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TEMA: MARCAS Y NOVBRES DE DOM NI O EN | NTERNET

RESUMEN:. La presente recopilacion de doctrina y jurisprudencia
internacional, abarca el tema de la utilizacién de nmarcas vy
nonbres de domnio en internet, enfocandose en aspectos conb su
definicién, naturaleza, y principalnente |a problematica que se a
present ado, adenmas de que desde el apartado de jurisprudencia se
i ncorporan dos casos tratados ante el centro de resoluci 6n de
controversias de I|la Organizacion Mindial de la Propiedad
Intel ectual, que ilustran el tema a |la |uz de casos concretos.
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1 DOCTRI NA

a) Concepto de nonbre de dom nio

[ FERNANDEZ DELPECH]
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Con la aparicion y desarrollo de Internet en los EE.UU., se vio la
necesi dad de identificar las paginas o sitios que integraban |a
red con una direccion nunérica IP y un nonbre de domnio (DNS), a
fin de posibilitar técnicanente su wubicacién y facilitar Ila
busqueda por parte de | os usuari os.

El nonbre de domnio es un elenento necesari o para toda persona o
institucién que quiera tener una presencia activa en Internet
medi ante una pagina o sitio, ya que cunple la finalidad que
cual qui er usuario conectado a |la red pueda identificarlo.

De alli que generalmente el nonbre de dominio de la pagina o sitio
coincida con el nonmbre real de la persona fisica, o el nonbre o
marca de la enpresa. Al msno tienpo, ese nonbre de dom ni o debe
ser anico y no puede repetirse.

La Organizacion Mindial de la Propiedad Intelectual (OWI) ha
definido con claridad el concepto expresando: "Se entendera por
'nonbre de dominio' una serie alfanungérica que corresponda a una
direcci 6n nungérica en Internet", agregando |uego: "Los 'nonbres de
dom ni o' de Internet pueden describirse conb conpdos sustitutos de
| as direcciones nunméricas de Internet. Una direcci6n nunérica de
| nternet (tanbi én conocida cono 'direcci én del protocolo Internet'
o ‘'direccion JP') es un «co6digo numérico que pernmte la
identificacion de un ordenador dado, conectado a Internet. E
nonbre de domnio es el sustituto nenotécnica de dicha direccion
gue, Si se escribiera en el or denador, se convertiria
aut omati camente en la direcci 6n nungrica".

Nat ur al eza Juridi ca

Se discute en doctrina cual es la naturaleza juridica de 1os
nonbres de dominio Internet, pero entendenps que es dificil su
det er mi naci 6n

Tal conp ya | o henps manifestado, miltiples son |as opiniones al
respecto y, aunque parezca contradictorio, todas esas opiniones
son validas ya que se fundan en sistenmas y soluciones |egislativas
diferentes y que en consecuencia dan encuadram entos distintos a
i dénticas situaciones.

En efecto, la dificultad central radica en que las diferentes
| egi sl aci ones del mundo adoptan criterios no sienpre simlares con
rel aci 6n al concepto de derechos personales y de derechos reales,
y al concepto de propiedad y dom ni o.
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Michas veces tanbién, circunstancias ajenas a |o estrictanente
juridico, nos hacen ver |a aparente solucion de |a pregunta con un
criterio mas politico que juridico.

De alli que tratarenps aca solanmente de efectuar un acercamento
al tema desde el punto de vista de la legislacién argentina, sin
perj uicio de al gunas ref erenci as a otras | egi sl aci ones

hi spanoanericanas, a fin de determnar qué es juridicanente un
nonbre de dom nio y qué derechos genera.

1. El patrinonio de una persona. El nonbre de dom nio conp un bien
inmaterial o incorporal

Tradi cional mente se ha seflalado tanto en doctrina conmb en
| egislacién que el patrinobnio de una persona se conpone del
conjunto de sus bienes nmateriales y bienes inmateriales,
desi gnandose mnmuchas veces a los prinmeros con el nonbre de bienes
corporales o cosas y a |los segundos con el nonbre de bienes
i ncor por al es.

Ya el derecho romano efectuaba esta distincién y |as |egislaciones
actual es, nuchas de éstas con un fuerte contenido ronmnista, han
mant eni do esta cl asi fi caci 6n.

Es asi comb el Coédigo Civil argentino en su articulo 2311
establece que se Ilaman cosas a |os objetos rmateriales
susceptibles de tener un valor, y en el articulo 2312 preceptua
gue los objetos inmateriales susceptibles de valor e igualnente
| as cosas, se |laman bienes, y que el conjunto de |os bienes de
una persona constituye su patrinonio.

Por su parte, el Codigo Cvil de Chile en su articulo 565

est abl ece: "Los bi enes consisten en cosas corporales o]
i ncorporales. Corporales: son las que tienen un ser real y pueden
ser percibidas por los sentidos, conb wuna casa, un libro.
I ncorporales: las que consisten en neros derechos, cono |os

créditos, y las servidunbres activas".

Podrianbs agregar que quizas estas conceptualizaciones del
patrinmoni o sean inconpletas, ya que faltaria incluir en ellas el
pasi vo de | a persona.

En efecto, el patrinonio se conpone de un activo y de un pasivo
el primero esta conformado por |os bienes de |a persona, ya sean
estos materiales o inmateriales, y el segundo por |as obligaciones
y cargas que pesan sobre ella.

Podenps decir entonces que para |la mayoria de |as |egislaciones vy,
en particular para la normativa argentina, el patrinonio es el
conjunto de los bienes de una persona y de las cargas que |a
gravan, y que estos bienes son a su vez el conj unto de |os
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objetos materiales (a |los que designa conb cosas), Yy de los
objetos inmaterial es susceptibles de val or econéni co.

Creenps entonces que al nonbre de dom nio podenps calificarlo cono
un bien inmaterial o incorporal, ya que carece de corporeidad y
por tanto no podenps calificarlo comb cosa en el sentido del
Codigo Cvil argentino.

El nonbre de domnio es un bien inmaterial que se incorpora al
patrimonio de |la persona que obtiene su registracién ya sea
medi ante una solicitud expresa a tal fin o nediante Ila
transferencia por parte de un tercero.

Pero efectuada esta prinmera distincion, debenps sefialar que tanto
los bienes materiales cono los bienes inmateriales pueden ser
objeto de diferentes derechos patrinoniales, derechos éstos que
surgen a favor de quien detenta estos bienes y que definen vy
caracterizan el tipo de derecho de que se trata.

El registro de un nonbre de dom nio Internet hace nacer un derecho
excl usivo aunque no perpetuo sobre ese nonbre de domnio a favor
del titular registrante, que puede ser una persona fisica o
juridica.

Pero asi conp existen derechos sobre |os bienes, tanbién existen
derechos y obligaciones entre |as personas, que surgen conb un
conpl enento del derecho sobre la cosa y que nacen de vinculos
contractual es o extracon-tractuales entre | as personas.

De alli entonces que con referencia a los "nonbres de domnio
Internet”, debenps distinguir entre el derecho que vincula al
titular del nonbre de domnio sobre ese nonbre de domnio cono
bien inmaterial, y el derecho que vincula al titular del nonbre de
dom ni o con el organisno registrador del msnp."

b) Tipos de nonbres de dom nio
[ OBANDO VARGAS] 2

“No se puede hablar de clases o tipos de nonbres de domnio sin
antes hablar un poco de o que es el DNS o en inglés Domain Name
System (sistema de nonbres de domnio). Al respecto se puede
sefialar a grandes rasgos que es un sistema de direccionamento
para | as conputadoras en Internet.
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La OWI sefiala mas sencillamente que el Sistema de Nonbres de
Domnio es un sistema nundial de direcciones, es la forma en que
| os nonbres de domnio se ubican y se traducen en direcciones de
Protocol o de Internet y viceversa.

Con base en |lo anterior debe indicarse |lo siguiente sobre el
funci onam ento  del Sistema de Nonbr es de Domi ni o: "E

funcionam ento del DNS se basa en una jerarquia nomnal, en lo
alto de la cual encontranbs |os domnios genéricos de nive

superior (gTLD) y los dom nios de nivel superior correspondi entes
a un coédigo de pais (ccTLD). Hasta hace poco, existian siete gTLD:
los "abiertos" o no restringidos (.com .net, .org) Yy los
restringidos (.int, .edu, .gov y .ml). En la reunién que celebro
el 16 de novienmbre de 2000, la Junta de la |ICANN sel eccion6 para
su introducci é6n en el DNS siete nuevos doninios de nivel superior,

entre los que encontranbos |los gTLD "no patrocinados”, a
saber, .biz (para fines conmerciales), .info (no restringido)
y .fanme (para |os nonbres de persona), ademdas de |los (¢TLD
"patroci nados”", es decir, .aero (para uso del nmndo de Ia
aviaci 6n), .coop (para las cooperativas), .nuseum (para |os
museos) Yy .pro (para las profesiones |iberales). Ya se han
al canzado acuerdos entre la ICANN y |las autoridades de registro
encargadas de .biz, .coop, .info, .nmuseumy .fdanme, |lo cual pernmte

gue tales dom nios entren en funci onam ento. "

En térm nos generales, |os domnios se conponen de un Top Leve
Domain y un Second Level Domain en el caso de un dom ni o conpuesto

por unodostres.com ".com es el domnio genérico de nive
superior, mentras que unodostres es el dom nio de segundo nivel o
subdom ni o. los domnios de nivel superior o Top Level domain

pueden ser de dos tipos, los globales o genéricos (gTLD) y Ilos
dom ni os de nivel superior por codigo de pais (ccTLD)."

c) El desafio de las nmarcas en Internet

[ MERCULI ARl ] @

El desafio de I|Internet

El explosivo crecimento de Internet cono nedio conercial inpone
nuevos desafios en la propiedad industrial. Esta nueva realidad
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nos pone frente al desafio de encontrar férmulas eficaces de
defensa de los derechos - en nuestro caso, |os de propiedad
industrial - porque ellos son tanbién parte esencial del
desarroll o tecnol 6gi co y conercial del nundo.

El rol de la propiedad intelectual en este sentido es fundamenta
para alentar nuevas creaciones intelectuales y para colaborar en
el funcionam ento ordenado del mnercado, evitando |la confusion y el
engafio entre | as enpresas o en el publico consum dor.

Debido a la inportancia econémica que representa el conercio
el ectronico, la Organizaci 6n Mundial de |la Propiedad Intelectua
ha establ ecido nedidas para hacer frente a |as nuevas cuestiones
de propiedad intelectual y pronover el ajuste del marco juridico
internaci onal para facilitar el comercio el ectrénico.

En ese msnp sentido, el presente trabajo pretende avanzar en la
proteccion de las narcas frente a |las nuevas reglas que inpone
| nt er net.

1.2. La historia de Internet

Internet, la mayor red de comuni caci 6n del planeta, nacié conb un
proyecto de estrategia mlitar. Fue financiado por el Advanced
Research Projects Agency (Arpa), y tuvo conp origen |a Arpanet
red que habia sido creada en 1969 por el Departanento de Defensa
de |l os Estados Unidos (DOD). La idea original fue crear una red
que interconectara centros de investigacion y tecnologia que eran
puntos estratégicos para el pais durante la CQuerra Fria y que
debian ser preservados en caso de bonbarderos en un ataque
nucl ear .

La red interconectaba solanmente cuatro puntos cuando fue
i npl antada en septienbre de 1969. Durante |a denobstraci 6n oficia
del sistema, el 21 de Novienbre del msno afio, un grupo de
i nvestigadores se reuni6 en el Departamento de Ciencias de la
Conputaci 6n de la UCLA y se contactaron a través de conputadoras
con el | aboratorio Doug Engel bart, en el Instituto de
| nvesti gaci ones de Stanford, |ocalizado a 450 km de di st anci a.
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A patir de entonces, durante décadas, la utilizacion de Internet
fue restringida a las instituciones de ensefianza e investigaci 6n

Desde |os afios 80, con la evolucion de las PCs, se anpli6 su
utilizaci én. A principios de los afos 90, or gani zaci ones
conerciales se integraron al sistema y la Net superd el mlloén de
usuari os.

Hoy cual quiera se puede conectar a |la net solanente con estar
asociado a un proveedor de acceso (I.S.P.), en nuchos paises
incluso en forma gratuita. Asi, hoy mllones de personas de todo
el mundo navegan por el denom nado “cyberespacio”.

1.3. La Wrld Wde Wb

| nternet puede entenderse cono un conjunto de diferentes redes de
conputadoras interconectadas a través de un protocolo de
conmuni caci 6n comin, el TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet
Protocol), que permte a |os usuarios conunicarse e intercanbiar
archivos (un ejenplo son | os correos el ectrénicos).

El segnento de Internet considerado el nedio privilegiado para
viabilizar el nercado el ectroénico global es la Wrld Wde Wb (ww
o Wb). A través de la Web, una informaci 6n puede ser |ocalizada
en cual quier red que esté interconectada, independientenente de su
| ocal i zaci 6n fisica en el mundo.

La facilidad de navegacién por las diversas redes se produce
gracias a | os denom nados hiperlinks o hiperenlaces (texto, icono,
i magen o docunento) que se conectan con otras pagi nas de la Wb

El punto de partida radica en que, para |os efectos de una eficaz
conuni caci 6n, cada conputadora conectada a esta red universal que
es Internet debe tener una identificacion unica.

Para el entendimento de |as conputadoras entre si, un nunero es
suficiente, y eso es el Ninmero IP (Internet Protocol). AIli se
contiene la identificaci 6n de cada maqui na conectada a | nternet.

Un protocolo utiliza un nanmero binario (de ceros y unos) de 32

Direcci6n Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Tel éfono 207-56-98
E-mail: cijulenlinea@bogados. or.cr
7



http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/
mailto:cijulenlinea@abogados.or.cr

Centro de Informacion Juridica en Linea
Convenio Colegio de Abogados — Universidad de Costa Rica

bits para crear una direccidon (la direcci6n IP). Por razones de
conveni encia, estos numeros son expresados en forma decimal (e€j:
192.91.247.53). Esta forma de expresar una direccion es util para
| os técnicos, pero no resulta apropiada para ser recordada por el
usuario. Por ello se crea el “Nonbre de Dom nio”.

Las marcas y | os nonbres de dom nio

2.1. Los Nonbres de doninio

El Nonbre de dominio es una direccién de |Internet expresada con
pal abras, secuencia de letras o numeros de nmanera sinple para
facilitar al wusuario la asociacion con el nonbre o la nmarca
correspondi ente a una persona 0 enpresa.

En conclusién, un nonbre de domnio es la direccién féacilnente
conprensi ble para el wusuario, normalnente en forma sencilla de
recordar o de identificar, conb ww.yahoo.com pero su nunero IP
es una direcci 6n nunérica subyacente, cono 192.91. 247. 53.

Para que el sistema (D.N. S.) funcione existen bases de datos con
listas de |os nonbres de domnio y sus correspondientes
direcciones nunéricas |IP. De esa nmanera, cada nonbre de doninio
ti ene asignado un nunero IP a través del cual, conp explicanps, se
comuni can | as conput ador as.

El domnio se conpone de dos elenentos: uno que constituye el
segmento propianente identificador, que es creacio6n intelectual
del solicitante (ej: “amazon”, “excite”, “el sitio”), y otro que
consiste en la designaci 6n del nivel en el cual ese dom nio debe
ser situado, el cual serd idéntico para todos |os que pertenecen
al msnmo (ej: .com.

2.2. Registro de Nonbre de dom ni os

En cuanto al registro de domnios, la |ICANN (Internet Corporation
for Assigned Nanes and Nunbers) es el organisno responsable de |a
coordi naci 6n general y la admnistraci é6n del Sistema de Nonbre de
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Domi ni os (DNS).

Para aunentar |a conpetencia y facilitar la participacioén
internacional , en 1998 el Gobierno de Estados Unidos entreg6 al
sector privado la Direccién de |la Adm nistracion de |os Dom nios
Genéricos de N vel Superior

Los Nonbres de Dom nio se clasifican en Dom nios de N vel Superior
(TLD- Top Level Donmines) y Domnios de segundo, tercer o nas
niveles (los diferentes subdom nios).

A su vez, | os Dom nios de Nivel Superior, se subdividen en:

Dom ni o0s Genéricos de N vel Superior (gTLDS — Generic Top Level
Domains): .com (para entidades conerciales), .net (para |as
conputadoras de |os proveedores de red) y .org (para
organi zaci ones) los cuales pueden ser obtenidos por cual quier
persona o enti dad;

Dom ni os Especiales de N vel Superior (sTLDs - Special Top Level
Domai ns) : . edu, . gov, .int (organi zaci ones i nternaci onal es)
y .ml; reservados solo para entidades que cunplen ciertos
requi sitos en cada caso; y

Dom nios Internacionales (o Territoriales) de N vel Superior

(ccTLDs — Country-Code Top Level Domains): establecidos conforne
al cb6digo de dos digitos de identificacion de pais (ar -Argentina,
br -Brasil, jp -Japén), los cual es pueden ser obtenidos librenente
0 quedan I|imtados a quienes cunplan ciertos requisitos que

dependen de cada pais.

Las del egaci ones de | a adm ni straci 6n de | os ccTLDs
correspondientes a los distintos paises recayeron sobre aquellas
entidades que fueron las prinmeras en su pais en conectarse en
forma permanente a | nternet.

Luego del breve relato realizado sobre el aspecto técnico vy
adm ni strativo de | a cuesti6n podenpos desarrollar 1o que es objeto
del presente trabajo: el aspecto |egal
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Desde el punto de vista de |la propiedad industrial podenps sefal ar
gue ya no se duda de que |os nonbres de domnio tienen capaci dad
distintiva y por consiguiente marcaria. (“el poder o carécter
distintivo de un signo es la capacidad intrinseca para poder ser
marca” ).

En ese sentido, basta tomar en cuenta el articulo 15 del TRIPS que
establ ece que: “Podra constituir una narca de fébrica o de
conerci o cual quier signo o conbinaci 6n de signos que sean capaces
de distinguir los bienes o servicios de una enpresa de |os de
otras enpresas”, para concluir que |os nonbres de dom nio podran
ser marcas cuando sean capaces de distinguir bienes o servicios de
una enpresa de | os de otras.

Tanpoco es posible negarles el caracter de propiedad. A respecto,
en | os Estados Unidos existe una corriente jurisprudencial por |a
cual se han enbargado y ordenado remates de nonbre de dominio a
fin de hacer frente a las costas de una sentencia adversa contra
el registrante que no poseia otros bienes en el territorio del
tribunal. La Justicia Norteanericana ha reconoci do expresanmente e

caracter de propiedad que puede atribuirse a estos nonbres aun
est ando en desuso.

2.3. Diferencia entre marcas y nonbres de dom ni o

En la bosqueda de fornulas eficaces en defensa de |os derechos
mar cari os, debenbs intentar aclarar qué son |os nonbres de dom nio
y cuales son sus puntos de convergencia o divergencia con |as
mar cas.

La publicidad que aparece en |os nedios de comnunicaci én incluye
regul armente una direccion de nonbre de dominio, junto con |os
tradi cionales nmodos de identificacion y conunicacién conp la
marca, el nonbre de |la enpresa o el tel éfono. Sin enbargo, si bien
los nuneros de teléfono son una serie an6nina de nuneros sin
significado, el nonbre de domnio con frecuencia se relaciona con
el nonbre o la marca de l|la enpresa o con sus productos vy
servi ci 0S.
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Por  definicidn, las marcas tienen por principal propésito
identificar un producto o servicio en un é&nbito de protecciodn
[imtado territorialmente y tanbién circunscrito solo a aquellos
productos o servicios con ella anparados.

Por el contrario, |os nonbres de donminio no tienen una |imtacion
territorial y no se clasifican por <clases de productos o
servi ci 0s.

Conflicto entre las marcas y | os nonbres de dom nio

De las diferencias sefialadas anteriornente surgen una serie de
conflictos que adquieren gran inportancia debido a |as dinensiones
conerciales que ha adquirido la red de redes en estos ultinos
afos.

3.1. Conflictos basados en | egitinos derechos:

3.1.1. La existencia de miltiples marcas iguales en el mundo, que
i dentifican

productos diferentes o el msnp producto. En la |egislacion
marcaria, el derecho exclusivo que otorga un registro se
circunscribe al anbito territorial

En el nmundo virtual, el prinero que consigue registrar su nonbre
de dominio con el TLDs “.conf sera quien podra ofrecer sus
product os con presentaci 6n o apariencia nundial. El segundo debera
contentarse con tener “la apariencia regional” que |le brindan |os
dom ni os de segundo nivel, conb seria un dominio“.combr”, y el
resto no podra usar su narca en la Wb. Digo que los “.combr” son
regi onal es en apariencia puesto que su significado o efecto en la
nmente del consumidor indicard que se trata de un sitio que, por |lo
menos, opera seguro en el territorio indicado (en este caso
Brasil). Pero |lo inmportante es que el alcance real (entendido cono
posi bilidad de acceso) de los “.combr” es exactanente igual que
los “.com”, es mundial. Es decir, cualquier persona del mnundo
puede acceder con |la msma facilidad a un “.conf que a un
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“.comfr”.

Las menci onadas “apariencias de regionalidad” inplican en al gunos
casos consecuencias extremas. Por ejenplo, existen conpafiias que
han invertido nuchos afios y dinero en su marca y ahora deben
tolerar que wun tercero la wuse conb nonbre de domnio con
apariencia nmundial, mentras que el titular debe contentarse con
usar su marca cono nonbre de dom ni o de apariencia regional.

Una estrategia conb la de regionalizar |os servicios dados por
Internet ha tenido gran auge entre |os nuevos “start up”, pues se
han dado cuenta que en algunos casos se necesitan contenidos
di ferenci ados para cada pais. En los dltinos nmeses henpbs notado un
canbio tanbién en las multinacionales que ya tienen sus “.conf vy
ahora quieren tener una presencia regional en cada pais
(entendieron que no alcanza con un sitio para satisfacer |as
di ferencias cul turales).

Por lo tanto, |a estrategia es regionalizar brindando un sitio
diferente para cada cultura o pais con |los temas que interesan en
ese pais. Por ello resulta reconendable el registro de narcas conpo
nonbre de dom nio en todos | os paises donde se pretenda operar.

Muchas enpresas que al intentar registrar su marca cono nonbre de
dom nio se encontraron que ya existia otra conpafiia que | o habia
regi strado con anterioridad optaron por incluirle alguna pequeia
variaci 6n. Por ejenplo, si Ford Mdtor Conpany en USA se encontrara
con que el nonbre de dominio ww.ford.com esta registrado por un
tercero de buena fe podria optar por reclamar su marca o por
utilizar un nonbr e de dom ni o cono www. f ordl1l. com o]
www. ford.comus. Sin enbargo, esta soluciodn ha traido problems a
| os usuarios quienes al buscar el sitio de Ford Mtor utilizando
la palabra “ford” seguramente seran |Ilevados por un buscador al
sitio ww. ford.com

Se han propuesto al gunas sol uciones al problema de |a coexistencia
de nonbres de dominio nuy simlares: Los servicios de directorios
y listados ayudan a garantizar que una persona interesada pueda
localizar la direccidn exacta que busca. En el caso “Lockheed
Martin Corporation v. Network Solutions Inc.”, el tribunal fornulé
observaci ones favorables sobre el uso de directorios, afirmando
que: “La solucidn a las dificultades actual es con que se enfrentan
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los titulares de nmarcas en Internet reside en este tipo de
i nnovaci 6n técnica, y no en los intentos por hacer valer 1os
derechos de marcas en relacion con legitinps usos marcarios de
est os i nmportantes nuevos nedi os de conuni caci 6n”.

3.1.2. La existencia de nmarcas idénticas en un msnp pais para
distinguir productos y/o servicios diferentes. La |egislacion
marcaria permte el registro de marcas por clases, de manera que
la proteccion se limta a |los bienes y/o servicios incluidos en |la
cl ase que sel ecci onenos.

De esta nmanera, coexisten en el nmercado nmarcas simlares o
idénticas para distinguir productos y/o servicios diferentes. Este
principio podria seguir siendo utilizado en el nercado virtual
cuando las nmarcas se utilicen en la pagina o sitio pero no cuando
se usen en el nonmbre de dom nio.

En Internet solo una enpresa podra usar su nmarca conb nonbre de
domnio en la Wb. Cono dijinos ya dijinos, |a disponibilidad para
usar su narca en la red consistira en quien se registre prinero
cono titular de | os nonbres de domnio “.conf y “.combr”

De manera que, a pesar de que marcas idénticas para productos
diferentes podrian coexistir en el nercado real, esto no es
actual nrente posi ble para | os nonbres de dom nio.

Ya existen paises, conb Brasil, que han inplenentado conp un
principio de solucion anpliar |os dom nios en mas subdom nios. De
nodo que “rec.br” se utiliza para entretenimentos, “tur.br” para
enpresas de turisno, etc.

Ora idea para considerar es l|la de designar subdomnios de la
m sma fornma que | as clases internacional es de narcas.

3.1.3. Expresiones que no podrian ser inscriptas conp marcas por
ser genéricas, descriptivas o de uso coniun: Una razén fundanenta
por la cual un signo no puede ser registrado conb nmarca es que
carezca de poder distintivo y, por tanto, de entidad marcari a.
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El hecho de que sea posible depositar en la red nonbres genéricos
o descriptivos para acceder a paginas o sitios de enpresas que
of recen pr oduct os o] servi ci os gue corresponden a esas
denom naci ones genéricas o descriptivas trae un nuevo conflicto.

Si  consideranps al nonbre de dominio conb un signo con cardacter
distintivo, es decir conb marca, entonces no pareceria razonable
gue se permtiera el registro de nonbres de dom nio genéricos,
descriptivos o de uso comin. Ello es asi, puesto que solo |os
prineros en registrar podran utilizar para su propio beneficio un
nonbre de dom ni o genérico, descriptivo o de uso conin.

Un ejenplo de ello son los sitios dedicados a |la oferta de autos
cuyos nonbres de dom ni 0 son: ww. aut 0s. com ww. aut 0s123. com

Ora vision del tema podria ser aceptar que habra nonbres de
dom ni os descriptivos o genéricos y que los titulares de nmarcas
hagan valer sus marcas tanbién, por ejenplo: ww.autosBMN com .
Pero debo advertir que quien tenga un nonbre de dom nio generico
no podra ser registrado cono narca (ej:ww.autos.com) Salvo que

se considere que el “.conf l|le da una diferencia que |o hace
registrable, 1o cual no parece del todo incorrecto. Pongo en duda
lo antes dicho puesto que pienso que los “.conf deberian ser
consi derados genéricos por las Oicinas de Marcas de nodo de no
generar gastos innecesarios a nuestros clientes (por ej:
sol i ci tando el registro de “amazon”, “amazon. cont y

“amazon.com br”) .

3.1.4. Confusi6n marcaria: Es la esencia del derecho marcari o que
no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos
titulares. Sin enbargo, esto es |o que sucede en una gran cantidad
de casos en Internet, debido a su alcance global. Ello no solo
perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver
afectado su prestigio, sino tanbién al publico consum dor que
conpra | o que en realidad no queria conprar

Esto ultino podria producirse de dos formas: a) Confusion directa:
se produce cuando el conprador adquiere un producto determ nado
convenci do de que estd conprando otro; b) Confusién indirecta:
cuando el conprador cree que el producto que desea tiene un origen
o un fabricante determ nado, o que ese producto pertenece a una
| inea de productos de un fabricante distinto de quien realmente |lo
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fabri co.

La confusi 6n puede producirse entre |as marcas que forman parte de
las paginas o sitios de Internet, entre ellas y las marcas de
bi enes 0 servicios en un pais determ nado que se ven afectadas por
una pagina de otro pais y, por ultino, entre las marcas y |os
nonbres de domi ni o.

Al respecto, cabe seflalar que la capacidad distintiva que
presentan |os nonbres de domnio nos permte concluir que pueden
ser confundi bl es con una nar ca.

Caso: “Mnnesota Mnig & Mg Co v Taylor”. (desarrollado en |a
pag. 11 del presente).

3.1.5. Dilucion marcaria: La dilucion es el cercenam ento gradua
o la dispersion de la identidad y retencién de la marca o nonbre
en la nente del publico, por su uso en productos conpetitivos.

Se produce cuando una marca notoria dismnuye su poder distintivo
cono consecuencia del uso que hacen terceros para distinguir otros
productos o servicios de los de la marca notoria o productos de
inferior nivel o calidad.

Conb nmenci onanbs, existen dos tipos de dilucidén nmarcaria: a)
“Blurring”, que ocurre cuando alguien usa una marca fanmpbsa sin
autorizaci 6n, nodificandola en relacién con 1los productos vy
servicios, de manera que tiende a perder el caréacter distintivo de
la marca fanpbsa; b) “Tarnishnment”, que ocurre cuando una narca
notoria es usada en asoci aci 6n con un producto de nivel inferior.

Caso: Dilucién por “Blurring”: “Actnedia Inc v. Active nedia Int’
Inc ”": La parte actora era titular de |la marca ACTMED A para
publicidad y servicios de pronocién. A intentar registrar

“act nedi a. conf conpb nonbre de dominio se encontré que el demandado
Active nedia ya |o habia registrado para servicios de disefio de
paginas web y servicios de desarrollo. “The Court granted a
permanent injuction to plaintiff, finding that the defendant” s use
of the domain name “actnedia.conf at an internet site providing
servicies simlar to Actnmedia s caused a |ikehood of confusion
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about the source of the servicies. The Court also found that the
defendant”s actions constituted dilution under Illinois law. In
addition to enjoining the defedant from using the mark ACTMEDI A,
the court ordered the defendant to immediately rel ease and tranfer
t he domai n nane “actnmedi a.conf to Actnedia.”

Caso: Diluci6n por “Tarnishnent”: “Mattel, Inc v MBride " : E

demandado usaba la marca “BARBIE' S PLAYHOUSE’, para un sitio web
de entretenimento para adultos, con el msno color y |letras usado
por la actora en relacion con la venta de |as nufiecas BARBIE. E

actor, en su caréacter de titular de la marca “BARBIE’ denmandé a
McBride por dilucidn marcaria. “The court held that the defendant
s use of “Barbie’ s Playhouse” tarnished the plaintiff’ s fanous
BARBI E mark by creating an association wth unwhol esone services,

and entered a permanent injunction restraining the defendant “from
diluting the BARBIE trademark’s.” La corte interpreté que el

demandado habia intentado usufructuar |a reputacién de la narca
del actor y condené al demandado a pagar |las costas del juicio vy
| as gananci as que habia obteni do operando el sitio web.

Conp vinos, a través del registro de nonbres de dominio idénticos
o simlares a marcas de terceros se pueden producir graves dafos a
l a i magen de una marca.

3.2. Violaci6n de derechos de terceros. Casos de abusos.

Sin duda, la principal causa de preocupaci 6n en |lo que se refiere
a la proteccion de la propiedad industrial son |os innunerables
abusos que se coneten en la red. La relativa facilidad con |a que
se registran |os nonbres de dom nio, la dificultad para
identificar al registrante y la nundializaci én del uso de Internet
desafian la capacidad de los titulares de marcas, sus agentes y
abogados de proteger eficaznente sus derechos.

A continuaci 6n analizanps |as practicas nas comunes:

3.2.1. Ciberocupaci 6n (cybersquatting): Sin duda |a principal
preocupaci 6n hoy es el uso de marcas conocidas pertenecientes a
terceros por parte de “piratas”. Es decir, quien se apropia de |lo
ajeno a sabiendas. Son, por ejenplo, personas que registran
nonbres de dom nio que son idénticos o simlares a |las narcas, con
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el fin de venderlos, alquilarlos a un tercero o al titular de la
mar ca, por un beneficio.

De un estudio conisionado por |a Asociacion de Propietarios de
Marcas Europeas, se encontr6 que el 85% de |os participantes o de
sus clientes habian sufrido infracciones de propiedad intelectua
en Internet y el 60% habian negociado |la conpra de sus nonbres de
dom ni o por canal es i nfornal es.

Caso Panavision International, LP v. Toeppen : La parte actora era
titular de la marca “PANAVI SION' y “PANAFLEX’ para cinematografia,
camaras de televisidon y equipos fotogréaficos. La parte denandada
habia registrado los nonbres de domnio “panavision.coni 'y
“panafl ex.conf pero no lo utilizaba para la pronocion o venta de
al gun bien o servicio. Cuando Panavision Int LP reclanmd a Toeppen
el nonbre de dom nio “panavision.conf, Toeppen pidi6é U$S 13. 000

La corte del distrito fallé en favor de Panavision, ordenando al
demandado transferir |os nonbres de domnio a Panavision. En
ausencia de jurisprudencia, la corte de distrito ordené a la parte
actora cargar con las costas. La Camara revocé |o decidido sobre
las costas, considerando la mala fe del demandado que habia
regi strado cientos de nonbres de dom nios de marcas fanpsas con |a
i ntenci 6n de venderlas o licenciarlas. La Canmara reconoci 6 que |a
funci 6n del nonbre de dominio es mas que una direcci6n en la que
se identifica al duefio del sitio web o provee infornmaci 6n sobre el
contenido del sitio, aceptando que el demandado usaba |as marcas
del actor conob nonbre de domnio |lesionando |a capacidad de |as
marcas para identificar o distinguir los productos y servicios de
Panavi si on.

Proteccion de marcas fanposas: La OMP.I. ha reconendado un
sistema nediante el cual los titulares de las marcas fanosas
nmundi al nrent e puedan obtener exclusiones que prohiban a terceros el
registro de las marcas cono nonbres de domnio en gTLD. La
situaci 6n de estas narcas quedara determ nada por un grupo de
expertos que se conformaré sobre |a base de una |ista adm nistrada
por |a QOVPI

Las nedi das adoptadas por la OMP.lI. pueden ser cuestionadas en
cuanto a |l a seleccion de |as marcas que seran consi deradas fanpsas
y las consecuencias beneficiosas que traerd para |os que estén
incluidos y las desventajas para quienes no |o logren, pues
deberan convencer al juez de su notoriedad y del porqué no han
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sido incluidas en el listado de marcas fanpsas de la OMP. 1.

Sin enbargo, los casos de pirateria de domnio han demandado
gastos y tienpo para las grandes nmarcas y es necesario que |a
O MP.I. adopte todas | as nedi das posi bles para evitarlo.

Caso “Marks & Spencer PLC V. One in a MIlion and others” : One in
a MIllion registraba marcas fanbsas conmpb nonbre de dominio para
venderlas o alquilarlas a los titulares de esas marcas 0 a
terceros. La parte actora estaba conformada por fanpbsas enpresas
del Reino Unido, a saber: British Telecommunications, Virgins,
Marks & Spencer PLC, Ladbrokes PLC, J. Sainsburg PLC, quienes
demandaron por infraccién marcaria y conpetencia desleal. En
prinera instancia se hizo lugar a la infracci 6n marcaria ordenando
al demandado que cese en el uso de las marcas (final injuction),
sin enbargo, el tribunal considerd que no procedia el reclanp por
conpetencia desleal. En segunda instanci a, se confirmb la
infraccion marcaria y ademds se hizo lugar al reclam de
conpetencia desleal. Ello, pues se consider6 que el publico podia
realizar una busqueda en el “WHO S’ (es un servicio de Network
Solutions Inc que se utiliza para identificar a |os propietarios
de nonbre de domnio), de |os nonbres de dom nio correspondi entes
a |l as conpafias nencionadas y encontrarian que estan a nonbre del
demandado y podrian pensar que el demandado estaba rel aci onado de
al guna manera con esas conpafiias. Pero |la Camara fue aun mas alla
y consideré el accionar de |la demandada cono un fraude: “a nane
which ...would inherently lead to passing off was an instrunent of
fraud”. Sin duda, un fallo que representa un antecendente
importante contra los “piratas” o “domai n name specul ators”.

La ICANN ha fijado un criterio unifornme para sonmeter a alguien a
un procedi nm ento adm nistrativo de resol uci 6n de di sputas:

a) que el nonbre de domnio del infractor sea idéntico o
sim larmente confundible con Ia marca del titular

b) el infractor no tiene derechos ni interés legitino con respecto
al nonbre de domnio; y

c) el nonbre de dom nio ha sido registrado y usado de nala fe.
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Mala fe: La |ICANN tanbi én sefiala cuando se entiende que ha
exi stido mala fe:

a) cuando las circunstancias indicaren que se ha registrado o
adquirido un nonbre de dominio con el propésito de venderlo,
rentarlo o transferir el nonbre de domnio al titular de la marca
por un valor superior al costo del registro del nonbre de dom ni o;

b) wutilizando el nonbre de domnio de otro se pretende, con
i ntenci ones conerciales, que |os usuarios de Internet se confundan
pensando que los productos y servicios alli ofrecidos son
ofrecidos por el verdadero titular de la marca (por ejenplo
al guien que conpra productos “ROLEX’ originales y |luego |os vendo
por un sitio rolex.com haciendole creer al wusuario que es el
verdadero fabricante);

c) con intencién de wusufructuar ilegalnente el negocio de un
tercero haciendo creer a |los wusuarios que conpran un producto
original de marca (por ejenplo zapatillas “NKE cuando en
real i dad el producto vendi do es falsificado;

d) para entorpecer |la entrada de al gun conpetidor a la red.

3.2.2. Préacticas Predatorias y Parasitarias: Una variante a la
pirateria nmencionada es registrar |los nonbres de domnio que
incorporan nmarcas conocidas pertenecientes a |os propios
conpetidores, seguramente a nonbre de un tercero.

3.2.3. Confusioén: Hay quienes registran nonbres de dominio con el
fin de provocar confusi én respecto de la fuente o el origen de |os
productos o servicios que ofrecen.

A través del registro de marcas notorianente conocidas conp
nonbres de dom nio hay quienes tratan de desviar el trafico a sus
sitios.

Caso M nnesota Mnig & Mg Co v Taylor : El actor, 3M denmand6 a
Taylor por infraccién y dilucién marcaria alegando que |os
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regi stros del demandado “post-it.conf, “post-its.conf y “ipost-
it.com infringian |os derechos sobre la marca “post-it” de 3M
“The court found that the defendant” s actions caused a likelihood
of confusion, noting that defendant intended to cause consuner
confusion in order to export noney from 3M The court also noted
the strong public interest in preventing msuse of the Internet,
and granted 3Ms notion for prelimnary injunction”.

3.2.4. Secuestro a la inversa del nonbre de domnio: Se ha
denomi nado asi a las situaciones en las cuales el titular de una
marca, basandose en su registro de marca, trata de interferir con
| os derechos del titular del nonbre de domnio que |lo obtuvo en
circunstancias legitimas y lo wutiliza sin infringir derecho
al guno.

Caso Roadrunner v. Network Solutions Inc (enpresa privada que
registra TLDs): Roadrunner Conputer Systens era una pequeia
enpresa de | nt er net, titular del nonbr e de dom ni o
“roadrunner.conf, que habia utilizado el nonbre de dominio durante
dos aflos para conercializar sus servicios de Internet, inmpugné |la
politica de solucion de controversias de N S.I. después que |os
titulares de |a marca afirmaron su derecho de wutilizar el
menci onado nonbre de dominio. La denanda se desestind una vez que
N.S. 1. accedi6 a no perturbar la utilizacién que hacia Roadrunner
Comput er System del nonbre de dom ni o.

3.3. Violacion de derechos de terceros. Abusos tecnhol 6gi cos.

3.3.1. El inpacto de |os buscadores: Aquellos consum dores que no
conocen con precision la direccion del sitio donde se ofrece un
producto o servicio tienden a wusar la marca cono palabra
descriptiva del objeto de |la bulusqueda. Conp |os buscadores dan
prioridad al contenido textual de las URL, |a apropiacién de |a
marca ajena en el nonbre de dominio operara cono un fuerte factor
de prioridad en la lista de hits (paginas o sitios seleccionados
por el buscador).

Caso: Varias enpresas, |ocalizadas en diversas regiones del mundo,
han regi strado nonbres de dominio con el elenento comin “Tel econi.
La lista incluye SymretriCom (ww.telecom, Telecom U K Ltd
(ww. t el ecom co. uk), TWK Tel econmuni cati ons GrbH (www. t el ecom de).
Sin enbargo, |os buscadores dirigen a un usuario que utiliza la
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pal abra clave “teleconi Unicamente al sitio de Internet de
Symmetricomsin referencias a | as otras enpresas.

Oros buscadores pueden arbitrarianente disponer el orden de
prelacion en la lista de hits. Es decir, el buscador puede ser
programado para que ofrezca sienpre en lugar privilegiado
determ nado hit o para que altere el orden de los hits col ocando a
al guno a |l a cabeza del ranking cada vez que aparezca en cual quier
lugar de la lista. Por ejenplo, en el sistema de blsqueda de
Net scape, al escribir |la palabra “book” dirige al usuario a |a mas
fanpbsa libreria on-1ine Barnes & Nobl e.

3.3.2. Uso de netarotul ados (Metatags) y texto oculto: La nayoria
de | os buscadores al seleccionar los hits pertinentes, después de
las direcciones de los sitios, dan valor a l|a infornmacion
contenida en |os Metatags. (palabras o signos sol anente procesadas
por | os buscadores cuyo destino es alojar |a descripcién del sitio
o de la pagina), luego a los hipervinculos y finalnente al propio
t ext o.

Una sencilla estrategia desleal es incluir en el netatag del
propio sitio una narca ajena, por ejenplo, Coca Cola, de manera
gque cuando el wusuario busque el sitio de Coca-Cola entre otros
hits aparecera tanbi én el sitio del tercero desleal.

Caso “Playboy Enterprises v. Calvin Designer Label”: La actora era
titular de la marca “PLAYBOY' y “PLAYMATE'. ElI demandado usaba
esas mar cas cono parte de sus nonbr es de dom ni o
“wwv. pl ayboyxxx.cont 'y “playmatelive.conf directanente en |as
paginas de sus sitios y conp palabras claves escondidas conp
netatags, que eran leidas por |os buscadores. La parte actora
demandé a la contraria por infraccién y dilucion nmarcaria, Yy
conpetencia desleal. La Corte orden6 una nedida (prelimnary
i njunction) de cese de uso de las marcas de |la actora, incluyendo
los nmetatags y cualquier pagina o sitio que el demandado pudiera
crear en el futuro. La Corte requiri6 tanbi én que el demandado
solicitara al ente registrante (N.S.I.) la cancelacién de |os
nonbres de domnio en infraccion. En el msno sentido se expidié
la Justicia en el caso “Brookfield Conmunications Inc v. West
Coast Entertai nent Corp”

Vinculos (Linking): El linking consiste en vincular paginas que
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i ncluyan infornmaci 6n de contenidos publicados en la red por una
persona a contenidos publicados por esa u otra persona en otro
sitio de la red al que se puede acceder tanbién de nanera
i ndependi ente del prinero.

A través del linking se pueden producir facilnmente deformaciones
del contenido, publicitarias o de marcas. El infractor usa |as
marcas, contenidos y publicidades de terceros legitinos titulares
para desviar la clientela, , induciendo a confusion sobre el
origen del contenido, servicios o nercaderia que aparezcan en el
sitio accedi do.

Caso “TicketMaster Corp. v. Mecrosoft Corp.”: Ticket Master
demandé |a cesaci6on del enlace profundo (deep linking) que se
hacia a su pagina desde una pagina de Mcrosoft que ofrecia
i nformaci 6n general sobre eventos en vivo. Ticketmaster vendia
desde su pagina entradas a espectaculos y el acceso desde |a
pagi na de Mcrosoft, “Sidewal k” evitaba ver |a marca Ticketnaster
y las publicidades contratadas por este ultinmpo. El actor invoco
di lucion e infraccidén de marca y conpetencia desleal por permtir
gue se pueda acceder al sitio de Ticketnmaster sin aprobacidn.
M crosoft alegd que era sé6lo un vinculo, que el actor |lo podria
haber prevenido y que, en definitiva, el link no se usaba en form
conercial. Asimsnp, Mcrosoft sefialé6 que para el correcto
funcionam ento de Internet, links cono el de este caso deberian
ser permtidos. Finalnmente el asunto se solucioné en form
extrajudicial. Infornmaciones periodisticas publicadas a fines de
1999 dan <cuenta que Mcrosoft ha transferido su negocio
Si dewal k. com a Ticketmaster a canbio de un 10 % de | as acciones de
esta ultima.

En nuestra opinién, si bien los links son la esencia de la Wb
puesto que permiten |la conunicacion entre las distintas paginas,
parece indispensable obtener la autorizacion por escrito del
propietario de la pagina o sitio para hacer uso de este sistenmn

Enmarcado (Fram ng): Conjuntanmente con el linking antes descripto
surge una practica denom nada fram ng que consiste en establ ecer
un vinculo con wuna pagina ajena pero ademds ocultar ciertas
porciones, nensajes o0 publicidad de esa pagina nediante |a
super posi ci 6n de contenido, nensajes, barras de color u otras
marcas sobre | as porciones no deseadas desde |a pagina vincul ada.
Esta practica que nodifica contenidos, espacios publicitarios vy
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marcas de terceros constituye, muchas veces, un acto de
conpetencia desleal. Resultarian perjudicados tanto quien coloca
la publicidad que resulta obstruida conmo el titular del sitio en
caso de ser personas distintas.

Caso “Washington Post Co. v. Total News, Inc.” : E denmandado
estableci6 vinculos desde su pagina con 1.200 fuentes de
i nformaci 6n distintas que sum nistraban a sus |lectores dentro de
un marco propio, es decir, sin |los nmensajes publicitarios y marcas
exi stentes en |as paginas vinculadas. La actora reclamd por
infraccion y dilucién marcaria, conpetencia desleal y apropiacion
il egal de la propiedad intelectual. El caso se arreglé
extrajudicialnmente y Total News dej 6 de hacer fram ng.

Marco juridico para la proteccion marcaria de | os derechos

En el anmbito local, para la proteccion de |la propiedad industria

deberian ser aplicadas |la Ley de Marcas y la Ley de Conpetencia
Desleal (en los EEUU puede ser aplicada tanmbién |a Federal

Dilution Act o | a nueva Cybersquatting Act).

A fin de analizar el marco juridico internacional que protege a
los titulares de marcas en cada pais debenps tomar en cuenta el
Convenio de Paris y el GATT-TRIPS.

Conveni o de Paris:

El Articulos 6 bis del Convenio de Paris prohibe “el uso de una
marca de fabrica o de conercio que constituya la reproducci6n,
imtacion o traducci én, susceptibles de crear confusioén, de una
marca que |la autoridad conpetente del pais del registro o del uso
estimare ser alli notorianente conocida conb siendo ya narca de
una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio vy
utilizada para productos idénticos o simlares. Ccurrira lo msno
cuando |la parte esencial de |la marca constituya |la reproducci 6n de
tal marca notoriamente conocida o una imtacion susceptible de
crear confusi én con ésta”.

El Articulo 8 del Convenio de Paris sefiala que “ el nonbre
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conercial serd protegido en todos |los paises de la Unidn sin
obligaci 6n de dep6sito o de registro, forme o no parte de una
marca de fabrica o de conercio”

El Articulo 9 del msno Convenio permite el enbargo de todo

producto que Ileve ilicitanente una marca de fabrica o de conercio
0 un nonbre conercial, de nmbdo que no se aplica este tipo de
sancion a la situaci6n de los domnios, en que el uso ilicito de

una marca o nonbre conercial no se produce en |os productos, sino
en forma digital. Este caso es asimlable a |o que sucede en |as
i nfracci ones marcarias que se producen a través de la television
satelital.

En materia de conpetencia desleal, el Articulo 10 bis del Convenio
de Paris es perfectanente aplicable al canpo de la Internet:

“1l) Los paises de la Union estan obligados a asegurar a |os
naci onal es de | os paises de la Unidén una protecci én eficaz contra
| a conpetenci a desl eal .

“2) Constituye acto de conpetencia desleal todo acto de
conpetencia contrario a |os usos honestos en materia industrial vy
conerci al .

“3) En particul ar deberan prohi birse:

| - cual quier acto capaz de crear un confusi 6n, por cual quier nedio
gue sea, respecto del establecimento, |os productos o Ila
actividad industrial o conercial de un conpetidor;

I1- las aseveraciones falsas, en el ejercicio del conercio,
capaces de desacreditar el establecimento, los productos o l|a
actividad industrial o conercial de un conpetidor;

I1l- las indicaciones o aseveraci ones cuyo enpleo, en el ejercicio
del conercio, pudieren inducir al publico a error sobre Ila
natural eza, e nobdo de fabricacidén, las caracteristicas, |la
aptitud en el enpleo o |a cantidad de | os productos.”
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Acuerdo GATT-TRI PS

Por su parte, el acuerdo GATT-TRIPS tanpoco esta ajeno a esta
mat eri a.

En su Articulo 16 establ ece:

“inc. 1. El titular de una marca de fabrica o de conercio
regi strada gozara del derecho exclusivo de inpedir que
cual esquiera terceros, sin su consentimento, utilicen en el curso
de operaciones conerciales signos idénticos o simlares para
bi enes o servicios que sean idénticos o simlares a aquellos para
los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a
probabilidad de confusidon. En el caso de que se use un signho
idéntico para bienes o0 servicios idénticos, se presumra que
exi ste probabilidad de confusion. Los derechos antes menci onados
se entenderan sin perjuicio de ninguno de |os derechos existentes
con anterioridad y o afectaran a |la posibilidad de |os M enbros de
reconocer derechos basados en el uso.”

De acuerdo con esta norma, el titular de una nmarca tiene el
derecho de inpedir que terceros, sin su consentimento y en el
curso de operaciones conerciales, la utilicen conmb nonbre de
dom nio en | os siguientes casos:

a) si el nonbre de donminio fuera idéntico o simlar a la marca
regi strada;

b) si el nonbre de domnio se utiliza para bienes o0 servicios que
sean idénticos o simlares a aquellos para los que se ha
regi strado | a marca;

c) cuando ese uso dé lugar a confusién

El inciso 3 del TRIPS amplié |a proteccién de |las marcas notorias
a bienes o servicios que no sean simlares a aquellos para |os
cual es se registr6 |l a marca.
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Asim snmo, el Articulo 41 del TRIPS obliga a |os paises firnmantes a
contenplar nedidas eficaces contra |a adopcion del nonbre de
dom ni o que infrinjan derechos de propiedad intel ectual.

Todo |o que podanps avanzar en el estudio de la |egislacidn
aplicable a los asuntos de Internet es uatil, sin enbargo,
tendrenbs un escollo pendiente que no es posible tratar en el
presente trabajo por la conplejidad y extension del temm, que es
“la jurisdiccion aplicable”.

Fi nal mrente, cabe destacar dos hechos novedosos: que la I.C A NN
ha adoptado una politica uniforme de resoluci6n de disputas de
Nonbre de domnio y que en |la actualidad ya existen tres centros
de Resolucion de Diputas sobre nonbres de domnio: O MP.I
(Suiza), NATIONAL ARBITRATION FORUM (U.S.A) y DI SPUTES. COM
(Canada) .

Uso de narca

Es necesario definir si el uso de un nonbre de dom nio es uso de
mar ca.

La primera duda es si el uso de marcas en Internet constituye uso
mar cari o. Nada pareceria indicar lo contrario, y nuchas
consecuenci as podrian derivarse de esta concl usi én.

Por 1o tanto, la segunda cuestion es si el uso de una nmarca a
través de una pagina de Internet puede considerarse uso narcario
en todos | os paises del mundo.

Desde el punto de vista de la infraccion nmarcaria, |la respuesta es
positiva; de hecho, los principios marcarios sobre uso indebido de
marcas se aplican a este nuevo canpo. Sin enbargo, para |os
efectos de | a caducidad exigida por el TRIPS en su Articulo 19. 1.

| a respuesta puede ser negativa. Ello es asi, pues de ninguna
manera puede considerarse que la situacion de que una narca esté
di sponible en la red sea justificativo valido para evitar |la
caduci dad.
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El objetivo de la caducidad es evitar que se registren y protejan
marcas que no son utilizadas por sus titulares, perjudicando asi a
qui enes desean wutilizarlas con un fin. Asimsnp, resulta una
herram enta eficaz para conbatir |la pirateria de narcas.

El criterio sefialado nos permte concluir que una narca que
of rezca productos y/o servicios en un determ nado pais podra ser
consi derada véalida para evitar |os efectos de | a caduci dad.

Si bien este tema parece novedoso, ya nos hicinos |os msnos
cuestionam entos con |l a aparici6n de |a publicidad via satélite.

Considero que l|a caducidad podria ser de gran utilidad si se
aplicara a |los nonbres de dominio, de esa manera se podria evitar
la enorne cantidad de nonbres de domnio que hoy se encuentran
regi strados a nonbre de enpresas que se dedican a venderl os.

Conti nuando con el analisis sobre el uso nmarcario en Internet, el
tercer desafio consiste en determnar si el uso de una marca conp
nonbre de domnio (ej: ww.coca-cola.com, constituye uso marcario
a los efectos de la infracci 6n narcari a.

En relaci6on con las marcas y |os dom nios sucede que, si bien no
son o misno, pueden circular cam nos idénticos. Las nmarcas pueden
ser registradas conmp nonbres de domnio y |os nonbres de domnio
pueden ser regi strados cono narcas.

A m criterio, es inportante el contenido de |la pagina web. En
este caso, domnio y marcas se unen. La doctrina no es un uniforne
al respecto.

En ese sentido parece expresarse el articulo 15 del TRIPS que
establ ece que: “Podra constituir una nmarca de fébrica o de
conerci o cual quier signo o conbinaci 6n de signos que sean capaces
de distinguir los bienes o servicios de una enpresa de |os de
otras enpresas”

Sin enbargo, |a propiedad exclusiva de una marca se adquiere con
el registro, de npdo que el nonbre de domno si bien puede
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constituir marca no lo sera asi hasta tanto se registre.

En canbio, si el nonbre de domnio no fuera capaz de distinguir
ningun bien o servicio, no puede ser considerado capaz de ser
regi strado conbo narca y es sinplenente una direccién el ectronica.
Esta conclusion tiene consecuenci as no deseables, por ejenplo, no
podrianmps utilizar la legislacion marcaria para conbatir a |os
“piratas” que han regi strado nonbres de dom nio.

La justicia norteanericana se ha encontrado ya con este problema
en varias ocasiones. En el caso “Intermatic Inc v Toeppen” , e

demandado habia registrado nas de 200 nonbres de dom nio usando
marcas notorias cono “Britishairway.confy “Deltaairlines.conf.
Toeppen no habia comnercializado ningun producto bajo |os nonbres
de dominio que registraba. La Justicia entendi6: “that Toeppen’s
intent to arbitrage the “Intermatic.coni domain nanme constituted
commercial use for the purposes of the Federal Dilution Act”. En
un caso anal ogo, “Panavision International, LP v Toeppen”

La cuarta cuestidon es que las narcas pueden ser vistas por
cual qui er usuario desde distintos paises, pero su proteccioén es
solanmente territorial y limtada por el principio de especialidad
a determ nados productos o servici o0s.

Si bien es muy dificil resolver en lo innediato la cuestion de |a
territorialidad, una posible solucién seria nmencionar en el sitio
web los territorios donde |os productos estéan disponibles. De esa
manera, los titulares de narcas podrian proteger exclusivanente
esos territorios.

Concl usi 6n

Para finalizar, podenps sefialar que resulta conveniente sugerir a
nuestros clientes registrar sus marcas conb nonbre de domnio v,
si ello no hubiera sido posible, debe tenerse en cuenta que |a
protecci 6n marcaria es un factor decisivo para preval ecer en una
disputa frente a un nonbre de dominio. Asi lo ha entendido la
Justicia en reiteradas ocasiones.
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Por otro lado, I|la experiencia indica que es indispensable
reconendar a nuestros nuevos clientes, los “starts up”, que no
sol o deben registrar sus nonbres de dominio sino que tanbi én deben
registrarlos conb marca en cada pais donde tendran actividad
econbm ca, para obtener una debida proteccion de la |egislacion
marcaria. Tanbi én el registro de narcas de defensa contribuird en
| a proteccidn.

| nternet ha creado una revoluci 6n en | os nedi os de conuni caci 6n en
todo el nmundo y el conercio electrénico se expande a un ritno
verti gi noso.

La velocidad y el alcance del conercio electrénico dependen de que
se vayan superando | os diferentes obstacul os tecnol 6gi cos, |egal es
y cultural es para que predom ne un anbi ente de confianza necesario
para el desarrollo pleno del conercio el ectrdnico.

No basta que wunos cuantos paises tengan |eyes nodernas para
garantizar el respeto a |los derechos intelectuales en |a Wb, pues
mentras exista un solo pais que no cuente con nornas adecuadas
sera el refugio de “piratas” e infractores. Es necesario que |os
pai ses adopten tratados con normas basicas y acuerden el cam no
por seguir en |la nueva “era digital”.”

d) Sol uci 6n en casos de controversi as.

[ PARDI NI ]

“Respecto de la soluci6on de controversias, que pudieran ser
pl anteadas en relaci én con |os dom nios, ha habido una evol uci 6n
gue es digna de repaso. Ell a ensefla en dos direcciones: por un
| ado, pone de manifiesto el alejamento de la proteccion de la
marca del anbito de |os dom nios, |os que por exclusién adquieren
entidad propia, y, por el otro, denota la inposibilidad de
conpartir el msnp réginmen, acentuando la diferencia entre anbos.
Desde ya, el pais que mayor actividad ha tenido es Estados Uni dos,
a largo de varias etapas.
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l. Est ados Uni dos, l. Lahnam Act: Este fue el prinmer
ordenam ento normativo al cual se recurri6 para intentar defensas
de marcas, tales cono MIV, Me Donalds y Herz. La razén de su
utilizaciéon radica en que su mnmarco de proteccién incluia
“cual qui er pal abra, nonbre, sinbolo, o conbinacion utilizada (...)
para identificar y distinguir sus bienes (...) y para indicar el
ori gen de esos bienes".

1. Federal Trademark Dilution Act: En 1995 fue sancionada, a
nodo de respuesta ante | os crecientes inconvenientes presentados y
en razén de que la mtad de |os Estados de Norteangrica tenian
| eyes que penalizaban la dilucién, |la Federal Trademark Dilution
Act (que se exteriorizé comp un articulo agregado a la Lahnam
Act), para hegenonizar la legislacién estatal y brindar una
herramenta (ley federal) que conpletara |a defensa de |os
dom ni os, con |as siguientes condiciones para su procedenci a:

1) la fama de |a marca infringida;
2) la dilucidn provocada;
3) el uso conercial de la dilucidn

Totalnente ajena a la confusién, el objeto de la dilucidn se
mani fiesta en virtud de dos figuras, el blurring (cuando se
dismnuye la distintividad de la marca) y el tarnishment (cuando
se asocia la marca a material que |a desprestigia), anbas han sido
captadas por la jurisprudencia. No obstante |la tarea de catal ogar
| os requisitos para que una marca sea consi derada fanpbsa, esta |ley
s6lo se limtaba a este reducido sector, por lo cual era
insuficiente para |la gran nmayor parte de las enpresas que
i ngresaban en el nundo de Internet.

I1l1. Anticybersquatting Consunmer Protection Act: Se sanciond en
1999 y a consecuencia del arraigamento de la préactica del
squatting, que consiste en registrar una nmarca ajena conb nonbre
de domnio, para luego venderla o utilizarla. De esta nanera,
otorgando acciones contra |os cybersquatters, se conpletdo el
anbito de proteccidn, ya que esta ley logré extenderlo a marcas no
fanbsas y nonbres personal es.

Dos fueron |os defectos sefal ados respecto de esta ley: 1) el
gobi erno de | os Estados Unidos habia advertido su intromsion, en
pos de la defensa de las marcas, en el anbito de Internet, que
debe ser de participaci é6n nundial; 2) se cuestion6 que acotaba el
di scurso en Internet, por ejenplo, de quienes criticaban estas
marcas regi stradas nedi ante | a adopci 6n de domi nios sinilares.

Direcci6n Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Tel éfono 207-56-98
E-mail: cijulenlinea@bogados. or.cr
30



http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/
mailto:cijulenlinea@abogados.or.cr

Centro de Informacion Juridica en Linea
Convenio Colegio de Abogados — Universidad de Costa Rica

I V. 1CANN. Conb consecuencia de |as reconendaci ones el aboradas por
la OWI, |la |ICANN aprobd, el 26 de agosto de 1999, la Politica
Uni forme de Solucion de Controversias en Materia de Nonmbres de
Dominio (UDRP). Este instrumento juridico es realnmente una
politica, ya que prevé |las nornas de fondo, el procedimento y |os
organos que decidiran sobre cuestiones de nonbres de donminio, en
el anbito administrativo. Por otro |ado, refuerza |a protecci6n de
las marcas y la extiende hasta el anbito de Internet, pero nada
hace en la otra direccién, por ejenplo, con la ciberpirateria
inversa. Al respecto, transcribinos el texto de esta disposiciodn
en nuestro apéndice |egislativo.

2. Argentina. En nuestro pais, han sido dictadas nunerosas nedi das
de tipo cautelar y de fondo, pero hasta el nonento no hay una
resol uci 6n que deje conocer fundanmentos de derecho (que no sean
los vinculados directanente con |as nedidas cautelares). Sin
enbargo, de la actividad judicial que otorgdé tales nedidas se
puede intuir posturas. Al respecto, es posible afirmar que se
admte la procedencia de nedidas cautelares, a instancias de
titulares de marcas infringidas por dom nios, ordenado I|a
cancel aci 6n o transferencia de éstos. Por |lo cual, Argentina no es
una excepci 6n a |a tendencia nundi al de hacer perneable el réginen
de los nonbres de domnio a las marcas, considerando |a
inscripcién de un nonbre de dominio simlar a una nmarca conp un
ataque a esta ultima. E primer caso ventilado fue el de
"Freddo" , en el cual fue autorizada l|a actora a wutilizar
preventivamente el dom nio, antes suspendido para |a demandada,
hasta tanto se dictara resolucidén definitiva. Siguiendo Ila
tendencia, tanbién hizo lugar a tal proteccién en el caso
"Pugliese", sentando l|la perneabilidad del réginmen de nonbres de
dom nio, que eran utilizados para |a apropiaci6n deliberada de
marcas (contenplado por el art. 24, inc. b, de la ley 22.362), y
reforzando | a trascendencia del concepto de nala fe.”

La proteccion de los signos distintivos frente a su aparicién en
el contenido de una pagina web o de otro recurso de internet de un
tercero

[ GARCI A VI DAL] 5

El titular de un signo distintivo puede ver infringido su derecho
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cuando un tercero lo wutiliza en el <contenido del recurso de
I nternet del que sea responsable. El caso mas frecuente es que se
utilice el signo ajeno para distinguir |la actividad desarrollada o
| os productos o servicios ofrecidos o anunciados en el sitio web
de un tercero. No obstante, no cabe excluir otras posibilidades

Pi énsese si no en el caso de un enpresario que realiza el envio
masi vo de nensajes de correo electronico en |os que aparece conp
propio un signo ajeno (ya sea directamente en el texto del
nmensaje, ya sea en un attachnent). Es igualnmente posible que en
los programas clientes o de gestion del correo electrénico se
incorpore publicidad de terceros, en la cual puede |esionarse un
signo distintivo ajeno. Asimsnpb, por poner otro ejenplo, puede
ocurrir que alguna enpresa utilice un grupo de noticias para
enviar nensajes o informaciones publicitarias en |as que aparezca
al gun signo distintivo ajeno.

En estos supuestos de hecho existira una |lesién del derecho de
marca cuando se den todos los requisitos que fija la |egislacion
espafiola de marcas, siguiendo l|la Directiva conunitaria 897
104/ CEE; y si se trata de una marca conunitaria, cuando se cunpl an
| as exigencias del art. 9 RMC. En particular, segun el apartado 1
del art. 31 de la Ley de marcas de 1988, el titular deuna narca
regi strada podré utilizar el arsenal de acciones que establece |la
Ley de 1988 en su art. 35 frente a los terceros que utilicen en el
trafico econémico, sin su consentimento, una marca o Signo
idéntico o senejante para distinguir productos o servicios
idénticos o simlares cuando |la senejanza entre los signos y la
simlitud entre | os productos y servicios pueda inducir a errores.
Por su parte, el art. 34.2. de la ley de marcas de 2001 preceptla
lo siguiente: «El titular de la marca registrada podré& prohibir
que los terceros, sin su consentimento, utilicen en el tréfico
econém co: a) Cual quier signo idéntico a |la marca para productos o
servicios idénticos a aquellos para los que la narca esté
regi strada, b) Cual quier signo que por ser idéntico o senejante a
la marca y por ser idénticos o simlares |os productos o servicios
implique, wun riesgo de confusion del publico; el riesgo de
confusion incluye el riesgo de asociacién entre el signo y la
marca, c¢) Cualquier signo idéntico o senejante para productos o
servicios que no sean simlares a aquellos para los que esté
registrada la nmarca, cuando ésta sea notoria o renonbrada en
Espafia y con la utilizacién del signo realizado sin justa causa se
pueda indicar una conexi 6n entre dichos bienes o servicios y el
titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda inplicar
un aprovechamn ento i ndebido o un nenoscabo del caréacter distintivo
o de la notoriedad o renonbre de dicha marca regi strada».

Por o que se refiere a la marca conunitaria, el art. 9.1 RMC
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di spone que el titular de una marca conunitaria esta habilitado
para prohibir a cualquier tercero el uso en el tréafico econdmco,
sin su consentimento: a) de cualquier signo idéntico a la marca
conunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para
los que la marca esta registrada; b) de cual quier signo que, por
ser idéntico o simlar a la nmarca conunitaria y por ser 1|os
productos o servicios protegidos por la marca conmunitaria y por el
signo idénticos o simlares, inplique un riesgo de confusio6n por
parte del publico, incluido el riesgo de asociacion entre el signo
y la marca y c¢) de cualquier signo idéntico o simlar a la marca
conmunitaria, para productos o servicios que no sean simlares a
aquel l os para los cuales esté registrada |la nmarca conmunitaria, s

ésta gozara de renonbre en la Conunidad y si el uso sin justa
causa del signo se aprovechara indebidanente del caracter
distintivo o de la notoriedad de |la marca conmunitaria o fuere
perjudicial para | os m snos.

A continuaci 6n analizarenps conjuntamente |0s requisitos que
establecen la DMy el RMC para que exista |lesién del derecho de
marca y que son de aplicacién, nutatis nmutandis, a |os demas
signos distintivos.”

Propuesta de la OWI para la solucion de Conflictos sobre
propi edad I ntel ectual relacionados con internet.

[ VASQUEZ ALVAREZ] ¢

Conmb resultado de una propuesta planteada por el gobierno de |os
Estados Unidos de Anérica, desde julio de 1998 |la OWI -una
or gani zaci 6n que pronueve |la protecci6n, disemnacidén y uso de la
Propi edad Intel ectual alrededor del nundo, fondada nediante un
tratado internacional y que actualnente cuenta con 171 estados
m enbros- estuvo desarrollando un extenso proceso internacional de
consultas. El propo6sito de este proceso era el de hacer una serie
de reconendaci ones a | CANN sobre una serie de interrogantes acerca
de la confluencia entre los nonbres de domnio y |os derechos de
Propiedad Intelectual. A final de este proceso de consultas, en
abril de 1999 la OWI enmitidé un Inforne Final cuyas principales
reconendaci ones son | as sigui entes:

Mej ores Practicas para | as Entidades Regi stradoras
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- La adopci 6n de una serie de préacticas unifornes nejoradas para
| as entidades con autoridad para registrar nonbres de domnio en
los TLD genéricos reduciria la tension que existe entre 1|o0s
nonbres de domnio y | os derechos de Propiedad Intel ectual.

- El recabar y hacer publica una informacion precisa y confiable
acerca de los titulares de nonbres de domnio resulta wuna
herram enta esencial para facilitar la protecci 6n de derechos de
Propiedad Intelectual dentro de wun nmedio con una extension
ilimtada y que de otra manera seria anoni no.

- Cuando se deruestre que la informaci 6n acerca del titular de un
nonbre de donminio es incierta o errénea y no se puede contactar a
este sujeto, cualquier tercera persona interesada debe tener
derecho de notificar este hecho a la entidad registradora
responsabl e. Después de verificar la inposibilidad de contactar al
titular del nonbre de dominio, la entidad registradora deberé
cancel ar el registro de dicho nonbre de dom nio.

Procedi m ent os Adm ni strativos concer ni entes a Regi st ros
Abusi vos de Nonbres de Domi nio

- La OWl propuso a | CANN que adoptara una Politica de Resol uci 6n
de Disputas para inplenentar un procedimento admnistrativo
uni forme para la resolucion de disputas acerca de nonbres de
dom ni o. Este procedi m ento debia poner énfasis en |os registros
abusivos y el uso de mala fe de |os nonbres de dom nio. Adenas,
la QWPI sugeria que se establecieran necanisnbs para |la
cancel aci 6n y transferencia de nonbres de dominio. Conp resultado
de esta

reconendaci 6n | CANN adoptd recientenente el UDRP, al cual nos
referinops en | a secci 6n segunda anteri or.

Excl usi ones para Marcas Notori as

Se propone la introducci6én de un nmecanisnmo para que |os
propi etarios de marcas notorias o fanpbsas puedan obtener una
exclusi 6n en algunos o todos |os gTLD para su marca, cuando ésta
sea consi derada fanpsa en un anbito geografico considerable y para
diferentes productos o servicios. El efecto de esta exclusion
seria prohibir a cualquier otra persona, aparte del duefio de la
marca notoria, el registrar esa marca conb nonbre de dom ni o
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2 JURI SPRUDENCI A

a) Caso Hipercor.com

[WPO Arbitration and Mediation Center]’

DECI SI ON DEL PANEL ADM NI STRATI VO
Hi percor, S.A vs Mguel A Conzél ez
Caso No. D2000- 0045

1. Las partes

1.1.- Demandante: Hi percor, S A, con domcilio social en Calle
Hernosilla n° 112, 28009 - Madrid - Espafa, representada D?
Assunpta Zorraquino, PricewaterhouseCoopers, Edificio Caja de
Madrid, con domcilio en Avda. Diagonal 640, 72 planta 08017
Barcel ona - Espafa, Tel. 00 34 93 253 25 07, Fax 00 34 93 253 71
00, E mail: assunpta.zorraqui no@s. | andwel | gl obal . com

1.2.- Demandado: D. Mguel Angel Gonzalez, de nacionalidad
espafol a, con domcilio en Hernosilla 112, 28009 Madrid - Espafa,
Tel. 1 56 46 54 64, E-mail nech es@ahoo.com Con anterioridad han
figurado conp domcilio del demandado |as siguientes direcciones:
P. 0. Box 541, Kiev, Ukraine 00456, UA, Tel. 1 56 46 54 65, E-nmi
nech_es@ahoo.com; P.O Box 145, Little Harbour, Anguilla, 12345-
Al, E-mail Blashkov@ipercor.com; y P.O Box Palacio Valdés 3,
Ovi edo - Espafa 33002, ES Tel. 34 985 21 91 57, Fax 34 985 21 91
57, E-mail reneses@isa. net.
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2. El Nonbre de Domnio y el Registro

2.1.- Esta demanda tiene conp objeto el nonbre de dom nio,
H PERCOR. COM

2.2.- La entidad registradora del citado nonbre de domnio es
NETWORK SOLUTIONS, INC., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive,
Hur ndon, Virginia, 20170 - 5139, USA

3. lter procedi nental

3.1.- Una denmanda, de acuerdo con la "Politica Uniforme de
Sol uci 6n de Controversias en nmateria de Nonbres de Dominio", en |lo
sucesi vo denomi nada "Politica Uniforne", adoptada por |CANN el 24
de OCctubre de 1999, y de acuerdo con el Reglanmento adoptado
tanbi én por ese Oganisnb para desarrollo de esa "Politica
Uniforme", en |lo sucesivo "el Reglanento ", fue presentada ante e

Centro de Mediacién y Arbitraje de la OWI, en |lo sucesivo "e

Centro de Arbitraje", el dia 8 de Febrero de 2000, conpletandose
| as deficiencias observadas, consistente en |la ausencia de firm
por el representante del demandante, del escrito de demanda,
medi ante nueva version corregida remtida el 14 de Febrero de
2000.

3.2.- Una copia de |la demanda fue enviada por correo a |la entidad
regi stradora y al demandado (quien no contest6 a |a denanda) con
fecha 15 de Febrero de 2000.

3.3.- Con fecha 16 de Marzo, de acuerdo con la peticién del
demandante de que |a disputa fuera decidida por un panel conpuesto
de un solo nmienbro, la OWI designé a D. Al berto de El zaburu cono
panel i sta, haci éndole |legar el siguiente dia copia conpleta de |la
docunent aci 6n.

4. Ant ecedentes de hecho

4.1.- El demandante, Hipercor, S. A, es titular de nunerosos
registros de marca en Espafia asi conb en |os Estados Unidos de
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América y en el anbito de la Comunidad Europea, todos ellos
consi stentes en l|la denoni naci 6n H PERCOR. Los registros de narca
H PERCOR que ostenta en Espafia se encuentran inscritos en la
Oicina Espafiola de Patentes y Marcas para proteger productos y
servicios pertenecientes a las 42 clases del Normencl &t or
I nt ernaci onal, estando |la marca conunitaria identificada con el n°
000448720 registrada para las <clases 3, 25 y 39 de dicha
nonmencl atura y para la clase 39 la marca norteanericana 1.819. 228,
tal y conb se acredita en |os docunentos 3 a 52 que aconpafian a

escrito de denanda.

Asim sno, es de hacer notar que l|la entidad demandante, Hi percor
S.A, fue constituida nediante escritura otorgada el 2 de julio de
1999 ante el Notario Aurelio Escribano CGozéalo, tal y conb queda
acreditado por el docunento 53 que se aconpafia al citado escrito
de demanda.

4.2.- El demandado es wuna persona fisica, D. Mguel Ange
CGonzal ez, aparentenente de nacional i dad espafol a.

4.3.- A los efectos de este procedimento arbitral son tanbi én de
tener en cuenta | os siguientes hechos:

- Qe D. Mguel A Conzélez, con diferentes fechas, ha venido
nodi fi cando, segln se acredita en | os docunmentos 1 a 4 relativos a
las consultas efectuadas a |a base de datos NETWORK SOLUTI ONS,
INC., su domcilio, nunmeros de teléfonos, fax y direcciones de
correo electrénico de contacto.

- El dom nio H PERCOR COM fue registrado el 12 de febrero de 1998.

- E domnio H PERCOR COM se encuentra en suspenso ("hold")
(documento 57 de | a denanda).

5. Pretensiones de |as partes

5.1.- Denmandante
El demandante, en su escrito de denmanda, establ ece:
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- que el demandado ha registrado un nonbre de domnio que es
idéntico a una nmarca y nonbre no solo usado por el demandante sino
que propianmente le identifica frente al publico consum dor

- que Hipercor, S. A, el demandante, es conocido por el publico
consum dor precisanente cono "H PERCOR', cono firma perteneciente
al Gupo El Corte Inglés,

- que el actual titular del nonbre de dom nio no posee el registro
de marca H PERCOR, ni dicha denom nacion identifica a ninguna
soci edad producto o servicio por el que pueda ser conocido el
titular del dominio, por lo que no dispone de ningln interés
| egitim ni derecho para utilizar |a denom naci 6n H PERCOR,

- que la finalidad del denmandado al solicitar y obtener el
registro del nonbre de dom nio de H PERCOR COM es desprestigiar a
Hi percor, S A y lograr un beneficio econ6mico con la
transferencia del dominio. Dicha afirmacion tiene conp sustento
| os sigui entes hechos:

* la pagina a la que se accedia con el dom nio H PERCOR COM antes
de que éste fuera puesto en suspenso ("hold"), y que reprodujo el
Diario CGnco Dias en la pagina 6 de su Edicion del viernes 9 de
Octubre de 1998, reproducia fotografias pornogréficas.

* se han formulado pretensiones econém cas desproporci onadas por
la transformaci 6n del dominio, a las que se refieren nensajes a
través de correo el ectronico cruzados entre |a Asesora Juridica de
Hi percor y I a di recci 6n de correo el ectronico
webmast er @i percor.com desde |a que se solicita para Ila
transferencia de dominio una contraprestaci én de 422.500 $USA,
segun se refleja en el docunento 55 que se aconpafia al escrito de
demanda.

* el titular de dom nio no posee ningun producto o servicio bajo
di cha denom nacion H PERCOR ni ofrecia tanpoco en su pagina
ni nguna prestaci 6n rel aci onada con di cho nonbre.

- que, conmp conclusioén, es claro que el denmandado ha registrado y
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usado ese nonbre de domnio de mala fe.

Conb consecuencia de todo &ello el demandante solicita Ila
transferencia a su favor del dom ni o H PERCOR COM

5.2.- El denmandado

El contenido de |a demanda ha sido remtido al denmandado de
acuerdo con lo previsto en el articulo 2.a) de "el Reglamento" por
correo electrénico y fax a todas las direcciones de contacto que
habi an sido proporcionadas por el demandante. Todo ello segun se
recoge en |a docunentacio6n procedinental de "el Centro de
Arbitraje".

El demandado no ha contestado a | a demanda.

6. Debate y concl usi ones

6.1. - Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglanmento" encomienda al panel |a decisiodn
de | a demanda sobre | a base de:

- las mani festaciones y | os docunentos presentados por |as partes,

- lo dispuesto en la "Politica Uniforne" y en el propio
"Regl amento”, vy

- de acuerdo con cual esquiera reglas y principios del derecho que
el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta |la aparente comin residencia en Espafia de
demandante y denmandado son de especial atinencia, junto con |as
reglas de la "Politica Uniforme", las leyes y principios del
derecho naci onal espafiol.
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6.2.- Exanen de |os presupuestos de admsibilidad de |a denmanda
contenidos en el apartado 4 a) de la politica uniforne.

Est os son:

- que el nonbre de domnio registrado por el demandado sea
idéntico, u ofrezca senejanza que produzca |a confusio6n, con una
marca de productos o servicios anterior sobre |a que el demandante
t enga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o interés legitinp en
rel aci 6n con el nonbre de domnio, y

- que el nonbre de domnio haya sido registrado y usado de nala
fe.

6.2.1.- Senejanza entre nonbre de dom nio y marcas

No resulta necesario ningln razonam ento para apreciar que en este
caso existe una absoluta identidad (sin tener en cuenta,
| 6gi camente, la particula .COM identificativa del nivel superior
de dominio genérico) entre el domnio HPERCORCOM y la narca
H PERCOR

6.2.2.- Posible existencia de derechos o intereses |egitinos por
parte del demandado titul ar del dom nio inmpugnado.

La ausencia de contestacion a |a denanda por parte del denmandado
no permten conocer su versioén acerca de |as eventual es razones,
derechos e intereses legitinos que le Ilevaron a adoptar el
dom ni o H PERCOR. COM

El panel considera que esa ausencia de contestaci 6n supone una
aceptaci 6n inplicita de carencia de derechos o intereses |egitinos
por parte del demandado, dado que se desconoce:
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- con que finalidad decidié el denmandado adoptar el donminio
controverti do,

- si ha llevado o Ileva a cabo el demandado actividad conerci al
al guna vinculada, de alguna forma o manera, a l|la denoni nacién
H PERCOR,

- si dispone de cual qui er derecho sobre la msm

El panel, considerando ademds el general conocimento que en
Espafia existe de la denom nacion H PERCOR, concluye que el
demandado no ostenta ni ha ostentado derecho o interés legitino
al guno sobre la denominacién H PERCOR y, por tanto, sobre el
regi stro del dom ni o H PERCOR COM

6.2.3.- Posible existencia de nala fe en el registro del domnio
H PERCOR. COM y posi bl e existencia de uso de nmala fe de ese nonbre
de dom ni o.

6.2.3.1.- Prelimnar

Una de |as cuestiones que han suscitado mayor controversia a la
hora de decidir un procedimento iniciado al anparo de la politica
uniforme es la concurrencia o no de dos requisitos independi entes
pero intinmanente conectados, que son:

- registro del domnio de nala fe, y

- uso del domnio de mala fe.

6.2.3.2.- Registro de nala fe.

1.- El demandado no ha contestado a |a denmanda presentada, no
aportando prueba ni alegato alguno que justifiquen con qué
finalidad adoptdé el dominio controvertido, si ha |levado a cabo
al guna actividad conmercial con la denom nacién H PERCOR o si
di spone de al gun derecho sobre la m sma
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El demandante por su parte ha acreditado haber recibido un
ofrecimento de transferencia del domnio por wuna cantidad que
sobrepasa sobradanente el nontante de gastos derivados de |a
obt enci 6n, registro y manteni m ento del dom nio.

Este Panel entiende que no es plausible una creaci 6n i ndependi ente
por el dermandado del dom nio H PERCOR, sin previo conocimento de
la razon social y marca de la firma H percor, S. A, filial de la
renonbrada nmercantil espafiola El Corte Inglés, S A

Por todo ello, se |le presune al denmandado | a existencia de mala fe
en |la actuaci6on que constituye el registro del dom ni o
<HI PERCOR. COW> a tenor de |lo dispuesto en el parrafo 4 b) (i) de
la Politica Uniforne.

6.2.3.3.- Uso de nala fe.

1.- Ante todo, el Panel consi der a, siguiendo la Ilinea
interpretativa contenida en diversas decisiones enmanadas del
Centro de Mediacién y Arbitraje de la OWI (D99-0001 y D-00-0001

entre otras) que el ofrecimento de transferencia de dom nio del
dom nio controvertido en |as condiciones descritas en el punto
precedente, constituye ademas, tanbién, uso de nala fe.

2.- Es de hacer notar, no obstante, que tanbi én ha sido acreditado
por el demandante:

- que el demandado ha articul ado sucesivos canbios de direccion
del domnio en |la base de datos WHO I S.

- que el ofrecimento de transferencia tuvo lugar a través de la
cuenta de correos webnaster @i percor.com que Nno es MAS Que una
extensi 6n de correo electrénico del propio dom nio H PERCOR COM y
gue la venta por un precio desorbitado del msnp, del que es
titular el demandado, es precisanmente el objeto de ese
of reci m ent o.

El hecho de que los ofrecimentos de venta se hagan utilizando el
nonbre de Sr. Blaskov, no desvirtia ni elinmna la nmala fe que se
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| e presune al demandado en el uso del domnio; antes al contrario,
refuerza esa presunci én, puesto que de tales actuaciones puede
desprenderse, no s6lo una intenci 6n de actuar sol apadanente para
| ograr su objetivo, sino tanbién de dificultar su identificacién y
| ocal i zaci 6n.

Vuel ve, por tanto, a resultar aplicable el parrafo 4. b) (i) de la
"Politica Uniforme" para entender que existe uso de mala fe.

2.- El Panel considera, adenmas, que hay otras razones que
acreditan la mala fe en el uso del dom nio <H PERCOR COV> por el
demandado.

No puede interpretarse de otra forma que el demandado haya
vincul ado | a denoninaci 6n a través del domi nio <H PERCOR COwW, al
ofrecimento de fotografias pornograficas, cuya relacién con |as
actividades de la firma Hipercor, S.A desarrollo, es nula.

En térm nos nas genéricos, puede decirse que esa conducta no es
mas que una via de atraer internautas valiéndose del buen nonbre
de Hi percor, S. A, provocando sinultaneanente su desprestigio.

Tanpoco puede interpretarse de otra nmnera la sucesiva
nodi fi caci 6n de direcciones de contacto del dom nio, que cul m nan
con la indicacion de que la direccidon de contacto del domnio
<H PERCOR. COM> es, en l|la actualidad, la propia direccién de Ila
legitima propietaria de |la marca H PERCOR

Concurre, por tanto, a juicio de este Panel, el requisito de nala
fe en el uso del dominio controvertido, por aplicacion del péarrafo
4.b) (iv) de la "Politica Unifornme".

A tenor de lo dispuesto en el parrafo 15, apartado a) del
Regl amento relativo a la "Politica Uniforne", el Panel debe
decidir en base a |as nmanifestaci ones y docunentos que hayan sido
aportadas durante el procedimento por |las partes. En este caso no
se puede considerar discutible ninguna de |as pruebas aportadas
por el demandante al no haber contestado el dermandado a |a
demanda, y ofreciendo tales elenentos probatorios plena apariencia
de veraci dad.

7. Decisioén
El Panel Adm nistrativo decide que el demandante, por |as razones
precedent enent e expresadas, ha probado, de acuerdo con el parrafo

4 a) (i), (ii) y (iii) que concurren los tres elenmentos en ellos
contenpl ados y, consiguientenente, el Panel Adm nistrativo ordena
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gue el dom ni o H PERCOR. COM sea transferido al denmandante.

Al berto de El zaburu
Panel i sta Uni co
29 de Marzo de 2000

b) Caso Ri amat.com

[OWPI]®

Centro de Arbitraje y Mediaci 6n de |a OWPI
DECI SI ON DEL PANEL ADM NI STRATI VO

RAI MAT, S. A v. Antonio Casals
Caso N° D2000-0143

1 Las Partes

La Parte Denmandante es Raimat, S. A, una sociedad con domcilio y
sede en Barcelona, en Espafia y confornmada de acuerdo a las |eyes
del Reino de Espafia (la “demandante”), representada por D?
Assunpt a Zor r aqui no, abogado, de Pri cewat er houseCoopers,
Bar cel ona, Espafa.

La Parte Denmandada es el sefior D. Antonio Casals, residente en
Bar cel ona, Reino de Espafa (el “dermandado”).

2 El Nonbre de Dom nio y el Registrador

El nonbre de domnio objeto de este procedimento es
rai mat.com registrado a nonbre del demandado en Network
Solutions, Inc., una corporaci 6n de Del aware, con sede en Herndon,
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Virginia, Estados Unidos de Angerica (el “registrador”).

3 Curso del Procedi mento

Con fecha 8 de marzo de 2000 se presentd por via electroénica al
Centro OWI una denmanda de acuerdo a la Politica Uniforme de
Sol uci 6n de Controversias en Materia de Nonbres de Dominio de |a
| CANN (la "Politica"), el Reglanento de la Politica unifornme de
soluci 6n de controversias en materia de nonbres de domnio (el
“Regl anent 0”), aprobados por |la I CANN el 24 de octubre de 1999, y
el Reglanento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediacion de |a
OWIl (el "Reglamento Adicional"), recibiendo posteriornente el
Centro |la demanda en copia papel, con sus anexos. El Centro
requiri 6 del registrador Network Solutions, Inc. confirmacion de
| os datos de registraci 6n del dom nio raimat.com obteniendo dicha
respuesta el 15 de marzo de 2000.

Con fecha 14 de marzo de 2000 el Centro notificd |a demanda al
demandado, junto con | a noti fi caci 6n de com enzo de

procedimiento. Con fecha 1° de abril de 2000 el Centro recibid |la
contestaci 6n de demanda fechada el 30 de marzo de 2000. El 3 de
abril de 2000 el Centro acuso6 reci bo de | a contestacion.

Posteriornmente el Centro invit6 a Roberto A Bi anchi a
desenpeiiarse conb Panel en el presente caso. Después de recibir
| a decl araci 6n de independencia e inparcialidad del sefor Bianchi,
el Centro |o designé conmp Panel Administrativo, debiendo dictarse
| a decision hasta el dia 25 de abril de 2000. El Panel fue por lo
tanto conformado de acuerdo a la Politica y su Regl anento.

El 12 de abril de 2000 ante una presentacion de réplica de la
demandante, el Panel dicté la Orden de Procedimento N' 1, segln
la cual se la adnmitia conmp réplica, se acordaba plazo hasta el 17
de abril de 2000, inclusive, al demandado para contestarla, se
admtia |la contestaci 6n en su caso, se comrunicaba a |las partes que
no se admtirian nuevas presentaciones, y se l|les recordaba |a
pr ohi bi ci 6n de conuni caci 6n uni | at er al con el Panel
Adm ni strati vo.
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No se dictaron nuevas Ordenes de procedimento ni se
acordaron proérrogas.

| di oma del procedi m ento. La demanda y su contestacién se
hicieron en |engua espafiola, sin observaciones. Por ello, el
procedimento se tramta en espafiol de acuerdo a |o autorizado por
el paragrafo 11 del Regl anento en cuanto a idioma del
procedi m ent o.

4 Ant ecedent es de Hecho

El Panel, ante lo afirmado en |a demanda y docunentos respectivos
agregados, no contestados por el denmandado, tiene por acreditado
gue |la demandante es titular de |os siguientes registros
mar cari os:

TERRITORIO CONCESION TITULO CLASE TITULAR DOC.
ESPANA Octubre 17, 1974 | 768.039 33 |RAIMAT,SA.| 3
OMPI Marzo 23, 1997 R428769 33 [RAIMAT,SA.| 4
EE.UU. Octubre 55,1999 [2.282492| 33 |RAIMAT,SA.| 5
ARGENTINA [Agosto 12,1996 |1.611.162| 33 |RAIMAT,SA.| 6
IRLANDA Enero 21, 1994 150.071 33 [RAIMAT,SA. | 7
GRECIA Marzo 2, 1994 118.049 33 [RAIMAT,SA.| 8

Asi mi snb, RAIMAT, S. A, es titular de |la marca denom nativa RAlI MAT
en |l os siguientes paises: Andorra, Finlandia, Noruega, Paraguay,
Suecia, Canada, Al emania, Argelia, Arnmenia, Austria, Republica
Checa, Rumania y Rusia, y marca grafica en Brasil.

RAI MAT, S. A ostenta igualnmente la titularidad conbo marca de |os
graficos, etiquetas, collarin Brut Nature, de los distintos vinos
y cavas que conerciali za,

Por otro lado, la conpafiia RAIMAT, S.A pertenece al grupo de
enpresas CODORN U, ostentando la conpafiia CODORNIU, S. A la
titularidad de |la marca denom nativa RAIMAT, en Chile, Colonbia,
Costa Rica, Dinamarca, Guatenala, Japén, Mjico, Reino Unido,
Uruguay, Venezuela y Hong-Kong, y marca gréafica en Panama

Asim snmo, ha quedado acreditado por |as manifestaci ones de anbas
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Partes y |lo informado por el registrador que el demandado es
titular de la registraci 6n del nonbre de dom nio rai mat.com

5 Al egaci ones de | as Partes
5.1 Denmandante
Afirma | a demandante que:

El nonbre de dominio RAIMAT.COM es idéntico a la nmarca
denom nativa RAIMAT que ostenta l|a conpafifa RAIMAT, S. A, por
concesion de nmarca en las distintas Oicinas de Registro de
Patentes y Marcas.

De acuerdo con |o dispuesto en la Ley de Marcas 32/1988, Ila
concesi 6n de la nmarca RAIMAT concede al titular de la msma |os
derechos de utilizacion de la citada denom naci 6n para identificar
sus productos en el tréafico nmercantil, y se ha utilizado sienpre
por Raimat, S.A en sus canpafas publicitarias, desde |la fecha de
su concesi on.

La denoninaci 6n RAIMAT coincide asimsnmo con |a denom nacio6n
social de la conpafiia, constituida en Barcelona (Espafia) el 9 de
dicienbre de 1991, utilizada sienpre para identificar sus
productos y servicios, habiendo al canzado un notabl e conocimento
y un gran prestigio en el nercado nacional e internacional, en |os
gue sienpre se |la ha identificado conb sociedad que produce y
conerci al i za productos vinicol as.

El actual titular del nonbre de dom nio no posee el registro de la
marca Raimat, ni tal denom naci én se identifica con una sociedad,
producto o servicio alguno por el que pueda ser conocido el
titular del dominio, y no dispone por lo tanto de ningun derecho
ni interés legitinbo para utilizar |a denom naci 6n Raimat para
identificar productos o servicios bajo ese nonbre.

RAI MAT, S. A, tiene el convencimento de que el nonbre de domnio
ha sido registrado de nala fe, y con la uUnica finalidad de obtener
un beneficio econbémico, inpidiendo a su vez que el donmnio sea
regi strado por la conpafifa titular de |a marca.

La base de dicho convencimento se encuentra en que el titular del
domnio no posee ningun producto o servicio bajo dicha
denom naci 6n, ni ofrece tanmpoco en su paginha ninguna prestacion
rel aci onada con dicho nonbre. Desde su concesién (el 18 de agosto
de 1999), el titular del domnio no ha introducido ningan
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contenido en la msm, situacidon que se conprueba con la nera
consulta a la direccion http://ww.raimt.com donde aparece |a
menci 6n "Under Construction".

En fecha 13 de septienbre de 1999 se requiridé al titular del
domnio por conducto notarial, para conunicarle la posible
exi stencia de una infraccion del derecho de marca, solicitando el
cese en la utilizacion del nonbre de dominio, y su transferencia a
RAI MAT, S. A

Tras dicho requerimento, el denandado solicité6 a través de su
abogado, y en las conversaciones telefénicas nmantenidas, Ila
cantidad de 3.000.000 pts. (18.750 $US) para otorgar la
transferencia del dom nio, alegando adenmas que habia recibido
otras ofertas de conpra del nonmbre de dom nio. Di cha canti dad,
superior a |os gastos generados por |a obtenci6n del domnio, no
fue aceptada por | a demandante.

Todo ello evidencia que la finalidad del registro del nonbre de
domnio RAIMAT.COM no es otra que |la de su posterior venta al
mej or postor, e inpedir que el propietario de |la marca pueda
utilizarlo.

Comp referencia jurisprudencial, aconpafia copia del Auto dictado
por el Juzgado de Prinera Instancia nunero 5 de Oviedo acordando
cono nedida cautelar, entre otras, el <cese innediato de Ila
utilizacién del dominio nocilla.com al titular del domnio,
atendiendo la solicitud fornulada por el titular de la nmarca
Noci | | a.

Se solicita la transferencia del dom nio RAI MAT.COM a favor del
demandant e, |a conpafiia RAI MAT, S. A

Designa conp jurisdiccion nutua la de los Tribunales de Justicia
de |la ciudad de Barcel ona, (Espafia), por ser el lugar en el que
resi den anbas partes, demandante y denmandada, segun se desprende
de | a consultada efectuada a | a base de datos WHO IS, siendo anbas
partes demandante y demandado de naci onal i dad espafol a.

5.2 Demandado
El demandado al ega que:

El nonbre de domnio “RAIMAT.COM es parecido al nonbre de la
enpresa del demandante, en Espafia, y que corresponde ademas con el
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nonbre de una poblacion sita en la provincia de Lérida del msnp
nonbre, el municipio de Raimat. El uso de un nonbre genérico cono
el nonmbre de una pobl aci 6n no deberia ser utilizado ni anteponerse

en ningun caso para fines conerciales 'y privados, por
consiguiente, la wutilizacion de dicha denom nacion deberia
repercutir en el bien conmin. Cita al efecto la Ley espafiola de
Marcas, art. 11, inciso 1 apartados "c", "f" 'y "h". Por

consi gui ente, sostiene el denmandado, aunque Raimat, S. A esté
utilizando di cha denom naci é6n, no tiene ninguna capaci dad |egal ni
noral para pedir el uso exclusivo de dicho dom nio.

Antes del inicio del presente proceso, dicho domnio ha sido
ofrecido por el demandado, gratuitanente, al ayuntamento del
municipio de Raimat, y que dichas conversaciones han quedado
suspendi das hasta | a finalizaci6on del presente litigio.

El demandado bajo ningln concepto tiene ninguna obligacién de
identificar el registro del domnio “RAIMAT.COM con ninguna
soci edad, producto o servicio, ya que corresponde a un nonbre
genérico, y que aunque dicha sociedad utilice dicho nonbre, no
posee |la titularidad de un nonmbre genéri co.

En ni ngdn nonento el demandado se ha dirigido ni en el presente ni
en el pasado para reclamar cantidad alguna por la transferencia
del domnio “RAIMAT.COM a |la enpresa denmandante. Refiere que
Raimat, S. A se dirigio, a través de su representante Srta.
Assunpta Zorraqui no, al denmandado con el objeto de anedrentarlo y
conseguir asi la transferencia del doni nio. Expone el demandado
que tras recibir de la parte demandante miltiples anenazas de
todos los tipos, dentro y fuera de |a legalidad, mente (la
demandante) al decir que el demandado solicité la cantidad de
3. 000. 000, - ESP (18. 750 USD). Entre la docunentaci 6n que
presenta |la parte denmandante no existe ninguna prueba en |a que
fundanment e di cha denunci a.

La sentencia del Juzgado de Prinera Instancia n° 5 de Oviedo no
sienta jurisprudencia | egal.

Afirma que |la demandante no tiene ningun derecho a influenciar a
la OWl en cono y cuando el demandado debe utilizar sus bienes,
por consiguiente, el tener registrado dicho domnio no inplica que
tenga que hacer un uso automatico, sino cuando | o crea apropiado y
para | o que considere oportuno. Sienpre buscando un servicio a |la
conuni dad y dentro de | a | egislacién vigente.

Oras alegaciones del demandado se examinan en |o0s puntos
6.1. y 6.2., abajo.
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5.3 Réplica de | a Demandant e

En una presentacion del 12 de abril de 2000 efectuada por correo
electronico, la demandante, solicitando se l|a admitiera conp
réplica, se refiridé a la contestaci 6n de demanda, y sostuvo que:

La concesion de la marca RAIMAT, por la Oicina Espafola de
Patentes y Marcas (CEPM y las distintas oficinas, tal y cono se
acredita en los docunentos 3 a 8 del escrito de denanda,
denuestran que | a coincidencia con una denom naci 6n geogréafica, no
fue notivo para denegar |a inscripcién de |la narca.

No es de aplicacién a las normas de asignaci 6n de dom nios bajo
prinmer nivel "com' la normativa interna de un pais sobre 1|os
requi sitos aplicables para |a concesi 6n de una marca, entre ellos,
el supuesto de la coincidencia con una denoni naci 6n geogréfica
al egada por el demandado.

El térmno RAIMAT fue concedido conb denom nacién de nmarca
privativa por el Illustre Registro de |la Propiedad Industrial nuy
anteriornmente a su reconocimento conmb nonbre geogréfico.
Criterios que sirvieron igualnente cono fundamento para rechazar
|as alegaciones formuladas por e Mnisterio de Agricultura
durante el tramite de solicitud de inscripciéon de la narca
gréfica, RAIMNMAT.

RAI MAT, no es un mnunicipio conb tal, sino una pedania, dependiente
del Ayuntami ento de Lérida. En la pagina web del gobierno
aut oném co de Catalunya: http://ww.gencat.es/pap/r.htm RAI MAT no
figura conmo muni ci pio.

Es su interés acreditar nediante carta suscrita por la Al caldia
del Barrio de Raimat, Ayuntam ento de Lérida, que el Sr. Antonio
Casals en ningun nonmento se ha puesto en contacto con la
Asoci aci 6n de Vecinos de Raimat o Alcaldia de Barrio, de forma
personal, telefdénica o electrénica, con el fin de ofrecer el
nonbre de dom nio "raimt.cont.

La aportaci 6n de la fam lia Raventods, fundadora de RAIMAT, S. A, vy
CODORNIU, S. A, a la consideracién de pedania del territorio
Rai mat . Antes de Illegar la fanmlia Ravent6és a Raimat, solo
exi stian unas ruinas de un castillo y unas tierras yermas. Mnue

Ravent 6s, en 1914, inici6 su actividad vitivinicola en las tierras
conpradas, contribuyendo a |la creaci 6n de un pueblo que nacia conp
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una colonia agricola, y con esta vocaci6n se construyeron
diferentes edificios para dar cabida a todas |as necesidades de |a
nueva col oni a.

Deja constancia de |a fal sedad de |as afirnmaciones vertidas por el
demandado en su escrito de contestacion en relaci6on a que se hayan
vertido "amenazas de todo tipo al demandado”, y que |os hechos
al egados sean fruto de la imaginaci 6n, manifestaci ones que pueden
ser constitutivas de un delito de injurias y calumias,
reservandose |a demandante el ejercicio de |las acciones civiles y
penal es que pudi eran corresponderle por |la presunta com sio6n de un
delito de conformidad con el Codigo Penal y demas | egislacion
espafol a Vi gente de aplicaci 6n

5.4 Falta de Contestaci6n a |la Réplica

Vencido el plazo que |e fuera acordado por la Oden de
Procedimento N° 1 el demandado no contestdé a la réplica de la
demandant e. La Admnistradora del Procedinmento comunicé un
"Acuse de Ausencia de Escrito de Contestacion a la Réplica" a |las
partes y al Panel por correo electrénico con fecha 19 de abri
de 2000.

6 Debat e y Concl usi ones

6.1 Aplicabilidad de la Politica y del Reglanento a la Presente
Controversia

En su contestaci 6n de demanda el demandado ha al egado:

"6. En el contrato de domnio registrado objeto del presente
litigio, efectuado el 19 de Cctubre de 1998, no figura en ninguna
de sus clausulas que m cliente tenga |a obligaci 6n de acogerse a
la “Uniform Nane Di spute Resolution Policy” (aprobada por |a | CANN
el pasado 24 de Cctubre de 1999), y por consiguiente a ninguna
resoluci 6n que su organizaci 6n pueda dictam nar. Cual qui er
nodi fi caci 6n unilateral por parte de “NSI” de las clausulas de
dicho <contrato son consideradas inaceptables por parte del
demandado. Asinisnp, en relacion con el apartado C. del contrato
de dominio si la titularidad del dom nio sufre cual quier variacion
m cliente requerira notarialnmente que el donminio sea borrado de
| a base de datos de “NSI”.

Con cualquier interpretacion de las facultades de un panel
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adm ni strativo que actue conforne a la Politica y al Reglanento,
dicho panel, <conb en principio cualquier arbitro, tiene Ila
facultad de resolver sobre si tiene conpetencia en un caso
determ nado, y en particular para pronunciarse respecto de una
oposici6on al arbitraje por falta de conpetencia.

En consecuencia, y previo a cual quier determ naci6n en cuanto al
fondo del asunto, el Panel debe pronunciarse sobre |a cuestion
pl ant eada por el demandado.

En prinmer térm no, corresponde establecer qué reglas determnan |a
exi stencia o inexistencia de conpetencia del Panel en la presente
controversia entre |a demandante, titular de una nmarca, y el
demandado, titular de una registraciéon de nonbre de doninio
“.coni. La respuesta resulta innediata. Las reglas aplicables
son las de resolucién de disputas que integran el acuerdo o
contrato de registracion convenido entre el demandado y el
regi strador en oportunidad de solicitar la registraci 6n del nonbre
de dominio raimat.com es decir el "Network Solutions' 4.0 Service
Agr eenment ".

La nat ur al eza de esas regl as es contractual , si endo
mani fi estamente disponible para anbas partes el objeto sobre el
gue versa el contrato, a saber la registracion de un nonbre de
dom nio de segundo nivel, bajo el nonbre de dom nio genérico de
prinmer nivel “.conf. En efecto, en 1998 se registrd a nonbre de
demandado dicho nonmbre de dom nio. El demandado en su
contestacion de demanda ha admtido que la registracion le
pertenece. En lo pertinente, el contrato dice 1

"C. Politica sobre Disputas. El registrante acepta, cono
condici 6n para presentar este acuerdo de registracién, y si el
acuerdo de registraci6n es aceptado por NSI, que el registrante
estara vinculado por la politica sobre disputas de NSI existente.
La versién existente de I|la politica sobre disputas puede
encontrarse en el sitio web de InterNic Registration Services:
"http://ww. netsol.comrs/di spute-policy.htnl.

D. Canbios o Modificaciones.de la Politica sobre Disputas. E
regi strante acepta que NSI, a su sola discreci6n, puede canbiar o
nodi ficar la Politica sobre Disputas, incorporada por referencia
al presente, en cual quier nonento. El registrante acepta que el
hecho de que el registrante nantenga |a registraci én de un nonbre
de dominio después de que entren en vigencia canbios o
nodi fi caciones de la Politica sobre Disputas, constituye Ia
continuaci 6n de |la aceptaci 6n del registrante de tales canbios o
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nodi fi caci ones. El registrante acepta que si el registrante
considera inaceptables cual esquiera de di chos canbi os o]
nodi fi caci ones, el registrante puede requerir que el nonbre de
dom ni o sea elimnado de | a base de datos de nonbres de domi nio.

E. Disputas. El registrante acepta que, si la registraci 6n de su
nonbre de domnio es inpugnada por cualquier tercero, el
regi strante estard sujeto a |as disposiciones especificadas en |a
Politica sobre D sputas".

El contrato prevé su nodificacion wunilateral por parte de

regi strador. El registrante (demandado en el presente caso) tiene
| a opci 6n de pernmanecer en silencio ante dichos canbios, y en tal
caso quedar obligado por cualesquiera canbios operados en el
contrato de registracion. Alternativanente, tiene la opcidén de
renunci ar al registro.

La versiéon 4.0. vigente al nonento de la registracion de
rai mt.com fue nodificada posteriornmente por el registrador, que
puso en vigencia la versién 5.0. E denmandado no ha declarado ni
aportado elenmento alguno en este procedimento del que pueda
desprenderse que el canbio de politica de resoluci 6n de disputas

haya sido objetado por ¢él. E demandado se ha limtado a
observarlo en este procedi m ento, pero tal decl araci 6n es
i neficaz. En consecuencia el Panel interpreta y determ na que

mentras el registrante mantenga la registracion, se le aplica el
contrato en su totalidad, inclusive la parte referida a resol uci 6n
de controversias después de su nodificacion. Ello significa que
las normas aplicables al presente procedimento son la Politica y
el Reglanmento de | CANN, incorporados por referencia a la version
5.0 del contrato de registracién. La consecuencia de ello es que
cual quier controversia relativa al nonbre de domnio en un
procedimiento cono el presente debera resolverse en aplicaci 6n de
la Politica y el Reglanento.

La obligacion del registrante aqui demandado es una obligacién
emanante de un contrato a favor de tercero, el aqui demandante.
Esa figura esta especificanente reconocida en el Coédigo Civil
espafiol, art. 1.257, segundo parrafo, que establece: "Si el
contrato contuviere alguna estipulacion en favor de un tercero,
éste podré exigir su cunplimento, sienpre que hubi ese hecho saber
su aceptacién al obligado antes de que aquella haya sido
revocada". Esa disposicién es practicanente idéntica a la
contenida en el art. 504 del Cddigo Civil argentino, que dice: "Si
en |la obligaci 6n se hubi ese estipulado al guna ventaja en favor de
un tercero, éste podréa exigir el cunplimento de |la obligacién, si
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| a hubiese aceptado y hécholo saber al obligado antes de ser
revocada".

En el contrato de registraci 6n de nonbre de dom nio versién 4.0 se
preveia l|la posibilidad de nodificacién de la politica de
resol uci 6n de di sput as. En la citada cléausula "E" el estipulante
fue el registrador NSI y el promtente fue el registrante sefior
Casal s. La "estipulacion a favor" o la "ventaja en favor" del
tercero es la que le pernmite iniciar al titular marcario y aqui
demandante, el presente procedimento adm nistrativo al que debe
sujetarse el registrante del domi nio, demandado, por nodificacion
de la politica de resol uci 6n de di sputas.

Comb lo explica Fernando J. Lbépez de Zavalia, Teoria de 1os
Contratos, Tono |, Parte General, Edit. Zavalia, Buenos Aires,
1984, p. 362, conentando el referido art. 504, "(e)ntre promtente
y tercero, nedia una relacién de expectativa, y una vez producida
| a aceptaci 6n, de obligacién". La aceptaci 6n del tercero RAI NAT,
S.A se manifestd con |a presentaci 6n de |la demanda ante el Centro
OWI y la notificacion de la nmisma por el Centro OWIl al dermandado
sefior Casal s. Ell o, sin haberse revocado |a estipulaci6n por el
promtente sefior Casals, ya que este nmantuvo la registracio6n a su
nonbre sin nodificaciones. En efecto, al conenzar este
procedimento admnistrativo y de acuerdo al informe del
registrador, la registracién del nonbre de domnio raimt.com
estaba en estado activo ("(t)he domain nane registration
RAI MAT.COMis in "Active" status").

6.2 Conpetencia del Panel Adm nistrativo

Conmo consecuencia de la aplicacion de la Politica y las Reglas, la
demandante presentd una demanda al Centro de Arbitraje y Mediacion
de la OWI, uno de |os proveedores de servicios de resoluci én de
di sputas aprobados por |a | CANN. Después de haberse contestado |a
demanda, el Centro procedié a |a designaci6n del Panel. Este
Panel ha determinado en 3 arriba que su designaci6n ha sido
conforme a la Politica, al Reglamento y al Reglanmento Adicional.
Todo ello determna que se han aplicado a esta controversia |as
reglas de fondo y de forma que corresponden, y que esta actuando
en su consecuencia el o6rgano con jurisdiccién y conpetencia para
decidir esta controversi a.

El demandado tanbién ha declarado en el paragrafo 9 de su
cont est aci 6n de denanda que:
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"Ante cual quier nodificacion en la titularidad del domi nio objeto
del presente litigio, el demandado se reserva el derecho de exigir
responsabil i dades |egales contra (a) al proveedor de resolucion
del conflicto y menbros del tribunal, (b) el registrador, (c) el
adm ni strador del registro, y (d) la Internet Corporation for
Assi gned Nanmes and Nunbers, (1 CANN)."

Es obvio que cual quier persona en un procedimento regular tiene
| a oportunidad de hacer cual esqui era planteam entos que considere
fundados. Y a tal fin la Politica, paragrafo 4(k) dice:

"k. Disponibilidad de procedi m entos judiciales. Los requisitos
est abl ecidos en el parrafo 4 para el procedimento admnistrativo
obligatorio no inpedirdn que usted o el demandante sonetan |a
controversia a wun tribunal conpetente a fin de obtener una
resol uci 6n i ndependi ente  antes de que se inicie dicho
procedimiento o después de su conclusion. Si un  grupo
adm ni strativo de expertos decide que el registro de un nonbre de
dom ni 0 que usted posee debe cancelarse o cederse, el registrador
esperara diez (10) dias hébiles (por dias héabiles se entenderan
los dias vigentes en el lugar del donmicilio de la oficina
principal del registrador) tras haber sido informado por el

proveedor aplicable de la resolucién del grupo admnistrativo de
expertos antes de ejecutar esa resolucidn. A conti nuaci 6n,
ejecutara la resolucion a no ser que haya recibido de usted,
durante ese periodo de diez (10) dias habiles, docunentos
oficiales (conb |la copia de una demanda, sellada por el oficial

del juzgado) que indiquen que usted ha iniciado una denanda
judicial contra el demandante en una jurisdiccion a |la que se haya
sonetido el demandante en virtud del parrafo 3.b)xiii) del
Regl amento. (En general, esa jurisdiccion sera el domicilio de la
oficina principal del registrador o el que figura a su nonbre en
| a base de datos “Whois”. Véanse |los parrafos 1 y 3.b)xiii) de

Regl anento sobre | os pornenores.) Si el registrador recibe dichos
docunentos en un plazo de diez (10) dias habiles, no ejecutara la
resoluci 6n del grupo admnistrativo de expertos ni adoptara
ni nguna nedi da hasta que haya recibido i) pruebas satisfactorias
de que se ha producido una soluci6n entre las partes; i) pruebas
satisfactorias de que su demanda judicial ha sido rechazada o
retirada o iii) una copia de una orden dictada por dicho tribuna

por la que se rechaza su demanda o se ordena que usted no tiene
derecho a continuar utilizando el nonbre de dom nio." (Subrayado
por el Panel).

Es decir que la Politica, dando adecuada formulaci é6n al principio
de defensa en juicio, resguarda a favor de quien se considere
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perjudi cado por una decision de un panel admnistrativo, |Ila
posi bilidad de recurrir a los tribunales.

Este panelista considera por |lo tanto que |a declaracion del
demandado parece inapropiada en este procedi m ento. Di cho esto
el Panel no ha de concederle otra relevancia a esa nanifestaci on.

6.3 Nornas aplicables

Ya se ha dicho en otros casos resueltos por panel es
adm nistrativos de la QOWI gue cuando l|as partes en el
procedimento administrativo son residentes del misnmo pais, |os
principios de derecho aplicables incluyen a los del pais de
residencia. Ver Caso D00-0001 Robert EIlIenbogen v. M ke Pearson

parrafo 6.

En este caso, anbas partes tienen sede y domcilio en Espafia, por
| o que para resolverlo se debe tener en cuenta | o dispuesto por |a
legislacion relevante 'y su aplicacion por los tribunales
espafol es. En cuanto a la prinmera el Panel ha tenido a la vista
la Ley 32/1988 de 10 de novienbre de 1988, de Marcas, tal cono
figura en el sitio de la Oicina Espafola de Patentes y Marcas
http://ww. oepmes/internet/l ey32/1ley32.htm visitado el 16 de
abril de 2000 por el Panel.

Se destacan las siguientes disposiciones: Art. 11: "1. No podran
regi strarse cono narcas, ademds de |os signhos o nedios que no
puedan constituir marca conforme al articulo 1 de |la presente Ley,
los siguientes: (...) c¢) Los que se conmpongan exclusivanente de
signos o indicaciones que sirvan en el conercio para designar |a
especia, la calidad, |a cantidad, el destino, el wvalor, Ia
procedenci a geografica, |a época de producci 6n del producto o de
| a prestaci 6n del servicio u otras caracteristicas del producto o
del servicio. (...) h. Los que reproduzcan o imten Ila
denom naci 6n, el escudo, |a bandera, |as condecoraciones y otros
enbl emas de Espafia, sus Comuni dades Aut6nonas, sus nuni cipios,
provincias u otras entidades |ocales, a nenos que nedie |a debida
autorizacion. En todo caso, solamente podran constituir un
el emento accesorio del distintivo principal." Art. 30: "E

registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de
utilizarla en el trafico econémco. Singularnente, el titular
podra (...) utilizar la marca a efectos publicitarios". Art. 35

"El titular de una marca registrada podréa ejercer ante |os Organos
jurisdiccionales |as acciones s civiles o penales que correspondan
contras quienes lesionen su derecho y exigir l|as nedidas
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necesarias para su salvaguardia”. Art. 36: "En especial, el
titular cuyo derecho de narca sea |esionado podra pedir en la via
civil: "a) La cesacion de los actos que violen su derecho" (...)

"c) la adopci6n de |as medi das necesarias para evitar que prosiga
la violacion (...). Art. 47 "1. E registro de la marca seré
cancel ado cuando nediante sentencia firme se declare que es nulo
por contravenir |o dispuesto en los articulos 1 y 11 de la
presente Ley". Art. 56 "La accion declarativa de la nulidad o
caduci dad del registro de la marca podra ser ejercitada por el
Registro de |la Propiedad Industrial o por cual quier persona que
ostente un interés legitino".

Por todo | o que antecede, el Panel resolvera este caso de acuerdo
a la Politica, su Reglanento, y demas reglas y principios de
derecho aplicables, teniendo a la vista la demanda y su
docunent aci 6n agregada, |a contestaci 6n de |a denmanda, |la réplica,
y el hecho de su falta de contestaci 6n por el demandado. Es decir,
aplicara el paragrafo 15 (a) del Reglanmento, que dice:

"a) El grupo de expertos resolvera |la demanda teniendo en cuenta
| as declaraciones y |os docunentos presentados y de conform dad
con la Politica, el presente Reglanmento y cual esquiera nornmas y
princi pi os de derecho que considere aplicables.”

6.4 Ildentidad o Simlitud Confundi bl e

Al cotejar el Panel el nonbre de domnio del demandado y |Ias
marcas RAI MAT, resulta obvia la coincidencia letra por letra del
nonbre de dom nio de segundo nivel raimat con dichas marcas cuya
titularidad pertenece a |a demandante. Con ello el Panel tiene
por acreditada la identidad del nonbre de dom nio raimt.com con
tales marcas. La adicion de “.comi en el conjunto del nonmbre de
dom nio en nada canbia |o esencial de tal determ nacidn. Si se
considerara en particular la parte “.conmf, el resultado seria
equivalente a los fines del cotejo de acuerdo a la Politica,
porque estanps frente a una simlitud confundible.

Carece de relevancia en este procedimento l|a alegacion del
demandado en cuanto a que “Raimat” sea una procedencia geogréafica
o el nonbre de un municipio, lo que de acuerdo a las citas |egales
gque aporta el denmandado haria invalida la registraci én marcari a de
que es titular |a demandante. La Politica paragrafo 4(a)(i)
menci ona " una marca de productos o de servicios sobre la que el
demandante tiene derechos”, y debe tenerse por tales a aquellas
regi straciones que consi ga acredi tar suficientenente el
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demandante. No |le es dado a un Panel Adm nistrativo pronunciarse
sobre la validez o invalidez de una marca concedida por la Oicina
de Marcas de un determnado pais a un denandante. Los Unicos
O0rganos conpetentes para declarar la invalidez de una marca son
|l os del pais de registro o los del pais del tribunal que resulte
conpet ent e. En Espafia ello es evidentenente asi de acuerdo a lo
di spuesto por el citado art. 47, 1. de la Ley de Marcas.

Adenas, aun una eventual declaracion de nulidad dejaria
subsistente el hecho probado que la marca RAIMAT ha sido
registrada en varios otros paises, ademas de Espafa. Ver 4
arri ba. En cada uno de esos paises tanbién hay wun tribunal

conpet ente para pronunci arse sobre |la nulidad de narca.

Ese aspecto de la cuestidén no ha sido siquiera nmencionado por el
demandado. La Politica no distingue en cuanto al pais de registro
de las marcas con l|las que un dermandante pueda intentar este
procedinmiento de acuerdo a las normas de ICANN. De alli se
desprende que mentras subsistan registros marcarios en otros
pai ses de titularidad de |a demandante, aun en uno s6lo de ellos,
hay base para sostener — conb se |lo hace en la demanda - que
existe identidad o simlitud confundible entre el nonbre de
dom nio y dichos registros.

En consecuencia, el Panel encuentra que el nonbre de domnio es
i déntico o confundi blenmente sinmlar a |las narcas de | a demandante.

6.5 Derechos e Intereses Legitinbos Respecto del Nonbre de Dom nio

La demandante ha negado que el demandado tenga derechos o
intereses legitinbs sobre el nonbre de doni nio. Eso no ha sido
especificamente contestado por el demandado conb era su carga
conforne al paragrafo 5(b)(i) del Reglanmento. El demandado tenia
la anplia oportunidad, conforme al paréagrafo 4(c) de la Politica
de afirmar y probar que poseia derechos sobre el nonbre de
dom nio. Sin enbargo el demandado no ha hecho | a nenor referencia
al respecto, salvo que ha ofrecido el nonbre de domnio a la
pobl aci 6n de Raimat, a través de |os o6rganos de tal poblacidn.
Probabl emente el demandado estd aludiendo inplicitanente a |a
figura del nandatario o quiza a |a del gestor de negoci os ajenos a
favor de |a poblacion de Raimat, suponiendo que esa poblaci 6n es
la que tiene derecho a tener un nonbre de domnio ".con', o sea de
uso conercial se acuerdo al rfc 1591. Sin enbargo, nada en |os
datos de registro segun han sido informados por el registrador
permte inferir que exista mandato de tal poblaci6n, ni gestion de
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negoci os en su favor. No se ha presentado por el denmandado
docunento alguno que acredite nmandato o gestion a favor de
terceros, ni alguna otra prueba al respecto. Por otra parte la

demandante, en su presentaci 6n de fecha 12 de abril de 2000, ha
negado que haya existido contacto alguno entre el denmandado y |a
conmuni dad de Rai mat. Fi nal rente, el demandado no ha hecho la
menor mnenci6n a que tenga algun interés legitino propio sobre el
nonbre de dom ni o.

En consecuencia, el Panel determna que el denmandado no tiene ni
derechos ni intereses legitinbs sobre el nonbre de donminio
rai mat.com

6.6 Registracion de Mala Fe

La demandante afirma que la finalidad del registro de raimt.com
ha sido ofrecer el nonbre de domnio en venta, y que de hecho hubo
tal oferta de venta por un precio de pesetas 3.000.000 o Us$S
18. 750. El demandado declara enfaticanmente que nunca existid ta

oferta de venta. Dada la situacion de equivalencia de tales
al egaci ones contradictorias, y la carencia en el procedimento de
cual quier elenento probatorio de tal circunstancia, se concluye
gue | a demandante, sobre la que recae el onus probandi, no ha
consegui do probar dicho extrenb, y no resulta de aplicacion el

paragrafo 4(b)(i) de la Politica.

Sin enbargo, la finalidad de lucro por la transferencia de
derechos sobre el nonbre de dominio no es la Unica circunstancia
gue permite acreditar registro de nala fe. El hecho mi snp de que
el demandado haya registrado un nonbre de domnio “.conf , de uso
conercial de acuerdo al “Request for Comment 1591” cuando al m sno
tienmpo afirma que “Raimat” siendo el nonbre de un nunicipio no
puede constituir marca valida de acuerdo al ordenam ento marcario
espafiol, habla de wuna inconsecuencia inadmsible en quien dice
obrar de buena fe y en interés de tal comunidad, ya que estaba a
su al cance al nmonento de la registraci 6n incluir alguna nenci 6n de
su caracter de mandatario o de gestor de negocios, o0 alguna otra
frase equival ente, de |o que hubiera podido establecerse
razonabl enente que ésa y no otra era su intencion. Si tal hubiera
sido realnente |l a intenci 6n benevol ente del sefior Casals, entonces
no deberia haber pensado en registrar un nonbre de domnio ".coni,
destinados a uso conercial. En efecto, sea |a poblaci6n de Rai mat
“muni ci pio" conb lo afirma el denmandado, o "pedania“, conop |o dice
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| a demandante, no hay duda de que se trata de una entidad de
caracter publico, que no tiene los fines de lucro privado que se
persiguen en la Red bajo el domnio ".coni. Tal benevol encia en
favor de terceros se transforma, después de considerar |o dicho,
en una real voluntad maliciosa de inpedir que el titular marcario
pueda reflejar su marca que distingue productos vinicolas para el
conmercio en un nonbre de domnio bajo el domnio de priner nivel
conercial ".conf. De ese nobdo, se configura la circunstancia de
paragrafo 4(b)(ii) de la Politica, de registracion de nala fe.

En este procedimento no se ha indicado ni por |a demandante, ni
por el demandado, ni por ningun otro elenento, cual es la
actividad a la que se dedica o pretende dedicar en la Red o fuera

de la Red el sefior Casals. Mas aun, el propio denmandado ha
afi rmado, casi caprichosanente, que nadie puede indicarle a él
cono y cuando ha de usar el nonbre de doni nio. Desde ya, ello

i mposi bilita adjudicarle el caracter de "conpetidor" de |a enpresa
demandante, y con ello se inpide determnar sin ms que se
encuentra presente la circunstancia de la Politica, paragrafo 4(b)
(iii). Sin enbargo, dado que l|as circunstancias de registro de
mala fe listadas en la Politica |o son con caracter no exhaustivo,
este Panel encuentra que el registro de un domnio idéntico o
confundi bl emrente simlar a marcas del denmandante, sin derechos ni
intereses legitinbs, ni propios ni en representaci én |egal de un
tercero, y sin ningln otro ningun notivo, por quien reside en la
m sma ciudad que el titular de una marca nuy conoci da de productos
vinicolas, se ha hecho presuniblenmente con el fin de privar al
titular marcario de |la posibilidad de reflejar su marca en el
nonbre de dom nio. Ello configura una circunstancia de
registracion de nala fe, sea o no sea el titular del dom nio un
conpetidor del titular marcario.

En consecuencia, el Panel determna que el nonbre de domnio
rai mat.com ha sido registrado de nmala fe.

6.7 Utilizaci6n de Mala Fe

El demandado nmantiene |la pagina ww.rai mat.com "en construcci on".

Ello se conprobdé en la visita que independi entenente ha efectuado
este Panel el 23 de abril de 2000.

Sal vo una nenci 6n en |la denmanda en cuanto a que el demandado usa
de mala fe el nonbre de domnio, no hay otra indicacio6n al
respecto. A su vez, el demandado afirma que "el tener registrado
dicho donminio no inplica que tenga que hacer un uso autonmatico,
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sino cuando |o crea apropiado y para |o que considere oportuno
Sienpre buscando un servicio a |la conunidad y dentro de Ila
| egi sl aci 6n vigente". Todo esto parece indicar que el dermandado
qui ere sugerir que no esta haciendo uso del nonbre de dom nio.

Cabe notar que la Politica en el paragrafo 4 (b) sélo ha dado un
listado no taxativo de circunstancias que constituyen una
utilizacién de mala fe del nonbre de domi nio. Ello significa que
el Panel puede considerar si en el caso existen cual esquiera
conductas del demandado - activas u omsivas - que representen
utilizacién de mala fe. Para ello el Panel estd autorizado a
consi derar esas conductas tanbién a la luz del derecho espafiol que
resulta aplicable a partes con domicilio o residencia en Espafa, Yy
segln es interpretado por los tribunal es de ese pais.

El ofrecimento benévolo o gratuito del nonbre de dominio a la
pobl aci 6n de Rainmat fue al egado por el denmandado y negado en |a
réplica. El demandado no proporcioné prueba al respecto, ni
contest6 a la réplica que ha negado tal ofrecimento. Por 1o
tanto el ofrecimento no puede ser tenido por probado, y queda en
este procedimento conmb nanifestacién sin sustento factico.
Ademas, el domnio esta registrado bajo ".conf, de finalidad
conercial, con lo cual quien no tiene derecho ni interés legitino
esta ofreciendo un dominio conercial a una entidad sin fin de

| ucro. Ese ofrecimento, de ser verdadero, nanifestaria una
voluntad de inpedir, con posterioridad al registro, el acceso al
nonbre de dom ni o. Lo aparentenente benévolo no seria sino una

excusa para entorpecer |a gestion conercial de |a demandante. En
cual quier caso, el ofrecimento de donaci6n a un tercero es sin
duda una utilizaci 6n del nonbre de dom nio. De no ser verdadero
el ofrecimento y haberse pergefiado conb una declaraci 6n falsa en
este procedimento, ello tanbién representaria wuna nala fe
procesal, y este Panel extrae de ello una conducta de mala fe en
relaci 6n al nonbre de donminio, que inporta utilizacién de mala fe
en los anplios térm nos del paragrafo 4(b) de la Politica.

Este Panel ha tenido a la vista el Auto dictado el 2 de junio de

1999 en el caso "nocilla.conm por el Magistrado-Juez del Juzgado

de Prinera

Instancia N° 5 de Oviedo, D. Agustin Azparren, aportado por |a
demandante y negada su aplicabilidad por el denmandado, publicado

en

http://ww. dom nijuris.con docunentaci on/ conentarios/nocilla.htm

En ese caso la actora era titular de la marca NOCILLA y pedia

nmedi das cautelares contra el titular de nocilla.com El Juez

fundandose en la Ley de Conpetencia Desleal, arts. 5, 6, 9, 11,
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12, 18 y 25; Ley de Marcas, arts. 30, 36 y 40; Ley de Patentes,
art. 133 y Ley de Enjuiciamento Gvil, art. 1428, consider6 que
existia funmus boni juris por ser la actora titular del registro de
marca NOCI LLA, y consténdole al demandado titular del dom nio que
NOCI LLA es marca registrada. El Juez, citando a Javier A Maestre
("Planteamiento de la problematica juridica de |os nonbres de
dom ni 0", Revista Actualidad Informitica Aranzadi N' 29, octubre
1998), <consider6 que el supuesto de hecho reunia todas |as
caracteristicas para considerarlo conbp una apropiacion de narca

con fines evidentemente no licitos. En cuanto al peligro en la
denora, el tribunal considerd "(...) que si con caréacter general
el retraso en la solucion judicial del litigio, suele justificar

det er mi nadas nedi das cautel ares, en |os supuestos de violaci én del
derecho de marcas o0 en supuestos de conpetencia desleal aparece
con una mayor justificacién". El Juez resolvid en consecuencia |la
prohibicién y orden de cese inmediato a |a demandada del uso en
cualquier forma en su publicidad (directa o indirecta) o
actividades de |la denom naci 6n NOCI LLA; la prohibicion y orden de
cese i nmedi at o del nonbr e de dom ni o de | nt er net
http://ww. nocilla.com por parte de |a demandada, prohibiéndole
incluir contenido alguno en el msnpo, y de manera especial, la
pal abra NOCI LLA, asi conmpb cualquier renmsion a otros dom nios de
Internet; orden de enbargo del nonbre de domnio citado,
conmuni candol o al registrador Network Solutions, Inc; prohibiciodn
de efectuar cualquier otro canbio en el nonbre de dom nio, salvo
| os ordenados expresanente por el Juzgado; se ordenaron ademas
astreintes, y se condend a | a denandada al pago de | as costas.

En dicho caso se juzgd que no era un obstéaculo para |a procedencia
de las nedidas cautelares el hecho de que la pagina web se
encontrara en construcci én. Tanbi én se consider6 que el
conocimento de los productos de la parte actora, y de Ilos
registros marcarios de titularidad de la parte actora, y el
mantenimento de la pagina web en Internet con |a denom nacién
"nocilla" aun después del requerimento notarial hecho por Ia
actora a |la demandada, eran bases para |as nedidas cautelares.
Esa situacion es del todo simlar a la del caso presente. Este
Panel considera que idénticas nedidas cautelares podrian haberse
solicitado y obtenido de un tribunal espafiol con base en la ley de
conpet enci a desleal y de narcas.

Por otra parte, mantener neses después del registro el sitio "en
construcci 6n" cuando el nonbre de dominio es idéntico o
confundi bl emente simlar a la marca de vinos del demandante nuy
conocida en el pais del demandado y provocando |a posibilidad de
confusi 6n a | os navegantes de |la Wb que deseen conectarse con e
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sitio del demandante - sin aclararles que su conexién no se ha
hecho con un sitio del demandante - representa un uso evidente de
mal a fe.

En consecuencia, el Panel determna que el nonbre de domnio
rai mat.com ha sido usado y se usa de nala fe por el demandado.

7 Deci si 6n

El Panel ha determ nado que el nonbre de dominio raimat.com es
idéntico o confundiblemente simlar a las narcas RAIMAT de la
demandant e. Asim snp, el Panel ha determ nado que el denmandado
carece de derechos e intereses legitinps respecto de dicho nonbre
de dom ni o. El Panel tanbién ha determi nado que la registracion
de dicho nonbre de dominio por el demandado ha sido efectuada de
mala fe, y que el nonbre de dominio ha sido y esta siendo usado de
mal a fe por el demandado.

Por todo ello y conforme a los Paragrafos 4(i) y 15 de Ila
Politica, el Panel Adm ni strativo decide requerir que la

regi straci 6n del nonbre de domi nio rainmat.com sea transferida a |la
demandant e, RAI MAT, S. A

Roberto A.,Biancm
Panel i sta Uni co

24 de abril de 2000

FUENTES Cl TADAS
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