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Derechos de propiedad industrial e Internet.
Conflictos entre signos distintivos

y nombres de dominio en la Unioén
Europea y su importancia en México

Irene Gabriela GARCIA CORONA

Resumen

Gabriela Garcia destaca en este articulo la violacién de derechos de pro-
piedad industrial, en especial de los signos distintivos entre los que se en-
cuentran los derechos marcarios mediante el uso de nombres de domi-
nio. La autora expone los conflictos mas frecuentes entre nombres de
dominio y los derechos sobre signos distintivos desde la perspectiva de la
Union Europea, y en especial desde el punto de vista del derecho ale-
man. Analiza los criterios desarrollados por el Tribunal Supremo aleman
para la solucién de controversias en materia de nombres de dominio y de-
rechos signarios; ademas, explica los procedimientos extrajudiciales pa-
ra la solucion de controversias en materia de nombres de dominio. Finali-
za con una serie de aportaciones para México con respecto a la materia
en cuestion.

Abstract

In this article, Gabriela Garcia explores the violation of industrial property
rights, especially when involving distinctive signs, among them trademark
rights through the use of domain names. She reports on the most frequent
conflicts between domain names and rights to distinctive signs from the
perspective of the European Union, and especially from the point of view
of German law. She analyzes the criteria developed by the German Su-
preme Court for resolving disputes involving domain names and signatory
rights. In addition, Garcia explains the extrajudicial procedures for resolv-
ing disagreements concerning domain names. The author concludes with
a series of suggestions for Mexico on the question under discussion.
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1. Introduccion

La evolucion vertiginosa del Internet ha traido consigo la
movilizacion de multiples disciplinas para adaptar el mundo
virtual al real. A partir de la aparicion del Domain-Name-
System, se han desatado multiples controversias en mate-
ria de derechos de propiedad industrial a nivel mundial. La
violacién de derechos de propiedad industrial, en especial
de signos distintivos entre los que se encuentran los dere-
chos marcarios, mediante el uso de nombres de dominio, ha
puesto en marcha la locomotora legislativa y judicial a nivel
mundial para redefinir, controlar e integrar los sistemas
electronicos al orden juridico y asi garantizar la proteccion
de los derechos de propiedad intelectual, sin quebrantar la
evolucion del Internet, lo cual no es tarea facil.

El objetivo de esta breve exposicion es describir los con-
flictos mas frecuentes entre nombres de dominio y derechos
sobre signos distintivos desde la perspectiva de la Union
Europea (UE) y en especial desde el punto de vista del dere-
cho aleman y al mismo tiempo nos remitiremos al derecho
mexicano, para hacer una comparacion del desarrollo que
nuestro pais ha tenido al respecto.

2. Organizacion técnica del Internet

El Internet esta administrado y organizado por la Corpo-
racion de Asignacion de Nombres y Numeros de Internet
(ICANN)," con sede en California, Estados Unidos. La
ICANN tiene un gran numero de facilidades, entre ellas es-

1 La Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) es una
non profit public benefit organization conforme a los numerales 5110-6919 del Cali-
fornia Corporation Code. Hoeren, Thomas, Grundziige des Internetrechts. E-Com-
merce-Domains-Urheberrecht, 2a. ed., Munich, C.H. Beck, 2002, pp. 27-30.
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ta la de regir los estandares del Domain-Name-Systemy del
Internet Protocol Address (IP-Address). En materia de nom-
bres de dominio, el ICANN es el 6rgano competente para la
distribucion y administracion de los dominios de nivel supe-
rior (Top-Level-Domain o TLD) nacionales y genéricos.

Los nombres de dominio indican la localizacién de un sitio
de Internet en el ciberespacio. Por tratarse de una identifi-
cacion Unica en la red, los nombres de dominio sélo pueden
ser asignados una vez. Estos son convertidos en [P-
Address? sin que el usuario de Internet lo note. Los nombres
de dominio estan compuestos por niveles jerarquicos dividi-
dos a través de puntos, los cuales se leen de derecha a iz-
quierda. El primer nivel de la derecha es el dominio de nivel
superior (Top-Level-Domain o TLD). El siguiente nivel a la
izquierda es el segundo nivel del dominio (Second-Le-
vel-Domain o SLD). Las fracciones “http://” y “www” no
forman parte del nombre del dominio. Por ejemplo, en la
pagina de Internet http://www.unam.mx solo la fraccion
“unam.mx” es el nombre de dominio, del cual la fraccion “.mx”
es el TLD e identifica el origen del nombre de dominio y la
fraccion “.unam” es el SLD, que por lo general es el codigo
alfanumérico deseado por el solicitante de registro del domi-
nio y el protegido mediante el registro ante la institucion re-
gistradora correspondiente.

Hay dos tipos de dominio de nivel superior: los dominios
genéricos de nivel superior (generic Top-Level-Domains o
gtlds) y los dominios territoriales de nivel superior (country
code Top-Level-Domains o ccTLDs). Con los primeros se
pretendié hacer claro el giro del nombre de dominio. Los
gTLDs existentes hasta el momento son: “.com”, “.net’,

2 La IP- Address es una identificacion numérica de maximo doce nimeros que
son divididos cuatro segmentos de tres numeros a través de tres puntos. Por ejem-
plo: 123.456.789.987. Ubber, Thomas, Markenrecht in Internet, Heidelberg, Ale-
mania, 2002, p. 13.
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“.org”, “biz”, “info”, “.name”, “.aero”, “.coop”, “.pro”, “.mu-
seum”. Los ccTLDs, a diferencia de los anteriores, nos remi-
ten a una demarcacién geogréafica a la que pertenece el
nombre de dominio; por ejemplo, en el dominio “unam.mx”
la fraccion “.mx” nos indica la procedencia de éste, el cual es
México.

Hasta la fecha existen 243 ccTLDs. Cada ccTLD esta for-
mado por un codigo alfanumérico de dos siglas, que repre-
sentan el codigo de cada pais o region geografica. Dicha
clasificacion emana de la norma ISO 3166 y 3166-1 expedi-
da por la Organizacion Internacional para la Estandariza-
cién;3 por ejemplo, el ccTLD “.mx” es para México; “.de” pa-
ra Alemania; “.es” para Espana; “.fr’ para Francia,
etcétera.*

Cada ccTLD es administrado por una institucién recono-
cida y registrada ante el ICANN.® Se trata de instituciones
de distinta naturaleza como universidades, entidades publi-
cas, sociedades privadas sin fines de lucro, entre otras. El
Network Information Center—México (NIC-México), que es
la organizacion encargada de la administracion del ccTLD
mexicano “.mx” es administrado por el “Instituto Tecnologi-
co de Estudios Superiores de Monterrey” (ITESM), Campus
Monterrey.® El ccTLD aleman “.de” es administrado por

3 ISO 3166 Code Lists:
http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/04back
ground-on-iso-3166/reserved-and-user-assigned-codes.html#reserved.

4 Una lista integra de todos los cddigos alfanuméricos existentes puede ser
consultada en:
http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-co-
de-lists/iso_3166-1_decoding_table.html.

5 Internet Assigned Numbers Authority (IANA), Dedicated to preserving the
central coordinating functions of the global Internet for the public good.
http://www.iana.org/cctld/cctld.htm.

6 Cfr., http://www.nic.mx/es/NicMexico.Historia. Las politicas de registro pue-
den ser consultadas bajo: http://www.nic.mx/es/Politicas.Dominios.
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“DENIC e.G.”;” ccTLD espafiol “.es” es administrado por el
“Centro de Comunicaciones CSIC RedIRIRS (ES-NIC)”;®
el ccTLD francés es administrado por “AFNIC (NIC-Fran-
ce)-Immeuble International”.®

3. Signos distintivos

Los signos distintivos son bienes inmateriales, éstos son
creaciones del intelecto humano que carecen de una exis-
tencia corporea y requieren de una materializacion para ser
percibidos por los sentidos.®

Entre los signos distintivos encontramos las marcas, los
avisos comerciales, los nombres comerciales y las denomi-
naciones de origen. Las marcas son todos los signos desti-
nados a distinguir en el mercado productos o servicios idén-
ticos o similares de otros productos de su misma especie o
clase, las marcas son garantia de calidad. Los avisos co-
merciales tienen una funcién publicitaria de los productos o

7 EIDENIC, e.G. es una sociedad cooperativa registrada. Cfr., politicas de re-
gistro del DENIC e.G. http://www.denic.de/doc.fag/vergaberichtlinie.html. Otras or-
ganizaciones administradoras de los ccTLDs son: el ccTLD espafiol “.es” es admi-
nistrado por ESNIC que es un departamento de la Entidad Publica Empresarial
RED.ES, cfr., normativa: http://www.nic.es/documentacion/lasleyes.html; el ccTLD
francés “.fr” es administrado por AFNIC (centre d’information et de gestion des noms
de domaine internet), cfr., normas de registro en http:/www.afnic.fr/guide; el ccTLD
del Reino Unido “.uk” es administrado por Nominet.uk, cfr., normas de registro en
http://www.nominet.org.uk/ReferenceDocuments/TermsAndCondi-
tions/TermsAndConditions.html; el ccTLD italiano “.it” es administrado por nic.it (que,
a su vez, es administrado por el “istituto di informatica e Telematica del Consiglio Na-
zionale delle Ricerche”), cfr., normas de registro en
http://www.nic.it’RA/domini/registra.html.

8 Cfr., Normas de registro: http://www.nic.es/documentacion/lasleyes.html.

9 Cfr., Normas de registro: http://www.nic.fr/english/register/charter-fr.html.

10 Nunez Ponce, Julio, “Bienes intangibles informaticos, Derecho e Internet:
software, dominios, franquicias, documentos, firmas y otros”, Ponencia del Segun-
do Congreso Mundial de Derecho Informatico, Universidad Complutense de Ma-
drid, septiembre del 2002.
http://www.ieid.org/congreso/ponencias/Nunez%20Ponce,%20Julio.pdf.

33

DR © 2004.
Instituto de Investigaciones Juridicas - Universidad Nacional Auténoma de México.



Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM
http://www juridicas.unam.mx/ https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/

IRENE GABRIELA GARCIA CORONA

servicios que promueven, éstas son frases u oraciones
creadas con el fin de anunciar al publico productos, servi-
cios, establecimientos o negociaciones comerciales, indus-
triales o de servicios, para distinguirlos de otros de su mis-
ma especie o clase.'' Los nombres comerciales tienen por
objeto distinguir establecimientos, negociaciones o empre-
sas de otras de su misma especie o giro.'? Las denomina-
ciones de origen estan destinadas a proteger una regién
geografica y garantizar la autenticidad de productos origi-
rios de ésta, cuando su calidad o caracteristicas com-
prenden los factores naturales y humanos de dicha re-
gion. A diferencia de los signos distintivos mencionados
con anterioridad, la denominacién de origen no entra al pa-
trimonio de su titular, ni le otorga un derecho exclusivo para
su uso o explotacion, sino que otorga el derecho a producto-
res, industriales o comerciantes de utilizar éste para desig-
nar todos aquellos articulos procedentes de una region de-
terminada, que por lo general son de gran calidad y asi
diferenciarlos de otros productos similares elaborados en
una region distinta e ésta; por ejemplo: Tequila, que se refie-
re al aguardiente de agave elaborado en la regiéon de Tequi-
la, en el estado de Jalisco, México; Champagne, para el vi-
no espumoso elaborado en la region de Champagne,
Francia, o Cognac, destilado de vino procedente de la re-
gion Cognac, Francia.'

11 Vifiamata Paschkes, Carlos, La propiedad intelectual, , México, Trillas, 1998,
p. 291.

12 |bidem, p. 293.
13 Ibidem, p. 305.
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4. Proteccion de signos distintivos
en la Union Europea (UE)

El marco juridico internacional para la proteccion de sig-
nos distintivos y en especial de marcas en la Comunidad
Europea (CE o comunidad), asi como el de la gran mayoria
de los paises del mundo, emana del Convenio de Paris para
la Proteccion de la Propiedad Industrial de 1883,'* (Conve-
nio de Paris);'® ademas, los paises miembros de la CE se
adhirieron al Acuerdo de Madrid de 1891, concerniente al
registro internacional de marcas (Unién de Madrid).'® Asi-
mismo, son miembros de la Organizacién Mundial del Co-
mercio (OMC) y por tanto del Acuerdo de la OMC sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacio-
nados con el Comercio (ADPIC o TRIPS,"” por sus siglas en
inglés).

A nivel comunitario, la Oficina de Armonizacion del Mer-
cado Interior'® (marcas, dibujos y modelos) fue creada con
fundamento en el articulo 235 del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea, en 1994 con sede en Alicante,
Espafa; es la oficina encargada, entre otras cosas, de ad-
ministrar y registrar la marca comunitaria,’® la cual, tras su

14 Lista de partes contratantes del Convenio de Paris:

http://www.wipo.org/treaties/documents/english/word/d-paris.doc.

15 El Convenio de Paris es administrado por la WIPO con sede en Ginebra, Sui-
za. http://www.wipo.int/clea/docs/es/wo/wo020es.htm.

16 Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1891)
and the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International
Registration of Marks (1989).
http://www.wipo.org/treaties/documents/english/word/d-paris.doc.

17 Trade-related aspects of intellectual property rights.

18 Creada a través del articulo 2 del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo de
20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria.
http://oami.eu.int/es/mark/aspects/reg/reg4094.htm#Heading1.

19 OAMI, http://oami.eu.int/es/mark/aspects/default.ntm.
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registro, crea un derecho directo a su titular y surte efectos
directos en todos los paises de la Union a través de un re-
gistro unico. La Comunidad Europea adopt6 en 1988 la pri-
mera directiva con el fin de armonizar la legislacion existen-
te en los paises miembros.2°

Los Estados miembros de la comunidad son competen-
tes para legislar en materia de proteccion de signos distinti-
vos y cuentan con la Oficina de Patentes y Marcas.?! La le-
gislacion adoptada por cada Estado de la comunidad
debera ser de conformidad con la legislacion comunitaria y
los tratados internacionales suscritos.

5. Conflictos entre nombres de dominio
y signos distintivos en Internet

El titular de un derecho sobre un signo distintivo, sea una
marca registrada u otro, puede hacer uso de él y solicitar su
registro como nombre de dominio. En tal supuesto, el uso
de nombres de dominio representa un simple uso del signo
distintivo al cual le seran aplicables los principios del dere-
cho signario.??

También es posible adquirir derechos signarios a través
del uso continuo de un nombre de dominio. Esto podra pre-
sentarse si el nombre de dominio coincide con el nombre

20 Primera directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, rela-
tiva a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas (DO CE n L 40 del 11.2.1989, p. 1).

21 En Alemania es el Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA),
http://www.dpma.de/index.htm; en Espafa es la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas (OEPM), http://www.oepm.es/; en Francia es el Institute Nationale de la
Propriété Industrielle (INPI) http://www.inpi.fr/front/.

22 Hoeren, Thomas, Grundziige des Internetrecht ..., cit., nota 2, p. 39; Ubber,
Thomas, Markenrecht im Internet..., cit., nota 3, p. 63; Schafft, Thomas, Die syste-
matische Registrierung von Domain-Varianten, Alemania, Computer und Recht
(CR), 2002, p. 343.
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comercial de alguna empresa o establecimiento, con el de
un titulo que pueda protegerse o con bienes o servicios.

El problema se presenta cuando el titular de un nombre
de dominio carece de derecho signario sobre el signo distin-
tivo usado en Internet; es decir, cuando el titular de un dere-
cho sobre un signo distintivo determinado no coincida con el
titular de un nombre de dominio similar o idéntico al primero.
En este caso, existira una colision entre los nombres de do-
minio y un signo distintivo protegido, por ejemplo:

a) Domain-Grabbing o Cybersquatting (que consiste en
un registro abusivo de un sinnumero de nombres de domi-
nio con fines especulativos).

b) Ademas se suscitan controversias en materia de nom-
bres de dominio cuando:

1. Dos o mas titulares de marcas o nombres idénticas o
similares desean obtener un nombre de dominio idén-
tico o similar bajo el mismo Top-Level-Domain;,

2. Un nombre comercial es idéntico o similar al de una
persona fisica o juridica (shell.de);

3. Tratandose de marcas y nombres comerciales con alto
grado de popularidad;

4. Responsabilidad de la institucion registradora de los
nombres de dominio de cada pais (caso DENIC);

5. Competencia desleal.

Con motivo de las controversias suscitadas por el registro
de nombres de dominio, no siempre sera suficiente el ejerci-
cio de una accion derivada del derecho signario o marcario.
En multiples ocasiones, sera necesario que el titular del de-
recho ejerza una accion distinta a la marcaria, para conse-
guir que el nombre de dominio deseado sea bien transferido
o bloqueado.
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Para la solucion de controversias derivadas de conflictos
entre nombres de dominio y signos distintivos conforme al
derecho aleman, pueden interponerse las siguientes ac-
ciones:

—accion marcaria con fundamento en el numeral 14 de la
ley alemana de marcas?® (Markengesetz);

—accion contra la violacién de denominaciones de origen
segun el numeral 126 de la Markengesetz;

—accion contra la violacion del nombre segun numeral
12 BGB;

—accion contra la competencia desleal segun los nume-
rales 1 y 3 de la ley alemana contra la competencia
desleal* (UWG), y

—acciones civiles contra dafios dolosos e ilegitimos se-
gun los numerales 226, 826 BGB.

6. Criterios desarrollados por el Tribunal Federal
Supremo aleman para la solucion de conflictos
entre nhombres de dominio y derechos signarios

Un gran numero de conflictos relativos a los nombres de
dominio se deben a que en el registro de nombres de domi-
nio rige el principio de prioridad first come, first served. En
los ultimos afos ha ido desarrollandose jurisprudencia para
el establecimiento de criterios relativos al tratamiento de
nombres de dominio. Es asi que las cortes europeas y en
especial el Bundesgerichtshof (BGH) que es el Tribunal Fe-
deral Supremo aleman, ha resuelto en cinco casos los pro-
blemas mas frecuentes e importantes en torno al trata-

23 Gesetz (iber den Schutz von Marken und Sonstigen Kennzeichen (Marken-
gesetzt o MarkenG)

24 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).
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miento de derechos de propiedad industrial y los nombres
de dominio.

A. Conflicto entre personas que poseen
el mismo nombre

El derecho signario se rige por el principio de prioridad,
bajo el cual el titular del derecho antiguo impera sobre el de-
recho mas reciente. No es posible privar al titular del dere-
cho al nombre civil su ejercicio. EI nombre de las personas
fisicas constituye un atributo y estd —por tanto— fuera de
comercio.?® Personas juridicas también gozan del derecho
a la proteccién del nombre. Se entiende por nombre comer-
cial el signo o denominacién que sirve para identificar a una
persona fisica o juridica en el ejercicio de su actividad em-
presarial, distinguiéndola de las otras idénticas o similares.

No es posible impedir a nadie el uso de su nombre, sin
embargo, este derecho no es ilimitado y en ocasiones debe
determinarse un equilibrio de intereses. Para ello, es impor-
tante cuidar el interés del publico, evitando confusiones en
el mismo.

Esto puede conllevar a que uno de los tenedores del de-
recho sea obligado a afadir elementos distintivos a su nom-
bre, cuando se encuentra en el transito de las relaciones co-
merciales, como ocurrié en el caso “shell.de”, en el cual las
partes involucradas fueron el consorcio petrolero Shell
GmbH?8 y una persona con nacionalidad alemana apellida-
da con el nombre de Shell; el asunto fue decidido en revision
por el Tribunal Federal Supremo aleman (BGH). La persona

25 En el derecho aleman el derecho al nombre esta protegido bajo el amparo de
los articulos 10. abs. 1y 20. abs. 2 de la Carta Fundamental alemana la Grundge-
setz. En el derecho mexicano, este derecho queda consagrado en el orden civil, a
través del acta de nacimiento segun los articulos 54 al 76 del Cédigo Civil Federal.

26 Gesellschaft mit beschrénkter Haftung, GmbH (sociedad de responsabilidad
limitada)
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apellidada con el nombre de Shell, registr6é el nombre de do-
minio “shell.de” a su nombre bajo el TLD aleman. El consor-
cio aleman pidi6é a los tribunales que condenara en la de-
manda a abstenerse de utilizar este nombre de dominio y
que el registro fuera transferido a su nombre. Al respecto el
BGH aplicd los principios sobre “proteccion del nombre”
consagrado en el numeral 12 del Cédigo Civil aleman, el
Burgerliches Gesetzbuch (BGB) para solucionar conflictos
relacionados con nombres de dominio. La corte realizé un
equilibrio de intereses que permitiera a ambas partes pre-
sentarse en Internet, con una clara distincion entre ellas.?”

Un nombre de dominio puede poseer una funcién distinti-
va y una funcion como nombre. Este es el caso del nombre
de dominio “shell.de” el cual debido al alto grado de notorie-
dad que poseen el nombre y la marca “Shell”, el usuario de
Internet que elige la direccion de Internet shell.de, espera
encontrarse con la pagina de Internet de la demandada y no
con la pagina de Internet de una persona cualquiera apelli-
dada con el nombre de “Shell”. Ademas, argumento el Tri-
bunal que la actora posee un importante interés econémico
sobre la pagina “shell.de” para que personas que quieran
entrar en contacto con ella, no sean dirigidas a la pagina de
la demandada, debido a sus actividades empresariales; en
cambio, la persona apellidada con el nombre Shell utilizaba
la pagina con fines personales, de ahi que la actora tenga
prioridad para usar el nombre de dominio “Shell.de” y que el
BGH fallara a favor de la empresa Shell GmbH.

Si por el contrario, se trata de una compafia o marca que
no posee un alto grado de notoriedad, entonces sera aplica-

27 BGH, sentencia del 22 de noviembre de 2001 —1 ZR 138/99- shell.de; Ober-
landesgericht (OLG) Hamm CR 1998 — krupp.de con el comentario de Bettinger
http://www.domain-info.-de/urteile/krupp2htm; OLG Minchen, CR 1999, p. 382;
shell.de; OLG Kéln, CR 2000, p. 696; Pseudonym als Domainname; LG Dussel-
dorf, Kommunikation & Recht (K&R) 1999, p. 137; alltours.de; OLG Miinchen, K&R
1999, p. 570; vossius.de; Viefhues, Multimedia und Recht (MMR), 2002, p. 341.
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ble el principio de prioridad first come, first served,?® en favor
de aquella persona, ya sea fisica 0 moral que sea el primero
en registrar su nombre o marca como nombre de dominio.?®

El criterio utilizado por la Corte para dar solucion al caso
“shell.de”, sélo sera aplicable a nombres civiles, comercia-
les y a marcas con un alto grado de notoriedad.

B. Domain-Grabbing

La practica ilegal que consiste en el registro abusivo de
nombres de dominio con fines especulativos, es conocida
con el nombre de Domain-Grabbing o Cybersquatting. Bajo
este supuesto se entienden todos los casos en los que una
persona, sin ser titular de un derecho signario, lo registra
como nombre de dominio, impidiendo que el legitimo titular
de la marca o nombre comercial pueda registrarlo.*

Estas practicas pueden dividirse en tres supuestos:

1. Todos aquellos casos en los que un tercero realiza el
registro del nombre de dominio con el unico fin de
enajenarlo o licenciarlo al legitimo titular del derecho
signario.

2. Casos en los que un tercero registra un nombre de do-
minio con el fin de bloquear el uso del signo distintivo
(que puede ser una marca,® un nombre comercial, et-

28 OLG Hamm, CR 1998, p. 241 — krupp.de.

29 OLG Hamm, CR 1998, p. 241 — krupp.de; Landgericht (LG) Paderborn, MMR
2000, p. 49; Domain-Name einer Familie; OLG Koblenz, Wettbewerb in Recht und
Praxis (WRP) 2002, p. 340; vallendar.de, K&R 2002, p. 201, MMR 2002, p. 466.

30 Bettinger, Leistner, Werbung und Vertrieb im Internet, Alemania, ed. Dr. Otto
Schmidt, 2003, parte 1 C, margen 39; Ensthalter et al., Handbuch Urheberrecht
und Internet, Heidelberg, Alemania, Recht und Wirtschaft, 2002, p. 40.

31 Creada a través del articulo 2 del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo de
20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria:
http://oami.eu.int/es/mark/aspects/reg/reg4094.htm#Heading1.
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cétera) al legitimo titular. Esta practica es realizada,
generalmente, por competidores de dicho titular.

3. Caracteristica de estos dos supuestos es que el terce-
ro no autorizado no pretende usar el dominio registra-
do para uso propio, es decir, para ofertar sus propios
bienes y servicios.

4. Registro de marcas, nombres comerciales o nombres
notoriamente conocidas como nombre de dominio
por un tercero que dirige esa pagina de Internet di-
rectamente o a través de un hiperlink a su propia pa-
gina. En este caso el nombre de dominio registrado es
usado.

En nuestra opinion son tres los factores que contribuye-
ron a la expansion del Domain-Grabbing: primero, tanto en
los ccTLDs como en los gTLDs la adjudicacion de los nom-
bres de dominio se lleva a cabo segun el principio de priori-
dad first-come, first-served, segundo, la gran mayoria de las
politicas de registro de los nombres de dominio no contem-
pla el llamado sunrise-period;** y tercero, casi todas las ins-
tituciones de registro del los TLDs no estan obligadas a
comprobar si el nombre de dominio que se desea registrar
dana derechos de terceros.

En el derecho aleman, las acciones de un titular de dere-
cho marcario contra un nombre de dominio prosperaran por
lo general, siempre y cuando esté construida una pagina de
Internet bajo ese nombre de dominio y ésta ofrezca produc-
tos y servicios idénticos o similares a los registrados bajo la
marca del titular, de modo que exista un uso indebido de

32 El Sunrise-Period se realiza durante la implementacion del registro de nom-
bres de dominio y consiste en un registro sistematico y escalonado de los distintos
dominios, con el fin de proteger a los titulares de derechos anteriores como titula-
res de derechos signarios, marcarios, etcétera.

42

DR © 2004.
Instituto de Investigaciones Juridicas - Universidad Nacional Auténoma de México.



Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM
http://www juridicas.unam.mx/ https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTERNET

la marca o un riesgo de confusién.®® En caso contrario se
corre el riesgo de que la accion marcaria en contra del nom-
bre de dominio registrado no prospere. Tampoco prospera-
ra una accion marcaria si el registro del nombre de dominio
fue realizado por una persona fisica.

Frente a casos de Domain-Grabbing también es posible
interponer una accion derivada de la ley alemana de compe-
tencia desleal segun su numeral 1,3 contra el registro abu-
sivo de un nombre de dominio, si existe una relacion de
competencia econdémica entre el titular del derecho signario
y el de dominio.®

Si no existe una relacién de competencia econémica en-
tre el titular del nombre de dominio y el titular de derechos
signarios, como es el caso de personas fisicas, el titular de
derechos signarios puede interponer una accion civil contra
danos ilegitimos y dolosos contrarios a las buenas costum-
bres.2¢ Cuando una persona fisica 0 una empresa sin inte-
rés comprensible registra un nombre de dominio con el cual
no esta en relaciéon alguna con el nombre, giro o actividad
empresarial, pero que es igual a una marca o un nombre co-
mercial de otra empresa, es posible interponer la accion
consagrada en los numerales 826, 226 del BGB. Se puede
dar por hecho un intento de dafno doloso y contra las buenas
costumbres, cuando el registro de un nombre de dominio se
realiza con el fin de usar ese registro con fines propios. Este
sera por lo general el caso en el que se enajene o intente
enajenar dicho nombre de dominio a cambio de una fuerte
suma de dinero. Quien ofrece conscientemente un nombre
de dominio al titular del derecho signario idéntico o similar a

33 Esto con fundamento en los numerales 5, 14, 15 de la ley alemana de marcas
(MarkenG).

34 En México seria aplicable la Ley Federal de Competencia Econémica.

35 LG Braunschweg, CR 1998, p. 364; deta.com.

36 Numerales 826 y 226 de BGB.
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éste, atenta contra las buenas costumbres. Lo mismo su-
cede con la persona que registra un gran numero de nom-
bres de dominio con el fin de controlar éstos y después ofre-
cerlos a los titulares de signos distintivos, ya sea con un
contrato de licencia 0 a cambio de la prestacion de servicios
para la construccion de una pagina de Internet a titulo one-
roso.¥”

C. Transmision de la titularidad de un
registro de nombre de dominio

La polémica respecto a la transmision de nombres de do-
minio es discutida tanto en la doctrina como en la jurispru-
dencia. Los 6rganos arbitrales para la solucion de contro-
versias tienen una postura notablemente mas abierta que la
de muchos tribunales ordinarios. Segun las reglas del pro-
cedimiento arbitral del ICANN, el Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy (UDRP),%8 es posible que una de
las partes sea condenada a la transmision del registro del
nombre de dominio. Lo mismo aplica para la politica de so-
lucién de controversias en materia de nombres de dominio
para “.mx” (LDRP).%® En cuanto a las resoluciones de los tri-
bunales ordinarios, cabe agregar el ejemplo del famoso ca-
so “Shell.de”, con motivo del cual el Tribunal Supremo ale-
man (BGH), rechaz6 condenar a la demandada a que
transmitiera el nombre de dominio a la actora con el argu-
mento de que un derecho signario no otorga derecho alguno
a su titular para exigir la transmision del nombre de dominio
siempre que ésta pretension se fundamente en la aplicacion

37 Cfr., OLG, Stuttgart, 2001, p. 696-697; weltonline.de; OLG, Frankfurt Main,
2001, p. 532; praline-tv.de; OLG, Frankfurt Main, 2000; weideglueck.de, 2000,
p. 424.

38 Reglas aprobadas el 24 de octubre de 1999.

39 La politica de solucién de controversias en materia de nombres de dominio
para “.mx” (LDRP) fue adoptada el 11 de julio de 2003.
http://www.nic.mx/es/Politicas? CATEGORY=LDRP.
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analoga de normas de la ley alemana de patentes,*® esto de-
bido a la carencia de un derecho absoluto para el registro
de un nombre de dominio determinado, por ello no es posi-
ble la aplicacién analoga de dicho precepto. Igualmente el
BGH niega a condenar la transmisién del nombre de domi-
nio a la empresa Shell GmbH a través de la solicitud de da-
Aos y perjuicios, ya que no es posible aclarar la existencia
de terceros con un derecho igual o mayor sobre el nombre de
dominio.*!

7. Procedimientos extrajudiciales para la solucion
de controversias en materia de nombres de dominio

Para la solucién de controversias en materia de nombres
de dominio, el ICANN aprobé la Politica Uniforme de Solu-
cion de Controversias en Materia de Nombres de Dominio
(UDRP por sus siglas en inglés)*? y el Reglamento de la Po-
litica Uniforme de Solucién de Controversias en Materia de
Nombres de Dominio (reglamento de la UDRP).*® Estas re-
glas son aplicables a controversias relativas a nombres de
dominio registrados bajo los dominios genéricos de nivel su-
perior (gTLD). Se trata de un procedimiento arbitral. El cen-
tro de arbitraje y mediacion de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) es el mas solicitado de los
cuatro proveedores de solucién de controversias* autoriza-

40 Numerales 8 abs. 2 S. 2 de la ley alemana de patentes (Patentgesetz).

41 BGH, 2002, pp. 382-386; shell.de, 2002, pp. 694-699, CR 2002, p. 525.

42 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) reglas aprobadas
el 24 de octubre de 1999. Cfr., http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm.

43 Aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999.
http://arbiter.wipo.int/domains/rules/icann/icannrules-es.pdf.

44 Los cuatro proveedores del UDRP autorizados por el ICANN (Dispute Reso-
lution Providern) son: 1. CPR, Institute for Dispute Resolution
(http://www.cpra-dr.org); 2. EIl ADNDRC, el Asian Domain Name Dispute Resolu-
tion Centre (http://www.adndrc.org); 3. NAF, National Arbitration Forum
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dos por la ICANN para administrar la UDRP.* El solicitante
de registro de nombre de dominio bajo los gTLDs se some-
te, en caso de controversia con respecto a derechos de pro-
piedad intelectual, a las reglas de la UDRP por medio de
una clausula contractual, la cual es aceptada por el solici-
tante en el momento del registro del nombre de dominio de-
seado. La aplicacion del UDRP no es exclusiva de los gTLD.
Los administradores de los ccTLD autorizados por el
ICANN, tienen la posibilidad de anexarse, de manera volun-
taria y para la solucién de controversias suscitadas respecto
a nombres de dominio registrados bajo su ccTLD.

Respecto a las controversias suscitadas con motivo del
registro de nombres de dominio bajo el TLD “mx”, el
NIC-México adopté las politicas generales de nombres de
dominio, la Politica de Solucion de Controversias en Materia
de Nombres de Dominio para “.mx” (LDRP) y a su reglamen-
to de fecha 11 de julio de 2003 —anteriormente, el NIC-Mé-
xico estaba anexado al UDRP y era ante el centro de arbitra-
je y mediaciéon de la WIPO que se ventilaban los asuntos
derivados del Nic-México—. Respecto a las politicas de so-
lucion de controversias, se trata de un procedimiento de ca-
racter arbitral, el cual sera aplicable a todas las personas
que estimen afectados sus derechos y que deseen soliticar
la cancelacién del registro de un nombre dominio “.mx”
transmision de su titularidad. Estas personas deben aceptar
someterse a ésta, al LDRP y a su reglamento, ante un pro-
veedor de servicios de solucion de controversias, autoriza-
do por NIC-México, conformado por un grupo independiente
e imparcial de expertos, en los siguientes casos: a) el nom-
bre de dominio es idéntico o semejante en grado de confu-

(http://www.arbforum.com); 4. WIPO, World Intellectual Property Organization
(http://www.wipo.org).

45 Para mas detalles véase: Approved Providers for Uniform Domain-Name
Dispute-Resolution Policy,
http://www.icann.org/dndr/udrp/approved-providers.htm.
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sion con respecto a una marca de productos o de servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominacion de ori-
gen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene
derechos; b) el titular no tiene derechos o intereses legiti-
mos respecto del nombre de dominio, y ¢) el nombre de do-
minio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.*¢

En cuanto a conflictos derivados del TLD “.de” Denic eG
no cuenta con una politica en materia de solucién de contro-
versias, sino que el afectado por un nombre de dominio
“.de”, debe acudir a los tribunales ordinarios alemanes.

8. Conclusiones y perspectivas para México

La violacion de derechos de propiedad industrial por ter-
ceros mediante el registro y uso de un nombre de dominio
por personas no autorizadas para hacerlo, se presenta co-
mo un problema de la vida diaria. Los tribunales europeos
han reaccionado con rapidez, para contraatacar los casos
de Domain-Grabbing. Igualmente, en los casos de titulares de
derechos con el mismo nombre, sigue respetandose el prin-
cipio de prioridad y en cuanto a los nombres y marcas con
alto grado de notoriedad siguen poniéndose en practica las
reglas del Convenio de Paris para la protecciéon de marcas
notoriamente conocidas. Los tribunales alemanes nos mues-
tran cémo es posible adaptar la problematica relacionada con
los nombres de dominio al derecho positivo.

En cuanto a los nombres de dominio registrados bajo un
gTLD, las reglas arbitrales derivadas del UDRP, del ICANN
para la solucién de controversias sobre dominios registra-
dos bajo un gTLD, representan una politica confiable y agil
aunque a veces los arbitros no entran al fondo del asunto.
En México, el NIC-México puso en marcha la nueva politica
arbitral (LDRP) y es necesario esperar a que se resuelvan

46 Regla 1 a.dela politica de solucién de controversias en materia de nombres de
dominio para “.mx” (LDRP): http://www.nic.mx/es/Politicas?CATEGORY=LDRP.
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las primeras controversias bajo este nuevo procedimiento
que, esperamos, conlleven a una solucién justa de dichas
controversias con un bajo costo economico y procesal.

Evidentemente, México tiene un gran camino por reco-
rrer, ya que ante tribunales ordinarios la solucion de contro-
versias relacionadas con nombres de dominio no ha evolu-
cionado como en otros paises; sin embargo, con la intro-
duccién del procedimeinto arbitral LDRP del NIC-México
pueden obtenerse resultados positivos, ya que los procedi-
mientos arbitrales son mucho méas econémicos que los ven-
tilados ante la via ordinaria.

Probablemente sea necesario llevar a cabo una reforma
para desarrollar legislacion especial que rija los casos rela-
cionados con los nombres de dominio en Internet. México
debe mantener el proceso de modernizacion informatica,
salvaguardando todos los aspectos juridicos que circunscri-
ben la propiedad y los derechos signarios. Asimismo, debe
vigilar cuidadosamente que no se violen las garantias de los
titulares de derecho de propiedad industrial, y encontrar el
balance justo entre modernidad y respeto de derechos in-
dustriales.
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