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RESUMEN

Los nombres de dominio son las direcciones de Internet expresadas simplemente para
facilidad del usuario. Si bien fueron disefiados con el fin de permitir a los usuarios localizar
ordenadores de manera facil, los nombres de dominio han adquirido mayor importancia en
tanto que indicadores comerciales y, como tales, han provocado conflictos con el sistema de
identificadores comerciales que existia antes de la llegada de Internet y que esta protegido por
derechos de propiedad intelectual.

La tension que existe entre los nombres de dominio, por una parte, y los derechos de
propiedad intelectual, por otra, ha provocado numerosos problemas que plantean interesantes
cuestiones de politica. Estas cuestiones de politica tienen nuevas dimensiones que son
consecuencia de la interseccion de un medio mundial con propdsitos multiples, como es
Internet, con sistemas disefiados para el mundo territorial y fisico.

Como consecuencia de la propuesta del Gobierno de los Estados Unidos de América, y
con la aprobacidon de sus Estados miembros, la OMPI ha emprendido, desde julio de 1998, un
amplio proceso internacional de consultas (“Proceso de la OMPI”). El objetivo del Proceso
de la OMPI consiste en formular recomendaciones a la entidad creada para administrar el
sistema de los nombres de dominio, la Corporacion de Asignacién de Nombres y Nimeros de
Internet (ICANN), en relacion con ciertas cuestiones derivadas de la interfaz entre los
nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual. Durante el Proceso de la OMPI,
se han celebrado 17 consultas en 15 ciudades diferentes en todo el mundo y se han recibido
informes escritos de 344 gobiernos, organizaciones intergubernamentales, asociaciones
profesionales, corporaciones y personas individuales.

Como parte del Proceso de la OMPI, en diciembre de 1998 se publicé un Informe
provisional en el que figura el proyecto de recomendaciones. El presente documento
constituye el Informe final, que se ha presentado a la ICANN y a los Estados miembros de la
OMPI. Las principales recomendaciones del Informe final se resumen a continuacion.

Las mejores practicas para los rganos de reqgistro

) La adopcidn de varias practicas normativas perfeccionadas para los funcionarios
encargados de los registros con potestad para registrar nombres de dominio en los dominios
de nivel superior geneéricos (gTLD) reducira la tension que existe entre los nombres de
dominio y los derechos de propiedad intelectual.

i) En particular, la compilacion y disponibilidad de datos de contacto fiables y exactos
sobre los titulares de nombres de dominio constituye un instrumento esencial para facilitar la
proteccion de los derechos de propiedad intelectual en un medio anonimo e ilimitado. Dichos
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datos de contacto proporcionan los medios principales para que los titulares de propiedad
intelectual puedan seguir el proceso que les permitird hacer valer sus derechos.

i)  Cuando se establezca que los datos de contacto son inexactos y poco fiables y que no se
puede establecer por su conducto el contacto con el titular de un nombre de dominio, una
tercera parte podra presentar una notificacion a este respecto al registrador responsable. Si se
verifica de manera independiente la imposibilidad de establecer el contacto, podra solicitarse
al registrador que cancele el registro del nombre de dominio.

iv)  En el Informe provisional de la OMPI se sugeria que se examinase la introduccion de un
dominio no comercial, de uso restringido, en el que los datos de contacto de los titulares de
nombres de dominio no estuvieran a disposicion del publico, a fin de disipar las
preocupaciones de quienes consideran que la disponibilidad publica de los datos de contacto
puede favorecer intromisiones en la vida privada. En el Informe final, se concluye que esta
idea necesita seguir siendo ponderada, elaborada y consultada en un proceso separado antes
de que puedan formularse recomendaciones al respecto.

Procedimiento administrativo relativo al reqgistro abusivo de los nombres de dominio

v)  La ICANN deberia aprobar una politica de solucion de controversias en virtud de la cual
se ofreciese un procedimiento administrativo de solucién de controversias para los conflictos
relativos a los nombres de dominio en todos los gTLD. En el Informe provisional se
recomendaba que se exigiese a los solicitantes de nombres de dominio someterse al
procedimiento en relacion con cualquier conflicto de propiedad intelectual que se plantease en
relacion con la inscripcion de un nombre de dominio. El Informe final recomienda que se
limite el alcance del procedimiento administrativo a los casos de mala fe, registro abusivo de
nombres de dominio que infrinjan derechos de marcas (“ciberocupacién”, en términos
populares). Asi pues, se exigira a los titulares de nombres de dominio que se sometan al
procedimiento administrativo inicamente a raiz de denuncias relativas a la ciberocupacion,
que fue condenada universalmente en el Proceso de la OMPI como una actividad inexcusable,
que deberia ser suprimida.

vi)  El procedimiento administrativo sera rapido, eficaz, rentable y se realizara, en gran
medida, en linea. Las decisiones que se tomen en virtud de este procedimiento se limitaran a
ordenar la anulacion o la transferencia de registros de nombres de dominio y la atribucion de
los costos del procedimiento (excluidos los honorarios de los abogados) a la parte perdedora.
Los 6rganos de registro haran respetar las decisiones en virtud de la politica de solucion de
controversias.

Exclusion para las marcas famosas y notoriamente conocidas

vii) Las marcas famosas y notoriamente conocidas han sido el objetivo especial de practicas
predatorias y parasitarias por parte de una minoria pequefia pero activa de solicitantes de
registro. Deberia introducirse un mecanismo por el cual el titular de una marca famosa o
notoriamente conocida pueda obtener la exclusion en algunos o todos los gTLD del nombre
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de la marca, alli donde la marca sea famosa o0 notoriamente conocida con amplia base
geografica y en relacion con distintas clases de bienes o servicios. El efecto de la exclusion
consistiria en impedir que toda persona distinta del titular de la marca famosa o notoriamente
conocida pueda registrar la marca como nombre de dominio.

viii) EIl mecanismo de exclusion refleja en el espacio cibernético la proteccion especial
establecida para las marcas famosas y notoriamente conocidas en el Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial y en el Acuerdo sobre los ADPIC.

ix) Puesto que una exclusion abarcaria tnicamente el nombre exacto de la marca famosa o
notoriamente conocida y puesto que la experiencia muestra que los ciberocupadores suelen
registrar numerosas variaciones similares de marcas famosas o notoriamente conocidas, la
exclusion, una vez concedida, deberia constituir una presuncion probatoria en el
procedimiento administrativo. El efecto de la presuncidn probatoria consistiria en que la
responsabilidad de presentar justificacion para la utilizacion de un nombre de dominio
incumbiese al titular del nombre de dominio cuando el nombre de dominio sea idéntico o
engafiosamente similar a la marca famosa o notoriamente conocida y el nombre de dominio se
utilice de manera que pueda perjudicar a los intereses del titular de la marca.

Nuevos gTLD

X)  Las pruebas indican que la experiencia de los ultimos cinco afios en los gTLD ha
conducido a numerosos casos de registro abusivos de nombres de dominio y ha provocado, en
consecuencia, la confusion del consumidor y ha mermado la confianza que merece Internet al
publico. Ha conducido asimismo a la necesidad de que los titulares de propiedad intelectual
inviertan sustanciales recursos humanos y financieros en la defensa de sus intereses. Esta
discutible y antiecondmica desviacion de los recursos puede evitarse mediante la adopcion de
las précticas de registro mejoradas, el procedimiento administrativo de solucion de
controversias y el mecanismo de exclusion que se recomiendan en el Informe final del
Proceso de la OMPI.

xi) A laluz de la experiencia pasada, los titulares de propiedad intelectual se muestran
sumamente aprensivos a introducir nuevos gTLD y a que pueda repetirse dicha experiencia en
los nuevos gTLD.

xii) En la formulacién de una politica relativa a la introduccion de nuevos gTLD intervienen
muchas cuestiones, ademas de la proteccion de la propiedad intelectual. En lo tocante a la
propiedad intelectual, se cree que puede tomarse en consideracion la introduccion de nuevos
gTLD, a condicion de que se aprueben las recomendaciones contenidas en el Informe final de
la OMPI en relacion con las practicas de registro mejoradas, la solucion de controversias y un
mecanismo de exclusion para las marcas famosas y notoriamente conocidas y a condicion
asimismo de que los nuevos gTLD se introduzcan de manera lenta y controlada, a fin de que
pueda controlarse y evaluarse la experiencia con los nuevos gTLD.
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Primeras medidas y cuestiones importantes

Las recomendaciones contenidas en el Informe final del Proceso de la OMPI han sido
destinadas a los problemas mayores que existen entre la propiedad intelectual y los nombres
de dominio y a obtener soluciones eficaces para dichos problemas. Ahora bien, siguen
existiendo otras cuestiones importantes que requieren mayor reflexion y consulta. Entre estas
cuestiones se encuentran:

a) como ya se ha sefialado anteriormente, la exploracién de la viabilidad de
introducir un dominio no comercial, de uso restringido en el que no se pongan a disposicién
del publico los datos de contacto de los titulares de nombres de dominio;

b) el problema de la mala fe, el registro abusivo de nombres de dominio que infringe
los derechos de propiedad intelectual distintos de las marcas registradas o marca de productos,
por ejemplo, indicaciones geograficas y derechos de la personalidad,;

c) el problema de la mala fe, el registro abusivo, en tanto que nombres de dominio,
de los nombres y siglas de organizaciones intergubernamentales internacionales que estan
protegidas por el Convenio de Paris contra su utilizacion y registro como marcas; y

d) el problema de la mala fe, el registro abusivo, en tanto que nombres de dominio,
de las denominaciones comunes internacionales seleccionadas por la Organizacion Mundial
de la Salud para identificar sustancias farmaceéuticas especificas mediante nombres Unicos y
mundialmente disponibles, a fin de proteger la salud de los pacientes.



La gestion de los nombres y direcciones de Internet: pagina 1
cuestiones de propiedad intelectual — Capitulo 1

1. INTERNET, LOS NOMBRES DE DOMINIO Y EL PROCESO DE LA OMPI

Internet

1. Internet puede describirse simplemente como una red de redes o la red de redes. Sin
embargo, esa descripcion técnica simple carece de elocuencia para referirse a la magnitud de
las repercusiones que tiene Internet en la forma en que nos comunicamos, nNoS expresamos,
aprendemos, hacemos negocios e interactuamos culturalmente. Habida cuenta de los cambios
fundamentales que se presienten, nos cuesta aceptar la definicion técnica simple.

2. Aunno hemos llegado a la etapa en que podemos articular correctamente lo que es
Internet como fendmeno social y las razones por las que nos cambia. Sin embargo, podemos
sefialar ciertas caracteristicas de Internet que indican que es un fendmeno claro y profundo.
Pueden mencionarse seis de esas caracteristicas:

i) Internet es algo al que un nimero creciente de personas en todo el mundo
desean estar conectados. Se calcula que entre 1990 y 1997, el nimero de usuarios de Internet
pas6 de alrededor de un millén a cerca de 70 millones.' Si bien la mayoria de los usuarios de
Internet proceden de los Estados Unidos de América,? e] resto del mundo dificilmente puede
considerarse ajeno. Entre 1993y 1996, el nUmero deveedores de acceso a Internet en
Europa aumenté en un 600%.> Durante el mismo perfodo, el crecimiento de proveedores de

acceso a Internet en Africa y ﬁsia representé cerca del 840% para cada regién.”

i) La conexion a Internet es cada vez mas accesible y relativamentgecon()mica,
con lo que se puede participar de las ventajas que ofrece. La infraestructura de
telecomunicaciones mejora constantemente y el costo del equipo de informatica sigue
disminuyendo. La base estimada de ordenadores personales instalados en todo el mundo en el
hogar y sector de la educacion paso de unos 36 millones en 1992 a 118 millones de unidades
en 1997.° Internet es un medio de comunicacién popular, mas que elitista.

l;|i) Como reflejo de su carécter popular estd la multifuncionalidad de Internet. La
tecnologia digital permite que todas las formas de expresion - textos, sonidos e imagenes-
sean expresadas en notacion binaria. La World Wide Web, componente clave de Internet, ha
proporcionado la interfaz grafica y los protocolos de enlace de hipertexto para que dichas
expresiones se compartan en Internet. Por lo tanto, los fines para los que se utiliza Internet
actualmente abarcan toda la gama de actividades humanas: investigacion, educacion,
comunicacion social, politica, entretenimiento y comercio.

iv) Internet no cuenta con un punto central de autoridad y control. En
comparacion con otras instituciones sociales, se ha desarrollado de forma espontanea y
auténoma. Su desarrollo técnico se ha guiado por los protocolos establecidos mediante la
participacion en los procesos de toma de decision por érganos como el Grupo de Tareas de
Ingenieria de Internet (IETF) y sus subcomités y la Entidad de Asignacion de Nimeros de
Internet (IANA). Sin embargo, no ha habido una entidad normativa central que haya ejercido
una autoridad juridica completa sobre Internet.



La gestion de los nombres y direcciones de Internet: pagina 2
cuestiones de propiedad intelectual — Capitulo 1

v) Internet es plurijurisdiccional. Los usuarios pueden tener acceso desde
cualquier parte del planeta. Debido a su tecnologia de conmutacion de paquetes, la
informacion puede viajar a través de diversos paises o jurisdicciones para llegar a su destino.®
Es un medio mundial transpuesto al sistema histdrico de jurisdicciones fisicas separadas. 0

vi)  Internet no tiene una reglamentacion especifica. Se ve afectado por la
legislacion y los reglamentos que se aplican generalmente en las distintas jurisdicciones del
mundo. Sin embargo, hasta ahora en general ha habido pocos ejercicios de autoridad
legislativa nacional dirigidos especificamente a Internet y no se ha disefiado ningun
instrumento juridico internacional especifico para regular Internet.

3.  Estas caracteristicas especiales de Internet entrafian diversas consecuencias en la
formulaciéon de politicas relativas a cualquier faceta de la operacion de Internet. El caracter
plurijurisdiccional y multifuncional de Internet significa que, inevitablemente, habra muchos
intereses diferentes en diversas partes del mundo que trataran de formular politicas
especificas. Es necesario ser extremadamente cuidadoso para garantizar que cualquier
politica que se elabore para una funcién o un interés particular no tenga repercusiones
excesivas 0 innecesarias sobre otros intereses o funciones.

El sistema de nombres de dominio

4.  El sistema de nombres de dominio (DNS) tiene como funcion principal facilitar a los
usuarios la navegacion en Internet. Esto lo logra con la ayuda de dos componentes: el
nombre de dominio y su nimero correspondiente de Protocolo Internet (IP). Un nombre de
dominio es la direccion facilmente comprensible para el usuario, de un ordenador,
normalmente en forma facil de recordar o de identificar, como www.wipo.int. Un namero IP
es una direccion numérica Unica subyacente, como 192.91.247.53. Las bases de datos
distribuidas contienen las listas de los nombres de dominio y s{s correspondipntes direcciones
numericas IP y realizan la funcién de establecer mapas de los nombres de dominio con sus
correspondientes direcciones numéricas IP, con el fin de dirigir las solicitudes de conexion de
los ordenadores en Internet. EI DNS esta estructurado de forma jerarquica, lo que permite la
administracion descentralizada de los mapas nombre-direccion. Esta nueva caracteristica ha
sido la base de la extraordinaria velocidad con la que los nuevos ordenadores pueden sumarse
a Internet, a la vez que se garantiza su resolucion exacta de nombre.

5. EI DNS ha sido administrado por la IANA, de conformidad con los principios descritos
en la Invitacion a formular comentarios (RFC) 1591 de marzo de 1994.” El DNS opera sobre
la base de una jerarquia de nombres. En la parte superior estan los domipios de nivel
superior, que normalmente estan divididos en dos categorias: los domirios de nivel superior
genericos (gTLD) y los dominios de nivel superior correspondientes a codigos de paises
(ccTLD).

6.  Actualmente existen siete gTLD. Tres de estos son abiertos, en el sentido que no hay
restricciones respecto de las personas o entidades que pueden registrar nombres con ellos.
Estos tres gTLD son .com, .net y .org. Los otros cuatro gTLD son restringidos en el sentido
de que Unicamente pueden registrar nombres ciertas entidades que satisfacen algunos


http://www.wipo.int/

La gestion de los nombres y direcciones de Internet: pagina 3
cuestiones de propiedad intelectual — Capitulo 1

criterios. Estos son .int, limitado al uso de las organizaciones internacionales; .edu, cuya
utilizacién se limita Unicamente a universidades e instituciones de educacion superior con
cursos de cuatro afios y concesion de titulos profesionales; .gov, cuyo uso esta limitado a
organismos del Gobierno Federal de los Estados Unidos de América; y.mil, cuyo uso esta
restringido a las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América.

7. Actualmente existen 243 ccTLD. Cada uno de estos dominios lleva un cédigo de pais
de dos letras derivado de la Norma 3166 de la Organizacion Internacional de Normalizacién
(1S0 3166),2 por ejemplo, .au (Australia), .br (Brasil), .ca (Canad4), .eg (Egipto), .fr (Francia),
Jp (Japon) vy .za (Sudéfrica). Algunos de estos dominios son abiertos en el sentido de que no
hay restricctones sobre las personas o entidades que pueden registrarse con ellos. Otros
restringen los registros de nombres Gnicamente a las personas o entidades que satisfagan
ciertos criterios (por ejemplo, domicilio dentro del territorio).

8.  Funcionalmente, no existen diferencias entre los gTLD y los ccTLD. Un nombre de
dominio registrado en un ccTLD proporciona exactamente la misma conectividad que un
nombre de dominio registrado en un gTLD. Tampoco puede decirse que los gTLD sean
abiertos y que los ccTLD sean restringidos. Como ya se dijo, existen gTLD y ccTLD sin
restricciones en cuanto al uso y gTLD y ccTLD que limitan el uso a personas o entidades que
satisfagan ciertos criterios.

9. Hasta la fecha de publicacion de este Informe, se habian registrado en el mundo casi 7,2

millones de nombres de dominio.® De estos, aproximadamente 1,8 millones correspondian a
ccTLD. El volumen semanal aprﬁdmado de nuevos registros es de 21.000.

La transmutacion de los nombres de dominio

10. Los nombres de dominio tenian el propdsito de realizar una funcion técnica que fuese
conveniente para los usuarios humanos de Internet. Tenian la finalidad de proporcionar
direcciones a los ordenadores que fueran féciles de recordar e identificar, sin necesidad de
recurrir a la direccién numérica IP subyacente. Precisamente porque son faciles de recordar e
identificar, los nombres de dominio han adquirido una existencia complementaria como
identificadores comerciales o personales. Conforme las actividades comerciales aumentan en
Internet, los nombres de dominio se vuelven parte del sistema de comunicacion normalizada
utilizada por las empresas para identificarse e identificar sus productos y actividades. La
publicidad que aparece en los medios de comunicacion incluye regularmente una direccion de
nombre de dominio, junto con otros medios de identificacion y comunicacion, como el
nombre de la empresa, la marca y los numeros de teléfono y telefacsimile. Sin embargo, si
bien los nimeros de teléfono y telefacsimile son una serie anénima de nimeros sin
significado, el nombre de dominio, debido a su finalidad de servir para recordar e identificar,
con frecuencia se relaciona con el nombre o la marca de la empresa o con sus productos o
Servicios.
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Propiedad intelectual

11. Lapropiedad intelectual estd compuesta de una serie de derechos sobre creaciones
intelectuales y ciertas formas de identificadores. En términos generales, existen dos funciones
principales subyacentes a los derechos de propiedad intelectual. La primera funcién es la de
alentar nuevas creaciones intelectuales. Esta es la funcion principal de las patentes, los
dibujos y modelos industriales y el derecho de autor. Una patente, un dibujo o modelo
industrial o el derecho de autor confieren un derecho exclusivo al titular durante un periodo
determinado para impedir a terceros la explotacion de su materia -una invencion, un dibujo o
modelo o una obra literaria o artistica. EI derecho exclusivo permite al titular obtener una
recompensa por la originalidad y la inversion puestas en la creacion de la originalidad y sirve
de incentivo para mayores inversiones en el desarrollo de nuevas creaciones intelectuales. El
segundo aspecto es el funcionamiento ordenado del mercado, evitando confusion y engafio.
Esta es la funcion principal de las marcas, derechos sobre indicaciones geogréaficas y
proteccion contra la competencia desleal. Una marca permite a los consumidores identificar
la fuente de un producto y vincular el producto con su fabricante en mercados de gran
distribucion. El derecho exclusivo a utilizar la marca, que puede ser de duracion indefinida,
permite al titular evitar que otros induzcan a error al consumidor asociando erroneamente
productos con una empresa de la que no provienen.

12. La propiedad intelectual se ha convertido en un elemento central de la politica
econdmica y cultural en un mundo en el que el origen de la riqueza es cada vez mas
intelectual, en oposicion al fisico y en el que los mercados se distribuyen en todo el mundo.
Al pasar a ser miembros de la OMPI, 171 Estados han suscrito la importancia de promover la
proteccion de la propiedad intelectual. Muchos de éstos también se han adherido a algunos o
a la totalidad de los otros 16 tratados multilaterales administrados por la OMPI y que
establecen los marcos internacionales para cada uno de los derechos que conforman la
propiedad intelectual o los sistemas para obtener proteccion en numerosos paises. Ademas,
los 134 Estados miembros de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) han suscrito un
cddigo adicional y global de proteccion de la propiedad intelectual en el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo
sobre los ADPIC).

13. Ladisciplina de la propiedad intelectual se interesa no solamente por el establecimiento
de derechos, sino también por la definicion del alcance adecuado de dichos derechos y su
relacion con otros sectores de la politica publica. Asi, por ejemplo, se interesa por la
definicion de los limites entre la adquisicion injusta e injustificada de las creaciones
intelectuales o los identificadores comerciales de terceros, por una parte, y la utilizacién justa
o justificada de indole experimental y no comercial, por otra. También se interesa, por
ejemplo, por la reglamentacién de cualquier sector de tension entre la politica de la defensa de
la competencia y la politica de propiedad intelectual. Esta definicion del ambito adecuado de
los derechos de propiedad intelectual y su relacién con otros sectores de la politica pablica es
el objeto de la jurisprudencia y legislacion que se han desarrollado durante muchas décadas en
todo el mundo.
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El proceso para la reorganizacion de la gestion del sistema de nombres de dominio

14. Laorganizacion y la gestion del DNS han sido objeto de intensos debates en el mundo
entero durante los Gltimos dos afios y medio. Estos debates han sido provocados por el deseo
de institucionalizar las funciones asociadas con la gestion del DNS de manera que permita al
sistema adecuarse al creciente volumen de tréfico en Internet y contar con una administracion
estable, fiable, competitiva y abierta, tomando en consideracion los intereses de todos los que
tienen que ver con Internet.

15. Una etapa inicial de los debates fue la labor del International Ad Hoc Committee
(Comite ad hoc Internacional) (IAHC), que culmino con la publicacion, el 4 de febrero

de 1997, de un Informe final con recomendaciones para la administracion y gestion de los
gTLD.™ Las recomendaciones estaban destinadas a mejorar la administracion y el
funcionamiento de los gTLD y equilibrar los deseos de contar con un funcionamiento estable,
crecimrento continuado, oportunidades comerciales y restricciones juridicas.

16. EIl 1 de julio de 1997, como parte del Marco para el Comercio Electrénico Mundial de
su Gobierno, el Presidente de los Estados Unidos de América, Sr. William Clinton, dio
instrucciones al Secretario de Comercio de los Estados Unidos para que privatizara el DNS
con el fin de aumentar la competencia y facilitar la participacion internacional en su
administracion. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos publicé una Invitacion
a formular comentarios sobre la gestion del DNS, el 2 de julio de 1997. En este documento se
buscaba la participacion del publico sobre cuestiones relativas al marco general de la gestion
del DNS, la creacién de nuevos dominios de nivel superior, politicas para los registradores de
nombres de dominio y cuestiones relativas a marcas.

17. Sobre la base de los comentarios recibidos, el 30 de enero de 1998, la Administracion
Nacional de Telecomunicaciones e Informacién (NTIA), 6rgano del Departamento de
Comercio de los Estados Unidos, publico en inglés A Proposal to Improve the Technical
Management of Internet Names and Addresses (Una propuesta para mejorar la gestion técnica
de los nombres y direcciones de Internet) (el “Libro Verde”), destinada a suscitar
comentarios.** El Libro Verde presenta para debate varias medidas relativas a la gestion del
DNS, incluidaa creacion, por el sector privado, de una nueva entidad con sede en los Estados
Unidos de America y administrada por un Consejo de Administraciéon mundial y funcional.

18. Finalizado el periodo para presentar comentarios, la NTIA publicd, el 5 de junio de
1998, su Statement of Policy on the Management of Internet Names and Addresses
(Declaracion de politica sobre la administracion de nombres y direcciones de Internet) (el
“Libro Blanco™).** EI Libro Blanco apoyaba la idea del Libro Verde, de crear una nueva
empresa privada, sin fines de lucro, responsable de coordinar las funciones especificas del
DNS en beneficietle Internet en su conjunto. Indico:

“El Gobierno de los EE.UU. se ha comprometido a llevar a cabo una transicion
que permitira que el sector privado se encargue de la direccion de la administracion del
DNS. La mayoria de los autores de comentarios compartieron este objetivo. Si bien las
organizaciones internacionales pueden proporcionar conocimientos técnicos especificos
0 actuar como asesores de la nueva entidad, los EE.UU. siguen creyendo, asi como la
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mayoria de los autores de comentarios, que ni los gobiernos nacionales en calidad de
soberanos, ni las organizaciones intergubernamentales en calidad de representantes de
los gobiernos deberian participar en la administracion de los nombres y direcciones de
Internet. Naturalmente, los gobiernos nacionales cuentan, y seguiran contando, con la
facultad de administrar o formular politicas para sus propios ccTLD.”

19. Tras la publicacion del Libro Blanco, tuvo lugar un proceso que condujo a la creacion
de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Se ha establecido un
reglamento para la ICANN y se ha nombrado un Presidente provisional, un Presidente y Jefe
Ejecutivo provisional y un Consejo de Administracion provisional, como resultado del
proceso Yy de los debates internacionales que lo acompafiaron. El reglamento, la composicion
del Consejo de Administracion provisional y demas documentacion pertinente sobre la
ICANN puede encontrarse en su sitio Web: www.icann.org.™

20. Desde su creacion, la ICANN se ha oclipado sistemétiea_rlnente de las distintas tareas que
deben ser realzadas de conformidad con el mandato del Libro Blanco. Las distintas medidas
tomadas y las reuniones celebradas a este respecto figuran en el sitio Web de la ICANN. Una
de estas tareas que corresponde al objetivo general de politica establecido para el periodo de
transicion en el que se introducira la competencia en la administracion del registro de
nombres de dominio, consiste en la elaboracion de una politica para la acreditacion de
registradores, con vistas a acreditar a cinco registradores, sobre la base de un test, que estaran
autorizados a recibir y procesar solicitudes para el registro de nombres de dominio en los
dominios .COM., .NET y .ORG. El administrador del registro para dichos dominios seguira
siendo Networks Solutions Inc. (NSI), que ha desempefiado hasta ahora las funciones de Unico
registrador y administrador del registro para dichos dominios, de conformidad con las
distintas autoridades contractuales. En febrero de 1999, la ICANN publico, a fin de recabar
comentarios, sus “Guidelines for Accreditation of Internet Domain Name Registrars and for
the Selection of Registrars for the Shared Registry System Testbed for. COM, NET and ORG
Domains”. (Directrices para la acreditacion de registradores de nombres de dominio de
Internet y para la seleccidn de registradores para el sistema experimental y compartido de
registro en los dominios .COM., .NET y .ORG). En respuesta a las observaciones publicas de
que las directrices deberfan ser “tan simples como fuera posible”*, la ICANN introdujo
ciertas modificaciones en el proyecto de directrices y en la reunign de su Consejo de
Administracion en Singapur, el 4 de marzo de 1999, aprob6 un “Statement of Registrar
Accreditation Policy” (Declaracion de Politicas de Acreditacion de Registradores de la
ICANN)®. Esta Declaracién incluia varias disposiciones que reflejan la coordinacion y la
coherencia con las recomendaciones que figuran en el Informe provisional del Proceso de la
OMPI retativo a los Nombres de Dominio de Internet (“The Management of Internet Names
and Addresses: Intellectual Property Issues”) (“La gestion de nombres y direcciones de
Internet: Cuestiones de propiedad intelectual”)'®. Ademas, la Declaracion indica que la
politica de acreditacion de registradores que establece puede ser revisada a raiz del examen
por parte de la ICANN del presente Informe (fihal) de la OMPI.*’

21. Recientemente, el 21 de abril de 1999, la ICANN anuncic’)@ nombre de las cinco
empresas seleccionadas para participar en la fase inicial del sistema experimental y
compartido de registro en los dominios .com, .nety .org.'® Esta previsto que la fase de test

O
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dure dos meses, hasta finales de junio, en que se espera que se acreditard a 29 compaiiias
adicionales para iniciar la competencia en los servicios de registro.

Interfaz entre el sistema de nombres de dominio v la propiedad intelectual: el Proceso de la
OMPI

22. Una linea de continuidad en la serie de debates y consultas relativos a la gestion del
DNS ha sido la interfaz entre los nombres de dominio como direcciones de Internet y la
propiedad intelectual o, mas especificamente, las marcas y otros derechos de identidad
reconocidos, tal como han existido desde antes de la llegada de Internet. Es evidente que se
ha creado una cantidad considerable de tension entre, por una parte, las direcciones en
Internet en forma accesible a las personas, con su poder de connotacion e identificacion, v,
por otra, los derechos reconocidos de identificacion en el mundo real, compuestos por marcas
y otros derechos de identificacion comercial, el creciente campo de los derechos de la
personalidad, ya sean personajes reales o ficticios, y las indicaciones geograficas. Un sistema,
el DNS, es administrado principalmente en forma privada y da lugar a registros que
representan una presencia mundial, accesible desde cualquier parte del mundo. El otro
sistema, el sistema de derechos de propiedad intelectual, es administrado publicamente sobre
una base territorial y da lugar a derechos que pueden ejercerse Unicamente dentro del
territorio interesado. En ese sentido, la interseccion del DNS y del sistema de propiedad
intelectual es s6lo un ejemplo de un fendmeno mucho mayor: la interseccion de un medio
mundial en el que el trafico circula sin reconocer fronteras y sistemas histéricos con una base
territorial, que emanan de la autoridad soberana del territorio.

23. Latension que existe entre la naturaleza de los dos sistemas se ha exacerbado por el
numero de practicas predatorias y parasiticas adoptadas por algunos para explotar la falta de
conexion entre los fines para los que se disefid el DNS y aquellos para los que existe la
propiedad intelectual. Estas practicas incluyen el registro deliberado y de mala fe, como
nombres de dominio, de marcas notoriamente conocidas y otras con la esperanza de poder
vender los nombres de dominio a los titulares de dichas marcas o simplemente de tener una
ventaja deshonesta sobre la reputacion de dichas marcas.

24. Las recomendaciones de la IAHC tomaron nota de la tension que existe entre los
nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual e incluyeron procedimientos
especificos destinados a resolver conflictos entre ambos. El Libro Blanco del Gobierno de los
Estados Unidos limita sus recomendaciones especificas a las caracteristicas aconsejables para
la gestion del DNS y a la transicion de dicha gestion a la nueva entidad. Respecto de la
propiedad intelectual, el Libro Blanco contiene el siguiente pasaje:

“El Gobierno de los EE.UU. procurara el respaldo internacional para instar a la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) a que inicie un proceso
equilibrado y transparente que incluya la participacion de los titulares de marcas, y de
los miembros de la comunidad de Internet que no son titulares de marcas para:

1) elaborar recomendaciones destinadas a lograr un enfoque uniforme para la solucion
de controversias en materia de marcas/nombres de dominio, relacionadas con la
“ciberpirateria” (por oposicion a los conflictos entre titulares de marcas que gozan de
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derechos legitimos en pugna), 2) recomendar un procedimiento de proteccion de las
marcas famosas en los dominios de nivel superior genéricos, y 3) sobre la base de los
estudios realizados por organizaciones independientes, tales como el Consejo Nacional
de Investigacion de la Academia Nacional de Ciencias, evaluar los efectos que tendria
sobre los titulares de marcas y otros derechos de propiedad intelectual, afiadir nuevos
gTLD y procedimientos de solucidn de controversias relacionados con ellos. Estos
informes y recomendaciones podrian presentarse a la junta de la nueva entidad para que
los examine conjuntamente con su politica en materia de registro y registradores y con
la creacion e introduccion de los nuevos gTLD.”

25. Desde la publicacion del Libro Blanco, la OMPI ha recibido la aprobacion de sus

Estados miembros™ para llevar a cabo el proceso internacional que se pide en el Libro
Blanco.
]

La mecanica del Proceso de la OMPI

26. Etapas. EIl Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet tiene tres
etapas.

27. Laprimera etapa se refirio a la obtencién del consenso sobre las cuestiones que serian
examinadas en el Proceso de la OMPI, los procedimientos a seguir y el calendario de las
actividades del Proceso. Con tal fin, el 8 de julio de 1998 se publicé una Invitacion a
formular comentarios (WIPO RFC-1), con una fecha limite para la recepcion de comentarios
de 24 de agosto de 1998. La WIPO RFC-1 detallaba como mandato del Proceso las tres
cuestiones mencionadas en el Libro Blanco, a saber, procedimientos uniformes para la
solucion de controversias, un mecanismo para la proteccién de marcas famosas y la
evaluacion de los efectos que entrafiaria en los derechos de propiedad intelectual afiadir
nuevos gTLD. Afadié un mandato adicional, que la OMPI consider6 adecuado en el
contexto, a saber, la prevencion de controversias o las practicas en la administracién del DNS
destinadas a reducir la incidencia de conflictos entre los nombres de dominio y los derechos
de propiedad intelectual. Los comentarios en respuesta a la WIPO RFC-1 provinieron de 66
gobiernos, gorganizaciones intergubernamentales, asociaciones profesionales, corporaciones e
individuos.

28. La se@nda etapa del Proceso de la OMPI consistid en solicitar comentarios y consultar
sobre las cuestiones definidas tras el examen de los comentarios recibidos respecto de la
WIPO RFC-1. Para ello, el 16 de septiembre de 1998 se public6 una segunda Invitacién a
formular comentarios (WIPO RFC-2), indicando una fecha limite para la recepcion de
comentarios de 6 de noviembre de 1998. Los comentarios en respuesta a la WIPO RFC-2
provinieron de 72 gobiernos, organizaciones intergubernamentales, asociaciones
profesionales, corporaciones e individuos.? Otra parte importante de la segunda etapa fue la
celebracion de reuniones regionales de consulta para examinar y recibir los comentarios sobre
las cuestiones pertinentes. En total 848 personas asistieron a las reuniones regionales de
consulta. De éstas, unas 155 pronunciaron alocuciones o intervinieron en los debates. El
programa de reuniones fue:
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Primera serie de Consultas Regionales
(Octubre a Noviembre de 1998)

Consultas regionales Participacion Presentaciones/
(aprox.) Intervenciones
San Francisco, California (Estados 35 22
Unidos de América)
Bruselas (Bélgica) 98 13
Washington, D.C. (Estados Unidos de 45 15
América)
Ciudad de México (México) 85 12
Ciudad del Cabo (Sudafrica) 30 12
Asuncién (Paraguay) 160 18
Tokio (Japon) 75 8
Hyderabad (India) 69 10
Budapest (Hungria) 85 10
El Cairo (Egipto) 86 20
Sydney (Australia) 80 15
Total 848 155

29. Latercera etapa del Proceso de la OMPI consistio en la publicacion, el 23 de diciembre
de 1998, de un Informe provisional que contenia comentarios y estaba, a su vez, abierto a
comentarios en forma de tercera Invitacion a formular comentarios (WIPO RFC-3). En el
momento de la clausura del periodo fijado para los comentarios, el 19 de marzo de 1999, 196
gobiernos, organizaciones intergubernamentales, asociaciones profesionales, corporaciones e
individuos habfan formulado comentarios en respuesta al documento WIPO RFC-3.2* Se
celebrd asimismo una segunda ronda de reuniones regionales de consulta para debatj

recibir los comentarios relativos al Informe provisional. Un total de 416 personas aststieron a
la segunda ronda de reuniones regionales de consulta. Unas 77 personas formularon
alocuciones e intervenciones. El calendario propuesto para las consultas fue el siguiente:

Lugar Participacion Alocuciones/
(aprox.) Intervenciones
Toronto (Canada) 48 11
Singapur 80 14
Rio de Janeiro (Brasil) 51 4
Dakar (Senegal) 117 10
Bruselas (Bélgica) 50 13
Washington, D.C. (Estados 70 25
Unidos de América)
Total 416 7
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30. Modalidades. Durante el Proceso de la OMPI se han utilizado tres modalidades para
solicitar la participacion internacional lo mas amplia posible de las partes interesadas:

) La OMPI establecio un sitio Web (http://wipo2.wipo.int) en espafiol, francés e
inglés, como vehiculo principal para la comunicacion sobre el Proceso de la OMPI. Ademas
de la publicacion de informacion y documento$ relativos al Proceso]de la OMPI, el sitio Web
contiene un servicio para las personas que deseen registrarse y recibir las comunicaciones
relativas a los avances en el Proceso de la OMPI. Hasta ahora, se han registrado en este
servicio unas 1.358 personas u organizaciones procedentes de 74 paises.”® El sitio Web
contiene asimismo el texto de todos los comentarios recibidos como respuesta a las tres
invitaciones a formular comentarios (WIPO RFC-1, RFC-2 y RFC-3). bién establecid un
foro de debates con un servidor abierto de listas. La lista, sin moderador, tenia el propdsito de
permitir a las partes interesadas discutir libremente la mas amplia gama posible de cuestiones
relativas al Proceso de la OMPI. Las contribuciones al servidor abierto de listas no se
consideraron formalmente como comentarios en respuesta a las RFC. Actualmente, el
servidor de listas cuenta con 420 suscriptores.?

i) Aunque Internet es un medio univ%al, su acceso no lo es, razon por la que la
OMPI ha publicado también en papel cada Invitacion a formular comentarios que ha emitido
y enviado a los gobiernos y oficinas de propiedad industrial de cada uno de sus Estados
miembros, asi como a cada organizacion no gubernamental acreditada en calidad de
observador en la OMPI:

iii)  Como ya se menciond, la OMPI tambien ha tratado de completar las consultas
efectuadas por Internet y en papel, mediante reuniones organizadas en diversas partes del
mundo.

31. Grupo de Expertos. A fin de proporcionar asistencia en la ejecucién del Proceso, la
OMPI ha establecido un Grupo de Expertos que asesore en la formulacion de las
recomendaciones. La composicién del grupo se determing tratando de contar con un
equilibrio geogréafico de representacion y de intereses sectoriales en Internet. Los nombres y
afiliaciones de los miembros del Grupo figuran en el Anexo I. La OMPI desea dejar
constancia de su inmensa gratitud a los miembros del Grupo de Expertos por su
asesoramiento e infatigables esfuerzos encaminados a ofrecer ayuda constructiva para
elaborar recomendaciones aceptables y viables relativas a la interfaz entre los nombres de
dominio y la propiedad intelectual. Este Informe sigue siendo responsabilidad de la OMP1 y
no implica necesariamente que cada experto suscriba todas y cada una de las
recomendaciones contenidas en el mismo.

Principios rectores para la formulacion de recomendaciones en el Proceso de la OMPI

32. Antes de pasar, en el resto del informe, a las cuestiones examinadas en el Proceso de la
OMPI y a las recomendaciones relativas a dichas cuestiones, es necesario explicar claramente
los principios metodoldgicos que han guiado la formulacion de las recomendaciones. Esos
principios son cinco:


http://wipo2.wipo.int/
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33. Reconociendo la naturaleza mundial de Internet y la diversidad de fines para los que se
utiliza, la OMPI ha tratado de disefiar un proceso internacional que permita la participacion de
todos los sectores interesados en la utilizacion y el desarrollo futuro de Internet. Si bien el
mandato de la OMPI se refiere a la proteccion de la propiedad intelectual, se reconoce que la
propiedad intelectual no puede considerarse aislada del contexto de un medio de
comunicacion mundial y plurifuncional.

34. También se reconoce que el objetivo de este Proceso de la OMPI no consiste en crear
nuevos derechos de propiedad intelectual, ni conceder una mayor proteccion a la propiedad
intelectual en el espacio cibernético de la que goza en otros medios. Por el contrario, el
propdsito consiste en proporcionar la expresion correcta y adecuada de las normas existentes
y acordadas en forma multilateral para la proteccion de la propiedad intelectual en el contexto
del nuevo medio plurijurisdiccional y de vital importancia que es Internet y el DNS,
responsable de dirigir el trafico en Internet.?® EI Proceso de la OMPI trata de encontrar
procedimientos que eviten la disminucion innecesaria o la frustracion de politicas y normas
convenidas para la proteccion de la propiedad intelectual.

35. Del mismo modo, no se pretende que los medios para conceder la proteccion adecuada
y correcta segun las normas convenidas de propiedad intelectual den como resultado una
diminucion o tengan un efecto adverso en el goce de otros derechos concedidos, como los
derechos garantizados por la Declaracién Universal de Derechos Humanos.?

36. Laimportancia capital de Internet y su capacidad de atender a diversogntereses del
grupo de usuarios en rapida expansion resulta fundamental. Por lo tanto, se ha retenido la
necesidad de garantizar que las recomendaciones del Proceso de la OMPI sean practicas y no
interfieran con la funcionalidad de Internet al imponer limites irrazonables sobre el alto
volumen y la automatizacion de las operaciones de los 6rganos de registro de los nombres de
dominio.

37. También se reconoce la naturaleza dinamica de las tecnologias que subyacen a la

expansion y el desarrollo de Internet. El Proceso de la OMPI también trata de asegurar que
sus recomendaciones no condicionen o afecten el desarrollo tecnolégico futuro de Internet.

El alcance de las recomendaciones de la OMPI: su relevancia para los ccTLD

38. En el Informe Provisional de la OMPI, asi como en los parrafos 6, 7 y 8 de este

Informe, se establece una distincidn entre TLD “abierto” (ya se trate de gTLD o de ccTLD),
en la que no existen restricciones sobre las personas o entidades que puedan registrarse en
ellos, y TLD “restringidos”, en los que Unicamente personas o entidades que satisfagan ciertos
criterios, como el residir en el territorio pertinente, pueden registrar nombres de dominio. En
el Informe Provisional se sugeria asimismo que, si bien las recomendaciones del Proceso de la
OMPI se limitan a los gTLD, son aplicables potencialmente a todos los TLD abiertos en los
que puedan registrarse sin restricciones nombres de dominio y en los que puedan comprarse y
venderse nombres de dominio.?’

O
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39. Los comentarios formulados sobre la diferencia establecida entre TLD *“abierto” y
“restringido” divergen. Algunas partes fueron favorables a la distincion y la consideraron util,
como medio de indicar las similaridades funcionales entre los gTLD y los ccTLD vy, en
consecuencia, la similitud de los problemas que pueden encontrarse en relacion con la interfaz
que existe entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual.® Otras
partes consideraron la distincidn vaga y carente de precision en términos de definicion debido
a la variedad de condiciones que se aplican a los registros en los ccTLD.? Ade, algunas
partes consideraron que la distincion era peligrosa ya que podria ser utilizada para otros
objetivos distintos de la solucidn de los problemas que plantea la interfaz€ntre los nombres
de dominio y los derechos de propiedad intelectual y podria limitar las operaciones de los
ccTLD.® La opinién de la OMPI sobre el objeto y la utilidad de esta distincién, tras haber
examinﬁo los comentarios recibidos, figura en los parrafos siguientes.

40. El objeto de la distincion entre los TLD “abiertos” y “restringidos” consistia en poner
de manifiesto el caracter fundamental y crucial de Internet en tanto que medio mundial. El
registro de un nombre de dominio, ya sea en un gTLD o en un ccTLD, da lugar a una
presencia mundial. Muchas de las dificultades que se encuentran al ocuparse de la interfaz
que existe entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual derivan de
este hecho. Como ya se ha mencionado anteriormente, los derechos de propiedad intelectual
se basan en el territorio y pueden hacerse respetar Gnicamente dentro del territorio para el que
fueron concedidos. Un nombre de dominio registrado en un pais puede (aunque no
necesariamente) constituir la base para las actividades en otro pais en el que exista un derecho
de propiedad intelectual limitado territorialmente, concedido de conformidad con un sistema
juridicamente reconocido. EI nombre de dominio puede (aunque no necesariamente)
provocar la confusion y el engafio del consumidor e infringir (aunque no necesariamente) el
derecho de propiedad intelectual territorialmente limitado. En consecuencia, la proteccion y
la observancia de los derechos de propiedad intelectual reconocidos como territorialmente
limitados pueden verse en peligro a consecuencia de actividades generadas por el registro de
un nombre de dominio en otra jurisdiccion, que puede crear dificultades practicas tanto en
relacion con la evaluacion de si se esta infringiendo el derecho de propiedad intelectual como
en relacion con la proteccion del derecho de propiedad intelectual contra actividades
infractoras.

41. Donde se apliquen restricciones a las personas o entidades que pueden registrar en un
TLD, estas restricciones pueden (aunque no necesariamente) proporcionar medios para
reducir la tension entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual
basados en el territorio. Por ejemplo, si una de las restricciones que se aplica es el dominio en
el territorio con el que se relaciona el ccTLD, puede facilitarse al respeto de cualquier derecho
de propiedad intelectual pertinente infringido por el nombre de dominio mediante la conexién
con la jurisdiccion, que a su vez facilita el proceso juridico, que impone la restriccion de
domicilio. O, por ejemplo, si la restriccion aplicable al TLD define cuidadosamente el tipo de
entidad que puede registrar en el TLD, como el requisito establecido en .int de que el
solicitante del registro sea una organizacion internacional, esta restriccion puede contribuir a
reducir el potencial de conflicto entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad
intelectual, puesto que elimina la posibilidad de que las entidades comerciales se registren en
el dominio. La OMPI no recomienda que se introduzcan restricciones en relacion con los
TLD, sino que Unicamente intenta llamar a la atencion el hecho de que las restricciones
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pueden tener repercusiones en la relacion que existe entre los nombres de dominio y los
derechos de propiedad intelectual.

42. Cuando no existan restricciones que se apliquen a los registros en un TLD, el potencial
de conflicto entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual se acentua.
Funcionalmente, en dicho caso, ya se trate de un gTLD o de un ccTLD, el registro de los
nombres de dominio puede dar lugar al mismo tipo de problemas en relacion con la interfaz
entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual. La intencién de la
OMPI al establecer una distincion entre TLD “abiertos” y “restringidos” consistia Unicamente
en subrayar el hecho de que los problemas que se plantean entre los nombres de dominio y los
derechos de propiedad intelectual en dominios sin restricciones son similares. De las
caracteristicas comunes de estos problemas se desprende que cualquier solucion global a los
problemas que se plantean entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad
intelectual serd mas eficaz si se aplica de manera que se reconozca el caracter mundial de
Internet y la presencia mundial que ofrece el registro de nombres de dominio. EI concepto de
paraiso fiscal es de sobras conocido. Un ccTLD puede ser administrado de manera que se
convierta en un paraiso para la pirateria de propiedad intelectual; es decir, puede
administrarse al margen del sistema reconocido de proteccion internacional de la propiedad
intelectual y, por consiguiente, incrementar los costos de transaccion para hacer respetar los
derechos de propiedad intelectual y reducir la eficacia del sistema internacional de propiedad
intelectual.

43. La OMPI reconoce que las recomendaciones que figuran en este Informe se destinan
unicamente a los gTLD. Reconoce asimismo el caracter internacional de Internet y ofrece las
recomendaciones de este Informe para que sean examinadas asimismo por los administradores
de ccTLD que deseen tomar conocimiento de la responsabilidad que se deriva de la presencia
mundial que ofrece el registro de un nombre de dominio. En respuesta a la solicitud
especifica de ciertos administradores de ccTLD, el Anexo VIII contiene directrices detalladas
sobre las recomendaciones del presente Informe que la OMPI considera potencialmente utiles
para los ccTLD, a fin de garantizar una solucion global y eficaz a los problemas que se
derivan de la interfaz entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual.
Evidentemente, los administradores de los ccTLD deberan decidir si desean adoptar alguna de
estas recomendaciones.

Presentacion del informe de la OMPI

44. De conformidad con el mandato conferido a la OMPI, se presentara el Informe actual a
la Junta Administrativa de la Corporacion de Asignacion de Nombres y NUmeros de Internet
(ICANN), a fin de ser examinado. El Informe serd examinado asimismo por los Estados
miembros de la OMPI.

! David N. Townsend, “Regulatory Issues for Electronic Commerce: Briefing Report,” Informe al Octavo

Coloquio Regulador de la Union Internacional de Telecomunicaciones, 1998, pagina 8; Global Internet Project,
Internet Foundations: Breaking Technology Bottelnecks, en http://www.gip.org, pagina 4.

[Sigue la nota en la pagina siguiente]
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[Continuacion de la nota de la pagina anterior]

2 Véase World Information Technology and Services Alliance (WITSA), Digital Planet—The Global
Information Economy (Octubre de 1998), pagina 21, que indica que los Estados Unidos de América
representaban el 61,9% de los proveedores mundiales de Internet.

3 Global Internet Project, op.cit., pagina 1.

4 Ibid.

5 WITSA, op.cit. pagina 20.
6 “Las direcciones Internet no tienen localizacion fija. Son simplementes conceptuales. No existe una sede
principal. Los direccionadores que envian los paquetes a las direcciones de los paquetes, con indices de 100.000
y 500.000 por segundo Gnicamente pueden conocer el siguiente punto légico en la tabla de direccionamiento y el
momento en que el circuito de salida esta disponible para transportar el paquete. Los paquetes tienen libertad de
viajar en el globo en infinidad de circuitos hasta puntos finales sin determinacion geogréfica. La tecnologia
ofrece garantias de que los paquetes se retinen en el orden correcto y muy probablemente no estén corruptos por
errores de datos.” John R. Mathiason y Charles C. Kuhlman, New York University, “International Public
Regulation of the Internet: Who Will Give You Your Domain Name?”, (Marzo de 1998) en
http://www.intimgt.com/domain.html.

! Véase http://wipo.isi.edu/in-notes/rfc1591.text. Otras RFC también han proporcionado directrices para la
administracion del DNS.

8 La atribucion de un codigo de pais a un dominio por la IANA no representaba reconocimiento de la
situacion del territorio designado por el cadigo de pais. Como se indicé en la RFC 1591, la IANA no esta en el
negocio de decidir lo que es y lo que no es un pais.

o Estadisticas de Netnames Ltd. en http://www.netnames.com.

1o http://www.gtld-mou.org/draft-iahc-recommend-00.html.

1 La RFC, el Libro Verde y los comentarios recibidos en respuesta a esos documentos estan disponibles en
http://www.ntia.doc.gov.

12 http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6_5_98dns.htm.

13 El Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América y la ICANN recientemente
establecieron un Memorandum de entendimiento con el fin de coordinar la transicion en curso de la gestién del
DNS; véase http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/icann-memorandum.htm.

1 Véase el sitio Web de la ICANN en http://www.icann.org/statement.html.

1 Véase http://www.icann.org/policy_statement_html.

16 Véase http://wipo2.wipo.int.

o “Se espera que la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual presente a la ICANN las
recomendaciones definitivas sobre las cuestiones de propiedad intelectual a mediados de 1999. El examen de
dichas recomendaciones por parte de la ICANN puede llevar a modificaciones en dichas politicas”

18 La lista de empresas seleccionadas esta disponible en http://www.icann.org/icann-pr2/apr99.htm.

[Sigue la nota en la pagina siguiente]
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[Continuacion de la nota de la pagina anterior]
1 Esta aprobacion se alcanzé en la reunién de las Asambleas de los Estados miembros en septiembre
de 1998, véanse los documentos A/33/4 y A/33/8.

20 Véase el Anexo Il.

2 Véase el Anexo Il.

2 Véase el Anexo I1.

2 Véase el Anexo I11.

24 Véase el Anexo I11.

2 Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (3 de noviembre de 1998 —
RFC-2); comentario del Sr. Philip Sheppard de la Asociacion de Industrias de Productos de Marca (AlIM)
(consultas en Bruselas); comentario de la Sra. Sally Abel de la Asociacion Internacional de Marcas (consultas
en San Francisco). Estos comentarios estan disponibles en el sitio Internet del Proceso de la OMPI. Las
referencias en las notas de pie de pagina a los comentarios no son exhaustivas.

2 Véase el comentario sobre la Coalicién de los Derechos de Nombre de Dominio (6 de noviembre de 1998
— RFC-2); comentario de la Electronic Frontier Foundation (6 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario del
Sr. R.A. Reese (consulta de San Francisco). Obsérvese que la proteccion de la propiedad y, especificamente, de
la propiedad intelectual viene reconocida asimismo en los principales instrumentos de derechos humanos: véase
el Articulo 27.2) de la Declaracion Universal de Derechos Humanos (1948); Articulo 15 del Pacto
Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales (1966).

2 Pérrafo 36 del Informe provisional.

8 Véase el comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999-RFC-3); comentario de la International
Intellectual Property Alliance (12 de marzo de 1999-RFC-3); comentario del Sr. Elliot Noss de Tucows
Interactive Limited (Consulta de Toronto-RFC-3); comentario del Sr. Amadeu Abril i Abril del Consejo de
Registradores (Consulta de Bruselas-RFC-3); véanse asimismo los comentarios de las soluciones de red sobre
las modificaciones reglamentarias propuestas por ICANN en http://www.icann.org/comments-mail/comment-
s0/msg00075.html).

2 Véase el comentario del Sr. Anthony van Couvergin de la Asociacion Internacional de Dominios de Nivel
Superior (19 de marzo de 1999-RFC-3); comentario del Sr. Keith Gymer de la Camara Internacional de
Comercio (Consulta de Bruselas-RFC-3); comentario del Sr. Mathias Kerber de Singapur Telecom (Consulta de
Singapur-RFC-3).

%0 Véase el comentario del Brazilian Steering Committee (10 de marzo de 1999-RFC-3); de National Post
and Telecom Agency (12 de marzo de 1999-RFC-3); comentario del Sr. Paul Kane de Internet Computer
Bureau (Consulta de Bruselas-RFC-3); comentario del Sr. William Black de Nominet UK (Consulta de
Bruselas-RFC-3).
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2. COLMAR LA BRECHA ENTRE EL ESPACIO CIBERNETICO Y
EL RESTO DEL MUNDO: PRACTICAS DESTINADAS A REDUCIR AL MINIMO
LOS CONFLICTOS CAUSADOS POR LOS REGISTROS DE NOMBRES DE DOMINIO

45. Es un topico decir que las cosas suceden con rapidez en Internet. El aumento en el
numero de personas que desean tener una presencia reconocida y de facil localizacion en
Internet es sélo uno de los ejemplos. Se calcula que el nimero de registros de nombres de
dominio ha pasado de aproximadamente 100.000 a principios de 1995 a unos 7,2 millones
actualmente.

46. EI DNS fue disefiado para sus propios propdsitos internos: garantizar la conectividad en
forma técnicamente coherente y hacerlo de manera que resultara facil y sencillo al usuario
comprenderlo y utilizarlo. Durante el mismo periodo en el que el DNS ha demostrado su
extraordinario exito al lograr sus objetivos de disefio, tambien se ha convertido en victima de
su propia fama, conforme las aplicaciones de Internet se han ampliado a todas las esferas de la
actividad y conforme las empresas y las personas han comenzado a incluir sus nombres de
dominio en los sistemas normalizados de identificacién que utilizan con fines de
comunicacion social y comercial.

47. Al examinar la manera en que se pueden tratar los conflictos inherentes entre los
nombres de dominio y otras formas reconocidas de identificadores protegidos por la
propiedad intelectual, la gran mayoria de los autores de comentarios en el Proceso de la OMPI
han considerado que el punto de partida debia ser prevenir, en vez de resolver, dichos
conflictos. Dentro de lo posible, debe hacerse un esfuerzo por evitar la coexistencia de dos
sistemas autonomos que se ignoren mutuamente: el DNS en el espacio cibernético y el
sistema de propiedad intelectual de identificadores que fueron creados antes de que surgiera
Internet.

48. Parece evidente que hasta ahora los dos sistemas han funcionado sin prestarse mucha
atencion mutua. Hasta la fecha del presente Informe, en los dominios de nivel superior
genéricos abiertos, los usuarios pueden contar con un proceso de registro de un nombre de
dominio sencillo, rapido y relativamente econdémico sobre la base del orden de presentacion.
No existe el requisito de que el solicitante justifique la utilizacién de un nombre particular;

no se verifica ninguno de los datos de contacto que se proporcionan; no existen disposiciones
para resolver controversias cuando surjan y no se exige el pago confirmado antes de que el
detentor del nombre de dominio comience a utilizarlo. Estas practicas han llevado a casos de
registros que podrian considerarse abusivos.*

49. Por otra parte, las mismas practicas haﬂenido una funcidén muy positiva estableciendo
barreras de acceso muy bajas y haciendo que el registro de los nombres de dominio sea rapido
y facil, alentando asf el rapido crecimiento de Internet,* nuevos usos empresariales de los
sitios Web y su aceptacion por parte de empresas y consumidores como medio vital y nuevo
de una ampliacién del mercado digital. Al tratar de coklmar la brecha entre los DNS y los
actuales derechos de propiedad intelectual se debe tener cuidado de no afectar
innecesariamente la funcionalidad de un sistema muy eficaz y econémico que ha demostrado
su valia.
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50. En el capitulo 2 del Informe Provisional de la OMPI publicado en WIPO RFC-3, se
formuld un proyecto de recomendaciones sobre varias practicas de registro de nombres de
dominio previstas para colmar la brecha entre el DNS y los derechos de propiedad intelectual
minimizando asi los conflictos consiguientes. El proyecto de recomendaciones tenia por
objeto solicitar un debate ulterior e iniciar nuevas consultas antes de darse por finalizado.

51. Por lo general, los comentarios que ha recibido la OMPI apoyan el proyecto de
recomendaciones del Informe provisional. El enfoque de establecer las mejores practicas para
reducir la tension fue apoyado por la gran mayoria de los autores de comentarios. Las
diferencias de opinidn que emergieron no se referian a este enfoque general sino a los detalles
de aplicacidn del enfoque. Las mayores diferencias de opinion concernian especificamente a
la cuestion de la presentacion de datos de contacto por parte de los solicitantes de nombre de
dominio y a la disponibilidad de dichos datos de contacto. A este respecto, como ya se ha
mencionado anteriormente, existia una amplia divergencia de pareceres entre, por una parte,
los que consideraban que la disponibilidad continua y sin restricciones de los datos de
contacto era esencial para suprimir el incumplimiento deliberado de los derechos de

propiedad intelectual, asi como para apoyar otras politicas publicas reconocidas como la
prevencion de practicas comerciales fraudulentas, la proteccion del consumidor y la
proteccién de menores y, por otra parte, quienes destacaban el caracter polifacético de Internet
y gque temian que la disponibilidad continua y sin restricciones de los datos de contacto
facilitase la invasion de la vida privada y el acoso de disidentes politicos, con el consiguiente
atentado a las libertades civicas.

52. Lamagnitud del apoyo recibido por el enfoque de introducir practicas para reducir la
tension entre el DNS y los derechos de propiedad intelectual se reflejé en la aprobacion de
muchas de las practicas recomendadas en el Informe Provisional de la OMPI en la
Declaracion de Politicas de Acreditacion de Registradores de la ICANN, de 4 de marzo

de 1999.

53. En el resto del capitulo, se revisa el proyecto de recomendaciones del Informe
provisional a la luz de los comentarios recibidos respecto del Informe provisional. Se
incluyen referencias relativas al modo en que se ha incorporado el proyecto de
recomendaciones en la Declaracion de Politicas de Acreditacion de Registradores de la
ICANN. Las recomendaciones finales se dividen en tres partes:

- las mejores practicas para los 6rganos de registro;

- medidas para tratar la informacion inexacta y poco fiable;

— el problema del caracter Gnico: medidas tecnicas para la coexistencia de nombres
similares.
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LAS MEJORES PRACTICAS PARA LOS ORGANOS DE REGISTRO*

O
Contrato formal de reqistro de nombres de dominio

54. El contrato de registro de nombres de dominio define los derechos y responsabilidades
del 6rgano de registro, por una parte, y del solicitante del nombre de dominio, por otra.
Mediante las clausulas del contrato se pueden introducir ciertas medidas practicas para reducir
los problemas que plantea la interfaz entre los nombres de dominio y los derechos de
propiedad intelectual. En el Informe provisional de la OMPI, se recomendaba que toda
relacion contractual entre el solicitante de un nombre de dominio y un érgano de registro se
reflejase adecuadamente en un contrato formal sobre papel o en formato electrénico.

55. Los autores de comentarios apoyaron ampliamente esta recomendacién.>

56. Algunos autores de comentarios® observaron que el marco juridico que%e la validez
de los contratos electronicos no esta plenamente desarrollado en todo el mundo. Algunos
sistemas juridicos han tomado medidastara garantizar que la validez de los contratos
electrénicos se reconozca especificamente en la legislacion,* pero el comercio electrénico ha
evolucionado con una rapidez tal que la certeza juridica no es uniforme en todo el mundo. El
ICANN tiene la intencidn de aumentar la disponibilidad gej\ééﬁca de los servicios de registro
de nombres de dominio.®” Serfa de desear que se garantizase, en aquellos lugares en que la
validez de los contratos electronicos es incierta en el sistema juridico de un registrador
acreditado, el contrato detegistro se refleje en un documento sobre papel ya que, como ya se
ha indicado, este contrato servira como base para que los registradores tomen ciertas medidas
en relacion con el registro de un nombre de dominio (por ejemplo, si se aprueba la politica
como se ha recomendado, podra cancelarse un registro si presenta datos de contacto falsos o
poco fiables).*®

0 57. Se recomienda que la relacion
contractual entre un solicitante de nombres de
dominio y el registrador de gTLD abiertos se
refleje plenamente en el contrato de registro
electronico o, cuando no exista la certeza de
que los contratos electrénicos puedan hacerse
respetar juridicamente en el sistema juridico
del pais del registrador, en el contrato de
registro en papel.

Datos de contacto de los titulares de nombres de dominio

58. Como ya se ha mencionado, la compilacion y la disponibilidad de los datos de contacto
relativos a los solicitantes de registro de nombres de dominio es la parte del proyecto de
recomendaciones del Informe provisional de la OMPI que gener6 las mayores divergencias de
opinion. Algunos autores de comentarios no reconocieron la complejidad de alcanzar un
equilibrio adecuado entre los distintos intereses implicados. Las divergencias de opinién no
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se referian al desconocimiento de la existencia de intereses encontrados sino al peso que debe
concederse a dichos intereses.

59. Un grupo de opinién atribufa un gran peso a la importancia de los datos de contacto,*®
en el contexto de un medio poderoso y sin fronteras como medio, quizas incluso el dnico,
traducir las politicas pablicas reconocidas en el mundo exterior a Internet al mundo virtual:
Insistieron en la dificultad de hacer respetar los derechos en Internet debido a su caracter
mundial, la falta de una autoridad y un control centrales y el hecho de que las transacciones y
otras interacciones entre personas se lleven a cabo sin contacto personal y, con frecuencia, a
través de distancias que trascienden las fronteras nacionales. Por lo general, abogaban por la
compilacion y, en ultima instancia, la disponibilidad de datos de contacto exactos y fiables
como condicién de la presencia y la participacion en el medio mediante el registro de nombres
de dominio.

60. La corriente contraria de opinion atribuia un mayor peso al potencial de Internet como
medio de comunicacion social y expresion politica que ofrece oportunidades sin precedentes
para promover las libertades civicas. Ya se situasen desde la perspectiva de la compilacion o
de la disponibilidad de los datos de contacto, consideraban el anonimato en relacion con el
registro de un nombre de dominio una eleccion legitima que deberia ser ofrecida o
preservada.*

61. La OI@DI no considera que exista una analogia valida para los temas que plantea esta
cuestion. Algunas personas sostuvieron que se permite el anonimato en relacién con las listas
de teléfonos y que esto sienta un precedente apropiado para el registro de nombres de
dominio. La OMPI no considera que puedan compararse ambas situaciones. Un numero de
teléfono facilita la conexidn con otra persona, a menos gque un grupo consienta en conectarse
0 ser conectado, a una conferencia telefonica. El teléfono es un medio unitario. Un nombre
de dominio proporciona la conectividad mundial y permite transmisiones multimedios.

62. Ambas perspectivas generales son validas y cuentan con bases solidas en el derecho y la
politica nacionales e internacionales en el mundo externo a Internet. Es Internet quien hace
que su colision sea dramatica y que requiere que se efectlen elecciones dificiles.

63. Como ya se sefial6 en el Informe provisional, la OMPI considera que las elecciones se
vuelven menos complicadas, aungque nunca sean faciles, si se desglosa la gran dicotomia de la
publicidad y el anonimato en una serie de cuestiones menores que puedan ofrecer acomodo a
los distintos intereses que se sitian a ambos lados de la gran linea divisoria. Estas cuestiones
menores son la compilacién de datos de contacto por parte del organismo de registro como
condicion del registro; el alcance de la informacion relativa a los datos de contacto que deben
ser compilados; la disponibilidad de los datos de contacto; la posibilidad de una utilizacion
no comercial y restrictiva de los gTLD para satisfacer el deseo de anonimato, como
salvaguarda de las libertades civicas y otras salvaguardas contra la utilizacién indebida de los
datos de contacto disponibles publicamente.
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La compilacion de datos de contacto

64. En el Informe provisional de la OMPI, se recomendaba que el contrato de registro de
nombres de dominio contuviese un requisito en el sentido de que el solicitante de un nombre
de dominio proporcionase ciertos datos de contacto especificos. La compilacién (por
oposicion a la disponibilidad) de datos de contacto por parte de los registradores es el aspecto
menos controvertido del debate sobre los datos de contacto. La OMPI considera esencial que
se compilen datos de contacto para la proteccion legitima y el respeto de los derechos de
propiedad intelectual, asi como para muchas otras politicas publicas reconocidas en la
legislacién. Sin datos de contacto exactos y fiables, la tarea de pedir cuentas por las
actividades en Internet se complica sobremanera. EXisten otros medios para rendir cuentas en
relacion con actividades en Internet. Cuando lo que se desea es hacer respetar una ley penal,
por ejemplo, puede pedirse al aparato del Estado que utilice métodos de rastreo y otras
medidas para determinar el origen de las actividades, si bien, una vez mas, el caracter
transfronterizo de Internet complica la tarea. Ahora bien, en lo tocante a hacer respetar una
ley civil, la tarea de activar el aparato del Estado para identificar la responsabilidad de las
actividades es mas dificil.

65. La Declaracion de Politicas de Acreditamiento de Registradores de la ICANN hace suyo
el proyecto de recomendaciones que figuran en el Informe provisional de la OMPI y estipula
que los registradores deberan obligar a los solicitantes de nombres de dominio a que
proporcionen datos de contacto exactos y fiables.**

Gd.j Se recomienda que el contrato de
registro del nombre de dominio contenga el
requisito de que el solicitante del nombre de
dominio proporcione datos de contacto
exactos y fiables.

Alcance de los datos de contacto que deberan presentarse

67. En el Informe provisional de la OMPI, se recomendaba que el solicitante de un nombre
de dominio proporcionase datos de contacto exactos y fiables consistentes en su nombre;
domicilio postal; direccion de correo electronico; numero de teléfono; numero de
telefacsimile (si lo hubiere); y, cuando el solicitante sea una organizacion, asociacion o
empresa, el nombre de la persona autorizada a los fines del contacto. La mayor parte de los
autores de comentarios*? convinieron en que estos datos representan el ambito apropiado de
los datos de contacto. Declaracion de Politicas de Acreditacion de Registradores de la
ICANN requiere que losTegistradores obtengan de los solicitantes de nombres de dominio
estos datos, asi como cierta informacion técnica de contacto que escapa al alcance del examen
a los fines de la proteccion de la propiedad intelectual. No obstante, existen tres cuestiones
relativas a los datos de contacto que provocan divergencias de opinion.

68. La primera cuestion es qué tipo de domicilio postal debe presentarse. Algunos autores
de comentarios, en especial los representantes de pequefias empresas, consideraron que el
namero de un apartado postal deberia constituir un domicilio postal suficiente, sin tener que
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mencionar una calle determinada. Otros consideraron que se precisaba el nombre de la calle,
especialmente para notificaciones (inicio de acciones judiciales) y afirmaron que la
experiencia ha demostrado que los domicilios postales que constan Gnicamente de numeros de
apartados postales son utilizados, con frecuencia, por quienes infringen deliberadamente los
derechos de propiedad intelectual.*®* La Declaracién de Politicas de Acreditacion de
Registradores de la ICANN deja aﬂirta esta cuestion, especificando Unicamente que debe
proporcionarse un domicilio postak* Puesto que deben proporcionarse los nimeros de los
teléfonos vocales y telefacsimile y cansiderando que el nombre de la calle puede ser tan
facilmente falsificado como un nanteto de apartado postal, la OMPI considera innecesario el
requisito del nombre de la calle, especialmente considerando el gran nimero de pequefias
empresas que administran su negocio utilizando un niumero de apartado postal.

69. Lasegunda cuestion es la posibilidad de requerir que el solicitante del nombre de
dominio designe a un agente para la entrega de notificaciones. En el Informe provisional de
la OMPI, se afirmaba que este requisito parece innecesariamente oneroso para la gran
mayoria de los solicitantes de nombres de dominio de buena fe y que el requisito de
suministrar datos de contacto exactos y fiables parece ser una salvaguarda suficiente de los
intereses de los titulares de propiedad intelectual sin que se precisen mas formalidades
juridicas en el momento del registro. La mayoria de los autores de comentarios concordaron
con esta opinidn, si bien alguna de las principales organizaciones que representan a los
titulares de propiedad intelectual sostuvieron que el requisito de designar un agente para la
entrega de notificaciones resultaria Gtil. La OMPI no considera que exista suficiente apoyo a
esta propuesta para cambiar el proyecto de recomendacion de que la designacién de un agente
para entregar notificaciones no sea obligatoria.

70. Latercera cuestion concierne a la posibilidad de permitir al titular de un nombre de
dominio que permanezca anénimo, a condicion de que proporcione los datos de contacto de
un agente designado o de un tercero de confianza en su lugar. El Informe provisional de la
OMPI solicitaba comentarios adicionales sobre esta posibilidad. Los grupos empresariales y
los titulares de propiedad intelectual se opusieron, casi unanimemente, a esta idea.”> No
obstante, algunos de los autores de comentarios consideraron que deberia permitirse un
registro bajo seudénimo, a condicion de que se proporcionen los datos de contacto-a un
tercero de confianza.*®

71. Se sefial6 que Qstian varios Proveedores de Servicios de Internet (ISP) y otras
entidades que proporcionan a las personas que desean guardar el anonimato, el servicio de
utilizar subdominios bajo un dominio que administra el ISP. Se sugirio que esta posibilidad
ofrece una salvaguarda adecuada de los intereses de quienes teman que se atente contra sus
libertades civicas si deben proporcionar datos de contacto a un registrador.*” La OMPI
considera que la existencia de esta posibilidad hace innecesario proporcionar servicios
separados para que el solicitante de un nombre de dominio designe a un athe cuyos datos de
contacto remplazarian a los datos de contacto del solicitante. En los gTLD abiertos, puesto
que se intenta que los servicios de registro estén disponibles de conformidad con una amplia
base geografica, el uso de un agente designado podria conducir a abusos ya que el agente
podria residir en una jurisdiccion que, debido a una proteccion insuficiente, constituye un
paraiso de la propiedad intelectual o donde los procesos juridicos ordinarios son inaccesibles.
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72. Se observo asimismo que la Declaracion de Politicas de Acreditacion de Registradores
de la ICANN reconoce la préctica de los ISP de conceder licencias de dominios a quienes
deseen guardar el anonimato.® La OMPI hace suyo el enfoque adoptado por la politica del
ICANN a este respecto, que exige que un ISP que otorga licencias por el uso de un dominio
acepte la responsabilidad de ctalquier perjuicio ocasionado por la utilizacion del dominio, a
menos que revele rapidamente la identidad del titular de la licencia a cualquier parte que
presente pruebas razonables de dicho perjuicio. Un ISP que concede licencias sobre un
dominio debe, por consiguiente, aceptar la responsabilidad del perjuicio ocasionado por el
titular de una licencia o asistir a terceros a remediar dicho perjuicio.

73. Se recomienda que el contrato de
registro de nombre de dominio contenga el
requisito de que el solicitante del nombre de
dominio proporcione datos de contacto
exactos y fiables consistentes en:

— el nombre completo del solicitante;

— el domicilio postal del solicitante,
incluido el nombre de la calle o el
namero de apartado postal, la
ciudad, el Estado o la provincia, el
cddigo postal y el pais;

— ladireccion de correo electronico
del solicitante;

— el nimero de teléfono del solicitante;

— el nimero de telefacsimile del
solicitante, si lo hubiera;

— si el solicitante fuera una
organizacion, asociacion o empresa,
el nombre de la persona (u oficina)
autorizada, a los fines de establecer
un contacto administrativo o
juridico.*

]
La disponibilidad de los datos de contacto

74. El Informe provisional de la OMPI recomendaba que los datos de contacto de todos los

titulares de nombres de dominio estuviesen a disposicion del publico y solicitaba comentarios
adicionales sobre los medios de acceso a dichos datos de contacto y, en particular, si el acceso
deberia ser sin restricciones o pasar por una especie de filtro.

75. Lamayoria de los autores de comentarios consideraron que la disponibilidad publica de
los datos de contacto de los titulares de los nombres de dominio es un elemento clave para
hacer respetar los derechos de propiedad intelectual y se opuso firmemente a que se impongan
restricciones a la disponibilidad de la informacién relativa a dichos datos de contacto.”® La
mayoria de los autores de comentarios se manifestaron asimismo en contra de filtrar eﬁxcceso
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a los datos de contacto,* sosteniendo que los filtros afiadirian una carga administrativa
suplementaria sin proparcionar a cambio una mayor proteccion de la vida privada. Ademas,
la mayoria de los autorés’de comentarios que mencionaron la cuestion se opusieron al
requisito de notificar al titular de un nombre de dominio cualquier busqueda realizada en una
base de datos que contenga los datos de contacto del titular, por considerar que este requisito
protegeria a los infractores y probablemente pondria trabas a los titulares de propiedad
intelectual en la defensa de sus derechos.>* No obstante, como ya se ha mencionado, algunos
autores de comentarios se manifestaron en contra de la disponibilidad publica de los datos de
contacto basandose en la proteccién de la-wida privada.*®

76. Se tomo0 nota de que la Declaracion de Politicas ke Acreditacion de Registradores de la
ICANN requiere que los registradores acreditados proporcionen acceso al publico en tiempo
real (a modo de servicio Whois) a los datos de contacto que, como se ha recomendado, debe
proporcionar el solicitante de un nombre de dominio.>*

77. La OMPI considera que, mientras los gTLD ab@tos (.com, .net y .org) permanezcan
indiferenciados, en el sentido de que no se apliquen restricciones sobre los titulares de
registros en dichos dominios, es esencial que los datos de contacto sigan a disposicion del
publico. El caracter indiferenciado de los gTLD abiertos actuales significa que puede llevarse
a cabo cualquier tipo de actividad comercial bajo el registro de un nombre de dominio en
dichos gTLD. En el &ambito comercial, se reconoce generalmente que la publicacion de datos
de contacto es necesaria para administrar de manera responsable una empresa.” Por
consiguiente, en este contexto pareceria apropiado que los datos de contacto de los
registradores estuviesen a disposicion del pablico a fin de garantizar la existeneta de medios
sencillos de aplicar el cuerpo legislativo elaborado en relacion con las practicas comerciales.
Ademas, la OMPI considera que este requisito deberia aplicarse a cualquier gTLD nuevo, a
menos que se elabore una politica para un dominio de uso restringido con fines no
comerciales. La OMPI no recomienda que se cree dicho dominio en esta etapa, pero examina
su potencial mas adelante.

78. La OMPI considera que existen ciertas salvaguardas para proteger a quienes temen que
la disponibilidad publica de los datos de contacto atente contra las libertades civicas. Una de
estas salvaguardas es, como ya se ha mencionado, la concesion de una licencia de un dominio
por parte de un ISP que acepta la responsabilidad por los perjuicios causados en su dominio o
se compromete a poner remedio a dicho perjuicio. Mas adelante se examinan otras
salvaguardas.

79. La OMPI no formula recomendaciones en relacién con bases de datos susceptibles de
busqueda en las que los datos de contacto deberian ponerse a disposicion del publico. Se
considera que esta cuestion tiene que ver con la coordinacion técnica, por lo que no concierne
al Proceso de la OMPI y debe ser examinada por la ICANN al establecer relaciones entre los
administradores de registros, los registradores y la propia organizacién. Ademas, toda politica
sobre las bases de datos susceptibles de busqueda debe tomar en consideracion los avances
tecnoldgicos y no condicionarlos. La OMPI se limita a observar que, a fines de garantizar una
proteccion adecuada de los derechos de propiedad intelectual (entre otros derechos), todos los
datos de contacto de los titulares de nombres de dominio en los gTLD abiertos deberian
ponerse a disposicion del publico en tiempo real.
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80. Los datos de contacto que deberian ponerse a disposicion del publico son los que, como
se recomendo anteriormente, debe proporcionar el titular de un nombre de dominio. De
conformidad con las observaciones de ciertos autores de comentarios, se recomendo6 asimismo
que la fecha de registro de un nombre de dominio se pusiera a disposicion del publico junto
con dichos datos de contacto. La Declaracion de Politicas de Acreditacion de Registradores
de la ICANN requiere, a este respecto, que se haga publica la fecha de expiracién de un
registro.>® La disponibilidad de la fecha de registro resulta Util para proteger los intereses
tanto del titular del nombre de dominio como de cualquier tercero que considere que se han
infringido-sus derechos. Por ejemplo, la fecha de registro de un nombre de dominio puede
indicar que el titular del nombre de dominio ha utilizado un nombre antes de que se haya
registrado o utilizado correspondientemente ese nombre como marca por un tercero. Ademas,
como figura en el Capitulo 3, se recomendo que se mencionase que el titular del nombre de
dominio ha optado voluntariamente por recurrir al arbitraje en relacion con cualquier
controversia de propiedad intelectual derivada del registro del nombre de dominio, si la
hubiere.

81. Se recomienda que los datos de contacto
de todos los titulares de nombres de dominio
en todos los gTLD abiertos se pongan a
disposicion del pablico en tiempo real. Se
recomienda asimismo que dichos datos de
contacto consistan en los datos especificados
en el parrafo 73 anterior, la fecha de registro
del nombre de dominio y, cuando proceda,
una mencion de que el titular del nombre de
dominio ha optado voluntariamente por
recurrir al arbitraje en relacion con cualquier
controversia de propiedad intelectual que se
derive del registro del nombre de dominio.

82. En el Informe provisional de la OMPI, se reconoci6 la importancia de mantener datos
de contacto actualizados para los titulares de nombres de dominio. Se sefialé que la vigencia
de los datos de contacto se verificaria en el momento de la renovacion del registro de un
nombre de dominio y que la anulacién de un registro por falta de pago de la tasa de
renovacion tras una segunda notificacion o recordatorio de pago pareceria ser una verificacion
suficiente de la vigencia de los datos de contacto. La Declaracion de Politicas de
Acreditacion de Registradores de la ICANN, a este respecto, obliga a los registradores
acreditados a solicitar a los titulares de nombres de dominio que actualicen rapidamente los
datos de contacto durante el plazo de registro.>” La politica estipula asimismo que el titular de
un nombre de dominio que deje deliberadamepte de proporcionar la informacion actualizada
sobre los datos de contacto al registrador infringird materialmente el contrato de registro de
nombres de dominio, lo que constituira una base para anular el registro. El enfoque de la
ICANN a este respecto constituye una mejora del proyecto de recomendaciones de la OMPI.
Al introducir el elemento de deliberacion en la no presentacion de los datos de contacto
actualizados, proporciona una salvaguarda adicional contra quienes registren deliberadamente
y de mala fe nombres de dominio en incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual
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y que puedan modificar los datos de contacto durante el plazo de registro a fin de evitar ser
identificados. Esta cuestion vuelve a tratarse mas adelante en la seccion de anulacion de
registros a causa de informacion falsa o inadecuada.

Posibilidad de que exista un dominio no comercial, de utilizaciéon restringida, en el gue se
permita quardar el anonimato

83. En el Informe provisional de la OMPI se sugeria examinar la cuestion de la
diferenciacion entre los dominios comerciales y no comerciales y la aplicacion de condiciones
de registro diferenciadas a cualquier dominio no comercial.®® Se sugiri6 que esta
diferenciacion podria proporcionar el modo de satisfacer los intereses de quienes temen que la
disponibilidad de los datos de contacto pueda atentar contraas libertades civicas.

84. Las reacciones de los autores de comentarios a esta sugerencia fueron diversas.
Algunos consideraron constructivo el enfoque y opinaron que podria contribuir a satisfacer
los intereses legitimos conflictivos de los usuarios de Internet.® Numerosos autores de
comentarios se mostraron escépticos en cuanto al sentido prércr:]g_ﬁé) de esta distincion.”® Otros
se opusieron vehemente a la introduccion de dominios no co iales con condiciones de
registro flexibles, especialmente en relacion con los datos de contacto y opinaron qurﬁichos
dominios constituirian verdaderos paraisos para las actividades predatorias.®*

85. La OMPI opina que esta cuestion requiere mas estudio y consultas y (Qe sus
repercusiones trascienden la proteccién de la propiedad intelectual, si bien la proteccion de la
propiedad intelectual es uno de sus componentes principales. La OMPI no opina que deberia
abandonarse la idea, pero sugiere que la ICANN considere la posibilidad de iniciar un proceso
adicional al respecto. En espera de este proceso, se ofrecen las siguientes observaciones
preliminares con respecto de los temas que configuran esta cuestion:

i)  Debe examinarse con mas profundidad el modo en que se conceptualiza la
diferenciacion entre comercial y no comercial. La distincidn entre comercial y no comercial
no es lo suficientemente precisa como base para permitir guardar el anonimato. Por ejemplo,
la distribucion libre y no autorizada de programas informaticos o masica o peliculas
protegidas por el derecho de autor no constituye una actividad comercial y puede llevarse a
cabo en un dominio no comercial sin violar una restriccion que pese contra la actividad
comercial en dicho dominio. No obstante, los titulares de programas informaticos, musica o
peliculas tienen un interés legitimo en poder contactar a los registradores de nombres de
dominio en los que se realiza dicha distribucion no autorizada y el anonimato les impediria
hacerlo. Por consiguiente, en lugar de distinguir entre comercial y no comercial, un enfoque
mas adecuado consistiria en prever que para cada dominio con distintos requisitos de registro,
se delimite cuidadosa y precisamente la utilizacion o las actividades que se permiten en dicho
dominio por medio de una serie de restricciones de uso (por ejemplo, la prohibicion de toda
actividad comercial, la prohibicion de toda actividad que infrinja las leyes de propiedad
intelectual, etc.).

i)  Debe examinarse y expresarse cuidadosamente el caracter de las diferencias en
las condiciones de registro. Debera decidirse qué datos de contacto seran proporcionados por
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el titular de un nombre de dominio, bajo qué circunstancias y sobre la base de qué
informacidn o pruebas podran darse a conocer los datos de contacto y a qué tipo de personas.

iii)  Laintroduccion de un dominio de utilizacion restringida cambiaria el &mbito de
los gTLD abiertos que ha prevalecido hasta ahora; de un &mbito en el que los titulares de
nombre de dominio escogen por si mismos el dominio que consideran apropiado sin estar
obligados a ajustar sus actividades a la descripcion del dominio escogido, a otro en el que, al
menos para el dominio de utilizacion restringida, los titulares deberan respetar las
restricciones relativas al tipo de actividad que pueden realizar en el dominio. Debe elaborarse
un mecanismo para hacer respetar dichas restricciones de utilizacion. A este respecto, se ha
sugerido un mecanismo de eliminacion mediante el cual, si se presentan pruebas de la
infraccidn de una restriccion de utilizacion, el registrador se vera obligado a anular o
suspender el registro del nombre de dominio. No obstante, este mecanismo requiere mas
estudio y elaboracion en este contexto a fin de garantizar que no se utilice de manera abusiva
para suprimir actividades legitimas.

iv)  Debe ser examinada asimismo la introduccién de un dominio de utilizacion
restringida en el contexto de la politica global de la ICANN para la diferenciacion en los
gTLD existentes y la introduccion de nuevos gTLD.

86. Se recomienda seguir estudiando la
introduccion de uno o varios dominios de
utilizacion restringida, no comerciales, como
medio de satisfacer las preocupaciones
relativas a la vida privada y que la ICANN
considere la posibilidad de iniciar un proceso
separado y consultas a este respecto.

Otras salvaguardas contra el uso incorrecto de datos de contacto publicados-notificacion
adecuada y consentimiento

87. Ademas de la posibilidad de crear un dominio de utilizacion restringida, no comercial,
las preocupaciones de quienes temen que se atente contra las libertades civicas por medio de
la continua disponibilidad pablica de los datos de contacto de los titulares de nombres de
dominio pueden, hasta cierto punto disiparse limitando los objetivos para los que puede
procesarse la informacion relativa a los datos de contacto.

88. En el Informe provisional de la OMPI se recomendaba que el registro del nombre de
dominio especificase claramente que los datos de contacto se compilan y ponen a disposicion
del pablico Ginicamente con fines limitados.®> Numerosos autores de comentarios®®
consideraron que este requisito constituye ung salvaguarda esencial y la Declaracign de
Politicas de Acreditacion de Registradores de'la ICANN lo ha aprobado® al obligar'a los
registradores a notificar a cada titular de nombre de dominio los fines pata los que se
recopilan dichos datos del solicitante en relacion con personas fisicas y quienes seran los
destinatarios o categorias de destinatarios de dichos datos.
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89. En el Informe provisional de la OMPI se describia el objetivo limitado de la
compilacion y disponibilidad de los datos de contacto como destinados a las transacciones del
registro y a facilitar el contacto con el titular del nombre de dominio cuando exista una
denuncia de infraccion de un derecho de propiedad intelectual. Varios autores de comentarios
sostuvieron que esta descripcion es demasiado restringida, en la medida en que existen otras
razones legitimas para desear acceder a los datos de contacto que trascienden la denuncia de
infraccidn de derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, una tercera parte podria desear
los datos de contacto del titular de un nombre de dominio para explorar la posibilidad de una
transferencia voluntaria del registro a fines de examen, o para explorar la cooperacion con
respecto a un sitio Web). El objetivo de la limitacién de los fines consiste en prevenir
practicas que puedan constituir una intrusion injustificada en la vida privada del titular de un
nombre de dominio, como la extraccion de datos, donde se intenta transferir partes
significativas de una base de datos, el spamming o publicidad no solicitada. La Declaracion
de Politicas de Acreditacion de Registradores de la ICANN no delimita los fines para los que
podran ser compilados y puestos a disposicion los datos, pero requiere que se notifiquen los
fines que define un registrador, y que el solicitante de un nombre de dominio dé su
consentimiento a dichos fines. La OMPI apoya este enfoque, que destaca la notificacion
adecuada y el consentimiento como salvaguarda de la vida privada.

90. Serecomienda que:

)] los datos de contacto se compilen'y
pongan a disposicion con fines limitados;

i) el contrato de registro de nombres
de dominio describa y haga explicitos los fines
de la compilacion y puesta a disposicion de
datos de contacto y que el solicitante de un
nombre de dominio dé su consentimiento a la
compilacion y puesta a disposicion de los
datos para dichos fines;

iii) los registradores adopten medidas
razonables para prevenir la utilizacion
predatoria de datos con otros fines que los
declarados en el acuerdo de registro de
nombres de dominio, como extraer de una
base de datos informacion de contacto de
titulares de nombre de dominio para ser
utilizada con fines publicitarios o de
promocion de ventas.

Requisitos de utilizacién

91. Laposibilidad de incluir en el contrato de registro de nombres de dominio un requisito
de que el solicitante afirme que le guia la buena fe en su intencién de utilizar el nombre de
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dominio se debatié en el Informe provisional de la OMPL.%> En el Informe provisional no se
formuld ninguna recomendacién para que se incluyese dichg requisito debido a la ausencia de
normas acordadas en cuanto a qué constituye la utilizaciory la dificultad de verificar si se ha
producido o no utilizacién. Se solicitaron mas observaciones sobre la cuestion.

92. Numerosos autores de comentarios convinieron en que las declaraciones de utilizacion
tienen un valor limitado en el contexto del DNS.®® No obstante, algunos representantes de la
Comunidad de la propiedad intelectual opinaron gue el requisito de una declaracion de la
intencion de utilizar, junto con una aseveracion o[%ilue el nombre de dominio no estaba siendo
registrado con el Unico objeto de revenderlo, podria contribuir a desalentar el abuso en los
nombres de dominio.®’

93. Esdificil imagi'l%r como podria hacerse respetar eficazmente el requisito de declarar la
intencion de utilizar o declarar que un registro no se efectta con el Unico objeto de revenderlo.
Ademas, existen circunstancias en las que puede considerarse perfectamente legitimo registrar
un nombre de dominio y conservarlo sin “utilizarlo” durante un periodo indefinido. Por
ejemplo, una persona podria desear registrar un nombre de dominio correspondiente al
nombre de su hijo/a sin tener previsto utilizarlo hasta una fecha futura. En lugar de requerir
que se declare la intencién de utilizar, la OMPI considera que la prueba de un registro sin
utilizacion ulterior, especialmente en relacion con varios nombres de dominio que
correspondan a los derechos de propiedad intelectual de terceros, es pertinente a los fines de
evaluar si deben anularse los registros por considerarlos abusivos. La no utilizacion,
especialmente si esta acompafada por ofertas de reventa y otras pruebas apropiadas, compete
al procedimiento administrativo para anular registros abusivos que se examina en el préximo
capitulo y no compete al proceso de registro.

94. No se recomienda que el contrato de
registro de nombres de dominio contenga una
declaracion de la intencién de buena fe de
utilizar un nombre de dominio.

Pago por el registro

95. Se han observado varios vicios derivados de la falta de rigor en el pago de la tasa de
registro para un nombre de dominio. La no observancia del requisito puede conducir al
acaparamiento de nombres que, en virtud del principio del registro por orden de presentacion,
coloca al solicitante en posicion de ofrecer la venta de nombres a terceros que podrian tener
derechos o intereses sobre los mismos. En el Informe provisional de la OMPI se
recomendaba que el 6rgano de registro no activase un nombre de dominio a menos que
estuviese satisfecho con el pago de la tasa de registro percibida.®® Este proyecto de
recomendacion recibi6 el apoyo casi unanime de los autores de comentarios.®® Este proyecto
de recomendacion se reflejo asimismo en la Declaracion de Polttitas de Acredjtacion de
Registradores de la ICANN la cual, en su forma recientemente enmendada, ﬁiere se
consideraré suficiente el pago mediante una tarjeta de crédito u otros mecanismos a condicién
que se proporcionen garantias razonables de pago.”

O
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96. Se recomienda que el registrador no
active un nombre de dominio a menos que este
convencido de que se ha recibido el pago de la
tasa de registro.

Tasas de renovacién del reqgistro

97. Enel Informe provisional de la OMPI se recomendaba que los registros de nombres de
dominio tuviesen una duracion limitada y estuviesen sujetos al pago de una tasa de
renovacion del registro. También se recomendaba que el incumplimiento del pago de la tasa
de renovacion del registro dentro del plazo especificado en la segunda notificacion o
recordatorio de pago condujese a la anulacién del registro.”* Esta recomendacién recibié un
amplio apoyo ya que fue percibida como una medida util para garantizar que los registros son
mantenidos por quienes tienen interés en mantener un sitio-&activo y evitar la acumulacion de
registros con fines especulativos.’

O 98. Se recomienda que todos los registros de
nombres de dominio tengan una duracion
limitada, estén sujetos al pago de una tasa de
renovacion del registro y que el
incumplimiento del pago de la tasa de
renovacion del registro, dentro del plazo
especificado en la segunda notificacion o
recordatorio de pago, resulte en la
cancelacion del registro.

Periodos de espera

99. La posibilidad de que se imponga un periodo de espera antes de activar el registro de un
nombre de dominio fue examinada durante todo el periodo en que se debatid la
reorganizacion del DNS. EI propdsito de este periodo de espera seria permitir que los
opositores del registro de un nombre de dominio sobre la base de que constituye una
infraccién de sus derechos tomen medidas para detener la activacion del nombre de dominio.
Sin embargo, el periodo de espera fue percibido como contrario a una de las ventajas de
Internet, a saber, la velocidad con la que se realiza la actividad.

100. En el Informe provisional, se recomendaba que no se exigiesen periodos de espera antes
de la activacion del nombre de dominio.” La gran mayorfa de los autores de comentarios
apoyaron esta opinion.” Varios de ellos insistieron en que un periodo de espera no sélo
provocaria retrasos sin&ﬂue también elekdria el costo del registro de nombres de dominio.

101. En el Informe provisional se sugirio asimismo que las preocupaciones de quienes
proponen un periodo de espera podrian atenderse mediante un procedimiento alternativo de
solucion de controversias para suspender el registro de un nombre de dominio. Esta
posibilidad se examina en el proximo capitulo que trata de la resolucion de controversias.
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102. Se recomienda que no se exijan periodos
de espera antes de activar el nombre de
dominio.

Busquedas previas al reqistro

103. El Informe provisional de la OMPI recomendaba que los registros de nombres de
dominio no se condicionasen a una bdsqueda anterior de marcas potencialmente en
conflicto.” En forma casi unénime, los autores de comentarios concordaron con esta
recomendacion, ya fueran las bdsquedas solicitadas por los 6rganos de registro o por los
solicitantés-del registro de nombres de dominio.”® Especialmente en el contexto internacional,
el requisito de busquedas previas al registro de yn_ nombre de dominio generalmente se
considera poco realista y causa de retrasos innecesarios en el proceso de registro.”’

104. Al mismo tiempo, numerosos autores de comentarios convinieron en la imﬂgtancia de
alentar las bisquedas voluntarias de nombres de dominio y marcas,”® por parte de posibles
solicitantes de nombres de dominio, a fin de verificar si el nombre de dominio que tratan de
registrar esta disponible y no infringe los derechos de propiedad intetectual de terceros.”” Se
tomo nota de que ya existe una gama de servicios de busqueda comerciales y publicos, tanto
para nombres de dominio como para marcas.*® Estos autores de comentarios instaron a@he se
incluyese, en la solicitud de registro de nombﬁ de dominios, términos que alentasen las
busquedas voluntarias.

105. No se recomienda que los registros de
nombres de dominio se condicionen a una
busqueda previa de marcas en conflicto
potencial, pero se recomienda que la solicitud
de registro del nombre de dominio contenga
indicaciones apropiadas que alienten al
solicitante a emprender voluntariamente dicha
busqueda.

Aseveraciones en el contrato de registro de nombres de dominio

106. EIl Informe provisional de la OMPI recomendaba que el contrato de registro del nombre
de dominio contuviese una aseveracion de que, al buen saber y entender del solicitante, el
registro del nombre de dominio no interfiere ni infringe los derechos de propiedad intelectual
de otra parte y una aseveracion de que la informacion suministrada por el solicitante del
nombre de dominio es correcta y exacta.?’ El propésito de estas aseveraciones es llamar a la
atencion de los solicitantes de nombres c(iﬁ;{dominio la posibilidad de infringir los derechos de
los titulares de propiedad intelectual y contribuir a reducir la tension que existe entre los
registros de nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual.®* Las aseveraciones
cumplen el propésito adicional de proteger al 6rgano de registro contra la_responsabilidad por
contribuir a la infraccion y, cuando recibe informacion inexacta y delibeﬁamente de mala fe,
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teniendo conocimiento de la inexactitud, proporcionar una base de responsabilidad o de
ruptura contractual por el titular del nombre de dominio.

107. Esta recomendacion recibié un amplio apoyo.®®* No obstante, algunos autores de
comentarios opinaron que la aseveracion resultaria asiado onerosa para los solicitantes de
nombres de dominio, ya que les resulta practicamente'imposible verificar en todo el mundo si
se esta infringiendo 0 no un registro.®* La OMPI considera que esta opinién no toma en
consideracion el caracter de la aseveracion. No se trata una aseveracion en el sentido de que
el registro de un nombre de dominio'ro infringe los derechos de propiedad intelectual de
terceros. Se trata de una aseveracion en el sentido de que el registro no infringe los derechos
de propiedad intelectuales de terceros al buen saber y entender del solicitante.

108. La Declaracion de Politicas de Acreditacion de Registradores de la ICANN requiere una
aseveracion del solicitante del nombre de dominio que trascienda los derechos de propiedad
intelectual de terceras partes.® Exige que el solicitante represente que, a su buen saber y
entender, ni el registro ni el mado en el que se utiliza directa o indirectamente infringe los
derechos juridicos de una tercetra parte. La OMPI considera que esta formulacion es
preferible a la que figura en el Informe provisional de la OMPI. No obstante, la OMPI
restringe su recomendacion final al ambito del Proceso de la OMPI, es decir, los derechos de
propiedad intelectual, si bien reconoce las preocupaciones adicionales que intenta tratar la
ICANN con esta formulacion mas amplia.

109. Se recomienda que el contrato de
registro del nombre de dominio contenga las
siguientes aseveraciones:

i)  unaaseveracion de que, al buen
saber y entender del solicitante, ni el registro
del nombre de dominio ni el modo en el que se
utiliza directa o indirectamente infringen los
derechos de propiedad intelectual de otra
parte; y

i) una aseveracion de que la
informacion suministrada por el solicitante del
nombre de dominio es correcta y exacta.

Sometimiento a una jurisdiccion v a los procedimientos alternativos de solucién de
controversias

110. EIl Capitulo 3 examina la cuestion de los litigios y de la solucién de controversias y
formula varias recomendaciones respecto de cada método. Estas recomendaciones, de
adoptarse, requeriran su aplicacion por contrato, en la etapa de concertacién del contrato de
registro y en este documento se recogen sus repercusiones en el contenido del contrato de
registro.
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111. Se recomienda que el contrato de
registro contenga un acuerdo por parte del
solicitante del nombre de dominio de
someterse a la jurisdiccion de tribunales
especiales, segun se detalla en el Capitulo 3,y
de someterse al procedimiento alternativo de
solucion de controversias que figura en el
Capitulo 3.

MEDIDAS PARA TRATAR INFORMACION INEXACTA O NO FIABLE
112. En el Informe provisional de la OMPI, se examinaron tres medidas para tratar los datos

que se revelen inexactos o no fiables.

Verificacion de los datos de contacto por parte del registrador

113. El Informe provisional reconocia que no se debia imponer a los registradores la tarea de
verificar de manera exhaustiva la exactitud o fiabilidad de los datos de contacto de los
titulares de nombres de dominios ya que esto podria conducir a costos adicionales y una
pérdida de tiempo suplementaria en el proceso de registro.® No obstante, solicitaba
observaciones adicionales sobre dos mecanismos automatizados para alcanzar una medida de
verificacion: i) la utilizacion de mecanismos de validacion-de datos en linea, en tiempo real,
para garantizar que se proporcionan un minimo de detalles, y ii) el envio automatico de una
comunicacion por correo electronico al solicitante de un nombre de dominio a fin de verificar
la situacion operativa de la direccidn de correo electronico dada por el solicitante.

114. Los autores de comentarios consideraron que estas medidas resultaban atiles y
constituian précticas apropiadas para los sistemas automatizados de registro. Algunos autores
de comentarios sugirieron asimismo que el formato de un codigo zip US se validase y
correlacionase automaticamente con los cédigos geograficos proporcionados por los nimeros
de teléfono y de telefacsimile y que se enviasen mensajes por correo electronico
periddicamente a las cuentas proporcionadas por los titulares de nombre de dominio para
verificar su vigencia.®’

115. La OMPI consi@ra que las sugerencias adicionales indican que la gama de soluciones
automatizadas para la verificacion de datos es amplia y probablemente seguira evolucionando.
Por consiguiente, limitamos nuestra recomendacion a alentar la utilizacion por parte de los
6rganos de registro de dichos procedimientos de verificacion de datos en el proceso de
registro.

116. Se recomienda que los érganos de
registro alienten la adopcion de
procedimientos automatizados razonables
para verificar los datos presentados por los
solicitantes de nombres de dominio, como
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mecanismos de validacion de datos en linea y
el envio de una confirmacion por correo
electronico a las cuentas proporcionadas por
los solicitantes de nombres de dominio.

Requisito de qgue los datos de contacto inexactos no fiables constituyan un incumplimiento
material del contrato de registro de los nombres de dominio

117. En el Informe provisional, se sefialaba que el objetivo de exigir el suministro de datos
de contacto se veria anulado si no existiesen sanciones por el suministro de informacion
inexacta o no fiable que no permitiera ponerse en contacto con el titular del nombre de
dominio. El tipo de sancion apropiada en dichas circunstancias es la cancelacion del registro.
A fin de proporcionar bases para imponer esta sancion, se recomendd que el contrato de
registro de nombres de dominio contuviese una clausula acordada que indicase que la
informacidn inexacta o no fiable en el contrato de registro constituye un incumplimiento
material del contrato y es motivo de cancelacion del registro del nombre de dominio por el
registrador.

118. Los autores de comentarios apoyaron casi unanimemente esta recomendacion.®® La
Declaracion de Politicas de Acreditacion de Registradores de la ICANN aprob¢ la
recomendacion, afiadiendo que el suministro deliberado de informacion inexacta o pgo fiable
0 la negativa deliberada a actualizar con rapidez la informacion constituiria un
incumplimiento material del contrato de registro y equivaldria a la cancelacion del registro.®
La OMPI considera que los términos suplementarios relativos a la negativa a actualizar la
informacion mejoran el proyecto de recomendacion del Informe provisional de la OMPI. L]
OMPI opina que el requisito de que el suministro de informacion inexacta o poco fiable, o la
negativa a actualizarlo sea deliberada es, no obstante, problematica. En la proxima seccion,
se recomienda que se introduzca un procedimiento para anular registros cuando no pueda
establecerse el contacto con el titular del nombre de dominio. La OMPI piensa que la eficacia
de este procedimiento puede ponerse en peligro si es necesario demostrar que la inexactitud o
poca fiabilidad de la informacion es consecuencia de una actitud deliberada por parte del
titular del nombre de dominio. La OMPI piensa asimismo que el titular del nombre de
dominio esta protegido contra el abuso de este procedimiento y la cancelacién por errores
meramente administrativos o descuidos ya que es poco probable que los errores
administrativos o los descuidos ocasionen que toda la informacién suministrada sea inexacta o
poco fiable, de modo que resulte imposible contactar al titular del nombre de dominio.

119. Se recomienda que el contrato de
registro del nombre de dominio contenga una
clausula acordada que indique que la
informacion inexacta o no fiable suministrada
por el titular del nombre de dominio, o la
negativa a actualizar la informacién,
constituya un incumplimiento material del
contrato y conduzca a la cancelacion del
registro por parte del 6rgano de registro.



La gestion de los nombres y direcciones de Internet: pagina 34
cuestiones de propiedad intelectual — Capitulo 2

Procedimiento para cancelar registros cuando no pueda establecerse el contacto

120. En el Informe provisional de la OMPI, se debatieron los medios para ejecutar una
sancion por incumplimiento del contrato de registro de nombres de dominio derivado del
suministro de datos de contacto inexactos o poco fiables. Se estudiaron dos posibilidades: en
primer lugar, un procedimiento arbitral en el que un neutral independiente tomara una
decision como consecuencia de una denuncia -por parte de un tercero interesado- de que el
tercero era incapaz de establecer contacto con el titular de un nombre de dominio debido a
que los datos de contacto eran inexactos o poco fiables; y, en segundo lugar, un procedimiento
de notificacion al registrador quien, tras la verificacion adecuada de la incapacidad de
establecer contacto con el titular del nombre de dominio, cancelaria el registro.

121. La mayoria de los autores de comentarios apoyaron el procedimiento de notificacion y
cancelacion. Algunos autores de comentarios precisaron que deberia aplicarse de modo
razonable a fin de evitar que se penalizase a los titulares de nombre de dominio por
inadvertencias (por ejemplo, durante una ausencia o vacaciones).” La OMPI apoya estas
precisiones pero considera que seria un caso extremadamente rarpque se considerasen todos
los datos de contacto inexactos o poco fiables debido a vacaciones: No obstante, resulta
perfectamente apropiado que existan salvaguardas adecuadas para garantizar que no se abuse
del procedimiento.

122. Se considero6 que el procedimiento para cancelar el registro de un nombre de dominio
deberia existir Gnicamente en caso de que una tercera parte notifique al drgano de registro que
1) el registro del nombre de dominio infringe un derecho de propiedad intelectual; ii) que no
puede establecerse el contacto con el titular del nombre de dominio debido a que los datos de
contacto son inexactos o poco fiables. La notificacion deberd incluir los siguientes elementos:

— Lanotificacion debera presentarse por escrito e incluird la firma fisica o electronica
del tercero demandante;

— La notificacion debera incluir los datos de contacto del tercero, incluidos el nombre,
la direccién postal, los nimeros de teléfono y de telefacsimile y la direccion de
correo electronico;

— Lanotificacion debera incluir una declaracion de que el tercero cree, de buena fe,
que el registro y la utilizacion del nombre de dominio infringe su derecho de
propiedad intelectual;

— Lanatificacién debera identificar el nombre de dominio y los datos de contacto
utilizados para tratar de establecer contacto con el titular del nombre de dominio;

— Lanotificacion debera incluir una declaracion de que el tercero ha realizado
esfuerzos razonables durante un periodo de tiempo razonable para contactar al
titular del nombre de dominio utilizando los datos de contacto que fueron
suministrados por el titular del nombre de dominio en la solicitud (direccidn postal,
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numeros del teléfono y de telefacsimile y direccion de correo electronico); y

— Lanaotificacion debera incluir una declaracion de que el tercero cree de buena fe
que: i) los datos de contacto son inexactos o poco fiables, y ii) no obtendra
respuesta del titular del nombre de dominio en un periodo razonable de tiempo.

Tras recibir la notificacion, el 6rgano de registro debera intentar de manera independiente,
establecer contacto con el titular del nombre de dominio utilizando para ello los datos de
contacto que fueron suministrados. Si el 6rgano de registro es incapaz de establecer contacto
durante un periodo de tiempo razonable, el registro del nombre de dominio podria cancelarse
automaticamente.

123. Se recomienda que se establezca un
procedimiento de cancelacion cuando, tras la
notificacion por parte de un tercero interesado
que contenga los detalles mencionados en el
parrafo 122, y tras verificacion independiente
de la inexactitud o falta de fiabilidad de los
datos de contacto en cuestion, se solicitara al
registrador que cancele el registro del nombre
de dominio correspondiente.

EL PROBLEMA DEL CARACTER UNICO: MEDIDAS TECNICAS PARA LA
COEXISTENCIA DE NOMBRES SIMILARES

124. Por razones operativas, un nombre de dominio es una direccion Unica. Esta
caracteristica implica la dificultad de que palabras comunes que forman parte de marcas
pueden ser codiciadas como nombres de dominio por varias personas o empresas. La
dificultad aumenta en dominios no diferenciados, donde marcas similares, con elementos
comunes, pueden coexistir respecto de diferentes tipos de productos o servicios sin confusion,
mientras que sélo uno de los titulares puede utilizar la marca o el elemento comun como
nombre de dominio en un gran dominio no diferenciado. Ejemplos de tales elementos
comunes son “national”, “united” o descripciones genéricas como “telecom”.%

125. Existen distintas maneras de resolver el problema del caracter Gnico. LQ servicios de
directorios y listados ayudan a garantizar que una persona interesada pueda localizar la
direccion exacta que busca y muchos autores de comentarios apoyaron que se sigan
desarrollando dichos servicios.”? La pagina de acceso o portal es también una medida que ha
gozado del apoyo generalizado ®* En esa pégina de acceso, se presenta una lista de nombres
que utilizan un elemento comﬂ% los enlaces a las diversas direcciones e informaciones que
diferencian a las direcciones y los'titulares entre si.** Estas medidas se presentan bajo el
sistema INternet ONE,* servicio de directorio con un depésito de nombres compartidos y que
permite a las entidadeslﬁ)mpartir elementos comunes en los nombres de dominio que
coexisten en Internet.
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126. Las medidas que permiten la coexistencia y al mismo tiempo dan a los usuarios la
informacion para distinguir entre titulares de nombres similares representan una forma viable
y util de reducir los conflictos. Sin embargo, existen medidas voluntarias que las partes
pueden escoger como medio de resolver el deseo compartido e insoluble del mismo nombre.
También pueden constituir una solucion recomendada para las partes en el contexto de un
litigio o de un procedimiento alternativo de solucion de controversias como la mediacion.

127. EIl Informe provisional de la OMPI tomd nota de que existe una resistencia a presentar
esta medida como obligatoria.*® No se formulé ninguna recomendacién para que fuera
aprobada de manera obligatoria. Esta postura fue apoyada de manera generalizada en los
comentarios que se recibieron Iﬁerca del Informe provisional.®” Muchos titulares de marcas
desean conservar su identidad Unica y no desean compartirla (ﬁ\ otros, ni siquiera mediante
una pagina de acceso o portal.

128. No se recomienda que los portales o
paginas de acceso u otras medidas similares
sean obligatorias en caso de reivindicaciones
competitivas respecto de elementos comunes
de una direccion, pero se alienta a los
usuarios a considerar cuidadosamente las
ventajas de dichas medidas como medio para
encontrar una solucién a un deseo compartido
de buena fe de utilizar elementos comunes de
las marcas como nombres de dominio.

3 Véase el comentario del Gobierno de la India, Departamento de Desarrollo Industrial: Ministerio de

Industria (6 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario de International Intellectual Property Alliance

(6 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario de la Sra. Sally Abel de la Asociacion Internacional de Marcas
(consulta de San Francisco); comentario de MARQUES (6 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario de la
Asociacién Cinematografica Americana (6 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario del Sr. Krishna de
Andhra Pradesh Technology Services (consulta de Hyderabad); comentario de la Sra. Shelley Hebert de la
Universidad de Stanford (consulta de San Francisco); comentario de la Sra. Marilyn Cade de AT&T (consulta
de Washington); comentario de la Sra. Sarah Deutsch de Bell Atlantic (Consulta de Washington); comentario
de Chanel Company (4 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario de la Sra. Anne Gundelfinger de Intel
(consulta de San Francisco); comentario del Sr. Neil Smith de Limbach & Limbach (consulta de San Francisco);
comentario de la Sra. Susan Anthony de MCI Worldcom (consulta de Washington); comentario de Viacom

(1 de octubre de 1998 - RFC-2). Véase también el debate en el Capitulo 5.

2 En la fecha del presente Informe, existen mas de 7.180.000 nombres de dominio registrados, incluidos
aproximadamente 4.500.000 Unicamente en el dominio de nivel superior “.com”. Los nuevos registros de
nombres de dominio en todos los dominios de nivel superior se realizan a un promedio de 21.000 por semana.
Para mayor informacidn y estadisticas sobre los registros de nombres de dominio, véase el sitio Web de
NetNames Ltd., (véase http://www.netnames.com).

3 El término “6rganos de registro” se utiliza para referirse a las entidades que participan en la
administracién y gestion cotidianas de ciertas partes del sistema de nombres de dominio (DNS) y, en particular,
se ocupan de: i) la delegacién o cesion de partes del espacio de nombre cominmente conocidos como dominios
de segundo nivel o subniveles de los dominios de nivel superior; o ii) el registro de nombres de dominio y el
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contacto directo con los solicitantes de nombres de dominio. EI término 6rganos de registro utilizado en el
Informe puede incluir en ciertos contextos el “registro” y el “registrador”, en el sentido utilizado en el Libro
Blanco. La OMPI no adopta ninguna postura sobre la division adecuada de responsabilidades administrativas y
de gestion en el DNS, ya que este es un tema que compete a la ICANN.

3 Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 — RFC-3);
comentario de la KPMG (23 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999
— RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de Time
Warner (13 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Asociacién Americana del Derecho de la Propiedad
Intelectual (12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Asociacién Europea de Proveedores de Servicios
de Internet (12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de American Online (12 de marzo de 1999 — RFC-3);
comentario de la Asociacion Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999 - RFC-3); Markenverband

(4 de marzo de 1999 — RFC-3). La recomendacion se refleja asimismo en la Declaracion de Politicas de
Acreditacién de Registradores de la ICANN, Art. 111.J.7 (4 de marzo de 1999), en
http//www.icann.org/policy_statement.html).

3 Véase el comentario de la Camara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 — RFC-3);
comentario de AT&T (17 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999 —
RFC-3).

3 Para referencias generales sobre esta cuestion, véase la propuesta de la Comisidn de las Comunidades
Europeas y la Directiva del Consejo On Certain Aspects of Electronic Commerce in the Internal Market (sobre
ciertos aspectos del Comercio Electronico en el Mercado Interno), Ch.1l (Establishment and Information
Requirements) (Requisitos de establecimiento e informacién) (18 de noviembre de 1998), en:
http://europea.eu.int/comm/dg15/en/media/eleccomm/com5686en.pdf); la Ley tipo de la Comision de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre comercio electronico con guia para
su aplicacion (1996), con un Articulo 5bis adicional (aprobado en 1998) en http://www.un.or.at/unciral/en-
index.htm.

3 Véase la Declaracion de Politicas de Acreditacion de Registradores de la ICANN, Articulo IV
(4 de marzo de 1999) en: http://www.icann.org/policy_statement.htm1.

%8 Como ya se menciono anteriormente, en 1996 la CNUDMI public6 una Ley tipo sobre comercio
electronico. Ademas de establecer disposiciones tipo que pueden ser utilizadas como base para desarrollar la
legislacion nacional en relacion con los contratos electronicos, la Ley tipo proporciona una Gtil guia para quienes
deseen establecer formas y procedimientos validos en relacion con los acuerdos electronicos (véase
http://www.un.or.at/unciral/english/texts/electcom/ml-ec.htm).

% Véase el comentario de KPMG (23 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Asociacién
Cinematogréafica Americana (18 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Asociacion Americana de
Compositores, Autores y Editores y de Broadcast Music, Inc. (14 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de
Time Warner (13 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la International Intellectual Property Alliance
(12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de America Online (12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario
de MARQUES (12 de marzo de 1999 — RFC-3).

40 Véase el comentario del Sr. Kurt Opsahl y cofirmantes (12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de
Electronic Frontier Foundation (12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Compafiia Nacional de
Correos y Teléfonos de Suecia (12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario del Centro para la Democracia y la
Tecnologia (11 de marzo de 1999 — RFC-3);

4 Véase la Declaracion de Politicas de Acreditacién de Registradores de la ICANN, Articulo I11.J.7.a
(4 de marzo de 1999) en http://www.icann.org/policy_statement.htm1.
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42 Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 — RFC-3);
comentario de MCIl WorldCom (19 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de British Telecommunications
(19 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Asociacion Cinematografica Americana (18 de marzo

de 1999 — RFC-3); comentario de la Camara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 — RFC-3);
comentario de la Asociacion Americana del Derecho de Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999 — RFC-3);
comentario de la Asociacion Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de
Markenverband (4 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de MARQUES (11 de marzo de 1999); comentario
de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999 — RFC-3)

3 Véase el comentario de la Asociacion Cinematografica Americana (18 de marzo de 1999 — RFC-3);
comentario de la Camara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de AT&T (4
y 17 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999 — RFC-3).

h Declaracion de Politicas de Acreditacion de Registradores de la ICANN, Art. 111.J.7.a. (4 de marzo
de 1999); en http://www.icann.org/policy_statement.htm1.

45 Véase el comentario de KPMG (23 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de Ford Motor Company
(20 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario
de British Telecomunications (19 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Asociacién Cinematografica
Americana (18 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Camara Internacional de Comercio (18 de marzo
de 1999 — RFC-3); comentario de AT&T (17 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Sociedad
Americana de Compositores, Autores y Editores y de Broadcast Music, Inc. (14 de marzo de 1999 — RFC-3);
comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la International Intellectual
Property Alliance (12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Asociacién Europea de Proveedores de
Servicios de Internet (12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Asociacion Internacional de Marcas
(12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999 — RFC-3); comentario del
Singapore Network Information Center (25 de febrero de 1999 — RFC-3); comentario de AIM European Brands
Association (17 y 23 de febrero de 1999 — RFC-3); véase asimismo el comentario de la Oficina Hlngara de
Patentes (4 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario del Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual

(26 de febrero de 1999 — RFC-3).

4 Véase el comentario del Sr. Kurt Opsahl y cofirmantes (12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la
Oficina Coreana de Propiedad Industrial (11 de marzo de 1999 — RFC-3).

4 Véase el comentario de la International Intellectual Property Alliance (12 de marzo de 1999 — RFC-3).

48 Véase la Declaracion de Politicas de Acreditacion de Registradores de la ICANN, Art. 111.J.7.a
(4 de marzo de 1999 — RFC-3), en http://www.icann.org/policy_statement.htm1.

49 La OMPI supone que los datos pertinentes para los servidores de nombres primarios y secundarios son
proporcionados normalmente no por el solicitante, sino por una empresa técnica, como el ISP. Esta informacion
puede resultar Util para identificar un ISP que albergue o proporcione conectividad al sitio Web en el que actla el
titular del nombre de dominio.

50 Véase el comentario de La Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 — RFC-3);
comentario de la Oficina Sueca de Patentes y Registros (23 de febrero de 1999 — RFC-3); comentario de KPMG
(23 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de Ford Motor Company (20 de marzo de 1999 — RFC-3);
comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Camara Internacional de
Comercio (18 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Asociacion Cinematografica Americana

(18 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de AT&T (17 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la
Asociacién Americana de Compositores, Autores y Editores y de Broadcast Music, Inc. (14 de marzo de 1999 —
RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la International
Intellectual Property Alliance (12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de America Online (12 de marzo
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de 1999 — RFC-3); comentario de la Asociacion Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999 — RFC-3);
comentario del Comité Directivo Brasilefio (10 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de Bell Atlantic
(26 de febrero de 1999 — RFC-3).

o Véase el comentario de La Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 — RFC-3);
comentario de KPMG (23 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de Ford Motor Company (20 de marzo

de 1999 — RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Camara
Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Asociacion Cinematografica
Americana (18 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de AT&T (17 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario
de la Asociacion Americana de Compositores, Autores y Editores y de Broadcast Music, Inc. (14 de marzo

de 1999 — RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la International
Intellectual Property Alliance (12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Asociacion Internacional de
Marcas (12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de AIM European Brands Association (17 y 23 de febrero
de 1999 - RFC-3).

52 Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 - RFC-3);
comentario de la Asociacion Cinematografica Americana (18 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la
Camara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de International Intellectual
Property Alliance (12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Asociacién Internacional de Marcas

(12 de marzo de 1999 — RFC-3).

53 Véase el comentario de la Compafiia Nacional de Correos y Teléfonos de Suecia (12 de marzo de 1999 —
RFC-3); comentario del Sr. Kurt Opsahl y Cosignatarios (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de MCI
WorldCom (18 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario del Centro para la Democracia y la Tecnologia

(11 de marzo de 1999 — RFC-3).

> Véase la Declaracion de Politicas de Acreditacién de Registradores de la ICANN, Art. 111.D (4 de marzo
de 1999) en http://www.icann.org/policy_statement.htm1.

> Véase por ejemplo la propuesta de la Comisién de las Comunidades Europeas para el Parlamento
Europeo y la Directiva del Consejo sobre Certain Aspects of Electronic commerce in the Internal Market,
(Ciertos Aspectos del Comercio Electronico en el Mercado Interno) Ch. 11 (Establishment and Information
Requirements) (Requisitos de ejecucion e Informacién) (18 de noviembre de 1998) en
http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/eleccomm/com586en.pdf.

5 Véase la Declaracion de Politicas de Acreditacion de Registradores de la ICANN, Art. 111.D.1.e
(4 de marzo de 1999), en http://www.icann.org/policy_statement.html.

> Véase la Declaracion de Politicas de Acreditacion de Registradores de la ICANN, Art. 111.J.7.a
(4 de marzo de 1999), en http://www.icann.org/policy_statement.html.

%8 Pérrafo 284 del Informe provisional.

5 Véase el comentario de Australia (30 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Comunidad Europea
y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Compafiia Nacional de Correos y
Teléfonos de Suecia (12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Oficina Sueca de Patentes y Registros
(23 de febrero de 1999 — RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la
Coalicion de Derechos de Nombre de Dominio (10 y 20 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de MCI
WorldCom (19 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999 —
RFC-3); comentario de la Cdmara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de
Time Warner (13 de marzo de 1999); comentario de America Online (12 de marzo de 1999 — RFC-3);
comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999 — RFC-3); comentario de AIM European Brands
Association (17 y 23 de febrero de 1999 — RFC-3).

[Sigue la nota en la pagina siguiente]



La gestion de los nombres y direcciones de Internet: pagina 40
cuestiones de propiedad intelectual — Capitulo 2

[Continuacion de la nota de la pagina anterior]

60 Véase el comentario de la Asociacion Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo

de 1999 — RFC-3); comentario de Electronic Frontier Foundation (12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario
de MARQUES (11 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de Markenverband (4 de marzo de 1999 — RFC-3);
comentario del Singapore Network Information Center (25 de febrero de 1999 — RFC-3).

o1 Véase el comentario de la Asociacion Cinematografica Americana (18 de marzo de 1999 - RFC-3);
comentario de la Asociacion Americana de Compositores, Autores y Editores y de Broadcast Music, Inc.
(14 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la International Intellectual Property Alliance (12 de marzo
de 1999 — RFC-3).

62 Pérrafo 55 del Informe provisional.

63 Véase el comentario del Instituto Canadiense de Patentes y Marcas (2 de abril de 1999 - RFC-3);
comentario de Ford Motor Company (20 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de British
Telecommunications (19 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Camara Internacional de Comercio
(18 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la International Intellectual Property Alliance (12 de marzo

de 1999 — RFC-3); comentario de MARQUES (11 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de AIM European
Brands Association (17 y 23 de febrero de 1999 — RFC-3).

o4 Véase la Declaracion de Politicas de Acreditacion de Registradores, Art. 111.J.7.b (4 de marzo de 1999);
en http://www.icann.org/policy_statement.html.

6 Péarrafos 60y 61 del Informe provisional.

66 Véase el comentario de la Oficina Hingara de Patentes (4 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario del
Comité Directivo del Brasil (10 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999 —
RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Asociacién
Europea de Proveedores de Servicios de Internet (12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de MARQUES
(11 de marzo de 1999 - RFC-3).

o7 Véase el comentario del Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual. (26 de febrero de 1999 —
RFC-3); comentario del Instituto Canadiense de Patentes y Marcas (2 de abril de 1999 — RFC-3); comentario
de British Telecommunications (19 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo

de 1999 — RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Asociacion
Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la
Asociacién Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero
de 1999 — RFC-3).

68 Pérrafo 67 del Informe provisional.

69 Véase el comentario de Australia (30 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Comunidad Europea
y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario del Instituto Federal Suizo de Propiedad
Intelectual (26 de febrero de 1999 — RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999 — RFC-3);
comentario de Ford Motor Company (20 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de MCI WorldCom

(19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999 - RFC-3);
comentario de la Asociacion Cinematografica Americana (18 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la
Camara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo
de 1999 — RFC-3); comentario de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores y de Broadcast
Music, Inc. (14 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 — RFC-3);
comentario de la Asociacion Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999 —
RFC-3); comentario de la International Intellectual Property Alliance (12 de marzo de 1999 — RFC-3);
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comentario de la Asociacion Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de
Markenverband (4 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999 — RFC-3).
o Véase la Declaracion de Politicas de Acreditacién de Registradores de la ICANN, Art. 111.J.4 (4 de marzo
de 1999); en http://www.icann.org/policy_statement.html.

n Pérrafo 69 del Informe provisional.

2 Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 - RFC-3);
comentario de KPMG (23 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de MCIl WorldCom (19 de marzo de 1999 —
RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Camara
Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 —
RFC-3); comentario de la Asociacion Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo

de 1999 — RFC-3); comentario de la AT&T (4 y 17 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Asociacion
Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999 —
RFC-3). En la Declaracién de Politicas de Acreditacion de Registradores de la ICANN se aprobd asimismo la
recomendacion (Véase la Declaracion de Politicas de Acreditacion de Registradores de la ICANN, Art. 111.J.5

(4 de marzo de 1999) en http://www.icann.org/policy_statement.html).

& Pérrafo 75 del Informe provisional.

I Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 - RFC-3);
comentario de MCIl WorldCom (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de British Telecommunications
(19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la
Asociacién Americana del Derecho de la Propiedad intelectual (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de
la Asociacion Europea de Proveedores de Servicios de Internet (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de
la Asociacion Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999 - RFC-3).

» Pérrafo 78 del Informe provisional.

e Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 - RFC-3);
comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de British Telecommunications
(19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la
Asociacién Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de
la Asociacion Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999 - RFC-3).

" Véase el comentario del Gobierno de la India, Departamento de Desarrollo Industrial: Ministerio de
Industria (6 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario del Gobierno de la Republica de Corea, Oficina
Coreana de la Propiedad Industrial: Ministerio de Comercio, Industria y Energia (16 de noviembre

de 1998 - RFC-2); comentario de la Asociacion Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual

(6 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario de la Asociacion Internacional de Marcas (6 de noviembre
de 1998 - RFC-2); comentario de MARQUES (6 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario del

Sr. Maruyama del Japan Information Network Center (Consulta de Tokyo); comentario del Sr. Axel Horns
(18 de septiembre de 1998 - RFC-2).

78 Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 - RFC-3);
comentario de KPMG (23 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Camara Internacional de Comercio
(18 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de
AT&T (4 y 17 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociacién Internacional de Marcas (12 de marzo
de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociacion Europea de Proveedores de Servicios de Internet (12 de marzo
de 1999 - RFC-3); comentario de Markenverband (4 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de Bell Atlantic
(26 de febrero de 1999 - RFC-3).
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7 Véase, por ejemplo, el comentario del Gobierno de Australia, Pl Australia: Departamento de Industria,
Ciencia y Recursos (21 de agosto de 1998 — RFC-1); comentario de la Asociacion Americana del Derecho de la
Propiedad Intelectual (6 de noviembre de 1998 — RFC-2); comentario de la Sra. Shelley Hebert de la
Universidad de Stanford (consulta de San Francisco).

80 La base de datos de los registros de marcas en virtud del sistema de Madrid para el registro internacional
de marcas, administrado por la OMPI, esté disponible en CD-ROM (ROMARIN), que se actualiza cada cuatro
semanas. La base de datos de los registros de marcas de los Estados Unidos esta disponible en
http://www.uspto.gov/tmdb/index.html. La base de datos de los registros de marcas de Australia esta disponible
en http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/falcon.application-stard. Cada vez existen mas bases de datos
disponibles en Internet sobre registros de marcas.

88 Ppérrafo 53 del Informe provisional.

82 Véase, por ejemplo, el comentario de MCI Worldcom (9 de noviembre de 1998 — RFC-2); comentario
del Sr. Jonathan Moskin (6 de noviembre de 1998 — RFC-2).

8 Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 - RFC-3);
comentario de KPMG (23 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo

de 1999 - RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de
la Cadmara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Sociedad Americana de
Compositores, Autores y Editores y de Broadcast Music, Inc. (14 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de
Time Warner (13 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo de 1999 - RFC-3);
comentario de Asociacion Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la
International Intellectual Property Alliance (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de Markenverband

(4 de marzo de 1999 - RFC-3).

8 Véase el comentario de la Compafiia Nacional de Correos y Teléfonos de Suecia (12 de marzo

de 1999 - RFC-3); comentario de la Coalicion de los Derechos de los Nombres de Dominio (10 y 20 de marzo
de 1999 - RFC-3); comentario de la Sra. Ellen Rony (8 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario del Sr. Milton
Mueller de la Syracuse University School of Information Studies (6 de marzo de 1999 - RFC-3).

8 Véase la Declaracion de Politicas de Acreditacion de Registradores de la ICANN, Art. 111.J.7.g
(4 de marzo de 1999 - RFC-3) en http://www.icann.org/policy_statement.html.

8 Péarrafos 91y 92 del Informe provisional.

8 Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 - RFC-3);
comentario de KPMG (23 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo

de 1999 - RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de
la Camara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo
de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociacion Americana de Compositores, Autores y Editores y de Broadcast
Music, Inc. (14 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 - RFC-3);
comentario de la International Intellectual Property Alliance (12 de marzo de 1999 - RFC-3).

88 Véase el comentario del Gobierno de Suecia, Oficina Sueca de Patentes y Registros (23 de febrero
de 1999 - RFC-3); comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo

de 1999 - RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Ford Motor
Company (20 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999 - RFC-3);
comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociacion
Cinematogréafica Americana (18 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Cdmara Internacional de
Comercio (18 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo de 1999 - RFC-3);
comentario de la Asociacion Americana de Compositores, Autores y Editores y de Broadcast Music, Inc.
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(14 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la
Asociacién Americana de Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la
Asociacién Europea de Proveedores de Servicios de Internet (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la
International Intellectual Property Alliance (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de America Online

(12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociacion Internacional de Marcas (12 de marzo

de 1999 - RFC-3); comentario de MARQUES (11 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de Markenverband
(4 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999 - RFC-3).

89 Véase la Declaracion de Politicas de Acreditacién de Registradores de la ICANN, Art. 111.J.7.a
(4 de marzo de 1999) en http://www.icann.org/policy_statement.html.

% Véase el comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la
Camara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociacion Europea de
Proveedores de Servicios de Internet (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de MARQUES (11 de marzo
de 1999 - RFC-3); comentario de la Sra. Ellen Rony (8 de marzo de 1999 - RFC-3).

o Véase, por ejemplo, el comentario de la Asociacion Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual
(6 de noviembre de 1998 — RFC-2); comentario de la Coalicién de Derechos de los Nombres de Dominio

(6 de noviembre de 1998 — RFC-2).

% Véase, por ejemplo, Lockheed Martin Corporation contra Network Solutions, Inc. 985 F. Supp. 949,

968 (C.D. Cal. 1997) (el Tribunal formuld observaciones favorables sobre el uso de directorios, afirmando que
“la solucion a las dificultades actuales con que se enfrentan los titulares de marcas en Internet reside en este tipo
de innovacion técnica y no en los intentos por hacer valer los derechos de marcas en relacion con legitimos usos
no marcarios de estos importantes nuevos medios de comunicacion”).

% Véase el comentario de la Asociacion Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual

(6 de noviembre de 1998 — RFC-2); comentario del Sr. Robert Connelly del Consejo de Registradores (CORE)
(consulta de San Francisco); comentario del Instituto de Agentes de Marcas (3 de noviembre de 1998 — RFC-2);
comentario del Sr. Ole Jacobsen de Cisco Systems (consulta de San Francisco); comentario del Sr. Keith Gymer
(consulta de Bruselas); comentario de la Sra. Carol Smith de Infoseek (consulta de San Francisco); comentario
del Sr. Jonathan Moskin de Pennie & Edmonds LLP (6 de noviembre de 1998 — RFC 2).

% Véase, por ejemplo, http://www.scrabble.com.

% http:/www.io.io.

% Comentario del Gobierno de Hungria, Oficina Hlingara de Patentes (consulta de Budapest); comentario
de la Fédération Internationale des Conseils en Propiété Industrielle (Federacién Internacional de
Asesoramiento en materia de Propiedad Industrial) (9 de noviembre de 1998 — RFC-2).

9 Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 - RFC-3);
comentario de KPMG (23 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo

de 1999 - RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de
la Camara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de Time Warner

(13 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociacién Europea de Proveedores de Servicios de Internet
(12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociacién Americana de Derechos de la Propiedad
Intelectual (12 de marzo de 1999 - RFC-3).
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3. LA SOLUCION DE CONFLICTOS EN UN MUNDO PLURIJURISDICCIONAL
CON UN MEDIO DE COMUNICACION MUNDIAL: PROCEDIMIENTOS
UNIFORMES PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

129. Como se indico en el Capitulo anterior, existe un apoyo bastante amplio a la adopcién
de varias practicas en la administracion de los registros de nombres de dominio como medio
para reducir la friccion entre dichos registros y los derechos de propiedad intelectual.
Tambien parece haber apoyo general a la idea de que dichas practicas no deberian interferir
con la funcionalidad del DNS como sistema econdmico, de alta velocidad y elevado volumen
en la obtencidn de una direccion Internet. Por esta razon, como ya se mencion0, medidas
como las de exigir que los érganos de registro realicen busquedas de las solicitudes respecto
de marcas registradas previamente, capaces de reducir mas aun las fricciones, obtuvieron un
apoyo minimo o ningdn apoyo.

130. Mientras que la gran mayoria de nombres de dominio se registran de buena fe, por
razones legitimas, incluso con practicas mejoradas destinadas a reducir tensiones, las
controversias son inevitables. Hace menos de cinco afios, antes de que se popularizaran los
buscadores graficos de Internet® y habia una actividad comercial minima en Internet, una
infraccién de marca provocada por el registro y la utilizacién de un nombre de dominio no se
consideraba un tema grave. En-tanto que Internet no era un medio de actividad comercial
significativa, ningun potencial de dafio afectaba la casi invisibilidad de la red, por lo menos
cuando se la comparaba a las infracciones en medios de comunicacion de grandes masas
como la television, la prensa y los carteles. Sin embargo, esto cambi6 cuando las inversiones
comerciales, la publicidad y otras actividades aumentaron en Internet y las empresas
comenzaron a darse cuenta de los problemas que podrian ocurrir cuando se utilizaba un sitio
de Internet con su marca como nombre de dominio y sin su permiso. Actualmente las
controversias han aumentado en nimero, a la vez que los mecanismos para resolverlas,
excluyendggel acceso a los tribunales, no son satisfactorios ni estan disponibles en nimero
suficiente.

131. Los l'i_tljlares de derechos de propiedad intelectual dejaron en claro en el Proceso de la
OMPI que para ellos la proteccion y ejercicio de sus derechos respecto de los nombres de
dominio representan gastos significativos.'® Los mecanismos existentes para resolver
conflictos entre titulares de marcas y detentores de nombres de dominio con frecuencia se
consideran caros, dificiles e ineficaces. E ple nimero de casos impide que los titulares de
marcas presenten demandas multiples en uno o mas tribunales nacionales. Sin embargo, los
6rganos de registro con frecuencia han sido citados como partes en la controversia objeto de
litigio, exponiéndoles a responsabilidades civiles potenciales y complicando méas aln su tarea
de administrar el procedimiento de registro de los nombres de dominio.

132. Las controversias sobre registros de nombres de dominio y derechos de propiedad
intelectual presentan varias caracteristicas especiales:

i) Puesto que un nombre de dominio da lugar a una presencia mundial, la
controversia puede ser plurijurisdiccional de varias maneras. La presencia mundial puede dar
lugar a presuntas infracciones en varios sistemas juridicos nacionales, con la consecuencia de
que varios tribunales nacionales diferentes pueden declararse competentes o que se pueden
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incoar varias demandas independientes, ya que estan involucrados diferentes sistemas
juridicos y titulos de propiedad intelectual.

ii) Debido al numero de gTLD y ccTLD y puesto que cada uno da el mismo
acceso a la presencia mundial, practicamente la misma controversia puede presentarse en
muchos TLD. Tal seria el caso, por ejemplo, si una persona buscara y obtuviera registros
abusivos en muchos TLD del mismo nombre, objeto de registros de marca correspondientes
retenidos en todo el mundo por un tercero. Para resolver el problema, el titular del derecho de
propiedadliorltelectual podria verse obligado a incoar multiples demandas en tribunales en todo
el mundo.

iJi')_—I Habida cuenta de la facilidad y velocidad con la que puede obtenerse un
registro de nombre de dominio, y de la velocidad de comunicacién en Internet y el acceso
mundial posible en Internet, con frecuencia puede ser urgente resolver la controversia sobre
nombres de dominio.'*

iv) Existe% disyuncion considerable entre, por una parte, el costo de obtener el
registro de un nombre de dominio, que resulta relativamente econémico, y por otra parte, el
valor econdmico del dafio que puede hacerse como resultado de dicho registro y el costo, para
el titular del derecho de propiedad intelectual de remediar la situacién mediante litigio, que en
algunos paises puede ser lento y muy costoso.

v)  En muchos casos, se ha incluido al érgano de registro en las controversias
sobre nombres de dominio debido a su funcién en la gestién técnica del nombre de
dominio.'%

133. Deﬁo a las caracteristicas especiales de las controversias sobre nombres de dominio,
se ha expresado un apoyo considerable al desarrollo de procedimientos expeditos y
econdémicos para la solucion de controversias, completos en el sentido de proporcionar un
medio Gnico para resolver la controversia con manifestaciones plurijurisdiccionales.’®* Al
mismo tiempo, los debates y las consultas han revelado un nivel natural de incomodjdad en
dar plena confianza a un sistema nuevo y que tiene la habilidad de afectar derechos
valiosos.® Por lo tanto en ciertos sectores ha habido renuencia a abandonar todas las
posibilidades de recurrir al litigio como resultado de la adopcion de nuevos procedimientos,
por lo menos en la primera fase, antes de tener experiencia con el nuevo sistema.

134. En el Informe provisional de la OMPI se afirmaba que, al examinar las opciones para la
solucidn de controversias, el proyecto de recomendaciones del Informe se guiaba por la
consideracion general de encontrar un equilibrio entre, por una parte, la conservacion de un
sistema juridico probadamente conocido en la busqueda de remedios ante tribunales y, por
otra parte, el deseo de proceder a elaborar un sistema factible que pueda resolver en forma
justa, expeditiva y econdmica los nuevos tipos de controversias que surgen como
consecuencia del advenimiento de Internet. La mayoria de los autores de comentarios
encontraron que esta formulacion era demasiado vasta en cuanto que el proyecto de
recomendaciones sugeria que se pidiese a los solicitantes de nombres de dominio que se
sometiesen a un procedimiento administrativo obligatorio de solucidn de controversias en
relacion con cualquier controversia de propiedad intelectual que se plantease al registrar el
nombre de dominio.’® En particular, los autores de comentarios consideraron, en relacién
con este procedimie%global:



La gestion de los nombres y direcciones de Internet: pagina 46
cuestiones de propiedad intelectual — Capitulo 3

i) que podria imponer de manera injusta a los solicitantes de nombres de dominio
que actltan de buena fe, costos para responder a las denuncias que pesan contra ellos;

i) que podria conducir al acoso de titulares de nombres de dominio que acttan de
buena fe por parte de titulares de marcas que desean adquirir un nombre de dominio que esta
siendo utilizado de manera que no infringe los derechos del titular de la marca (“secuestro
inverso del nombre de dominio™);

iii)  que resultaria preferible comenzar un nuevo procedimiento menos ambicioso,
que se aplicase a las controversias relativas a ciertas formas conocidas de conducta ofensiva,
en lugar de aplicarse a todo tipo de controversias;

Iv)  que, al entablar el procedimiento destinado a todo tipo de controversias, el
Informe provisional omitio tratar especificamente el problema mas grave, a saber, el problema
de la “ciberocupacion” o registro abusivo y deliberado de mala fe, de nombres de dominio
infringiendo los derechos de terceros;

V)  que, debido a la falta de armonizacion internacional en la aplicacion del derecho
de marcas, seria preferible, por lo menos inicialmente, evitar someterse obligatoriamente al
procedimiento para las controversias relativas a la competencia de buena fe sobre los derechos
a utilizar un nombre.

135. Considerando el peso de la opinion contra la sumision obligatoria a un procedimiento
administrativo en relacion con toda controversia de propiedad intelectual que se plantee en el
momento del registro de un nombre de dominio, las recomendaciones finales del Proceso de
la OMPI contienen dos cambios mayores en relacion con el procedimiento administrativo
sugerido de solucion de controversias:

i)  En primer lugar, el alcance del procedimiento se limita Gnicamente al registro
deliberado, de mala fe y abusivo de nombres de dominio o “ciberocupaciéon” y no se aplica a
controversias entre partes con derechos que compiten de buena fe.

i) Ensegundo lugar, la nocion de registro abusivo de un nombre de dominio se
define Unicamente en relacion con las infracciones de derechos de marcas y no con referencia
a las violaciones de otros derechos de propiedad intelectual, o los derechos de la personalidad.
136. El debate y las recomendaciones en el resto de este Capitulo se centran en:

— lograr mejorar la utilizacion de los litigios en tribunales como medio para resolver
controversias;

— los principios rectores en el disefio de una politica administrativa de solucion de
controversias;

— la adopcién de un procedimiento administrativo obligatorio para el registro abusivo;

— la disponibilidad del arbitraje voluntario;
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— la funcion de la mediacion.

RECURSO A LOS TRIBUNALES

137. El recurso a los tribunales esta regido por el derecho civil de los Estados soberanos. El
Proceso de la OMPI gque producira recomendaciones para la entidad privada y sin fines de
lucro que administrara el DNS (ICANN), no se interesa especificamente por cuestiones que
quedan dentro de las leyes civiles, salvo en la medida en que dichas leyes, de conformidad
con los principios internacionalmente reconocidos, dejan sectores abiertos a la eleccion.

138. Mantenimiento del derecho de acceso a los tribunales. EIl primer sector de eleccion, en
el que las recomendaciones del Proceso pudieran tener cierta influencia, es que la mayoria de
los paises la decision de someter una controversia al arbitraje tiene como consecuencia el
abandono del derecho de recurrir a los tribunales respecto de esa controversia. Ese efecto de
un contrato de arbitraje es reconocido en la legislacion sobre arbitraje de los paises y en las
obligaciones de mas de 100 paises al pasar a ser parte en el Convenio de Nueva York sobre
Reconocimiento y Ejecucién de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 (el Convenio de
Nueva York).2" Si el sometimiento al arbitraje por solicitantes del registro de nombres de
dominio resp de cualquier controversia relativa al registro de nombre de dominio fuera un
requisito del rato de registro del nombre de dominio, el efecto seria exigir que el
solicitante del nombre de dominio abandonara el derecho de acceso a los tribunales respecto
de dicha controversia si la otra parte en la misma requiriera el arbitraje. Sin embargo y como
ya se dijo, los debates y consultas respecto del Proceso de la OMPI indicaron renuencia
consicllgsrable a suscribir esta solucidn, por lo menos en la etapa inicial de la nueva gestion del
DNS.

139. lE_I-|Informe provisional de la OMPI recomendaba que cualquier sistema de solucion de
controversias alternativo a las acciones judiciales que se aprobase para la solucion de
controversias relacionadas con los nombres de dominio no negase a las partes en una
controversia el acceso a los tribunales. Esta recomendacion recibié el apoyo casi unanime de
los autores de comentarios.'%

- 140. Se recomienda que cualquier sistema de
solucién de controversias alternativo a las
acciones judiciales que se imponga a los
solicitantes de nombres de dominio no niegue
a las partes en la controversia el acceso a los
tribunales.

141. Sometimiento a una jurisdiccidén. Un segundo sector de eleccion, basado en principios
ampliamente aceptados, es la eleccion de sometimiento a la jurisdiccion de los tribunales en
uno o mas lugares, para la solucién de una controversia. En el Proceso de la OMPI se
manifestd un amplio apoyo al requisito de exigir que el solicitante del nombre de dominio
manifieste dicha eleccidn en el contrato de registro del nombre de dominio, para establecer
una mayor certidumbre respecto del fuero en el que puede iniciarse el litigio y para garantizar
un foro en un pais en el que se respeten los derechos de propiedad intelectual.**

]
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142. Si bien el sometimiento a una jurisdiccion puede crear una mayor certidumbre, no debe
tener el efecto de imponer la posibilidad exclusiva de litigios en fueros que practicamente no
tienen conexidn con la presunta actividad de infraccion que se realiza mediante un nombre de
dominio o con el lugar de residencia del solicitante del nombre de dominio. Ademas, un
sometimiento a una jurisdiccion por parte del solicitante del nombre de dominio no deberia
limitar la libertad de un tercero de tratar de obtener jurisdiccion sobre un detentor de nombre
de dominio en cualquier parte en la que existiera un vinculo independiente y suficiente para
apoyar los requisitos locales de competencia judicial. Sobre esta base, un acuerdo de
sometimiento a una jurisdiccion en un contrato de registro de nombre de dominio debe ser sin
perjuicio y sin exclusion de la posibilidad de someterse a la jurisdiccién competente de
conformidad con la ley aplicable a la controversia. El efecto de un acuerdo de sometimiento a
jurisdicciones particulares en el contrato de registro de un nombre de dominio seria cancelar
la posibilidad de poner en tela de juicio la jurisdiccion de los tribunales en esa localidad
respecto de una controversia provocada por el registro de un nombre de dominio.

143. Surge la pregunta de cuéales fueros deben ser designados en el sometimiento a una
jurisdiccion por el solicitante en el registro de un nombre de dominio. En ese sentido se han
mencionado varias posibilidades, a saber, el lugar del registro, el lugar de la base de datos de
los nombres de dominio, el lugar del registrador y el lugar del servidor raiz “A”.**! Se
considera que la eleccion del fuero adecuado deberia ser, por una parte, buscandg e] equilibrio
adecuado entre los intereses del detentor del nombre de dominio y cualquier ter potencial
demandante, y, por la otra, congruente con la preocupacion principal de equidad, que prevé
las bases de los principios jurisdiccionales existentes.**

144. En el Informe provisional de la OMPI se recom%aba que el solicitante del nombre de
dominio se comprometiese, en el contrato de registro del nombre de dominio, a someterse, sin
perjuicio de otras jurisdicciones potencialmente competentes, a la jurisdiccion de: i) el pais
del domicilio del solicitante del nombre de dominio; vy ii) el pais en que se encuentra el
organo de registro. Los comentarios recibidos sobre esta recomendacion se dividian entre
quienes consideraban que su alcance no era lo suficientemente amplio en la atribucion de
posibles jurisdicciones™® y quienes consideraban que el alcance de jurisdicciones
competentes era demas&tio amplio.™™* En la primera categoria figuraban quienes
consideraban que los seh€itantes d mbre de dominio deberian someterse asimismo a la
jurisdiccion de los lugares del regis del servidor raiz “A”. En la segunda categoria
figuraban a quienes preocupaba la ambigliedad de la expresion “drgano de registro”, término
utilizado en el Informe provisional para incluir tanto a los registradores como a los registros
por deferencia a las decisiones que tomara la ICANN en relacion con la estructura de los
servicios de registradores y los registros. Otros autores de comentarios malinterpretaron la
recomendacion, pensando que se deseaba atribuir jurisdiccion exclusiva a los lugares del
domicilio del solicitante y del 6rgano de registro, incluso cuando podia reivindicarse y
atribuirse la jurisdiccion sobre la base de una conexién independiente con otro lugar.**®

145. La Declaracion de Politicas de Acreditacion de Registradores de la ICANN corttigne
una disposicién sobre la jurisdiccion cuyo fondo es similar al proyecto de recomendaciones
del Informe provisional de la OMPI. Esta disposicion requiere que los solicitantes de un
nombre de dominio se sometan a la jurisdiccion de los tribunales del lugar i) del domicilio del
solicitante, y ii) del registrador (en oposicién al érgano de registro). '

(.
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146. La OMPI conviene con la formulacion contenida en la Declaracion de Politicas de
Acreditacion de Registradores de la ICANN, con la reserva de que, hasta que los registradores
sean acreditados de acuerdo a una amplia base geogréafica, el sometimiento a la jurisdiccion
del lugar del registrador puede resultar desfavorable a los solicitantes que vivan en paises
alejados de los registradores acreditados. No obstante, se espera que esta situacion sea
transitoria y de corta duracion. Es mas, dichos solicitantes siempre contaran con la
posibilidad de solicitar el registro de un nombre de dominio en un ccTLD si no les conviene
el requisito de someterse a la jurisdiccion del lugar donde reside el registrador.

147. Se recomienda que se exija al solicitante
del nombre de dominio, en el contrato de
registro del nombre de dominio, que se
someta, sin perjuicio de otras jurisdicciones
potencialmente competentes, a la jurisdiccion
de:

i) el pais del domicilio del solicitante
del nombre de dominio, y

ii) el pais en que se encuentra el
registrador.*!’

(I

PRINCIPIOS RECTORES PARA LA ELABORACION DE UNA POLITICA
ALTERNATIVA DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS

148. Como ya se mencion0, existe consenso en relacion con conservar el derecho de acceso a
los tribunales respecto de una controversia sobre nombres de dominio, el litigio ante
tribunales puede tener varias limitaciones como medio de tratar dichas controversias. En
particular debido al caracter plurijurisdiccional de tales controversias, podria ser necesario
entablar acciones en tribunales en varios paises, para poder obtener una solucién efectiva.*®
Ademas, en algunos paises el sistema judicial presenta disfunciones que redundan en la n?:l
obtencion de sentencias en un plazo acorde con la velocidad con la que se pueden causar
perjuicios debido a la infraccion de un nombre de dominio. Como ya se indico, el costo de
los litigios contrasta considerablemente con el de obtener un registro de nombre de dominio.
Finalmente, existe la posibilidad de que, si hubiera diversos tribunales en varios paises,
involucrados en controversias sobre nombres de dominio, se dictaran sentencias que no serian
consistentes o que de las sentencias se desprendieran principios incongruentes sobre la
relacion entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual.

149. Ademas de las limitaciones del sistema judicial, varios autores de comentarios
expresaron descontento con las actuales politicas de solucién de controversias en los gTLD.'*®
Una de las principales deficiencias se debe a que se basan en la capacidad de las partes de
producir ciertos certificados de marcas, sin revisar la cuestion de utilizacion del nombre de [
dominio y la presunta infraccion. Estas politicas se consideran como limitativas de la
consideracion de todos los derechos e intereses legitimos de las partes (que no necesariamente
se reflejan en el certificado de marcas), abriendo la puerta a resultados injustos, incluso para
quienes no son titulares de marcas.*® En vista de estas dificultades, una gran mayoria de
autores de comentarios favorecian Iﬁdopcién de procedimientos alternativos para la solucién
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de controversias mas adecuados para la revision y consideracion de los derechos e intereses
de todas las partes involucradas en la controversia.***

150. Tomando en consideracion lo que se percibeg'no limitaciones de los litigios y las
actuales politicas de solucién de controversias, asi como los comentarios expresados en el
Proceso de la OMPI respecto de las caracteristicas aconsejables de cualquier procedimiento
alternativo de solucion de controversias, las recomendaciones contenidas en el resto del
Capitulo relativas a procedimientos alternativos de solucion de controversias se basan en los
siguientes principios:

i)  El procedimiento alternativo de solucidn de controversias deberia permitir a las
partes resolver una controversia en forma expedita y econémica, pero con suficiente
flexibilidad para que las partes puedan utilizar procedimientos mas amplios en caso que asi lo
decidan conjuntamente.

i)  El procedimiento alternativo de solucion de controversias debe permitir que se
tomen en consideracion todos los derechos e intereses pertinentes de las partes y se garantice
un procedimiento justo para todas las partes interesadas.

iii)  El procedimiento alternativo de solucion de controversias debe ser uniforme o
congruente en todos los TLD abiertos. Si hubiera disponibles diferentes procedimientos en
diferentes dominios, habria el riesgo de que algunos dominios, donde los procedimientos
fueran mas debiles o no llevaran a decisiones obligatorias y ejecutorias, se convirtieran en
paraisos de registros abusivos. Sin embargo, los procedimientos uniformes o congruentes no
necesariamente significan que el proveedor del servicio de solucion de controversias debe ser
el mismo para todos los procedimientos.

iv) Como ya se indicd, la disponibilidad del procedimiento administrativo no debe
impedir poder recurrir a litigios en tribunales.**> En particular, una parte debe tener libertad
de incoar un litigio presentando una demanda[g%lte un tribunal nacional competente, en vez de
iniciar un procedimiento administrativo de sotaelon de controversias, si tal es el curso
preferido y debe poder buscar una revision de una controversia que haya sido objeto de un
procedimiento administrativo de solucion de controversias.

v)  Si bien es aconsejable que la utilizacion del procedimiento administrativo de
solucion de controversias lleve al establecimiento de un cuerpo de principios que puedan
ofrecer directrices en el futuro, las resoluciones de los procedimientos alternativos de solucion
de controversias no deberian tener (y no pueden tener) el efecto de precedente obligatorio en
tribunales nacionales. Quedaria al criterio de los tribunales de cada pais la determinacion de
la importancia que desean dar a las resoluciones formuladas en el marco del procedimiento.

vi)  Para garantizar la solucion rapida de las controversias, los recursos disponibles
en el procedimiento alternativo de solucidn de controversias deben limitarse a la situacion del
registro de nombre de dominio mismo y por lo tanto no deben incluir compensaciones
monetarias o sentencias relativas a la validez de una marca.'?®

vii) La resolucion resultante del procedimiento dgé)lucién de controversias debera,
previa notificacion, ser aplicada directamente por el drgano de registro pertinente realizando,
si fuera necesario, los cambios correspondientes en la base de datos de nombres de dominio.



La gestion de los nombres y direcciones de Internet: pagina 51
cuestiones de propiedad intelectual — Capitulo 3

viii)  Los 6rganos de registro no deben participar en el procedimiento alternativo de
solucién de controversias,*** excepto para aplicar las resoluciones resultantes de dichos
procedimientos (y tal vez, inistrar cualquier informacién solicitada respecto del registro
de nombre de dominio al onsable de tomar decisiones o al tribunal en la solucion de la
controversia).'?®

IX) Chdevalecera sobre una resolucién resultante de un procedimiento alternativo de
solucion de controversias, una decision judicial de un tribunal competente de un pais parte en
el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial*“® obligado por el Acuerdo
sobre los ADPIC.*

]

151. Sobre la bade-de estos principios, el resto de este Capitulo recomienda que:

i) Un procedimiento administrativo uniforme para anular el registro de nombres
de dominio efectuado de mala fe, infringiendo deliberadamente los derechos de marcas, debe
estar a disposicion de todos los gTLD abiertos.

i) Lamediacion y el arbitraje, cada uno de ellos descrito y examinado, tienen una
funcién y deben considerarse como procedimientos valiosos para la solucion de controversias
sobre nombres de dominio. Sin embargo, por diferentes razones respecto de cada
procedimiento, se recomienda que ninguno sea parte obligada de una politica de solucién de
controversias para los érganos de registro. En vez de ello, deben estar a disposicion de las
partes que los elijan sobre una base facultativa, cuando consideren que las circunstancias de
una controversia son adecuadas a la utilizacion de dichos procedimientos.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO OBLIGATORIO PARA LOS REGISTROS
ABUSIVOS

152. Esta seccidn propone que se adopte un procedimiento administrativo de solucion de
controversias uniforme en todos los gTLD abiertos. Examina los medios de ejecutar dicho
procedimiento, las caracteristicas que serian aconsejables y la administracion del mismo.

153. El procedimiento administrativo propuesto es un procedimiento de adjudicacion en el
que un responsable, que tomaria decisiones, seria designado para la controversia con la
potestad de imponer una decision vinculante para las partes. El alcance del procedimiento se
limitaria a los casos de registro abusivo (o ciberocupacién), como se ha definido
anteriormente y no estaria disponible para las controversias entre las partes con derechos que
compiten de buena fe. El procedimiento facilitaria un lugar neutral en el contexto de
controversias que, con frecuencia, son de caracter internacional y se realizaria de conformidad
con leyes y normas de procedimiento que tomarian en consideracion las diversas tradiciones
procesales juridicas del mundo. El procedimiento no excluiria la jurisdiccion de los tribunales
competentes. Permitiria que una parte pudiese introducir un recurso en un tribunal nacional o
tratar de obtener una sentencia en un tribunal nacional sobre una controversia que ya hubiera
sido sometida al procedimiento administrativo de solucidn de controversias. Sin embargo, es
de esperar que con la experiencia y el tiempo, se adquiera confianza en la credibilidad y
congruencia de las decisiones tomadas bajo este procedimiento, de manera que las partes
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recurran cada vez menos a los tribunales. Las decisiones tomadas bajo este procedimiento
estarian a disposicion del publico.

154. Disponibilidad uniforme del procedimiento en los gTLD abiertos. En el Informe
provisional de la OMPI, se recomendaba que el procedimiento administrativo de solucion de
controversias estuviese disponible uniformemente en todos los TLD abiertos. Sujeta a
reservas relativas al alcance del procedimiento, que se han discutido anteriormente y que se
seguiran tratando mas adelante, esta recomendacion recibié un gran apoyo.*?

155. Algunos autores de comentarios pidieron aclaraciones sobre el sentidgle “uniforme”.
La OMPI entiende por uniforme:

i)  Que el procedimiento debe estar disponible en todos los gTLD abiertos. La
adopcion posible del procedimiento en los ccTLD abiertos se examina en el Anexo VIII. Al
menos en los gTLD abiertos, la no disponibilidad del procedimiento en cualquier gTLD
podria conducir a una proteccion desigual de los derechos de propiedad intelectual y causar
que todo gTLD en el que no estuviese disponible el procedimiento se convirtiese en un
paraiso para las practicas predatorias en relacion con los derechos de propiedad intelectual.

ii)  Elalcance del procedimiento y las normas procesales segun las cuales se realiza
deberian ser los mismos en todos los gTLD abiertos. Una vez mas, las diferencias en el
alcance del procedimiento en los gTLD abiertos podrian conducir a una proteccion desigual
de los derechos de propiedad intelectual.

156. Mas adelante se examinan los medios de aplicar el procedimiento de manera uniforme
en los gTLD abiertos, sobre los que se recomienda que la ICANN adopte una politica
uniforme sobre la solucion administrativa de controversias y que se exija a los solicitantes de
nombres de dominio que se sometan al procedimiento administrativo en virtud de dicha
politica. La Declaracion de Politicas de Acreditacion de Registradores de la ICANN
contempla la posibilidad de exigir a los titulares de nombres de dominio que se sometan a
dicha politica.**®

[ 157. Se recomienda que se ponga a
disposicién un procedimiento administrativo
uniforme de solucion de controversias para
todos los gTLD abiertos.

Caracter obligatorio del procedimiento

158. En el Informe provisional de la OMPI se recomendaba que el procedimiento
administrativo fuera obligatorio en el sentido de que cada solicitante del registro del nombre
de dominio debe, en el contrato de registro del nombre de dominio, quedar obligado a
someterse al procedimiento si un tercero inicia una demanda en su contra. Si el sometimiento
al procedimiento fuera facultativo para los solicitantes, se consideraba que la adopcion del
procedimiento no daria como resultado una mejora considerable de la situacién actual, ya que
aquellas personas que registran nombres de dominio de mala fe, abusando de los derechos de
propiedad intelectual de terceros dificilmente elegirian someterse al procedimiento (que es
mas econdmico y rapido que el recurso a los tribunales), sino que preferirian que los titulares
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legitimos de los derechos de propiedad intelectual no tuviesen mas posibilidad que incoar
litigios ante los tribunales, con los costos y demoras correspondientes.

159. La mayor parte de los autores de comentarios aprobaron el carécter obligatorio del
procedimiento,*® si bien varios de ellos expresaron su preferencia por un procedimiento
voluntario. A s, tal como se sefiald en el Informe provisional, se expreso la preocupacion
de que el sometimiento obligatorio a un procedimiento global que cubriese todas las
controversias de propiedad intelectual relativas al registro de un nombre de dominio podrian
suscitar en ciertas jurisdicciones preguntas relativas a la validez y la aplicabilidad de dicho
procedimiento obligatorio, especialmente considerando las leyes de proteccion del
consumidor, consideraciones sobre las garantias procesales debidas y el hecho de que el
procedimiento obligatorio equivale a crear derechos para una parte ajena al contrato de
registro del nombre de dominio.

160. Se considerd que las preocupaciones relativas al caracter obligatorio del procedimiento
pueden disiparse considerablemente, sino suprimirse por completo, limitando al alcance del
procedimiento al registro abusivo o ciberocupacion, tal como se propone en la préxima sesion
de este Capitulo. Puesto que el procedimiento se aplicara nicamente a los ejemplos graves
de violacion deliberada de derechos bien establecidos, se elimina el peligro de que solicitantes
inocentes de nombres de dominio que actlen de buena fe se vean expuestos al gasto de
recursos humanos y financieros por su participacion en el procedimiento.

161. Puesto que el procedimiento se aplicara inicamente al registro abusivo o
“ciberocupacion”, la OMPI considera esencial que el procedimiento sea obligatorio. Es
francamente improbable que los responsables de dichas actividades se sometan
voluntariamente al procedimiento.

162. Se recomienda que el contrato de
registro del nombre de dominio exija que el
solicitante se someta al procedimiento
administrativo de solucion de controversias
cuyo alcance se define en la préxima seccion.

El alcance del procedimiento administrativo

163. El Informe provisional de la OMPI examino en detalle las ventajas y desventajas
respectivas de, por una parte, aplicar el procedimiento administrativo a cualquier controversia
de propiedad intelectual que se derive del registro de un nombre de dominio y, por otra limitar
la aplicacion del procedimiento a casos obvios de registro abusivo de nombres de dominio o
“ciberocupacion”. No repetiremos aqui la descripcion de dichas ventajas y desventajas.

164. Las opiniones de los autores de comentarios sobre el alcance deseado del procedimiento
administrativo fueron diversas. Algunos autores de comentarios abogaron por el enfoque
amplio de abrir el procedimiento a cualquier controversia de propiedad intelectual en relacion
con el registro de un nombre de dominio.**! Por lo general, abogaban por la creacién de un
cuerpo de derecho administrativo que pu%iﬁoe proporcionar, gracias al procedimiento, un
mecanismo internacional y eficaz de ejectieton para los derechos de propiedad intelectual
como alternativa a los litigios plurijurisdiccionales largos y caros.
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165. No obstante, la opinidon méas generalizada abogaba por restringir el alcance del
procedimiento, por lo menos inicialmente, a fin de ocuparse en primer lugar de las formas
mas ofensivas de practicas predatorias y sentar el procedimiento sobre bases sélidas. Estos
autores de comentarios abogaban, como ya se ha mencionado por que se introdujesen dos
limitaciones al alcance del procedimiento.

166. La primera limitacion restringiria la disponibilidad del procedimiento a los casos de
registro abusivo deliberado y de mala fe. La definicion de dicho registro abusivo se examina
en la préxima seccién.

167. Lasegunda limitacion definiria el registro abusivo Unicamente en relacion con las
marcas registradas y marcas de servicio. Asi pues, los registros que infrinjan nombres
comerciales, indicaciones geograficas, o derechos de la personalidad no se consideraran
dentro de la definicion de registro abusivo para los fines del procedimiento administrativo.
Quienes abogaban por esta forma de limitacion sefialaron que la violacion de marcas de
producto o de servicio es la forma mas comudn de abuso y que la armonizacion de las leyes
relativas a los nombres comerciales, indicaciones geogréaficas y derechos de la personalidad es
todavia deficiente, aunque existen normas internacionales que protegen los nombres

comerciales'*? e indicaciones geograficas'**.

168. La OI\'A'_PI esta persuadida de la con\J'eT'r‘encia de proceder con firmeza pero con
precaucion y de abordar, en la primera etapa, los problemas que, segun el parecer general,
necesitan ser solucionados. Es un hecho asombroso que en todas las 17 reuniones de consulta
celebradas en todo el mundo durante el Proceso de la OMPI, todos los participantes
convinieron en que la “ciberocupacion” es una practica erronea. Revierte en interés de todos,
incluida la eficacia de las relaciones economicas, el evitar la confusion del consumidor, la
proteccion de los consumidores contra el fraude, la credibilidad del sistema de nombres de
dominio y la proteccion de los derechos de propiedad intelectual, que se suprima la practica
del registro abusivo y deliberado de los nombres de dominio. Existen pruebas de que esta
practica se extiende al abuso de derechos de propiedad intelectual distintos de las marcas de
producto y de servicio®**, pero la OMPI considera que es prematuro ampliar en esta etapa la
nocion de registro abusivp mas alla de la violacion de marcas de producto y de servicio.
Cuando se haya adqui experiencia en el funcionamiento del procedimiento administrativo
y se haya dispuesto de tiempo para evaluar su eficacia y pasar revista a sus problemas, si los
hubiere, lo que sigue siendo prioritario, siempre podré volver a examinarse la cuestion de
extender la nocién de registro abusivo a otros derechos de propiedad intelectual.

169. Se recomienda que el alcance del
procedimiento administrativo se limite al
registro abusivo de nombres de dominio, tal
como se define en la seccion siguiente.

Definicion de registro abusivo (“Ciberocupacion™)

170. Antes de examinar en el préximo parrafo la definicion de registro abusivo que se
recomienda se aplique en el procedimiento administrativo, deben proporcionarse algunas
explicaciones sobre la terminologia sugerida. En términos populares “ciberocupacion” es el
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término mas frecuentemente utilizado para describir el registro abusivo, deliberado y de mala
fe de un nombre de dominio en violacién de los derechos de marcas de producto y de servicio.
No obstante, precisamente debido a su amplia utilizacion popular, el téermino cuenta con
distintos significados para distintas personas. Algunas personas, por ejemplo, incluyen el
“warehousing”, o la practica de registrar una coleccion de nombres de dominio
correspondientes a marcas con intencion de vender los registros a los titulares de las marcas,
en la nocion de “ciberocupacion”, mientras que otras personas distinguen entre los dos
términos. Del mismo modo, algunos consideran que los términos “ciberpirateria” y
“ciberocupacion” son intercambiables, mientras que la OMPI considera que el primer término
se refiere a la violacion del derecho de autor en el contenido de los sitios Web en lugar del
registro abusivo de nombres de dominio. Debido al significado flexible de “ciberocupacién”
en la terminologia popular, la OMPI ha optado por utilizar un término diferente —registro
abusivo de un nombre de dominio- a fin de atribuirle un significado mas preciso.

171. La definicidn de registro abusivo que la OMPI recomienda se aplique en el
procedimiento administrativo es la siguiente:

1)  Elregistro de un nombre de dominio debe considerarse abusivo cuando se
cumplen todas las condiciones siguientes:

i) el nombre de dominio es idéntico o engafiosamente similar a una marca de
producto o de servicio sobre la que tiene derechos el demandante; y

ii) el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legitimos con
respecto del nombre de dominio; y

iii) el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

2)  Alos fines del parrafo 1)iii), lo siguiente, en particular, constituira la prueba del
registro y la utilizacion de mala fe de un nombre de dominio:

a)  una oferta para vender, alquilar o transferir de otro modo el nombre de
dominio al titular de la marca de producto o de servicio, 0 a un competidor del titular de la
marca de producto o de servicio, con propositos financieros; o

b)  unintento por atraer, con animo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web
del titular del nombre de dominio o cualquier otro lugar en linea, creando confusion con la
marca de producto o de servicio del solicitante; o

c) el registro del nombre de dominio a fin de impedir al titular de la marca de
producto o de servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre
que se haya establecido por parte del titular del nombre de dominio esta pauta de conducta; o

d) el registro del nombre de dominio a fin de perturbar los negocios de un
competidor.

172. Las condiciones acumulativas del primer parrafo de la definicion dejan claro que la
conducta de los registradores de nombre de dominio inocentes o de buena fe no se considerara
abusiva. Por ejemplo, una pequefia empresa que haya registrado un nombre de dominio pude
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demostrar, mediante planes comerciales, correspondencia, informes u otras formas de prueba,
que tenia la genuina intencién de utilizar el nombre de buena fe. Tampoco se consideraran
abusivos los registros de nombre de dominio que esten justificados por derechos legitimos de
libertad de expresion o por consideraciones legitimas de indole no comercial. Tampoco
entraran en el alcance del procedimiento las controversias de buena fe entre titulares de
derechos en competicion u otros intereses legitimos en competicion sobre los que dos
nombres sean equivocamente similares.

173. La OMPI considera que la definicion que figura en el parrafo precedente sienta bases

s6lidas en el derecho nacional e internacional y en la jurisprudencia>.

174. En lo tocante al derecho internacional, se tomd nota de que tall'rt_crlel Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial, en el que son parte 154 Estados, como el
Acuerdo sobre los ADPIC, que vincula a 134 Estados, estipulan obligaciones para la
proteccion de las marcas. Ademas, el Articulo 10bis del Convenio de Paris establece la
obligacion de proporcionar proteccion contra la competencia desleal. ElI Convenio de Paris
estipula lo siguiente:

“1) Los paises de la Union estan obligados a asegurar a los nacionales de los
paises de la Unidn una proteccion eficaz contra la competencia desleal.

2)  Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario
a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3)  En particular deberan prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusion por cualquier medio que
sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de
un competidor;

2.  las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor,

3. lasindicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del
comercio, pudieran inducir al pablico a error sobre la naturaleza, el modo de
fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”

El Articulo 10ter.1) del Convenio de Paris exige que los paises de la Union se comprometan a
asegurar a los nacionales de los demas paises de la Union “los recursos legales apropiados
para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Articulos 9, 10 y 10bis.”

175. Lajurisprudencia desarrollada en la aplicacion de las leyes nacionales para proteger las
marcas de producto y de servicio, asi como para proteger contra la competencia desleal
apoyan asimismo la prohibicidn de las practicas predatorias y parasitarias que podrian entrar
en la definicion de registro abusivo mencionada anteriormente.

176. Al aplicar la definicion de registro abusivo anteriormente mencionada en el
procedimiento administrativo, el Grupo de Expertos responsable de la toma de decisiones
nombrado para el procedimiento debera, en la medida necesaria, hacer referencia a las leyes o
reglamentos que consideran aplicables, consideradas las circunstancias del caso. Asi pues,
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por ejemplo, si las partes en el procedimiento residen en un pais, el nombre de dominio fue
registrado por medio de un registrador en dicho pais y las pruebas del registro de mala fe y la
utilizacion del nombre de dominio relacionado con la actividad se encuentran en el mismo
pais, por lo que seria apropiado que el responsable de tomar decisiones se refiriese a la
legislacion del pais concernido para aplicar la definicion.

177. Se recomienda que:

)] los méritos de una reivindicacion
en virtud del procedimiento administrativo se
decidan de conformidad con la definicion de
registro abusivo de nombres de dominio
formulada en el parrafo 171, y que

i)  al aplicar la definicion de registro
abusivo, el Grupo de Expertos responsable de
la toma de decision debera, en la medida
necesaria, aplicar las leyes o reglamentos que
estimen apropiados, consideradas las
circunstancias del caso.

Aplicacion del procedimiento

178. Se sugirié que el procedimiento administrativo se aplicase por medio de la aprobacién
por parte de la ICANN, de una Politica de Solucién de Controversias para el Registro
Abusivo de los Nombres de Dominio. La politica sugerida figura en el Anexo IV.

179. En lo que concierne a los titulares individuales de nombres de dominio, como ya se ha
mencionado, la politica se aplicara por medio del contrato del registro de nombres de
dominio, que exigira del titular del nombre de dominio que se someta al procedimiento
administrativo si una tercera parte introduce una reivindicacion por registro abusivo que le
concierna.

Normas de procedimiento

180. El procedimiento se realizara de conformidad con normas de procedimiento, que figuran
en el Anexo V. Dichas reglas tienen dos objetivos: i) garantizar el proceso o la equidad
debidos durante el procedimiento, de manera que cada una de las partes tenga una
oportunidad igual y adecuada de presentar su caso; ii) informar a las partes sobre la manera
en que se llevara a cabo el procedimiento, lo que se espera de ellos, el momento en que
deberan actuar y cudles son las atribuciones del responsable de la toma de decisiones. Asi
pues, las reglas de procedimiento se ocuparan tipicamente de la documentacidn que se espera
presenten las partes, los plazos dentro de los que deberan presentarlas, quién sera el
responsable de la toma de decisiones y la forma en que sera designado, los recursos que puede
conceder y quién supervisara la administracion del procedimiento.
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181. Las reglas de procedimiento son internacionales, en el sentido de que deben tomar en
consideracion las diferentes tradiciones procesales juridicas; faciles de seguir, ya que los
solicitantes del registro de nombres de dominio deberan someterse a ellas y uniformemente
aplicables, independientemente del proveedor del servicio de solucidn de controversias que
administre el procedimiento. Los rasgos principales de las normas, que toman en
consideracion los comentarios formulados durante el debate de estos rasgos en el Informe
provisional de la OMPI, se describen en los parrafos siguientes.

Remedios juridicos disponibles en virtud del procedimiento

182. Del Proceso de la OMPI se desprende que existe el deseo general de contar con un
procedimiento sencillo y eficaz. Ademas, el requisito obligatorio de que los solicitantes se
sometan al procedimiento exige que los solicitantes del registro de nombres de dominio
puedan comprender facilmente las posibles consecuencias de someterse al procedimiento.

183. Por estas razones, parece adecuado que los remedios que pueda conceder el responsable
de la toma de decisiones estén limitados por la situacién del registro de nombre de dominio
mismo vy los actos respecto de ese registro.*** En otros términos, bajo este procedimiento no
se otorgaran indemnizaciones monetarias compensar cualquier pérdida o dafio al titular
de la propiedad intelectual como resultado'ee-un registro de nombres de dominio. Dicho
enfoque restrictivo a los remedios destacaria la naturaleza administrativa del procedimiento,
destinado a la administracion eficaz del DNS y a ser complementario de otros mecanismos
existentes, sean de arbitraje u otro tipo. El enfoque también incorporaria las preferencias de
varios autores de comentarios por un procedimiento alternativo de solucion de controversias
compatible con los remedios judiciales disponibles.

184. Un enfoque en el que los remedios estuvieran limitados a la situacion del registro del
nombre de dominio significaria que los remedios disponibles bajo el procedimiento serian la
cancelacion del registro del nombre de dominio y su transferencia al tercero demandante.
Estos remedios gozaron de un amplio apoyo en los comentarios recibidos por la OMP1.1¥

185. En el Informe provisional se solicitaban comentarios sobre si los responsables de b
toma de decisiones en el procedimiento deberian tener la potestad de ordenar otras medidas
relativas a la situacion del registro de nombre de dominio que pudieran eliminar las razones
de la controversia, como la modificacion del registro de nombre de dominio, la reasignacion
del nombre de dominio a un TLD diferente o el mantenimiento de una pagina de acceso
general u otro mecanismo de indexacién. Si bien varios autores de comentarios se mostraron
a favor de conferir a los responsables de tomar decisiones la potestad de imponer dichos
remedios,**® la mayoria de los autores de comentarios se opusieron a dicha potestad,
considerandq que dichas medidas podrian afectar a los intereses comerciales mas amplios y a
las estrate de las partes involucradas en la controversia, por lo que requerian un examen
més cuidadoso.™ Si bien los encargados de tomar decisiones siempre podran recomendar
dichas medidasla._llfmativas a las partes interesadas, s6lo podréan ejecutarse de manera
voluntaria.

186. La cuestion del pago inicial de las costas del procedimiento se examina a continuacion.
La responsabilidad final del pago de costas es un mecanismo de control importante respecto
del procedimiento, especialmente puesto que el procedimiento se limitara a los casos de
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registro abusivo. Si el procedimiento estuviera disponible sin pagar costas, podrian alentarse
casos de demandas frivolas, sin base real o destinadas a abusar de una de las partes. Del
mismo modo, si la responsabilidad del pago recayese siempre en la parte demandante, no
habria forma de desalentar al solicitante de mala fe para que se abstuviese de realizar el
registro abusivo de un nombre de dominio. Por lo tanto, se considera que la asignacion del
pago de las costas del procedimiento, (que se detallan a continuacion) a la parte ganadora, tras
considerar todas las circunstancias del caso debera dejarse a discrecion del responsable de la
toma de decisiones. Esto permitiria también al responsable de la toma de decisiones asignar
las costas entre las partes, de conformidad con una participacién adecuada.**

187. Varios autores de comentarios expresaron su preocupacion acerca de@potestad del
responsable de la toma de decisiones para atribuir las costas a la parte ganadora. Puesto que
el alcance del procedimiento se limita actualmente a los casos de registro abusivo, la OMPI
espera que la potestad de atribuir las costas reciba un amplio apoyo.

188. Se recomienda que los remedios
juridicos disponibles en virtud del
procedimiento administrativo para la solucion
de controversias se limiten a:

i) la cancelacion del registro del
nombre de dominio;

i) latransferencia del registro del
nombre de dominio al tercero demandante; y

iii) la asignacion de la

responsabilidad del pago de las costas del
procedimiento.

Procedimiento acelerado para la suspension de un nombre de dominio

189. Varios autores de comentarios abogaron por la posibilidad de una aplicacion acelerada
en virtud del procedimiento administrativo, en la que un demandante podria obtener con
rapidez la suspension del registro de un nombre de dominio estando pendiente la decision
final sobre el fondo del asunto. La OMPI considera que la limitacion del alcance del
procedimiento administrativo a los casos de registro abusivo vuelve innecesaria esta
posibilidad. En su lugar, la OMPI recomienda mas adelante que todos los casos se procesen
de manera acelerada en un plazo temporal corto. Ademas, al satisfacer el deseo de comenzar
el procedimiento de conformidad a bases bien conocidas y probadas y contar con un
procedimiento simple y facil de comprender, la OMPI considera preferible, en un principio,
que no se afiada un tipo adicional de procedimiento que podria resultar confuso para los
titulares de nombres de dominio.

190. Acumulacioén de diferentes demandas. Varios autores de comentarios indicaron que una
de las dificultades en las controversias sobre nombres de dominio era el gran nimero de casos
de presunta violacion de los derechos de propiedad intelectual.*** Por ejemplo, la marca
“INTEL” podria ser objeto de una presunta infraccion de regisE_Ide los nombres de dominio
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“INTLE,” 0 “INTTEL,” o cualquier otra variacion menor que tuviera el mismo resultado
fonético. La consecuencia es que, para proteger efectivamente la marca, el titular esta
obligado a emprender multiples demandas.**

191. Un método juridico para tratar multidgs| demandas similares es permitir su acumulacion
en un solo procedimiento. Sin embargo surge la cuestion de en qué medida debe permitirse
dicha acumulacion. En este caso pueden examinarse varios puntos de referencia para
determinar el ambito de la posible acumulacion:

i) laacumulacién de todas las demandas presentadas por el mismo demandante
respecto de registros de nombres de dominio en poder del mismo detentor en el mismo TLD y
que presuntamente infringen el mismo o diferentes derechos de propiedad intelectual;

i) laacumulacién de todas las demandas presentadas por el mismo demandante
respecto de registros de nombres de dominio en manos del mismo detentor en diferentes TLD
que presuntamente infringen los mismos o diferentes derechos de propiedad intelectual; y

iii) laacumulacion de todas las demandas presentadas por el mismo demandante
respecto de registros de nombres de dominio propiedad de diferentes detentores en el mismo
o diferentes TLD que presuntamente infringen los mismos o diferentes derechos de propiedad
intelectual.

192. El Informe provisional de la OMPI recomendaba que las normas de procedimiento
previesen la posibilidad de acumular en un solo procedimiento todas las demandas de la
misma parte (o0 de partes asociadas) respecto del mismo titular de nombre de dominio cuando
las reivindicaciones se refieran a la presunta infraccion de los mismos a diferentes derechos
de propiedad intelectual mediante registros de nombres de dominio en cualquier TLD. Esta
recomendacion gozé de un amplio apoyo, especialmente como medio de tratar eficazmente
los registros abusivos de nombres de dominio. Numerosos autores de comentarios
consideraron asimismo que deberia permitirse la acumulacion en relacion con las
reivindicaciones contra distintos titulares de nombres de dominio, a condicion de que el
demandante fuera la misma parte.'*®* Estos autores de comentarios llamaron a la atencién el
hecho de que los registros abusivqs conciernen, con frecuencia, a una marca o grupo de
marcas y que los registros pueden-set hechos a nombre de distintos individuos o empresas que
pueden tener negocios en comun. La OMPI considera que esta forma de acumulacion
conlleva dificultades juridicas, ya que cada demandado deberia contar juridicamente con la
oportunidad de diferenciar su propio caso del caso de personas juridicamente distintas. No
obstante, puede alcanzarse una acumulacién de facto creando Grupos de Expertos que
organicen los casos por tandas (por ejemplo, una vez por semana 0 una vez por mes, Como
estipule la demanda). Este método de Grupos organizativos presentaria asimismo ventajas en
cuanto a las costas y serd examinado mas adelante.

193. Se recomienda que el reglamento del
procedimiento administrativo para la solucion
de controversias prevea la posibilidad de
acumular en un solo procedimiento todas las
demandas de la misma parte respecto del
mismo titular de nombre de dominio cuando
las reivindicaciones se refieran a la presunta
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infraccion de las mismas o diferentes marcas
de producto o de servicio mediante registros
abusivos de nombres de dominio en cualquier
gTLD abierto.

Relacién con los tribunales nacionales

194. En las secciones anteriores de este informe se ha examinado la relacién entre el
procedimiento administrativo propuesto y la jurisdiccion de los tribunales. Se apoyaron
ampliamente las recomendaciones efectuadas a este respecto en el Informe provisional.

195. En varios de los comentarios se pidieron aclaraciones sobre el efecto que tendria en el
procedimiento el hecho de que se incoe la accidn ante los tribunales después del inicio del
procedimiento administrativo. Consideramos que el mejor enfoque en estas circunstancias
consiste en dejar al arbitrio del érgano la decision de suspender o continuar el procedimiento
administrativo. EIl drgano estara en la situacién mas adecuada para evaluar la repercusion del
inicio de la accion judicial. Por ejemplo, podria darse el caso de que se inicie la accién
judicial en un sistema juridico lejano, o con una conexion dudosa respecto de las
circunstancias del caso, como tactica dilatoria.

196. Se recomienda que:

) La disponibilidad del
procedimiento administrativo no impida a una
parte demandante presentar una demanda en
el tribunal nacional competente, en vez de
iniciar procedimientos administrativos, si se
considera que éste es un curso de accion
preferible.

i) Las resoluciones que se tomen en
el procedimiento administrativo, como tales,
no tendrian valor de precedente obligatorio
para los sistemas judiciales nacionales.

iii) Las partes en una controversia
deberian tener la facultad de dirigirse a
tribunales nacionales para iniciar litigios,
incluso después de concluido el procedimiento
administrativo.

iv) Si una parte inicia un litigio
durante el procedimiento administrativo y no
se retira la demanda administrativa, el 6rgano
administrativo tendra potestad para
considerar si se suspende el procedimiento
administrativo o si se pronuncia una
resolucion.
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V) La sentencia de un tribunal con
jurisdiccion competente que sea contraria a
una resolucion resultante del procedimiento
administrativo anulara la resolucion
administrativa, a reserva de los principios
aplicables a la ejecucién de sentencias.

Plazos para presentar reivindicaciones

197. En el Informe provisional de la OMPI se recomendaba que no se introdujeran plazos al
inicio de demandas respecto de los nombres de dominio (por ejemplo, la prohibicion de
interponer demandas cuando no se haya impugnado el registro del nombre de dominio durante
un periodo de afios designado). Se considerd que dicha medida no tendria en cuenta que el
uso subyacente de un nombre de dominio puede evolucionar con el tiempo (con la
consecuencia de que la utilizacion del nombre de dominio puede convertirse en infraccion
mediante, por ejemplo, la oferta en venta de productos de diferentes tipos a los ofrecidos
previamente en el sitio Internet); que cualquiera de los derechos de propiedad intelectual
detentados por el titular del nombre de dominio pueden caducar, y que un limite de tiempo en
cualquier caso seria inconveniente en casos de mala fe.

198. Los comentarios recibidos por la OMPI sobre esta cuestion se dirigieron a un
procedimiento administrativo con jurisdiccion completa sobre las controversias en materia de
propiedad intelectual relacionadas con los registros de nombres de dominio. Como el alcance
del procedimiento se limita actualmente a los casos de registros abusivos de mala fe,
consideramos que la recomendacién provisional deberia aplicarse con mayor vigor. Resulta
habitual que las limitaciones de tiempo en los procedimientos juridicos no se apliquen a los
casos de mala fe.

199. No se recomienda que las demandas en

el procedimiento administrativo estén sujetas
a una restriccion de tiempo.

Duracién del procedimiento

200. Todos los autores de comentarios consideraron importante que las resoluciones en el
procedimiento administrativo se pronuncien con rapidez y eficiencia.!** La naturaleza de
Internet exige dichas caracteristicas de los procedimientos para la solucipn de controversias.
Por ejemplo, un registro abusivo de un nombre de dominio podria bl ar a otro, con
derechos legitimos, mediante su presencia en Internet bajo el mismo nombre de dominio
respecto de un producto que esta por lanzarse al mercado o un evento internacional que esta
por ocurrir.**® Igualmente, el dafio provocado por un registro abusivo de un nombre de
dominio podria ser grave debido al acceso mundial al que da lugar el registro, de manera que
resulta urg limitar los dafios.

201. Por lo tanto, es imperativo que las reglas del procedimiento administrativo se disefien a
fin de garantizar que las decisiones sean tomadas en forma oportuna. En el Informe
provisional de la OMPI se recomendaba que las resoluciones finales sobre las demandas
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deberian pronunciarse en un plazo de dos meses a partir del inicio del procedimiento.
Numerosos autores de comentarios estuvieron de acuerdo con este plazo,**® otros lo
consideraron demasiado largo,**’ y otros advirtieron que deberfa avisarsel_a;diecuadamente a
todas las partes y concederles tljinﬂpo para su preparacion.'*®

202. Consideramos que la organizacion de Grupos de ExQos para la resolucion de los
casos por tandas facilitara en gran manera la eficacia con la que puedan pronunciarse las
resoluciones. Dicho método de organizacion evitaria los retrasos producidos por los
encargados de la toma de decisiones que se hallen en distintos lugares y que estudien los
casos a un ritmo diferente, y haria que los grupos se centraran en la tarea. Sobre esta base,
recomendamos como plazo méximo sugerido el plazo indicativo para la adopcion de
resoluciones que figura en el parrafo siguiente.

203. Se recomienda que las reglas del
procedimiento prevean que las resoluciones
definitivas sobre las demandas se pronuncien
en un plazo de 45 dias a partir del inicio del
procedimiento.

204. Nombramiento de la persona responsable de tomar decisiones. La calidad de las
decisiones resultantes del procedimiento administrativo dependera en gran parte de la calidad
de los encargados de la toma de decisiones para los casos. En este sentido, el grupo de
neutrales encargados de la toma de decisiones de que dispongan los proveedores del servicio
de solucion de controversias sera un punto de referencia importante para la seleccion de los
proveedores de servicios que puedan ser autorizados a administrar el procedimiento. EI grupo
deberia incluir personas con experiencia adecuada en nombres de dominio, derechos de
propiedad intelectual (incluidas todas las cuestiones que rijan la imposicion de limites al
alcance de dichos derechos), litigios y métodos alternativos para la solucion de controversias.

205. El Informe provisional plante6 la cuestion de si los casos deberian ser tratados por un
encargado de la toma de decisiones o por un grupo de tres personas. Se manifestaron distintas
opiniones sobre la cuestion, como es habitual en este tema, que reflejaban, por una parte,
amplias preocupaciones respecto de la eficacia y la rapidez, lo que favorece a un Unico
encargado de la toma de decisiones, y por otra parte, respecto del equilibrio y grado de
experiencia, lo que favorece a un grupo de tres personas.

206. Como el alcance del procedimiento se limita a los casos de registro abusivo,
consideramos que resulta apropiado un grupo de tres personas, especialmente ya que la
organizacion de grupos que formulen resoluciones por tandas de casos permitira ahorrar
costos y, por tanto, limitara el gasto extraordinario que podria ocasionar de otra manera un
grupo compuesto por numerosas personas.

207. Se recomienda que se nombre un grupo
de tres encargados de la toma de decisiones
para llevar a cabo el procedimiento y decidir
sobre la controversia.

208. En el Informe provisional de la OMPI se recomendaba que las reglas de procedimiento
deberian permitir la participacion de las partes en la eleccion de los encargados de la toma de
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decisiones, reflejando la practica comun en los procedimientos internacionales de arbitraje.
Sin embargo, esa recomendacion se efectu6 son miras a un procedimiento administrativo que
tuviera jurisdiccion completa para las controversias en materia de propiedad intelectual entre
partes que actuaran de buena fe. Como el ambito del procedimiento se limita a los casos de
registros abusivos de mala fe, consideramos que resulta inadecuada la participacion de las
partes en la seleccién de los encargados de la toma de decisiones. Sin embargo, a fin de
otorgar ciertas garantias a las partes en cuanto a la calidad de los encargados de la toma de
decisiones, instamos a los proveedores de servicios de solucidn de controversias a que
publiquen los nombres y los datos especificos de las aptitudes y experiencia de los encargados
de la toma de decisiones que puedan ser nombrados para formar los grupos.

209. Se recomienda que las normas de
procedimiento para el procedimiento
administrativo prevean el nombramiento del
grupo responsable de la toma de decisiones
por la institucién que administre el
procedimiento (el proveedor del servicio de
solucion de controversias). Se insta a dichas
instituciones administradoras a que publiquen
en Internet la lista de las personas que puedan
ser nombradas para formar los grupos y los
datos especificos de sus aptitudes y
experiencia.

La utilizacién de servicios en linea para realizar el procedimiento

210. La mayoria de los autores de comentarios expresaron interés o entusiasmo por la
utilizacion de servicios en linea para realizar el procedimiento administrativo.'*® Otros
autores de comentarios manifestaron sus dudas sobre esta posibilidad,*® mie que varios
subrayaron la necesidad de contar con una seguridad adecuada y dispcf_sj.tivos
autentificacion.'

211. La utiliza de servicios en linea en el contexto de controversias sobre nombres de
dominio parece especialmente adecuada por las razones siguientes:

i) Internet ha creado nuevas oportunidades para las partes en cuanto a la
comunicacion y establecimiento de transacciones a grandes distancias. Al mismo tiempo, el
potencial para controversias surgidas de dichas comunicaciones o transacciones entre las
partes que fisicamente estan alejadas una de otra ha aumentado. Los servicios en linea
pueden eliminar la barrera de la distancia.

i) Lavelocidad es igual a la distancia dividida por el tiempo. La supresion de la
barrera de la distancia debido a Internet y la utilizacién de Internet como medio para la
solucion de controversias aumentara la velocidad con la que puede realizarse el procedimiento
de solucion de controversias.
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iii)  Muchas controversias sobre nombres de dominio pueden solucionarse
refiriéndose Unicamente a los documentos, es decir, sin necesidad de escuchar a los testigos o
de recibir alegatos en una audiencia fisica.

iv) Puesto que la controversia se refiere a nombres de dominio, se puede suponer
que las partes en la controversia cuentan con las instalaciones técnicas necesarias para
participar en la solucién en linea de la controversia.

v) Algunas de las partes involucradas en controversias sobre nombres de dominio
pudieran no tener suficiente conocimiento de los procedimientos juridicos y sus formalidades.
Al permitir a las partes iniciar una demanda (o responder a ella) mediante un sitio Internet y
completando formularios electrénicos que les guien en las diversas etapas del procedimiento
se puede esperar la reduccion de las barreras de acceso al procedimiento administrativo de
solucion de controversias y hacerlo més accesible.

212. Reconociendo que la utilizacion de servicios en linea ocasiona algunas dudas,
propondriamos que se utilizaran servicios seguros en linea para que las partes puedan
presentar todos los alegatos en el procedimiento.

213. Varios proveedores de servicios de solucion de controversias estan desarrollando
sistemas en linea para la administracion de solucion de controversias, al igual que los
tribunales de varios paises. El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI ha desarrollado
tal sistema en linea, basado en Internet. Se establecieron instrumentos de comunicaciones
digitales para permitir a las partes presentar peticiones rellenando formularios electronicos e
intercambiando informacion en linea mediante canales “seguros”. Las partes y el encargado
de la toma de decisiones pueden comunicarse electronicamente también mediante servicios de
audio y video, cuando estos servicios estén a disposicion. El sistema tambiéen incluye
funciones como las notificaciones automaticas, el sistema de tasas electronicas, servidores
seguros para el intercambio y lectura de documentos en linea y bases de datos finales que
apoyan el registro y archivo de los documentos sometidos.

214. Se recomienda que se prevea en las
normas de procedimiento la presentacion
electronica segura de todos los alegatos de los
Casos.

Aplicacién y publicacion de resoluciones

215. Los autores de comentarios que favorecian una politica administrativa para la solucion

de controversias de nombres de dominio apoyaron en forma universal la necesidad de que las
resoluciones del procedimiento de solucién de controversias puedan aplicarse directamente. 2
Existe la posibilidad de que dicha aplicacion directa se haga a través de los 6rganos de

registro, lo que indudablemente constituye una de las razones principales por las que un L]
procedimiento administrativo podria ser factible y eficaz respecto de controversias sobre
nombres de dominio.

216. Para que los 6rganos de registro pudieran ejecutar directamente las resoluciones seria
necesario garantizar que los érganos de registro estan de acuerdo en hacerlo. La Declaracion
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de Politicas de Acreditacion de Registradores efectuada por la ICANN prevé la adhesion de
los registradores a cualquier politica o procedimiento de solucion de controversias
establecidos por la ICANN.™® Ademés, seria conveniente explicitar en los contratos de
registro de nombres de domjnio que el solicitante del registro de nombre de dominio estéa de
acuerdo, al someterse al proeedimiento administrativo de solucion de controversias, con la
aplicacion directa por el 6rgano de registro competente de cualquier resolucion formulada
durante el procedimiento.

217. Sin embargo, la ejecucion directa de las resoluciones por los 6rganos de registro estaria
sujeta a una decisién contraria de un tribunal competente. A este respecto, varios de los
autores de comentarios opinaron que deberia existir un periodo de tiempo minimo entre la
promulgacion de la resolucion administrativa y su ejecucion por los drganos de registro, a fin
de proporcionar a la parte vencida la oportunidad de presentar una demanda en un tribunal
nacional a fin de suspender la ejecucion de la resolucion y en ultimo término de obtener una
revocacion. Se propone un periodo de siete dias a este efecto. Sin embargo, si no se obtiene
una orden judicial en ese periodo, se comunicaria la decision al drgano de registro para que
tuviera efecto inmediato, salvo y hasta que un tribunal competente no comunique una decision
contraria al 6rgano de registro.

218. Varios de los autores de comentarios expresaron asimismo su preocupacioén acerca de la
amenaza de que los 6rganos de registro puedan ser demandados si introducen cambios en la
situacion de un nombre de dominio.** A fin de reducir al minimo esta preocupacion, los
contratos de registro de nombres de inio deberian dejar claro, ademas de las condiciones
observadas en los parrafos anterioreﬁze el solicitante conviene en que los 6rganos de
registro pertinentes (por ejemplo, el registrador, el administrador del registro y el registro) no
seran responsables como resultado de su obligacion de ejecutar las decisiones relacionadas
con el procedimiento administrativo.

219. Varios de los autores de comentarios observaron que era necesario tratar de promover el
desarrollo de un érgano con sélidos antecedentes en materia de controversias sobre nombres
de dominio en el procedimiento administrativo. Se considerd que este cuerpo de antecedentes
aumentaria la posibilidad de prever lo que haria el sistema de solucién de controversias y
contribuirfa a desarrollar un marco coherente para los nombres de dominio.**® Para ello seria
conveniente que todas las resoluciones derivadas del procedimiento administrativo de
solucion de controversias estuvieran disponibles publicamente mediante su‘ptlicacion en un
sitio de Internet.

220. Se recomienda que:

)] los 6rganos de registro acuerden
ejecutar las resoluciones formuladas en virtud
del procedimiento administrativo de solucion
de controversias, y que dicha ejecucion surta
efecto siete dias después de la promulgacion
de la resolucion administrativa;

i) el contrato de registro de los
nombres de dominio contenga una disposicion
que, al someterse al procedimiento
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administrativo de solucion de controversias,
establezca que un solicitante del registro de
nombre de dominio acuerda que el
procedimiento podra determinar los derechos
del solicitante respecto del registro de nombre
de dominio y que cualquier resolucion tomada
en el procedimiento podra ser ejecutada
directamente por los 6rganos de registro
pertinentes;

iii) el contrato de registro de los
nombres de dominio contenga una disposicion
que establezca que el solicitante acuerda que
los érganos de registro no seran responsables
por actuar de conformidad con sus
responsabilidades ejecutoras en relacion con
el procedimiento administrativo; y

iv) las resoluciones tomadas en virtud
del procedimiento administrativo de solucion
de controversias se publiquen en un sitio
Internet.

Recurso de apelacién

221. En el informe provisional se solicitaron nuevos comentarios sobre la conveniencia de
establecer un recurso centralizado de apelacion de las resoluciones del procedimiento
administrativo. Mientras que varios de los autores de comentarios estuvieron a favor de
incorporar en el mecanismo administrativo una instancia de apelacion, la mayoria se opuso a
ello.™™® Puesto que en cualquier caso el procedimiento administrativo permitiria que las partes
recurrieran a los tribunales nacionales una vez publicada la resolucion, el recurso de apelacion
seriéﬁhundante e innecesariamente complicado para un procedimiento destinado a ser lo mas
eficaz y sencillo posible.

222. No se recomienda el establecimiento de
un recurso centralizado de apelacion de las
resoluciones del procedimiento administrativo.

Costas

223. El procedimiento administrativo de solucion de controversias conllevara los siguientes
elementos: i) una tasa administrativa pagadera a la institucion que administre el proceso (el
proveedor del servicio de solucion de controversias); ii) la tasa pagadera al grupo encargado
de la toma de decisiones; v iii) los gastos en que se incurra en relacion con el procedimiento
(por ejemplo, gastos de telecomunicaciones, etc.).
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224. Latasa del grupo encargado de la toma de decisiones sera el componente mas
importante de las costas. Es imperativo para la calidad de las resoluciones resultantes del
proceso, que los encargados de la toma de decisiones tengan el nivel necesario de experiencia
y préctica. Ademas, es importante contar con la responsabilidad profesional del encargado de
la toma de decisiones, ya que sus decisiones son importantes y afectan a los derechos e
intereses de las partes. Sin embargo, la organizacion de reuniones para llevar a cabo el
procedimiento correspondiente a varias tandas de casos, permitira que las tasas se repartan
entre varios casos.

225. Se sugiere que la tasa administrativa y la del encargado de la toma de decisiones sean
establecidas libremente por los proveedores del servicio de solucion de controversias que
puedan recibir el mandato de administrar el procedimiento. Si se permite a las instituciones
establecer sus propias tasas se puede fomentar la competencia y hacer que redunde en
beneficio del publico.

226. En general, en los procedimientos alternativos de solucion de controversias las partes
esperan pagar la misma proporcion de las costas previstas del procedimiento. Sin embargo,
tal vez esta practica no sea el enfoque mas adecuado para el procedimiento administrativo de
solucion de controversias. En este procedimiento, el detentor del nombre de dominio se
someteria al procedimiento mediante una clusula normalizada en el contrato de registro del
nombre de dominio. Podria ser dificil en esas circunstancias exigir al titular un adelanto, al
inicio del procedimiento, que podria representar un importe considerable. Por lo tanto se
propone que el tercero demandante esté obligado a pagar la tasa de administracion inicial, asi
como el adelanto completo de las tasas del encargado de la toma de decisiones y gastos
previstos. No obstante, como se recomendd antes, el encargado de la toma de decisiones debe
estar facultado para decidir, en las resoluciones, la asignacion de costas del procedimiento
entre las partes, habida cuenta de todas las circunstancias de la controversia y su resultado.
Sin embargo, en dichas costas no deberia incluirse ningln honorario de abogados en que
incurran las partes participantes en el procedimiento.

227. Se recomienda que:

i) los proveedores del servicio de
solucion de controversias tengan la libertad de
determinar el nivel de su tasa de
administracion y la tasa pagadera al grupo
encargado de la toma de decisiones; y

i) el tercero demandante esté
obligado a pagar, al inicio del procedimiento,
la tasa administrativa y un adelanto de otras
costas del procedimiento y que el encargado
de la toma de decisiones esté facultado para
decidir en la resolucion, la asignacién de la
responsabilidad definitiva de esa tasa y esas
costas entre las partes.
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Proveedores de servicios de solucion de controversias

228. Sera necesario designar, en la clausula que prevé el sometimiento al procedimiento
administrativo para la solucion de controversias en el contrato de registro del nombre de
dominio, el 6rgano administrativo o el proveedor del servicio de solucion de controversias.
Se sugiere que en el contrato de registro del nombre de dominio se designe una lista de varias
instituciones conocidas y respetadas. Las instituciones que figurarian en dicha lista pueden
ser elegidas sobre la base de i) el caréacter internacional de la institucién; ii) la calidad de la
lista de responsables de la toma de decisiones que tiene la institucion y, en particular, el hecho
de que contenga personas con la experiencia adecuada respecto de nombres de dominio, la
propiedad intelectual y cuestiones técnicas relativas a Internet; iii) la posibilidad de que la
institucion continue estando disponible para ofrecer sus servicios; y iv) los servicios que la
institucion ofrece para la administracion en linea de las controversias.

DISPONIBILIDAD DEL ARBITRAJE VOLUNTARIO

229. El arbitraje es un procedimiento privado de adjudicacion que sigue el modelo de una
accion ante los tribunales, en el que el arbitro tiene la facultad de imponer una decision
obligatoria para las partes respecto de la controversia sometida a arbitraje. El procedimiento
se lleva a cabo sobre la base de normas de procedimiento establecidas por el prestador del
servicio de solucion de controversias (el centro de arbitraje) y bajo la guia y supervision de
los tribunales respecto del procedimiento de arbitraje y su relacion con el derecho.

230. El arbitraje se realiza dentro de un marco juridico internacional bien establecido. En
dicho marco, la ley reconoce la eleccion de las partes de someter una controversia al arbitraje,
como exclusion de la jurisdiccion del tribunal respecto de la controversia. El laudo arbitral (la
decision del arbitro) no solamente es obligatorio, sino también definitivo en el sentido de que
los tribunales no consideraran un recurso de apelacion sobre el fondo de la controversia. El
reconocimiento y ejecucion de los laudos arbitrales es relativamente facil, a nivel
internacional, gracias al Convenio de Nueva York.

231. En el arbitraje, las partes pueden elegir la legislacion aplicable segun los méritos de la
controversia por resolver. Su libertad de eleccion puede verse limitada por ciertas leyes de
orden publico que no pueden excluirse (por ejemplo, las partes no pueden excluir el derecho
penal que pudiera resultar aplicable). Si las partes no pudieran elegir la legislacion aplicable,
el arbitro designara y aplicara la legislacion adecuada. Es posible e incluso comun que varias
legislaciones resulten aplicables, dependiendo de las circunstancias de la controversia (por
ejemplo, cuando se trata de varias marcas nacionales diferentes, las cuestiones relativas a
dichas marcas se evaluaran de conformidad con las leyes nacionales correspondientes bajo las
que se hubieran registrado las marcas).

232. El arbitraje tiene varias ventajas considerables en el contexto de controversias sobre
nombres de dominio. Ofrece un procedimiento Unico para resolver controversias
plurijurisdiccionales (en oposicion al recurso a diferentes demandas en varios tribunales
nacionales). Es un procedimiento concebido para ser internacional, tomando en consideracion
diversas tradiciones juridicas del mundo. También es un procedimiento que ofrece a las
partes la eleccion de un foro neutral, del idioma y la legislacion, de manera que ninguna de
ellas se vea favorecida por su familiaridad de sus propias leyes, instituciones y costumbres
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nacionales, como seria el caso en las acciones ante tribunales nacionales involucrando a un
extranjero. El arbitraje ofrece a las partes mas autonomia que en las acciones judiciales, por
ejemplo en la eleccion del procedimiento y el derecho aplicable, asi como en su eleccién de
arbitros o elementos decisorios. También ofrece una solucion completa, ya que el arbitro
normalmente esta facultado a conceder medidas provisionales y definitivas conforme a
derecho.

233. Enla RFC-2 de la OMPI, se solicitaron comentarios sobre la conveniencia de hacer que
el arbitraje sea una condicion obligatoria de una politica de solucién de controversias en el
sentido de que los solicitantes del registro de nombres de dominio estarian obligados, en el
contrato de registro del nombre de dominio a someterse al arbitraje respecto de cualquier
controversia relativa al nombre de dominio, si fuera solicitado por un tercero demandante.
Los autores de comentarios expresaron tres reservas respecto del arbitraje como
procedimiento obligatorio.*> En primer lugar, el efecto del arbitraje al excluir el recurso a los
tribunales, como ya se mencigono, no fue bien recibido en general. En segundo lugar, la
finalidad del laudo arbitral'eatisé dudas. En tercer lugar, la caracteristica normal del arbitraje
como procedimiento confidencial entre las partes en una controversia en la que no se publica
el laudo, a menos que las partes acuerden lo contrario, se considerd desventajoso en el
contexto actual. Se considerd que la congruencia en la toma de decisiones y el desarrollo de
los principios adecuados para la solucién de controversias sobre nombres de dominio era muy
importante y hablaba a favor de las decisiones alternativas de solucién de controversias
siempre que fuera posible.

234. Por tanto, en el informe provisional de la OMPI se recomendaba que no fuera
obligatorio el sometimiento al arbitraje por parte del solicitante del nombre de dominio. Sin
embargo, habida cuenta de las ventajas del arbitraje, se recomendaba que se incluyera una
disposicion en el contrato de registro del nombre de dominio que permitiera a los solicitantes
someterse, en forma facultativa, al arbitraje respecto de cualquier controversia relacionada
con el nombre de dominio. La mayoria de los autores de comentarios apoyaron esta
recomendacion.

235. Se recomienda que el contrato de
registro del nombre de dominio contenga una
disposicién para que el solicitante del nombre
de dominio se someta, en forma facultativa, al
arbitraje respecto de cualquier controversia
relacionada con el nombre de dominio.

236. Enuna clausula de sometimiento al arbitraje, es necesario designar las reglas de
procedimiento para la administracion del arbitraje. La designacion de tales reglas también
determina quién sera la autoridad que administrara el arbitraje o el proveedor del servicio de
solucidon de controversias. En ese sentido, los autores de comentarios opinaron que, puesto
que una de las ventajas del arbitraje es la eleccion que permite a las partes, no deberia haber
un Unico proveedor del servicio de solucion de controversias. Por otra parte, conviene sefialar
que hay mas de cien centros de arbitraje en el mundo y que, en aras de proporcionar ciertas
guias a los solicitantes, asi como congruencia en la toma de decisiones, podria ser conveniente
limitar la gama de centros de arbitraje disponibles que pudieran ser designados en un contrato
de registro de nombre de dominio a una lista seleccionada de proveedores del servicio de
solucidn de controversias. La eleccion de las instituciones que figurarian en esa lista es un
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tema que no compete a la OMPI, ya que el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI actua
como proveedor de servicios de solucion de controversias. La eleccion la podrian efectuar los
registradores (que permitirian el uso de idiomas locales) o los registradores tras haber recibido
el asesoramiento de la ICANN. Se sugiere que la ICANN lo haga tomando en consideracion:
i) el caracter internacional del centro de arbitraje, es decir, si ofrece servicios para
controversias internacionales o exclusivamente para las locales; ii) las reglas del centro de
arbitraje; iii) la calidad de la lista de neutrales o arbitros de ese centro de arbitraje y, en
particular, si en la lista hay personas con la experiencia adecuada respecto de los nombres de
dominio y la propiedad intelectual; y iv) la continuidad del centro de arbitraje, en el sentido de
que el centro debe tener una existencia futura asegurada, para seguir existiendo cuando se
requieran sus servicios para administrar una controversia.

237. Muchas controversias sobre nombres de dominio pueden resolverse Unicamente
mediante referencia a documentos, es decir, que con frecuencia resulta superfluo escuchar
testigos o recibir argumentos orales en una audiencia. Esta caracteristica, junto con el hecho
de que las controversias sobre nombres de dominio surgen de la utilizacién de Internet,
permite considerar la posibilidad de realizar un procedimiento de arbitraje en linea. Las
caracteristicas de un sistema en linea para la solucién de controversias y sus ventajas, se
examinan mas adelante, y se presenta una recomendacion a la posibilidad de utilizar servicios
en linea para el procedimiento administrativo de cancelacion de registros abusivos.

238. Las mismas consideraciones sobre la posibilidad de realizar un procedimiento en linea
se aplican al arbitraje. En particular porque las partes en una controversia pueden encontrarse
en partes del mundo muy diferentes, se considera que el procedimiento en linea también seria
especialmente ventajoso como medio para limitar las costas del procedimiento de solucion de
controversias en el contexto del arbitraje.™®

[ 239. Se recomienda que las clausulas en el
contrato de registro de nombre de dominio
que prevean que el solicitante se someta, en
forma facultativa, al arbitraje, prevean que el
procedimiento de arbitraje se pueda realizar
en linea.

LA FUNCION DE LA MEDIACION

240. La mediacion es una extension de las negociaciones directas entre las partes en una
controversia, en la que una tercera parte neutral actia como intermediario para facilitar las
negociaciones y ayudar a encontrar una solucién que sea satisfactoria a ambas partes. Es un
procedimiento no obligatorio en dos sentidos: i) las partes no estan obligadas a continuar con
el procedimiento, pueden abandonarlo en cualquier momento; Y ii) el mediador, como
facilitador, no tiene poder decisorio y por lo tanto no puede imponer una decision a las partes.
Puesto que la mediacion no es un procedimiento de adjudicacion, sino un proceso para
obtener una solucién negociada aceptable para ambas partes, no existe legislacion aplicable
segun la cual pueda resolverse la controversia. Las partes tienen libertad de elegir sus propios
puntos de referencia para lograr una solucién mutuamente aceptable, lo que tipicamente
incluira sus intereses comerciales, los aspectos juridicos del caso y el costo de recurrir a otros
medios para resolver la controversia.
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241. Indudablemente la mediacidn tiene algunas aplicaciones y ventajas potenciales en el
contexto de controversias sobre nombres de dominio.**® Es especialmente adecuada a las
controversias sobre nombres de dominio que impliquen_cuestiones juridicas intangibles. Por
ejemplo, puede haber un registro de nombre de domirii%—fque esté en poder de una persona
poseedora de una marca idéntica en un pais, mientras que la otra parte tiene una marca
idéntica registrada en otro pais. lgualmente, puede existir un nombre de dominio compuesto
de las iniciales del nombre de una empresa bien conocida en un pais, mientras que existe otra
empresa con las mismas iniciales de su nombre, bien conocida en otro pais. En cada una de
las situaciones mencionadas, se prevé que cada una de las partes podria incoar una accién
positiva en su propio sistema juridico (es decir, el sistema juridico en el que tiene el registro
de la marca o en el que se encuentran sus actividades comerciales). El procedimiento de
mediacion, en esas circunstancias, puede ser una forma atractiva de resolver la controversia,
ya que el proceso de facilitar las negociaciones puede dar lugar a una solucién creativa que
satisfaga los intereses comerciales de ambas partes, pero que no puede ser impuesta por ley
(por ejemplo, se podria convenir en una pagina de acceso general compartida por las partes).

242. Sin embargo, existe una desventaja considerable a la mediacion en el contexto de las
controversias sobre nombres de dominio. Es un procedimiento cuyo éxito se basa en la buena
fe de ambas partes. Puesto que no es obligatorio y por lo tanto cualquiera de las partes puede
abandonar el procedimiento en cualquier momento, resulta de valor reducido o nulo en
controversias relativas a registros abusivos de mala fe, en los que no es muy factible contar
con la cooperacion del titular del registro abusivo.

243. Puesto que la utilidad de la mediacion puede verse limitada a controversias de buena fe,
en la que hay graves intereses en cada parte, en el Informe provisional de la OMPI se
recomendaba que no seria conveniente incorporar la mediacion como parte de una politica
obligatoria de solucidn de controversias para controversias sobre nombres de dominio. La
mediacion siempre esta disponible para las partes que la deseen, de la misma manera que
puede elegirse la negociacion directa, sin asistencia de un mediador, para encontrar una
solucion a la controversia. La inclusion de una referencia especifica a la posibilidad de
mediacion en el contrato de registro de los nombres de dominio podria complicar
innecesariamente el contrato o confundir a los solicitantes. En el presente informe
confirmamos esta recomendacion.

244. Si bien se alienta a las partes con
controversias en buena fe a considerar las
ventajas de la mediacion para resolver la
controversia, no se recomienda que el
sometimiento a la mediacién, facultativo u
obligatorio, se incorpore en el contrato de
registro de los nombres de dominio.

% Netscape Communications Corporation, que proporcioné el primer navegador comercial en Internet de

amplia utilizacién, fue fundada en abril de 1994 por el Dr. James H. Clark y Marc Andreessen, quien cre6 el
soporte l6gico NCSA Mosaic cuya interfaz grafica de usuario simplificé la navegacion en Internet (véase
http://home.netscape.com/company/about/backgrounder.html#market).

[Sigue la nota en la pagina siguiente]
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[Continuacion de la nota de la pagina anterior]

% \Véase el debate en el Capitulo 5.

100 Véase el comentario de la Sra. Shelley Hebert de la Universidad Stanford (consulta de San Francisco);
comentario de la Sra. Marilyn Cade de AT&T (consulta de Washington); comentario de la Sra. Sarah Deutsch
de Bell Atlantic (consulta de Washington); comentario de la Sra. Anne Gundelfinger de Intel (consulta de San
Francisco); comentario de la Sra. Susan Anthony de MCI Worldcom (consulta de Washington); comentario del
Sr. Gregory Phillips de Johnson & Hatch para Porsche (consulta de San Francisco); comentario de Viacom

(1 de octubre de 1998 - RFC-2); comentario del Sr. Nils Montan de Warner Bros. (consulta de San Francisco).
tor Para evitar esta posibilidad, un nimero considerable de titulares de marcas han registrado sus marcas
como nombres de dominio en muchos TLD en todo el mundo. El costo de hacerlo es relativamente bajo (menos
de 10.000 dolares de los EE.UU.) pero la practica ha sido criticada por algunos autores de comentarios en el
Proceso de la OMPI como una sobrecarga innecesaria del espacio de nombres.

102 Esto puede ser especialmente cierto debido a la posible mayor popularidad del sitio conectado y la
tendencia de los usuarios a usar memoria temporal, marcadores (bookmark) e hiperenlaces en las direcciones
Internet.

108 Cf. Lockheed Martin, 985 F. Supp.at 967 (Network Solutions, Inc. (NSI) fue codemandado pues habfa
registrado los nombres de dominio en cuestién. El tribunal consider6 que NSI no era responsable, entre otras
cosas, porque su aceptacion de los registros de nombres de dominio estaba relacionada con su funcion técnica de
designar ordenadores en Internet y no su funcion de marcas para identificar la fuente o los productos y servicios).
104 Véase el comentario de la Asociacion Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual

(6 de noviembre de 1998 - RFC-2); el comentario de la International Intellectual Property Alliance
(6 de noviembre de 1998 - RFC-2).

105 Véase el comentario del Gobierno de Hungria, Oficina Hingara de Patentes, Sra. Margit Simeghy
(consulta de Budapest); comentario del Sr. Griffith Price de la Asociacion Americana del Derecho de la
Propiedad Intelectual (consulta de Washington); comentario de la Sra. Anne Gundelfinger de Intel (consulta de
San Francisco).

106 Véase el comentario del Gobierno de Australia (30 de marzo de 1999-RFC-3); comentario del Gobierno
de Suecia, Oficina Sueca de Patentes y Registros (23 de febrero de 1999-RFC-3); comentario de KPMG

(23 de marzo de 1999-RFC-3); Ford Motor Company (20 de marzo de 1999-RFC-3); MCI WorldCom

(19 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Oficina de Abogacia, Administracion de Pequefias Empresas
US (19 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999-RFC-3);
comentario de la Camara de Comercio Internacional (18 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Domain
Name Rights Coalition (10 y 20 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo de 1999-
RFC-3); comentario de la Asociacion Europea de Proveedores de Servicios de Internet (12 de marzo de 1999-
RFC-3); comentario de America Online (12 de marzo de 1999-RFC-3); comentario del Sr. Johathan Weinberg
de la Universidad Wayne State (12 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de CommerceNet (12 de marzo

de 1999-RFC-3); comentario de la Asociacion Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999-RFC-3);
comentario de la Sra. Ellen Rony (8 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero

de 1999-RFC-3).

107 Esta lista de Estados contratantes del Convenio de Nueva York esta disponible en el sitio de las Naciones
Unidas, http://www.un.org.

108 Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (3 de noviembre de1998 —
RFC-2); comentario del Gobierno de Hungria, Oficina Hingara de Patentes, Sra. Margit Simeghy (consulta de
Budapest); comentario de la Asociacién Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (6 de noviembre
de 1998 - RFC-2); comentario de la Sra. Anne Gundelfinger de Intel (consulta de San Francisco).

[Sigue la nota en la pagina siguiente]
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[Continuacion de la nota de la pagina anterior]

109 \/éase, por ejemplo, el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999-
RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo
de 1999-RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la
Camara de Comercio Internacional (18 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo

de 1999-RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Asociacién
Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Asociacion Americana del Derecho de
la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999-RFC-3).

110 Véase, por ejemplo, el comentario del Sr. Gregory Phillips de Johnson & Hatch para Porsche (consulta de
San Francisco).

1 Cf. El Libro Blanco de los Estados Unidos, que recomendaba que los detentores de nombres de dominio
debian estar de acuerdo en someter los nombres de dominio infractores a la jurisdiccion del tribunal en que se
mantenia el servidor raiz “A”, donde estaba domiciliado el Registro, donde se mantenia la base de datos de
registro o donde estuviera domiciliado el registrador.

12 En un caso reciente, Porsche Cars North America, Inc. et al. (E.D.Va. 1991) (véase
http://www.mama-tech.com/pc.html), el demandante aduce que el Tribunal de Virginia tiene jurisdiccion sobre
las controversias que afectan a titulares de nombres de dominio que residen en otros Estados de los Estados
Unidos o en paises extranjeros sobre la base del argumento de que las demandas se dirigen contra los nombres de
dominio en si y no contra los que registran los nombres de dominio (por ejemplo, un procedimiento in rem)
(pendiente).

s Véase el comentario de KPMG (23 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Camara de Comercio
Internacional (18 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo de 1999-RFC-3);
comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de America Online (12 de marzo

de 1999-RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 9-RFC-3).

14 Véase el comentario de la Compafiia Nacional de Correos y Telecomunicaciones de Suecia (12 de marzo
de 1999-RFC-3); comentario del Sr. Jonathan Weinberg de la Universidad Wayne State (12 de marzo de 1999-
RFC-3); comentario de la Oficina de Abogacia, Administracién de Pequefias Empresas US (12 de marzo

de 1999-RFC-3); comentario de la Asociacion Europea de Proveedores de Servicios de Internet (12 de marzo
de 1999-RFC-3); comentario de la Domain Name Rights Coalition (10 de marzo de 1999-RFC-3); comentario
del Sr. Kurt Opsahl y Cosignatarios (12 de marzo de 1999-RFC-3).

s Véase por ejemplo el comentario de la Asociacion de Industrias de Marca AIM (17 y 23 de febrero
de 1999-RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999-RFC-3).

16 véase la Declaracion de Politicas de Acreditacion de Registradores de la ICANN, Art. 111.J.7.h
(4 de marzo de 1999 en http://www.icann.org/policy_statement.html).

u Véase la Declaracion de Politicas de Acreditacidn de Registradores de la ICANN, Art. 111.J.7.h., en
http://www.icann.org/policy_statement.html.

118 Véase el comentario de la Federacion Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (9 de noviembre
de 1998-RFC-2); comentario del Sr. Griffith Price de la Asociacion Americana del Derecho de la Propiedad
Intelectual (consulta de Washington); comentario del Sr. Gregory Phillips de Johnson & Hatch para Porsche
(consulta de San Francisco).

19 véase el debate del Capitulo V.

120 Véase el comentario de MARQUES (6 de noviembre de 1998-RFC-2); comentario de la Domain Name
Rights Coalition (6 de noviembre de 1998-RFC-2); comentario de la Electronic Frontier Foundation

(6 de noviembre de 1998-RFC-2); comentario del Sr. Scott Evans de la Asociacién Internacional de Marcas
(consulta de Wéshington).
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121 Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999-RFC-3);
comentario de KPMG (23 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de Ford Motor Company (20 de marzo

de 1999-RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de British
Telecommunications (19 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Asociacion Cinematografica Americana
(18 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Camara de Comercio Internacional (18 de marzo de 1999—
RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo
de 1999-RFC-3); comentario de la Asociacion Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo
de 1999-RFC-3); comentario de America Online (12 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Asociacion
Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999-
RFC-3); comentario de Singapore Network Information Center (25 de febrero de 1999-RFC-3); comentario de
la Asociacion de Industrias de Marca AIM (17 y 23 de febrero de 1999-RFC-3).

122 Véase el comentario de la Federacion Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (9 de noviembre
de 1998-RFC-2); comentario del Sr. Griffith Price de la Asociacion Americana del Derecho de la Propiedad
Intelectual (consulta de Washington); comentario del Sr. Gregory Phillips de Johnson & Hatch para Porsche
(consulta de San Francisco).

123 Véase el comentario del Gobierno de Suecia, Compafiia Nacional de Correos y Telecomunicaciones
(6 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario del Sr. Nils Montan de Warner Bros. (consulta de San
Francisco).

124 Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (3 de noviembre de1998 —
RFC-2); comentario de la Asociacion Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (6 de noviembre

de 1998 - RFC-2); comentario de la Federacion Internacional de Abogados de Propiedad Industrial

(9 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario del Sr. Abril 1. Abril (consulta de Bruselas); comentario del Dr.
Willie Black de Nominet UK (consulta de Bruselas); comentario del Sr. Pavan Duggal (consulta de Hyderabad);
comentario de la Sra. Ellen Rony (consulta de San Francisco).

125 La RFC 1591, Seccion 4.1), prevé que en caso de controversia entre los solicitantes de nombres de
dominio en lo relativo a derechos a un nombre particular, el 6rgano de registro no tendra funcién ni
responsabilidad adicional en proporcionar a ambas partes la informacion de contacto.

126 En el Anexo X figura la lista de Estados parte en el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial.

12 En el Anexo XI figura la lista de los Estados parte en la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) y
obligados por el Acuerdo sobre los ADPIC.

128 Véase, por ejemplo, el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo

de 1999-RFC-3); comentario de la Asociacion Cinematografica Americana (18 de marzo de 1999-RFC-3);
comentario de la Camara de Comercio Internacional (18 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de Time
Warner (13 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Asociacion Americana del Derecho de la Propiedad
Intelectual (12 de marzo de 1999-RFC-3).

129 véase la Declaracion de Politicas de Acreditacion de Registradores de la ICANN, Art. 111.J.7.i., en
http://www.icann.org/policy_statement.html.

130 Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 — RFC-3);
comentario del Gobierno de Francia (18 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Camara de Comercio
Internacional (18 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Asociacion Internacional de Marcas

(12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Asociacién Americana del Derecho de la Propiedad
Intelectual (12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de la Asociacion Cinematografica Americana

(18 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de America Online (12 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de
Time Warner (13 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de AT & T (17 de marzo de 1999 — RFC-3);
comentario de Ford Motor Company (20 de marzo de 1999 — RFC-3); comentario de MCI WorldCom

(19 de marzo de 1999 — RFC-3).
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1 Véase el comentario de la Fédération des syndicats de producteurs de Chateauneuf-du-Pape

(24 de marzo de 1999-RFC-3).

132 véase el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial.

138 Véase el Convenio de Paris para la Proteccidn de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los ADPIC.

13 véase el comentario de la Fédération des syndicats de producteurs de Chateauneuf-du-Pape
(24 de marzo de 1999-RFC-3).

135 Esta nota contiene una lista de las autoridades que ilustra el desarrollo de la legislacion en la esfera del
registro y utilizacion de los nombres de dominio, y alegaciones conexas de infracciones de marcas.

Véase, por ejemplo, British Telecommunications Plc. Virgin Enterprises Ltd., J. Sainsbury plc, Ladbroke Group
Plc. v. One in a Million Ltd. and Ors, (tribunal de apelacion, Division Civil, 23 de julio de 1998) (véase
http://www.nic.uk/news/ciam-appeal-judgement.html) (el tribunal ratifico la concesion de un interdicto para
prevenir la utilizacién de nombres de dominio por el demandado con fines fraudulentos); Panavision
International, L:P. v. Toeppen N° 97-55467 (9™ Cir. Abril de 1998) (el tribunal determiné que el registro de
marcas como nombres de dominio y el intento de venderlos constituye “utilizacién comercial” en virtud de la
legislacion de los Estados Unidos); Toys R’Us, Inc. v. Eli Abir and Web Site Management, (1997, U.S. Dist
LEXIS 22431 (1997) (el tribunal concedi6 un requerimiento judicial sobre la base de violacién de marca, para
impedir que el demandado utilizara el nombre de dominio “toysareus.com”, incluyendo su oferta a empresas
internacionales o tratar de vender el nombre de dominio a compradores extranjeros para su utilizacion en
mercados extranjeros).

Véase asimismo Washington Speakers Bureau, Inc. v. Leading Authorities, Inc., E.D. VA, N° 98-634-A,
2 de febrero de 1999 (el tribunal considerd que el nombre de dominio del demandante “washington-
speakers.com”, constituia una imitacion engafiosa de la marca del demandante, “Washington Speakers Bureau”,
que probablemente confundiria a los consumidores en cuanto a la fuente o patrocinio de la empresa del
demandado); Cardservice International, Inc. v. McGee, (950 F. Supp 737 (E.D. Va. 1997) (el tribunal consider6
que se habia producido una violacion de la marca ya que una entidad habia registrado un nombre de dominio que
era engafiosamente similar a otra marca, a fin de aprovecharse de los activos de la marca); Epson, Tribunal de
Distrito de Dusseldorf (34 191/96, 4 de abril de 1997) (el tribunal sostuvo que incluso si la persona no habia
utilizado el nombre de dominio “epson.de” para correo electronico o una pagina de Internet, existia la amenaza
concreta de que lo hiciera mas tarde e indic6 que para establecer la posibilidad de confusion, no importaba el
tipo de productos o servicios se ofrecian en el sitio Internet, ya que los productos que se comparaban eran en si
los sitios Internet como tales, sin perjuicio de su contenido); Sté Coopérativ Agricole Champagne Céréale c/
J.G., (TGI de Versalles, Ord. Référé, 14 de abril de 1998) (véase http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/
tgi_versailles_0498.htm) (el tribunal considerd que la utilizacién de la denominacién social de una empresa por
otro individuo que trabajaba en el mismo sector creaba un riesgo de confusion); Commune d’Elancourt ¢/

Loic L., TGI de Versalles, Ord. Référé, 22 de octubre de 1998, (véase
http://www.legalis.net/legalnet/judicaire/tgi_versailles_0498.htm) (el tribunal consideré que un sitio
denominado “Elancourt Bienvenue & Elancourt” creaba confusion con el sitio de la Ciudad de Elancourt “Ville
d’Elancourt”, y ordend al individuo que dejara de utilizar la primera denominacion); Yahoo!lnc. v. Akash Arora
& Anor., Tribunal Superior de Nueva Delhi, 19 de febrero de 1999, I.A., N° 10115/1998 en demanda

N° 2469/1998 (el tribunal dict6 sentencia a favor de los titulares del dispositivo de bisqueda Yahoo, contra el
registro y utilizacion por otra entidad del nombre de dominio “Yahooindia.com”).

Véase asimismo Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Richard Bucci, d/b/a Catholic Radio,
1997, U.S. Dist LEXIS 3338 (1997) (el tribunal concedié un requerimiento judicial contra la utilizacion de un
nombre de dominio similar a la marca de la organizacion Planned Parenthood, tras sopesar el interés por la
proteccion de la libertad de expresion y el derecho a efectuar declaraciones politicas, y la probabilidad de que
surgiera confusion de la utilizacion de un nombre de dominio).

Véase asimismo, Citroen, Tribunal de Distrito de Frankfurt, 7 de enero de 1997 (2-06 0 711/96) (el
tribunal concedi6 un requerimiento preliminar para evitar que una empresa que no era titular de la marca
registrara “citréen.de” como nombre de dominio); Honda, Tribunal de Distrito de Frankfurt, 4 de abril de 1997
(2/06 0 194/97) (el tribunal concedi6 un requerimiento judicial provisional contra una empresa que habia
registrado “honda.de” como nombre de dominio); Heidelberg, Tribunal de Distrito de Munich, 1996, CR 353 (el
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tribunal considerd que la utilizacién del nombre “heidelberg.de” por una empresa de informatica ocasionaba
confusidn y dafiaba los intereses de la Ciudad de Heidelberg, y que el hecho de que la Ciudad de Heidelberg
pudiera utilizar un nombre de dominio diferente no se considero pertinente ya que el titular del nombre de
dominio no tenia derecho al nombre “Heidelberg™”); c.f. el caso de Pitman Training, Ltd. v. Nominet UK, [1997]
F.S.R. 797 (véase http://www.nic.uk/news/index.html) (el tribunal, en una controversia sobre el derecho a la
utilizacion de nombres de dominio “pitman.co.uk”, considerd los intereses legitimos y en conflicto de dos
empresas con actividad comercial bajo el nombre “Pitman” en diferentes jurisdicciones y determing la
controversia sobre la base del principio del orden de presentacion).

Véase, por ejemplo, Oggi Advertising. Ltd. v. McKenzie and Ors, CP147/98, (no anunciado, Baragwanath
J., Tribunal Superior de Auckland, 5 de junio de 1998) (véase http://aardvark.co.nz/n357.htm) (el tribunal
ordend que se volviera a asignar un nombre de dominio sobre la base de que el demandado habia conspirado
para hacer pasar sus productos por los del demandante, apropiarse de la reputacion del demandante e impedir al
demandante explotar su propiedad intelectual).

Véase, por ejemplo, Tractebel, Tribunal de Apelacion de Bruselas, 1 de abril de 1998 (véase
http://www.droit-technologie.org/articles/domain_name_grabbing_arret.pdf) (el tribunal considerd que el
registro de un nombre de dominio por un tercero, que impedia al titular del nombre comercial registrar su
correspondiente nombre de dominio, constituia un acto de competencia desleal).

136 Véase el comentario del Gobierno de Suecia, Compafiia Nacional de Correos y Telecomunicaciones (6 de

noviembre de 1998-RFC-2); comentario del Sr. Nils Montan de Warner Bros. (consulta de San Francisco).
d Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999-RFC-3);
comentario de la Asociacion Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de America
Online (12 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999-RFC-3); comentario
de British Telecommunications (19 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo
de 1999-RFC-3); comentario de Ford Motor Company (20 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de KPMG
(23 de marzo de 1999-RFC-3).

138 Véase el comentario del Gobierno de Australia (30 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la
Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999-RFC-3); comentario del Gobierno de la
Republica de Corea, Oficina Coreana de la Propiedad Industrial (11 de marzo de 1999-RFC-3); véase asimismo
Conseil d’Etat, Section du rapport et des études, Internet et les Réseaux Numeériques, estudio aprobado por
I’Assamblée Générale du Conseil d’Etat el 2 de julio de 1998, pagina 11, parrafo 2.4, en el que el Conseil d’Etat
Francés sugeria que el encargado de la toma de decisiones tuviera el poder de imponer una solucion que podria
utilizar dichas medidas.

139 Comentario del Gobierno de Suecia, Oficina Sueca de Patentes y Registros (23 de febrero de 1999—

RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999-RFC-3); comentario del Gobierno de Hungria,
Oficina Hungara de Patentes (4 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Asociacién Internacional de
Marcas (12 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de America Online (12 de marzo de 1999-RFC-3);
comentario de la Asociacién Europea de Proveedores de Servicios de Internet (12 de marzo de 1999-RFC-3);
comentario de la Asociacion Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999-RFC-3);
comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo de 1999-
RFC-3); comentario de la Camara de Comercio Internacional (18 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de
British Telecommunications (19 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo

de 1999-RFC-3).

140 En las normas sobre proveedores de servicio de solucion de controversias internacionales, es
caracteristica comun que el responsable de la toma de decisiones esté facultado para distribuir las costas entre las
partes en vista de las circunstancias y del resultado de la controversia.

141 véase el comentario de Porsche Cars (consulta de Washington).

142 Véase el comentario de la Sra. Anne Gundelfinger de Intel (consulta de San Francisco); comentario de la
International Intellectual Property Alliance (6 de noviembre de 1998-RFC-2); comentario de la Sra. Shelley

Hebert de la Universidad de Stanford (consulta de San Francisco); comentario de la Sra. Sarah Deutsch de Bell
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Atlantic (consulta de Washington); comentario del Sr. Amadei Abril I. Abril del Consejo de Registradores
(consulta de Bruselas); comentario de la Sra. Ellen Rony (consulta de San Francisco).

143 Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999-RFC-3);
comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999-RFC-3); comentario de la Asociacion Internacional de
Marcas (12 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de America Online (12 de marzo de 1999-RFC-3);
comentario de la Asociacion Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999-RFC-3);
comentario de la Camara de Comercio Internacional (18 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de British
Telecommunications (19 de marzo de 1999-RFC-3); MCI WorldCom (19 de marzo de 1999-RFC-3);
comentario de Ford Motor Company (20 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo

de 1999-RFC-3).

144 Véase el comentario del Gobierno de Suecia, Oficina Sueca de Patentes y Registros (23 de febrero

de 1999-RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Comunidad Europea
y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999-
RFC-3); comentario de la Asociacion Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la
Asociacién Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la
Sra. Sarah Deutsch de Bell Atlantic (consulta de Washington); comentario del Sr. Neil Smith de Limbach &
Limbach (consulta de San Francisco).

145 Véase el comentario de la Asociacion Cinematografica Americana (6 de noviembre de 1998-RFC-2);
comentario de Viacom (1 de octubre de 1998-RFC-2).

146 Véase el comentario del Gobierno de Suecia, Oficina Sueca de Patentes y Registros (23 de febrero

de 1999-RFC-3); comentario de la Asociacion Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999-RFC-3);
comentario de la Asociacion Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999-RFC-3);
comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Comunidad Europea y sus
Estados miembros (19 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999-RFC-3); véase
asimismo el comentario de la Sra. Sarah Deutsch de Bell Atlantic (consulta de Washington); comentario del

Sr. Neil Smith de Limbach & Limbach (consulta de San Francisco).

7 Véase el comentario de la International Intellectual Property Alliance (12 de marzo de 1999-RFC-3).

148 Véase el comentario de la Asociacion Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo
de 1999-RFC-3).

149 Véase, por ejemplo, el comentario del Gobierno de Suiza, Instituto Federal Suizo de la Propiedad
Intelectual, Suiza (4 de noviembre de 1998-RFC-2); comentario de la Comunidad Europea y sus Estados
miembros (19 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Asociacién Internacional de Marcas (12 de marzo
de 1999-RFC-3); comentario de la Asociacion Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo
de 1999-RFC-3); comentario de la Asociacion Cinematografica Americana (18 de marzo de 1999-RFC-3);
comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de Ford Motor Company

(20 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Federacion Internacional de Abogados de Propiedad Industrial
(9 de noviembre de 1998-RFC-2); comentario del Instituto de Agentes de Marcas (3 de noviembre de 1998-
RFC-2); comentario del Sr. Pavan Duggal de la Asociacion Juridica de Internet (consulta de Hyderabad). En el
Libro Blanco de los Estados Unidos (Seccion 8), también se indicd que la mayoria de los autores de comentarios
en ese proceso “estaban a favor de la creacion de un mecanismo de solucion de controversias en linea para
proporcionar alternativas econémicas y eficaces a los litigios en la solucién de controversias entre titulares de
marcas Y titulares de nombres de dominio”.

150 Véase el comentario de Singapore Network Information Center (25 de febrero de 1999-RFC-3);
comentario del Gobierno de Hungria, Oficina Hingara de Patentes (4 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de
MARQUES (11 de marzo de 1999-RFC-3).

151 Comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Camara de
Comercio Internacional (18 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo de 1999-
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RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de Bell Atlantic
(26 de febrero de 1999-RFC-3).

152 Véase, por ejemplo, el comentario del Instituto de Agentes de Marcas (3 de noviembre de 1998-RFC-2).

13 Declaracion de Politicas de Acreditacion de Registradores de la ICANN, Art. I11.k, en
http://www.icann.org/policy_statement.html.

1% Comentario de Deutsche Telekom (5 de marzo de 1999-RFC-3); comentario del Comité Directivo
Brasilefio (10 de marzo de 1999-RFC-3); comentario del Consejo de Proveedores de Internet Hingaros
(12 de marzo de 1999-RFC-3).

1% Véase el comentario de la Asociacion Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual

(6 de noviembre de 1998-RFC-2); comentario del Sr. Gregory Phillips de Johnson & Hatch para Porsche
(consulta de San Francisco).

156 Véanse los siguientes comentarios a favor de un mecanismo de apelacién: comentario del Gobierno de la
Republica de Corea, Oficina Coreana de la Propiedad Industrial (11 de marzo de 1999-RFC-3); comentario del
Gobierno de Australia (30 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Asociacidn Europea de Proveedores de
Servicios de Internet (12 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Asociacion Americana del Derecho de la
Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999-
RFC-3).

7 Véase el comentario del Gobierno de Suiza, Instituto Federal Suizo de la Propiedad Intelectual

(4 de noviembre de 1998-RFC-2); comentario del Sr. Griffith Price de la Asociacién Americana del Derecho de
la Propiedad Intelectual (consulta de Washington); comentario del Registro Neozelandés de Internet (Domainz)
(18 de noviembre de 1998-RFC-2).

158 Véase el comentario de la Federacién Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (9 de noviembre
de 1998-RFC-2); comentario del Sr. Pavan Duggal de la Asociacion Juridica de Internet (consulta de
Hyderabad).

159 Véase, por ejemplo, el comentario de la Sra. Susan Anthony de MCI Worldcom (consulta de
Washington).
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4. EL PROBLEMA DE LA NOTORIEDAD: MARCAS FAMOSAS
Y NOTORIAMENTE CONOCIDAS

245. La fama trae consigo atencion en muchas formas, entre ellas la imitacion por quienes
desean beneficiarse de sus ventajas evidentes; asociacion por parte de quienes desean
compartir sus posibles beneficios y criticas por quienes ponen en duda la situacion dada a
quien goza de fama. Por lo tanto no es sorprendente, en el medio de comunicacion abierto y
eficaz que es Internet, que la fama atraiga la atencion y provoque diversas formas de
reacciones.

246. En el mundo comercial, la fama con frecuencia se traduce en reputacion y con
frecuencia la reputacion se adjunta como expresion de la identidad de la empresa: sus marcas.
Las marcas famosas y notoriamente conocidas han sido el blanco especial de varias practicas
predatorias y parasitarias en Internet. Las consultas celebradas a lo largo del proceso de la
OMPI y las presentaciones efectuadas en ellas han confirmado la naturaleza singular de estas
practicas predatorias y parasitarias respecto de las marcas famosas y notoriamente
conocidas.'®

247. Debi@a la atencion especial provocada por la fama, durante mucho tiempo se ha
considerado que las marcas famosas y notoriamente conocidas merecian proteccion especial
en las leyes de propiedad intelectual, superior a la concedida a otras marcas ordinarias. Esta
proteccion especial esta bien incorporada en el marco de acuerdos internacionales
multilaterales.

248. En el informe provisional de la OMPI, se recomendaba que las normas internacionales
para la proteccion de las marcas famosas y notoriamente conocidas hallaran su expresion en el
sistema de nombres de dominio mediante un mecanismo por el que el titular de una marca
famosa o notoriamente conocida pudiera obtener una exclusion que prohibiera a terceros
registrar la marca como nombre de dominio.

249. EIl mecanismo propuesto para las exclusiones recibié un apoyo considerable en los
sectores comerciales y de la propiedad intelectual como medio apropiado para reflejar los
principios internacionales establecidos en el sistema de nombres de dominio. Muchos autores
de comentarios procedentes de estos sectores consideraban que las exclusiones eran una
salvaguardia indispensable en relacion con la ampliacion del sistema de nombres de dominio
mediante la incorporacion de nuevos gTLD. Temian la repeticion de la experiencia de los
ultimos cinco afios, en que los titulares de marcas famosas y notoriamente conocidas habian
realizado una inversion considerable en recursos humanos y financieros para defender sus
marcas contra los registros abusivos de nombres de dominio.*®*

250. Por otra parte, varios autores de comentarios se opusier@a cualquier mecanismo de
exclusion. Consideraban las exclusiones como una ampliacion de la proteccién otorgada a las
marcas famosas y notoriamente conocidas y temian también que se produjera la erosién del
sistema de nombres de dominio mediante la supresion de una gran cantidad de nombres de su
ambito. Consideraban que los titulares de marcas famosas y notoriamente conocidas tenian
los recursos suficientes para defender sus intereses sin necesidad de que hubiera un
mecanismo sistémico destinado a tal fin.*®2

1
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251. En su informe final, la OMPI mantiene lo esencial de las recomendaciones contenidas
en el informe provisional, a saber, que deberia establecerse un mecanismo que otorgara
exclusiones a las marcas famosas y notoriamente conocidas. En los apartados restantes de
este capitulo se establecen las bases para las recomendaciones finales y los detalles
correspondientes.

La proteccién internacional de las marcas famosas y notoriamente conocidas

252. La proteccion especial de las marcas famosas y notoriamente conocidas esta reconocida
en dos tratados multilaterales: EI Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial (el Convenio de Paris), que cuenta con 154 Estados parte'®, y el Acuerdo sobre los
ADPIC, por el que estan obligados 134 Estados.™* -

253. La proteccion de las marcas famosas y not@ﬂmente conocidas en el Convenio de Paris
estd contenida en su Articulo 6bis.1), que establece lo siguiente:

“Los paises de la Union se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pais lo
permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el
uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacion o
traduccion, susceptibles de crear confusion, de una marca que la autoridad competente
del pais del registro o del uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya
marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para
productos idénticos o similares. Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca
constituya la reproduccion de tal marca notoriamente conocida o una imitacion
susceptible de crear confusion con ésta.”*®

254. El Articulo 6bis del Convenio de Paris chrtlene cuatro caracteristicas de proteccion que
conviene mencionar:

i) La proteccion concedida a las marcas famosas y notoriamente conocidas es una
proteccién contra el registro y el uso de una marca que constituye una reproduccién, imitacion
o traduccion susceptible de crear confusion, de una marca famosa y notoriamente conocida o
de una parte esencial de la misma.

i)  La proteccion del Articulo 6bis se aplica Unicamente a las marcas de fabrica, es
decir a las marcas utilizadas respecto de productos y no se extiende a las marcas de servicio
que se utilizan respecto de servicios. En virtud del Tratado sobre el Derecho de Marcas
(TLT), la disposicién del Convenio de Paris relativa a marcas se extiende a las marcas de
servicio.’® EI TLT fue concertado en 1994, y si bien un niimero creciente de Estados ha
expresadg;ifterés en pasar a ser parte en el TLT,*" actualmente tnicamente cuenta con 22
Estados parte. O

iii) La proteccidn se extiende al registro o uso respecto de productos idénticos o
similares. Esta caracteristica normalmente es conocida como el “principio de la
especialidad”, principio del derecho de marcas segun el cual la proteccidn de una marca
unicamente se extiende a productos idénticos o similares a los amparados por el registro o la
utilizacion de la marca.
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iv) El Articulo 6bis guarda silencio sobre lo que constituye una marca
notoriamente conocida. La apreciacion de si una marca es notoriamente conocida se deja a la
“autoridad competente” del pais en donde se presenta el registro o uso ilegitimo.

255. Las disposiciones del Articulo 6bis del Convenio de Paris se ven confirmadas y
ampliadas por el Articulo 16.2 y 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, que contienen las
siguientes disposiciones:

“2.  El Articulo 6bis del Convenio de Paris (1967) se aplicard mutatis mutandis a los
servicios. Al determinar si una marca de fabrica o de comercio es notoriamente
conocida, los Miembros tomaran en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector
pertinente del publico inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate
como consecuencia de la promocion de dicha marca.

3. El Articulo 6bis del Convenio de Paris (1967) se aplicara mutatis mutandis a los
bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fabrica
o de comercio ha sido registrada, a condicion de que el uso de esa marca en relacion con
esos bienes o servicios indique una conexion entre dichos bienes o servicios y el titular
de la marca registrada y a condicion de que sea probable que ese uso lesione los
intereses del titular de la marca registrada.”

256. Conviene sefalar tres caracteristicas del Articulo 16.2 y 16.3 del Acuerdo sobre los
ADPIC:

i) El Articulo 16.2 abunda sobre el trabajo del TLT, ampliando la proteccién del
Acrticulo 6bis del Convenio de Paris a las marcas de servicio famosas y notoriamente
conocidas.

i) El Articulo 16.2 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé una guia no exhaustiva
para que las autoridades competentes de los paises determinen si una marca es notoriamente
conocida. En este sentido, prevé que al “determinar si una marca de fabrica o de comercio es
notoriamente conocida, los Miembros tomaran en cuenta la notoriedad de esta marca en el
sector pertinente del pablico inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate
como consecuencia de la promocién de dicha marca.”

iii)  El Articulo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé la proteccion que va mas
alla de la proteccion bajo el principio de especialidad. Establece que la proteccion en virtud
de lo dispuesto en el Articulo 6bis del Convenio de Paris se aplicara a los bienes o servicios
que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado una marca, con dos
condiciones: la primera, que la utilizacion de la presunta marca infractora en relacion con
esos bienes o servicios indique una conexion entre dichos bienes o servicios y el titular de la
marca famosa, y en segundo lugar, de que sea probable que ese uso lesione los intereses del
titular de la marca registrada. Esta proteccion ampliada refleja la distincion que se hace en
muchas leyes nacionales entre, por una parte, las marcas famosas que representan esa clase de
marcas notoriamente conocidas que son tan famosas que requieren proteccion contra usos
infractores respecto de cualquier producto o servicio, y marcas notoriamente conocidas que
requieren proteccion contra el registro o el uso ilicitos respecto de productos o servicios
idénticos o similares para los que la marca notoriamente conocida ha sido registrada o
utilizada. La terminologia y practica relativas a esta distincion difiere ligeramente en el
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mundo.™®® Por eso, en este Capitulo, excepto cuando se haga una diferenciacién deliberada,
se utilizard el término colectivo “marcas famosas y notoriamente conocidas”, ya que se ha
conventge'en cualquier caso que las marcas notoriamente conocidas son objeto de una forma
especial de proteccion internacional.

La aplicacion de la proteccion a las marcas famosas y notoriamente conocidas en el espacio
cibernético

257. Al considerar la manera en que la proteccion internacional para las marcas famosas y
notoriamente conocidas puede expresarse respecto de los nombres de dominio, existen cuatro
sectores de dificultad conceptual que deben examinarse.

258. En primero lugar, conviene sefialar que las disposiciones del Convenio de Paris y del
Acuerdo sobre los ADPIC estan destinadas a la proteccion de las marcas famosas y
notoriamente conocidas contra el registro o la utilizacion de otras marcas infractoras. Por
supuesto, los nombres de dominio no son lo mismo que las marcas y se utilizan con muchos
fines diferentes a la identificacion de un productor o vendedor de productos o servicios. No
obstante, también son utilizados como medio para identificar productos o servicios con el
productor o vendedor de los productos o servicios.

259. En segundo lugar, la proteccion de las marcas famosas y notoriamente conocidas en
virtud de lo dispuesto en el Convenio de Paris y el Acuerdo sobre los ADPIC se extiende a los
paises en los que la autoridad competente considera que la marca es famosa o notoriamente
conocida. ¢Como puede aplicarse la nocion de pais en un gTLD?

260. En tercer lugar, si bien existe una obligacion internacional de conceder proteccion a las
marcas famosas y notoriamente conocidas, no existe una definicion de tratado establecida
sobre lo que constituye dicha marca. Se deja al criterio de la autoridad competente en el pais
en que se busca la proteccion. Sin embargo, como ya se indico, el Articulo 16.2 del Acuerdo
sobre los ADPIC proporciona ciertas directrices sobre los criterios que deben tomar en cuenta
dichas autoridades competentes al realizar esta evaluacion. Ademas, dichos criterios han sido
desarrollados en la jurisprudencia nacional y en las decisiones y practicas reguladoras en todo
el mundo.

261. En cuarto lugar, si bien la proteccion de las marcas famosas ha aumentado a nivel
nacional mediante leyes destinadas a prohibir cualquier utilizacion de marcas famosas por
terceros que diluyan la integridad y reputacién de dichas marcas, la proteccién de las marcas
notoriamente conocidas con frecuencia existe Unicamente respecto del registro o utilizacién
de una marca similar que induzca a error respecto de los mismos productos o servicios que
aquellos para los que se registro o utilizo la marca. Actualmente los gTLD no estan
diferenciados. En la medida en que existe alguna diferenciacion, no existe un mecanismo de
aplicacion que garantice que quienes han registrado nombres de dominio en gTLD abiertos
limiten su utilizacién del nombre de dominio a los fines generales del gTLD.**® Asi, se puede
tener un nombre de dominio registrado en un .com sin realizar ninguna actividag comercial o
un nombre de dominio registrado en .net, a la vez que se realiza una actividad-eomercial
totalmente desconectada de la prestacion de servicios Internet o en red. No hay conexion
entre las bases tedricas subyacentes de la diferenciacion en el registro y utilizacion de marcas
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y la diferenciacion en el registro y utilizacion de nombres de dominio, ya que la
diferenciacion tiene un proposito diferente en cada caso.

262. Consideramos que el procedimiento administrativo respecto de los registros abusivos de
mala fe de nombres de dominio, examinado en el capitulo precedente, deberia proporcionar
un medio eficaz de supresion de muchas de las practicas predatorias y parasitarias a las que
estan sujetas las marcas famosas y notoriamente conocidas. Sin embargo, el procedimiento
administrativo esta legitimamente disponible para todos los interesados y no da expresion a la
proteccion internacional separada que ya existe para las marcas famosas y notoriamente
conocidas. La parte siguiente del presente capitulo aborda dos mecanismos destinados a este
fin, que tienen como objetivo tomar en cuenta los problemas conceptuales de la aplicacion de
la proteccion para las marcas famosas y notoriamente conocidas debatidos anteriormente y los
comentarios recibidos durante el proceso de la OMPI. Los dos mecanismos son los
siguientes:

i) Un mecanismo para obtener y aplicar la exclusion de la utilizacion de una
marca famosa y notoriamente conocida; y

i) unrecurso probatorio para garantizar que la proteccion concedida por una

exclusion puede ser ampliada a registros de nombres de dominio idénticos o similares,
susceptibles de inducir a error.

Mecanismo para la exclusién de marcas famosas y notoriamente conocidas en gTLD abiertos

263. Laidea central de los dos grupos de opiniones opuestas sobre el establecimiento de un
mecanismo exclusivo se resume en el apartado anterior. Las opiniones predominantes
favorecian el establecimiento del mecanismo y por esta razén, y porque parece correcto en
principio que las marcas famosas y notoriamente conocidas estén reconocidas en el derecho
internacional como objetos de proteccion especial, se mantiene la recomendacion en favor del
mecanismo. Asimismo, la OMPI considera que, habida cuenta de la experiencia durante los
ultimos cinco afios de los gTLD abiertos existentes, podria resultar un despilfarro desde el
punto de vista econdmico afiadir nuevos gTLD abiertos sin ninguna salvaguardia contra la
apropiacién o la ocupacion ilegal de marcas famosas y notoriamente conocidas por partes no
autorizadas en los nuevos gTLD abiertos. No obstante, hubo dos comentarios o criticas
frecuentemente manifestados por los oponentes del mecanismo de exclusién que, en interés de
la transparencia y equidad del proceso, han de expresarse y abordarse.

264. EIl primer comentario se deriva del temor a la erosion del espacio de los nombres de
dominio.'® En este caso, algunos autores de comentarios manifestaron su ansiedad acerca de
la reduccian de las normas para la obtencion de una exclusion con el tiempo, dando como
resultadogtre se otorgaran exclusiones para marcas menos famosas que las famosas o
notoriamente conocidas y que el nimero total alcanzara decenas de miles de exclusiones.
Estos autores de comentarios abogaron por limitaciones cuantitativas sobre las exclusiones a
fin de otorgar garantias contra la erosion del espacio de los nombres de dominio. En
particular, se sugirieron dos limitaciones cuantitativas.

265. La primera limitacidn sugerida consistia en una cantidad minima de registros de marca
en todo el mundo que deberia mostrarse a fin de optar al derecho de solicitar una exclusion.
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Por ejemplo, podria exigirse a un solicitante que mostrara 50 registros de marca a fin de poder
tramitar una solicitud de exclusion.

266. Aungue la OMPI comprende el deseo de garantizar que no se reduzcan los requisitos
para evaluar si una marca es famosa o notoriamente conocida, considera erréneo en principio
un criterio de entrada cuantitativo en cuanto al nimero de registros. Una marca es famosa o
notoriamente conocida debido a su notoriedad o reputacion y no al nimero de paises en los
que esta registrada. Por este motivo el Convenio de Paris y el Acuerdo sobre los ADPIC
establecen la proteccion de las marcas notoriamente conocidas independientemente de que
estén registradas en el pais en el que se hace valer la proteccion. Una marca puede ser famosa
0 notoriamente conocida incluso si no esta registrada en numerosos paises. Asimismo, puede
que una marca no sea famosa o notoriamente conocida aunque esté registrada en mas de 100
paises del mundo.

267. A continuacion se facilitan los criterios para la evaluacion de si una marca es famosa o
notoriamente conocida. Uno de esos criterios es el de la “duracion y zona geogréafica de todo
registro, y/o solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejan la utilizacion o el
reconocimiento de la marca”. Se considera que este criterio (conjuntamente con los otros
criterios) aborda de manera apropiada la funcion del nimero de registros: es una de las
indicaciones que ha de tenerse en cuenta al evaluar la notoriedad y la reputacion, pero no una
norma fija.

268. La segunda limitacion cuantitativa sugerida consistia en establecer un cupo para las
exclusiones que podrian otorgarse. Por ejemplo, el cupo podria establecerse en 2000 y no
podrian otorgarse mas exclusiones que las correspondientes a dicho nimero. El cupo podria
examinarse regularmente a la luz de la experiencia acumulada.

269. Estimamos que la ausencia de una lista Gnica de marcas famosas y notoriamente
conocidas ocasiona cierta aprension en cuanto al nimero de dichas marcas. Sin embargo
consideramos que el cupo podria funcionar de manera totalmente arbitraria. Para empezar, la
seleccion del nivel del cupo resultaria arbitraria. El nivel podria actuar arbitrariamente
perjudicando a marcas que se hicieran famosas de repente, y cuyos propietarios resultaran
perjudicados por haberse completado previamente el cupo. Dichas marcas existen. Si la
mencidn de un medicamento denominado “estilo de vida” que ha recibido gran publicidad en
los Gltimos dos afios o la mencion de un sitio muy popular de Internet relacionado con la
venta de libros traen automaticamente un nombre a la memoria del lector, estos casos podrian
servir de ejemplo. Ademas, en lugar de controlar las normas de evaluacion de las marcas
famosas o notoriamente conocidas, creemos que el cupo podria tener el efecto contrario:
quizas ocasionara que todo el mundo sin excepcidn se apresurara a obtener rapidamente una
exclusion antes de que se completara el cupo, ocasionando una multitud de solicitudes.

270. EIl segundo comentario manifestado frecuentemente por los opositores a las exclusiones
era el de que las exclusiones ampliaban la proteccidn existente para las marcas famosas y
notoriamente conocidas; dicho de otro modo, que creaban una nueva legislacién.*™ El
fundamento principal de este argumento parece residir en que la “proteccion” otorgada por
una exclusion se amplia a un espacio no diferenciado. Como se ha mencionado
anteriormente, la OMPI opina que las exclusiones no amplian dicha proteccién, sino que le
dan expresion en el sistema de nombres de dominio.
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271. Sin embargo, la proteccion para las marcas notoriamente conocidas se aplica en primer
lugar a las marcas infractoras que se utilizan respecto de los mismos bienes o servicios para
los que se registra o utiliza la marca notoriamente conocida. En virtud del Articulo 16.3 del
Acuerdo sobre los ADPIC, y las disposiciones correspondientes de las legislaciones
nacionales, la proteccion va mas alla de los bienes o servicios similares para abarcar otros
bienes o servicios, a condicion de que el uso de la marca infractora en relacion con esos
bienes o servicios indique una conexion entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca
famosa, y a condicion de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la
marca famosa. La exclusion concedida a una marca famosa o notoriamente conocida
constituiria una forma de proteccion que se aplica mas ampliamente que la simple proteccion
de los bienes o servicios en relacion con los que se registré o utilizé una marca notoriamente
conocida. Parece inevitable esta consecuencia cuando los gTLD abiertos estan
indiferenciados en cuanto a la actividad o, al menos, mientras no se aplique practicamente la
diferenciacion.

272. Otro fundamento para la critica de que las exclusiones ampliarian la proteccion
existente podria consistir en que los gTLD no son especificos desde el punto de vista
geografico y que por tanto la exclusion actla a través de un espacio fisico no diferenciado,
mientras que la proteccion de las marcas famosas y notoriamente conocidas existe inicamente
en los sistemas juridicos en los que son famosas o0 notoriamente conocidas. Por otra parte, un
registro de nombres de dominio otorga el acceso mundial, incluidos los lugares donde una
marca es famosa o notoriamente conocida.

273. Se trata de cuestiones dificiles, y si hubieran de resolverse caso por caso, la evaluacion
de las actividades, si la hubiera, ejecutada en un sitio Internet ofreceria una respuesta a las
cuestiones de si un registro de nombres de dominio de una marca famosa o notoriamente
conocida indica una conexion entre los bienes o servicios de que trata el sitio Internet y el
titular de la marca, de si los intereses del titular resultan de ese modo lesionados y de si la
integridad o reputacion de la marca resulta de ese modo afectada de modo negativo. La
exclusion supone una respuesta a estas cuestiones o, al menos, sugiere que la posibilidad de
ejecutar acciones creada por un registro de nombres de dominio es demasiado arriesgada,
habida cuenta de la experiencia existente en la utilizacién de ese potencial, como para ser
permitida.

274. Consideramos que las mejores salvaguardias contra el temor de los oponentes de las
exclusiones son de dos clases. En primer lugar, se exige la disciplina y el rigor en relacion
con los criterios de evaluacion del derecho de exclusion, que se examinan mas adelante, por
parte de todos y, particularmente, de los grupos responsables de la evaluacién y de los
titulares de las marcas. Debe entenderse que no todas las marcas cumpliran los requisitos. En
segundo lugar, habida cuenta del espacio geografico no diferenciado de los gTLD, se
considera que, a fin de cumplir los requisitos para la exclusion, una marca debera ser famosa
0 notoriamente conocida en una zona geografica amplia y a través de distintas clases de
bienes y servicios. La politica que podra adoptarse en ultima instancia en relacion con la
estructura de cualquier nuevo gTLD podra exigir un examen de este Gltimo punto. Por dar un
ejemplo, si se crearan 500 nuevos gTLD (no se sugiere que esto sea una posibilidad), el grado
de diferenciacion y los medios, si los hubiere, de aplicacion del cumplimiento de las
descripciones de dominio (como “com” o “net”) podrian justificar la concesion de exclusiones
asimismo a marcas que Unicamente son notoriamente conocidas en el caso de bienes o
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servicios correspondientes a esas descripciones de dominio. Sin embargo, éste no es el caso
por el momento.

275. Se recomienda que se establezca un
mecanismo antes de la introduccion de
cualquier nuevo gTLD abierto mediante el que
se pueda obtener y aplicar la exclusion para
las marcas famosas o notoriamente conocidas
a traves de una zona geografica amplia'y
diferentes clases de bienes y servicios.

Breve descripcion del mecanismo de exclusion

276. Se sugiere gue el mecanismo funcione a través de Grupos de Expertos administrativos
nombrados periédicamente, respondiendo a las solicitudes de titulares de presuntas marcas
famosas y notoriamente conocidas, para tomar decisiones sobre la posible concesion de una
exclusion respecto de una marca particular en algunos o en la totalidad de los gTLD abiertos.
Como se indica mas abajo, se sugiere la centralizacion de la administracion de los grupos. Se
estableceria una lista de personas internacionalmente representativas que podrian formar los
grupos, y se publicarian los nombres y calificaciones de dichas personas. Al responder a una
solicitud particular, se nombraria un grupo ad hoc de tres personas de la lista, para que tomen
la decision. En ambos casos, el costo del procedimiento seria pagado por el solicitante de la
exclusion, ya que es quien obtendria los beneficios de la exclusion y por lo tanto la expresion
en espacio de nombre de dominio en la proteccion especial concedida a la marca famosa y
notoriamente conocida del solicitante. Se podria conceder una exclusion respecto de algunos
0 de la totalidad de los gTLD abiertos, por un periodo indefinido. Sin embargo, terceros
podrian solicitar que la exclusion fuera eliminada o bien obtener una excepcion de la
operacion de una exclusion (por ejemplo, si se concediera una exclusion para todos los gTLD
abiertos, es concebible que un tercero pueda probar un interés legitimo en poder registrar un
nombre de dominio, como excepcion a la exclusion general, en un gTLD particular). En el
caso de solicitudes presentadas por terceros para suprimir la exclusion, se sugiere que los
costos sean pagados por el tercero. La exclusion se otorgaria Unicamente en relacion con una
secuencia idéntica a la marca famosa o notoriamente conocida. Ademas, el mecanismo de
exclusion se aplicaria Unicamente a nuevos gTLD abiertos. Por altimo, las exclusiones
concedidas en virtud del mecanismo no tendrian efecto retroactivo, es decir, si una parte ha
registrado una secuencia en tanto que nombre de dominio, a cuyo respecto se otorgue
posteriormente una exclusion a favor de otra parte, el nombre de dominio de la primera de las
partes no se veria afectado por la exclusion (pero la otra parte podria tratar de obtener su
cancelacion mediante el procedimiento administrativo de solucion de controversias). Estas
caracteristicas propuestas han recibido un amplio apoyo entre los autores de comentarios que
abogan por el establecimiento del mecanismo de exclusion.
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Aplicacion del mecanismo

277. Para poder aplicar el mecanismo de obtencion y ejecucion de exclusiones, seria
necesario que la ICANN adoptase una politica que permitiese esas exclusiones y permitiese,
mediante la cadena de autoridades contractuales, desde la ICANN hasta los 6rganos de
registro, la aplicacion directa por los érganos de registro de cualquier exclusion concedida en
virtud del mecanismo.

278. Se recomienda que:

i) la ICANN adopte una politica que
prevea un mecanismo para obtener y aplicar
exclusiones en gTLD abiertos para marcas
famosas y notoriamente conocidas; y

ii) los 6rganos de registro estén de
acuerdo, en la cadena de autoridades
contractuales que empieza con la ICANN, con
la ejecucion de las resoluciones adoptadas
para las exclusiones de marcas famosas y
notoriamente conocidas en los gTLD.

Consideraciones de procedimiento

279. El mecanismo para obtener y aplicar las exclusiones para marcas famosas y
notoriamente conocidas deberia tener las mismas caracteristicas que el procedimiento
administrativo para la solucién de controversias en la medida en que el procedimiento debe
ser rapido, relativamente econdémico, realizado en linea, en la medida de lo posible, y permitir
la adopcion de resoluciones que sean aplicadas directamente en el DNS. Sin embargo, hay
tres diferencias respecto del procedimiento administrativo para la solucion de controversias
que deben adoptarse respecto del mecanismo para obtener y hacer aplicar las exclusiones para
las marcas famosas y notoriamente conocidas:

i) Puesto que el resultado potencial del mecanismo (una exclusion), en oposicién
al resultado de un procedimiento administrativo para la solucién de controversias, afecta a
terceros (indudablemente se impediria a todos los usuarios del espacio del nombre de dominio
que registraran un nombre de dominio correspondiente a la exclusion), se considera que la
notificacion de una solicitud de exclusion y la resolucion deben ser accesibles al publico, y ser
publicadas en un sitio Internet.

i) También, puesto que el resultado potencial del mecanismo afecta a todos los
usuarios del espacio del nombre de dominio, es necesario prever en el mecanismo la
participacion de cualquier tercero con un interés legitimo (por ejemplo, un interés que
compite por la utilizacién del nombre) en el procedimiento. Tal participacion consistiria en
permitir la presentacion por el tercero interesado de una peticion en favor o en contra de la
concesion de la exclusion.
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iii)  Adiferencia de la recomendacion a favor de la competencia entre los
proveedores de servicios de solucion de controversias para el procedimiento administrativo
para la solucién de controversias, se considera que hay claras ventajas en centralizar la
administracion del mecanismo para obtener y aplicar las exclusiones para las marcas famosas
y notoriamente conocidas que cumplan los requisitos. Seria ventajoso para los usuarios
interesados en el espacio del nombre de dominio poder acceder a un sitio de Internet donde
estuvieran disponibles todas las acciones relativas a solicitudes de exclusion y toda la
informacidn sobre las exclusiones concedidas o denegadas. De crucial importancia seria la
congruencia de la toma de decisiones y, en ese sentido, pareceria mas ventajoso mantener una
lista publicada y centralizada de responsables de la toma de decisiones debidamente
calificados para determinar si las exclusiones deberian concederse en lugar de permitir
distintas listas de responsables de la toma de decisiones. La OMPI podria, de conformidad
con lo establecido en su mandato, estar dispuesta a proporcionar la administracion
centralizada del mecanismo.

280. Se recomienda que el mecanismo para
obtener y aplicar las exclusiones prevea:

i) la publicacion de cualquier solicitud
de exclusion y todas las resoluciones en un
sitio Internet centralizado;

ii) el mantenimiento de una lista
publicada de responsables de la toma de
decisiones calificados y el nombramiento de
grupos ad hoc de tres personas de dicha lista
para adoptar las resoluciones respecto de
cualquier solicitud particular;

iii) la participacion de terceros
interesados en el procedimiento sobre una
solicitud de exclusién; y

iv) la administracion centralizada del
procedimiento.

Relacién de las resoluciones con la situacion de las marcas fuera del espacio cibernético

281. En el informe provisional de la OMPI, se recomendaba que las decisiones sobre la
concesion o denegacion de exclusiones de marcas famosas y notoriamente conocidas deberian
tomarse Unicamente a los fines de la administracion eficaz del DNS. Cualquier decisién de
conceder o denegar una solicitud de exclusion deberia carecer de implicaciones sobre la
situacion de la marca objeto de la solicitud como marcas famosas y notoriamente conocidas
en términos generales. Asi, las decisiones no serian obligatorias en las oficinas nacionales o
regionales de propiedad industrial ni en tribunales nacionales. Esta recomendacion recibié un
amplio apoyo entre los autores de comentarios.'’?

(|
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282. Se recomienda que las decisiones sobre
solicitudes de exclusién para marcas famosas
y notoriamente conocidas no tengan efecto
obligatorio en las oficinas nacionales o
regionales de propiedad industrial ni en los
tribunales nacionales competentes en la
aplicacion del derecho internacional para la
proteccion de marcas famosas y notoriamente
conocidas.

Criterios para formular resoluciones

283. Como ya se sefialo, las normas internacionales prevén la proteccién de las marcas
famosas y notoriamente conocidas, pero dejan la apreciacion de lo que constituye tal marca a
las administraciones nacionales competentes. El Articulo 16.2 del Acuerdo sobre los ADPIC
mejora esta situacion exigiendo a las administraciones nacionales competentes obligadas por
el Acuerdo sobre los ADPIC que tomen en consideracion, en la evaluacion sobre si una marca
es notoriamente conocida, “la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del publico
inclusive la notoriedad obtenida en el [pais] de que se trate como consecuencia de la
promocion de dicha marca.”

284. El trabajo sobre la determinacion de una lista de factores que deberian tomarse en
consideracion para determinar si una marca es notoriamente conocida ha sido emprendido
bajo los auspicios de la OMPI en un Comité de Expertos sobre Marcas Notoriamente
Conocidas y mas recientemente, en el 6rgano sucesor, el Comité Permanente sobre Marcas,
Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geograficas (el SCT). En su ultima reunion,
en marzo de 1999, el SCT de la OMPI adopt6 la siguiente lista de factores como criterios no

exhaustivos recomendados para determinar si una marca es notoriamente conocida:'"®

“a) alahorade determinar si una marca es notoriamente conocida, la autorg!i
competente tomara en consideracion cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la
marca es notoriamente conocida.

b)  en particular, la autoridad competente considerara la informacion que se le someta
en relacion con los factores de los que pueda inferirse que la marca es 0 no notoriamente
conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la informacién relativa a lo siguiente:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del
publico;

2. laduracion, la magnitud y el alcance geografico de cualquier utilizacion de la
174
marca;

3. la dura, la magnitud y el alcance geogréafico de cualquier promocion de la
marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentacién, en ferias o
exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;*"

]
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4.  laduraciony el alcance geografico de cualquier registro, o cualquier solicitud de
registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilizacion o el
reconocimiento de la marca;

5. laconstancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en
particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente
conocida por tribunales u otras autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.”

285. Esta lista no exhaustiva de factores que figura en el parrafo b) del texto precedente fue
establecida con referencia a marcas famosas y notoriamente conocidas en general y sin
referencia particular a problemas de los registros de nombre de dominio. Para poder
incorporar la especificidad de la proteccion de las marcas famosas y notoriamente conocidas
respecto de los nombres de dominio, se sugiere afiadir un factor adicional a la lista del parrafo
precedente:

“7.  Prueba de que la marca esta siendo objeto de intentos de registro, por terceros no
autorizados, de nombres idénticos o similares y susceptibles de inducir a error, como nombres
de dominio.”

286. La lista de factores precedentes se recomendaba, en el informe provisional de la OMPI,
como la base sobre la que deberian tomarse las decisiones sobre las solicitudes de exclusion
de marcas famosas o0 notoriamente conocidas. Esta recomendacion fue bien recibida por los
autores de comentarios que abogaban por un mecanismo de exclusién.'”® Sin embargo,
algunos de ellos consideraron que tenian un carécter demasiado judicigly que seria preferible
adoptar medidas mas simples y de tipo cuantitativo capaces de tener unaaplicacion facil en el
&mbito administrativo.”” Sin embargo, consideramos que debe realizarse un examen
cuidadoso de las decisianes relativas a las exclusiones, que tendran efecto de manera
indefinida, aun cuand o signifigue que se demore en consecuencia el periodo de
tramitacion de solicitudes.

287. Se recomienda que las decisiones sobre
solicitudes de exclusién de marcas famosas y
notoriamente conocidas en TLD abiertos se
tomen sobre la base de todas las
circunstancias de la solicitud y, en particular,
la lista no exhaustiva de factores contenida en
el parrafo 284, junto con el factor adicional
contenido en el parrafo 285.

Presuncion probatoria resultante de una exclusion

288. Para poder concretizar la proteccion de las marcas famosas y notoriamente conocidas,
las exclusiones tienen una limitacion importante. Ofrecen proteccion Unicamente al nombre
exacto de la marca famosa o notoriamente conocida. Por lo tanto no son eficaces contra
variaciones fonéticas u ortograficas similares a la marca famosa o notoriamente conocida y
que estén registradas como nombres de dominio de mala fe, con el fin de aprovechar la
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reputacion de la marca famosa o notoriamente conocida.’’® Respecto de esas variaciones
cercanas, el titular de una marca famosa y notoriamente conocida estaria obligado, incluso
tras obtener una exclusion, a recurrir a los tribunales o alprocedimiento administrativo para la
solucidn de controversias para solicitar la cancelacion u otro recurso de indemnizacion por el
dafio provocado por la variacion cercana registrada como nombre de dominio.

289. Para reducir las repercusiones de esta limitacion, el Informe provisional de la OMPI
recomendaba que se considerara la introduccién de una presuncién probatoria resultante de la
concesion de una exclusion que sea valida en demandas presentadas ante el procedimiento
administrativo por el titular de una exclusion contra detentores de nombres de dominio
presuntamente idénticos o similares susceptibles de inducir a error. La presuncion funcionaria
de la siguiente manera. El titular de una exclusién para una marca famosa y notoriamente
conocida estaria obligado, en cualquier procedimiento administrativo para la solucién de
controversias que hubiera iniciado, a mostrar: i) que un nombre de dominio era idéntico o
similar hasta el punto de inducir a error, o que diluye la marca objeto de la exclusion; vy ii)
que el nombre de dominio estaba siendo utilizado de manera que podria dafar los intereses
del titular de la marca objeto de la exclusion. Ante tal demostracion, la carga de la prueba en
el procedimiento pasaria al titular del registro del nombre de dominio para justificar la buena
fe del registro del nombre de dominio y para mostrar porqué el registro no deberia cancelarse.
Si el titular del registro del nombre de dominio no pudiera hacer esa demostracion se
cancelaria el registro. La presuncion probatoria estaria disponible respecto de cualquier
gTLD en el que se hubiera obtenido una exclusion.

290. Los autores de comentarios que abogaban por el mecanismo de exclusion apoyaron esta
recomendacion. Los que se oponian a las exclusiones consideraban que la propuesta era un
ejemplo de la manera en que se ampliarian los derechos de los titulares de marcas en
detrimento de otros usuarios de Internet, por ejemplo, los que ejercieran el derecho de libertad
de expresion. Como en la actualidad se propone que se limite el alcance del procedimiento
administrativo a los casos de registro abusivo, consideramos que no es probable que los
intereses de los que ejerciten el derecho reconocido de la libertad de expresion resulten
perjudicados de ninguna manera por la presuncion probatoria. Se recuerda que la definicién
de registro abusivo de un nombre de dominio, que se ha recomendado anteriormente que se
apligue en el procedimiento administrativo, exige que el titular de un nombre de dominio no
tenga “derechos o intereses legitimos” respecto del nombre de dominio antes de que pueda
considerarse abusivo el registro del dominio.

291. Se recomienda que la concesion de una
exclusion de lugar a una presuncion
probatoria en favor del titular de una
exclusion en el procedimiento administrativo
de tal suerte que, al mostrar que el
demandado tenia un nombre de dominio que
era idéntico o similar y susceptible de inducir
a error o que diluye la marca objeto de una
exclusion y que el registro del nombre de
dominio podria dafar los intereses del titular
de la exclusion, el demandado tendria la carga
de justificar el registro del nombre de
dominio.
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Otras formas de exclusiones

292. Las organizaciones intergubernamentales, que son organismos especializados de las
Naciones Unidas, presentaron dos comentarios en el informe provisional de la OMPI, en los
que se solicita que ciertas clases de nombres y abreviaciones se asimilen a las marcas famosas
y notoriamente conocidas y puedan acogerse a las exclusiones en los gTLD abiertos.

293. El primer comentario lo presento la Unién Internacional de Telecomunicaciones (UIT),
que sefialé que los nombres y acrénimos de varias organizaciones intergubernamentales
habian sido registrados como nombres de dominio por especuladores. Por ejemplo,
numerosas variaciones de “Naciones Unidas” habian sido registradas por terceros, quienes
también habian registrado y puesto a la venta los nombres de dominio itu.com y wipo.com.

294. La necesidad de proteccidn de los nombres y acrénimos de las organizaciones
internacionales intergubernamentales contra la explotacion comercial no autorizada recibe
reconocimiento internacional en el Articulo 6ter del Convenio de Paris para la Proteccién de
la Propiedad Industrial y mediante el Acuerdo sobre los ADPIC. El Articulo 6ter del
Convenio de Paris exige a los 154 paises parte en dicho Convenio “rehusar o anular el registro
y prohibir, con medidas apropiadas, la utilizacion, sin permiso de las autoridades
competentes, bien sea como marcas de fabrica o de comercio bien como elementos de las
referidas marcas,” de las abreviaciones y nombres de organizaciones internacionales
intergubernamentales, cuando se hayan comunicado a la OMPI.

295. El segundo comentario lo presentd la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), que
tiene el mandato constitucional de desarrollar, establecer y promover normas internacionales
respecto de los productos bioldgicos, farmacéuticos y similares. De conformidad con la
resolucion OMS 3.11 sobre denominaciones comunes para las sustancias farmacéuticas
(aprobada en mayo de 1950 por la Tercera Asamblea Mundial de la Salud), la Organizacién
colabora estrechamente con los comités nacionales de nomenclatura para seleccionar un
nombre Unico y comdn que sea aceptable mundialmente para cada sustancia activa utilizada
en los preparados farmacéuticos. A este respecto, se ha hecho responsable a la OMS de la
seleccién y promocion de la proteccion de las denominaciones comunes internacionales para
las sustancias farmaceéuticas (DCI), en coordinacion con los organismos nacionales a escala
mundial.

296. La razon subyacente para garantizar que ningun particular pueda reivindicar los
derechos de propiedad de las DCI consiste en proteger la seguridad de los pacientes
permitiéndoles identificar una sustancia farmacéutica especifica mediante un Gnico nombre
disponible mundialmente. Tras la seleccion, los organismos nacionales de los Estados
miembros de la OMS adoptan las DCI, lo que implica que en principio no pueden registrarse
dichas DCI como marcas. Las DCI se publican en los idiomas oficiales siguientes: espariol,
francés, inglés, latin y ruso.

297. Aungue a diferencia de las marcas, las DCI se encuentran en el dominio puablico, la
OMS considera importante que su libre disponibilidad se utilice exclusivamente para los fines
destinados en interés del pablico, es decir, para la identificacion de una sustancia farmacéutica
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especifica. Por tanto, incumbe a la Organizacion saber que, al igual que las marcas, las DCI
han sido registradas como nombres de dominio.

298. El uso predatorio o parasitico de los nombres o siglas de organizaciones internacionales
intergubernamentales como nombres de dominio resulta claramente ofensivo para los Estados
que han establecido esas organizaciones. Cuando el nombre de dominio se utiliza como
identificador con fines comerciales, infringe la politica sobre la que se basa el Articulo 6ter
del Convenio de Paris, que consiste en prohibir la utilizacion de los nombres o siglas de esas
organizaciones como marcas o0 elementos de marcas.

299. La utilizacion predatoria o parasitaria de las DCI como nombres de dominio agravia a
una politica de sanidad y seguridad publica cuidadosamente establecida atribuyendo a los
titulares de nombre de dominio derechos que se parecen cada vez mas a los derechos de
propiedad, puesto que los registros de nombres de dominio se compran y venden
efectivamente mediante acuerdos de cesion.

300. Consideramos que hay dos maneras de abordar el problema. La primera manera
consistiria en la extension del mecanismo de exclusion. En el caso de los nombres de siglas
de organizaciones internacionales intergubernamentales, el mecanismo de exclusion pareceria
apropiado, especialmente debido a que una accion ante los tribunales de un pais miembro, en
este caso en particular, no se consideraria la manera mas adecuada de hacer cumplir una
situacion establecida por medio de un tratado. A fin de evitar la atribucion de cualquier forma
de derecho de propiedad a las DCI, el mecanismo de exclusion podria resultar asimismo
apropiado para las DCI.

301. Lasegunda manera de abordar el problema consistiria en la extension de la definicién
de registro abusivo de nombre de dominio a fin de incluir el abuso de los nombres y siglas de
las organizaciones internacionales intergubernamentales y de las DCI.

302. Consideramos que estas dos posibles soluciones merecen una consideracion muy seria.
Se reconoce que queda fuera del &mbito del presente proceso de la OMPI el recomendar una
solucion inmediata, puesto que el mandato de este proceso, en su parte pertinente, se dirigia a
la solucion de controversias en materia de violaciones de propiedad intelectual y a la
introduccién de un mecanismo para la proteccién de las marcas famosas y notoriamente
conocidas. Sin embargo, creemos que la ICANN deberia reflexionar y celebrar consultas
ulteriormente respecto de las cuestiones con miras a obtener una solucién conveniente,
especialmente antes de la introduccion de cualquier nuevo gTLD que probablemente
agravaria los problemas existentes.

303. Se recomienda que la ICANN inicie un
proceso destinado a abordar el problema del
registro abusivo de los nombres y siglas de
organizaciones internacionales
intergubernamentales y de las denominaciones
comunes internacionales (DCI) antes de la
introduccion de cualquier nuevo gTLD.

180 véase el debate en los parrafos 318 a 320 del Capitulo 5.

[Sigue la nota en la pagina siguiente]
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[Continuacion de la nota de la pagina anterior]

te1 Véase el comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999-RFC-3); comentario del Gobierno de Japon,
Ministerio de Comercio e Industria Internacional del Japdn y Oficina Japonesa de Patentes (3 de marzo de 1999-
RFC-3); comentario de la Asociacion Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de
America Online (12 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de United Parcel Service of America (12 de marzo
de 1999-RFC-3); comentario de la Asociacion Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo
de 1999-RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de AT&T (4

y 17 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la CAmara de Comercio Internacional (18 de marzo de 1999-
RFC-3); comentario de la Asociacion Cinematografica Americana (18 de marzo de 1999-RFC-3); comentario
de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de British
Telecommunications (19 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de MCIl WorldCom (19 de marzo de 1999-
RFC-3); comentario de Ford Motor Company (20 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de KPMG

(23 de marzo de 1999). Sin embargo, véase asimismo el comentario del Gobierno de Suecia, Oficina Sueca de
Patentes y Registros (23 de febrero de 1999-RFC-3); comentario del Gobierno de Hungria, Oficina Hlngara de
Patentes (4 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de Markenverband (4 de marzo de 1999-RFC-3);
comentario de MARQUES (11 de marzo de 1999-RFC-3); comentario del Instituto de Patentes y Marcas de
Canada (2 de abril de 1999-RFC-3); comentario del Gobierno de Australia (30 de marzo de 1999-RFC-3).

162 Véase el comentario de Singapore Network Information Center (25 de febrero de 1999-RFC-3);
comentario del Sr. Milton Mueller (6 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Sra. Ellen Rony (8 de marzo
de 1999-RFC-3); comentario del Organismo Italiano de Denominaciones (8 de marzo de 1999-RFC-3);
comentario de la Sra. Jessica Litman (8 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de commerceNet (12 de marzo
de 1999-RFC-3); comentario del Sr. Jonathan Weinberg (12 de marzo de 1999-RFC-3); comentario del
Gobierno de Suecia, Compafiia Nacional de Correos y Telecomunicaciones de Suecia (12 de marzo de 1999-
RFC-3); comentario de la Domain Name Rights Coalition (10 y 20 de marzo de 1999-RFC-3).

163 El Anexo X contiene la lista de los Estados parte en el Convenio de Paris.

164 El Anexo XI contiene la lista de los Estados obligados por el Acuerdo sobre los ADPIC.

165 El Articulo 6bis también contiene las dos disposiciones siguientes:

“2)  Debera concederse un plazo minimo de cinco afios a partir de la fecha del registro para reclamar la
anulacion de dicha marca. Los paises de la Union tienen la facultad de prever un plazo en el cual debera
ser reclamada la prohibicion del uso.

3) No se fijara plazo para reclamar la anulacién o la prohibicion de uso de las marcas registradas o
utilizadas de mala fe.”

166 vgase el Articulo 16.

187 En 1998, diez Estados pasaron a ser parte en el TLT.

168 Véase Frederick W. Mostert, Famous and Well-Known Marks (Butterworths, 1997), paginas 19 a 21 y los
organos citados en las mismas.

169 Véase Network Solutions, Inc. Frequently Asked Questions: “Who can register a .com, .NET, .ORG
domain name?” en http://www.internic.net/fag/tlds.html.

1o Véase, por ejemplo, el comentario de la Sra. Ellen Rony (8 de marzo de 1999—-RFC-3) y el comentario del
Sr. Johathan Weinberg (12 de marzo de 1999-RFC-3).

1 Véase el comentario del Sr. Milton Mueller (6 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Sra. Ellen
Rony (8 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Sra. Jessica Litman (8 de marzo de 1999-RFC-3);
comentario del Sr. Jonathan Weinberg (12 de marzo de 1999); comentario de la Domain Name Rights Coalition
(10 y 20 de marzo de 1999-RFC-3).

[Sigue la nota en la pagina siguiente]



La gestion de los nombres y direcciones de Internet: pagina 96
cuestiones de propiedad intelectual — Capitulo 4

[Continuacion de la nota de la pagina anterior]

172 Véase el comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999-RFC-3); comentario de la Asociacion
Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Asociacién Americana de Derecho de
la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999—
RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Camara de Comercio
Internacional (18 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros
(19 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999-RFC-3);
comentario de MCI WordCom (19 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999—
RFC-3).

1 Véase el Articulo 2.1) del documento SCT/2/3 (12 de febrero de 1999). Las notas sobre la definicion
estan disponibles asimismo en el documento.

174 De conformidad con el SCT de la OMPI, el término “utilizacién” deberia abarcar la utilizacién de una
marca en Internet; véase la Nota 2.6 del SCT/2/3 (12 de febrero de 1999).

17 De conformidad con el SCT de la OMPI, esto incluye la publicidad en Internet; véase la Nota 2.7 del
SCT/2/3 (12 de febrero de 1999).

176 Véase el comentario de la Asociacion Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999-RFC-3);
comentario de America Online (12 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Asociacién Americana de
Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo
de 1999-RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Comunidad
Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo
de 1999-RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999-RFC-3).

77 \/éase el comentario de la Camara de Comercio Internacional (18 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de
British Telecommunications (19 de marzo de 1999-RFC-3).

178 \séase el comentario de la International Intellectual Property Alliance (6 de noviembre de 1998-RFC-2);
comentario de la Asociacion Cinematografica Americana (6 de noviembre de 1998-RFC-2); comentario de la
Sra. Shelley Hebert de la Universidad de Stanford (consulta de San Francisco); comentario de la Sra. Marilyn
Cade de AT&T (consulta de Washington); comentario de The Chanel Company (4 de noviembre de 1998-
RFC-2); comentario de la Sra. Anne Gundelfinger de Intel (consulta de San Francisco); comentario de United
Parcel Service de America (12 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999).
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5. NUEVOS DOMINIOS DE NIVEL SUPERIOR GENERICOS:
ALGUNAS CONSIDERACIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

304. EIl mandato final del Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet
es evaluar los efectos de afiadir nuevos gTLD y procedimientos conexos de solucion de
controversias en las marcas Y titulares de propiedad intelectual, evaluacién qt%jambién se
complementa con los estudios realizados por organizaciones independientes.

305. La reciente historia sobre la cuestion de afiadir nuevos gTLD se remonta a mayo

de 1996, cuando el Dr. Jon Postel propuso en un Proyecto Internet la creacion de hasta 50
registros de nombres de dominio, cada uno con el derecho exclusivo de registrar nombres de
dominio en Eﬁta tres nuevos niveles superiores, con urﬁﬁtal de 150 nuevos niveles superiores
potenciales.**= En junio de 1996, un proyecto revisado™-recibio la aprobacion del Consejo
de Directores de la Sociedad Internet (ISOC), y poco después comenz0 el trabajo en este
sector a través del Comité Internacional Ad Hoc (IAHC). El 4 de febrero de 1997, el IAHC,
organizado a iniciativa de la ISOC y la IANA, publicé un infor@?I final, en el que requiere la
creacion de siete nuevos dominios de nivel superior genéricos.

306. En enero de 1998, el Gobierno de los Estados Unidos, en su Libro Verde,@a través del
Departamento de Comercio y la Administracion Nacional de Telecomunicaciones e
Informacion (NTIA), trato, en cooperacion con la IANA, de reducir las expectativas a cinco
gTLD nuevos, que se introducirian durante el periodo de transicion hacia la privatizacion de
la administracion de los nombres y direcciones de Internet. Los comentarios al Libro Verde,
procedentes de la comunidad internacional, finalmente llevaron al Gobierno de los Estados
Unidos a concluir, en su Libro Blanco, que no recomendaria la creacion inmediata de gTLD
nuevos, pero que la decision debia quedar en manos de la nueva entidad con representatividad
mundial, que toEﬂl’a en consideracion la informacion resultante de las consultas
internacionales.

La diversidad de opiniones y de perspectivas

307. No es un secreto que las cuestiones sobre la posibilidad, la forma y la oportunidad de
afiadir nuevos gTLD han provocado una diversidad de opiniones, por no decir opiniones
radicalmente opuestas. En uno de los extremos del espectro, ciertos grupos Internet
mantienen que Internet debe ser un sistema abierto y que, por lo menos en principio, cualquier
persona debe poder introducir un nuevo dominio de nivel superior, dejando que el mercado
sea el arbitro final de su éxito. En el otro extremo del espectro, algunos interesados han
expresado la opinion de que en esta etapa no debe afiadirse ningin gTLD nuevo. Entre las
razones que apoyan la segunda postura esta la creencia de que actualmente no se ha
demostrado la necesidad de espacios de nombres adicionales y que la adicion de nuevos
gTLD agravaria los problemas de propiedad intelectual y crearia confusion entre los
consumidores. Quienes propugnan esta postura también mantienen que la disponibilidad de
aproximadamente 250 dominios de codigo de pais subutilizados en cualquier caso deberia
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ofrecer el espacio necesario para crecimiento adicional y que podria ser mas constructivo
adoptar medidas que alentaran la utilizacion de estos dominios de cddigo de pais que seguir
pensando en la necesidad de nuevos gTLD.

308. Otros méas han adoptado una posicién intermedia a las descritas en el parrafo
precedente. Consideran que Internet ha experimentado un crecimiento considerable
precisamente debido a las pocas restricciones que se han impuesto en nuevas iniciativas y que
seria un error ignorar esto al examinar la introduccion de nuevos gTLD. Al mismo tiempo,
quienes tienen esta opinion reconocen que Internet se ha desarrollado hasta convertirse en un
medio basico para el comercio electronico, y al mismo tiempo es un medio mundial
diversificado que permite comunicaciones instantaneas y una amplia gama de otras
aplicaciones. Consideran que seria imprudente ampliar repentina y drasticamente el espacio
de nombres, ya que seria imposible prever las consecuencias de tal acto. En vez de ello,
sugieren que la necesidad de fiabilidad y estabilidad requieren que se amplie el espacio de
nombres genericos, con un ritmo controlado, brindando asi la oportunidad de observar los
efectos de dicha ampliacion y de sacar las conclusiones que sirvan a una politica a largo
plazo.

309. Una de las explicaciones de la diferencia de opiniones respecto de la creacion de gTLD
nuevos es la diversidad de cuestiones involucradas en el desarrollo de una politica coordinada
sobre la cuestion y, por lo tanto, la diversidad de perspectivas que deben tenerse en cuenta.
La diferenciacion del espacio de nombre genérico puede ser un instrumento para muchos
objetivos de politica.

310. Ademas de la perspectiva de propiedad intelectual, estan las consideraciones técnicas,
comerciales, de comercializacion y otras de indole juridica de la cuestion:

i) La perspectiva técnica es obvia en la necesidad critica de que el DNS siga
funcionando con exactitud, estabilidad, solidez y eficiencia operacionales. Varios autores d@
comentarios en los debates han mencionado este como un primer principio: no hacer dafio.

Si bien algunas personas de la comunidad de ingenieria de Internet consideran que el DNS
puede soportar un numero ilimitado de dominios de nivel superior sin problemas, otros han
indicado que yn_aumento considerable e inmediato de gTLD podria llevar a terrenos
desconocidos.L2) En este contexto general, la participacion recientemente anunciada de cinco
compariias que actian como registradoras en la fase inicial de ensayo del nuevo y competitivo
Sistema de Registro Compartido (SRS) para los dominios .com, .net y .org representa un
esfuerzo por evaluar, en condiciones controladas, la fiabilidad y la robustez de la tecnologia
SRS utilizada para permitir que los registros multiples acepten registros en los gTLD abiertos
existentes.

i) La perspectiva comercial se ha centrado en las cuestiones de competencia y
otras consideraciones comerciales. El impetu de introducir nuevos gTLD se debid, al menos
en parte, al deseo de aumentar la competencia en las actividades de registro de gTLD. Se
considerd que convenia estudiar la situacion en la que una entidad actuaba sohre una base
exclusiva como organo de registro para los gTLD con mayor éxito comercial.~~ No obstante,
otros han recalcado que la creacién de nuevas oportunidades comerciales para un nuevo
conjunto de érganos de registro no es razon suficiente para crear dominios de nivel superior.
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En cualquier caso, se esta introduciendo la competencia, como se menciona anteriormente,
mediante la participacion de los registradores en competencia en los gTLD abiertos existentes.

iii)  La perspectiva de comercializacion se centré en la funcion de los dominios de
nivel superior en el envio de sefales al usuario Internet (por ejemplo, “.com” denota el primer
espacio comercial internacional). Esta perspectiva no esté limitada a los gTLD. Algunos
ccTLD, gracias al codigo de pais asociado I1SO 3166‘158ejtén siendo comercializados y
utilizados de hecho en forma muy parecida a gTLD. - Esta tendencia requiere una
supervision cuidadosa. La capacidad de ciertos TLD de transmitir sefiales efectivas a los
usuarios Internet es una caracteristica que diferencia la funcionalidad de un dominio de nivel
superior de las clasificaciones utilizadas en los sistemas tradicionales de marcas. Si bien las
clases en las marcas son dispositivos administrativos que, como tales, no se utilizan como
herramientas de comercializacion, los dominios de nivel superior tienen una funcién mas
activa para el titular de la propiedad intelectual y el usuario Internet. Cualquier politica sobre
la introduccion de nuevos gTLD debe tomar esto en consideracion y ver que ciertos dominios
de nivel superior pueden considerarse mas valiosos que otros, dependiendo del
correspondiente poder de sefializacion en el mercado.

iv) También han entrado en juego una variedad de perspectivas juridicas
adicionales a la propiedad intelectual, por ejemplo, el derecho de la competencia, el de
proteccion del consumidor, el de privacidad y el de proteccion de menores. Por ejemplo, se
ha sugerido que la diferenciacion entre el espacio de nombre genérico podria utilizarse como
un medio para controlar las actividades que se consideraran dafiinas para los menores.

311. Como se observaba en el Informe provisional de la OMPI, en vista de la diversidad de
cuestiones y perspectivas involucradas en la formacion de una politica sobre la creacion de
gTLD nuevos, es evidente que la perspectiva de la propiedad intelectual no es la Gnica que
debe tomarse en consideracion. Al examinar la formulacién de las recomendaciones
provisionales relativas a la adicion de nuevos gTLD se ha adoptado el enfoque de evaluar cual
ha sido la experiencia precedente de los titulares de propiedad intelectual respecto de los
problemas en los actuales gTLD y utilizar dicha experiencia como base para recomendar la
manera en gque pueden adecuarse los intereses particulares de los titulares de propiedad
intelectual en la politica general sobre la creacion de gTLD nuevos.

Ejemplos de los problemas que tienen los titulares de derechos de propiedad intelectual en los
gTLD existentes

312. En las reuniones regionales de consulta, durante el Proceso de la OMPI, se presentaron
numMerosos comentarios y testimonios sobre la naturaleza y amplitud de los problemas de los
titulares de propiedad intelectual respecto de los nombres de dominio. En esta seccion se
presentan varios ejemplos de esos problemas. Es sabido que buena parte de las pruebas
presentadas son deuraleza anecdotica y que hay pocos andlisis completos apoyados por
pruebas empiricas. Sin embargo, la opinién generalizada en la comunidad de marcas,
basada en la experiencia de quienes han participado en el Proceso de la OMPI es que los
problemas son considerables, en particular para los titulares de marcas famosas y
notoriamente conocidas y que esos problemas han ido en aumento, en parte debido a la mayor
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actividad en los dominios de cddigo de pais.@En los proximos parrafos se presenta un
resumen de esas experiencias.

313. Aparentemente, hay un numero significativo de controversias que nunca llegan a ser
conocidas publicamente. Una gran parte quedan sin resolver o pueden resolverse
oficiosamente por acuerdo entre las partes. Un estudio comisionado por MARQUES, la
Asociacion de Propietarios de Marcas Europeas, a los fines del Proceso de la OMPI relativo a
los nombres de dominio de Internet, encontrd que el 85 por ciento de los participantes habian
sufrido ellos mismos o sus clientes infracciones de propiedad intelectual en Internet. Ademas,
el 60 por ciento de los que respondieron habian negociado la compra de sus nombres de
dominio por canales informales. EI mismo estudio concluy6 que un nimero considerable de
casos seguian sin resolverse. La Asociacion Internacional para la Proteccion de la Propiedad
Industrial (AIPPI) realizo otro estudio exhaustivo, publicado en mayo de 1998, que contiene
informes procedentes de varios grupos nacionales de la AIPPI en los que se ha abordado, en
particular, la confusion surgida de la interfaz entre los nombres de dominio y las marcas, y la
forma en que los nombres de dominﬂ.%jutilizados de una cierta forma, pueden infringir los
derechos de los titulares de marcas.

314. Los oradores durante las consultas regionales de la OMPI destacaron que muchos casos
no llegan a los tribunales. Uno de los autores de comentarios indico que por cada caso
conocido publicamente, como por ejemplo, Panavision, Spice Girls, Burger King, British
Telecom, habia multitud de otros que debian resolverse fuera de los tribunales, con costos
considerables p las empresas y los consumidores que compraban los productos protegidos
por sus marcas.®% En cuanto a los medios informales por los que se resuelven los problemas,
otro conferenciante indicé que:

“Existe un mercado considerable de marcas pirateadas en el ciberespacio. Cuando
estaba en la practica privada representando a un cliente con muchas marcas famosas y
notoriamente conocidas de productos de consumo que ustedes y yo utilizamos todos los
dias, un ciberpirata se puso en contacto con el cliente indicando que se lo venderia

por 4.000 ddlares. EIl Departamento de comercializacion del cliente queria el nombre y
lo queria inmediatamente, asi que aceptaron pensando que o lo compraban
inmediatamente por 4.000 ddlares o lo tendrian después, pero solo Dios sabe por
cuanto. De manera que desde el punto de vistaéglmercial, era mas facil iniciar una
transaccion privada y pagar los 4.000 dolares.”

Casos claros de abuso

315. A raiz de los comentarios, pareceria que la principal prioridad de la comunidad de
marcas no se refiere a controversias entre partes que reivindican derechos legitimos en
conflicto sobre el nombre (por ejemplo, empresas diferentes con la misma marca para lineas
de productos diferentes o que operan en diferentes partes del mundo), sino que se basa en
casos de abuso flagrante, con frecuencia dirigido a las marcas famosas y notoriamente
conocidas. Los titulares de dichas marcas indicaron que en algunos casos se enfrentan a
cientos de situaciones de este tipo en un momento dado. Un orador durante una consulta@
regional indico que en menos de un afio habian tenido 579 casos en los gTLD existentes.
Otro aludi6 a experiencias similares:



La gestion de los nombres y direcciones de Internet: pagina 101
cuestiones de propiedad intelectual — Capitulo 5

“Estamos teniendo el mismo volumen que otros y eso quiere decir entre 15y 20 casos al
mes. En un caso particular, alguien registré “‘ATTT.com,” vinculado a un sitio
pornografico. Aunque este sector puede parecer oscuro a algunos, es muy grave para
aquellos de nosotros que gozamos del reconocimiento de nuestras marcas entre los
socios comerciales presentes en la sala.... Entre otros ejemplos, estan los registros de
‘AT-T.com,” ‘ATTT.net,” “ATTworldnet.net,” ‘AT Twirelessservices.com,’
‘ATTcellular.com,” ‘ATTweb.com,” “‘ATTonline.com,” ‘AT Tnetwork.net,’
‘ATTTCl.com, .net, .org,” y continta. Consideramos que es im%tante, de manera que
cuando hablamos de volumen, pensamos que va en aumento...”

316. Otro orador que representaba a una gran empresa explico que estaban ante varios
cientos de nombres de dominio de Internet registrados en todo el mundo utilizando Porsche o
una variacion de Porsche y que las variaciones de nombres de dominio utilizando Porsche
eran virtualmente ilimitadas y el Unico limite era la imaginacion. Algunos de los nombres de
dominio en cuestion estaban registrados bajo el titular de Erzqejgistro “Misspellers Rescue
Company.” (Empresa de rescate de errores de ortografia)

317. Destacando el espiritu de juego que algunas veces es parte de la situacion, otro
conferenciante indico que probablemente deberia demandar al nimero creciente de personas
que registraban los titulos de peliculas que se estan haciendo y que vigilaban a la MPAA
(Asociacion Cinematografica Americana), para registrar sitios de nombres de dominio en
cuanto la MPAA registraba sus titulos, lo cual ocurria muchos meses antes de la salida de las
peliculas en sala.

Précticas predatorias y parasitarias

318. Una fuente evidente de problemas son las personas que registran nombres de dominio
que son idénticos o similares a las marcas, con el fin de venderlos al titular de la marca, por
un beneficio. Como variacion de esta préctica, un conferenciante explic6: Una de las
variantes mas interesantes de la especulacion fue una oferta en el curso del afio pasado para
comprar nombres de dominio que incorporaban marcas notoriamente conocidas de nuestros
competidores directos. Por supuesto no estapamos interesados, pero transmitimos la
informacidn a nuestros competidores... 1981 Otras personas han registrado nombres de
dominio que son idénticos o similares a marcas para crear impresiones falsas de que el titular
de la marca de alguna manera apoya los productos o servicios ofrecidos por el tercero:

“En este caso, el competidor directo ha registrado como nombre de dominio una
variacion ligera, minima, no substantiva, de varias marcas notoriamente conocidas y
muy publicitadas. Estos nombres de dominio estan conectados al sitio Internet del
competidor que anuncia directamente servicios competitivos. Un consumidor que vea
el sitio Internet del consumidﬁo tiene manera de saber que los servicios ofrecidos en
ese sitio no son los nuestros.”

319. Otro conferenciante testifico que habia recibido innumerables llamadas de usuarios,
confundidos sobre la forma en que deberian utilizar Internara encontrar nuestra pagina, ya
que eran enviados regularmente a la direccion equivocada.
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320. Hay otros que han registrado nombres de dominio, no con el fin de provocar confusion
respecto de la fuente o el origen de los productos o servicios que ofrecen, sino con el fin de
desviar el tréfico creciente a sus propios sitios Internet y dafiar la reputacion de una marca.
Algunas personas también han convertido en préctica el registro de nombres de dominio
correspondientes a marcas para acumularlos y frustrar asi de manera intencionada el deseo del
titular de la marca de reflejarla en un nombre de dominio. En una consulta regional se
presento el siguiente ejemplo de un extraordinario problema real:

“En este caso particular me refiero a la utilizacion de un nombre de dominio de segundo
nivel para un sitio pornografico cuyo nombre de dominio estd compuesto de la marca,
normalmente notoriamente conocida y perteneciente a un tercero, y algunas veces con
una variacién minima o un error de ortografia respecto de la marca notoriamente
conocida... Los ejemplos actuales que traje hoy son tres nombres de dominio activos:

el nombre de dominio M.intle.com!en el que pueden ver que laele y la e estan
invertidas, el nombre de dominio .pentium2.com|y el nombre de dominio
www.pentium3.com] El tercero no solamente es un sitio porno, sino una ocupacion
ilegal del espacio cibernético. Al llegar a la primera pagina de pentium3.com se le pide
que pulse para “ver algunas fotos célebres de culos al aire.” Si se pulsa, lo lleva a esas
fotos. El otro lugar donde se puede pulsar en la primera pagina indica que el dominio
estd en venta e invita a “pulsar aqui para tener detalles” y entonces se pasa a una pagina
que dice “Bienvenido, usted parece tener una mente intuitiva como yo. Imagine el
numero de visitas que tendra esta pagina cuando Pentium venda el circuito P 111 el afio
proximo. Yo ya tengo 30 visitas sin promocion alguna, me han hecho muchas ofertas
por este sitio y ahora paso a subastarlo al mejor postor. La oferta mas alta actualmente
es de 9.350 ddlares de los EE.UU....” De esa manera esté solicitando ofertas para el
sitio sobre la base de que cuando Intel sa%ﬁ el circuito integrado P 111 el afio siguiente,
el sitio revestira mucho valor para Intel.”

Necesidad de perfeccionar las practicas de registro

321. Las préacticas de registro de nombres de dominio en los gTLD parecen haber provocado
algunos de esos problemas. La relativa facilidad con la que esta actividad se presenta, la
frecuente incapacidad para identificar a la parte en cuestidn en el punto de origen, el volumen
de précticas abusivas, la naturaleza omnipresente y la creciente mundializacion en el uso de
Internet, en su conjunto parece desafiar la capacidad de los titulares de marcas a controlar y
ejercer eficazmente sus derechos. Como lo explicé un conferenciante:

“En mi opinion, en los Gltimos afios mi empresa ha gastado una cantidad
desproporcionada de tiempo, energia y dinero en mantener el registro de nombre de
dominio libre de nombres registrados por otros y que incorporen nuestras marcas
famosas... Sé por ejemplo que en mi presupuesto juridico para 1998 estamos gastando
mas dinero en cuestiones relacionadas con Internet que en la pirateria de productos
consumo en Estados Unidos, lo que en mi opinidn es totalmente desproporcionado."

322. Con frecuencia la falta de datos de contacto fiables es presentada como un obstaculo
importante en la solucion del problema:


http://www.intle.com/
http://www.pentium2.com/
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“Como propietarios de marcas, tenemos la responsabilidad de rastrear a cada uno de los
que registran nombres de dominio para evaluar nuestros derechos sobre la marca.
Quisiera aprovechar para afiadir que con frecuencia encontramos que la informacion
que el registrador ha proporcionado en el Whois, mediante Internet, no es fiable. En
muchos casos cuando yo personalmente hago las llamadas a los teléfonos indicados, no
hay respuesta, estan desactivados o fuera de servicio. Las direcciones de correo
electronico también son muy aleatorias en esa actividad. Esta es la fuente de
informacidn sobre la que debemos basarnos. De manera que si la informacion es
inexacta, nuestro siguiente paso seria contratar a un investigador privado para que
busque al individuo o entidad directamente. Una vez hecho esto, se presentan
demandas individuales, cuyos resultados y duracion son muy inciertos. Nuevamente,
esto tiene que hacerse caso por caso. La proliferacion de estos registros, que en
promedio son varios por semana, implica que los costos de personal y recursos juridicos
para perseguir a los infractores van en aumento exponencial, mientraﬁue la gama de
actividades de los infractores aumenta practicamente todos los dias.”

Recurso a practicas defensivas

323. Aungue han sido numerosos los casos que han sido presentados a la OMPI en las que
titulares de marcas, en particular titulares de marcas famosas y notoriamente conocidas han
sido victimas de abusos de nombres de dominio, otros autores de comentarios han observado
que los titulares de marcas han recurrido a précticas defensivas que consideran poco
convenientes. Esto puede ocurrir en situaciones en las que el titular de una marca, basandose
en su registro de marca, trata de interferir con los derechos del titular del nombre de dominio
que obtuvo su nombre de dominio en circunstancias legitimas y no I%iliza de alguna manera
que justifique la reivindicacion de infraccion o dilucion de la marca.== Se ha argumentado
que en algunos casos la posibilidad de que se confunda a los consumidores ha resultado
notoriamente ausente debido a las diferencias geograficas o sectoriales entre las operaciones
efectuadas bajo un nombre de dominio y las llevadas a cabo con arreglo a la marca. Varios
autores de comentarios han declarado que esta clase de practica, que ha llegado a denominarse
“secuestro a la inversa del nombre de dominio”, tiene efectos perjudiciales para los
particulares y las pequefias empresas.

324. Algunos de los casos en que supuestamente ha ocurrido dicho secuestro del nombre de
dominio incluyen impugnaciones de los siguientes nombres de dominio: epix.com, cds.com,
ajax.com, dci.com, ty.com, earth.com, juno.com, y, en casos que guardan relacion con
titulares de nombres de dominio no comerciales, pokey.org y veronica.org.” - En un caso,
Roadrunner v. Network Solutions, el titular del nombre de dominio “roadrunner.com”, una
pequefia empresa de Internet, recurrio a acciones legales para defender su derecho a utilizar el
nombre de dominiq después de haber sido demandada por los titulares de la marca registrada
“Road Runner”.== Los autores de comentarios han hecho hincapié en la necesidad de que el
sistema de nombres de dominio dé cabida a la naturaleza distinta de los usuarios de Internet,
que pueden registrar los nombres de dominio con fines comerciales, asj como politicos y
socialesfjﬁ%k/ garantice la libertad de comunicacion de las personas.““—Estos conflictos
pueden verse como consecuencia del alcance mundial de Internet, donde los derechos de un
titular de marca de un territorio deben coexistir con los derechos legitimos de otros titulares




La gestion de los nombres y direcciones de Internet: pagina 104
cuestiones de propiedad intelectual — Capitulo 5

de marcas o usuarios de Internet, que empleen el mismo nombre u otros similares, en distintos
sistemas juridicos y con distintos usos.

325. Los autores de comentarios han hecho hincapié asimismo en que la suspension, cesion o
cancelacion de un nombre de dominio cuyo titular sea un p%%jeﬁo empresario podrian
perjudicar de manera irrevocable sus intereses comerciales.*== A este respecto, se presentaron
pruebas %eja dependencia creciente de las empresas pequefias en las ventajas comerciales de
Internet.=— Asimismo se ofrecieron testimonios relativos a supuestas practicas comerciales
desleales en las que estaban involucradas demandas sobre nombres de dominio.== Varios
autores de comentarios hicieron hincapié en la necesidad de garantizar que cualquier
procedimiento administrativo recomendado de solucidn de controversias no permitiera que
potenciales secuestradores a la inversa de nombres de inio expusieran a empresas
pequefias a amenazas injustificadas de procedimientosgﬁﬂaue podrian imponer unos costos tan
elevados o unos riesgos de recursos tan drasticos que se vieran obligadas a renunciar a sus
nombres de dominio:

“Recientemente me informaron de una controversia. Un pequefio proveedor de
Internet ha recibido una impugnacion de nombre de dominio de otra compafiia situada
al otro extremo de los Estados Unidos y que se dedica a un negocio completamente
diferente. Ya han gastado méas de 40.000 dolares de los EE.UU. para defenderse y el
caso ni siquiera ha llegado aun a los tribunales. Estoy hablando de una compaiiia de
seis empleados, pues bien, si mi compafiia, cuando tenia seis empleados y cerca
de 1.000 clientes, luchando por mantener el nivel de desarrollo, y teniendo que decidir
diariamente entre pagar a nuestros empleados y comprar nuevos materiales, hubiera
tenido %lUﬁhacer frente a dicha impugnacion, probablemente nos habriamos ido a

pique.

326. La preocupacion por la repercusion involuntaria en las empresas pequefias y en los
particulares constituye uno de los factores que se han considerado al revisar la recomendacion
contenida en el Informe Provisional de la OMPI respecto de la restriccion del alcance del
procedimiento administrativo a los casos de registros abusivos y de mala fe de nombres de
dominio. Sin embargo, uno de los resultados de esta limitacion consiste en que los titulares
de nombres de dominio podran seguir estando amenazados por los procedimientos judiciales
y no podran utilizar el procedimiento administrativo eficaz y econdmico para proteger sus
nombres de dominio contra los supuestos secuestradores a la inversa de nombres de dominio.

327. Algunos de los mismos autores de comentarios desaprueban la practica de ciertos
titulares de marcas de registrar sus marcas en todos los dominios de nivel superior, frustrando
con ello el deseo legitimo de cualquier tercero de utilizar el mismo nombre en uno de los
dominios que no esta conectado o sin fines comerciales. Un conferenciante en una consulta
regional ofrecid el siguiente ejemplo:

“...si tomamos [nombre].com, ‘[nombre]’ el nombre, por alguna razén desconocida, esta
registrado en todos los ccTLD. Ahora bien, si se desea entablar contacto con [empresa],
se utilizara el dominio [nombre].com. No veo la ventaja en que [la empresa] esté
registrada en todos los ccTLD. Ya que lo que estan haciendo en realidad es bloquear
potencialmente a otras empresas legitimas que tengan derecho a realizar actividades
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comerciaéfi| bajo ese nombre, en sus TLD nacionales y posiblemente en los gTLD
nuevos.”

Alcance internacional de los problemas

328. Los problemas conocidos no se limitan a los Estados Unidos de América, ya que
también se presentan en otras regiones y probablemente aumentan con el mayor uso de
Internet en el mundo. Un conferenciante en la consulta regional de la India indic6 que: “[En
la India], se conocen casos en los que nombres similares a marcas conocidas o0 nombres de
personalidades famosas, como Amitabh Bachan, %Lail Gavaskar y otros han sido usurpados
por usuarios Internet como nombres de dominio.”*= Otro conferenciante en la misma
consulta también afadio:

“[1Incluso en un pais como la India, que acaba de entrar en la autopista de la
informacidn, ya hemos comenzado a encontrar actividades como “subastas de propiedad
Internet”. Los sitios de nombres ya han sido elegidos y vendidos a los titulares
originales, incluido BJP, que es el partido politico en el poder en India, Srivansan,
Times of India, VHP, ABCL, Tata, ONGC.,... ITC Hotels Ltd, Welcome Net Ltd,
...State Bank of India y muchas otras empresas casi a leerse como el “Quién es quién”.
La licitacion minima de la subasta empieza en 1.500 dolares de EE.ULgl_L.I. y el cierre de
la subasta es cinco dias despues, el 12 de mayo, a las 12 horas GMT.”

Insatisfaccion con las actuales politicas de solucion de controversias en relacién con los gTLD

329. La NSI (Network Solutio c.) tiene una politica de solucion de controversias en
materia de nombres de dominiorEﬁJ-Gue se aplica a controversias entre quienes registran
nombres de dominio y terceros. Si bien algunos autores de comentarios expresaron
satisfaccion con la politica de la NSI como medio de ofrecer un recurso rapido y eficaz a los
propietarios de marcas, otros consideraron que tiene defectos en varios aspectos importantes.

330. Una de las principales dificultades mencionadas por los autores de comentarios
proviene de lo que se considera el enfoque “mecanico” de superposicion de la Politica en la
solucion de controversias. La Politica se basa considerablemente en la capacidad de las partes
para producir ciertos certificados de marca que apoyen sus respectivas posturas, sin verificar
la utilizacion del nombre de dominio y la presunta infraccién. Como tal, se dice que la
Politica no toma suficientemente en cuenta todos los derechos e interefﬁ legitimos de las
partes (que no necesariamente se reflejan en un certificado de marca).== Esta preocupacion
se ha visto subrayada por quienes no son propietarios de marcas y consideran que la Politica
representa una extension indebida de los derechos de marca, ya que puede conceder a un
demandante el efecto de una orden judicial preliminar sin exigirle que muestre la menor
posibilidad de ganar respecto del fondo del asunto.

331. La NSI desea evitar situaciones en las que tendria que decidir en controversias mediante
la ponderacion de todos los hechos y circunstancias pertinentes, asumiendo asi la funcion
efectiva de arbitro o juez. Esto destaca la necesidad de contar con tribunales o terceros
independientes que resuelvan las controversias, en vez de que sean los 6rganos de registro



La gestion de los nombres y direcciones de Internet: pagina 106
cuestiones de propiedad intelectual — Capitulo 5

mismos, e ilustra bien los limites de cualquier participacion activa que dichos 6rganos
deberian tener en la solucion de controversias sobre nombres de dominio.

332. Otro problema planteado respecto de la Politica de la NSI es el requisito de que el
demandante presente un registro de marca que sea idéntico al nombre de dominio de segundo
nivel objeto de la controversia. Esto ha provocado lo que los autores de comentarios han
descrito como situaciones frustrantes en las que la Politica de la NSI no podria utilizarse para
obtener compensacion de marcas que eran virtualmente, aunque no perfectamente, idénticas al
nombre de dominio. Por ejemplo, el propietario de la marca que contiene las palabras
“CHANEL BOUTIQUE” acompafiado del monograma CC no podria_aplicar la Politica de la
NSI contra la persona que registro el nombre chanel-boutique.com.*== Igualmente, el
propietario de la marca “PLAYSTATJQN” se enfrent6 al mismo problema respecto del
nombre de dominio playstations.com.

333. Incluso cuando la Politica de la NSI resulta aplicable, el resultado que ofrece es colocar
el nombre de dominio “en espera”. Por lo tanto el propietario de la marca que en el marco de
lo dispuesto en la Politica ha obtenido compensacion sigue estando obligado a recurrir a un
tribunal o al arbitraje para obtener la cancelacion o transferencia del nombre de dominio. Este
enfoque de dos etapas afiade complejidad adicional al proceso de solucidn de controversias y
al insistir en una sentencia de tribunal o laudo arbitral como disposicién final del caso, exige
que el demandante gaste recursos considerables para resolver lo que con frecuencia es un
simple caso de abuso flagrante.

Practicas y procedimientos de registro en los dominios de nivel superior correspondientes a
codigos de paises

334. Ademaés de continuar esforzandose por identificar los problemas en los gTLD
existentes, en el Informe provisional de la OMPI se sugeria que podria ser Util tratar de
identificar la manera en que las précticas en los ccTLD influyen sobre la proteccion de los
derechos de propiedad intelectual. En diciembre de 1997, se lleg6 a un punto en el que habia
mas nombres de dominio registrados por organizaciones o individuos en otros paises fuera de
los Estados Unidos que por las mismas entidades en ese pais.~— Esta internacionalizacion de
Internet también se refleja en el creciente nimero de registros de nombres de dominio en los
dominios de paises. A la vez que el publico en los Estados Unidos de América Unicamente ha
hecho uso limitado de “.us” y ha favorecido universalmente los gTLD, los usuarios en otros
paises h%]aprovechado en mucha mayor medida las oportunidades ofrecidas por los

ccTLD.* A la fecha de publicacién del Informe provisional, de los mas de 4.800.000
dominios registrados en todo el mundo, 1.400.000 estaban registrados en los ccTLD, en los
que “.de”_(Alemania), “.uk” (Reino Unido) y “.dk” (Dinamarca) contenian el mayor
numero.*En la actualidad, justo cuatro meses mas tarde, hay aproximadamente 1.860.000
registros en los ccTLD,**y se prevé que el ritmo de registro en estos dominios continuara
aumentando.

335. Los enfoques diferentes adoptados respecto a la gestion del espacio de nombres en los
ccTLD, y la experiencia relacionada obtenida por los 6rganos de registro, sus clientes y
terceros, pueden constituir una fuente de informacion valiosa. Con esto en mente, la OMPI ha
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completado sus consultas con un cuestionario dirigido a los 6rganos de registro de 35 ccTLD
representativos, seleccionados sobre la base del nimero de registros de nombres de dominio
(grande y pequefio) y su representacion geogréafica. El cuestionario, que se envid en enero

de 1999, estaba destinado a examinar la repercusion sobre la propiedad intelectual de las
practicas y procedimientos adoptados por los érganos de registro de ccTLD y sus experiencias
respecto de controversias sobre nombres de dominio. Los resultados obtenidos de las
respuestas al cuestionario figuran en el Anexo 1X y se resumen en los parrafos siguientes.

336. Laencuesta revel6 una gran diversidad en las practicas de registro y funcionamiento de
los ccTLD participantes. Las respuestas indicaban asimismo que los administradores de
ccTLD habian tenido que desarrollar practicas por su cuenta y que esto habia supuesto a veces
una carga, particularmente para los ccTLD pequefios y los de paises en desarrollo. A este
respecto, varios érganos de registro indicaron que habian gastado una gran cantidad de tiempo
y recursos (por ejemplo, el coste de los servicios juridicos) en crear normas y procedimientos
de registro que abordaran los problemas a los que hacian frente.

337. Aunque casi todos los ccTLD participantes (88%) indicaron que registraban los
nombres sobre la base de la prioridad de la solicitud, la mayoria (71%) indicaron asimismo
que tenian en funcionamiento dominios “restringidos” que imponian limitaciones, como la del
requisito del domicilio, la no transferencia del registro de un nombre de dominio, la limitacion
del numero de dominios que un solicitante podia registrar, o la exigencia de un certificado
oficial de un organismo nacional que, en efecto, mitigaban los problemas potenciales
derivados de un sistema de prioridad atribuida a la solicitud. Se pensaba que estas
restricciones, asi como algunas de las medidas de procedimiento utilizadas, han creado un
espacio de dominio reglamentado que limita el nimero de registros posible. Asi, varios
administradores de ccTLD que se regian por dichas restricciones indicaron que en la
actualidad se hallan en proceso de revisar sus practicas para establecer un sistema mas abierto,
lo que podria dar lugar asimismo a que surgieran mas problemas y controversias.

338. Los administradores encuestados aplicaban ampliamente otras medidas, como la
utilizacion de un contrato de registro formalizado, que represente la exactitud de la
informacidn contenida en el contrato de registro y constate que el registro del nombre de
dominio no infringe los derechos de propiedad intelectual de un tercero. Resulta destacado el
hecho de que Gnicamente el 12% de los ccTLD exigian el pago de una tasa antes de la
activacion de un registro de nombre de dominio, préactica que supondria un gran paso para
impedir los abusos. Resulta asimismo notable que la mayoria de los ccTLD (54%) indicé que
adoptan medidas, como la comprobacion de direcciones de correo electronico en linea o la
exigencia a las compafiias de presentar certificados de registro de los 6rganos nacionales, para
verificar la identidad del solicitante o que los datos de contacto son correctos. Ademas, la
mayoria de los ccTLD exigen que dichos datos de contacto se mantengan actualizados (71%).
Aunque el 83% de los ccTLD pondran a disposicion los datos de contacto de los que solicitan
el registro en algunas circunstancias, el 46% de los ccTLD toma algunas medidas para
proteger la confidencialidad (como los compromisos en la practica contractual). La
utilizacién de declaraciones de indemnizacidén y compromisos contractuales por los
solicitantes se considera un respaldo importante a las acciones futuras de los érganos de
registro a fin de rectificar el registro.
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339. El cuestionario revel6 que no existe un enfoque coherente para la solucion de
controversias entre los administradores de ccTLD, aunque a menudo asumen el papel de
mediadores informales en un esfuerzo por impedir que las controversias se agraven y den
lugar a una accion judicial. Los érganos de registro indicaron que tienen reparos en
involucrarse en la solucién de controversias y desconocen el alcance exacto de los problemas
existentes en sus dominios. Al mismo tiempo, la ejecucién de remedios, como la cancelacion
o la transferencia, se consideraba una medida efectiva en casi todos los dominios (con la
notable excepcidn de los dominios (por ejemplo, .jp) donde estaba prohibida la transferencia).
Por ultimo, se observo que varios ccTLD aplicaban un sistema informal de exclusiones para
las marcas famosas dentro del ccTLD.

Conclusiones, sugerencias y reflexiones

340. Basandose en las pruebas presentadas hasta ahora en el Proceso de la OMPI, se podria
concluir que los titulares de propiedad intelectual han experimentado dificultades
considerables para garantizar la proteccion de sus derechos de propiedad intelectual en los
gTLD actuales.

341. En esta etapa se considera que los problemas a que se enfrentan los titulares de
propiedad intelectual en los gTLD actuales podrian mejorar considerablemente si, sin causar
perjuicio a las practicas legitimas:

—  se adoptaran las recomendaciones contenidas en el Capitulo 2 respecto de los
procedimientos de registro de nombres de dominio;

- se adoptara un procedimiento administrativo relativo a los registros abusivos de
nombres de dominio, como se recomienda en el Capitulo 3; y

—  se aplicaran las medidas recomendadas en el Capitulo 4 para la proteccion de las
marcas famosas y notoriamente conocidas.

342. La OMPI confirma la recomendacion del Informe provisional de la OMPI, en el sentido
de que con estas practicas y procedimientos mejorados, no solamente se reducirian
considerablemente los problemas existentes en los gTLD, sino que también seria posible
considerar la introduccién de nuevos gTLD sin provocar dafio considerable a la proteccién de
la propiedad intelectual. Sin embargo, esos nuevos gTLD deberian introducirse en forma
controlada, de manera que E%Jueda supervisar la experiencia con las propuestas practicas y
procedimientos mejorados.==* Esa experiencia sera arbitro sobre si las propuestas practicas y
procedimientos mejorados dan por resultado una reduccidn significativa de los problemas que
han tenido los titulares de propiedad intelectual.

343. Se concluye que, a condicion de que se
adopten las propuestas practicas mejoradas
para los registros de nombres de dominio, el
procedimiento administrativo de solucion de
controversias propuesto y las medidas para la
proteccion de las marcas famosas y
notoriamente conocidas y la supresion de los
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registros abusivos de nombres de dominio, se
podrian introducir nuevos gTLD, siempre y
cuando se introduzcan de manera progresiva y
controlada y teniendo en cuenta la eficacia de
las nuevas practicas y procedimientos
propuestos en la reduccion de los problemas
existentes.

Diferenciacion

344. Ademas de la referencia a la experiencia como medio para controlar cualquier posible
efecto dafiino en la introduccién de nuevos gTLD, como se ha mencionado anteriormente,
también se podria considerar la diferenciacion como medio de incorporar los intereses de
titulares de propiedad intelectual y los de otros grupos, en lo relativo a la creacion de nuevos
gTLD.

345. Es evidente que muchos grupos en Internet destacan la importancia de Internet como
una red de comunicacion no comercial y por lo tanto se preocupan de que cualquier aplicacion
extrema de medidas propuestas para la proteccion de la propiedad intelectual pueda dar por
resultado limitaciones considerables en otros derechos e intereses importantes.

346. En el Informe provisional de la OMPI se sefialaba que un enfoque que permitiria
reconciliar las diferencias entre quienes tienen conceptos divergentes sobre la utilizacion de
Internet podria ser el reconocimiento de la utilizacion multidimensional de Internet (y de los
nombres de dominio) introduciendo una difﬁmiaci()n en el espacio de nombre entre los
dominios comerciales y los no comerciales.*== Como se indica en el Capitulo 2, se considera
que este enfoque exige ulteriores consideraciones, elaboraciones y consultas. En este
momento, Unicamente afladimos que, si se introdujeran dominios no comerciales, la
conveniencia de ampliar las exclusiones para las marcas famosas y notoriamente conocidas a
dicho dominio también exigiria un examen cuidadoso.

El impacto de las nuevas medidas de navegacion

347. Las controversias actuales relativas al DNS y las marcas se remontan a la funcion
nemotécnica de los nombres de dominio. Para el pablico en general, los nombres de dominio
faciles de recordar se encuentran entre las primeras herramientas de navegacion de Internet,
ya gque permiten acceso directo y adecuado a los sitios Internet.

348. Sin embargo, los recientes desarrollos tecnolédgicos pueden afectar la importancia futura
de los nombres de dominio. Los sistemas de palabras clave, que ya comienzan a hacer su
aparicion, ofrecen el potencial de reducir considerablemente la necesidad para el usuario de
contar con los nombres de dominio como elementos de sefializacion en Internet. Aunque hoy
en dia hay diversos sistemas disponibles y cada uno tiene sus propias caracteristicas técnicas
tienen una caracteristica comun: para acceder a un sitio Internet, el usuario ya no necesita
escribir el nombre de dominio del sitio en el campo de direccidn o localizacion delvegador.
En vez de ello, una palabra clave puede ofrecer el mismo resultado de navegacién.
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349. Dependiendo de su aceptacion de mercado, grado de utilizacion y exactitud de
navegacion, las palabras clave, ademas de los nombres de dominio pueden ser utilizadas para
realizar la funcion de localizar empresas y sus marcas en Internet. Sin embargo, la misma
mentalidad de acaparacion que se aplico a los nombres de dominio podria hacer presa en este
sector, conforme los intereses comerciales y de otro tipo tratan de apropiarse de palabras clave
valiosas. Las préacticas y los procedimientos sobre la base de las personas u organizaciones
que obtienen palabras clave y la manera en que operen los sistemas de palabras clave puede
provocar dificultades similares a las que ahora se tienen respecto de los nombres de dominio.

350. Sibien algunos de los sistemas p%aiten que las partes compartan la misma palabra
clave,*~-otros sistemas no lo permiten.**=La incapacidad de compartir una palabra clave,
similar al caracter unico del DNS, podria llevar a conflictos entre personas o empresas que
buscan palabras comunes que forman parte de marcas, como palabras clave. Ademas, el
hecho de que ciertos sistemas permitan términos genéricos (como “golf”, “car”, “book",...)ﬁ|
como palabras clave podria complicar mas las cosas, ya que reduce el elemento funcional de
las palabras clave, a saber, la identificacion de un sitio Internet con un grado razonable de
especificidad. Las bases y los procedimientos para la atribucién de palabras clave, de no
concebirse correctamente, pueden llevar a problemas similares a los resultagﬁs de las
practicas de registro de nombres de dominio que estan lejos de ser dptimas.

351. El siguiente ejemplo ilustra claramente las preocupaciones potenciales. Varias
empresas, localizadas en diversas regiones del mundo, han registrado nombres de dominio
con el elemento comun “telecom”. La lista incluye SymmetriCom, Inc. (www.telecom.com)||
Telecom UK Ltd. (| .telecom.co.uk)| TWX Telecommunications GmbH,
(www.telecom.de)] Telecom s.r.l. (www.telecom.it)| Telstra Corporation Ltd.
www.telecom.com.au)ly Swisscom (www.telecom.ch)] Sin embargo, algunos de los sistemas
de palabras clave disponibles actualmente dirigen a un usuario que utiliza la palabra clave
“telecom”éﬁicamente al sitio Internet de SymmetricCom, Inc., sin referencia a las otras
empresas.=** Dependiendo de la amplitud de utilizacidn de esos sistemas particulares, esto
puede afectar la visibilidad de las empresas en Internet. Las preocupaciones potenciales en
ese sentido se ven reforzadas por el hecho de que ciertos sistemas de palabras clave estan

incorporados y son interoperativos con los navegadores Internet mas populares, prejuiciando
mas aun el poder comercial de las palabras clave registradas en los mismos.

352. Unicamente el futuro dira la medida en que el debate pasara de los nombres de dominio
a las palabras clave y la aceptacion comercial de los sistemas de navegacion por palabras
clave tendra una funcién determinante en ese sentido. No obstante, es posible que vuelvan a
aparecer muchos de los mis&?s argumentos y mismas posturas conocidos en la controversia
sobre nombres de dominio.

[Siguen los anexos]


http://www.telecom.com)/
http://www.telecom.co.uk)/
http://www.telecom.de)/
http://www.telecom.it)/
http://www.telecom.com.au)/
http://www.telecom.ch)/
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[Continuacion de la nota de la pagina anterior]

1 Véase la WIPO RFC-2, parrafos 19-23; Libro Blanco del Gobierno de los Estados Unidos, Seccion 8; y
el recientemente acordado Memorandum de Entendimiento entre el Departamento de Comercio de los Estados
Unidos y la ICANN (MoU), en el que la ICANN acuerda:

“[c]olaborar en el disefio, desarrollo y prueba de un plan para crear un proceso que examine la posible
expansion del nimero de gTLD. El proceso designado debera considerar y tomar en cuenta lo siguiente:

d. Recomendaciones relativas a politicas de marcas/nombres de dominio establecidas en la Declaracion
de Politica (Libro Blanco); las recomendaciones de la Organizacion Mundial de la Propiedad intelectual
(OMPI) relativas: i) al desarrollo de un enfoque uniforme para resolver controversias sobre
marcas/nombres de dominio involucrando la ciberpirateria; ii) un proceso para proteger marcas famosas
en los dominios de nivel superior genérico; iii) los efectos de afiadir nuevos gTLD y procedimientos
relacionados para la solucién de controversias entre titulares de marcas y detentores de nombres de
dominio; y recomendaciones formuladas por otras organizaciones independientes respecto de cuestiones
de marcas/nombres de dominio.” (Articulo V.C.9.d.).

El Memorandum de entendimiento prevé que también se tomen en consideracion los siguientes factores: el
impacto potencial de nuevos gTLD en el sistema de servidor raiz de Internet y la estabilidad de Internet; la
creacién y aplicacion de criterios minimos para los registros nuevos y existentes de gTLD; y potenciales
beneficios/costos asociados con el establecimiento de un entorno competitivo para Registros de gTLD.
(Articulo V.C.9.a.-c.).

180 El proyecto Internet de Postel se menciona en http://www.iiia.org/lists/newdom/1996¢2/0259.html en el
fichero del servidor de listas de Newdom.

181 El proyecto Internet revisado se menciona en http://www.iiia.org/lists/newdom/1996q2/0289.html en el
fichero del servidor de listas de Newdom.

182 véase http://www.gtld-mou.org/draft-iahc-recommend-oo.html.

183 Regla propuesta para el mejoramiento de la gestion técnica de los nombres y direcciones de Internet —
N° de clasificacién 980212036-8036-01 (30 de enero de1998) (el Libro Verde).

184 El Libro Blanco (Seccion 7) prevé la siguiente politica directriz sobre la adicién de nuevos dominios de

nivel superior genérico:

“Una preocupacion prudente, por lo menos a corto plazo, para la estabilidad del sistema, sugiere que la
expansion de los gTLD proceda a un ritmo meditado y controlado para permitir la evaluacion de las
repercusiones de los nuevos gTLD y una evolucidon sensata del espacio de nombre de dominio. Podrian crearse
nuevos dominios de nivel superior para aumentar la competencia y para permitir que la nueva entidad evalGe el
funcionamiento, en el nuevo entorno, del sistema de servidor raiz y de los sistemas de soporte l6gico que
permiten el registro compartido.”

185 Este principio de no causar perjuicios fue citado recientemente por el Presidente Clinton el 30 de
noviembre de 1998, en un discurso sobre la evolucion del comercio electronico.

186 Véase el comentario de Internet Architecture Board sobre el Libro Verde, parrafo 2 (23 de febrero

de 1998). Por ejemplo, la adicién de nimeros muy elevados de dominios de nivel superior (por ejemplo,
permitiendo que se establezcan dominios arbitrarios por cualquier parte interesada) podria provocar un aumento
de los problemas en el DNS actual, debido a la posible crisis del proceso de busqueda de nombres de dominio.
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187 En este sentido, véase la Modificacion 11 al Acuerdo de Cooperacion entre NSI y el Departamento de
Comercio de los Estados Unidos, que entrd en vigor el 7 de octubre de 1998 (NCR-9218742). Este acuerdo
establece en la parte correspondiente que para crear un entorno conducente al desarrollo de s6lida competencia
entre los registradores de nombres de dominio, la NSI debera desarrollar, directamente o por contrato, un
protocolo y soporte l6gico asociado apoyado en un sistema que permita que multiples registradores ofrezcan
servicios de registro dentro del gTLD en el que la NSI acta como registrador (Sistema de Registro Compartido).
188 La reciente licitacién por el dominio de nivel superior “.tv,” que es el cddigo de dos letras 1SO 3166 para
Tuvalu, ilustra el potencial comercial que algunos atribuirian al dominio de ese pais. Se ha informado que uno
de los licitadores prometié 50 millones de délares EE.UU. como adelanto de un contrato para administrar el
dominio. Véase Andrew Raskin, Buy This Domain, WIRED (9 de septiembre de 1998)
http://www.wired.com/wired/archive/6.09/tuvalu_pr.html.

189 Como comentario a la RFC-1 de la OMPI, el Dr Milton L. Mueller, Profesor Asociado de la Facultad de
Estudios de la Informacién de la Universidad de Siracusa (EE.UU.) presentd un analisis respecto de la incidencia
de las controversias sobre nombres de dominio, concluyendo que, sobre la base de pruebas estadisticas, los casos
de infraccion real constituyen un nimero muy reducido en los gTLD. El Profesor Jacob Jacoby de la Escuela
Superior de Comercio Leonard Stern, de la Universidad de Nueva York (EE.UU.) y Leon B. Kaplan, Presidente
de Princeton Research and Consulting Center Inc. (Princeton, NJ, EE.UU) presentaron una critica a este estudio
como comentario a la RFC-2 de la OMPI. La critica Jacoby y Kaplan dice que el estudio Mueller no tiene una
base cientificamente defendible para las conclusiones que contiene.

1%0 Network Solutions Inc., el érgano de registro de casi 3.400.000 nombres registrados en gTLD abiertos,
indic6 que ha recibido aproximadamente 5.400 quejas relacionadas con marcas, lo que ha llevado a la aplicacion
de su Politica de solucion de controversias en unos 2.600 casos. Si bien el niimero de controversias presentados
a la atencion de la NSI es bajo respecto del total de registros de nombres de dominio en esos gTLD, considerados
en nimeros absolutos representan un nivel de controversias considerable.

191 Este estudio, Intellectual Property on the Internet: A Report Commissioned by MARQUES (la Asociacién
de Propietarios de Marcas Europeas), se basd en una encuesta por correo, con respuestas procedentes de 60
entidades, de 24 paises de Africa, Asia, Europa, América Latina y América del Norte. La mayoria de los que
respondieron eran directores, jefes de departamentos de marcas o asociados en bufetes de abogados
especializados en propiedad intelectual.

192 Véase el comentario de la Sra. Sally Abel de la Asociacion Internacional de Marcas (consulta de San
Francisco).

193 Véase el comentario de la Sra. Susan Anthony deMCI Worldcom (consulta de Washington).
194
195

Véase el comentario de la Sra. Sarah Deutsch de Bell Atlantic (consulta de Wéashington).
Véase el comentario de la Sra. Marilyn Cade de AT&T (consulta de Washington).

19 Véase el comentario del Sr. Gregory Phillips de Johnson & Hatch para Porsche (consulta de San

Francisco).

17 Véase el comentario de la Sra. Michelena Hallie de Viacom (consulta de Washington).

198 Véase el comentario de la Sra. Susan Anthony de MCI Worldcom (consulta de Washington).

%9 Ibid.

200 Véase el comentario de la Sra. Michelena Hallie de Viacom (consulta de Washington).
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201 Véase el comentario de la Sra. Anne Gundelfinger de Intel (consulta de San Francisco).

202 Véase el comentario del Sr. Nils Montan de Warner Bros. (consulta de San Francisco).

208 Véase el comentario de la Sra. Shelley Hebert de la Universidad Stanford (consulta de San Francisco).

204 Véase el comentario de la Electronic Frontier Foundation (6 de noviembre de 1998 - RFC-2).

205 Pokey.org y Veronica.org eran nombres de dominio registrados con nombres infantiles y con usos no
comerciales, pero resultaban idénticos a marcas existentes y, por tanto, frustraban aparentemente el deseo del
titular de la marca de registrar el nombre de dominio coincidente. Véase el comentario de la Sra. Ellen Rony
(consulta de Washington — 1999).

206 En ese caso, Roadrunner Computer Systems, que habia utilizado el nombre de dominio durante dos afios
para comercializar sus servicios de Internet, impugno la politica de solucion de controversias de la NSI después
de que los titulares de la marca invocaron la politica para afirmar su derecho a utilizar el nombre de dominio. La
demanda se desestimé una vez que la NSl accedié a no perturbar la utilizacién que hacia Roadrunner del nombre
de dominio en ausencia de una orden judicial. Véase Roadrunner Computer Systems, Inc. v. Network Solutions,
Inc. N° 96-413-A (E.D. Va. demanda presentada el 26 de marzo de 1996), desestimada (21 de junio de 1996) (en
http://www.patents.com/nsicpt.sht).

207 Véase el comentario del Sr. Srikanth Narra (26 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de la Sra. Jane y

del Sr. Helmut Hirsch (14 de marzo de 1999-RFC-3).
208 Véase el comentario del Sr. Kurt Opshahl & Co-Signatories (19 de marzo de 1999-RFC-3); comentario
de DNRC (20 de marzo de 1999-RFC-3).

209 véase el comentario del Sr. Rocky Cabagnot (18 de marzo de 1999-RFC-3).
210 Véase el comentario de la Oficina de Promocion de la Administracion de los EE.UU. para la Pequefia
Empresa (19 de marzo de 1999-RFC-3); comentario del Sr. Eric Menge (consulta de Wéashington-1999).

21 Véase el comentario del Sr. Eric Menge (consulta de Washington-1999), que describia la dependencia de
las empresas pequefias en Internet, declarando que en noviembre de 1998 el 41% de todas las empresas pequerfias
y medianas de los EE.UU. cuentan con un sitio de Internet, y el 22% de esos negocios utilizan Internet para
vender bienes y servicios (consulta de Washington-1999).

212 Comentario de Davis & Schroeder de que “[elJnoventa por ciento de las demandas que reciben mis pequefios
clientes procedentes de grandes empresas ni siquiera tratan de fingir que existe una verdadera cuestion de
marcas, lo Gnico que dicen es ‘he ido a registrar mi marca como nombre de dominio y he descubierto que usted
la estaba utilizando, asi que démela’”. Véase asimismo el comentario de gjohnson@season.com (19 de marzo
de 1999-RFC-3); comentario del Sr. Peter Rony (15 de marzo de 1999-RFC-3).

213 \/éase el comentario del Gobierno de Australia (30 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de ACM e 1ISOC
(25 de marzo de 1999-RFC-3); comentario de DNRC (20 de marzo de 1999-RFC-3); comentario del Sr. Kurt
Opsahl y Cosignatarios (19 de marzo de 1999-RFC-3); comentario del Sr. Milton Mueller (consulta de
Washington-1999); comentario de la Sra. Shari Steele (consulta de Washington-1999); comentario del

Sr. Michael Doughney (consulta de Washington-1999).

214 comentario del Sr. Michael Doughney (consulta de Washington-1999).

215 Véase el comentario del Sr. Paul Kane de Internet Computer Bureau (consulta de Bruselas). Véase

también el comentario de la Electronic Frontier Foundation (6 de noviembre de 1998 - RFC-2).
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216 Véase el comentario del Gobierno de la India, Departamento de Desarrollo Industrial, Ministerio de

Industria, (6 de noviembre de 1998 - RFC-2),
21 Véase el comentario del Sr. Krishna de Andhra Pradesh Technology Services, Gobierno estatal de Andhra
Pradesh (consulta de Hyderabad).

218 Véase Network Solutions Domain Name Dispute Policy (Revision 03) (efectiva 25 de febrero de 1998) en
http://www.internic.net/domaininfo/internic-domain-6.html.

219 Por otra parte, la politica de la NSI exige que la notificacion del tercero demandante establezca
claramente que el demandante cree que el registro y la utilizacién del nombre de dominio objeto de la
controversia violan los derechos de marca del demandante; y la notificacién también deberia indicar claramente
los motivos de hecho y de derecho en que se basa el demandante (Seccion 8.b)).

220 véase el comentario de The Chanel Company (4 de noviembre de 1998 - RFC-2).

221 Véase el comentario del International Intellectual Property Alliance (6 de noviembre de 1998 - RFC-2).

222 Respuesta del RIPE CENTR al Libro Verde, en http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/
130dftmail/03_13 98.htm.

2 Por ejemplo, la gran mayoria de las organizaciones europeas han registrado sus nombres de dominio con
uno de los Registros de ccTLD.

224 Las estadisticas mencionadas en esta seccion fueron suministradas por NetNames Ltd., en
http://www.domainstats.com.

#2> Véase ibid.
226 Comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (3 de noviembre de1998 - RFC-2);
comentario de la Asociacion Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (6 de noviembre de 1998 -
RFC-2); comentario de la Asociacion de Industrias de Marca (AIM) (5 de noviembre de 1998 - RFC-2);
comentario de la Sra. Marilyn Cade de AT&T (consulta de Washington); comentario de Ford Global
Technologies (4 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario del Sr. Roger Cochetti de IBM (consulta de
Washington)

227 Comentario de MARQUES (6 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario del Sr. Neil Smith de
Limbach and Limbach (consulta de San Francisco); comentario del Sr. Keith Gymer (consulta de Bruselas);
comentario del Sr. Nethri (consulta de Hyderabad); comentario del Sr. Martin Schwimmer (11 de noviembre
de 1998 - RFC-2).

228 Por ejemplo, las versiones mas recientes del navegador Netscape incluyen una caracteristica titulada
“Internet Keywords” (Palabras clave Internet). Un usuario que desea acceder, por ejemplo, al sitio de la
BankAmerica Corporation ya no debera escribir en el navegador “http://www.bofa.com” sino simplemente
“bank of america.”

22 El sistema INternet ONE permite dicha coexistencia, como se ilustra en http://www.lloyds.io. Cuando un
usuario pulsa una tecla compartida por varias partes en este sistema, aparece una pantalla que lista todas las
partes y su descripcion, con un vinculo a los sitios Internet correspondientes.

230 El sistema RealName de Centraal requiere que las palabras clave sean Gnicas, véase
http://company.realnames.com/WhatAreRealNames/GeneralFAQ.html.
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21 En el sistema de Netscape, al escribir la palabra “book” se dirige al usuario hacia la libreria en linea de

Barnes & Naoble en http://www.book.com. El sistema RealName de Centraal en principio no acepta términos
genéricos, véase http://company.realnames.com/WhatAreRealNames/GeneralFAQ.html.

22 Compare, por ejemplo, las politicas de Netscape (en
http://home.netscape.com/escapes/keywords/faq.html), Internet One (en http://www.io.io/rules.html), y Centraal
(en http://company.realnames.com/WhatAreRealNames/General FAQ.html); véase asimismo Estee Lauder, Inc.
et al. v. the Fragrance Counter,Inc.et al. (S.D.N.Y., N° 99 Civil 382) (los demandantes alegan que las palabras
clave registradas por the Fragrance Counter en Excite infringen sus marcas) (pendiente).

23 Igualmente, al escribir la palabra clave “golf” en los mismos sistemas, se dirige al usuario hacia el sitio

Internet de una empresa situada en Estados Unidos (www.golf.com), aunque existen varias otras empresas que
han utilizado la palabra “golf” como nombre de dominio, incluida una en el Reino Unido (www.golf.co.uk),
Alemania (www.golf.de), Paises Bajos (www.golf.nl), Australia (www.golf.com.au), etc.

24 Véase, por ejemplo C. Oakes, “The Next Net Name Battle,” WIRED (20 de julio de 1998) (en
http://www.wired.com/news/news/technology/story/13820.html ) y G. Venditto, “Netscape's Quiet Power Grab,”
Internet World (24 de agosto de 1998) (en http://www.internetworld.com/print/1998/08/24/opinion/19980824-
target.html).
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