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1. INTRODUCCION

Sin duda la marca es uno de los mas antiguos objetos de propiedad
industrial, toda vez que desde hace varios milenios los fabricantes y artesanos
han puesto en sus productos determinados signos que permiten distinguirlos de
otros que se ofrecen en el trifico mercantil.

Enlaactualidad el empresario necesita crear unaimagen de la empresa que
le permita actuar en el mercado con posibilidades de éxito y formar una clientela
que pueda mantenerse e incrementarse a través del tiempo. Requiere, en
consecuencia, identificar los productos que fabrica o que vende, los servicios que
presta y los establecimientos donde dichos productos se elaboran o se
comercializan o donde se dispensan los servicios de que se trata, todo ello con el
propasito de distinguirlos de los que fabrican, ofrecen o prestan sus competidores
en el mercado, evitando de esta suerte que los consumidores o usuarios sean
inducidos a error o engano sobre los productos, servicios o establecimientos. las
marcas en tanto signos distintivos constituyen instrumentos necesarios y eficaces
en el manejo de la empresa e implican ademads un importante mecanismo para la
proteccion de los consumidores.

Fistos signos pueden consistir en palabras, frases, niimeros, dibujos,
monogramas, timbres, sellos, figuras, emblemas, ¢ lacombinacion de algunos de
ellos, con un cierto cardcter de novedad y su funciénbésica comenzo siendo la
de distinguir productos y mas tarde se extendi6 a servicios, establecimientos
industriales, establecimientos comerciales y frases de propaganda.
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En virtud de la llamada regla de la especialidad, es posible que dos o0 mas
marcas comerciales idénticas o semejantes, pertenecientes a distintos empresarios,
puecdan coexistir pacificamente en el mercado si distinguen a productos, servicios
o establecimientos perfectamente diferenciados o que operan en sectores distintos
de la actividad econémica mercantil. El fundamento de esta reglareside en que
al operar los signos en sectores comerciales diferentes no existe riesgo de que los
consumidores se vean inducicdos a error o confusion. Por el contrario, cuando se
trata de marcas que se refieren a unos mismos productos o servicios, ofrecidos o
prestados dentro de un mismo sector comercial, existe el peligro que los
consumidores o usuarios se equivoquen, creyendo que los productos o servicios
tHenen una misma procedencia.

A diferencia de lo que ocurre con las invenciones, las marcas comerciales
no tienen que ser el resultado de una creacidn original del espiritu humano, en
oiras palabras, el empresario no estd obligado a adoptar un signo nuevo u criginal.
Lo que se exige es que la marca tenga fuerza diferenciadora, que sirva para
distinguir sus productos, sus servicios o sus establecimientos industriales o
mercantiles. Siendo esto asi, a la hora de elegir un signo el empresario tiene la
opcidn de crear una marca can el propdsita de usarla en el trafice comercial o
utilizar un signo que ya existe, siempre v cuando tenga fuerza diferenciadora.

[Desde el punto de vista juridico, la marca una vez registrada confiere a su
titular un derecho exclusivo, relativo a un sector econdmico determinado, para
usarla dentro del mercado respecto de los productos, servicios o establecimientos
de que se trata y para impedir que un tercero la use sin su autorizacion.

El nombre de dominio es un elemento que permite identificar a un
computador integrado a Internet, que es lared de redes de las comunicaciones
telemdticas. Enun comienzo la identificacion de los computadores unidos a la
red se hacia a través de las direcciones numéricas [P (Internet Protocol). Mas
tarde, cuancdo se intensifics el uso de lared y teniendo en cuenta que los mimeros
no son faciles de recordar, se decidid inventar un sistema de identificacidn en el
cual, manteniendo la direccidn numérica [I* equivalente, se permitié el empleo
de palabras o frases que el usuario podria crear para la identificacidn del aparato
conectado a lared y a esto se le dio el nombre de dominio. Internet tuvo que
crear una entidad sin fines de lucre destinada a administrar el sistema de registro
de nombres de dominio (Internet Corperation for Assigned Names and Numbers,
[CANN), la que més tarde delegé esta funcién, respecto de lo dominios
nacionales, a ciertos organismos e instituciones v, en el caso de Chile, lo hizo en
el Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile

(Network Information Center Chile, NIC-Chile).
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Aunque las marcas comerciales y los nombres de dominio son conceptual
y juridicarmente diversos, como tendremos ocasidn de tratarlo mas adelante, entre
ellos han surgido una serie de conflictos, que resulta de gran interés analizarlos y
cdar a conocer las soluciones legislativas y jurisprucdenciales que sobre ellos se han
propuesto. En secciones separadas nos ocuparemaos de estas materias.

SECCION 1
LAS MARCAS COMERCIALES

2. LEGISLACION CHILENA SOBRE MARCAS

El primer texto que reguld sistematicamente las marcas comerciales en
Chile fue el Decreto Ley N° 958 de 1031.

Elaludido texto legal fue derogado y sustituido por la Ley N® 19.039, de
25 de enero de 1991, que establece normas sobre Privilegios Industriales y
Proteccién de Derechos de Propiedad Industrial, que se encuentra en actual
vigencia. El Decreto Supremo N® 177, del Ministerio de Economia, Fomentoy
Reconstruccian, de 30 de septiembre de 1991, contiene el reglamento de la
mencionacda ley, con el cual se complementa la normativa sobre este tema,

Ademds, se aplica en esta materia el Decreto Supremo N° 897, del
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, de fecha 13 de octubre de
1971, publicado en el Diario Oficial de 6 de noviembre de 1971, que ratifica el
Arreglo Clasificacion Internacional de Marcas Comerciales para Productos y
Servicios, celebrado en Niza, Francia. Este decreto supremo entré en vigencia el
1 deenero de 1972, segiin la norma prevista en su articulo 9°.

También rigen en nuestro pais el Convenio de Paris para la Proteccién de
la Propiedad Industrial (CUP), que entré en vigencia el 30 de septiembre de
1991, fecha en que se publicé en el Diario Oficial, y el Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC),
promulgado par Decreto Supremo N* 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores,
de fecha 5 de enero de 1993, publicado en el Diario Oficial de 17 de mayo de
1995.

3. CONCEPTO DE MARCA

En el contexto del derecho nacional, el antiguo Decreto Ley N 958 definia
la marca como “todo signo especial y caracteristico que sirve para distinguir los
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productos de una industria, los objetos de un comercio o de una empresa
cualquiera. La marca puede consistir en una palabra, locucion o frase de fantasia,
en unacifra, monograma, imbre, sello, vineta, franja, emblema, figura, fotografia
o dibujo cualquiera, o en su combinacién de estos diversos signos con cierto
cardcter de novedad”.

De conformidad con el articulo 19, dela Ley N® 19.039, quedisciplina
actualmente esta materia: “Bajo la denominacion marca comercial se comprende
todo signe visible, novedoso y caracteristico que sirva para distinguir productos.
servicios, v establecimientos industriales o comerciales™.

Enelinciso 2° esta misma disposicién agrega: “Podrén inscribirse las frases
de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca
registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el
cual se vaya a utilizar, debiendo necesariamente la frase de propaganda contener
la marca registraca que serd objeto de la publicidad”.

Para complementar la nocién de marca, el aludido precepto dispone: “Si
se solicita una marca comercial que contenga vocablos, prefijos, sufijos o raices
de uso comtin o, que puedan tener cardcter genérico, indicativo o descriptivo,
podri concederse el privilegio, dejindose expresa constancia de que se otorga sin
proteccidn a los referidos elementos aisladamente considerados.

“Asimismo, el registro de marca consistente en una etiqueta confiere
proteccion al conjunto de ésta y no individualmente a cada uno de los elementos
que la conforman.

“Si se asigna por el peticionario un nombre a la etiqueta, la palabra que
constituya este nombre deberd ser la que aparezeca en forma mas destacada y
también gozara de proteccidn de marca, pero no asi el resto de las palabras que
pueda contener la etiqueta, de lo cual se dejard constancia en el regisiro” .

Por su parte, el articulo 23 del reglamento de la ley de propiedad industrial
contenido en el Decreto Supremo N™ 177, de 1991, define la marca comercial
como “todo signo visible, novedoso vy caracteristico que permite distinguir
productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, tales como
nombres, seudénimos, palabras, expresiones arbitrarias o de fantasia, combinacién
de colores, vinietas, etiquetas, o una combinacion de estos elementos, y 1as frases
de propaganda o publicitarias. Estas ltimas sélo tendran proteccién enel caso
en gue vayan uniclas o adscritas a una marca ya registrada del producto, servicio
o establecimiento comercial o industrial con el cual se utilice, debiendo
necesariamente contener la marca registrada que serd objeto de publicidad”.

El concepto de marca que define la Ley N® 19.039, de 1991, es mas



http://www.revistadederecho.com
http://www.udec.cl

Articulo: Marcas comerciales y nombres de dominio REVlSTA DE DERECHO
Revista: N°211, afio LXX (En-Jun, 2002) UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

Autor: Ricardo Sandoval Lopez ISSN 0303-9986 (version impresa)
ISSN 0718-591X (version en linea)

M mca comerciahas y poarbres da dominto 11

amplio que el que se describia en la legislacidn anterior. En efecto, el Decreto
Ley N7 958, de 1931, limitaba la marca s6lo a los productos de una industria,
los objetos de un comercio o una empresa cualquiera; en cambio, la Ley N°
19.039, de 1991, dispone que son susceptibles de ser registrados como marcas
comerciales los productos, servicios, establecimientos industriales o comerciales
y frases de propaganda.

Por atra parte, la nocién de marca que define la normativa que rige en
nuestros dias es mas perfecta que la contenida en la legislacidn anterior, en cuanto
a fue en vez de sefalar en qué consiste la marca, destaca sus rasgos esenciales de
ser visible, novedosa y caracteristica. Elreglamento de la ley de propiedard industrial
siguid el criterio de dar ejemplos acerca de aguello en que puede consistir el
signo distintivo.

e acuerdo ala legislacién chilena, son susceptibles de registrarse como
marcas: los productos, los servicios, los establecimientos industriales, los
establecimientos comerciales y las frases de propaganda o publicitarias adscritas a
una marca registrada,

En el derecho comparado la marca es un objeto de propiedad industrial
que ha recibido un tratamiento normative muy completo, que comprende los
aspectos generales relativos al concepto, clases y prohibiciones, el procedimiento
deregistro, los derechos que confiere la marca registrada y las acciones civiles y
penales de proteccidn de la misma.

Segtin el articulo 1° de la Ley 32/1988, de 11 de noviembre de 1988, Ley
de Marcas, la marca se define como “todo signo o medio que distinga o sirva para
distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o
servicios idénticos o similares de otra persona’. La definicion de Ia ley espainola
no es "excesivamente afortunada en los términos empleados ni en la sintaxis
gramatical, pero es (itil para dar relieve a la funcidn econdmica principal que las
marcas satisfacen y en relacion con la cual el concepto se ha tradicionalmente
construido™ .

4. CARACTERISTICAS DE LA MARCA

e la definicion legal de marca comercial en el derecho objetive chileno se
desprende que ella posee dos rasgos distintivos: la novedad y la fuerza
diferenciadora.

P Meseas Oriiz, Rafasl, “La marca v otros sigrios distintivas” en Derecha Mercantil, Coondinacidn
Cuillerme Jiménez Sinchez, 6 edicion. Arel Dereche. Barcelona, Espafia, 2001, Tome [ p 613,
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La caracteristica de novedad no implica que la marca tenga que ser
absolutamente original, es decir que no se requiere que cada empresa tenga que
inventar un signo, sino que este signo ha de contar con un aspecto novedoso. La
fuerza diferenciadora o la distintividad es la aptitud que el signo debe tener para
que identifique y diferencie a los productos, servicios y establecimientos de un
empresario respecto de los productos, servicios y establecimientos idénticos
pertenecientes a otro empresario, que también participa en el rafico mercantil.

Las caracteristicas de la marca serecogen también a propdsito de ciertas
prohibiciones de registro. En efecto, el articulo 20 de la Ley N° 19.039 senala
que no pueden registrarse como marcas:

“f} las quie se presten para inducir a error o engano respecto de la proce-
dencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos;

“g) las marcas iguales o que grafica o fonéticamente se asemejen, en forma
de confundirse con otras registradas en el extranjero paralos mismos productos,
servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen
de fama y notoriedad;

“ h) aquéllas iguales o que grafica o fonéticamente se asemejen, en forma
de poder confundirse con otras ya registradas o vélidamente solicitadas con
anterioridad en la misma clase”.

La persona que se limita a imitar o a copiar la marca de otro empresario
atenta contra las caracteristicas de novedad y de fuerza diferenciadora, toda vez
quesu signo no puede estimarse como novedoso porgque imita a otro ya existente
v carece de distintividad respecto de los productos de que se trata, porque con
ella se intenta confundir al consumidor para que crea que ha comprado los
productos que se distinguen con la marca imitada, cuando en el hecho ha adquirido
los bienes del imitador.

5. FUNCIONES DE LA MARCA

Las funciones de la marca son predominantemente de cardcter econdmico
y entre ellas se puede mencionar, en primer términa, la funcién distintiva, que
como lo indica su nombre consiste en distinguir unos productos, servicios,
establecimientos o frases de propaganda respecto de otros idénticos o similares
que se pueden encontrar en el mercado.

En segundo lugar, la marca tiene una funcién econdmica atributiva de
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calidacl de los productos que se distinguen con ella. Tiene asimismo una funcién
condensadora o catalizadora del prestigio o goodwill empresarial de la persona
que lautiliza para identificar sus productos, servicios o establecimientos y, por
tiltimo, la marca desempena una funcidn publicitaria respecto de los productos,
servicios o establecimientos que con ella se distinguen.

Desde el punto de vista empresarial la marca constituye una especie de
patrimonio estratégico muy importante, llegando a convertirse en un valor
agrepaclo con el gue cuenta la empresa. Por tal razén en las economias libres o de
mercado, ellas son reconocidas y protegidas legalmente como uno de sus elementos
esenciales y, asimismo, como un forma de brindar resguardo adecuado a los
consumicdores®. Las marcas crean un incentivo para mantener la buena reputacion
al ofrecer los productos o servicios, de manera que los productos de mala calidad
desaparecen del mercado conjuntamente con la marca que los distingue.

En términos juridicos, la marca comercial es un bien de propiedad
indusirial, de naturaleza incorporal mueble, que confiere un derecho exclusivo
para usarla en el trafico mercantil. Desde la perspectiva del derecho, la marca
comercial cumple una funcién de proteccidn, tanto respecto del empresario titular
de la mismay de su empresa, como de los consumidores y usuarios. En efecto, la
marca permite al empresario impedir que otros la utilicen sin su autorizacion,
para identificar productos, servicios o establecimientos. A los consumidores y
usuarios, la marca les brinda proteccidn para elegir correctamente los bienes,
servicios o establecimientos, sin ser llevados a error o confusién acerca de la
procedencia de tales productos, servicios o establecimientos. La marca crea una
relacidn de confianza con el consumidor respecto de los productos, servicios o
empresas que con ella se identifican.

6. ALCANCE TERRITORIAL DE LAS MARCAS

De acuerdo con el articulo 23 dela Ley N° 19,039, de 1991, las marcas de
productos, servicios y establecimientos industriales tienen validez para todo el
territorio de larepriblica. En cambio, las marcas que distinguen establecimientos
comerciales sdélo tienen valor para la regidn en que estuviere ubicado el
establecimiento cuya marca se ha registrado.

¢ En la Republica Popular China existe también un reglstro de marcas cuvo objetive e controlar la
calidad de los praductos gue se ofrecen en el mercado. Veéase: Cubillos Sigall, Nicalas, "En defensa de las
marcas comerciales”, Revista Chilena de Derechio, Vol 25, N® 2, 1998, Seccidn Estwdios, p. 2597,
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7. MARCAS DE PRODUCTOS

En el articulo 23 de la Ley N° 19.039 se establecen normas para la
clasificacion de los productos, servicios y establecimientos susceptibles de ser
registrados comeo marcas,

Tratindose de los productos, la citada disposicidn previene que “cada marca
solo podrésolicitarse e inscribirse para productos determinados, o bien para una
o miis clases del clasificador internacional”.

En Chile, durante la vigencia del Decreto Ley N° 958, de 1931, que
regulaba las marcas comerciales, se dictd el Decreto N® 897, que adoptd la
clasificacion internacional de marcas comerciales para productos y servicios, que
comprende 34 clases de productos y 8 clases de servicios, Esta clasificacion
internacional de productos y servicios la hizo la BIRPI (Bureaux Internationaux
Réunis pour la Protection de la Propriété Intelectuelle), Oficinas Internacionales
Reunidas para la Proteccicn de la Propiedad Intelectual, en el afio 1957 v tiene
fuerza obligatoria respecto de los paises que suscribieron el acuerdo de Niza de
ese Mismo ano.

8. MARCAS DE SERVICIOS

Como lo indica su denominacidn estos signos no identifican productos
sino prestaciones de servicios, tales comao los de comunicaciones, de acceso ala
red Internet, de informaciones comerciales, etc.

Como acabamos de senalar, la clasificacién internacional distingue ocho
clases de servicios, a saber: clase 33, publicidad y negocios; clase 36, seguros y
finanzas; clase 37, construcciones y reparaciones; clase 38, comunicaciones; clase
34, transporte y almacenaje; clase 40, tratamiento de materiales; clase 41, educacion
y esparcimiento, y clase 42, varios.

De acuerdo con el articulo 23 de la Ley N° 19.039, los servicios deben ser
especificos y determinados para ser registrados con su respectiva marca.

En virtud del Decreto Reglamentario N” 177, de 30 de septiembre de
1991, se dispuso que el clasificador de marcas es el clasificador internacional
de productos y servicios establecido en el acuerdo de Niza de 1957, y sus
posteriores modificaciones. Se trata de una clasificacién variable v determinada
por un organismo internacional del que nuestro pais no es miembro, pero
cuyas normas deben ser respetadas en Chile. El Departamento de Propiedad
Industrial del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion debe certificar
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cudl es la lista de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas

y poner en conocimiento del piiblico cualquier variacién que ella pudiera
experimentar.

9. MARCA DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES

Ellas pueden o no estar asociadas auno o avarios productos y su validez se
confiere para todo el territorio de larepuiblica, en caso de los industriales o para
laregidndonde estuviere ubicado el establecimiento, en el caso de los comerciales.

10. MARCA DE FRASES DE PROPAGANDA

Esta clase de signo distintivo, de acuerdo con lo previsto en el articulo 19,
inciso 2°, dela Ley IN® 19.039, ha de estar unida o adscrita a una marcaregistrada
del producto, servicio o establecimiento, debiendo imperativamente la frase de
propaganda contener la marca registrada que es objeto de publicidad.

El propdésito de una frase de propaganda es publicitar un producto, servicio
o establecimiento, que ya se distingue en el mercado conuna marca regisirada, y
para su inscripcidn se requiere que no exista registro marcario a nombre de otra
persona o empresa, de otra frase idéntica o similar, destinada a la propaganda de
esos mismos productos, servicios o establecimientos. Ejemplos de frases
publicitarias registradas conjuntamente con la marca comercial son: “Coronalo
soluciona’; “La Polar, llegar y llevar”.

11. CLASES DE MARCAS

Las marcas admiten diversas agrupaciones segtin el criterio que se emplee
paraello.

Si se tiene en cuenta la configuracién de la marca, es posible distinguir
marcas denominativas, graficas, tridimensionales y mixtas:

a) Marcas denominativas son aquellas en las que el signo distintivo estd
integraclo por palabras o combinaciones de palabras que sirve para identificar a
personas fisicas o juridicas. Ejemplos: David del Curto es marcaregistrada de fruta.

b) Marcas gréficas son aquellas en las que el signo distintivo estd compuesto
por imsdgenes, figuras, simbolos o graficos, ya sea que se trate de uno o varios de
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lamisma o de las distintas especies ya enunciadas. Ejemplo, el toro del brandy
Osborme.

¢} Marcas tridimensionales son las que estan constituidas por el simple
envoltorio o envase en el cual es ofrecido el producto al consumidor.

d) Marcas mixtas son aquellas que en su configuracién combinan dos o
mas elementos propios de las marcas denominativas, graficas o tricdimensionales.

Por el objeto de lamarca pueden clasificarse en marcas de productos, marcas
de servicios, marcas de establecimientos industriales y marcas de establecimientos
comerciales. La marca de productos se utiliza para distinguir cosas u objetos que
pueden ser frutos de la actividad extractiva del hombre o frutos de las actividades
fabriles 0 manufactureras del hombre respecto de materias primas previamente
extraidas, pasando a ser marcas de productos naturales y marcas de productos
industriales, respectivamente.

La marca deservicios tiene por objeto distinguir las distintas actividades
que los empresarios realizan enrelacion con la circulacién de los bienes y de la
riqueza, la actividad de intermediacidn que se concreta en prestaciones intangibles
¥ M0 en cosas materiales,

Atendiendo ala procedencia de los productos o de los servicios, se distingue
entre marcas de fibrica o industriales y marcas comerciales. Las marcas de fabrica
indican la procedencia del producto e identifican a la empresaque lo ha elaborado
para distinguirlo de sus competidores. Las marcas comerciales son las que pueden ser
utilizaclas por los distribuidores o por los comerciantes para clistinguir los productos,
que aun cuando no han sido fabricados por ellos, son comercializados por ellos.

Cuando se considera al titular de la marca, es posible distinguir entre marcas
individuales y colectivas. Las marcas individuales son aquellas cuyo titular es una
persona natural o juridica, que las registra para su uso personal, directo y exclusivo,
con independencia de que pueda o no conceder licencias a favor de terceros. Por
el contrario, son marcas colectivas aquellas que se registran a nombre de una
asociacion de fabricantes, industriales, comerciantes o prestadores de servicios,
con la intencidn de que todos los miembros de esa entidad puedan hacer uso de
ella, por ejemplo, una marca de fabrica registrada por la Sociedad de Fomento
Fabril (SOFOFA). Los integrantes de la asociacion pueden distinguir los productos
o servicios con dos marcas, la propia o individual y 1a colectiva de la entidad a
que ellos pertenecen; por ejemplo, una asociacién gremial de productores de
vino registra marca colectiva vy ademas cada productor le pone marca a su vino.

Si se tiene en cuenta la funcidn empresarial de la marca, se puede distinguir
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entre marcas principales y derivadas; marcas de garantia; marcas defensivas y marcas
de reserva. Las marcas principales son las originarias relativas aun determinaclo
producto, servicio o establecimiento vy en relacion con ellas aparecen las
denominadas marcas derivadas. Estas iltimas son las otorgadas al titular deuna
marca anteriormente registrada y todavia vigente respecto de unos mismos
productos, servicios o establecimientos. En las marcas derivadas tiene que
integrarse la marca principal u originaria, acompanada de las variaciones no
sustanciales que se le introducen a lamisma o de las variaciones relativas a elementos
accesorios del signo principal.

|.as marcas de garantia cumplen la funcién atributiva de calidad de los
productos o servicios que se distinguen mediante ellas. Estos signos acreditan el
cumplimiente de ciertos standars de calidad, de normas téenicas de produccién
o de procedimientos de fabricacién controlados por el titular de la marca.

[.a marca defensiva es aquélla registrada por un empresario paraevitar que
sea utilizada por otros de la competencia, pero sin el propésito de usarla
personalmente.

[.a marca dereserva es aquella que se registra con la intencién de usarlaen
el futuro si fuera necesario y mediante su registro se evita que el tercero se anticipe
v laregistre a su nombre.

Por iltimo, cuando se considera la difusién que tiene la marca, es dable
distinguir marcas notorias y renombradas. Esta es una clasificacion de origen
internacional que estd recogida en laletra g) del articulo 20 de la Ley N® 19.039,
que regula esta materia.

La marca notoria es laque resulta para una determinada clase de productos
ser notoriamente conocida por los consumidores de un pais, aun sin estar alli
registrada, de modo que su empleo por la persona distinta del titular hace evocar
forzosamente en el comprador el producto y fabricante respecto de los cuales la
marca es notoria. Esta confusion debe ser evitada y la marca notoria goza de gran
proteccion internacional.

La marca renombrada es aquella que por su difusion en el mercado y
prestigio empresarial de los productos que distingue no puede ser usada en otra
clase dle productos por persona distinta porgue praducira un riesgo de confusidan
entre los consumidores. Ejemplo: Mac Donald.

12. OBJETOY PROHIBICIONES DE MARCA

El objeto de la marca es aquello en lo que consiste el signo distintivo de
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que se trata. Is la materialidad del signo y, por ende, de las palabras, frases,
dibujos, figuras, volimenes en que ella consiste.

La idea general es que existe libertad para que el empresario pueda elegir el
contenido u objeto de la marca con la cual él identificara un productn, un servicio
o un determinado establecimiento dentro del mercado. Sin embargo, todas las
normativas, tanto nacionales como intermacionales, imponen determinados limites
a esta libertad, estableciendo concretamente prohibiciones aplicables al objeto
de la marca.

De acuerdo con la norma prevista en el articulo 20 de la Ley N” 19.034,
no pueden registrarse como marcas:

a) Los escudos, las banderas y otros emblemas, las denominaciones o
siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios
piblicos estatales. El articulo 20 de la Constitucidn Politica de 1a Repiiblica
dispone: "Son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de
la Repuiblica y el himno nacional”, de manera que ninguno de ellos puede ser
registracto como marca comercial. En el caso del himno nacional, algunas frases
seneras del mismo, como por ejempleo, “Puro, Chile, es tu cielo azulado” , no
son registrables como signos distintivos de productos, servicios o estableci-
mientos ni como frases publicitarias. Las siglas que distinguen a organismos
internacionales, como por ejemplo, ONU, FAO, UNICEE UNCITRAL, ni
aquellas que distinguen servicios piiblicos nacionales, como por ejemplo,
CORFO, SERVIU, también quedan comprendidas dentro de la prohibicién
deregistro indicada.

b) Las denominaciones téenicas o cientificas respecto del objeto a que se
las destina, las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la
Organizacion Mundial de la Salud y aquéllas indicativas de accion terapéutica.

¢) Elnombre, el seuddnimo o el retrato de una persona natural cualguiera,
salve el consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiere fallecido.
Sin embargo, seran susceptibles de registro los nombres de personajes histéricos,
cuando hubieren transcurrido, a lo menos, 50 anos de su muerte, siem pre que
no afecte a su honor. Con todo, no podran registrarse nombres de personas
cuando ello constituya infraccion a las letras e), f}, gly h), de este mismo articulo.
En Chile es frecuente que algunos establecimientos registren signos distintivos
consistentes en nombre de personajes histéricos, como por ejemplo Hotel Diego
de Almagro, Hotel Carrera.

d) Las que reproduzean o imiten signos o punzones oficiales de control de
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garantias adoptadas por un Estado, sin su autorizacion; y las que reproduzcan o
imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o
extranjeras, cuya inscripcion sea pedida por una persona distinta de quien la
obtuvo.

e} Las expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza, origen,
nacionalidad, procedencia, destinacién, peso, valor o cualidad de los productos,
servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para
designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no
presenten cardcter de novedad o no describan los productos, servicios o
establecimientos aque deben aplicarse,

f) Las que se presten para inducir a error o engario respecto de la proce-
dencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos.

g) Las marcas iguales o que gréfica o fonéticamente se asemejen en forma
de confundirse con otras registracas en el extranjero para los mismaos productos,
servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen
de fama y notoriedad.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular extranjero debers
dentro de 90 dias solicitar la inscripcion de la marca; si asf no lo hiciere, la marca
podra ser solicitada por cualquier persona, teniendoe prioridad aquélla a quien se
le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro.

h) Aquéllas iguales o que gréfica o fonéticamente se asemejen, en forma de
poder confundirse con otras ya registradas o vilidamente solicitadas con ante-
rioridad, en la misma clase.

i) La forma, el color, los adornos y accesorios, ya sea de los productos y de
los envvases.,

i) Las contrarias al orden ptiblico, a la moral y a las buenas costumbres,
comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética comercial.

13. EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCA

La obtencidn del derecho industrial de marca comercial estid sujeta a los
tramites senalados en la Ley N° 19.039, que disciplina esta materia.

El pracedimiento legal se inicia con una solicitud de inscripeién o registro
de marca presentada ante el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio
de Economia, Fomento y Reconstruceidn.

A partir de ese momento se inicia un control preliminar por parte del
Conservador de Marcas, quien puede aceptar a tramitacién la solicitud, o bien,
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objetarla. En caso de objecién existe la posibilidad de acudir via reconsideracién
dentro del plazo de 15 a 20 dias ante el jefe del Departamento de Propiedad
Industrial. Si éste acepta a tramitacion la solicitud de marca, se hace una publicacién
en extracto de ella en el Diario Oficial, dentro de 10 dias. Desde la publicacién
hay un plazo fatal de treinta dias para que se formulen oposiciones. Enel evento
que se formule oposicidn, se da origen a un “juicio marcario” cuya tramitacion
corresponde al subdepartamento juridico del Departamento de Propiedad
Industrial. La oposicion tiene lugar porque un tercero demanea al que ha solicitado
el registro, alegando que la marca pedida no cample con los requisitos de
registrabilidad establecidos en la ley © lesiona sus intereses por ser idéntica o
semejante auna nueva marca de su propiedad. En forma excepcional, dentro del
procedimiento se puede establecer un (énmine probatorio de 30 dias prorrogables,

Este conflicto termina con la sentencia que acoge o rechaza la marca en
disputa. En caso de que la oposicién de marca sea rechazada se puede apelar,
dentro del plazo de 15 dias, ante un tribunal arbitral y sélo en casos excepcionales
puede llegarse a la Corte Suprema, si existieren fundamentos de hecho y de
derecho para tal objeto.

Una vez que se ha terminado en forma positiva el tramite deregistro de la
marca se cdleben cumplir otros requisitos, como por ejemplo, la clasificacidn dentro
de algunas de las categorias de marcas y el otorgamiento del titulo de dominio de
marca, ¢l que debe renovarse cada diez anos,

14. LA PROTECCION DE UNA MARCA

Elresguardo dela propiedad industrial de las marcas comerciales, patentes
de invencién, disenos industriales y modelos de utilidad en todo el territorio de
Chile, proviene dela Ley N® 19.039, de 1991, que establece normas aplicables a
los privilegios industriales y proteccidn de los derechos de propiedad industrial.

Con esta normativa se trata de lograr una mayor uniformidad legislativa
en el dmbito mundial, porque la propiedad industrial viene no sélo de laregu-
lacidn interna, sino también de muiltiples tratados internacionales que condicionan
v dan forma a las legislaciones de la mayoria de los paises.

Segiin lo establece la ley, cualquier persona natural o juridica, nacional o
extranjera, podra gozar de los derechos de propiedad industrial que garantiza la
Constitucidn Politica en su articulo 19 inciso 25, debiendo obtener previamente
el titulo de proteccidn correspondiente, de acuerdo con las disposiciones de la
Ley N”19.039. Respecto de las personas residentes en el extranjero la ley es clara
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al senalar que tendran que designar un apoderado o un representante legal.
En Chile hasta ahora existen cerca de 525 mil marcas registradas.

15. LOS BENEFICIOS DE LA MARCA REGISTRADA

Tal como senala el articulo 25 de la Ley 19.039, "una marca inscrita que se
use en el comercio deberd usar las palabras MR o la R encerrada en un circulo”,
ya gjue ésta es una denominacion internacional para demostrar que la marca estd
registrada. Los que no cumplan con este requisito cuando deban hacer uso de su
marca lo mas probable es que, si bien no verdn alterada la validez de la marca, no
podran hacer uso de las acciones penales pertinentes, lo que generalmente es un
aspecto desconocido parala gente. Es frecuente que un empresario inscriba una
marca y que cuando decide iniciar acciones penales en contra de quien ha hecho
mial uso de ella, advierte que, por el hecho de no haber puesto la R encerradaen
un circulo, no tiene derecho a hacer valer dichas acciones. La ley es clara al senalar
que la omisidn de este requisito no afecta la validez de la marca registrada, pero
quienes no cumplan con esta disposicidn no podrdn hacer valer las acciones penales
a que serefiere esta ley.

16. ASPECTO INTERNACIONAL DE LAS MARCAS COMERCIALES

Como ya indicamos al referirnos a la legislacion aplicable sobre marcas
comerciales, existen varios acuerdos internacionales para la proteccion de la
propiedad industrial e intelectual. Uno de los més importantes es la Convencidn
de Parfs para la Proteccién de la Propiedad Industrial, de la cual Chile forma
parte, por haberlasuscrito y es ley de la repiiblica porque fue ratificada en 1991,
seguin consta del Decreto Supremo N® 425, publicado en el Diario Oficial de
30 de septiembre de 1991,

La Convencion de Paris sobre Proteccion de la Propiedad Industrial, entre
olros aspectos, establece, para todos los habitantes de los paises miembros y
firmantes del tratado, un trato nacional, derechos de propiedad ¥ NOTMas Comues
a todos.

El aludido texto consagra el derecho de prioridad, segtin el cual con la
fecha de presentacion de la primera solicitud se podrd, dentro del plazo fijado,
solicitar igual proteccién en cualquier Fstado y se considerara como presentada
el dia de la primera solicitud. Este plazo es de § meses para marcasy modelos v
disenos industriales, y de un anoe para patentes de invencidn y modelos de utilidacd.
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Si bien se fija un principio de independencia en los distintos paises, los
miembros del convenia se obligan a dar proteccidn a las marcas notorias en los
mismos. Esta norma es muy importante y estd principalmente dirigida a evitar la
llamacda ‘pirateria marcaria, y garantizar los derechos de los titulares de las marcas
vilidamente registradas.

Respecto deladiferencia legislativa entre los distintos paises pertenecientes
al convenio, el documento expresa claramente que “ante alguna diferencia entre
dos o mas paises de la Lnién, respecto de la interpretacién o de la aplicacién del
presente convenio que no se haya conseguido resolver por via de negociacidn,
podra ser llevada por cualquiera de los paises en litigio ante la Corte Internacional
de Justicia, mediante una peticion hecha de conformidad con el Estatuto de la
Corte, amenos que los paises en litigio convengan otro modo de resolverla. El
procedimiento a seguir es el siguiente: la oficina internacional serd informacda
sobre la diferencia presentada a la Corte por el pais demandante, luego la oficina
informard a los demés paises de la Unién”.

17. ORGANOS COMPETENTES EN MATERIA DE MARCAS

Para resolver los conflictos que se suscitan respecto de las marcas comer -
ciales en el contexto de derecho nacional, existen basicamente dos drganos
competentes: el Departamento de Propiedad Industrial (DPI) del Ministerio
de Economia, Fomento y Reconstruccién y el Tribunal Arbitral de Propiedad
Industrial (TAPI).

Podemos senalar que segtin lo previsto en los articulos 3% inciso 1"y 17,
inciso 1° dela Ley N® 19.039, el Departamento de Propiedad Industrial, depen-
diente del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruecicon, es el servicio
ptiblico competente para la tramitacidn de las solicitudes, el otorgamiento de los
titulos v la sustanciacidon de cualquier juicio relativo a los derechos de propiedad
industrial y demas servicios relativos a la propiedad industrial, por lo que queda
comprendido dentro de sus atribuciones todo lo relativo a marcas comerciales,
que son derechos industriales.

De esta forma, el Departamento de Propiedad Industrial actia tanto como
grganc administrativo en todo lo relativo a la competencia no contenciosa y
como un verdadero tribunal especial en todo lo vinculadoe a materias contenciosas.

El'Ttibunal Arbitral de Propiedad Industrial, al igual que el Departamento
de Propiedad Industrial, es un drgano dependiente del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccién y puede ser definido como un érgano colegiado
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compuestn por un mimero determinado de miembros, encargados de conocer y
fallar los recursos de apelacidn interpuestos en contra de las resoluciones definitivas
dictadas por el jefe del Departamento de Propiedad Indusirial {articulo 17 incisos
4" y siguientes de la Ley N® 18.039 y articulo 115 del Reglamento de Propiedad
Industrial).

La competencia del Departamento de Propiedad Industrial comao drgano
administrativo comprence:

a) Conocimiento y resolucion desolicitudes de marcas, articulo 3° inciso
1° Ley de Propiedad Industrial.

b) La llevanza v conservacian del Registro de Marcas, articulo 21 Ley de
Propiedad Industrial.

¢) Otorgamiento de titulos y certificados, articulo 21 Ley de Propiedad
Industrial,

d) Informacién de los Tribunales del Crimen, articulo 16 inciso 2° Ley de
Propiedad Industrial.

La competencia del Departamento de Propiedad Industrial como Iribunal
Especial comprende;

a}) Conocimiento y fallo de los juicios de oposicién, articulo 17 Ley de
Propiedad Industrial.

b) Conocimiento y fallo de los juicios de nulidad de registro, articulos 17
y 16 Ley de Propiedad Industrial y articulo 77 inciso 2° Reglamento de Propiedad
Industrial.

¢) Conocimiento y fallo de los juicios de nulidad de ransferencias, articulo
17 Ley de Propiedad Industrial.

d) Conocimiento y fallo de cualquier reclamacidn relativa a la validez o
efectos deunregistro marcario o de derechos de propiedad industrial en general,
articulo 17 inciso 1° Ley de Propiedad Industrial.

En materia marcaria, el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial sélo es
competente paraconocer y fallar los recursos de apelacidon interpuestos en contra
de las resoluciones definitivas por el jefe del Departamento de Propiedad Indus-
trial.

Sin embargo, existen diversas materias vinculadas a las marcas comerciales,
cuyo conocimiento y decisidn escapa de los drganos especiales de la competencia
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marcaria, vy quedan entregadas a los tribunales ordinarios de justicia, civiles y
penales o bien a otras instancias dotadas de funciones jurisdiccionales como los
organismaos previstos en la legislacidn antimonopolios.

SECCION T1
MARCAS COMERCIALESY LOS NOMBRES DE DOMINIO
ENINTERNET

18. USO DE MARCAS EN INTERNET

Como lo expresamos precedentemente, uno de los principales problemas
que plantean las marcas comerciales en Internet es el conflicto con los nombres
de dominio que, sin embargﬂ, no es el tnico. En efecto, se suscitan también
incanvenientes derivados del uso de buscadores, del empleo de links, bannersy
otros, junto con la aparicion de la marca comercial en los textos de los sitios web
o delamarca grifica empleada sin autorizacién del titular, licenciatario o cesionario
de la misma.

Los problemas recién enunciados no tienen tedavia una solucién juridica
y se encuentran en el limite de la legalidad, porque no son ilicitos penales o in-

fraccionales claramente tipificados, sino configuran lo que se denomina “abuso
de tecnologia”.

a) Inconvenientes derivados del uso de buscadaores en Internet. Ellos se
presentan cuando un consumidor ne conoce con precision un sitio web donde
se ofrece un determinacdo producto o servicio y recurre a los buscadores utilizando
la marca comercial como palabra descriptiva para lograr ubicarlo enlared. La
mayoria de los buscadores para seleccionar los hits pertinentes, después de las
direcciones de los sitios web, dan valor a la informacién contenida en los meta-
rrotulados o metatag, que son palabras o signos procesacdos tinicamente por los
buscadores, cuyo objeto es alojar la descripeidn del sitio o de la pdgina web,
luego alos hipervinculos y finalmenteal propio texto. La estrategia desleal consiste
entonces en incluir en el metarrotulado {(metatag) del sitio web de quie se trata
una marca comercial ajena, de tal suerte que cuando el consumidor busque el
sitio web de esa marca ajena, entre los otros hits aparecerd también el sitio web
del sujeto desleal que se ha valido de esta maniobra para hacerlo llegar alli y
errdnearmente puede adquirir los productos o requerir los servicios de ese oferente
y no los de la marca que él queria.
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b) Inconvenientes relacionados con el uso de los links. E1 mecanismo
denominado linking (expresidn derivada del verbo inglés to link que significa
vincular) consiste en relacionar paginas web que contienen determinadas
informaciones publicacdas en Internet por una cierta persona fisica o juridica, con
los contenidos publicados por esau otra persona en ofra pagina webdelared, a
la que se puede acceder también de forma independiente de la primera, Al emplear
el mecanismo del linking es posible originar deformaciones de los contenidos de
una pédgina web, de la publicidad o de las marcas comerciales. En efecto, el
empresario desleal o “el infractor” usa las marcas, contenidos y publiciclades de
terceras que son los legitimos titulares de esas marcas, para desviar a la clientela
induciéndola a error respecto de los productos o servicios que él ofrece en su
sitio web”.

19. LA PROTECCION DE LAS MARCASY EL USO
DE ELLAS EN INTERNET

La legislacidén sobre propiedad industrial contiene reglas que protegen los
derechos conferidos al titular de una marca comercial, frente a las infracciones
que respecto de ellos pudieren cometer otros sujetos de la actividad mercantil.
Sinembargo, la proteccidn juridica de la marca comercial, esto es, el llamado ius
prohibendi, se limita al territorio del Estado donderige la legislacidn que dispensa
esta defersa y, en el caso de normativas indusiriales comunitarias e internacionales,
la proteccién alcanza al territorio de la comunidad de que se trata, por ejemplo,
la Unién Europea, o el territorio de los estados que han suscrito el acuerdo
internacional sobre marcas comerciales y mds especificamente, los territorios de
los estados donde el titular de una marca ha selicitado dicha proteccién.

Frente al cardcter territorial del derecho que brinda proteccién a las marcas
comerciales, nos encontramos con Internet, que es unared abierta a la que se
accede de todas partes del mundo, por ende, se destaca el rasgo extraterritorial
que tienen las operaciones que se realizan a través de ella. Esta caracteristica de
globalidad de Internet hace posible que los derechos de marca de un determinado
empresario puedan ser infringidos en cualquier parte del munde, dificultindose
su proteccidn por el derecho y por la justicia. Asi como los titulares legitimos de
un derecho de marca comercial gozan de proteccién en el mundo real del comercio

! Vgase: Merculiall, Carlos, “El desafio de las marcas en Incernet”, en Revisea de Derecho Informétics

N" 27,
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tradicional, también deberian tenerla en el mundo virtual que constituye el
comercio por vias electrénicas.

A laextraterritorialidad de las actividades que se desarrollan a través de la
red abierta se suma el problema de la legislacidn aplicable a la infraccién del
derecho marcario y la dificultad relativa a la jurisdiccion competente para conocer
de dicho conflicto. Los dilemas de la legislacion aplicable v de la jurisdiccion
competente devienen més complejos en el caso de los estados que Genen estructura
fecleral, porque existen legislaciones y tribunales federales y estaduales. Alser de
esta manera, se ha llegado a creer que el derecho de marcas comerciales carece de
toda eficacia para resolver los conflictos que se plantean por el uso de las marcas
en Internet.

20. CONFLICTOS DE MARCAS COMERCIALES EN INTERNET

Enred se presentan munerosos problemas relativos alas marcas comerciales,
siendo los mds conocidos aquellos que se suscitan respecto de los nombres de
dominio. Sin embargo, es interesante referirse también a las dificultades referentes
a la distribucion de productos amparaclos por marcas comerciales dentro de la

red abierta Internet y al problema de la dilucién marcaria y de la competencia
desleal.

21. DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE MARCA EN INTERNET

A propasito de este dilerna, se presentd en la practica comercial en Espana
un caso concreto que facilita su explicacién. En la campana comercial de la
Navidad del ano 1999 se produjo un conflicto entre la sociedad "L'Oreal” y 1a
“Supertienda Via Plus” que ofrecia productos de dicha marca en su pagina web,
a precios mas bajos que los ofrecidos por los canales habituales de distribucién
de los productos de marca L Oreal.

L Oreal, ante la campana de Supertienda Via Plus, insertd en diarios
espanoles un aviso donde advertia que no garantizaba la calidad de los productos
que se adquiriesen en esta boutique virtuelle o por medio de otro sistema que no
fuese lared oficial de distribuidores de articulos L Oreal. Como una reaccion
frente a estos anuncios, la Supertienda Via Plus comenzd a preparar el gjercicio
deacciones legales en contrade L'Oreal, porque estimaba que era correcto ofrecer
productos de esta marca, adquiridos dentro de la Unidn Europea por Internet.
Sin embargo, también habia que considerar que la boutique virtuelle estaba
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comercializando productos de marca cuya titlaridad ostentaba la sociedad L Oreal
mediante un canal que sobrepasaba y se entrecruzaba con las limitaciones
geograficas de los canales de distribucidn propiocs del comercio tradicional del
mundo real y a ello se agregaba la circunstancia de que los ofrecia a un precio mds
bajo. Al conocer esta oferta del mundo virtual, los clientes habituales y potenciales
de los distribuidores oficiales de [!Oreal seguramente se interesarian por ella, y se
perderian como tales, lo que llevaba a la sociedad fabricante de perfumes y
cosméticos a aparecer como incumplidora de los contratos de distribucion
celebracdlos con empresarios de su red oficial de distribucion, por cuanto no habria
respetado el privilegio geogrifico de distribucidn de los productos y las condi-
ciones de precio acordados con ellos.

Este conflicto puso en evidencia el agotamiento de los derechos de marcas
comerciales en el dmbito del comercio electranico, porgue ne pudo aplicarse la
legislacién territorial espanola ni comunitaria para resolverlo, porque el acceso a
Internet para adquirir los productos ofrecidos en la red no estaba vinculado al
territorio de un determinado Estado, sino que el pedido de productos L' Oreal
en la pagina web de la Supertienda Via Plus, respondiendo a la oferta de precio
inferior, podia hacerse de cualquier lugar del mundo donde hubiese acceso a la
red®.

22. LA DILUCION DE LA MARCA COMERCIAL
Y LA COMPETENCIA DESLEAL

La idea de dilucién de la marca comercial consiste en el cercenamiento
gradual o dispersidn de la identidad y retencidén de la misma en la mente de los
consumidores, por suempleo en productos com petitivos.

La dilucién se produce cuando una marca notoria disminuye su fuerza
diferenciadora o poder distintivo, como consecuencia del uso que hacen terceros
para distinguir otros productos o servicios distintos de los que identifica la marca
notaria o para identificar otros preductos de inferior nivel o calidad. Enla préctica
se conocen dos clases de dilucidn marcaria, que se dan con las expresiones inglesas
Blurring y Tarnishment. La figura de dilucién llamada Blurring se presenta
cuando alguien usa una marca famesa sin autorizacién, modificindola en relacion
con los productos y servicios, de manera que tiende a perder el cardcter distintivo
de la marca famosa.

t Viéase Ramos Herranz, 1sabel, Derecho del Comercio Electrdnico, pp. 410 v ss
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El Tarnishment se presenta cuando una marca notoria es usada en asociacién
con un producto de nivel inferior.

23. MARCASV/S NOMBRES DE DOMINIO

Antes de referirnos a este conflicto que es el més recurrente en la prictica,
analizaremos sucintamente la nocidn, registro y clasificacidn de los nombres de
dominio.

24. NOCION DE NOMBRE DE DOMINIO

Descle que se intensificé y se extendic a todo el mundo el uso de Internet,
ha sido necesario que los usuarios, personas fisicas, juridicas, entidades e insti-
tuciones se identifiquen con una direccidn dentro de esta red abierta.

El nombre de dominio es una direccidn de Internet expresada con palabras,
secuiencia de letras o niimeros, de manerasimple, para facilitar al usuario de lared
laasociacidn con el nombre o lamarca corresponciente a una persona o empresa’.
En otras palabras, un nombre de dominio es la direccion facilmente comprensible
para el usuario, normalmente expresacla de manera que sea facil de recordar o de
identificar, como por ejemplo, wwwricardosandovalabogados.cl. A todo nombre
de dominio corresponde un mimero [P (Internet Protocol), es decir, una direccién
numérica subyacente, a través de lacual se comunican los computadores. En el
caso del ejemplo el mimero [P seria; (192.91.247.53).

Para que el Sistema de Nombres de Dominio (Domains Names System.
[J.N.5) funcione existen bases de datos que incluyen listas de los nombres de
dominio y sus correspondientes direcciones numeéricas [P,

El nombre de dominio se compone de dos elementos: el primero es el
segmento propiamente identificaclor, que es creacidan intelectual del solicitante,
por ejemplo: “ricardosandovalabogados”, "E1 Sur”, "Diario de Sevilla’, etc., y el
segundo elemento integrante consiste en la designacion del nivel en el cual ese
nombre de dominio debe ser situado, el que serd idéntico para todos los nombres
que pertenecen al mismo nivel, por ejemplo, “.cl”, “.com’. En el hecho, el nombre
de dominio debe empezar a formarse o leerse, de derecha a izquierda, para indicar
el nivel en que se ubica, que es lo més importante.

Encuanto al registro delos nombres de dominio, la Corporacion de Internet

T Véase en este sentide: Brune, Angsl Orlando. Revista de Derecho Informiticn N7 44,
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para la Asignacién de Nombres y Nimeros (Internet Corporation for Assigned

MNames and Numbers, [CANN) es el organismo responsable de la coordinacion
general y la administracién del Sistema de Nombres de Dominio (D.N.5).

25. CLASIFICACION DE LOS NOMBRES DE DOMINIO
Ellos se agrupan de la siguiente manera:

a) dominios de nivel superior (TLI} — Top Level Domains): v
b} dominios de segundo, tercer, cuarto o méds niveles, que son los diferentes
subdominios.

A suvez, los nombres de dominio del nivel superior se subdividen en:

1. Dominios Genéricos de Nivel Superior (gI'LDs — Generic Top Level
Domains), v ellos son:

a) .com para entidades comerciales;

b} .net paralas computadoras de los proveedores dered; y

c) .org para organizaciones, los cuales pueden ser obtenidos por cualquier
persona o entidac.

2. Dominios Especiales de Nivel Superior (sTLDs - Special Top Level
Domains), que son: .edu, .gov, .int y .mil. Estos nombres de dominio estin
reservados s6lo para entidades que cumplen cierto requisito, como tratar de
dedicarse a fines educacionales, gubernamentales, internacionales y militares,
respectivamente,

3. Dominios Internacionales o Territoriales de Nivel Superior (c¢TLDs -
Country Code Top Level Domains): establecidos conforme al cédigo de dos
digitos de identificacion de cada pais, como por ejemplo: .cl, que correspondea
Chile; .es, que corresponde a Espana. Estos nombres de dominio pueden ser
obtenidos libremente o bien quedan reservados a personas o entidades que
cumplan ciertos requisitos que cada pais establece en su caso.

La Corporacién de Internet para la Asignacién de Nombres y Niimeros
(ICANN) delegd la administracion de los nombres de dominio territoriales (Counr
try Code Top Level Domains, o TLD4), correspondientes a los distintos paises, en
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aquellas entidades que fueron las primeras en conectarse en forma permanente a
Internet, en sus respectivos paises. En el caso de Chile, [CANN delegé en el
Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile, que asu
vez creé una entidad denominada "INIC Chile” (Network Information Center

Chile).

26. EL CONFLICT O MARCASY NOMBRES DE DOMINIO

Deesdle el punto de vista de la propiedad industrial se puede afirmar que los
nombres de dominio tienen capacidad distintiva y por consiguiente cumplen
una funcidn similar a la fuerza distintiva marcaria. o obstante, los nombres de
dominio y marcas comerciales presentan diferencias notables, que pueden hacerse
a partir tanto de un punto de mira conceptual v e sus rasgos definitorios, como
desde el punto de vista de su regulacién por el derecho.

Situados en la perspectiva conceptual, es preciso senalar que las marcas
comerciales son signos distintivos que identifican a los productos, servicios o
establecimientos que circulan, se prestan o existen en el mercado. Como ya tuvimos
ocasidn de precisarlo, las marcas comerciales cumplen las funciones de identificar,
indicar el origen de los productos o servicios, de garantizar la calidad de los
mismos. Por el contrario, el nombre de dominio es una direccién en Internet, un
lugar inmaterial, aunque no inexistente, que transformameos en direccidn
bidimensional a través del acceso informidtico a esta red de redes. En consecuencia,
mienitras el nombre de dominio es una direccidn para acceder a una determinacla
informacion en Internet, la marca comercial es un signo para identificar un
producto o servicio, tanta en comercio real o tradicional como en comercio
virtual que serealiza con el empleo de medios electrénicos.

Asimismo, desde el punto de vista conceptual, hay que tener presente que
hay ciertas palabras, figuras, simbolos o frases que no se consideran como marcas
comerciales y, por ende, no pueden registrarse como tales. Sin embargo, nada
impide que estas palabras, frases, figuras o simbolos puedan registrarse como
nombres de dominio para ser usados en Internet. Asi, por ¢jemplo, la mayoria de
las legislaciones marcarias no admite que las designaciones necesarias tales comao:
“computadora’; que las designaciones usuales como “"OK™; que las designaciones
genéricas tales como: “calzado”, “vestimenta’; y que las designaciones descriptivas,
tales como: "‘comunicador para teléfonos’, puedan ser registradas como marcas
comerciales. Por el contrario, ninguna de las designaciones anteriores encuentra
obsticulo para ser registrada como nombre de dominio.
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Las legislaciones sobre marcas comerciales les brindan una proteccién
caracterizacla por “la territorialidad”, es decir, que ellase limita alos pafses donde se
han registrado al amparo de sus respectivas normativas especiales. No obstante,
como ya hemos indicado, existen algunos avances en el sentido de obtener una
proteccién internacional para cada categoria de productos o de servicios de-
terminados y similares, gracias a trataclos suscritos y ratificados por numerosos
paises.

Sabemos que en virtud del principio de la especialidad marcaria pueden
convivir marcas idénticas o similares para diferentes productos o servicios dentro
de un mismo pais, o para iguales o diferentes productos o servicios en distintos
paises, con excepeion de las marcas notorias, que son aquéllas conocidas por
guienes se encuentran en un determinado sector o actividad y de las marcas
renombradas, que son aquéllas espontaneamente reconocidas por una parte
importante de consumidores de un pafs. Las marcas notorias y renombradas no
estdn sujetas al principio de especialidad marcaria, de manera que para mantener
su notoriedad y renombre no se admite que haya marcas idénticas o similares
dentro de un mismo pais y se imposibilita el traspaso del marco nacional de
proteccion, logrando de esta suerte impedir su apropiacidn para productos idénticos
o similares en terceros paises.

El nombre de dominio por el contrario es uno solo y a surespecto no rige
principio de especialidad alguno, de manera que no puede ser compartido por
dos o mas usuarios de la red, debido a cuestiones técnicas aiin no superadas, pero
se puede acceder a él desde cualquier lugar del mundo. Por ser asi, se puede
ofrecer cualquier tipo de informacidn sobre toda clase de productos o servicios,
desde todas las categorias de nombres de dominio de primer nivel y desde todo
sitio web identificado mediante cualquier nombre de dominio.

Sin embargo, podrian existir idénticos dominios de segundo nivel, pero
diferenciarse en los dominios genéricos o especiales de nivel superior (g TLD o
sTLD) y en los dominios territoriales o internacionales ce nivel superior
(cc TLD). Es decir, pueden convivir, por ejemplo, “ricardo.net” y “ricardo.org”
y ‘ricardo.cl”.

Ahorabien, ubicados en un punto de vista normativo, también existen
evidentes diferencias entre las marcas comerciales y los nombres de dominio. A
pesar que tanto en el caso de las marcas comerciales como en el de los nombres de
dominio rige el sistema atributivo, es decir, que el que primero registra una marca
o nombre de dominio tiene exclusividad sobre ellos, en muchos paises se exige
como requisito adicional para el registro de las marcas un interés legitimo del
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solicitante u oponente, cuestion que no se exige en los nombres de dominio,
aungue se han hecho esfuerzos en ese sentido.

No ohstante las diferencias sefnaladas anteriormente, entre las marcas
comerciales y los nombre de dominio surgen una serie de conflictos, de diversa
indole, que tienen enorme importancia debido a las dimensiones comerciales
que ha adquirido lared en estos tiltimos anos. Nosotros vamos a distinguirya
tratar por separaclo:

a) conflictos basados en legitimos derechos y
b} conflictos basados en la violacién de derechos de terceros.

27. CONFLICTOS BASADOS EN LEGITIMOS DERECHOS

Sabemos que en el mundo existen muiltiples marcas comerciales iguales
que identifican productos diferentes o a un mismo producto y que segiin la
legislacién marcaria con el registro dle la marca se otorga un “derecho exclusive”
gue se circunscribe al Ambito territorial del pais de que se trata.

Por el contrario, en mundo virtual, 1a primera persona, empresa o entidad
que consigue registrar su nombre de dominio con el primer nivel “TLDz.com”
serd quien pueda ofrecer sus productos con presentacién o apariencia muncdial.
El segundo que llegue a registrar deberd contentarse con tener la “apariencia
regional” que le brindan los nombres de dominio de segundo nivel, como serfa
un dominio “.com.cl” y el resto no podra usar su marcaen la web.

Los nombres de dominio *.com.cl” son regionales en apariencia, puesto
que su significado o efecto en la mente del consumidor indicard que se trata de
un sitio que, por lo menos, opera seguro en el territorio indicado, en el caso del
ejemplo, en Chile. Pero, lo importante es que el alcance real de los nombres de
dominio “.com.cl”, entendido como posibilidad de acceso, es exactamente igual
que el de los dominios “.com”, vale decir, que es también de cardcter mundial.
Siendo esto asi, cualquier consumidor, empresa o entidad de cualquier lugar del
mundo puede acceder con la misma facilidad a un dominio “.com” como aun
dominio “.com.cl”.

Las mencionadas “apariencias de regionalidad” implican en algunos casos
consecuencias extremas, comao ocwteen el caso de empresas que han invertido
muchos anos de trabajo y elevadas sumas de dinero en crear, prestigiar y posicionar
su marca en el mercado y se ven obligadas a tolerar que un tercero lause como
nombre de dominio con apariencia mundial, mientras que la empresa titular de
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la marca comercial debe contentarse con usarla como nombre de dominio con
aparienciaregional.

Por otra parte, nos encontramos asimismo con que existen marcas
comerciales idénticas en un mismo pais para distinguir productos y/o servicios
diferentes y la normativa sobre la materia permite el registro de marca por clases,
de manera que la proteccion se limita a los bienes y/o servicios incluidos en la
clase que se seleccione. De esta manera coexisten en el mercado marcas similares
o idénticas para distinguir productos y/o servicios diferentes. Este principio no
puede ser usado en el mercado virtual cuando las marcas se utilizan en los nombres
de dominio.

En Internet sélo una empresa podrd usar su marca como nonibre de dominio
en la web, La posibilidad para usar su marca en la web consistird en quién se
registre primero en los nombres de dominio de apariencia mundial y territorial.
[Je manera que, a pesar de que marcas idénticas para praductos diferentes podrian
coexistir en el mercaco real, esto no es actualmente posible para los nombres de
dominio.

Ya existen paises, como Brasil, que han implementado como un principio
de solucién ampliar los dominios en mas subdominios. De modo que el
subdominio “turbr” se utiliza para emipresas de turismo.

Otra conflicto se genera porque las expresiones genéricas, descriptivas o
de uso comun na pueden ser inscritas como marcas comerciales porque carecen
de poder distintivo y, en cambio, se puedan registrar como nombres de dominio
para accecler a paginas o sitios de empresas que ofrecen productos o servicios que
corresponden a esas denominaciones gendricas o descriptivas. Si consideramos al
nombre de dominio como un signo con cardcter distintivo, es decir como marca,
entonces no parece razonable que se permita el registro de nombres de dominio
genéricos, descriptivos o de uso comiin. Ello es asi puesto que sélo los primeros
en registrar podran utilizar, para su propio beneficio, un nombre de dominio
genérica, descriptivo o de uso comuin, perjudicando a los titulares de marcas
comerciales porque desvian a los consumidores y usuarios hacia los sitios web
identificados con dichos nombres.

Par dltima, es de la esencia del dereche marcario (ue no existan marcas
pertenecientes a distintos titulares, que se puedan confundir. Sin embargo, esto
es lo que sucede en una gran cantidad de casos debido al alcance global de Internet.
Ello no sélo perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver
afectado su prestigio, sino también al publico consumidor que compralo queen
realidad no queria comprar.
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28. CONFLICTOS BASADOS EN LA VIOLACION DE
DERECHOS DE TERCEROS

Sin duda la principal causa de preocupacion, en lo que se refiera a la
proteccidn de la propiedad industrial, son los innumerables abusos que se cometen
en Internet. Larelativa facilidad con la que se registran los nombres de dominio,
la dificultad para identificar al registrante y la globalizacién del uso de Internet
dlesafian Iacapacidad de los titulares de marcas de proteger eficazmente sus derechos.

Los conflictos que se presentan con mayor frecuencia son aquellos que se
originan en la prictica denominada como ciberocupacidn, que consiste enregistrar
un nombre de dominio utilizando el nombre de una marca comercial conocidao
similar, perteneciente a un lercero, por parte de personas que no tienen ningun
derecho respecto de ella, sujetos inescrupulosos a los que se les califica con la
expresidn piratas, con el fin de cederlo al titular de la marca o a otra persona
cliversa, mediante el pago de una suma de dinero o la concesidn de cierta ventaja
BCondimica.

Asimismo, los conflictos tienen su origen en las llamadas précticas
predatorias y parasitarias, que son una variante de la ciberocupacion, en virtud
de las cuales se registran nombres de dominio que incorporan marcas conocicas
pertenecientes a los propios competidores, seguramente a nombre de un tercero.

Por 1iltimo, en este mismo rubro de controversias se sitian los casos
denominados secuestro a la inversa del nombre de dominio, que se presentan
cuando el titular de una marca comercial, basandose en su registro marcario,
trata de interferir con los derechos del titular de un nombre de dominio, quien
lo cred y lo registré en forma legitima y que lo utilizasin lesionar los derechos e
intereses del titular de la marca.

29. SISTEMA CHILENO DE SOLUCION DE
CONFLICTOS DE NOMBRES DE DOMINIO

En Chile sélo se conceden nombres de dominio a personas naturales y
Juridicas con domicilio en el pais.

Las disputas que se suscitan respecto de los nombres de dominio son
resueltas en este pais por mediadores y arbitros. En primer término se emplea el
mecanismo de mecdiacidn y en este caso los mediadores se ponen a disposicién de
las partes en conflicto por NIC Chile (Network Information Center Chile-
Departamento de Ciencias de Computacién Universidad de Chile), sin costo
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alguno para ellas. Cuando el procedimiento de mediacién no logra poner iérmino
a la controversia, se aplica el sistema de arbitraje. La entidad NIC Chile cuenta
conunreglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio
.cl, el que cuenta con un Anexo 1 denominado Procedimiento de Mediacién y
Arbitraje’.

Sibien es cierto que al iniciar el proceso deregistro deun nombre de dominio
.l se suseribe una especie de contrato de acdhesicén con NIC Chile, donde estin
previstos los procedimientos de mediacién y arbitraje, no es menos cierto que esta
circunstancia no impide el recurso a los ribunales ordinarios de justicia, porque
estimamaos que la mediacion y el arbitraje ante N1C Chile constituyen mas bien
una etapa prejudicial. También creemos que la posibilidad de llevar el conflicto
sobre un nombre de dominio ante los tribunales ordinarios de justicia deviene
irrenunciable para las partes, porque el sistema general de disputas sobre esta materia,
establecido por [CANN, que se conoce como Uniform Dispute Resolution Policy,
cuyasiglaes LUDRE no excluye a los tribunales judiciales.

Por otra parte, en Chile se reglamentd una accién denominada de
revocacion, que puede gjercitar toda persona fisica o juridica que estime gravemente
afectados sus derechos por la asignacién de un nombre de deminio, dentro de
los tres anos de concedido el nombre de dominio, contra el cual ella se hace valer.
Desde el punto de vista formal esta accion se ejerce mediante una presentacion
escrita, que contiene los fundamentos en que ella se sustenta y la peticién concreta
de revocacién del nombre de dominio registrado de que se trata. La entidad NIC
Chile se abocard al examen de la admisibilidad de la accidén y en caso afirmativo
la someterd al procedimiento correspondiente. Si el procedimiento de mediacién
o arbitraje favorece al actor, NIC Chile transferiré el dominio a su nombre.

30. DERECHO COMPARADO SOBRE SOLUCION DE CONFLICTOS
DE NOMBRE DE DOMINIO. SISTEMA ESTADOUNIDENSE?

Este fue el primer pafs en adoptar una ley especifica sobre la ciberocupacion,
texto denominado Ley de Proteccidn al Consumidor contra la Ciberocupacian
(Anticybersquatting Consumer Protection Act, ACPA).

Laaludicka normativa legal (ACPA)} define la ocupacion abusiva de dominios

i E1 autor de este trabajo forma parte de la Namina de Arbitros de WIC Chile para solucién de los
conflicios sabre nombres de daminia cl.

" Bruno, Angel Orlande. "Argentina: Por una nueva doctrina judicial en mateda de nombres de
dominio”, Revista Flectrdnica de Derecho Informéatico, N® 44,
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como todo registro de mala fe de un nombre de dominio idéntico o similar a
una marca registrada distintiva o famosa. La ley norteamericana no sélo prevé el
caso de ciberocupacidn tipica, consistente en la identidad entre nombre de
dominio y marca, sino también otras conductas daninas como la que se conoce
comn la expresién inglesa tytosquatting, que tiene lugar cuando valiéndose de la
enganosa similitud se puede confundir al publico y/o consumider, y la dilucién,
que consiste en la desintegracion de la calidad distintiva de la marca comercial.

La ley delos I'stados Unidas de Norteamérica sobre esta materia (ACPA)
exige que concurra el requisito de la mala e en el sujeto que registra el nombre
de dominio impugnacdo y, al respecto, establece una serie de presunciones, no
taxativas, de lo que debe entenderse por mala fe. Entre ellas mencionaremos las
siguientes:

i. 5i el demandado tiene o no algiin derecho de propiedad intelectual
respecto del nombre de dominio.

i, Si ha usado el nombre de dominio ofreciendo sus productos y servicios.

iii. Si ha intentado desviar alos consumidores del sitio del titular marcario,
ya sea para obtener un beneficio econdmico y/o comercial, o para perjudicar al
titular cle la marca.

iv. Si ofrecié vender o transferir el nombre de dominio al titular de la
marca, sin antes haber usado el mismo de buena fe.

El concepto de mala fe se encuentra en constante perfeccionamiento por
los tribunales norteamericanos, con el propésito de rechazar demandas abusivas
por parte de los titulares de marca, destinadas a presionar a los titulares de nombres
de dominio que los han obtenido legitimamente y de buena fe.

Por otra parte, la exigencia de la mala fe, en la legislacién norteamericana,
requiere intencién de obtener un beneficio econémico, razén por cual quedan
excluidos de la figura de ciberocupacion los usos de marcas en nombre de dominio
con finalidac no comerciales, como ocurre con los grupos de admiradores (fans)
en la medida que el nombre de dominio se utilice efectivamente de estamanera.
En el caso de los sitios que no se ocupan o que se encuentran en constiruccion por
un periodo prolongado, se considera que constituyen conductas tipicas de
ciberocupacidn.

Por tiltimo, la normativa de Estados Unidos de Norteamérica establece el
principio de exencién de responsabilidad de los Proveedores de Servicios de

Internet (ISP) y de los Registradores de Nombres de Dominio (DINS).
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31. NORMATIVA DE COLOMBIA

En este pafs se aplica como en todas partes el principio First Come, First
Served, esto es, el primer solicitante del nombre de dominio tiene en principio
derecho a adjudicdrselo. El principio aludido se aplica junto con un determinaco
tipo de control previo sobre la legitimidad del registro, que por cierto es muy
Mexible y poco claro. Pese a que el e TLD colombiano es uno de los que cuenta
con menor mimero deregistros en Latinoamérica, ha habido conflictos, pero las
disputas no se han planteado en el terreno de los cc TLD por no haber reglas
aplicables a conflictos posteriores al registro.

Latinica norma del derecho aplicable en Colombiaque hacealusién directa
a los nombres de dominio es la Decision 486 de la CAN sobre propiedad
industrial. En efecto, el articulo 233, de dicha Decisidn, establece que “cuando
un sigho distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente
en pais miembro como parte de un nombre de dominio o de una direccion de
correo electrinico per un lercero no autorizado, a pedido del titular o legitimo
poseedor de ese signo, la autoridad nacional competente ordenard la cancelacidn
o la modificacion de la inscripcion del nombre de dominio o direccidn de correo
electranico, siempre que el use de ese nombre o direccion fuese susceptible de
tener alguno de los efectos mencionados en el primero y segundo parrafos del
articulo 2267

La Decisidn vamads alld de las soluciones que se han previsto en los textos
internacionales y, como podemos apreciar, no sdlo se limita a la proteccitn de
una marca comercial. sino que se extiende también a todo otro signo distintivo.
Ademas, la norma contiene una peculiaridad, en cuanto a que comprende la
facultad de oponerse al registro de una direccion de correo electrénico. Tratandose
de esta dltima situacion, hay que considerar que ella afecta sélo la parte de la
direccidn electronica que crea el usuario, vale decir, 1a fue se encuentra antes del
@ pues la otra parte de la direccion es el nombre de dominio y esto esta protegido
por la primeraregla. En el hecho lo que la Decisién dispone trasciende el campo
de la propiedad industrial, porque comprende una direccién de correo electrénico,
que aunqgue podria causar cierta confusicn, ella no puede estimarse que constituya
un signo distintivo.

Como la autoridad colombiana, esto es, la Superintendencia de Industria
y Comercio, carece de competencia territorial, no puede ordenar la cancelacion

" Ramirez Bonilla, Alvaro. "Colombia: NMombres de dominio v marcas: Conflictos v soluclones entre dos
signos distintives”, Revista Electranica de Dereche Informatlce N° 40,
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de un registro de nombre de dominio obtenido fuera de Colombia, que son la
gran mayoria. Por tanto, debe entenderse que dicha cancelacidn se limita a los
registros hechos por el NIC colombiano, respecto de todos los ccTLLY o los
g I'LLY, concurriendo estos dos requisitos: que la entidad de registro se encuentre
domiciliada en Colombia y gue la persona que haya registrado el dominio se
encuentre domiciliada en Colombia.

Laentidad supervisora colombiana también tiene limitado su actuar porque
este procedimiento sdlo se aplica a las marcas u oftros signos notorios, tal como
los describe la Decision en los articulos 224 y siguientes, siempre que con el
registro del nombre de dominio o la direccidn electrénica (e-mail} se pudiese
eriginar alguno de los siguientes efectos:

a) Riesgo de confusidn o de asociacién con el titular de la marca o del
signo de que se trate o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios,

b) Dano econémico o comercial injusto al titular de la marca causado por
la dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca
o del signo de que se trate;

¢) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre de la marca

comercial o del signo respectivo.

La Superintendencia de Industria y de Comercio de Colombia debera,
asimismo, apreciar si el registro del nombre de dominio o de e-mail que lesiona
derechos de terceros se hizo de buena o mala fe {art. 234).

32. DERECHO ARGENTINO SOBRE LA MATERIA

De acuerdo a esta normativa®, al igual que en la mayoria de los paises del
mundo, se ha creado un principio atributivo parael sistema de registro de nombres
de dominio en Internet, lo que origina conflictos entre personas que creen tener
mejor derecho aun nombre de dominio yva asignacdo.

Esto es mads grave atin se si considera que en la Argentina, a diferencia de
olros paises, estas contiendas no pueden evitarse o resolverse porque no existe
un procedimiento previo al registro de un nombre de dominio, que contemple
la publicacidn de la solicitud y la posibilidad de oposicidn de un tercero, toda
vez que la legislacion no establece mecanismo alguno de solucién de conflictos,

"Veéase: Bruno, Angal Orlandoe, “Argentina: Par una nueva dactrina judicial en materia de nombres de
dominio”, Revista Electrdnica de Derecho Informético N7 44,
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que sea de aplicacidn obligatoria para el que pretende registrar un nombre de
dominio. A lo dicho anteriormente se agrega la gratuidac del sistema de registro
de nombres de dominio y la falta de obligacidn de activar el sitio registraclo.

Segun el criterio que prevalece en la jurisprudencia de los tribunales
argentinos, ene primacia la marca registrada respecto del registro de dominio
idéntico o similar a la marca comercial, ordendndose, en consecuencia, la
suspension, cancelacién y/o transferencia del nombre de dominio en conflicto, a
favor del titular de la marca.

La doctrina que se decanta de las decisiones de los érganos jurisdiccionales
trasandinos se puede sintetizar de la siguiente forma:

— Elregistro de un nombre de dominio idéntico a una marca de propiedad
de un tercero equivale al uso indebido de esa marca.

— El uso indebido es un empleo calificado por el especial propdsito de
impedir al titular de la marca registrada, la utilizacién de la misma como nombre
de dominio en Internet.

- Es independiente que la marca sea notoria.

— Carece de trascendencia la buena o mala fe del solicitante del registro del
nombre de dominio.

~ Diebido alas caracteristicas especiales de la infraccion al derecho de marca
registrada, que excluye la posibilidad de uso de la marca en Internet para el titular,
una medida cautelar al respecto puedeser vista como un anticipo de sentencia.

— Los mismos fundamentos serdn aplicables aiin para el caso de marcas no
registracas.

(Queda claro que los tribunales argentinos no han considerado como
conceptualmente equivalentes las nociones de nombres de dominio y de marcas,
sean registracdas o no, notorias o no, y por lo mismo, no se ha llegado al extremo
de aplicar analdgicamente la Ley de Marcas para la solucidn de las controversias
planteadas respecto del registro de los nombres de dominio.

33. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS:
PROPUESTA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL PARA LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (OMPI)

Con fecha 30 de abril de 1999, la OMPI presentd el “Informe Final Sobre
el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio en Internet”.
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Deacuerdo con el aludido informe para que exista uso abusivo de nombres
de dominio se exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

— Que el nombre de dominio sea idéntico o enganosamente similar auna
marcade productas o deservicios sobre la que tiene derecho el reclamante.

- (Queel titular del nombre dedominio no tenga derecho o intereses legitimos
respecto del mismo.

— (Jue el nombre de dominio haya sido registrado y se utilice de mala fe.

— Lamala fe queda configurada cuando el registro v uso de un nombre de
clominio.

— Seaofrecido en venta, alquiler o cualquier otra forma de transferencia al
titular marcario o aun competidor con la intencion de obtener un beneficio
eCONGMico,

— Conanimo de lucro se intente atraer usuarios de Internet al sitio Web del

titular del nombre de dominio o cualgquier otro lugar en linea, mediante la
creacion enganiosa de apariencia de similitud con la marca de producto o
servicio del reclamante.
Cuando el nombrede dominio seregistre para impedir al titular marcario
reflejar dicha marca en su propio nombre de dominio, siempre que se
acredlite la existencia en el titular del nombre de dominio deun patrén de
conductaen ese sentico.

—  Cuando el registro del nombre de dominio tenga por objeto perturbar los
negocios deun competidos.

- Elintereés legitimo reclamado al detentador del nombrede dominio queda
configurado si:

— Acredita que antes de tener conocimiento de la disputa ha hecho uso o
demostrado preparacitn para usar el nombre de dominio o un nombre
correspondiente al mismo enrelacidn con el ofrecimiento de buena fe de
bienes o servicios.

~  Enformaindividual o como negocio u otra forma organizacional hasido
comiinmente conocido por ese nombre de dominio aun cuando no haya
adquirido su marca registrada o derechos marcarios sobre el mismo.

~  Esta haciendo uso legitimo y no comercial del nombre de dominio sin
intencién de obtener beneficios econdmicos mediante el desvio de los
consumicores 0 empalideciendo o diluyendo la marca registracda en cuestidn.

Estas recomendaciones del Informe Final Sobre el Proceso de la OMPI
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fueron presentadas a los Estados miembros de dicha organizacién y ala [CANN
{Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

E126 de agosto de 1999, la Junta Directiva de la [CANN, reunida en
Santiago de Chile, aprobé la politica de laICANN (Politica Uniforme de Solucién
de Controversias en Materia de Nombres de Dominio) , basada integramente en
las recomendaciones de la OMPL

El Reglamento de la Politica Uniforme de Solucién de Controversias en
Materia de Nombres de Dominio fue aprobado por la ICANN el 24 de octubre
de 1999, al igual que el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Me-
diacidn de la OMPL.

Las reglas de la [CANN reprimen la apropiacién de nombres de dominio
sin interés legitimo y utilizados de mala fe.

La"politica” establecic una serie de presunciones no taxativas para determinar
la mala fe de quien registra un nombre de dominic:

Cuando los hechos y circunstancias permitan demostrar que el nombre
de dominio hasido registrade o adquirido con fines especulativos como el de
vender, alquilar o cualquier otra forma de cesicin, al legitimo titular de la marca
o bien a un competidor de éste por un precio que exceda los costos o gastos
relacionados con el mismo.

— Cuando los hechos o circunstancias permitan demostrar que el nombre
e dominio hasido registrado conel fin de impedir que el legitimo titular de la
marca pueda obtener un nombre de dominio integrado por su marca.

— Cuando los hechos o circunstancias permitan demostrar que el nombre
de dominio hasido registrado con el fin de perturbar la actividad comercial de
un competidor.

- Cuando los hechos o circunstancias permitan demostrar que el nombre
de dominio ha sido registrado con el fin de causar confusién con la marca del

legitimeo titular.

(Juien resulte demandado debera probar su buena fe. Se presumen de
buena fe.

— Hechos o circunstancia que permitan demostrar que el nombre de
dominie hasido registrado con el fin de efectuar un uso legitimo, v hasta a
veces no comercial, sin intenciones de afectar derechos de terceros titulares de
Imarca,
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— Hechos o circunstancias que permitan demostrar que el nombre de
dominio es conocido como tal aun sinregistro de marca.

~ Hechos o circunstancias que permitan demaostrar que ¢l nombre de
dominio hasido registrado para utilizarse de buena fe previo a cualquier reclamo ™,

34. SOLUCIONES PROPUESTAS POR OTRAS INSTITUCIONES

Otras entidades han abordado asimismo los conflictos de marcas con los
nombres de dominio. Al comienzo se cred el International Ad Hoc Committee
(IAHC) pararesolver los problemas de administracién de Internet y registro de
nombre de dominio. Posteriormente, para hacer efectivas algunas de las propuestas
del Informe Final del [AHC se adopté el “Memorandum of Understanding on
the generic top — level domain name of the Internet Domain Name System”
(Gtld - MoU) que se firmé el 1 de mayo de 1997,

En estos documentos se pretendia la introduccién de nuevos g TLDs, la
creacion de instituciones para la administracién de los mismos, Policy Oversight
Committee (POC), Committee of Registrars (CORE), en el que se han de integrar
las nuevas entidades encargadas del registro de estos nuevos g [ LD y la creacicn
de procedimientos de resolucidn de conflictos relativos a nombre de dominio, a
través de los Administrative Domain Name Challenge Panels. Las instituciones
se han creado bajo la direccidén de la [CANN, la creacion de nuevos g TLDs ain
estd sienclo objeto de discusidn.

Como el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica no acogio las
propuestas del IAHC relativas a la administracion y registro de los nombres de
dominia, seelabard una nueva formula de solucidn contenida en el documento
denominado “A Proposal to Improve Technical Management of Internet Names
and Addresses” (Green Paper), publicado el 20 de febrero de 1998. El llamado
Green Paper destacaba, entre otras dificultades, la falta de competencia de la
entidad que asumia el rol del registro de nombres de dominio, la ineficacia de las
medidas de prevencion y solucion de los conflictos entre nombres de dominio y
marcas comerciales v, en general, la ausencia de regulacidn del sisterna de nombre
de dominio (Domain Name Supporting Systems (DNS)).

Sobre la base de las indicadas dificultaces e insuficiencias, en el referido
documento se planteaba la adopcion de las siguientes medidas: poner fin a la
intervencién del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en la

""Véase: Ramos Herranz, [sabel. Dereche del Comercio Electronico, pp. 436 v sipuientes.
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administracién del sistema de nombres de dominio (DINS), creando una
institucidn sin Animo de lucro a la cual habria de transferirse las competencias
asumiclas hasta ahora por la administracion norteamericana; crear competencia
entre los registros de nombres de dominio, pretendiendo diferenciar entre registros
vy registracdores; como consecuiencia de lo anterior seria posible la existencia de un
registro tinico para nombres de dominio de primer nivel (Tops Level Domain,
TLD) que sea administrado por unatinica entidad y que se ofreceria para llevarlo
a todas las entidades que posean las caracteristicas paraactuar como registradores,
sin discriminacidn alguna; se propiciaba asimismo la creacidn de cinco nuevos
TLDs; v la existencia de normas especialmente destinadas a dar solucién al
conflicto entre nombres de dominio y marcas comerciales.

El estaclo actual de las normativas legales a nivel mundial ofrece a los titulares
de marcas comerciales los recursos necesarios para hacer valer sus derechos de
propiedad industrial frente a terceros de mala fe. Con todo, estas alternativas de
proteccion estdn reducidas cuando nos encentramos en el ambito de Internet,
No es suficiente que unos cuantos paises tengan en vigencia nuevas leyes que
permitan garantizar el respeto a los derechos intelectuales en la web, porque la
sola circunstancia que un pafs que no cuente con normas adecuadas lo convertira
en paraiso de los sujetos inescrupulosos o “piratas’ que violan las normas de
propiedad industrial.

35. REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSION

El estudio de las marcas comerciales conduce a una primera y esencial
conclusién que no es otra que reconocer la gran importancia que ellas tienen
comao instrumentos juridicos a través de los cuales se logra obtener la proteccidon
de quienes han creado estos signos para la distincidn de productos, servicios y
establecimientos comerciales y fabriles. El derecho establecido, tanto a nivel interno
de los paises como en el Ambito internacional, ha legrado cumplir con apreciable
eficacia la requerida proteccién.

Sinembargo, enel plano de laregulacién de los intercambios que se realizan
por medios electrdnicos, particularmente en lo que concierne al registro de los
nombres de dominio en Internet, se advierte un vacio normativo que se ha tratado
de llenar mediante la aplicacién analdgica del derecho que disciplina las marcas
comerciales, fundada en la idea segiin la cual unas mismas situaciones han de ser
resueltas de idéntica forma, Con todo, el procedimiento de esta aplicacién
analogica del derecho no tiene lugar cuando no se presentan iguales situaciones.
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En todo caso, habra que considerar que el derecho no tiene por tinica
fuente ala ley, sobre todo en estas materias que son esencialmente mercantiles,
de manera que ante el vacio legal el juez puede recurrir a las practicas uniformes
que han venido observandose por los protagenistas del intercambio por medios
electrdnicos, las que pueden incluso estar recogidas en contratos o en
compilaciones de dichas costumbies y, por tiltimo, aplicar los principios generales
del derecho.
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