mucho mas facil
probar ante un tribunal que el solicitante del nombre
de dominio actué con mala fe al momento de solici-
tar el registro respectivo, circunstancia que determi-
naria que dicho registro sea declarado nulo. Queda
evidentemente en el tintero la pregunta siguiente:
;qué sucede con aquellas marcas que no ostentan la
calidadde notorias, las cuales son abrumadoramente
mMas numerosas que éstas?

Domain Names Vs. Derechos Marcarios: Aproximaciones al Conflicto

2.5. Algunos precedentes contenciosos

Antes de desarrollar propiamente el tema, es necesa-
rio hacer una breve referencia a la “Dilution Act”
{U.S.A. - 1995), la cual ha sido utilizada constante-
mente por los jueces norteamericanos al momento de
resolver conflictos de esta naturaleza, y que se traduce
en la posibilidad, por parte del titular de una marca
notoriamente conocida, de poder accionar frente a
conductas que busquen debilitar fa distintividad o el
goodwill de la marca a proteger; para el caso de
marcas en conflicto, no existe requerimiento de que
éstas estén en competencia, o que haya una posibili-
dad de error o confusion. Esta acta, basicamente, hace
referencia a dos requisitos: el primero es que la marca
cuya proteccion se busca deba ser notoriamente co-
nocida; y segundo, que la pretendida marca objeto de
la dilucién deba estar en el comercio. Las formas a
través de las cuales se plasma esta dilucién son a
través del tarnishment (cuando una marca notoria-
mente conocida es vinculada a productos de peor
calidad, o es representada de una manera malsana) o
del blurring (cuando se produce la pérdida del poder
de venta y el valor de la marca a consecuencia de un
uso no autorizado de ella)"

En nuestro pais, el INDECOPI reconoce a la dilucién
como el debilitamiento gradual o la dispersion de la
identidad y retencion de la marca en la mente del
consumidor, por su uso en productos no competiti-
vos, debiendo tenerse en cuenta que, cuando mayor
es la implantacién de la marca en el mercado y
cuando mds profunda sea su impresion en la mente de
los consumidores, mayor serd la necesidad de protec-
cién contra la disociacién del producto particular en
conexion con el cual se ha utilizado, ya que cualquier
utilizacién de la marca por un tercero es capaz de
socavar esa conexion Unica entre el signo y los pro-
ductos o servicios para los que la emplea su titular:
diversas resoluciones expedidas por este organismo
recogen este principio. Asi, a manera de ejemplos,
podemos mencionar la Resoluciéon 017095-97-
Indecopi/OSD recaida en el expediente 257883 {ob-
servacion formulada por Ferrari S.p.A. de ltalia en
base a la notoriedad de su marca Ferrari), Resolucién
017203-97-Indecopi/OSD recaida en el expediente
278784 (observacion presentada por Hyundai Motor

Como se sabe, para el caso de marcas notorias se requiere dnicamente gue éstas sean reconocidas dentro del circulo de consumidores

interesados. Logicamente, la situacion de privilegio a la cual acabamos de hacer mencién, abarcarfa también a los titulares de marcas
renombradas, no reconocidas expresamente en nuestra legislacion, y que exigen un grado mayor de notoriedad, siendo necesario que el
signo sea conocido por diferentes grupos de consumidores en mercados diversos. Paralelo a ello, se abarcaria también a aquellas marcas
denominadas “de alta reputacion”, tampoco reconocidas de manera expresa por nuestra normatividad, las cuales gozan también de una
proteccion gue va mas alla del principio de especialidad, atacando directamente aquellos actos llevados a cabo por terceros, y que estan
dirigidos a explotar deslealmente o a danar la distintividad o la alta reputacién de lamarca. Al respecto, ver el trabajo de PACON, Ana Maria.
“Marcas Notorias, Marcas Renombradas, Marcas de Alta Reputacion” en Derecho (PUCP) nimero 47. p. 303-384.

" DUPRE, Jennifer R Op. cit., p. 624.
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Company de Corea contra la solicitud de fecha 12 de
setiembre de 1995 presentada por Félix Florentino
Flores), Resolucién 017069-97-indecopi/OSD recai-
daen el expediente 9607080 (recurso de reconsidera-
cion contra laresolucion N. 10446-96-Indecopi/OSD
del 22 de agosto de 1996), entre otras.

Hechas estas referencias, pasemos a analizar propia-
mente los casos:

2.5.1. Avon.com

El nombre de dominio “avon.com” fue registrado
como nombre de dominio a favor de Carnetta Wong
Associates, empresa que de modo intencional lo
registré. Se debe tener presente que la denominacion
Avon corresponde a una marca de un producto de
calidad vinculado con los cosméticos, y que su difu-
sion y publicidad constante han determinado que sea
publicosuorigen empresarial. Entales circunstancias,
la accion iniciada por Avon es la primera en utilizar la
Dilution Act de 1995, vy se utilizaron los fundamentos
de competencia desleal, infracciones al derecho de
marcas, dilucién de marca, entre otros. El caso termi-
nd con una transaccion extrajudicial que determiné
que Avon sea e|4|]egitimo titular del nombre de domi-
nio “avon.com”

2.5.2. Panavision.com

El caso Panavision.com, al igual que el anterior,
resulta asimilable a las apropiaciones del nombre de
dominio (Domain Name Grabbing). Dennis Toeppen
registré a su favor el nombre de dominio
“panavision.com”, sin que se encontrara autorizado
por la actora, Panavision, para hacer uso de la marca.
Como otras muchas empresas, Panavision decidié
empezar a desarrollar su actividad en Internet, y
cuando fue a instar el registro como nombre de
dominio de la marca que tenia registrada, descubrio
que Toeppen era ya el titular del dominio
"panavision.com". Es asi que Panavision notificé a
Toeppen que era su deseo utilizar el nombre de
dominio"panavision.com", y éste leexigié US$ 13.000
ddlares a cambio del dominio. Panavision rechazé la
oferta que Toeppen planted, quien ademas registré
seguidamente, como nombre de dominio, otra de las
marcas pertenecientes a Panavision, "panaflex.com".

Lo dnico que contiene esa direccién es la palabra
hello. Network Solutions Inc. (entidad que gestiona
los nombres de dominio considerados) suspendié el
uso de los referidos dominios hasta que recayera
Sentencia.

Como se puede apreciar, la actuacion de Toeppen
evidencia una innegable mala fe. Ademas, Toeppen
es el titular de muchos nombres de dominio relacio-
nados con conocidas marcas como aircanada.com,
deltaairlines.com, yankeestadium.com, etc.

Laresolucién que puso fin al caso condend a Toeppen
acesareneluso de las marcas de la actora "panavision”
y "panaflex" en conexion con cualquier actividad
comercial, y a efectuar las actuaciones procedentes
paratransferir los dominios disputados a Panavision™’.
Ademas, reconocid6 al diminishment”’ como una ter-
cera forma de dilucién, no pronunciandose sobre la
infraccion al derecho de marcas y competencia des-
leal, pero si haciendo hincapié en que el comprar y
vender nombres de dominio constituye actividad co-
mercial (como se recuerda, uno de los requisitos para
invocar dilucién es que la marca se encuentre en el
comercio) y que el reservar un nombre de dominio en
Internet con esta finalidad lucrativa, que apunte a
disminuir el selling power del titular de la marca,
constituye dilucion. Al respecto, laresolucion judicial
establece: "como resultado del actual estado de la
tecnologia en Internet, Toeppen era capaz no sélo de
hacer perder la capacidad de una marca famosa para
identificar y distinguir productos y servicios, sino de
eliminar la capacidad de la marca de Panavision para
identificar y distinguir sus productos en Internet. La
Corte estima que la conducta de Toeppen, que impe-
dia a Panavision usar su marca en un nuevo e impor-
tante medio econdmico, ha diluido la marca de
Panavision en los términos del estatuto""".

2.5.3. Pitman.co.uk™

Unaempresa, constituidaen 1849 por Sir Isaac Pitman,
tenia varias divisiones (Publishing, Training y
Examinations Bussines) que fueron escindiéndose, y
en 1985, se firmé un acuerdo entre ellas por el que se
autorizaba a "Pitman Training" a usar el nombre
"Pitman” en conexién con su negocio, de forma que
no se autorizaba el uso de "Pitman" para ningdn otro

BARDALES. Op. cit., p. 167.

El andlisis de esta sentencia ha sido desarrollado con detalle por MAESTRE, Javier A. En: REDI: http://derecho.org/redi/index.cgi?/
NY%FAMero%202%20-%20Septiembre%20de%201988/maestre&1.
Judge Morton Denlow: “Domain Name Litigation under the Federal Trademark Dilution Actof 1995” En: American Intellectual Property Law

Association (AIPLA). Seminar: 22nd Mid-Winter Institute. February 3-6, 1999: Walt Disney World Swan Lake, Buena Vista, Florida (resumen

de ponencias). p. 11 (traduccion libre).

" bid.
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negocio que no fuera las practicas que organizaba y
los cursos correspondientes.

"Pitman Publishing” inst6 el registro de los dominios
"pitman.co.uk" y "pitman.com”, en febrero de 1996.
Estos fueron concedidos pero "Pitman Publishing" no
intento el uso efectivo de los dominios hasta diciem-
bre de 1996. Ahora bien: en abril de ese mismo ano
"Pitman Training" instd el registro del dominio
"pitman.co.uk" siendo éste concedido. "Pitman
Training" empez6 a usar efectivamente el registro en
julio de ese ano, de forma que habia sucedido, nadie
sabe como, una reasignacion del dominio disputado.

Posteriormente, cuando, endiciembre de 1996, "Pitman
Publishing" intenté usar el dominio que se supone
habia obtenido, se dio cuenta que no podia usarlo y
manifestd su queja al centro britanico que gestiona los
nombres de dominio. Nominet UK devolvid, en abril
de 1997, el dominio a "Pitman Publishing", y desde
entonces esta compania es la que ha usado el nombre.

"Pitman Training" planted acciones jurisdiccionales
basadas en aprovechamiento de la reputacion ajena,
incumplimiento de contrato y abuso de proceso.
Finalmente el juez desestimé estas acciones y declaré
el derecho a usar el nombre a favor de "Pitman
Publishing", que fue quien primero instd el registro del
nombre de dominio disputado.

3.PROPUESTAS DESOLUCION AL CONFLICTO

Resultainnegable que, desde que surgieron los prime-
ros atisbos del conflicto, numerosas organizaciones
publicas o privadas, e incluso personas naturales,
lfevaron a cabo propuestas de solucién, muchas de
ellas irrelevantes pero otras, dada la importancia de la
organizacion de la cual emanaban, o debido a la
solidez de sus argumentos, se convirtieron en pro-
puestas interesantes encaminadas a la solucién del
conflicto; el objetivo del presente capitulo es presen-
tar de manera esquemdtica la secuencia de dichas
propuestas, haciendo hincapié en aquéllas que consi-
deramos interesantes, tratando de simplificar el anali-
sis de las mismas y buscando ademas, presentar las
imperfecciones que las acompanan:

3.1. Organismos Internacionales: Evolucién de las
Propuestas

En paginas anteriores hemos hecho referencia a la
IANA (Internet Assigned Numbers Authority) como

organismo supervisor de las actividades en Internet de
aquellos administradores comprendidos bajo su esfe-
ra: pues bien, en 1996 Jon Postel, director de dicha
entidad, concibié una propuesta que contemplaba la
creacion de 150 nuevos nombres de dominio genéri-
cos, asi como la administracién de los ya existentes:
.com, .net y .org, propuesta que, COmo veremos mas
adelante, no prosperé (debido, esencialmente, a que
ta creacién de un namero tan extenso de gTLD’s,
implicaria horas infinitas de basqueda por parte de los
titulares de marcas, en busca de posibles infracciones
al uso de sus marcas). Es asi que, a fines de octubre de
dicho ano, es anunciada la creacién del Comité Ad-
hoc Internacional (Internacional Ad-hoc Committee-
IAHC), impulsado porla Sociedad de Internet (Internet
Society-ISOC)%. Dichoorganismo, enfebrerode 1997,
dio a conocer su propuesta para mejorar el proceso de
registro de nombres de dominio a través de un Memo-
randum de Entendimiento sobre el Espacio de los
Nombres de Dominio Genéricos (gTLD—MoU)”, res-
paldado por diversos organismos, entre los que desta-
can la OMPI (Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual), la ITU (Unién Internacional de Teleco-
municaciones), el ISOC ya mencionado, entre otros;
y a nivel latinoamericano, el NIC-Mexico. Dada la
extension de dicho plan, Gnicamente pasaré a enume-
rar aquellos puntos que considero interesantes:

1. Se plantea, en primer lugar, la creacion de siete
nuevos dominios genéricos: “.firm”, “.shop”,
“.info”, “.web”, “.rec”, ".arts" y “.nom” dedicados
respectivamente a empresas, puntos de venta,
puntos de informacion, paginas en Internet, acti-
vidades recreativas, actividades artisticas y pagi-

nas personales.

2. Seplanteala conformacién de 28 nuevos registra-
dores, cada uno con la posibilidad de registrar
cualquierade los gTLD’s, con lo que se eliminarfa
el monopolio sobre los dominios, que deben
entenderse como fuentes internacionales de uso
publico. La seleccion de los registradores se rea-
lizara por un mecanismo de cuota regional, de
acuerdo con el cual existiran cuatro registradores
en cada una de las siete regiones del mundo, los
cuales deberan reunir unos requisitos minimos,
definidos por la OMPI.

3. En el plan también se contempla un sistema de
solucién de controversias, cuya base procedi-
mental se encuentra definida por la OMPI, y que
incluye:

n

~ Mayor informacion puede encontrarse en: http://www.iahc.org.

Mayor informacion puede encontrarse en: http:/www.gtld-mou.org.
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a) Un sistema de mediacion en linea bajo las reglas
del Centro de Arbitraje y Conciliacién de la OMPI;
asi, los solicitantes de los nombres de dominio
aceptan someterse a este sistema de mediacion
cuando quieran que un tercero entre a dirimir la
solicitud.

b) Un sistema de arbitraje, bajo las reglas de la
OMPI, el cual funciona como mecanismo alter-
no a la conciliacién, y siempre y cuando el
solicitante no haya declinado al uso del mismo
en su solicitud.

¢) Un dltimo mecanismo de solucién de conflictos
desarrollado en el plan es un sistema de Paneles
de Administracion de Conflictos (Administrative
Domain Name Challenge Panels-ACPs). Estos
paneles estaran conformados por expertos en los
temas marcarios y de nombres de dominio, ac-
tuando bajo las regulaciones de la OMPI, y sélo
abordaran los conflictos que se susciten entre
derechos de propiedad intelectual demostrablesy
nombres de dominioy, eventualmente, entre nom-
bres de dominio. Se aclara que los ACPs no
constituyen cortes internacionales o tribunales
que excedan la jurisdiccion de un determinado
pais, y tampoco estan autorizados para interpretar
la legislacién particular de un pais o de un tratado.

4. El plan ademas crea espacios de nombres de
dominio para marcas especificas, esto es, que los
titulares de marcas puedan registrar su marca, sin
perjuicio de hacerlo en otros dominios, con la
finalidad que el nombre de dominio asegure que
corresponde a unamarcavalida. Estos espacios de
dominio pueden ser nacionales o internacionales;
en aquel caso, el TLD se identificaria como .TM,
seguido por las dos letras que identifican al pais,
y en éste, se sugiere que el espacio se cree bajo el
dominio .INT"

Lo mds interesante de esta propuesta, como es de
apreciar, es la creacion de sistemas de mediacién y
arbitraje fomentados por la OMPI, lo cual permitiria
una solucién viable a conflictos surgidos entre partes
ubicadas en jurisdicciones distintas. Este memoran-
dum preveia ademas, la creacion del CORE (Council
of Registrars)formada por organizaciones que fungirian
como nuevos InterNICs y ademas, la implementacién
de dos cuerpos més de soporte del nuevo sistema: el
PAB (Policy Advisory Body)y el POC (Policy Oversight

Committee). No todos, sin embargo, creian en la
viabilidad de dicha propuesta: al respecto la AIPPI
(Asociacién Internacional para la Proteccion de la
Propiedad Industrial) consider6, en su Resolucién 143
sobre nombres de dominio, lo siguiente: “AIPPI ... no
cree que la introduccioén y utilizacién de dichos TLD
sea suficiente para reducir conflictos con marcas y
nombres comerciales. En cambio, afalta de un estricto
control por parte de los registradores de nombres de
dominio que han preferido un rol pasivo antes que un
rol activo, dicho sistema puede tener el efecto de
aumentar las probabilidades e incidencia de la
usurpacién de nombres de dominio””. Dicho orga-
nismo considera ademas que “... el establecimiento
de unsitio en la red (website) que puede ser accedido
através de un localizador de recursos uniforme (URL)
conteniendo un nombre de dominio, deberia ser apto
para constituir marca nacional para tal nombre de
dominio, siempre y cuando los bienes y servicios
ofrecidos a través del sitio en la red (website) establez-
can una conexién con el mercado interno. La natura-
leza de la conexién requerida con el mercado interno
es una cuestion de derecho interno””.

Ahorabien: continuando con el analisis, resulta obvio
que este nuevo esquema requeriria de una inversion
para el complejo sistema que deberia consolidar la
informacion de los 89 registros que con el tiempo
fueron aceptados. De esta manera, para marzo de
1998, todo estaba listo para que empezaran a operar
estos 89 registros en todo el mundo, aceptando asi
solicitudes de dominio bajo los siete nuevos nombres
de dominio genéricos.

El 30 de enero, menos de dos meses antes de la fecha
de inicio de operaciones del gTLD-MoU , el gobierno
de los Estados Unidos de Norteamérica se presenta a
través del Green Paperm. Este documento desconocia
la autoridad y consenso del gTLD-MoU y por lo tanto,
de las organizaciones que lo representaban. En esen-
cia, a partir de dicho documento, se establece que el
control del sistema estaria compartido por la IANA,
NSF, DARPAY laempresa Network Solutions (Internic).
Los conflictos se resolverian en los tribunales o segin
las normas impuestas por Network Solutions (lo cual
revela claramente las ambiciones monopolistas nor-
teamericanas). Ademas, el cliente o interesado en
registrar un dominio lo registra directamente, o a
través de empresas especializadas en Network
Solutions quien posee el control de la base de datos
de los dominios .com, .org y .net, siendo necesario

" CUESTA ESGUERRA, Mauricio Op. Cit. p. 14y 15
" AIPPL Op. cit., p. 3.
"' thid. p. 4.

Mayor informacién en: http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/022098fedreg.htm.
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acudir a Network Solutions como primera instancia
en caso de conflictos’.

Este documento, como es de suponer, fue muy critica-
do: basicamente destaca la posicién de la Unién
Europea, la cual alzé su voz de protesta de manera
casiunanime, debido a la falta de cardcter internacio-
nal de dicho documento, y debido ademas a que el
mismo no tuvo en cuenta el trabajo y la iniciativa de
la comunidad internacional de Internet, radicalmente
distinta en la solucion, ya que propone un dnico
registro y un nimero elevado de registradores actuan-
do en competencia.

Después de un periodo abierto de comentarios y
sugerencias al Green Paper, el pasado 5 de junio de
1998, el Gobierno Americano ha publicado un nuevo
documento sobrela gestion de los dominios en Internet
denominado White Paper"’s, en el cual se retractaban
de algunos aspectos del Green Paper. Este documento
plasma los planteamientos finales del gobierno de los
Estados Unidos, el cual busca una nueva organiza-
cion central que supliera al IANA, buscandose que
fuera privatizada. Segun este plan, los aspectos en la
generacion de nuevos nombres de dominio genéricos
g¢TLD’s se dejaba a consideracién de esta organiza-
cion conocida como el nuevo IANA (nIANA) buscan-
dose determinar la estructura de este nuevo organis-
mo. Este documento, indudablemente, reivindica las
aspiraciones norteamericanas de querer llegar a do-
minar la administracion del sistema bajo la premisa de
que el sistema de nombres de dominio es un invento
norteamericano .

Luego de la publicacién de este White Paper se da un
acuerdo entre la IANA y la NSI con la finalidad de
poner en marcha el nuevo sistema, de acuerdo con las
directrices de este documento: este acuerdo, sin em-
bargo, daba la impresion de que el plan americano
seguiria adelante, ante el mutismo de las autoridades
dela Union Europea. Afortunadamente, el Consejo de
Estado Francés sale al paso de la actuacion de los
Estados Unidos, poniendo de manifiesto lo inacepta-
ble de su plan, criticando ademas la falta de respeto al
derecho de marcas. A pesar de este pronunciamiento,
el gobierno estadounidense ha aprobado reciente-
mente el proyecto presentado por IANA en relacion
con la entidad llamada a sucederla en el frente del
gobierno del sistema de los nombres de dominio. De

acuerdo con esta propuesta, la nueva organizacién
llamada ICANN (internet Corporation for Assigned
Names and Numbers) serd una corporacion publica
sin animo de lucro creada bajo la ley californiana, lo
cual demuestra claramente la jurisdiccion a la que
quedaria sometida esta organizacién, resultando in-
dudable que todo el DNS quedaria preso del sistema
judicial norteamericano’ . Finalmente, el 25 de no-
viembre de 1998, el Departamento de Comercio
firmé un “Memorandum de Entendimiento” con la
ICANN el cual tiene plasmado como objetivo esen-
cial, la elaboracién de un “proyecto de sistema de
nombres de dominio” (DNS project), el cual busca la
elaboraciony sucesivo examen de métodos, mecanis-
mos y procedimientos que permitan una gradual
transicion en la administracion de las funciones del
DNS, actualmente en beneficio del gobierno norte-
americano, hacia alguna institucion privada sin ani-
mo de lucro. Este Memorandum, ademas, sugiere
tomar en consideracion, entre otras, a las propuestas
formuladas por la OMPI destinadas al desarrollo de
politicas que propicien una solucién uniforme de
conflictos entre nombres de dominios y marcas, asi
como respecto de los efectos que implicaria el anadir
nuevos nombres de dominio genéricos de mayor
nivel (gTLD's), ademés del desarrollo de procedi-
mientos destinados a proteger marcas famosas en

56

estos gTLD’s .

Parafinalizar, nos permitimos mencionar que, deriva-
do del proceso anterior, fue implementado el 15 de
diciembre de 1999, el “Régimen de Solucién de
Disputas” (Uniform Domain Name Dispute Resolu-
tion Policy—UDR) administrado por la [CANN, y que
seaplica alos casos donde el registro ha sidorealizado
de mala fe, interviniendo un dominio de primer nivel.
Sobre el particular, es de destacar que la parte que
reclama la propiedad del dominio es la que debe
probar la mala fe del titular, quien por su parte, si
consigue acreditar un interés legitimo, podra mante-
ner la propiedad del dominio. Ahora bien, se presu-
men como situacionestipicasde malafe: el intento del
titular de vender el dominio del denunciante a un
competidor, o el uso del dominio para atraer a su
pagina web a mas publico por la mera confusion.”’

Adicionalmente a ello, consideramos importante ha-
cer mencion al extenso Informe de la Organizacién
. . 58
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)™ el cual

Citado por ORTECHO, José. En: RED!: hitp://derecho.org/redi/index.cgi?/Nimero%203%20-%200ctubre%20de%201988/ortecho.
© Mayor informacion en: 5 98dns.htm" http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6 5 98dns.htm.

iR} . ~ N .

"~ Citado por MAESTRE, Javier A, http://www.purplesys.es/users/dibu/boletin1 .htm.

" tbid: hup:iwww.purplesys.es/users/dibu/boletin10.htm.
" V.B. PARTRIDGE, Mark. Op. cit.,, p. 10-13.

Mayor informacion puede encontrarse en: http://www .dominiuris.com/boletines/Default.htm.
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es el inico intento serio de internacionalizar u ofrecer
un sistema realmente global de resolucion de conflic-
tos para los dominios internacionales genéricos. En
este sentido, el “Centro de Arbitraje y Mediacién de la
OMP1” paralasolucion de controversias derivadas del
registro y utilizacion abusiva de nombres de dominio
enInternet’ destaca como mecanismo de solucién de
controversias en materia de nombres de dominio,
habiéndose ya pronunciado sobre diversos casos los
cuales no podremos comentar, por razén de tiempo y

. 60
espacio .

Evidentemente, en base a lo visto hasta ahora, surge la
necesidad de privatizar de manera efectiva el régimen
de administracién del sistema de nombres de dominio
ya que en los hechos, la jurisdiccion norteamericana
estaria en camino de convertirse en Unica, recono-
ciéndose que en muchos casos, dicho gobierno pueda
actuar como juez y parte (mediante conflictos en que
cualquiera de las partes sea un nacional norteameri-
cano por ejemplo), situacién que indudablemente, el
derecho debe y necesita evitar.

3.2. Propuesta de Jennifer R. Dupre

Paralelo al desarrollo de estas discusiones, surgieron
algunas propuestas individuales de solucién al con-
flicto, de las cuales, una de ellas nos llamé poderosa-
mente la atencion: nos referimos a aquella propuesta
planteada por Jennifer R. Dupre, abogada norteame-
ricana titulada en 1997, la cual propone la creacién
de un site en la web que, dada la generalidad del
mismo, corresponderia auna especie de mini-directo-
rio. Siguiendo con la metodologia planteada, si loque
se busca es registrar el apellido del solicitante (para
efectos del ejemplo tomemos el apellido de la autora)
conformado por la denominacién “dupre.com”, even-
tualmente el registrador podria denegar el registro; sin
embargo, segin la presente propuesta, tan pronto
como se presente la solicitud de registro de
“dupre.com”, el registrador debera crear una pagina
de enlace en el site“dupre.com” ya existente. Sobre 1a
base de esto, lo que sucederé sera la apariciéon de
nombres tales como “duprel.com”, “dupre2.com”,
“dupre3.com”, y asi sucesivamente. Esta pagina in-
cluiria una breve descripcion de la persona o compa-
fifa, asi como de cualesquiera logotipos que sean
parte de la marca en asociacion. Estas descripciones
tendrian enlaces que permitirian acceder al site desea-
do, dependiendo de la persona o empresa.

El nombre general “dupre.com” no ser& gestionado
por ninguna persona natural o empresa; asimismo, el
servidor de esta pagina seria el NSI (u otro registrador
oficial) siendo requerido un pago minimo de mante-
nimiento a cada uno de los participantes en esta
pagina de enlace. Asi, a manera de ejemplo:

roadrunnerl.com Logotipo Todos los articulos que
requiere el deportista de hoy puede obtenerlos en un
sololugar: Roadrunner Inc. http:/www.roadrunner1.com.

roadrunner2.com Logotipo Encuentre a su héroe de

ficcion favorito de la Warner Brothers y sus aventuras
61

con el coyote en: http://www.roadrunner2.com .

3.3. Mark A. Thurmon, Esq. y la necesidad de preve-
nir el conflicto

Como bien hemos podido apreciar, la mayor parte de
propuestas apuntan a una solucion del conflicto; sin
embargo, - y dado el estado actual de las cosas -
creemos que resultaria menos oneroso para los titula-
res de marcas el llevar a cabo ciertas medidas tendien-
tes a evitar el conflicto, las cuales, de acuerdo con la
metodologia presentada por Mark A. Thurmon, Esq.
podriamos sintetizarlas en las siguientes: en primer
lugar, deben identificarse aquellas marcas considera-
das como valiosas por su titular las cuales, de una u
otra manera, requieran de proteccién tanto en el
“mundo real” como en la red; luego de ello, es
recomendable delegar a ciertas personas el monitoreo
de actividades en Internet que potencialmente pudie-
sen dafar a la marca senalada previamente como
valiosa (similar a la busqueda que diariamente efec-
tuamos en el diario oficial tendiente a identificar
aquellas marcas confundibles con las nuestras); pos-
teriormente, vy una vez identificado al potencial
infractor, enviarle una “carta de demanda” (via e-
mail), mas informativa que agresiva, en la que se le
informe al titular del site en la red los motivos por los
cuales debe cambiar dicho site, invitindolo a formu-
lar las preguntas que considere convenientes, con la
finalidad de mostrarle lo razonable de nuestro pedido:
en caso de obtener una respuesta favorable, se sugiere
monitorear el site por un periodo aproximado de tres
meses, destinados a confirmar la finalizacion del
problema. Si por el contrario, con la primera “carta de
demanda” no se soluciona el problema, se sugiere
enviar cartas adicionales que busquen, o bien finali-
zar de esa manera con el problema, o bien tomar

"™ Eltexto en espariol del mencionado informe se encuentra disponible en la pagina web de la OMPI: http://ecommerce.wipo.int/domains/

process/esp/processhome.html.
El

[

4l

DUPRE, Jennifer R. Op. cit., p. 629, 630.
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acciones adicionales que, como se ha explicado hasta

el momento, no garantizaria soluciones favorables en
6

todos los casos .

Apreciadas las propuestas en su conjunto, resulta
interesante el hecho que la comunidad internacional
se encuentra realizando denodados esfuerzos que
apuntan a la correcta administracion y regulacion de
estos nombres de dominio, asi como la resolucion de
conflictos que pudieran derivarse de empleos inco-
rrectos de dicho sistema, no sélo entre nombres de
dominio entre si, sino también entre nombres de
dominio con instituciones de la propiedad intelectual
y de manera especifica con las marcas. Para nuestro
caso, como ya se ha visto, no existe una posicion clara
sobre este problema, siendo indispensable que la
comunidad internacional una sus esfuerzos en via de
una solucién equitativa para todos, y no buscando la
satisfaccion de intereses particulares.

4. CASO PERUANO

Hemos querido hacer referencia, como altimo punto
del presente trabajo, a la posicion que respecto del
tema guardan las autoridades que consideramos como
competentes en nuestro pais. Para ello, acudimos al
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
laProteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI",
en cuya la Oficina de Signos Distintivos pudimos
recabar la siguiente informacion: el INDECOP! no
tiene atn una posicion clara respecto a los eventuales
conflictos que pudiesen surgir entre nombres de do-
minio en Internet, en relacion con marcas registradas
por terceros, no existiendo precedentes jurispruden-
ciales en nuestro pais que pudiesen ilustrar la figura.
Eventualmente -segtin se nos informé- podriatramitarse
dicho conflicto como “intraccion” lo cual implicaria
el remitirmos a las normas pertinentes queregulan esta
figura. Primeramente, haremos referencia al Decreto
Legislativo 823 -Ley de Propiedad Industrial- el cual,
en su articulo 240 regula las acciones por infraccion,
mencionando lo siguiente:

“Articulo 240.- sin perjuicio de las acciones civiles y
penales a que hubiere lugar, el titular de un derecho
de propiedad industrial podra interponer accién por
infraccion contra quien infrinja tales derechos. Tam-
bién procede la accion por infraccion cuando exista
peligro inminente de que los derechos del titular
puedan ser conculcados. Las acciones por infraccion

podran iniciarse de oficio por decisién de la Oficina
Competente. En todo caso, se sujetaran al procedi-
miento que se establece en el titulo V del Decreto
Legislativo 807, con excepcion del articulo 22 de
dicho cuerpo legal (...)".

Evidentemente, dicho articulo debe a su vez ser
cotejado con el articulo 3 del mencionado cuerpo
legal, el cual hace referencia a los elementos consti-
tutivos de la propiedad industrial, es decir, aquelios
elementos sobre los cuales dicha ley ejercerd su
proteccion, mencionando para los efectos del caso,
a las patentes de invencion, certificados de protec-
cion, modelos de utilidad, diseros industriales, se-
cretos industriales, marcas de productos y de servi-
cios, marcas colectivas, marcas de certificacién,
nombres comerciales, lemas comerciales y denomi-
naciones de origen. Como se puede apreciar, el
listado es taxativo y no contempla la posibilidad de
una interpretacion extensiva que pudiese abarcar a
los nombres de dominio en Internet por lo que, para
el caso, la aplicacion de dicha norma no seria
posible.

Es por ello que creemos pertinente remitirnos a la Ley
sobre Represion de la Competencia Desleal (Decreto
Ley 26122) y concordarla con la Directiva 001-96-
TRI (de 23 de diciembre de 1996, publicada el 1 de
febrero de 1997), norma que determinala competen-
cia de los 6rganos funcionales del INDECOPI encar-
gados de conocer denuncias por competencia des-
feal en las que se encuentren involucrados derechos
de propiedad intelectual. £l primero de los mencio-
nados dispositivos considera como desleal “... toda
conducta destinada a crear confusion con la activi-
dad, prestaciones, los productos o el establecimiento
ajeno ..." {articulo 8), asi como “... el aprovecha-
miento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las
ventajas de la reputacion industrial, comercial o
profesional adquirida por otro en el mercado ...”
(articulo 14). Paralelo aello, la Directiva 001-96-TRI
establece en su articulo segundo que “... las denun-
cias a las que se refiere el articulo anterior ..." (para
efectos del caso, denuncias referidas a derechos de
propiedad industrial inscritos, como lo podria ser el
de unamarcaregistrada, porejemplo), “... compren-
deran tanto las infracciones contra los derechos de
propiedad industrial correspondiente, como contra
otros elementos distintos que ... se relacionan con el
uso del derecho de propiedad en cuestion ..." Es

“

" THURMON, Mark A, Esq.: “A Pragmatic Approach to Internet Trademark Policing” En: American intellectual Property Law Association
IAIPLA)L Seminar: 22nd Mid-Winter Institute. February 3-6, 1999: Walt Disney World Swan Lake, Buena Vista, Florida (resumen de las

~ ponenciash. p. 1-8 (raduccion libre).

“ Entrevista con ta doctora Teresa Mera, Sub-Jefa de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPL: Jueves 7 de enero de 1999.
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decir, sobre la base de estas normas podria
interpretarse que, si es que es planteada ante el
INDECOPI una denuncia por el titular de una marca
registrada debido a actos lesivos ocasionados por un
nombre de dominio en Internet, ya sea porque origina
confusion entre el pablico consumidor (de manera
directa o indirecta), o porque busca aprovecharse de
la reputacion alcanzada por la marca, eventualmente
el INDECOPI podria ampararla, debiendo sin embar-
go tomarse en consideracién que, de hacerlo, podria
verse inmerso en todos los conflictos anteriormente
resenados (como por ejemplo, la incompatibilidad
entre el cardcter territorial de las marcas no reconoci-
das como notorias, y el caracter universal de los
nombres de dominio), siendo recomendable el buscar
una conciliacion entre las partes con el fin de evitar
complicacionesy resolviendo, para el caso de marcas
notoriamente conocidas, sobre la base de criterios de
diluciéon anteriormente resefiados. Sea como fuere,
hay que tomar este criterio con pinzas, aclarando que
unicamente podria constituir una solucién eventual
que pudiese adoptar el INDECOPL.

Como idea adicional, seria recomendable a la vez
uniformizar el registro tanto de nombres de dominio
como de marcas en un solo ente gque para el caso,
deberia ser el INDECOPI, actuando la RCP tinicamen-
te como un organismo de soporte técnico y de man-
tenimiento de la red. Sugerimos que sea el INDECOP!I
el 6rgano competente ya que resultaria mucho mas
sencillo para el solicitante del registro de una marca el
poder acceder a unabusqueda previa de antecedentes
de nombres de dominio idénticos que pudiesen pre-
suponer la denegatoria del registro de dicha marca
(aqui cabria establecer una correspondencia entre la
naturalezade los productos o servicios a distinguir por
la marca solicitada, y el dominio de mayor nivel que
conforma el nombre de dominio ya registrado). Asi, a
manera de ejemplo, si lo que busco es registrar la
marca "bata" para distinguir servicios de publicidad y
afines dentro de la Nomenclatura Oficial, de existirun
"hata.com” el registro de esta marca deberia ser dene-
gado (ya que en esencia el dominio ".com" busca
distinguir a instituciones comerciales, ofreciéndose la
aran mayoria de productos y servicios a través de este
dominio); sin embargo, no existiriaimpedimento para
el registro de dicha marca si es que existiese tinica-
mente un "bata.edu " (dominio que busca distinguir a
instituciones educativas, no existiendo en principio
correlacion entre los servicios a distinguir por la
marca a registrar con las instituciones que buscaria
distinguir dicho nombre de dominio). Esto a su vez,
implicaria modificar las normas pertinentes sobre
propiedad industrial (para nuestro caso el Decreto
Legislativo 823) incluyendo como nuevo elemento
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constitutivo de la propiedad industrial a los nombres
de dominio en Internet.

CONCLUSIONES

1. Los derechos que la legislacion en general con-
fiere a los titulares de marcas registradas, se
pueden ver afectados por el registro de nombres
de dominio en Internet. Si bien ambas institu-
ciones han gozado de tratamientos indepen-
dientes entre si, tal vez vaya siendo hora de
considerar a los nombres de dominio como una
institucion propia de la propiedad industrial, en
tanto sean registrados por agentes econémicos
que buscan participar de manera real y efectiva
en el mercado.

2. Hay quetomar en consideracion que el sistema de
Internet tiene una vocacion universal de existen-
cia por lo que, para lograr una eficiente
armonizacion, deben seguir implementandose
convenios internacionales que reconozcan el prin-
cipio de territorialidad en la proteccién de las
marcas, pero que a la vez contemplen su posibi-
lidad de crecimiento y desarrollo en el mercado,
lo cual determinaria una proteccién mas alla de
los limites nacionales de todo pais.

3. Si bien en la actualidad no existe un sistema
Unico de proteccidn para los titulares de marcas
respecto de los casos de apropiacion (en espe-
cial del grabbing), resultan loables los esfuerzos
de la comunidad internacional en buscar una
solucién global adicho problema, siendo nece-
saria una uniformizacion en los criterios y un
afan de cooperacion el cual, en ciertos casos,
no es visto (como es el caso de los Estados
Unidos y sus aspiraciones monopdlicas en la
administracion).

4. Consideramos que el problema debe resolverse
en la fuente, es decir, en el momento del registro
del nombre de dominio en manos del administra-
dor correspondiente, el cual debe contar con el
personal y la infraestructura necesaria para preve-
nir los futuros conflictos, tratando de integrar
algunas de las propuestas de solucion resefiadas
(por ejemplo, la existencia de un mini-directorio
propuesto por Jennifer R. Dupre resultaria intere-
sante).

5. Enlaactualidad numerosos paises han instaurado
sistemas de arbitraje, siguiendo las sugerencias de
la OMPI, para dirimir las controversias que surgen
enrelaciéon con el registro de nombres de dominio
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respecto de marcas registradas. Entre estos paises
se encuentran, ademas de Suecia, el Reino Unido
y anivel latinoamericano, Chile, por citar algunos
ejemplos. Como es de suponer, esta opcién impli-
ca menor costo y mayor celeridad en la solucién
de controversias.

6. Eltema es controvertido y deja abierta la posibilidad
de discusion. El objetivo del presente trabajo ha sido
Gnicamente el presentar de manera esquematica el
estadoactual de las cosas, y las propuestas de solucion
al respecto, siendo necesario aclarar que la ultima
palabra en relacién al tema adn no ha sido dicha.
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