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INTRODUCCION

1. Elorigeny lasraices de Internet deben buscarse en los Estados Unidos de América, pais
donde apareci6 en el decenio de 1950 como un sistema experimental desarrollado por las
instituciones de investigacion del mundo universitario y militar. Desde dichafechay trasla
introduccion del sistema de f&cil utilizacion conocido como World Wide Web, Internet se ha
transformado en unared con multiples facetas que sirve parala comunicacién y el comercio,
cuyos propésitos son tan diversos como los miembros de la comunidad que la utiliza. A
medida que ha ido en aumento el nimero de usuarios, més de 460 millones en la actualidad,
la cultura de Internet también ha ido cambiando. Hemos pasado de un contexto
predominantemente anglosajén, en el que los contenidos aparecian sobre todo en inglés, a una
situacion en la que Internet sirve de soporte a unamiriada de expresiones culturales y sociales
entre las que se incluyen con cada vez mas frecuencia algunos de los 6.700 idiomas que se
emplean en 228 paises de todo el mundo.

2. Actualmente, sdlo entorno al 6% de la poblacién mundial esta conectada a Internet,
usuarios que todavia proceden de un contexto en el que se habla de forma predominante el
inglés y de los cuales un 48% habla dicho idioma sin ser su lengua materna.® No obstante, se
prevé que en el afio 2002 la mayoria de quienes utilicen este sistema no hablaran inglésy que,
en 2003, este grupo representard un 66% del total de usuarios de Internet,® cuya mayoria
procedera de Asiay AméricaLatina.* También se piensa que en 2003 al menos un tercio de

! véase Nidlson/NetRatings, “ Global Internet Trends Report”, publicado & 28 de agosto de 2001 en
http: //mamav.niel sen-netratings.com/hot_of the net_i.htm.

% A su vez, Nielson/NetRatings facilita estadisticas segiin |as cuales de los 250,8 millones personas que
contaban con Internet en sus hogares en septiembre de 2001, 168,6 millones (lo cual equivaleaun
67,2%) procedian de Estados Unidos. Véase Nielson/NetRatings en http://nielsen-
netratings.convhot_off the net_i.jsp.

% Las estadisticas tienen en cuenta hasta noviembre de 2001 y las facilita Walid, Inc., en

http: //wamw.walid.com.

* En un informe dela International Data Corporation (IDC), se afirma que en 2003 e porcentaje que
representaran los Estados Unidos de un nimero aproximado de 602 millones de usuarios de la Red
disminuirdy pasara de ser més de la mitad en la actualidad a situarse en torno a un tercio. El aumento
més rapido en € nimero de personas que emplean Internet se observa en laregiéon de Asiay
Pacifico, donde se espera que dicha cifra aumente y pase de los actuales 19,7 millones a 75,6 parad
ano 2003. Véased informedelalDC, “Web Ste Globalization: The Next Imperative for the Internet
2.0 Era,”, en http://wwww.idc.com. Véase asimismo Michael Pastore, “ The Language of the Web” en
http://cyberatlas.internet.comvbig_picture/demographicsarticle/0,1323,5901_150171,00.html.
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quienes empleen la Red preferiran llevar a cabo sus actividades en linea en un idioma distinto
al inglés’ y que, en 2005, sdlo un tercio de las empresas con presencia en Internet utilizaréan el
inglés en sus comunicaciones en linea.® Estatendencia haciala mundializacién de Internet no
resulta apenas sorprendente, si se tiene en cuenta que la lengua materna de un 92% de la
poblacién mundial no es el inglés. Por afladidura, a medida que la utilizacion de Internet
refleje ladiversidad de la poblacion mundial, lo mismo haré la proporcion de contenidos
expresados en un idioma distinto al inglés. Finalmente, cabe sefialar que, segin las
previsiones, en 2007 el chino serd el idioma més empleado en la World Wide Web.”

INTERNET: UN MEDIO GLOBAL

3. Internet es un medio de alcance mundial. En muchos aspectos, el sistema de nombres
de dominio (“DNS”) ha funcionado siempre a escala mundial. El DNS facilita a los usuarios
la navegacion por Internet a asignar a un nombre de dominio de sencilla utilizacion el
namero de protocolo de Internet que le corresponda. El registro de un nombre de dominio, ya
se efectlie el mismo en un dominio genérico de nivel superior (gTLD) o en un dominio de
nivel superior correspondiente a un codigo de pais (ccTLD), otorga una presencia mundial
gue garantiza que se pueda acceder desde cualquier lugar donde se cuente con una conexion a
la Red aladireccidn en linea que corresponda al nombre de dominio de que setrate.

4.  Sinembargo, € idiomay los alfabetos en los que se basa el sistema de nombres de
dominio no han cambiado parareflejar el acrecentado carécter global de Internet. Hastala
fecha, en latecnologia de asignacion del DNS se han empleado Unicamente caracteres latinos,
también llamados romanos, que son los utilizados para escribir una serie de idiomas, entre
ellos el espanol, inglés, francés, aleman, e italiano. Recientemente, los miembros de la
comunidad de Internet se han planteado s esta limitacion funcional que se observaen el
sistema de direccionamiento es consistente con la naturaleza global de laRed y, al considerar
gue no es asi, estén tomando medidas para superar esta falta de consistencia. En el contexto

®Véase d informe dela International Data Corporation (IDC), “Web Ste Globalization: The Next
Imperative for the Internet 2.0 Era,” en http://mwww.idc.com.

® \/éase la investigacion llevada a cabo por Forrester, en http://www.forrester.com.

" Estadisti cas recopiladas hasta noviembre de 2001 por Walid y disponibles en http://www.walid.com.
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actual, lainternacionalizacion del idiomay de los caracteres en los que se expresan los
nombres de dominio es Unicamente una cuestion de tiempo y tecnologia. Actuamente se han
puesto en marcha diversas iniciativas cuyo objetivo consiste en analizar como se puede dotar
al sistema de nombres de dominio de un carécter internacional, pero ninguna de las mismas es

aln definitiva.®

5.  Del mismo modo, latransformacion en curso se refleja en lainternacionalizacion de la
coordinacion técnica de Internet y de su sistema de nombres de dominio, en el contexto
cambiante de las estructuras de la Corporacion de Asignacion de Nombres y NUumeros de
Internet (ICANN) y del Grupo de Tareas sobre Ingenieriade Internet (IETF). Enla
actualidad, tal y como se explicara, el IETF se encarga de desarrollar y determinar los
estandares para que sea posible acceder a escala internacional a nombres de dominio
plurilingties. De forma paralela, diversos acontecimientos, como la expansion del espacio
genérico de nivel superior gracias a la introduccion de nuevos gTLD y la aparicion de nuevas
formas de identificadores, tales como las palabras clave, han traido consigo ciertos cambios,
cuya repercusion en un DNS plurilinglie se tratara mas adelante.

EL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET (DNS)

6. El sistemade nombres de dominio de Internet (DNS) aumenta la capacidad de los
usuarios para navegar por Internet, al asignar a un nombre de dominio dado su
correspondiente nimero de protocolo de Internet (IP). En la fecha de publicacion del presente
documento, existen mas de 36 millones de registros de nombres de dominio (de los cuales
aproximadamente 22 millones se han efectuado en .com). Ademés, cada semana se llevan a
cabo entre 50.000 y 100.000 registros.’

8 \Véase la lista de |os proveedores de soluciones en cuanto a nombres de dominio plurilingiies que
existen hasta la fecha o que se estén preparando parainiciar sus actividades:

http: //www.itu.int/mdns/resour ces/index.html.

® Se pueden consultar estadisticas actualizadas sobre |0s nombres de dominio vigentes en
http://mww.netnames.comy http://imww.domainstats.com.



Los nombres de dominio plurilingties —
Consideraciones en materia de propiedad intelectual pagina 7

7. El funcionamiento del DNS se basa en una jerarquia nominal, en lo alto de la cual
encontramos los dominios genéricos de nivel superior (gTLD) y los dominios de nivel
superior correspondientes a un cddigo de pais (ccTLD). Hasta hace poco, existian siete
gTLD: los “abiertos’ o no restringidos (.com, .net, .org) y los restringidos (.int, .edu, .gov y
.mil). Enlareunion que celebro el 16 de noviembre de 2000, la Juntade lalCANN
selecciono para su introduccion en el DNS siete nuevos dominio de nivel superior, entre los
gue encontramos los gTLD *no patrocinados’, a saber, .biz (para fines comerciales), .info (no
restringido) y .name (para los nombres de persona), ademas de los gTLD “patrocinados’, es
decir, .aero (para uso del mundo de laaviacidn), .coop (para las cooperativas), .museum (para
los museos) y .pro (paralas profesiones liberales).’® Y a se han alcanzado acuerdos entre la
ICANN Yy las autoridades de registro encargadas de .biz, .coop, .info, .museumy .name, lo

cual permite que tales dominios entren en funcionamiento.

8. Encuanto alosccTLD, en laactuaidad existen 243, cada uno de los cuales esta
formado por un cddigo de pais de dos letras que emana de la Norma 3166 de la Organizacion
Internacional parala Normalizacion (1SO 3166).** Laforma de gestionar estos dominiosy las
politicas que se aplican en los mismos no son uniformes. Algunos permiten a cualquier
persona o entidad registrar un nombre en ellos, mientras que otros estén restringidos a
personas o entidades que satisfagan los criterios de acceso (por gjemplo, residir en el pais de
gue setrate o contar con presencia comercial en el mismo). En teoria, toda autoridad
administrativa encargada de un ccTLD goza de autonomia para determinar las politicas que
rigen el registro de nombres de dominio en el mismo.

9.  Ademasde laexpansion del DNS, recién tratada, cabe sefidlar el desarrollo de sistemas
de direccionamiento alternativos, que se sirven por ejemplo de las palabras clave, en los que
se emplean sistemas de asignacion de nombres y nimeros | P diferentes. Ta y como se
explicard mas adelante, estas nuevas creaciones no tienen que ver con el aumento del nimero

de raices alternativas que no funcionan utilizando el actual DNS.

10 Para obtener informacion sobre la seleccion de nuevos gTLD efectuada por lalCANN, véase
http://mwww.icann.org/tlds/.

v éase http://mww.iso.ch. Véase ademés la lista de autoridades de administracion de ccTLD, listade
informacion Whois sobre € primer nivel de la que se encarga la Entidad de Asignacién de NUmeros
deInternet (IANA): http://mww.iana.org/cctld/cctld-whois.html.
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LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN UN CONTEXTO PLURILINGUE

10. Lapropiedad intelectual y los identificadores, tales como las marcas y los nombres
comerciales, desempefian un importante papel en lo relativo al comercio tanto en el mundo
fisico como en el virtual. En ambos contextos, dichos identificadores de propiedad
intelectual, a igual que los nuevos identificadores como los nombres de dominio, son de una
relevancia esencial, ya que establecen una diferenciacion entre los productos y servicios
ofrecidos por empresas que compiten entre si. La reciente tendencia hacia la globalizacion y
el aumento del comercio mundial han motivado que se acelere la internacionalizacion del
sistema de propiedad intelectual y han dotado atales identificadores de mayor importancia.
El advenimiento del comercio electronico en un entorno en linea provoca que la citada
tendencia se acentue, debido ala funcion que dichos identificadores desempefian a hacer que
los consumidores sean conscientes de la existencia de determinadas marcas de reciente
aparicion, y confien en ellas, las cuales carecen de solidas bases en el mundo real, por
oposicion al mundo virtual de Internet.

11. Lamundializacion de los nombres de dominio, tal y como se describe en el Informe
Final del Segundo Proceso de la OMPI relativo alos Nombres de Dominio de Internet, “ El
Reconocimiento de los Derechosy el Uso de Nombres en el Sstema de Nombres de Dominio
de Internet” ,*? conlleva cambios significativos en el DNS e, inevitablemente, tendra
consecuencias en lo que serefiere ala propiedad intelectual. En el citado Informe se afirma
gue “[€el] problema de las marcas en conflicto en diferentes idiomas y alfabetos es harto
conocido por lacomunidad del derecho de marcas, que cuenta con una dilatada experienciaen
cuanto al registro de marcas en los diferentes idiomas y alfabetos que existen en el mundo.

No obstante, cabe esperar que la introduccion de nombres de dominio plurilinglies afada
nuevas dimensiones al problema de los identificadores en conflicto en los diferentes idiomas y
alfabetos, que se unen a los que ya se padecen con respecto de los registros de marcas en

conflicto. Es probable que entre estas nuevas dimensiones encontremos la evaluacion de la

12 Se puede consultar @ Informe Final del Segundo Proceso de la OMPI (3 de septiembre de 2001)
(Publicacion dela OMPI N°. 843(E)) en http://wipo2.wipo.int/process2/r eport/index.html.
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importancia de la similitud fonética en el contexto de un medio esencialmente visual o textual,
larapidez y el costo relativamente bajo con los que se puede obtener el registro de un nombre
de dominio en comparacion con el de unamarca, y el carécter automatizado de los registros
de nombres de dominio en contraste con el proceso de examen que precede al de una

marca-n 13

LA PROTECCION DE LAS MARCAS PLURILINGUES
EN VIRTUD DEL DERECHO INTERNACIONAL

12. Ao largo de su historia, €l sistema internacional de propiedad intelectual ha establecido
las bases para la proteccion de derechos teniendo en cuenta distintos idiomas y alfabetos,
especialmente en el @mbito del derecho de marcas, como parte de un concepto mas amplio
cuyo objetivo consiste en ofrecer proteccion contrala competenciadesleal. Los principales
acuerdos e instrumentos internacionales que abordan el tema de la proteccién de las marcas
son el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, el Acuerdo sobre los
Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el Acuerdo sobre los
ADPIC), el Tratado sobre el Derecho de Marcasy el Arreglo de Madrid relativo a Registro
Internacional de Marcasy el Protocolo concerniente a ese Arreglo, de los cuales setrataraa
continuacion. Por afladidura, mediante la Recomendacion Conjuntarelativaalas
Disposiciones sobre la Proteccién de las Marcas Notoriamente Conocidas se proponen
directrices para otorgar proteccion a tales marcas a escala internacional. Las disposiciones de
tales acuerdos e instrumentos responden al objetivo de evitar que surjan conflictos entre las
marcas de productos o de servicios en los diferentes idiomas, ademas de estipular de forma
especifica como se debe regular el registro y la proteccion de las marcas, sus traduccionesy

trangliteraciones.**

3 Véase el Informe del Segundo Proceso de la OMPI, supra, en € pérrafo 27.
“ Véase, en general, Stephen P. Ladas, “ Patents, Trademarks and Related Rights: National and
International Protection”, (Harvard University Press, 1975).
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El Convenio de Paris

13.  El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (1883)," en el que
son parte 162 Estados,'® se aplica a la proteccion de la propiedad industrial, incluyendo las
marcas y la represion de la competencia desleal, ademés de abordar las cuestiones del trato
nacional, los derechos de prioridad y las normas comunes. El Convenio de Paris no rige las
condiciones para la solicitud y el registro de marcas, las cuales serén determinadas por cada
Estado contratante de conformidad con sus propias leyes nacionales. Cuando se ha registrado
como es debido una marca en su pais de origen, se debe aceptar, cuando se pida
expresamente, la solicitud de la mismay otorgarle proteccién en su forma original en el resto
de Estados contratantes. A pesar de lo dicho, se puede denegar el registro en ciertos casos
previamente definidos, como por ejemplo cuando la marca en cuestion sea susceptible de
lesionar los derechos adquiridos de terceros, cuando carezca de carécter distintivo, vaya en
contrade la moralidad o del orden publico o si su naturaleza estal que resulta engafiosa para

el pablico.

14. Deformamas general, el Convenio de Paris, en virtud del Articulo 10bis, obligaalos
Estados contratantes a conceder una proteccion efectiva contra los actos de competencia
desleal y a que prohiban:

“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.”

15. En particular, todo Estado contratante debe denegar el registro y prohibir el uso de
marcas notoriamente conocidas, de conformidad con el Articulo 6bis el Convenio de Paris,

mediante el que se estipula, inter alia, que:

> Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883. Véase
J.H.C. Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial
Property, paginas 89-93 (BIRPI, 1969).

'® Puede consultarse la lista de las Partes contratantes del Convenio de Parisen el Anexo 1.
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“1) Los paises de la Union se comprometen, bien de oficio, si lalegislacion del pais lo
permite, bien ainstancia del interesado, arehusar 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. Ocurrira lo mismo cuando la parte esencial de la marca
congtituya la reproduccion de tal marca notoriamente conocida o una imitacién

susceptible de crear confusion con ésta”*’

" Para obtener un andlisis més detallado del Convenio de Parisy dela proteccion de las marcas
notoriamente conocidas, véase J.H.C. Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention
for the Protection of Industrial Property, (BIRPI, 1969). Véase asimismo Christopher Heath and
Kung-Chung Liu, eds., The Protection of Well-Known Marksin Asia, (Kluwer Law International,
2000), capitulo 1, pags. 3-8. Si sedesea consultar un andlisis general de la proteccion de las marcas
famosas y notoriamente conocidas, véase Frederick W. Mostert, Famous and Well-Known Marks: An
International Analysis, (Butterworths, 1997).
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El Acuerdo sobrelos ADPIC

16. EIl Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(el Acuerdo sobre los ADPIC),"® se celebr6 en el contexto de la Ronda Uruguay (1986-94) de
la Organizacién Mundial del Comercio (OMC). Mediante este Acuerdo se trata de establecer
normas comunes para la proteccion de la propiedad intelectual a escalainternacional y se
facilita la solucion de diferencias comerciales relativas a derechos de propiedad intelectual
gue puedan surgir entre los Miembros por medio de la utilizacion del sistema de solucion de
diferencias de laOMC. Ta como describe laOMC, e Acuerdo sobre los ADPIC abarca
cinco amplias cuestiones: i) como deben aplicarse los principios bésicos del sistemas de
comercio y otros acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual, ii) como prestar
proteccion adecuada a los derechos de propiedad intelectual, iii) como deben los paises hacer
valer adecuadamente esos derechos en sus territorios, iv) como resolver las diferencias entre
miembros de la OMC en materia de propiedad intelectual y v) disposiciones transitorias

especiales durante el periodo de establecimiento del nuevo sistema.*

17. LaSeccion 2 del Acuerdo sobrelos ADPIC aborda el asunto de las marcas. En el
Articulo 15 de la citada seccion se especifica la materia susceptible de recibir proteccion

como marcay se estipula, inter alia, que:

“1. Podracongtituir una marca de fabrica o de comercio cualquier signo o
combinacion de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una

empresa de |os de otras empresas.”

En virtud del Articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipulan los derechos que confiere
tal proteccion y se incorporay amplia la proteccién que se concede a las marcas de fébrica o
de comercio con arreglo al Articulo 6bis del Convenio de Paris a las marcas de servicios.®
Por afiadidura, el Articulo 16)2) supone una disposicion especial dedicada a la proteccion de

18 |_alista de Miembros parte en d Acuerdo sobre los ADPIC se puede consultar en € Anexo .
9 Véase la informacion contenida en € sitio Web dela OMC sobre el Acuerdo sobrelos ADPIC en
http://mmwv.wto.or g/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm6_e.htm.
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las marcas notoriamente conocidas y se estipulan directrices para guiar alos Miembros en su
labor de determinar qué constituye una marca de este tipo; se afirma, entre otras cosas, que:

“2.....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 setrate

como consecuencia de la promocién de dicha marca.” %

18. Finalmente, en virtud del Articulo 16)3) se extiende la proteccidn especial que se otorga
a las marcas notoriamente conocidas contra su uso en relacion con mercancias y servicios que
no guarden similitud con aguellos respecto de los cuales se registrala marca, siempre'y
cuando el uso de la marca en cuestion en ese contexto indicara que existe una conexion con el
titular de la marcaregistraday fuera probable que se lesionaran los intereses del titular de la
marca mediante dicho uso. Podriamos describir esta disposicion como el “principio de
proteccion contraladilucion,” reconocido principio que se aplica en algunos sistemas
juridicos. De conformidad con lalegislacion de los Estados Unidos, se recoge en la Federal
Trademark Dilution Act (FDTA) de 1995, codificado como Articulo 43)c) de la Lanham
Act.?? “Por dilucién se entiende menoscabar la capacidad de una marca famosa para
identificar y dotar de caracter distintivo a bienesy servicios, sin que importe el que existao
no ... 2) laprobabilidad de que se cree confusion.”?* Con el fin de obtener una sentencia
favorable en una caso de esta indole, el demandante debera demostrar que la marca es
“famosa’ segln la definicién estipulada en el Articulo 43)c).** También se puede aplicar este

[Footnote continued from previous page]

2 En el Articulo 2)1) del Acuerdo sobrelos ADPIC se dispone que“en lo que respecta alas Partes |1,
11y 1V del presente Acuerdo, los Miembros cumpliran los articulos 1 a 12 y € Articulo 19 dél
Convenio de Paris (1967).”
2! Acuerdo sobrelos ADPIC, Articulo 16)2).
215 U.S.C. 1125)c). LaFTDA recoge |os factores para determinar cuando una marca es distintiva'y
famosa, aungue los tribunales no tienen que limitarse necesariamente a tales factores. Véase 15
U.S.C. 125)c)1)A)-H).
# Véase H.R. 1295, 104° Cong. 4 (1995).
El tribunal del caso estadounidense Panavision International contra Toeppen, (141 F.3d 1316, 1324
(9° Cir. 1998)), interpretd la FTDA en cuanto a su aplicacion a Internet. En la pagina 23, se afirmalo
siguiente:
“Para demostrar que se ha violado la Federal Trademark Dilution Act, el demandante debera
probar que 1) la marca es famosa; 2) d demandado esta usando con fines comerciales la marca;
3) e demandado comenzo a usar la marca antes de que esta adquirierafama; y 4) al usar la
[Footnote continued on next page]
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principio de forma mas amplia. Por giemplo, de conformidad con la legislacion europea, se
recoge en la Directiva sobre la marca comunitaria (1989) y en el Reglamento sobre la marca

comunitaria (1993).%°

El Tratado sobre el Derecho de Marcas

19. Mediante e Tratado sobre el Derecho de Marcas se pretende simplificar y armonizar los
procedimientos de los sistemas de registro de marcas nacionales y regionales. Este Tratado
abarca esencialmente tres etapas del procedimiento que debe seguirse ante una oficina de
marcas. la solicitud de registro, los cambiostras € registro y larenovacion. Para cada etapa,
se especificalo que la oficina de marcas puede o0 no exigir al solicitante o al titular. El
Tratado también tiene como objetivo la armonizacion de las practicas adoptadas por las
oficinas de marcas en cuanto alas solicitudes de marcas plurilinglies. En el Articulo 3)1)a) se
dispone, inter alia, lo siguiente:

“Cualquier Parte Contratante podra exigir que una solicitud contenga algunas o todas

las indicaciones 0 elementos siguientes:

xiii) unatrangliteracion de la marca o de ciertas partes de la marca;

[Footnote continued from previous page]

marca € demandado dafia la cualidad dela marca a menoscabar la capacidad de esta para
identificar y dotar de caracter distintivo a bienesy servicios. 15 U.S.C. §1125(c.”
 El Articulo 5)1)b) de la Directiva sobre la marca comunitaria dispone que € titular estara facultado
para prohibir € uso de marcas idénticas o similares en relacion con bienes idénticos o similares si este
uso implica un riesgo de confusion. En virtud del Articulo 5)2) se extiende esta proteccion alas
marcas notoriamente conocidas en cuanto a uso de una marca idéntica o similar para servicios:
“Cualquier Estado miembro podré asi mismo disponer que € titular esté facultado para prohibir
acualquier tercero d uso, sin su consentimiento, en € trafico econdémico, de cualquier signo
idéntico o similar ala marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos paralos
que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en € Estado miembro y con la
utilizacion del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del
caracter distintivo o; del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio alos mismos.”
La Directiva sobre la marca comunitaria (Primera directiva 89/104/CEE del Consgjo, de 21 de
diciembre de 1988, relativa a la aproximacion de las | egislaciones de los Estados miembros en materia
de marcas) se puede consultar en http://oami.eu.int/es/aspects/direc/direc.htm. El Reglamento sobre
la marca comunitaria (Reglamento (CE) No 40/94 de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca
comunitaria), esta disponible en http://oami.eu.int/es/aspects/reg/regd094.htm. Véase asimismo,
Christopher Heath and Kung-Chung Liu, eds., The Protection of Well-Known Marksin Asia, (Kluwer
Law International, 2000), capitulo 1, pagina 5.
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xiv) unatraduccién de la marca o de ciertas partes de la marca.”

Sistema de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

20. Dostratadosrigen el registro internacional de marcas. el Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas (1981) y el Protocolo concerniente a ese Arreglo, celebrado
en 1989 con miras a lograr que €l Sistema de Madrid fuera més flexible y compatible con la
legislacion nacional de ciertos paises.”® Mediante este sistema se ahorra la necesidad de
registrar una solicitud por separado en cada oficina regional y nacional, en numerosos idiomas
y de conformidad con los diversos procedimientos nacionales, cuando se desea obtener

proteccion para una marca en un gran nimero de paises.

21. El Reglamento comin del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de
Marcas y del Protocolo concerniente a ese arreglo aborda la cuestion de latraduccion y
transliteracion a caracteres latinos de la marca objeto de una solicitud internacional. La

Norma 9)4)a)xii) dispone, entre otras cosas, que en la solicitud figurara o se indicar&

“cuando el contenido de la marca consista, total o parcialmente, en caracteres no latinos
0 en numeros no ardhigos ni romanos, una transcripcion de ese contenido a caracteres
latinos 0 a nimeros arabigos; la transcripcion a caracteres latinos se basara en el sisstema
fonético del idioma de la solicitud internacional”.

Por afiadidura, la Norma 9)4)byiii), estipula que se debera facilitar una traduccién al inglés o
al francés de lamarca. La Oficinalnternacional inscribiray publicara tales traduccionesy

transcripciones.

% El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891,
Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, aprobado en
Madrid é 27 dejunio de 1989 y e Reglamento comun. Lalista de los Miembros parte en € Arreglo
deMadridy en e Protocolo concerniente a ese Arreglo aparece en el Anexo ll.



Los nombres de dominio plurilingties —
Consideraciones en materia de propiedad intelectual pagina 16

Recomendaciéon Conjunta de la OMPI sobre la Proteccidon de las Marcas Notoriamente

Conocidas

22. LaRecomendacion Conjuntade la OMPI relativa las Disposiciones sobre la Proteccion
de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Union de Paris en
1999 recoge una serie de directrices encaminadas a ofrecer proteccién a las marcas
notoriamente conocidas, que podemos considerar parte del Derecho directivo (soft law).?” La
Recomendacién Conjunta es el resultado del trabajo iniciado en 1995 para dar con una serie
de disposiciones con el objeto de mejorar y armonizar la proteccion que se concede a las
marcas notoriamente conocidas a escala internacional. Las labores comenzaron después de
gue el comité de expertos analizara los resultados de un estudio elaborado por la Oficina
Internacional sobre esta cuestion. En € Articulo 4)1)b) de la Recomendacién se dispone lo

siguiente, entre otras cosas, en lo que serefiere a las marcas conflictivas:

“b) Sin perjuicio de los productos y/o servicios para los que una marca se utilice, 0
sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, se estimaré que esa marca esta
en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando la marca, o una parte esencial
de lamisma, constituya una reproduccion, una imitacion, unatraduccion o una
transliteracion de la marca notoriamente conocida, y cuando se cumpla por lo menos

una de las siguientes condiciones:

i) lautilizacién de esa marca indique un vinculo entre los productos y/o servicios
paralos que la marca se utiliza, o es objeto de una solicitud de registro o estaregistrada,
y €l titular de la marca notoriamente conocida, y pueda causar un perjuicio a sus
intereses;

ii) el caracter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser
menoscabado o diluido en forma desleal por la utilizacidn de esa marca;

iii)  lautilizacién de esa marca se aproveche de forma desleal del carécter
distintivo de la marca notoriamente conocida.”

27\ éase http: //mww.wi po.int/about-i p/en/index.html 2wipo_content_frame=/about-
ip/en/trademarks.html.
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23. EnlaRecomendacion Conjunta de la OMPI también se aborda la cuestion de
determinar cuando una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro. En la Parte 2

(Articulo 2) sedispone, inter alia, lo siguiente:

“1) [Factoresque deberan considerarse] a) A lahorade determinar si una marcaes
notoriamente conocida, la autoridad competente tomara en consideracion cualquier

circunstancia de la que puedainferirse que la marca es notoriamente conocida

b)  Enparticular, laautoridad competente considerara la informacion que se le
someta en relacion con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no
notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, lainformacién relativaalo
siguiente:

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

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

3. laduracion, la magnitud y el alcance geogréfico de cualquier promocion de la
marca, incluyendo la publicidad o la propaganday la presentacion, en feriaso
exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;

4. laduraciény el alcance geogréfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de
registro, de la marca, en la medida en que reflgjen la utilizacién o €
reconocimiento de la marca;

5. laconstanciadel gjercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en
particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente
conocida por las autoridades competentes,

6. el valor asociado ala marca

c) Losfactores antes mencionados, que representan pautas para asistir ala autoridad
competente en la determinacidn de si una marca es notoriamente conocida, no
congtituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinacion. Antes bien, la
determinacion en cada caso dependera de las circunstancias particulares del caso en
cuestion. Todos los factores podrén ser pertinentes en algunos casos. Algunos de los
factores podrén ser pertinentes en otros casos. Ninguno de los factores podré ser
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pertinente en otros casos, y la decision podra basarse en factores adicionales que no
estén enumerados en el apartado b) anterior. Dichos factores adicionales podran ser
pertinentes en formaindividual o en combinacién con uno o mas factores enumerados

en el apartado b) anterior.”

LAS MARCAS PLURILINGUES EN EL MUNDO FiSICO

24. Las marcas pueden recibir proteccion a escala nacional o internacional, en su idiomay
alfabeto originales o en su formatraducida o transliterada. Cuando se desea adaptar una
marca a un idiomay conjunto de caracteres extranjeros, o expresarla en los mismos, se
emplean basicamente dos métodos.

e ‘“latrangdliteracion” — o transliteracidn fonética, mediante la cual se adaptala marcaa
un alfabeto distinto con una pronunciacién equivalente al sonido de laoriginal, o al
de su version latina; y

e ‘“latraduccion” — o traduccidn literal o conceptual, mediante la cual se adaptala

marca a otro alfabeto o idioma con un significado equivalente al de la original.

25. Cabe laposibilidad de combinar ambos procedimientos respecto de una sola marca, es
decir, de llevar a cabo unatraduccién semantica de una parte y una transliteracion de la otra.
Por ejemplo, David B. Kay, a tratar la cuestion de la traduccién de marcas chinas, ® nos
informa de que en Hong Kong, Region Administrativa Especial de la Republica Popular de
China, donde el cantonés es el idioma principal de méas del 90% de la poblacién, al traducir la

marca de helados Haagen-Dazs, la version fonética més fiel al original es “#s BiE” (har gin
dat en cantonés), lo cual significa “risa, raiz, llegar”. Pero en vez de optar por dicha formula,

se han escogido los caracteres “ = RiZ” (hay gin dat), cuyo significado es “feliz por verlo

llegar”, debido a que se consideran mas adecuadas las asociaciones que |os mismos evocan
con lamarca. Por lo general, se recurre alatransliteracion cuando se considera importante

%V éase David B. Kay, “ Translating Chinese Character Marks”, IP Asia (1 de enero de 1988),
paginas 3-6.
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mantener la pronunciacion de la marca original y se da preferencia a la traduccion cuando lo

primordial es mantener el significado.

26. Cuando se desee hacer uso de una marca en mercados extranjeros, lostitulares de
derechos sobre la misma deberan tomar en consideracion aspectos linglisticos y culturales.

El proceso de traducir o transliterar una marca al idioma o caracteres locales reviste, desde el
punto de vista practico, particular importancia paralos titulares de marcas que deseen
promover o vender sus productos en determinado territorio, debido a que un gran nimero de
consumidores identificara tales bienes mediante la marca escrita en caracteres locales,
dependiendo de los conocimientos que tengan los lugarefios de los idiomas extranjerosy de su

capacidad para reconocer tales idiomas.

27. En China, por gemplo, un mercado considerable de consumidores potenciales, los
niveles de conocimiento de lenguas extranjeras no se consideran elevados y para penetrar en
dicho mercado es necesario traducir o transliterar las marcas a caracteres chinos.”® Ademés
de conceder proteccién alamarcaen el idioma o caracteres locales, resultaimportante el
registro a escala nacional con miras a proteger la marca original. En algunas jurisdicciones,
como por gemplo en China, la marca original no recibira proteccién contra su utilizacion en
caracteres chinos, ano ser que también se haya registrado la marca con tales caracteres,
debido a que el uso de diferentes idiomas diferenciara las dos formas de la marca, con lo cual
no se considerara que la utilizacion de la marca original en caracteres chinos constituya una
infraccion de los derechos del titular original. Por afiadidura, de conformidad con las leyesy
procedimientos nacionales sobre marcas, no se podraregistrar la forma directamente
traducida o transliterada de estas tltimas.*® En el Manual de laOMP! “Introduccion al

2 Seglin afirma Tang Y ongchun; “tal vez sea necesario traducir la gran mayoria de marcas a caracteres
chinos o emplear dichos caracteres como complemento. El motivo principal consiste sencillamente en
gue la mayoria de los consumidores chinos identifican |os bienes mediante sus marcas en caracteres
chinos.” Véase Tang Y ongchun, “Foreign Trademarks in Chinese Characters’, China Patents and
Trademarks (1987, No.3), paginas 40-44. Véase ademés David B. Kay, “ Translating Chinese
Character Marks’, IP Asia (1 de enero de 1988), pagina 3, obra en la que se afirma que “los
consumidores suelen guiarse por las marcas en caracteres chinos a la hora de decidir qué producto
adquirir. Por lo tanto, constituye una tarea de la maxima prioridad para las companiias extranjeras €
traducir sus marcas al chino. Setrata de una arduatarea, pero sin dudavale la penarealizar €
esfuerzo paradar con el nombre adecuado.”

¥ Para obtener més informacion sobre |a proteccion de las marcas notoriamente conocidas en China,
véase Christopher Heath and Kung-Chung Liu, eds., The Protection of Well-Known Marksin Asia,

[Footnote continued on next page]
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Derecho y ala practica en materia de marcas,” se aconseja a lostitulares de marcas que lleven
a cabo negocios en jurisdicciones extranjeras, por razones de sobra fundadas que tienen que
ver con lacomercializacion y la proteccion de las marcas, que transliteren sus identificadores
al alfabeto local y, por los mismos motivos, que hagan uso ademas del alfabeto original de la

marca en cuestion.*!

28. Por otra parte, este proceso se complica debido alas complejas formas en las que se
utiliza el lenguaje en los distintos lugares del mundo. Cabe la posibilidad de que un gran
namero de idiomas diferentes compartan el mismo alfabeto o conjunto de caracteres. Si
tomamos el gjemplo de las lenguas asiéticas, los mismos caracteres corresponden a sonidos
diferentes seguin los distintos dialectos. Asimismo, caracteres dispares se pronuncian del
mismo modo y es comun la homofonia (a saber, cuando palabras que se pronuncian de forma
idéntica tienen significados distintos y puede que grafias desiguales, como por ejemplo, en €l
idiomainglés, “air”, “ere” y “heir”, o “allowed” y “aloud”, “to” y “too”). El proceso de
transliteracidn no es automético, dado que es probable que algunas traducciones fonéticas
tengan un significado literal incongruente. Cuando pasamos al entorno en linea surgen
complejidades afiadidas. El Arabic Internet Names Consortium informa de que multiples
idiomas comparten la misma codificacion en los sistemas operativos mas populares y mas de
100 idiomas comparten los mismos puntos de codigo Unicode en la gama de caracteres
arébigos. En el nuevo “.name” se utilizan los mismos caracteres parael &abey el farsiy a
numerosos caracteres de ambas lenguas se les asigna el mismo punto de Unicode. *

Marcas plurilinglies notoriamente conocidas

29. Tal y como se ha sefialado anteriormente, €l dilucidar si una marca debe recibir
proteccion en un contexto plurilinglie y qué forma debe cobrar dicha proteccion dependera

[Footnote continued from previous page]

(Kluwer Law International, 2000), capitulo 2 (China), y los capitul os siguientes, sobre Taiwan
(Provincia de China), € Japdn, la Republica de Corea, Singapur, Vietnam, Tailandia, Filipinas,
Malasia e Indonesia.

31 V/éase “ Introduccion al Derecho 'y ala préctica en materia de marcas’ (Publicacion dela OMPI No.
653 (E), Ginebra 1993, 2% ed.), parrafo 3.1.3.3 (Alfabetos extranjeros y transliteraciones).
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también de si se considera que la misma es “ notoriamente conocida’ en virtud de los
instrumentos juridicos vigentes. En & mundo real, una marca ala que no se considera
notoriamente conocida recibira proteccion contra su registro y utilizacion ilegitimos por
medio de un signo similar hasta el punto de crear confusion que se emplea en relacion con
mercancias y servicios idénticos o similares, si tal utilizacion pudiere llevar a confusion, 1o
cual recibe el nombre de principio de especificidad.*® Por consiguiente, la proteccion de que
gozan las marcas esta limitada; en primer lugar, a grado de similitud entre las marcas; en
segundo lugar, alasimilitud entre los bienes y servicios que ofrecen las distintas empresas; y
finalmente, al territorio geografico en el que sereivindica el derecho a obtener proteccion. En
un contexto plurilinglie, se llevaria a cabo una investigacion con tal de saber hasta qué punto
entiende el publico de un mercado determinado una marca expresada en un idioma o alfabeto
extranjerosy, por lo tanto, con tal de valorar qué posibilidades existen de que el publico se
vea sumido en un estado de confusion. A modo de contraste, se concede proteccion a las
marcas notoriamente conocidas contra su utilizacion en relacion con bienes o servicios si su
uso en dicho contexto indicara que existe una conexion con el titular de la marca en cuestion y
trajera consigo la posibilidad de lesionar el interés del titular.** Resulta bastante probable que
al aplicar la prueba de la “conexion” atales marcas, oraen un contexto plurilinglie ora en uno
distinto, se obtenga una conclusion diferente de la que hubiera motivado la aplicacién de la

prueba de la “confusién.”

30. Puede que ladistincion que acabamos de realizar cuente con relevancia afiadida en un
entorno en linea, ya que en dicho contexto el objetivo de mercado no es un Unico grupo
lingliistico, sino, potencialmente, la totalidad de usuarios de Internet que hay en el mundo,
una parte de los cuales siempre entenderd un idioma o afabeto dados. Por afiadidura, la
utilizacion de los nombres de dominio, y de las marcas que éstos pudieren contener, no se
restringe a ningun tipo de bienes o servicios en particular.

[Footnote continued from previous page]

% Por gemplo, paralosidiomas &rabe, urdu y farsi, sdlo se usa la version de Windows 98 compatible
con el &rabe. Véase e sitio Web del Arabic Internet Names Consortium (AINC) en

http://www.ar abicdomai nname.or g.

¥ Se presumira que existen probabilidades de que se cree confusion en los casos en que se use la
marca en relacion con bienes o servicios idénticos, de conformidad con €l Articulo 16)1) del Acuerdo
sobrelos ADPIC.

¥ Acuerdo sobre los ADPIC, Articulo 16)3).
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31. Enalgunos paises se han empezado a abordar las complejas cuestiones que plantea la
proteccion de las marcas en un DNS plurilinglie. A modo de giemplo, el Tribunal Supremo
Popular de China dict6 recientemente una serie de directrices a las que se debera cefiir todo
tribunal de dicho estado que sea llamado a pronunciarse sobre controversias relativas a
nombres de dominio®. Con arreglo atales directrices, solo se concede proteccién contra las
précticas de ciberocupacion a las marcas notoriamente conocidas y, por vez primera, los
tribunales gozan de capacidad juridica para determinar qué constituye una marca
“notoriamente conocida’ a los efectos de la legislacion china, a pesar de que la definicion de
este tipo de marcas no esté estipulada especificamente. Segun se afirma en un estudio sobre
|as citadas directrices realizado por Jun He Law Offices, China,*® los tribunales ordenaran la
transferencia de un nombre de dominio, o podrén conceder al demandante el derecho a

percibir una indemnizacion por dafiosy perjuicios, cuando éste sea capaz de demostrar que:

i) susderechos eintereses son validosy legitimos;
ii) el nombre de dominio es una copia, imitacion, traduccién o trangliteracion de la
marca notoriamente conocida sobre la que cuenta con derechos, 0 € mismo es idéntico o
similar a su marca o a su nombre de dominio hasta el punto de crear en el pablico;
iii)  que el demandado no cuenta con derechos adquiridos previamente sobre el
nombre de dominio 0 con unarazon legitima para proceder a su registro y utilizacion; y
Iv)  que el demandado haregistrado y utiliza el nombre de mala fe.

A los efectos de determinar qué jurisdiccion es competente para dirimir controversias
relativas a nombres de dominio extranjeros, en las directrices se dispone que se considerara
gue unainfraccién determinada se ha cometido all4 donde el demandante posea un ordenador
con el que se pueda convertir el nombre de dominio. Esto pareceria conllevar que los

tribunales chinos podrén gozar de competencia cuando sean incoados por € titular de

* Setrata delas “Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular en cuanto a las cuestiones relativas a
la aplicacion especifica dela legislacion en los casos civiles relativos a controversias sobre nombres
de dominio de Internet,” promulgadas € 17 dejulio de 2001, en vigor desde €l 24 de julio del mismo
arno.

% v éase “ New Interpretations Regarding Jurisdiction on Domain Name Cases in China,” por Jun He
Law Offices, China, en http://mww.multilaw.conVe-news/articles/nov_5/new_regs _china.htm.
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nacionalidad china de una marca “ notoriamente conocida,” sin importar €l lugar donde se
registre e nombre de dominio o e domicilio del titular de dicho nombre.

La doctrina de los eguivalentes extranjeros

32. El sistemajuridico de la propiedad intelectual ha logrado asimismo para hacer frente al
reto de dar proteccion alas marcas en las distintas jurisdicciones y en diversos idiomas. Una
ilustracion de este proceso de adaptacion es la “doctrina de los equivalentes extranjeros,”
formulada por los tribunales en los Estados Unidos.

33. De conformidad con el la legislacion en materia de marcas de los Estados Unidos, se
elaboro la “doctrina de los equivalentes extranjeros’ con miras a abordar 10s casos relativos a
lainfraccion del derecho de marcas en los que la marca en cuestion designa un producto en un
idioma distinto al inglés.®” En virtud de esta doctrina, los tribunales traducirén las palabras
extranjeras que se utilicen como marcas teniendo en cuenta el significado que se les da
comunmente en el idioma inglés, para asi determinar si tales palabras son genéricas o
descriptivas, ademés de si son similares a una marca expresada en palabras inglesas hasta el
punto de crear confusion. Las palabras extranjeras genéricas no son susceptibles de ser
registradas como marcas, de conformidad con el principio general segun el cual las marcas
deben tener un carécter distintivo para obtener proteccion y, por otra parte, no suele
considerarse que las palabras genéricas, las cuales simplemente describen las caracteristicas
de un producto, puedan ser protegidas como marcas. La prueba consiste en saber si parael
comprador estadounidense familiarizado con el idioma extranjero en cuestion la palabra haria
referencia a su equivalente inglés. Por iemplo, en un caso relativo al caramelo “Chupa
Chups’, el vendedor de dicho producto presenté una demanda contra el vendedor de “Chupa
Gerts’, de nacionalidad espafiola, basandose en que este Ultimo habia lesionado sus derechos
como titular de marca. El Tribunal de Apelacion del Quinto Circuito de los Estados Unidos
consider6 que el término clave contenido en la marca, “chupa,” es una palabra genérica que se

utiliza en espariol para designar golosinas de esta indole y que, por lo tanto, no debe gozar de

% \/éase, en general, como se trata esta cuestion en McCarthy on Trademarks, §23:36 (Doctrina delos
Equivalentes Extranjeros) parrafo 23-105 et seq.
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proteccion.®® A continuacion, el Tribunal dicté que no se habia infringido derecho de marca
alguno, ya gue no consider6 que el término secundario y arbitrario “Chups’ o “Gerts’ pudiera

ser motivo de confusion.

MARCAS PLURILINGUES - LA PERSPECTIVA DE LAS OFICINAS

34. Lasoficinas nacionales encargadas de la propiedad industrial y de las marcas ponen en
préctica procedimientos administrativos destinados a abordar la traduccién y transliteracion
de las marcas extranjeras, con miras a garantizar que tales signos gozan de la proteccién
adecuada en el territorio nacional, sin por ello lesionar los derechos de los titulares de marcas
vigentes u obrar en contra de la legislacion nacional en materia de marcas. Un gran niUmero
de oficinas nacionales no permite el registro de caracteres extranjeros dentro del sistema
normativo nacional, aungque puede que se permita su registro como marcas figurativas o

pictoricas.

35. EnAlemania, por poner un gjemplo, la Oficina de Patentesy Marcas determinara si una
marca en caracteres extranjeros posee caracter distintivo dilucidando si el publico local
reconoce la significacion de lamisma. Los tribunales alemanes juzgaron que no debe
aplicarse criterio especial alguno de distincion en lo referente alas marcas en caracteres
extranjeros.*® Si se considera que una marca extranjera no es distintiva, no podra registrarse

% \/éase Enrique Bernat F., SA. contra Guadalajara, Inc., 21- F.3d 439 (Quinto Circuito, 2000). El
Tribunal de Apelacion parad Segundo Circuito de los Estados Unidos examind la doctrina de os
equivalentes extranjeros en Otokoyama Co., Ltd. contra Wine of Japan Import, Inc., 175 F.3d 266; 50
U.S.P.Q.2D (BNA) 1626 (Segundo Circuito, C. de A. 1999), durante la vista del cual € Tribunal citd
los siguientes casos: Weiss Noodle, 290 F.2d, en 846-47 (en & que se dict6 que “ ha-lush-ka”, la
transcripcion fonética de la palabra hiingara para “ fideos de huevo” no cumple los requisitos para
obtener proteccion); Inre Le Sorbet, Inc., 228 U.S.P.Q. 27, en 28 (T.T.A.B. 1985) (en & que sedictd
que “sorbet”, la palabra francesa para sorbete, no cumple los requisitos para recibir proteccion); Inre
Hag Aktiengesellschaft, 155 U.S.P.Q. 598, en 599-600 (T.T.A.B., 1967) (en & que se dict6 que
“kaba”, que significa“café” en serbioy en ucraniano, no cumplia los requisitos para obtener
proteccion).

% En un caso incoado en Alemania, la Oficina Nacional de Patentes y Marcas deneg en un principio
el registro delamarca*® St Pauli Girl” en caracteres chinos, arguyendo que no se trataba de una marca
distintiva, ya que e consumidor medio no seria capaz de recordar tales caracteres. La sentencia fue
objeto de apelacion y revocada, al considerarse que no se puede aplicar un criterio especial de
distincion alas marcas constituidas de caracteres chinos. Decision del Tribunal Supremo Federal de
Alemania de 12 de diciembre de 1999 (citada en Markenrecht 3/2000, pagina 99).
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la misma como marca descriptiva expresada en palabras, pero es posible que satisfaga los
criterios para ser considerada una marca figurativa y, por lo tanto, registrada como tal.

36. Enel Manual de formacion de laOMPI “Introduccion al Derecho y a la précticaen

materia de marcas,”*°

se describen las précticas de las oficinas de marcas en cuanto a
solicitudes relacionadas con alfabetos extranjeros y las transliteraciones de marcas. El
Manual de la OMPI describe los caracteres extranjeros como emblemas atractivos para los
consumidores del territorio de que setrate. Por consiguiente, dependiendo de su presentacion
gréficay de su efecto més que ornamental, se suele considerar que tales marcas son distintivas
y que, por lo tanto, pueden registrarse. En el citado Manual se dispone que en tales
circunstancias el registrador deberia solicitar una traduccion (como en el caso de Suiza) y/o
una transliteracion (como en Tailandia) de la marca al alfabeto local. Acto seguido, €l
registrador deberia examinar los casos de marcas en caracteres extranjeros aplicando normas
generales relativas a la demostracion del “carécter descriptivo”, de conformidad con los
procedimientos nacionales. La satisfaccion de esta prueba dependera en parte de las
posibilidades que existan de que los ciudadanos del pais en cuestion sean capaces de

comprender el alfabeto extranjero de que setrate.

37. Enel Anexo IV del presente documento encontraran extractos de distintos manuales de
précticas y procedimientos en materia de marcas que guian las labores de una serie de oficinas
de propiedad industrial, debido a que tienen que ver con solicitudes para el registro de marcas
plurilinglie y en caracteres extranjeros. Los procedimientos adoptados por cada oficina de
marcas con el fin de tramitar las solicitudes relativas a marcas plurilingtes difieren entre si
seguin las circunstancias de cada nacion, sus idiomas y la composicion de su poblacion. Por
gjemplo, en Suiza, donde el alemén, el francésy el italiano son lenguas oficiales y vive un
namero considerable de ciudadanos de habla inglesa, el Instituto Federal Suizo de Propiedad
Intelectual dispone lo siguiente en cuanto a las solicitudes de marcas:

“Un principio esencial consiste en que, habida cuenta de la naturaleza plurilingtie de
Suiza, el determinar si una marca de la que se ha solicitado el registro pertenece al

dominio publico o s es de naturaleza engafiosa, se lleva siempre a cabo tomando en
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consideracién todas las lenguas nacionales. En la préctica, también se rechazan marcas

descriptivas en inglés.” **

NOMBRES DE DOMINIO PLURILINGUES

Revisiéon de politicas en el seno de laICANN/IETF

38. Taly como seafirmaen el Informe Final del Segundo Proceso de la OMPI,* el Grupo
de Tareas sobre Ingenieriade Internet (IETF) cred el Grupo de Trabajo sobre Nombres de
Dominio Plurilingles con el objetivo de “especificar los requisitos para el acceso a nombres
de dominio plurilingiies y un protocolo de busca de normas que se base en tales requisitos’ *®
Desde entonces, han surgido numerosas actividades comerciales de prueba que, empleando
diversas tecnologias, han iniciado operaciones destinadas a prerregistrar o registrar nombres
de dominio plurilingiies.* El IETF todavia no ha finalizado las normas para este tipo de
nombres de dominio y, por lo tanto, ninguno de ellos es totalmente operativo ni ha pasado a

formar parte del archivo de zona del DNS.

39. El 25 de septiembre de 2001, la Junta de lalCANN adopté una resolucion en laque se
reconoce “la importancia de que Internet evolucione para resultar més accesible a aquellos

que no utilizan el conjunto de caracteres ASCI1.” %

y se hace hincapié en que “la
mundializacién del sistema de nombres de dominio de Internet debe lograrse através de

estandares abiertos, no patentados, compatibles al maximo con el actual modelo de punto a

[Footnote continued from previous page]

“ Pyblicacion dela OMPI No. 653(E), Ginebra, 1993 (2™ ed.), parrafo 3.1.3.3.

“ v éase http://www.ige.ch/E/marke/m12.htm.

“2Véase e Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo alos Nombres de Dominio de Internet,
El Reconocimiento delos Derechosy €l Uso de Nombres en e Sistema de Nombres de Dominio de
Internet, (3 de septiembre de 2001) (Publicacion de la OMPI No. 843(E), parrafos 23-25, disponible en
http://wipo2.wipo.int/process2/report/.

* \/éase d sitio Web de este grupo de trabajo en http: //www.i-d-n.net.

“\Véase la lista de los actuales proveedores de soluciones y de los que se preparan parainiciar sus
actividades: http://www.itu.int/mdns/resour ces/index.htm.

*« ASCII” son las siglas en inglés de American Standard Code for Information Interchange (Cédigo
Estandar Estadounidense para d Intercambio de Informacion). Para obtener mas informacion y
gjemplos de caracteres ASCII, véase http://www.asciitable.cony.
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punto que impera en Internet y que mantengan un sistema Unico y global de asignacion de
nombres en un espacio publico de nombres basado en la conversion universal.”* En su
reunion del 13 de marzo de 2001, la Junta de la | CANN adopté una resolucion por lacual se
cred un grupo de trabajo interno con el objetivo de “tomar nota de los distintos esfuerzos de
mundializacién y de los asuntos que emanen de los mismos, con el fin de entablar un didlogo
con los expertos en cuestiones técnicas y demas participantes en los esfuerzos y formular

recomendaciones apropiadas para su posterior consideracion por la Junta.”*’

40. El Grupo de Trabajo Interno sobre Nombres de Dominio Plurilinglies de la Junta de la
ICANN (el Grupo de Trabajo IDN) se cred “con miras alograr una mejor comprension de las
cuestiones técnicas y politicas que rodean la mundializacién de los nombres de dominio”*
En su reunion celebrada en marzo de 2001 se resolvio que, en el contexto de los debates en
torno alas actividades relativas a los bancos de prueba plurilingties, “la Juntade lalCANN
insta a los registradores participantes a gestionar los registros del banco de pruebas de tal
manera que se protejan los intereses tanto de los titulares de nombres de dominio como de
terceras partes afectadas.”*® En el Informe de junio de 2001 sobre la marcha del Grupo de
Trabajo sobre Nombres de Dominio Plurilingties (Grupo de Trabajo IDN) se analizan las
respuestas que motivo un estudio sobre las cuestiones técnicas y juridicas que plantean los
nombres de dominio plurilingiies.® Por lo que se refiere a los asuntos de indole politica

objeto de estudio, €l Grupo presento € siguiente resumen de las respuestas obtenidas:

%0\ éase http://www.icann.or g/minutes/minutes-25set00.htm.

7/ éase http://www.icann.or g/committees/idr.

“8 En su reunion de 13 de marzo de 2001, la Junta de la ICANN adopt6 la Resolucién 1.39, en la cual
se disponelo siguiente:

“Con miras alograr una mejor comprension de las cuestiones técnicas y politicas que rodean la
mundializacién de los nombres de dominio, la Junta nombra un grupo de trabajo interno.. tomar nota
delos distintos esfuerzos de mundializacion y de los asuntos que emanen de los mismos, con € fin de
entablar un didlogo con los expertos en cuestiones técnicas y demés participantes en los esfuerzos y
formular recomendaciones apropiadas para su posterior consideracion por la Junta.” Véase
http://mwww.icann.or g/committees/idn/.

“V éase la Resolucion 00.79 en http://www.i cann.or g/minutes/minutes-25sep00. htm.

*En la Reunién dela ICANN celebrada en Estocolmo; véase

http://www.icann.or g/committees/idn/status-report-05jul 01.htm.
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“Pregunta 1: ¢Segun usted, cudl es el valor de los nombres de dominio plurilinglies?
¢Quién se beneficiard de ellos? ¢Existe alguna prueba empirica de que son
provechosos? ¢Quién saldra perjudicado?

Respuesta: En las respuestas se puede observar por lo general una actitud harto positiva
respecto de los nombres de dominio plurilingles. Se sefiala que el alfabeto materno de
la mayor parte de la poblacién mundial no es el latino. De aqui se extrae que los
nombres de dominio plurilinglies traerdn consigo un aumento del nimero de personas
gue acceden y utilizan Internet. Ademas, harén que tengan un mayor acceso a dicha
parte de la poblacion las empresas y organizaciones que en la actualidad se ven
limitadas por los nombres de dominio en caracteres latinos. En las respuestas no se
logra sostener las opiniones que se expresan con otra prueba empirica que no sea el
elevado nimero de registros de nombres de dominio plurilingles llevados a cabo hasta
lafecha.

Al mismo tiempo, en algunas de las respuestas presentadas se sefiala que motivaran que
aumenten las posibilidades de que se den casos de ciberocupacion. JPNIC sugirié que
es posible que los traigan consigo dificultades para los usuarios de Internet con
problemas de vista: “puede que los usuarios con problemas de vista se encuentren con
dificultades ala hora de identificar los nombres de dominio que deseen escribir, debido
a que resulta mucho més sencillo pronunciar el alfabeto inglés que identificar
vocalmente caracteres japoneses entre 2000 diferentes.”

Pregunta 2: ¢Constituye una infraccion latraduccion o transliteracion de una marca o
de otro nombre? ¢Variardlarespuesta segun el sistema juridico? ¢Dicen algo aeste
respecto los tratados sobre €l derecho de marcas y demés acuerdos internacionales?
Respuesta: Podemos observar variaciones en las distintas jurisdicciones nacionales en
cuanto al derecho de marcas, pero en un gran nimero de paises podria considerarse que
la traduccidn o transliteracion de una marca constituye una infraccion si es probable que
confunda al publico con respecto a origen de las mercancias o servicios. Ademas, en
los paises en los que se reconoce €l principio de dilucidn, podria considerarse que una
traduccidn o transliteracion menoscaba la calidad de lamarca. En unarespuesta se
indica que este asunto se abordaen el Articulo 6bis del Convenio de Paris. JPNIC

apunta que cabe la posibilidad de que la traduccion o transliteracion de marcas
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extranjeras al japonés dé como resultado una serie de caracteres que lesionen los
derechos del titular de una marca japonesa.

Pregunta 3: ¢Provocardla existencia de nombres de dominio plurilinglies que aumenten
los casos de ciberocupacion? ¢En qué sentido?

Respuesta: En la mayoria de respuestas se observa que siempre que surgen nuevas
oportunidades de registro se presentan nuevas oportunidades para la ciberocupacion. En
algunas se aflade que los nombres de dominio plurilingties son mas propensos a ser
objeto de actos de ciberocupacion que los que se expresan en caracteres latinos. En
otras se considera que determinados alfabetos plantean problemas particulares. Segun
JPNIC, algunos caracteres kanji son muy parecidos entre si. En algunas respuestas se
sefialé que afladir nuevos alfabetos podria suponer un reto lingtistico para los titulares
de marcas que tratan de evitar que se lesionen sus derechos.

Pregunta 4. ¢Qué medidas podrian tomarse para reducir al minimo la ciberocupacion?
¢Cudl de las siguientes medidas considera que es mas importante — un periodo de
“arranque” parael prerregistro; una base de datos WHOI'S que funcione correctamente;
0 un sistema basado en la Politica Uniforme que funcione correctamente?

Respuesta: En algunas respuestas se considera que las tres medidas revisten igual
significacion. En otras se opina que un mecanismo de solucién de controversias
efectivo es la medida de mayor importancia, aunque tal vez los procedimientos no se
gjusten necesariamente a la Politica Uniforme de laICANN en su formaactual. Al
MeNos en una respuesta se indica que las medidas que tienen que ver con un periodo de
arranque son problematicas, debido a que provocan que los registradores y los Registros
entren en conflicto respecto de las controversias en materia de nombres de dominio.

Pregunta 5: ¢Qué grupos, tanto en €l seno como fuera de lalCANN, deberian tratar
estas cuestiones de politica? ¢Coémo deberian proceder los mismos?

Respuesta: Por |o general, en las respuestas se opta por que lalCANN sea quien trate
las cuestiones planteadas por los nombres de dominio plurilinglies. En algunas
respuestas se alberga la esperanza de ver un grupo de trabajo IDN vigoroso en el seno
de laDNSO y de que se formulen recomendaciones concretas. Ademés, se alenté aque
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se lleven a cabo esfuerzos de cooperacion con MINC y otros grupos como el |ETF,
CDNCy JET.

Pregunta: ¢Qué otras cuestiones juridicas o de politica plantean los nombres de
dominio plurilingties? ¢Cémo deberialal CANN abordar las mismas, si es que debe?
Respuesta: En una ocasion se sugiere la necesidad de mejorar la comunicacion entre
registradores y Registros. En varias respuestas se aboga por unarevision y una posible
modulacion de la Politica Uniforme. En particular, se afirma que lalCANN deberia
tomar en consideracion la necesidad de contar con nuevos proveedores de solucion de
controversias capaces de ocuparse de las controversias relativas a los nombres de
dominio plurilingties. Por su parte, JPNIC sefialé que un determinado alfabeto se
emplea a menudo en mas de un pais, es decir, més alla del territorio abarcado por un
registro de cddigo de pais dado.”
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LA POLITICA UNIFORME DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE
NOMBRES DE DOMINIO (LA POLITICA UNIFORME)

La solucidn de controversias en losgTLD: .com, .orgV .net

41. LaCorporacion de Asignacion de Nombres y Numeros de Internet (ICANN) adopté la
Politica Uniforme de Solucion de Controversias en materia de Nombres de Dominio el 26 de
agosto de 1999, tras la publicacion del Informe del Primer Proceso de la OMPI relativo alos
Nombres de Dominio de Internet.>® La Politica Uniforme, que entré en vigor paralos gTLD
(.com, .net y .org) e 1 de diciembre de 1999, se puso en préctica con el objetivo de abordar
los conflictos entre la totalidad de nombres de dominio de Internet registrados en dichos
dominiosy las marcas de productos o de servicios. Funciona como un procedimiento
imperativo a que debe someterse toda persona o entidad que solicite el registro de un nombre
de dominio en .com, .org y .net, ya que cabe la posibilidad de que se presente una demanda
respecto del citado registro.

42. LaPolitica Uniforme constituye un procedimiento de solucion de controversias en
virtud del cual el demandante puede solicitar latransferencia o cancelacion de un nombre de
dominio registrado en .com, .org 0 0.net basandose en que, de conformidad con el parrafo
4)a), el demandado:

“i) (...) posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear
confusion con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que €l
demandante tiene derechos; y

i) (...) no tiene derechos o intereses legitimos respecto del nombre de dominio; y

iii) (...) posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.”>

>1 \/ éase http://mwww.icann.org/udr p/udr p-policy-240ct99.htm.

%2 El Informe del Primer Proceso dela OMPI rdativo alos Nombres de Dominio de Internet, La
gestion de los nombres y direcciones de Internet: cuestiones de propiedad intel ectual, se puede
consultar en http://wipo2.wipo.int/processl/.

%V éase el péarrafo 4)a) dela Politica Uniforme en http:/Aww.icann.org/udrp/udrp-policy-
240ct99.htm.
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A continuacion, en el parrafo 4)b) de la Politica Uniforme se describen las circunstancias que
el demandante puede citar para probar que existe mala fe en el registro y utilizacion del
nombre de dominio en cuestion.> Por su parte, el demandando podra responder demostrando
gue cuenta con derechos e intereses legitimos respecto del nombre de dominio, segiin lo
estipulado en el pérrafo 4)c).>

43. LalCANN haacreditado a cuatro proveedores de servicios de solucién de controversias
para que se ocupen de las disputas surgidas al amparo de la Politica Uniforme: el Centro de
Arbitraje y Mediacion de laOMPI, e Foro Nacional de Arbitraje, e-Resolution y el Instituto

> En el pérrafo 4)b) dela Politica Uniforme se estipula, inter alia, lo siguiente:
“las circunstancias siguientes, entre otras, constituiran la prueba del registro y utilizacion de
mala fe de un nombre de dominio, en caso de que € grupo de expertos constate que se hallan
presentes:

i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido € nombre de dominio
fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera € registro del nombre
de dominio a demandante que es € titular de la marca de productos o de servicios 0 a un
competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados
que estan relacionados directamente con € nombre de dominio; o

i) usted ha registrado € nombre de dominio afin de impedir que € titular dela marcade
productos o de servicios reflgje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siemprey
cuando usted haya desarrollado una conducta de esa indole; o

iit) usted ha registrado €l nombre de dominio fundamentalmente con € fin de perturbar la
actividad comercial de un competidor; o

iv) al utilizar  nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con
animo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en linea, creando la
posibilidad de que exista confusién con la marca del demandante en cuanto a la fuente,
patrocinio, afiliacion o promocion de su sitio Web o de su sitio en linea o de un producto o
servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en linea.”

*® En @ parrafo 4)c) dela Politica Uniforme se estipula, inter alia, lo siguiente:

“Cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, demostrard sus derechos o sus
legitimos intereses sobre e nombre de dominio alos fines del parrafo 4.a)ii) en caso de que €
grupo de expertos considere que estan probadas teniendo en cuenta la evaluacion que efectle de
todas las pruebas presentadas:

i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado € nombre de
dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilizacion, o un nombre
correspondiente a nombre de dominio en relacion con una of erta de buena fe de productos o
servicios; o

ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organizacion) ha sido conocido
corrientemente por e nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de
productos o de servicios; o

i) usted hace un uso legitimo y leal 0 no comercial del nombre de dominio, sin intencién de
desviar alos consumidores de manera equivoca o de empafiar € buen nombre de la marca de
productos o de servicios en cuestion con animo de lucro.”
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de Solucién de Controversias CPR.>® Los registradores acreditados por laICANN para
efectuar registros en los dominios .com, .net o .org tienen la obligacion de aplicar las

resoluciones dictadas por los grupos de expertos en virtud de la Politica Uniforme.

44. Desde que entrara en vigor, se han presentado casos con arreglo ala Politica Uniforme
relativos a un total de 8.262 nombres de dominio,’ de los cuales més de 3.260 son casos
relacionados con los gTLD (que tienen que ver con mas de 6.000 nombres de dominio) y
fueron incoados ante el Centro de Arbitraje y Mediacion de laOMPI. Delatotaidad de los
casos sometidos ante el Centro de la OMPI, en torno a un 87% corresponden a nombres de
dominio registradosen el gTLD .com, 18% enel TLD .nety 10% enel TLD .org. Hastala
fecha, se hallegado a unaresolucion en un 90% de estos casos, se ha tardado una media de
media de 50 dias en dictar lamismay el costo de incoar un caso se ha fijado en 1.500 dblares
estadounidenses. Finalmente, cabe afiadir que las partes proceden de 91 paises distintos.

La solucién de controversias en los nuevos gTLD

45. Lascontroversias relativas a nombres de dominio en los nuevos gTLD, a saber, .aero,
.biz, .coop, .info, .museum, .namey .pro, deberan someterse a la Politica Uniforme. Yaen la
actualidad, un 0,2% de los casos de nombres de dominio incoados ante e Centro de la OMPI
tienen que ver con el nuevo TLD .info. Por afiadidura, la mayoria de los administradores de
Registros han elaborado, o lo estédn haciendo, politicas especificas de solucion de
controversias disefiadas con la intencidn de dirimir las diferencias que pudieran surgir durante
un periodo inicial o unafase de arranque, tal y como se describira mas adelante. Con tales
mecanismos, que en ocasiones podrian condicionar la aplicabilidad de la Politica Uniforme,
se pretende ofrecer alos titulares de marcas opciones adicionales para la proteccién de sus
derechos durante la fase inicial de funcionamiento de estos dominios, incluidos los “periodos

de arranque” y los procedimientos de impugnacion de marcas. Por giemplo:

% Para obtener una lista de |os proveedores de servicios de solucion de controversias acreditados por
laICANN, véase http://mmw.icann.org/udr p/approved-providers.htm.

>\ éase el “ Resumen estadistico de la ICANN sobre los procedimientos incoados en virtud dela
Politica Uniforme de Solucion de Controversias en materia de Nombres de Dominio” (a 29 de
noviembre de 2001) en http://www.icann.or g/udr p/proceedings-stat.htm.
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e EITLD .info puso en practica el Ilamado “Periodo de Arranque de Registros’ (entre el 25
dejulio y el 28 de agosto de 2001), durante €l cual los titulares de marcas gozaron de la
posibilidad de solicitar el registro de un nombre de dominio antes que el publico general,
cuando el nombre de dominio fueraidéntico alos elementos textuales de una marca que
estuviera vigente en todo €l territorio nacional antes del 2 de octubre de 2000. A
continuacion, la Etapa de Impugnacién de Registros efectuados en el Periodo de Arranque
(del 28 de agosto a 26 de diciembre de 2001) hizo posible que se impugnaran registros
llevados a cabo durante el periodo de arranque partiendo de que los mismos no satisfacian
los requisitos de elegibilidad, para lo cual se recurrié ala Politica de Impugnacion de
Registros efectuados en el Periodo de Arranque (SCP)*, con la administracion del Centro
delaOMPI. Desde que seiniciarala citada etapa de impugnacion, se han impugnado ante
el Centro de la OMPI en torno a 800 registros realizados en .info. El Registro abierto de
nombres en .info se inici6 el dia 12 de septiembre de 2001 y desde dicha fecha se aplicala
Politica Uniforme en todas las controversias. >

e Enel TLD .hiz se aplicé un mecanismo de prerregistro destinado a proteger los derechos
de lostitulares de marcas. Durante la puesta en préctica del mismo (del 21 de mayo al 6
de agosto de 2001), los titulares pudieron presentar una serie de “reivindicaciones |P’
relativas a una determinada secuencia alfanumérica idéntica a su marca, paraque a
continuacion la autoridad de Registro les notificara si la secuencia reivindicada habia sido
registrada durante el periodo inicial. Lostitulares de marcas que presentaron una
reivindicacion | P gozan de capacidad juridica paraincoar un procedimiento de solucién de
controversias en virtud de la Politica de Oposicion de los Titulares de Marcas en el
Periodo Inicial de Solicitudes de Registro de un Nombre de Dominio (la Politica STOP)®
con miras areivindicar la transferencia del nombre de dominio impugnado, ademés de
parainiciar un procedimiento en virtud de la Politica Uniforme relativo a cualquier

registro efectuado tras la finalizacion del periodo de arranque.®*

%8 \/ éase http: //websvr01.afilias.info/register/dispute _resolution/sunrise_challenge policy.
>V éase http://ar biter .wi po.int/domaing/gtl d/info/index. htmi#1.

% v éase http: //www.neul evel .bi /ar dp/docs/stop.htrl.

81 \/ éase http: //ar biter .wipo.int/domaing/gtld/biz/index.htm.
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e Enel TLD .name se puso en préctica un sistema mediante el cual los titulares de marcas
contaron con la oportunidad de solicitar un “registro preventivo” durante la primera fase
(del 15 de agosto a 14 de diciembre de 2001), con miras a reservarse una determinada
secuencia alfanuméricay a que se bloquearan los registros de nombres de persona que
incluyeran la secuencia registradatanto en el segundo, en el tercer nivel o en ambos ala
vez. Laautoridad de Registro ofrece ademés a los titulares de marcas el servicio
NameWatch, que permite al titular mismo controlar los registros efectuados en el Registro
del TLD que correspondan con la secuencia registrada de su marca. Lostitulares de
marca podran asimismo incoar un procedimiento de solucion de controversias al amparo
de la Politica Uniforme con el fin de impugnar cualquier registro efectuado tras finalizar
la etapainicial de registro.®?

46. Los Registros en los que se restringe el acceso a personas o entidades con propésitos
determinados también contarén con procedimientos especiales para solucionar controversias
relativas al cumplimiento de sus respectivas y restrictivas condiciones de registro. Por
gjemplo, en .biz, dominio en el que se pretende que tengan cabida Gnicamente nombres que se
utilizan o utilizarén principalmente con propdsitos comerciales o empresariales de buena fe se
ha aplicado la Politica de Solucién de Controversias en materia de Restricciones (RDRP),%®
para dirimir controversias relativas a la infraccion de las restricciones de registro. En .name,
en el que sdlo pueden registrarse nombres de persona o de persongjes de ficcidn en el segundo
o tercer nivel, todo registro esta sujeto ala llamada Politica de Solucion de Controversias
relativas a las Condiciones para el Registro (ERDRP), que se encarga del cumplimiento de las
restricciones. En cuanto a.museum, Unicamente para los museos e instituciones relacionadas
con los mismos, dicho dominio aplica su propia politica pararegular las condiciones de

registro.*

%2 \/ éase http: //ar biter .wipo.int/domaing/gtld/name/index.html.
%V éase http: //www.neul evel .bi /ar dp/docs/rdrp.htrl.
® V éase http: //www.i cann.or g/tl ds/agr eements/sponsor ed/sponsor ship-agmt-att12-08sep01.htm.
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Las solucién de controversias en los ccTLD

47. Los Estados miembros de la OMPI solicitaron al Centro de Arbitraje y Mediacion de la
Organizacion que elaborara, con tal de prestar asistencia a los administradores de ccTLD, un
conjunto de directrices facultativas para la elaboracion de préacticas y politicas que permitan
detener el registro y uso abusivo de nombres protegidos y solucionar las controversias que
pudieran surgir.”® Esta solicitud recibié el respaldo de la Asamblea General dela OMPI® y
finalmente trajo consigo la publicacion de las Practicas 6ptimas de la OMPI sobre soluciony
prevencion de controversias en materia de ccTLD®’, con las cuales se pretende: el disefio de
précticas de registro de nombres de dominio adecuadas que sirvan para evitar los conflictos
entre tales identificadores y los derechos de propiedad intelectual; el disefio de
procedimientos de solucién de controversias adecuados que sirvan de complemento al
tradicional litigar en los tribunales, destinados a solucionar controversias en materia de
nombres de dominio de manera efectivay a un costo apropiado; y la prestacion de servicios
de solucion de controversias mediante el Centro dela OMPI atodo administrador de ccTLD
gue desee hacer uso detales servicios.

48. Hastalafecha, 22 Registros de ccTLD han adoptado la Politica Uniforme, o la versién
nacional de la misma, y escogido el Centro de la OMPI como proveedor de servicios de
solucién de controversias.® Los 22 ccTLD son: .AC (ISade la Ascensién), .AG (Antiguay
Barbuda), .AS (Samoa Estadounidense), .BS (las Bahamas), .BZ (Belice), .CY (Chipre), .EC
(Ecuador), .FJ (Fiji), .GT (Guatemald), .LA (Republica Democratica Popular Lao), .MX
(México), .NA (Namibia), .NU (Niue), .PA (Panamd), .PH (Filipinas), .PN (Idla Pitcairn), .RO
(Rumania), .SH (SantaHelena), .TT (Trinidad y Tabago), .TV (Tuvalu), .VE (Venezuela), y
WS (Samoa Occidental). En el Centro dela OMPI se han recibido 69 casosrelativos a
nombres de dominio registrados en los ccTLD, en 59 de los cuales se ha llegado a una

solucion.

% |a carta que contiene la peticion se puede consultar en

http://wipo2.wipo.int/process2/rfc/letter 1.html.

% \/éanse los documentos de la OMPI WIPO/GA/26/3 y WIPO/G/26/10, pérrafo 26.

®" |_as précticas 6ptimas dela OMPI en materia de ccTLD estan disponibles en

http://ecommer ce.wi po.int/domai ng/cctlds/bestpractices/index.html.

% LalistadeccTLD y de los casos recibidos se actualiza regularmente en € sitio Web del Centro, en
http://arbiter.wipo.int/domains/cctld/.
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EXAMEN DE CASOS INCOADOS EN VIRTUD DE LA POLITICA UNIFORME
RELATIVOS A NOMBRES DE DOMINIO PLURILINGUES

49. A pesar de no haber finalizado del todo el proceso de conversion de los nombres de
dominio plurilinglies para que pasen a formar parte del DNS, existe la posibilidad de que
surjan controversias durante las fases de prerregistro y de banco de pruebas que aplican los
distintos proveedores de servicios. Ta y como se ha sefialado anteriormente, las politicas de
dichos proveedores carecen de uniformidad entre si en lo que se refiere a la solucion de
controversias. De hecho, cabe sefialar que la Politica Uniforme rige toda controversia en
materia de nombres de dominio que pudiera surgir en relacion con los nombres de dominio
plurilinglies, siempre y cuando el registro de los mismos se haya efectuado mediante un
acuerdo celebrado con una autoridad de Registro de gTLD acreditada por lalCANN. Hastala
fecha, se han incoado ante el Centro dela OMPI 24 casos relativos a nombres de dominio
plurilinglies que entraron en vigor en el marco del Banco de Pruebas para Nombres de
Dominio Plurilingiies de VeriSign GRS, de los cuales se ha llegado a una resolucién en 13.%°
A continuacion se trataran las cuestiones planteadas por los casos relacionados con los
nombres de dominio que nos ocupan. Latotalidad de estos casos tienen que ver con nombres
de dominio registrados en el contexto del banco de pruebasy que, por lo tanto, no son todavia
operativos en el DNS. A cada nombre se le asigna un nombre de dominio con formato ACE,
como los que encontramos en el actual sistema de nombres de dominio de Internet. Por

giemplo:

a <rémy-cointreau.com> se le asigna <bg--abzos3lzfvrw62loorzgkylv.com> y

a<f# H Fril.com> se le asigna <bg--3bv44zpfmwyiaxg.com>.

% |alista de los casos relativos a nombres de dominio plurilingiies iniciados ante € Centro de
Arbitrajey Mediacion dela OMPI aparece en e Anexo |ll. Se pueden descargar las resoluciones en €
sitio Web del Centro dela OMPI, en http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/index-gtld.html.
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L os casos relativos a nombres de dominio plurilingles recibidos en el Centro dela
[ 170

50.
OMPI, de los que encontrardn una listaen el Anexo Il

chino, japonés, noruego (a9, aleman () y francés (é); veamos algunos ejemplos.

Caracteres chinos
gj. D2001-0915 <& % LB E 21T .com>
D2001-0750 < TE % EEY com>
D2001-0099 <7tk & 5 % Ji Jaj.com>
D2001-0098 < #§#d.com>
Caracteres japoneses
. D2001-0620 <j& i .com>
D2001-0532 <}, = Fif #.com>

D2001-0307 <45 H 7 .com>

D2000-1791 <=#.com>
Asto|l2".com>
2&.com>

e Caracteres coreanos
g. D2001-1169 <& &
D2001-1155 <&

Caracteres franceses
gj. D2001-1263 <rémy-cointreau.com>
D2001-1262 <rémycointreau.com>

D2001-1211 <chériefm.com>
D2001-0781 <fortunéo.com>

Caracteres alemanes
g. D2001- 0347 <schops.com>
g. D2001-0809 <kvaaner.net>

Caracteres noruegos
" |_as resoluciones dictadas en estos casos pueden consultarse en

[Footnote continued on next page]
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CUESTIONES PLANTEADAS POR LOS CASOS INCOADOS EN VIRTUD DE LA
POLITICA UNIFORME RELATIVOS A NOMBRES DE DOMINIO PLURILINGUES

“Utilizacion” de nombres de dominio registrados en el contexto de un banco de pruebas

51.  Enun principio, el que los nombres de dominio pendientes de un procedimiento
incoado en virtud de la Politica Uniforme no cuenten todavia con “vida” o no sean operativos
en el DNS, motiva que se plantee la cuestion de determinar si tales nombres se “utilizan” alos
efectos de la Politica Uniforme, instrumento que exige al demandante que demuestre que su
nombre de dominio “ha sido registrado y se utiliza de malafe’ (parrafo 4)a)iii)). Hasta hoy,
en el contexto de los casos relacionados con nombres de dominio plurilinglies se ha
demostrado gue no resulta complicado para el demandante cumplir con el citado requisito.
Conforme al principio emanado de las resoluciones dictadas en el contexto de la Politica
Uniforme, empezando con ladel caso Telstra Corporation contra Nuclear Marshmallows,
se considera que, bajo ciertas circunstancias, el mero registro de un nombre de dominio, junto
a lafalta de pruebas que demostraran que existe un interés de buena fe en el nombre o que se
utiliza el mismo, resultarian suficientes para considerar que el demandado ha actuado de mala
fe.”” Por otra parte, un miembro de un grupo administrativo de expertos apreci6 que el hecho
de que d titular del registro no utilizara el nombre de dominio plurilingtie por motivos
meramente técnicos y de que pudiera demostrarse que éste se encontraba efectuando
preparativos para utilizar el nombre de domino, constituian pruebas suficientes para
considerar su comportamiento de mala fe.”

Idioma del procedimiento

[Footnote continued from previous page]

http://arbiter.wipo.int/domains/deci sions/index-gtld.htm.

! (Caso OMPI D2000-0003).

"2 \/éase el caso Fortuneo contra Johann Guinebert (Caso OMPI D2001-0781).

3V éase Kvaarner ASA contra Tele og Media Consult AS (Caso OMPI D2001-0809).
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52. EnlaPolitica Uniforme se estipula que los procedimientos relativos a nombres de
dominio se llevaran a cabo en el idioma en que se redactara en su momento el Acuerdo de
Registro, " aunque los miembros de los grupos administrativos de expertos gozan de la
potestad de decidir que otra lengua es més conveniente en determinadas circunstancias (por
gjemplo, cuando ambas partes hablan el mismo idioma, el cual difiere del empleado en el
Acuerdo), o de exigir latraduccion de los documentos pertinentes que se presenten durante el
procedimiento. Habida cuenta de que las partes en los casos sometidos ante el Centro de la
OMPI proceden de 91 paises distintos, resultaimperativo contar con una lista actualizada de
miembros de grupos expertos debidamente cualificados que sean poliglotas, peritos en el uso
de caracteres no compatibles con ASCII y conocedores de |as diversas legislaciones
nacionales. Paracumplir con este requisito, e Centro de la OMPI dispone de unalistaen la
que figuran més de 255 miembros procedentes de 42 paises.”” Ademés, el Centro de laOMPI
cuenta con la destreza de administradores de casos plurilingties oriundos de un amplio elenco

de paises.”

" En e péarrafo 11 (Idioma del Procedimiento) del Reglamento de la Politica Uniforme de Solucién de
Controversias en materia de Nombres de Dominio (aprobada por la ICANN e 24 de octubre de 1999),
se estipula:

“a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezcaen €
acuerdo deregistro, € idioma del procedimiento administrativo sera d idioma del acuerdo de
registro, areserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolucion, teniendo en
cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

b) El grupo de expertos podré exigir que los documentos presentados en idiomas distintos al
del idioma del procedimiento administrativo vayan acompafiados de una traduccion total o
parcial a idioma del procedimiento administrativo.”
" Se puede consultar |a lista de miembros de los grupos administrativos de expertos que actualiza
regularmente € Centro dela OMPI, junto con informacion sobre su trayectoria profesional, en
http://ar biter.wipo.int/domai ng/panel/pandlists.html.
® Laplantilladel Centro dela OMPI cuenta con cualificados administradores de casos que proceden
delos siguientes 24 paises. Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canad4, Chile, Corea, Eritrea,
Espafia, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Irlanda, Israd, Italia, Japon, Kenya, Noruega,
Nueva Zelandia, Paises Bajos, Pakistan, Sri Lanka, Suizay Zimbabwe.
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Marcas y nombres de dominio idénticos o similares hasta el punto de crear confusion

53. Unade las exigencias fundamentales que se estipulan en la Politica Uniforme consiste
en laobligacién que recae en el demandante de probar que el nombre de dominio objeto de
controversia es idéntico o similar hasta el punto de crear confusion con respecto a su marca de
productos o servicios.”” De conformidad con el parrafo 4)a) de la Politica Uniforme, sedaa

los titulares de nombres de dominio las siguientes instrucciones, entre otras.

“ Usted estara obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en
caso de que un tercero (un “demandante”) sostenga ante el proveedor competente, en
cumplimiento del Reglamento, que:

i) usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear
confusion con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que €l

demandante tiene derechos.”

54. Estaobligacién adquirira una mayor sutileza cuando la demanda tenga que ver con
marcas y nombres de dominio presuntamente en conflicto pero registrados en idiomas o
alfabetos distintos. Paralostitulares de marcas que tratan de proteger sus identificadores
contrala ciberocupacién en el DNS, laintroduccion de los nombres de dominio plurilinglies
trae consigo nuevos retos. Por gjemplo, si se registra una marcay se obtiene proteccién para
la misma Unicamente en inglés y a continuacion se registra unatraduccion o transliteracion de
dicha marca como nombre de dominio, es probable que €l titular de ésta no logre al amparo de
la Politica Uniforme una resolucién que le sea favorable, ano ser que se juzgue que la
traduccion o transliteracion de la marca es idéntica o sSimilar hasta el punto de crear confusion
con respecto ala marca registrada con nombre de dominio. Sobre esta cuestion, cabe destacar
gue la Politica Uniforme se aplica no solo alas marcas registradas, si también alas no
registradas, en aquellas jurisdicciones donde se reconocen este tipo de derechos. ¢Podria
aplicarse la Politica Uniforme para conceder proteccion a un titular de derechos de marca en
una demanda relativa a un nombre de dominio que constara de la version en caracteres

extranjeros no registrada de una marca protegida?

"\ éase el péarrafo 4)a)i) dela Politica Uniforme en http://www.icann.org/udr p/udrp-policy-
240ct99.htm.
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55. Enlagran mayoria de casos relativos a nombres de dominio se ha considerado que la
identidad esencial o “virtual” basta a los efectos de considerar, de conformidad con la Politica
Uniforme, que un nombre es “idéntico o similar hasta el punto de crear confusiéon”.”® En
algunos casos, 10s grupos de expertos han recurrido a principios contenidos en el derecho de
marcas de los Estados Unidos, en virtud de los cuales se debe demostrar 1a “ probabilidad de
confusién” para considerar que se han lesionado los derechos del titular de lamarca.’ Enel
caso estadounidense AMF contra Seekcraft Boats,® el Tribunal de Apelacion del Noveno
Circuito cit6 los siguientes ocho factores, que deben tomarse en consideracion al tratar la
cuestion de la probabilidad de confusion entre marcas: 1) € valor de lamarca; 2) la
proximidad de los bienes; 3) lasimilitud entre las marcas; 4) pruebas que demuestren la
confusion; 5) los canales de comercializacion empleados; 6) €l tipo de bienesy el presumible
grado de importancia que otorgue a esta cuestion el comprador; 7) laintencion que llevé al
demandado a escoger la marca en cuestion; y 8) la posibilidad de ampliar lagamade
productos. Estosfactores, elaborados con €l fin de evaluar las posibilidades de confusion
entre dos marcas, se han aplicado desde el citado caso en los tribunales de los Estados Unidos

al efectuar comparaciones entre nombres de dominio y marcas.®

56. Resultaevidente que la prueba a la que se recurre para determinar si dos marcas son
similares entre si hasta el punto de crear confusion, utilizada en los casos de infraccion de los
derechos de marca o de competencia desleal, difiere de la que se aplica con el fin de
determinar lo mismo cuando se trata de una marcay un nombre de dominio. Al llevar ala

préctica la Politica Uniforme, la prueba suele limitarse a examinar la legitimidad del nombre

"8/ éanse los casos Vivendi Universal contra Mr. Jay David Sallen and GO247.COM, INC. (Caso
OMPI D2001-1121); The Stanley Works and Sanley Logistics, Inc. contra Camp Creek. Co., Inc.
(Caso OMPI D2000-0113); Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation contra
K SEnterprises Ltd. (Caso OMPI D2000-0802); ademéas de Nokia Corporation contra
Nokiagirls.com a.k.a IBCC (Caso OMPI D2000-0102).

" Véase, por gemplo, Diageo plc contra John Zuccarini, Individually and t/a Cupcake Patrol (Caso
OMPI D2000-0996); y Wal-Mart Sores, Inc.contra Wal sucks and Wal mar ket Puerto Rico (Caso
OMPI D2000-0477).

% 599 F.2d 341 (Noveno Circuito, 1979).

81 \/éase la sentencia del Tribunal Federal de Distrito relativa al caso Bally Total Fitness contra Faber,
29 F. Supp.2d 1161 (C.D. Cal. 1998), y ladd Tribunal de Apelacion del Noveno Circuito relativa a
Brookfield Communications contra West Coast Entertainment, 174 F.3d 1036, 1053-61 (Noveno
Circuito,1999).
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de dominio objeto de controversia comparandolo con lamarca.® En virtud de la Politica
Uniforme, la cuestion de dilucidar si existe un grado de similitud suficiente para crear
confusion se determinateniendo en cuenta si existe la posibilidad de que se cree confusion
respecto de cualquier tipo de bienes 0 servicios, ya que no existe clasificacion alguna de
bienes relacionada con el uso de nombres de dominio equivalente a la que podemos observar
en el derecho de marcas.

Casos en los que aparece el término despectivo “sucks’ en un contexto plurilingiie

57. Valelapenadetenernos en los llamados casos “sucks,” los cuales se dan cuando se
registra como nombre de dominio una marca junto al término peyorativo anglosajon “sucks’
(apesta) supuestamente para designar un sitio Web en el que se critican o parodian aspectos de
la marca en cuestion. Se seguiria el siguiente modelo: <[nombre de la marca]sucks.com>. En
el repertorio de casos se puede observar divergencia de opiniones entre los miembros de los
grupos administrativos de expertos que aplican la Politica Uniforme en cuanto asi tales
nombres de dominio pueden ser similares hasta el punto de crear confusion con respecto ala
marca en cuestion, aunque en una mayoria significativa de casos se ha considerado que si
existiatal grado de similitud y se ha dictado la transferencia del nombre.®

8 \/éanse |os casos Vivendi Universal contra Mr.Jay David Sallen and GO247.COM, INC. (Caso
OMPI D2001-1121); Wal-Mart Stores, Inc.contra Richard MaclLeod (Caso OMPI D2000-0662);
Cimcities, LLC contra John Zuccarini d/b/a Cupcake Patrol (Caso OMPI D2001-0491); AltaVista
Company contra SM.A., Inc. (Caso OMPI D2000-0927); Gateway, Inc. contra Pixelera.com, Inc.
(antiguamente Gateway Media Productions, Inc.) (Caso OMPI D2000-0109); America Online Inc.
contra Anson Chan (Caso OMPI D2001-0004) y Playboy Enterprises International, Inc. contra
Federico Concas, por otro nombre John Smith, por otro nombre Orf3vsa (Caso OMPI D2001-0745).
% Entrelos casos en los que & grupo administrativo de expertos ha considerado que el nombre de
dominio en cuestion y la marcadel demandante eran similares entre si hasta € punto de crear
confusién encontramos los siguientes: The Salvation Army contra Info-Bahn, Inc. (Caso OMPI
D2001-0463) <salvationarmysucks.com>; ADT Services AG contra ADT Sucks.com (Caso OMPI
D2001-0213) <adtsucks.com>; Société Accor contra M. Philippe Hartmann (Caso OMPI D2001-
0007) <accorsucks.com>; TPl Holdings, Inc. contra AFX Communications a/k/a AFX (Caso OMPI
D2000-1472) <autotradersucks.com>; Diageo plc contra John Zuccarini, Individually and t/a
Cupcake Patrol (Caso OMPI D2000-0996) <guinness-really-sucks.com> etc.; Standard Chartered
PLC contra Purge|.T. (Caso OMPI D2000-0681) <standardcharteredsucks.com>; Wal-Mart Sores,
Inc. contra Richard MacLeod d/b/a For Sale (Caso OMPI D2000-0662) <wal-martsucks.com>; Direct
Line Group Ltd., Direct Line Insurance plc, Direct Line Financial Services Ltd., Direct Line Life
Insurance Company Ltd.., Direct Line Unit Trusts Ltd., Direct Line Group Services Ltd. contra Purge
[.T., Purgel.T. Ltd. (Caso OMPI D2000-0583) <directlinesucks.com>; Dixons Group PLC contra
Purge|.T.y Purgel.T. Ltd.. (Caso OMPI D2000-0584) <dixonssucks.com>; Freeserve PLC contra
Purge|.T.y Purgel.T. Ltd.. (Caso OMPI D2000-0585) <freeservesucks.com>; National Westminster
Bank PLC contra Purge |.T.y Purge|.T. Ltd. (Caso OMPI D2000-0636) <natwestsucks.com>; Wal-

[Footnote continued on next page]
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58. Por otraparte, en las resoluciones se reconoce que al considerar las cuestiones que nos
ocupan se debe tener en cuenta el que no todos los usuarios de Internet entienden el inglés.
En el caso Société Accor contra Philippe Hartmann,® el miembro del grupo de expertos
destacO que quienes no hablan inglés tal vez no estén familiarizados con el uso del término
“sucks’ en los actos de ciberprotestay corren el peligro de confundirse con la marca que
constituye la parte més reconocible del nombre de dominio. De modo similar, en Diageo plc
contra John Zuccarini, Individually and t/a Cupcake Patrol, el miembro del grupo sefial6

que:

“A medida que Internet se extiende mucho mas all4 del mundo angléfono, surge la
dificil cuestion de determinar si los usuarios de Internet que no sean anglohablantes
creerén erroneamente gque un sitio Web tal pertenece o esta controlado por €l
Demandante 0 ambas cosas alavez. Dado que la palabra “sucks’ es una expresion de
argot con la que puede que no todas las personas que hablen inglés estén familiarizadas,
este grupo administrativo llega a la conclusion de que es muy probable que haya
ocasiones en las que los usuarios de Internet no sean conscientes de las connotaciones
injuriosas del vocablo en cuestion y por consiguiente asocien el nombre de dominio con

el titular de lamarca.” &

[Footnote continued from previous page]

Mart Sores, Inc. contra Walsucks y Walmarket Puerto Rico (Caso OMPI D2000-0477)

<wal martcanadasucks.com> etc.; Vivendi Universal contra Mr. Jay David Sallen and
G0O247.COM,INC. (Caso OMPI D2001-1121) <vivendiuniversalsucks.com> (se dicto la resolucion
por mayoria); y Koninklijke Philips Electronics N.V.contra. In Seo Kim (Caso OMPI D2001-1195)
<philipssucks.com>. A continuacion, algunos de los casos en los que los grupos administrativos
consideraron que no podia existir similitud hasta € punto de crear confusion, ya que € término
“sucks’ u otros del mismo estilo dejan claro que no setrata de la marca: McLane Company, Inc.
contra Fred Craig (Caso OMPI D2000-1455) <mclanenortheast.com> <mclanenortheastsucks.com>;
Wal-Mart Stores, Inc. contra wallmartcanadasucks.com y Kenneth J. Harvey (Caso OMPI D2000-
1104) <wallmartcanadasucks.com>; Lockheed Martin Corporation contra Dan Parisi (Caso OMPI
D2000-1015) <lockheedsucks.com> <lockheedmartinsucks.com> (se dicto la resolucién por mayoria);
y America Online contra Johuathan Investments, Inc.,y AOLLNEWS.COM (Caso OMPI D2001-0918)
<fucknetscape.com><aollnews.com>.

% (Caso OMPI D2001-0007).

% (Caso OMPI D2000-0996). V éase ademés National Westminster Bank PLC contra Purge|.T. and
Purge|.T. Ltd. (Caso OMPI D2000-0636).
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Si consideramos ahora la situacion inversa, es decir, cuando se registrala marca en caracteres

latinos junto al afijo “sucks’ o “anti” en coreano, por gjemplo <*4AA [marca.com]> o

<.HHmarc].com>, las posibilidades de que se cree confusion entre los usuarios de habla

inglesa, quienes probablemente no hablaran coreano, son sin duda una realidad.

Similitud fonética en los casos relativos a nombres de dominio plurilinglies

59. Quedapor ver el grado de importancia que cobrarala similitud fonética entre marcas y
nombres de dominio, a medida que la internacionalizacion se abre paso en un contexto
bésicamente visual o textual como Internet y su sistema de nombres de dominio. Diversos
casos relativos a nombres de dominio han abordado ya esta cuestion, lo que ha servido para
empezar a darse cuenta de la complejidad que reviste lamisma. Entodosy cada uno los
casos, resulta evidente lo importante que resulta contar con un miembro del grupo
administrativo competente y experimentado en los conflictos en materia de marcas del area
pertinente. En el caso Sankyo Co., Ltd. contra Zhu Jiajun,®® por ejemplo, el nombre de

dominio objeto de controversia era<=#t.com>. Lamarcaen cuestion era‘=#’ o ‘Sankyo’,
registrada y usada en el Japon, la Republica Popular de Chinay los Estados Unidos de

América. Dado que el nombre de dominio se encontraba alin en la etapa del banco de
pruebas, y no era por lo tanto del todo operativo, € demandado cred un sitio Web en

http://www.san-gong.com, siendo “san gong” laformaen la que se pronuncia ‘=4’ en
chino. El grupo administrativo de expertos consider6 el hecho de que €l registro de la version
similar en cuanto a la fonética de la marca en cuestion iba encaminado a espolear o dirigir
hacia dicho sitio a quienes navegan por la Red, con lo que se pretendia sacar provecho de la
notoriedad obtenida por la marca.

60. Enel caso Kabushiki Kaisha Sangyokeizai Shimbunsha contra Jg Kim,*’ el nombre de
dominio objeto delitigio, <pE#E T .com>, constaba de cuatro caracteres chinos que el

grupo administrativo de expertos considerd similares hasta el punto de crear confusion con

8 Caso OMPI D2000-1791.
8" Caso OMPI D2001-0620.
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respecto a la marca registrada por €l demandante en el Japon. A pesar de que laformade los
caracteres del nombre de dominio objeto de controversia diferia levemente de la de los
caracteres de la marca, se estimé que tal diferencia erainsignificante porque, desde el punto
de vista de los usuarios chinos, ambas palabras se pronuncian igual, significan lo mimo y son

intercambiables.

EL MANTENIMIENTO DE LA UNIFORMIDAD EN LA POLITICA UNIFORME

61. Engran parte, Internet ha logrado crecer de maneratan rgpida— en la actualidad cuenta
con mas de 460 millones de usuarios —debido a la ubicuidad de su red de redes. Ta y como

sefiala el Consgjo de Arquitectura de Internet (IAB):

“Para seguir siendo unared global, Internet requiere la existencia de un espacio de
nombres publico de naturaleza Unica a escala global. El espacio de nombres de dominio
(DNS) esjerérquico y deriva de una solaraiz vélida en todo el &mbito mundial. Este
hecho congtituye una limitacion inherente al disefio del sisstema. Por ende, la existencia
de més de unaraiz en el DNS publico no resulta factible desde el punto de vistatécnico.
Dicharaiz unica debe recibir la asistencia de un conjunto de servidores raiz coordinados

entre ellos y administrados por una sola autoridad de asignacion de nombres.”

1% el sistema

62. Tal y como seafirmaen el Informe Final del Segundo Proceso dela OMP
de nombres de dominio se basa en la existencia de una solaraiz oficial para garantizar la
conexion universal alnternet. Ciertos administradores han llevado a cabo diversos intentos
de establecer raices alternativas. Algunos de estos intentos no se consideran dafiinos por €l
hecho de que ora su naturaleza es meramente privada, y por lo tanto estén aislados del espacio
publico de nombres de dominio, ora se trata de experimentos disefiados para no interferir en el

funcionamiento del sistema de nombres de dominio (DNS). Otros son de indole comercial y

% v éase la Solicitud de Comentarios RFC 2826 “ Comentario del IAB sobrela raiz Ginica del DNS”

en http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2826.txt.

¥ Véase d Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo alos Nombres de Dominio de Internet,

El Reconocimiento delos Derechosy €l Uso de Nombres en e Sistema de Nombres de Dominio de
[Footnote continued on next page]
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pretenden prestar ayuda a los dominios de nivel superior para que puedan competir con la raiz
Unica gestionada por lalCANN y, en este caso, se podria considerar que constituyen una
amenaza en potencia para la estabilidad y fiabilidad del DNS. Una de las principales
preocupaciones de los miembros de la comunidad de Internet consiste en mantener el carécter
universal del medio y lalCANN ha dejado constancia de su “compromiso con la existencia de
una solaraiz publica oficial para el sistema de nombres de dominio de Internet y con la
gestion de dicharaiz en beneficio del interés publico mediante la elaboracién de politicas a

través de procesos en los que participe la comunidad de I nternet.”%

63. Con arreglo a actual sistema de raiz Unica, la Politica Uniforme se aplica a todos los
registros de nombres de dominio efectuados en losgTLD .com, .net y .org, Sin que importe el
gue €l registro se hayallevado a cabo en caracteres no romanos o incompatibles con ASCII.
Tal y como se ha subrayado anteriormente, ante el Centro de Arbitraje y Mediacién de la
OMPI se han incoado 24 casos en virtud de la Politica Uniforme relativos a registros de
nombres de dominio plurilingties efectuados en el contexto del Banco de Pruebas para
Nombres de Dominio Plurilinglies de VeriSign GRS. El resto de proveedores de soluciones
en materia de nombres de dominio plurilinglies que existen hasta la fecha o que se preparan
parainiciar sus actividades, no aplican de manera uniforme la Politica de laICANN, o las
adaptaciones de la misma, lo cual serviria para garantizar la proteccion de los titulares de
derechos de propiedad intelectual o la existencia de un sistema uniforme de solucién de
controversias en todo el espacio genérico de nivel superior. A continuacion, se facilitaun
muestreo de proveedores junto a sus politicas, que sirve paraindicar la fragmentacion sufrida
por la antafio uniforme politica de solucion de controversias en los gTLD, tras las novedades

que hatraido consigo el nuevo entorno plurilingte.

e Chinese Domain Name Corporation™ - La Chinese Domain Name Corporation (C-DN)
dio inicio al registro de nombres de dominio en chino el 17 de octubre de 2000, fecha en

la que comenz6 el Ilamado “periodo de gracia”’ (periodo de prerregistro). Dicha etapa

[Footnote continued from previous page]

Internet, (3 de septiembre de 2001) (Publicacion dela OMPI No. 843(E)), parrafos 36-39, disponible
en http://wipo2.wipo.int/process2/report/.

% \/éase la Politica de Coordinacion de Internet 3 delalCANN (ICP-3), “ Una sola raiz oficial parad
DNS” en http://www.icann.org/icp/icp-3.htm.
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duré seis semanas y su objetivo consistié en dotar a los negocios legitimos de
“condiciones de igualdad” para luchar contra“las practicas de ciberocupacion
predatorias,” al permitir alos propietarios de empresas legitimas registrar sus nombres
comerciales y marcas de productos o de servicios antes del proceso de convalidacion
puesto en practica por C-DN el 6 de noviembre de 2000. Durante ese tiempo, en caso de
gue distintas solicitudes respecto de un nombre de dominio entraran en conflicto, C-DN
podia exigir alos solicitantes la presentacion de documentos, tales como € certificado de
registro mercantil o el de registro de marca, para probar sus derechos. A continuacion, se
otorgaba el nombre de dominio al primer solicitante que fuera capaz de probar los
mismos.* Tras la citada fecha, todas las solicitudes administran de acuerdo con el
principio de concesion de registro al primer solicitante. Segun C-DN, “con la demanda
reprimida de nombres de domino en chino que se observa, es probable que haya quien
trate de reivindicar nombres de dominio de mala fe o con &nimo de lucro.” Dicha
corporacion se declara “neutral en cuanto al registro de nombres de dominio” y no
pretende regular los registros aunque, no obstante, se reserva la Ultima palabra a conceder
0 no € registro de cualquier nombre de dominio en chino. C-DN ha nombrado
proveedores oficiales de servicios de arbitragje a los centros de arbitraje internacionales de
Belijing y Hong Kong para que se encarguen de las controversias que tengan que ver con
nombres de dominio. Desde su seno también se ha formulado la propuesta de trabajar

junto alos NIC regionales para garantizar la existencia de politicas de arbitraje regionales.

e Fuentes de Internationalized Domain Name System (i-DNS.net)® — I-DNS.net, un
Registro para nombres de dominio plurilingles, sefialan que “la especulacion es
inevitable, a medida que se puede disponer de mas variaciones de nombres de dominio.”
Este Registro respalda el Informe Final del Primer Proceso dela OMPI relativo alos
Nombres de Dominio de Internet y en su seno se ha dado forma a un procedimiento de
solucién de controversias propio basado en el Informe de laOMPI y en la Politica

[Footnote continued from previous page]

%1 \/ éase http: //www.c-dn.com/utf8/index.jsp.

% C-DN afirma que “ somos conscientes de que la tarea seré ardua, pero es un ejemplo més de la
dedicacién de que damos muestra a garantizar que los derechos de propiedad intelectual de las
empresas chinas gozan de la proteccién adecuada.” V éase http://mww.c-dn.com/utf8/support-4.jsp.
%V éase http: //www.i-dns.net.
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Uniforme de lalCANN.* Con arreglo a su politica, I-DNS administrara toda demanda
presentada de conformidad con los procedimientos en cuanto ala solucién de

controversias estipulados en dicha politica

e NativeNames™ — NativeNames acttia como proveedor de servicios de registro para
nombres de dominio plurilingties en los dominios de nivel superior bajo los equivalentes
en &rabe, urdu, farsi y ruso de .com, .net y .org. Como un simple registro modelo,
NativeNames apoya la Politica de laICANN, ademas de cualquier politica nacional de

solucién de controversias en materia de nombres de dominio.

o Neteka™ — Neteka es un proveedor de soluciones para Registros o registradores y como
tal, no registra nombres de dominio ni aplica una politica de registro o de solucion de
controversias. En laactualidad, se encuentra en proceso de poner en funcionamiento un

sitio Web destinado a ofrecer servicios de registro en NamesBeyond.com.

e Netpia’ — Netpia presta un servicio de registro de palabra clave que puede utilizarse con
caracteres coreanos, chinosy japoneses. Al usar el navegador de Netpia, el contenido en
inglés de los sitios Web a los que se accede se traduce autométicamente al coreano.
Netpia ha optado por un acuerdo de registro que, en la Seccion 7, contiene una Politica de
Controversias en materia de Nombres de Dominio. ®® Por otra parte, los titulares de
registros estan obligados a cumplir la Politica Uniforme de lalCANN. Por afiadidura, los
titulares de registros en .biz deben respetar ademés la Politica STOP®™ y la Politica
RDRP'®y, en .info, la Politica SDRP.*™ Asimismo, Netpia afirma que, en caso de surgir
un conflicto entre lo que dictara un tribunal coreano y uno extranjero, prevaleceria el
primer tribunal.

¥V éase http: //www.i-dns.net/dispute.html.

%V éase http: //mmw.nativenames.net.

%V éase http: //www.neteka.com.

97 \/ éase http: //mww.netpia.comvhtrm/cpn/e_index.html.

% \/ éase http: //e.ibi.net/customer/term htmi.

%\ éase la politica STOP de .biz en http://www.neul evel .com/countdown/stop.htm.

10\ éase |a politica RDRP de .biz en http://mww.neul evel .com/countdown/rdrp.html.

1% v éase la politica SDRP de .info en http://www.afilias.info/fag/sunrise-challenge.html.
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New.net'” - El Registro de nombres de dominio New.net presta servicios de registro en
inglés, espafiol, francés, portugués e italiano.'®® Desde New.net se ha declarado lo
siguiente: “hemos decidido en un principio que toda disputa que pudiera surgir se dirimira
de acuerdo con la Politica Uniforme de Solucién de Controversias adoptada por la | CANN
y los Registros y registradores con mas renombre. Volveremos a considerar |0 adecuado
de esta politica cuando se considere necesario.”'® New.net ha adoptado la llamada
Politica Tipo de Solucién de Controversias en materia de Nombres de Dominio'®,
mediante la cual se exige a lostitulares de nombres que se sometan a un procedimiento de
solucién de controversias obligatorio en caso de conflicto y sigue el modelo de la Politica

Uniforme.

RealNames'®’ - RealNames presta un servicio de registro de palabras clave que ofrece un
sistema de direccionamiento global para navegar por Internet usando nombres comunes en
multiples idiomas y conjuntos de caracteres. Mediante el servicio “Keyword plus,” se
pone ha disposicion del cliente un proceso de verificacion de marca, con el cual se
pretende proteger y garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual que
puedan existir sobre un determinado nombre. Las palabras clave plurilinglies aparecen de
forma completa en los caracteres escogidos, sin el prefijo “www” ni el sufijo “com”.
RealNames ha celebrado acuerdos de asociacidn con otros proveedores de servicios, tales
como el China’ s National Internet Network Information Center (CNNIC), €l Registro para
los nombres de dominio registrados bajo .CN, con miras a permitir €l registroy la
conversion de palabras clave plurilinglies y en multiples caracteres en todo el mundo. En
RealNames se trata de disuadir las précticas de ciberocupacion por medio de la
prohibicion de transferir palabras clave y la aplicacion de la [lamada Politica de Solucién

192/ gase http: //mmw. new.net.

1% Por gjemplo, las extensiones para nombres de dominio en alemén de New.net son: .auktion,
familie, .ges, .gmbh, .gratis, .kirche, .kunst, .liebe, .makler, .med, .mp3, .recht, .reise, .schule, .shop,
.Spidl, .sport, .tech, .verein, .videoy .xxx; y paranombres en italiano: .agente, .amore, .arte, .asta,
.chiesa, .ciao, .club, .ditta, .famiglia, .free, .game, .legge, .med, .mp3, .scuola, .shop, .sport, .tech,
.turismo, .video y .xxx.

1% \/éanse los principios directores de New.net en http:/mww.new.net/about_us_guiding.tp.

1% v/ éase http://mmw.new.net/policies_dispute.tp.

1% New.net haincluido en su sitio Web una comparacion entre su politica y la Politica Uniforme:
http://mmw.new.net/policies_dispute_old.tp.

197/ éase http://mww.r eal names.com.
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de Controversias en materia de Palabras Clave, instrumento que permite a terceros
impugnar el registro de una palabra clave a través de un procedimiento administrativo de

solucion de controversias. '

e VeriSign Global Registry Services' - Este proveedor de servicios de registro de nombres
de dominio y de estructuras de soporte parael DNS, ha puesto en marcha el Banco de
Pruebas para Nombres de Dominio Plurilingties, mediante el que se permite a los usuarios
registrar nombres de dominio en cualquier alfabeto compatible con Unicode.™*° El
nombre de dominio plurilingle del titular se almacena en la base de datos del Registro de
forma que sea compatible con ASCI|, tal y como se define en el Borrador de Internet
RACE. El 20 de junio de 2001, VeriSign anuncié que iba a conseguir que los nombres de
dominio plurilinglies de cerca del 80% de los usuarios Internet de todo el mundo fueran
totalmente operativos. Como Registro, VeriSign afirma no tener nada que ver en las
controversias relacionadas con la propiedad intelectual y el registro de nombres de
dominio, y los nombres de dominio plurilingties se conceden al primer solicitante. Por
otra parte, se afirma que se aconsejard a los registradores que, durante el periodo de
registro del banco de pruebas, consideren anular cualquier registro de nombre de dominio
plurilingle efectuado en el segundo nivel en caso de que cualquier persona o entidad con
derechos legitimos impugne dicho registro, dentro de un plazo limitado que deberé
determinar cada registrador, mediante un documento enviado a éste Ultimo. Ademés,
desde Verisign afirman ser “conscientes de que los registradores acreditados continuaran
haciendo uso de la Politica Uniforme de Solucion de Controversias en materia de
Nombres de Dominio, incluidos aguellos que se ocupan de los nombres de dominio

plurilingiies.”

1% \/ éase http://mmw. real names.comvVirtual .asp?page= Eng_Policy_DisputeResol ution.
199 v/ éase http: //mmw. verisign-grs.com.

19/ éase http:/mmw.verisign-grs.comvidn/index.htri.

v éase http://mww.verisign-grs.convidn/genfag.htmi.



Los nombres de dominio plurilingties —
Consideraciones en materia de propiedad intelectual pagina 52

e Walid™? —Walid, Inc. esta en proceso de elaborar su politica de solucién de controversias
en materia de nombres de dominio y propone adoptar la Politica Uniforme de laICANN
adaptandola para que reflgje las particularidades de los nombres de dominio plurilingles.

e Worldnames'®

- Worldnames, Inc. es un proveedor de servicios de Internet que ofrece
estructuras de soporte paralos nombres de dominio plurilinglie en todoslosgTLD y
cCTLD; .AS (Samoa Egtadounidense), .NU (Niue) y .PH (Filipinas) han optado por este
servicio. Losnombres de dominio plurilingties cumplen la norma UNICODE para
conjuntos de caracteres internacionales, la cual sirve de soporte paratodos los caracteres
(alfabetos) y todos los codigos y simbolos informéticos que se necesitan para representar
en unadireccion Web practicamente todos los idiomas que conocemos. Las politicas de
solucién de controversias de cada autoridad de Registro que adopte los servicios
plurilinglies de Internet de Worldnames se aplicara Unicamente a dicho Registro; por
ejemplo, laautoridad que gestiona .NU cuenta con una politica de solucién de
controversias™* que incorpora la Politica Uniforme de laICANN, al igual que ocurre con
la autoridad encargada de .AS™™. En cuanto a Registro de .PH™®, en este caso se opta por
la“politica uniforme de solucién de controversias’ '’ adoptada por dotPHone Inc.,
elaborada tomando como modelo la Politica Uniforme, aunque difiera de la mismaen
algunos aspectos, como en que el idioma empleado en los procedimientos de todas las

controversias es el inglés.

o XTNSM8. Extended Name Services, Inc. (XTNS) es un Registro de nombres de dominio
y un “proveedor de servicios de solucion de controversias en el espacio de nombres de
Internet”. Latecnologia XTNS utiliza el actual DNS pero cambia los localizadores
uniformes de recursos (URL) por nombres o palabras clave intuitivos. En su publicidad,
XTNS se precia de que su servicio de dominios comerciales permite a sus usuarios luchar
contrala ciberocupacion; “USTED es el propietario de su propio dominio.” Quienes

12 v éase http: //mmw.walid.com.

113 v/ éase http://mmw.wor | dnames.net/about/about.cfm.
14 v éase http://Ammw.nunames.nu/udrp.htm.

115 v éase http://mmw.nic.as/.

15 v/ éase http: //mmw. nic.ph/DomainSear ch.asp.

17V éase http: //mmw. nic.ph/Policies3.asp.

18 v/ éase http: //mmw.xtns.net.
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soliciten el registro de un nombre de dominio comercial deberan, para poder contar con su
propio dominio, probar que cuentan con derechos sobre el nombre en cuestion, la marca
de productos o de servicios, el nombre de la asociacion o sobre el nombre de la

organizacion que pretende registrar.

[Siguen los Anexos|



