Problemas de Derecho de Marcas en
Internet

CARLOS LEMA DEVESA
Catedratico de la Universidad Complutense

ANGEL GARCIA VIDAL
Profesor de la Universidad de Santiago de Compostela

I.- PRELIMINAR.

La relacion entre Internet y los derechos de propiedad industrial e
intelectual presenta aspectos de notable interés practico. De hecho, el auge
experimentado durante los Gltimos afios por el fenomeno de Internet ha
suscitado la apariciéon de nuevos problemas en el ambito juridico. En este
sentido, dado el uso cada vez mas frecuente de la red como medio para llevar
a cabo transacciones comerciales, es 1ogico que muchas de las cuestiones que
se plantean caigan de lleno en la esfera del Derecho mercantil. De todos los
sectores de esta disciplina, el mas afectado quizas sea el Derecho de la
propiedad intelectual, cuya aplicacion es de gran importancia en relacion con
Internet. Esta afirmacion es especialmente cierta respecto al Derecho de
autor, que debe dar respuesta a algunas dudas que este nuevo sistema de
comunicacion plantea en torno a las obras que se encuentran en la red y las
infracciones que se pueden producir en la misma.

Ahora bien, para el Derecho de marcas, Internet origina numerosos
b b
interrogantes, a algunos de los cuales nos referiremos en esta conferencia;
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especialmente, la controversia entre los nombres de dominio y las marcas.
Para comprender el supuesto de hecho sobre el que giran los conflictos entre
los nombre de dominio y las marcas, es preciso hacer una breve explicacion
del funcionamiento de Internet y del papel que desempefian los nombres de
dominio. '

IL.- ASPECTOS TECNICOS
1.- Internet.

Una red informatica constituye un conjunto de ordenadores
conectados entre si, ya sea por cables, lineas telefonicas, satélites o cualquier
otro tipo de medio. Pues bien, Internet se presenta como una red mundial de
redes, cada una de ellas autéonomas entre si. De este modo, cualquier
ordenador que forme parte de alguna de las redes (denominado host o
anfitrion) puede contactar con otro. Y puede hacerlo con diferentes
finalidades. Entre ellas: 1) enviar mensajes escritos mediante el correo
electronico (E-Mail), 2) establecer una conexién que le permita trabajar con
los programas y recursos del ordenador remoto (aplicacién conocida como
Telnet); 3) proceder a copiar los ficheros que este anfitriéon posee (servicio
FTP), o 4) acceder a documentos de hipertexto en el marco de lo que se
conoce como “telarafia mundial” o “World Wide Web”.

Para el funcionamiento de la red (habitualmente, cuando se habla de
la red sin especificar de cual se trata en concreto, se esta aludiendo a Intenet
en general) es preciso que concurran dos requisitos. De un lado, que los
ordenadores puedan ser claramente diferenciados y localizados. De otro, que
esos computadores reconozcan y utilicen un mismo lenguaje que asegure la
comunicacion entre ellos, lo cual se consigue mediante los denominados
protocolos de Internet.

El primero de los requisitos se cumple en el momento en que a cada
anfitrion se le adjudica una “direccién Internet”, que por su caracter inico y
exclusivo lo distingue de cualquier otro ordenador. Estas direcciones se
representan como una sucesion de digitos divididos en cuatro partes
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separadas por puntos. Un ejemplo tedrico seria el de un ordenador cuyo
nimero IP fuese: 132.44.78.215

Por lo que concierne a los protocolos, de todos los existentes, dos
constituyen la base comin del funcionamiento de Internet: el de control de
transmision y el protocolo internet, mas conocidos por las siglas TCP/IP. La
mision del primero de ellos es dividir la informacién que se quiere enviar a
otro ordenador en unidades menores, debidamente numeradas, y a las que se
afiaden algunos datos destinados a facilitar la transmision y posterior
decodificacion por el receptor (que evidentemente ha de contar con el
correspondiente software de TCP). Realizada esta labor, el protocolo
internet se encarga de marcar cada paquete de informacion con el numero IP
del destinatario de los datos. Es preciso, por tanto, que previamente el
usuario haya introducido la direccion.

2.- Los nombres de dominio.

Como las direcciones numéricas son dificiles de memorizar, se ha
recurrido a la creacion del llamado “sistema de nombres de dominio”, que
permite asignar y usar universalmente nombres univocos para referirse a los
equipos conectados a la red. De acuerdo con este método, los nombres de los
ordenadores estan formados por una sucesion de palabras, también separadas
por puntos, cada una de las cuales representa un diferente nivel de dominio.
Un ejemplo de nombre de dominio es el de la Universidad de Santiago de
Compostela: usc.es

Si se tiene presente que los nombres de dominio se leen de derecha a
izquierda, en este caso se aprecian dos niveles diferentes. El dominio
principal o de primer nivel “.es” indica que el ordenador se encuentra en
Espatia. Y el dominio de segundo nivel “.usc”, identifica al concreto
anfitrion.

En la actualidad existen dos tipos de dominios de primer nivel
(conocidos también como Top Level Domains o TLDs) los genéricos y los
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nacionales. Los primeros indican el tipo de organizacion al que pertenece el
ordenador. Se trata de los dominios “.com”, destinado a las compaiiias
comerciales; “.org”, para las organizaciones con fin no lucrativo; “.net”,
utilizado por los proveedores de servicio de la red; “.int”, reservado a las
organizaciones creadas en virtud de un acuerdo internacional; y de “.edu”,
“gov” y “mil”. Estos ultimos estan destinados, respectivamente, a los
establecimientos de ensefianza, a la Administracién civil y militar de los

EE.LUUL

Por su parte, los dominios de primer nivel nacionales incluyen una
referencia territorial y se corresponden con el codigo de cada pais segun la
norma ISO 3166 (“.pt” para Portugal, “.it” en Italia, “.de” en Alemania, etc.).

Dentro de cada dominio principal puede existir un ntimero ilimitado
de nombres de dominio de segundo nivel, que necesariamente tienen que ser
diferentes y que ademas son elegibles por los usuarios y deben ser registrados.
Los nombres de dominio de segundo nivel son los que han suscitado la
controversia con los derechos de marca. Por esta razon, cuando se emplea sin
mas la expresiéon “nombres de dominio”, se hace referencia, por lo general,
exclusivamente a los de segundo nivel.

Junto a los dos niveles analizados, es posible -aunque no necesario-
que el usuario decida afiadir otros subdominios de tercer o ulterior nivel con
el fin de especificar todavia mas la localizacion del ordenador. En estos casos
no es preciso, sin embargo, proceder al registro de los nombres.

En punto a la adjudicacion y administracién de los nombres de
dominio de segundo nivel, ésta ha venido correspondiendo -al igual que
ocurre con las direcciones IP- a cargo de Internet Assigned Numbers Authority
(IANA). Este organismo ha sido creado por el Federal Network Council
(FNC), instituciéon dependiente en tltima instancia del Gobierno de los EE.
UU,, y por Internet Society (ISOC), una organizacién no lucrativa cuyo
objetivo es mantener y extender el desarrollo y la disponibilidad de Internet
y de sus tecnologias y aplicaciones asociadas. Sin embargo, en la practica, la
IANA ha delegado la realizacion de las funciones que le competen, en
relacion con los nombres de dominio, en los denominados Network
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Information Centers (NICs). De este modo, el registro de los nombres de
dominio de segundo nivel incluidos en los dominios principales de caracter
genérico, ha venido siendo responsabilidad del InterNIC; centro creado en
1993 mediante un acuerdo entre la Administracién norteamericana y tres
compaiiias privadas: General Atomic, ATET y Network Solutions Inc. (NSI),
correspondiendo en concreto a esta tltima la responsabilidad del registro.

No obstante, el Gobierno de los EE.UU. ha iniciado una transicion
que permitira que el sector privado se encargue de la direccién de la
administracion del sistema de nombres de dominio de caracter genérico. Por
eso, ha creado la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN), una corporacién publica sin animo de lucro, en la que habra
representantes de todo el mundo, pero que permanecera bajo el sistema
juridico norteamericano. En la actualidad nos encontramos en un periodo de
transicion, por cuanto se ha concedido una prorroga al NSI para que
continue gestionando los citados dominios de caracter geneérico.

Por su parte, la delegacion para el registro de los nombres de dominio
de caracter nacional recae en diferentes entidades segin cada pais (DE-NIC
en Alemania o0 Nominet UK Limited en el Reino Unido, por ejemplo). En
Espafia, desde la introduccion de Internet en 1990, la autoridad que asigna y
registra nombres desegundo de nivel incluidos en el dominio “.es” es el ES-
NIC. Este organismo depende del Centro de Comunicaciones que gestiona la’
RedIRIS, una red cientifica y de investigacion del Centro Superior de
Investigaciones Cientificas (CSIC). Asi pues, en tltimo término, el
responsable maximo del ES-NIC es el Gobierno.

3.- Los identificadores del URL y las direcciones de correo
electronico.

Diferentes de los nombres de dominio son los identificadores del
“localizador uniforme de recursos” (Uniform Resource Locator o URL), que
se estan imponiendo como el mas comuin y eficiente de los modos de
referirse a la informacién disponible en la “telarafia mundial” (WWW) o en
cualquier otro servicio de Internet. Estos identificadores también constan de
varias partes: 1) El protocolo de transmisién que se va a utilizar (http, ftp,
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mailto...) 2) La direccién del ordenador con el que se quiere entablar
contacto y 3) eventualmente, las referencias concretas del recurso al que se
quiere acceder (directorio, archivo, etc.). Una muestra de identificador en el
que aparecen todos estos elementos, es el de la pagina Web en la que se
incluye la guia de la Universidad de Santiago:
http://www.usc.es/guia/welcome.html

Por lo tanto, los nombres de dominio y los URLs, pese a sus
evidentes conexiones (los primeros se incluyen en los segundos), no pueden
ser identificados. Y lo mismo ocurre con las direcciones de correo
electrénico, pues si bien es cierto que en ellas ha de aparecer el nombre de
dominio, ha de indicarse ademas, -con caracter previo y separado por el
simbolo @ (“arroba”)-, el nombre de la cuenta del concreto usuario al que se
dirige el mensaje

Con estos presupuestos hay que sefialar que, desde el punto de vista
del Derecho de marcas, los aspectos mas relevantes que suscitan los nombres
de dominio son basicamente dos. En primer lugar, determinar si pueden ser
tutelados como signos distintivos. Y, en segundo lugar, precisar si pueden
lesionar derechos de terceros sobre signos de empresa (en especial las marcas).

III.- LOS NOMBRES DE DOMINIO Y LOS SIGNOS
DISTINTIVOS.

* 4.- La naturaleza distintiva de los nombres de dominio.

De lo expuesto anteriormente, se desprende que la principal funcion
de los nombres de dominio es identificar e individualizar objetos concretos:
los ordenadores conectados a la red. Hasta cierto punto, su mision es similar
a la de los signos distintivos, pues en ambos casos se procede a diferenciar
algo. Sin embargo, los nombres de dominio no pueden ser englobados, en
principio, en ninguna de las modalidades que generalmente conforman esa
categoria juridica, ya que la realidad distinguida no es ni la empresa en si
(nombre comercial), ni el establecimiento que constituye su base fisica
(rotulo), ni los bienes y servicios que produce (marcas). Por ello, un nombre
de dominio seria equiparable, Unicamente, a una mera direccion o a un
numero de teléfono.
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Pese a todo, no puede desconocerse que los nombres de dominio
pueden llegar a estar muy proximos a la constelacion de los signos
distintivos: las empresas intentaran, por lo general, registrar uno que los
usuarios de Internet asocien con sus signos. De esta manera, el nombre de
dominio -que de forma directa identifica un ordenador-, puede ser utilizado,
de modo indirecto, como indicativo, bien de la empresa que esta detras del
mismo, bien de sus productos o servicios.

Esta doble naturaleza de los nombres de dominio -que pueden sefialar
no sélo la localizacién de los recursos de Internet, sino también la identidad
de su fuente-, ha sido reconocida por la jurisprudencia norteamericana. En
concreto por el memorandum y la orden del Tribunal de Distrito de Nueva
York, de 28 de octubre de 1994 (MTV Networks v. Curry). En ella se sefiala la
importancia de un nombre de dominio, que incorpore un signo de la
empresa, como un auténtico activo que facilita el contacto con los clientes.
Ademas, se comparan los dominios con otros signos presentes en los
EE.UU,; a saber: los nimeros de teléfono “1-800”, en los que aparecen
palabras que mediante una determinada correspondencia con los digitos,
actlan como regla mnemotécnica, y en los que se pretendera que el vocablo
resultante evoque los signos distintivos de la empresa. Sin embargo, a
diferencia de lo que ocurre con este tipo de nimeros de teléfono, no existe
un directorio donde consten todos los nombres de dominio correspondientes
a las empresas, circunstancia que acrecienta la importancia de contar con uno
igual o muy semejante a las marcas u otros signos de la entidad.

También la doctrina alemana se ha hecho eco de la capacidad de los
nombres de dominio para entrar en la politica de signos distintivos de una
empresa. Pero en este caso la equiparacion se realiza con los indicativos de
teletipo (Fernschreibkennungen), los cuales -como ha indicado el BGH- al
incluir o hacer referencia al nombre comercial u otro signo del titular,
aparecen generalmente como distintivo empresarial. Igual conclusion, se
sefiala, es extensible a los nombres de dominio, ya que se cumplen, de igual
modo, dos aspectos resaltados por el BGH en relacién con los
Fernscreibkennungen: la aparicion de los indicativos durante las transmisiones
y su presencia en la documentacién comercial. En efecto, también los

Informdtica y Derecho

113



nombres de dominio estan presentes en la pantalla del ordenador (al menos
cuando se emplea la World Wide Web) y es muy frecuente, ademas, imprimir
las direcciones de Internet en los documentos de la empresa.

La doble funcién de los nombres de dominio a la que hemos hecho
referencia, pese a no ser tan destacada, suele permanecer cuando se decide
utilizar como dominio una expresion que no se corresponde con distintivos
ya existentes, por cuanto se suelen buscar términos cortos y facilmente
recordables.

En todo caso, esta caracteristica de los dominios se manifiesta
fundamentalmente en el seno de la World Wide Web, dado el enorme
potencial econémico que esta aplicacion de Internet encierra.. Al respecto, se
ha sefialado que el empleo cada vez mas frecuente de programas de busqueda
en la “telarafia mundial” puede limitar el significado de los nombres de
dominio como signos distintivos. Ello es asi en la medida en que estos
programas permiten al usuario seleccionar un criterio de busqueda,
presentando como resultado un listado de las diferentes paginas Web que
hacen referencia al mismo. Pero en esa relacion no siempre aparecen los
nombres de dominio de los servidores, sino enlaces con las paginas
correspondientes.

Sin embargo, en la mayoria de las ocasiones la conexién se realiza
estableciendo como anchor -o parte del listado en la que se debe pulsar con el
ratén-, la direccion URL, permitiendo asi conocer quién esta detras de la
pagina correspondiente. Ademas, pese al auge de estos programas, para los
usuarios que quieren contactar con un concreto recurso, les sigue siendo de
utilidad conocer la direccion, pues se ahorraran la larga espera a la que
generalmente obligan estos “rastreadores”. Por tltimo, el uso cada vez mas
frecuente de las direcciones URL (y por ello del nombre de dominio) como
elemento destacado en la publicidad viene a reafirmar, en todo caso, sus
propiedades distintivas.
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5.- La proteccion de los nombres de dominio como signos
distintivos.

Si se tiene en cuenta que los dominios presentan esa doble capacidad
identificadora, cabe plantearse si son potencialmente protegibles como tales
signos distintivos, especialmente como marca o nombre comercial.

5.1. Los nombres de dominio como marcas.

La primera de las cuestiones ha sido contestada afirmativamente por
la doctrina y reafirmada por la practica de algunos registros nacionales de
marcas. En concreto, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos
(USPTO) ha admitido las solicitudes referidas a los nombres de dominio
como marcas de servicios.

También en el Reino Unido, el Registro de marcas (UK. Trade
Marks Registry) ha publicado unas directrices sobre el “Registro de los
nombres de dominios de Internet como marcas”, admitiéndolos tanto como
marcas de servicios como de productos.

En Espafia, la OEPM, pese a que no ha elaborado ninglin texto en el
que se recojan las lineas que sigue en la materia, ha registrado ya algunos
nombres de dominio como marcas. Los casos no llegan a la veintena, pero no
seria de extrafiar un rapido crecimiento del nimero de solicitudes. La
mayoria de las marcas registradas lo han sido en la clase 38, al entender que
los propietarios de las mismas ofrecen servicios por via telematica, y en
menor medida algunas se han incluido en la clase 35 del Nomenclator.

Admitido, por tanto, en Espafia el registro de los nombres de
dominio como marcas, surge la pregunta de si es posible que el titular de uno
de ellos se ampare en las previsiones del art. 3.2 de la Ley 32/1988. Es decir:
si el titular de un nombre de dominio notorio en Espafia puede reclamar ante
los Tribunales la anulacién de una marca registrada confundible con el

“mismo. Al respecto, aunque no es muy probable, cabe la posibilidad tedrica
de que la mera utilizacién de un signo como dominio origine un amplio
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conocimiento del mismo por el ptblico, en cuyo caso seria perfectamente
aplicable el mencionado articulo.

5.2. La tutela a titulo de nombre comercial.

En cuanto a la proteccion de los dominios como nombre comercial,
ésta sélo sera posible si se los considera una denominacién que individualiza a
una persona fisica o juridica en el desempefio de su actividad empresarial. Asi
sucedera cuando el ambito de operaciones de la empresa se limita unicamente
a ofrecer servicios o productos en el marco de Internet o cuando, siendo su
campo de actuacién mas amplio, se utilice siempre el nombre de dominio
como distintivo de la empresa.

IV.- CONFLICTOS ENTRE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y
LAS MARCAS.

La capacidad distintiva de los nombres de dominio acrecienta
considerablemente la importancia de poder contar con uno igual a un signo
de la empresa. No obstante, los criterios que se siguen en la actualidad a la
hora de adjudicar los dominios hacen que no siempre sea posible que el
titular de una marca u otro signo distintivo pueda obtener su registro como
tal. Téngase en cuenta que no caben dos dominios idénticos en un mismo
TLD, y que la asignacion de los mismos se produce segin el principio de
prioridad en el tiempo, (first come, first served) y —hasta fechas recientes- sin
examinar si se posee el derecho a emplear la denominacién solicitada. Ast las
cosas, surge la posibilidad de que se produzcan dos tipos de supuestos: 1) Que
alguien inscriba un dominio igual a una marca que no le pertenece y 2) Que
se registre una denominacion para la cual se posee un derecho de marca, pero
que impide el registro en ese mismo dominio principal a quien es titular de
otro derecho de marca sobre idéntico signo para productos o servicios
diferentes.

Pues bien, este tipo de situaciones es fuente de conflictos, al igual que

ocurre cuando se registra un nombre de dominio que provoca riesgo de
confusién por su semejanza con una marca. En la practica, de hecho, ya han
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surgido contiendas entre nombres de dominio y marcas, lo que ha originado
ciertas prevenciones por parte de las autoridades que asignan los primeros.

Salvo la excepcion del NSI norteamericano, la mayoria de los
Network Information Centers no han elaborado un sistema propio de
resolucién de disputas. Este es el caso del ES-NIC en Espafia. No obstante,
este centro tiene muy en cuenta la posible colision entre los nombres de
dominio y derechos de terceros y en cierto modo trata de evitarlos. Asi se
pone de manifiesto en las normas bastante estrictas, que rigen la inscripcion.
de un nombre cuyo dominio principal sea “.es” y que el propio ES-NIC ha
elaborado. Se trata de disposiciones dictadas unilateralmente por este centro,
que se reserva el derecho de modificarlas si asi lo exigiesen condiciones
técnicas o de otra clase, y a las que debe someterse todo solicitante de un
nombre de dominio como condiciones contractuales de su relacién con el ES-

NIC.

Seglin esta normativa, los nombres de dominio se asignaran siguiendo
el principio de prioridad temporal. En cuanto a la legitimacion para pedir y
obtener un nombre de dominio, ésta corresponde a “las organizaciones
legalmente establecidas en Espafia, entendiendo como tal toda persona
juridica de Derecho ptblico o privado debidamente constituida de acuerdo
con el marco normativo que las regule”

Objeto de la inscripcion solo podra serlo, con caracter general, la
denominacion completa de la correspondiente organizacién, o bien un
acronimo de la misma lo mas cualificado posible, de forma que sea directa y
facilmente asociable con el nombre oficial de la entidad. La tinica excepcién a
esta regla se produce en el caso de que se prefiera usar un nombre comercial
o una marca registrados en la OEPM, a través de los que habitualmente se
identifique al solicitante. Por obvias razones técnicas, se excluyen las marcas
graficas o tridimensionales, y tampoco se admiten los rotulos de
establecimiento, dado su caracter local.

De esta regulacién se deriva la adopcion de medidas tendentes a

impedir la existencia de confrontaciones, puesto que se exige que el
peticionario tenga un derecho sobre el nombre y por lo tanto pueda
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utilizarlo. Pero lo mas relevante se encuentra en las prohibiciones absolutas
de registro. Entre ellas se prohibe el registro cuando el nombre de dominio
“se asocie de forma publica y notoria a otra organizacién, acréonimo o marca
distintos de los del solicitante” (Norma 2.11.g).) Esta norma se aplica aunque
el dominio coincida con la denominacion de la organizacién solicitante y que
claramente busca evitar perjuicios a terceros.

Esta rigida politica de ES-NIC provoca que muchas empresas y
organizaciones espafiolas estén solicitando dominios incluidos en TLDs
internacionales, especialmente “.com”. Ademas, aunque se reduce
considerablemente, no se elimina totalmente el riesgo de que se produzcan
conflictos entre un nombre de dominio registrado en Espafia y un signo
distintivo protegido en nuestro territorio. Piénsese en que, dada la
descoordinacion existente entre el Registro Mercantil Central y la OEPM, a
la hora de inscribir las denominaciones sociales, es posible que acceda al
Registro una que coincide con una marca ya registrada. Y esta es una
situacion que la jurisprudencia ha considerado perfectamente valida cuando
no exista conexién competitiva entre la actividad de la sociedad y los
productos distinguidos por la marca, estimando que siempre que no se use a
titulo de signo distintivo cabe mantener la denominacién social. En estas
condiciones, si se inscribe la denominacién como dominio nacera
probablemente un conflicto, pues se impide el registro al titular de la marca.

En todo caso, el ES-NIC, consciente quizas de que las contiendas son
inevitables, seflala expresamente que “cualquier disputa sobre los derechos de
uso de un determinado nombre de dominio habra de ser resuelta entre las
partes contendientes utilizando los cauces legales normales” (acuerdo
bilateral, Juzgados y Tribunales competentes, arbitraje,...)

6.- Los conflictos ante los Tribunales: La aplicaciéon del Derecho
de marcas.

El titular de un derecho de marca en Espafia puede encontrarse, por
tanto, con que un tercero inscribe como nombre de dominio una
denominacion idéntica o semejante al signo protegido. Cabe imaginar tres
supuestos en funcion de que el nombre de dominio se incluya en “.es”, en un
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dominio genérico (en especial “.com”), o en cualquier otro de caracter
nacional. Cuando tenga lugar alguna de estas situaciones, es posible que el
titular de la marca considere que se produce una lesion de su derecho y que
acuda a los Tribunales en busca de defensa. En todo caso, existira una lesion
del derecho de marca, siempre que se cumplan los siguientes requisitos.

6.1.- Uso en el trdfico economico.

El art. 31 LM establece, en primer lugar, que el tercero habra de
utilizar una marca o signo idéntico o semejante en el trafico econémico.

Decidir si el empleo de un nombre de dominio en la red implica un
uso comercial requiere considerar las circunstancias concretas;
fundamentalmente, el contenido que se ofrece en el ordenador identificado
con ese nombre de dominio. Por ejemplo, en el caso de que se trate de una
pagina Web, debe destinarse a fines publicitarios o emplearse para llevar a
cabo ventas en la red. Este requisito se cumplira generalmente cuando el
dominio principal sea “.com”, pues, al estar reservado para las empresas, la
inscripcion en el mismo expresa ya una intencion comercial. Por contra,
tratandose de Top level domains de otro tipo, puede ser mas frecuente
encontrar dominios de segundo nivel usados inicamente para fines privados
de comunicacién.

De todo esto se deriva, por tanto, que el mero hecho de inscribir un
nombre de dominio sin proceder a emplearlo efectivamente no sera relevante
para el Derecho de marcas. Sin embargo, en alguna ocasion, la jurisprudencia
norteamericana ha admitido que hay uso comercial cuando se registra el
dominio con la evidente intencion de “venderlo”; operacion en la que estara
interesado basicamente el titular de un derecho de marca.

6.2.- Uso para distinguir productos o servicios.
Otro de los requisitos exigidos por el art. 31 LM, es la utilizacion del
signo para distinguir productos o servicios. En atencion a la capacidad de los

nombres de dominio para actuar a la vez como direccién y como
identificador, puede cumplirse perfectamente esta exigencia, cuando se usa
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una marca ajena como nombre de dominio. De hecho, el empleo en el trafico
econbémico implica generalmente esta finalidad distintiva. Asi, ésta existira si
bajo el dominio se ofrecen bienes o servicios, o si se emplea en la publicidad,
de tal modo que se establezca una conexion entre el signo y el producto
correspondiente.

6.3.- Identidad o semejanza entre signos y entre productos o
servicios.

Para que se produzca una lesiéon de un derecho de marca es preciso
que, de un lado los signos, y de otro lado, los bienes o servicios que se tratan
de distinguir, sean idénticos o similares. Todo ello, siempre que “la semejanza
entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a
errores” (art. 31 LM).

Para determinar si existe igualdad entre el dominio y la marca se
prescindira, por regla general, de los nombres de dominio de primer nivel.
Cabria, por tanto, predicar la identidad total entre la marca “xyz” y el
dominio “xyz.com”. Pero son imaginables algunas excepciones en aquellas
hipotesis en las que los caracteres finales de la marca coinciden con un
nombre de dominio principal. Cuando esto ocurre, si el dominio de segundo
nivel registrado por la otra parte es igual a la marca, excluidos los caracteres
coincidentes con el TLD, existira igualdad. Asi, serian idénticas la marca
“bed.com” y el dominio “bed” incluido en “.com”.

Las cuestiones mas interesantes surgen, no obstante, en las
situaciones en las que no existe igualdad. Al respecto, cabe dudar de si se
aplican sin mas los criterios sentados por nuestra jurisprudencia a la hora de
valorar la semejanza entre signos distintivos. Téngase en cuenta que el
Tribunal Supremo ha sefialado -en reiteradas ocasiones- que al no establecer
la ley reglas precisas y concretas en orden a la determinacion de la semejanza,
han de ser los 6rganos jurisdiccionales los que fijen en cada caso su opinion.
Y han de hacerlo mediante un estudio analitico y comparado, en el que
ocupa un lugar preferente el criterio que propugna la vision sintética de la
totalidad de los elementos integrantes de cada marca confrontada, sin
descomponer su unidad fonética, grafica y mixta, y atendiendo a la impresion
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que normalmente produce en el puablico consumidor.. Pues bien,
considerando que la formacién de un nombre de dominio esta sujeta a limites
mas estrictos que los que afectan a la eleccién de una marca -pues no se puede
acudir a imagenes, colores o a diferente tipografia-, parece claro que la
comparacién ha de ser meramente fonética. Y en este campo, la doctrina
alemana- en argumentacién extrapolable al Derecho espafiol- ha considerado
que debe permitirse un ambito de coincidencia mayor. Sobre todo si se tiene
presente que los usuarios de Internet son conscientes de que el simple cambio
de una letra en un nombre de dominio implica acceder a un ordenador
diferente.

Por lo que concierne a los bienes o servicios distinguidos, han de ser
iguales, o al menos de la misma clase. En principio, no existira infraccion de
la marca de un tercero cuando ésta se emplee como nombre de dominio y los
productos o servicios ofrecidos bajo el mismo no guarden relacion alguna
con aquellos para los que se posee el derecho de marca. Sin embargo, el auto
del Juzgado de Primera Instancia n°® 5 de Oviedo, de 2 de junio de 1999,
adoptd medidas cautelares y prohibio el uso del nombre de dominio
“nocilla.com”, en la pagina Web http://www.nocilla.com, que exhibia
pornografia y facilitaba enlaces con empresas de ese sector, a pesar de que la
marca “nocilla” identifica una crema a base de cacao y avellanadas. Es decir: a
pesar de pertenecer a sectores distintos.

Por lo demas, en la mayoria de las ocasiones, tampoco cabe recurrir
al Derecho represor de la competencia desleal, por dos razones. En primer
lugar, porque el que emplea el nombre de dominio es titular de un derecho
de marca sobre esa misma sucesién de caracteres. Y, en segundo lugar,
porque el uso como dominio de un signo sobre el que no se posee un derecho
de marca no siempre supone una practica deshonesta. En este tipo de casos el
titular de la marca no cuenta con ninguna medida de defensa, debiendo
aceptar lo que no es mas que una consecuencia del sistema de adjudicacion de
los nombres de dominio basado en el principio del first come, first served.

En relacion con este tema hay que aludir al posible registro como

nombre de domino de una marca renombrada. En esta hipotesis, el titular de
ese cualificado signo distintivo no podra acudir al Derecho de marcas
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espafiol, que, como es sabido, no se ocupa adecuadamente de esta modalidad
de marca. Asi pues, en el caso de que se debilite o se produzca un
aprovechamiento indebido de la marca renombrada (o de cualquier otra
forma se perjudique a su titular), solo cabra invocar la Ley de competencia
desleal. Siempre, claro est4, que se cumplan las condiciones en ella requeridas,
fundamentalmente, que exista finalidad concurrencial y que el acto sea
contrario a las exigencias de la buena fe.

7.- Sujetos o entidades responsables de la lesion.

La reclamacion por la eventual lesién del derecho de marca habra de
dirigirse contra el titular del nombre de dominio. En cuanto a la
responsabilidad de los centros encargados de la adjudicacion de los mismos,
es un tema en el que no existen puntos de referencia en Espafia. Si acudimos
a la doctrina alemana nos encontramos que no existe acuerdo sobre la
cuestion. Para algunos autores, es claro que las instituciones de registro
colaboran en la infraccion -del derecho de marca, ya que sin su participacion
ésta no se produciria. De suerte que pueden ser parte en el correspondiente
proceso de proteccion del signo distintivo. Para otros autores, esta
responsabilidad debe existir inicamente en aquellos casos en los que resulta
evidente que la concesion de un dominio vulnera el derecho de marca, al
menos mientras se mantengan las condiciones actuales de los centros en lo
que se refiere a insuficiente organizacién y personal. De lo contrario, se
argumenta, podria producirse un auténtico colapso del sistema.

Habra que esperar, por tanto, a que los Tribunales espafioles se
enfrenten con algin supuesto de hecho en el que figure como parte
demandada el centro que procede al registro para ver en qué direccion se
inclinan. ’

En todo caso, esta cuestiéon es diferente a la de las clausulas de
exoneracion de responsabilidad que figuran en los contratos celebrados entre
estos centros y los solicitantes de los nombres de dominio, como ocurre en el

“Formulario de Solicitud Electronica (FSE)” del ES-NIC. Aun admitiendo la
validez de este tipo de acuerdos, sus efectos se producen Unicamente inter
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partes, por lo que nada impedirfa al titular de la marca afectada demandar a
ambas partes contratantes.

8.- Referencia a la peticion de transferencia del nombre de
dominio.

Otro aspecto de interés se presenta a proposito de lo que puede pedir
el demandante en estos procesos. De acuerdo con el art. 36 LM cabe solicitar
la cesacion de los actos lesivos, la adopcion de las medidas necesarias para
evitar que prosigan y, en su caso, la publicacion de la sentencia a costa de la
parte condenada. Ahora bien, el problema es decidir si es factible exigir una
transferencia del nombre de dominio.

Por lo que respecta al ES-NIC, los Tribunales pueden requerir al
mismo para que anule el registro de un dominio, como medida destinada a
impedir que continte la acciéon dafiosa. Pero no podran decretar la
adjudicacién al titular de la marca. Este Gltimo debera, en todo caso,
presentar la oportuna peticion del nombre de dominio.

V.- LOS TRABAJOS INTERNACIONALES PARA LA
SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS DE MARCAS Y
NOMBRES DE DOMINIO

Los problemas que plantea la configuracién actual del sistema de
nombres de dominio han originado diversos trabajos internacionales
destinados a buscar nuevas soluciones, sobre todo en punto a los conflictos
entre los dominios y las marcas. Este problema se abordé a comienzos de
1996 en el marco del Comite Internacional Ad Hoc, conocido con el nombre
de sus siglas inglesas (IAHC), que elabor6 el “Memorandum de
entendimiento sobre el espacio de nombres de dominio de nivel superior
genéricos del sistema de nombres de dominio de Internet” en mayo de 1997.
A la luz del asesoramineto prestado por la OMPI sobre cuestiones
relacionadas con la propiedad intelectual y la solucién de controversias, el
IAHC (ulteriormente denominado Comité de Supervision de Politica
(POC)) elaboré un sistema de solucién de controversias para los conflictos
eventuales entre marcas y nombres de dominio.
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Uno de los acontecimientos mas recientes en torno a estos debates
sobre la futura organizacién y administracién del sistema de nombres de
dominio ha sido la publicacion de una “Declaraciéon de politica sobre la
administracion de los nombres y direcciones de Internet” del Departamento
de Comercio de los Estados Unidos de América, denominado el “Libro
blanco”, publicado el 5 de junio de 1998, que es el resultado de extensos
debates publicos celebrados a nivel internacional. En el “Libro blanco”, los
EE.UU. instan a la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual a que
inicie un proceso para examinar las cuestiones relativas a los nombres de
dominio, con especial referencia a los problemas de marcas.

De hecho, la OMPI ha realizado ese proceso combinado de consultas
virtuales por Internet con consultas reales efectuadas en distintas regiones del
mundo, con el objetivo de lograr el consenso entre todos los participes de
Internet sobre las cuestiones sefialadas en el “Libro blanco”. Fruto de estas
consultas ha sido la publicacién en abril de 1999 del informe definitivo de la
OMPI sobre el abuso de las marcas en Internet, en el que se examinan cuatro
sectores:

1) La prevencién de controversias en materia de marcas y nombres de
dominio.

2) La proteccion de las marcas famosas y notoriamente conocidas en
los dominios de nivel superior genérico.

3) El impacto que tendria en los titulares de marcas y otros derechos
de propiedad intelectual, la adicién de nuevos dominios de nivel superior
geneéricos.

4) En fin, la OMPI también formula una serie de recomendaciones
destinadas a satisfacer las preocupaciones de la comunidad de usuarios de
Internet en rapida expansién y también reconoce los diversos objetivos
sociales, comerciales y de comunicacion para los que se utiliza Internet.
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En sintesis, algunas de las recomendaciones clave de la OMPI, son las
siguientes. En primer lugar, debera establecerse un sistema administrativo
uniforme y obligatorio para la solucién de controversias, que examine los
casos de mala fe, registros abusivos y lo que se conoce como ocupacion ilegal
del espacio cibernético. Utilizando este sistema, grupos de tres expertos
aplicaran procedimientos agiles, rapidos y econémicos, descritos en el
informe, para revisar las reivindicaciones multiples y suprimir los casos de
abuso flagrante de derechos de los titulares de marcas, dejando los casos mas
complejos a los tribunales.

En segundo lugar, se fijara también un sistema mediante el cual en los
casos de las marcas famosas a nivel mundial, los tribunales puedan establecer
exclusiones que prohiban a terceros el registro de las marcas como nombres
de dominio en gTLD. La situacion de estas marcas quedara determinada por
un grupo de expertos que se conformara sobre la base de una lista
administrada por la OMPL

En tercer lugar, el informe de la OMPI recominenda un estudio y
consultas adicionales sobre la viabilidad de afiadir dominios diferenciados no
comerciales y limitados por su uso y que puedan resolver las necesidades de
privacidad y libertad de expresion de Internet. En tales dominios, los
usuarios podrian convenir en que sus datos de contacto permanezcan
privados a condicion de que no realicen actividades comerciales ni participen -
en actos que puedan infringir los derechos de propiedad intelectual de
terceros. No obstante, la OMPI reconoce que la sugerencia requiere mayores
consultas antes de que se pueda formular una recomendacion al respecto.

Finalmente, siempre y cuando las recomendaciones del informe sean
adoptadas y aplicadas, la OMPI considera que es posible introducir nuevos
gTLD. No obstante, mantiene que cualquier nuevo dominio de esta clase
debera, en cualquier caso, afiadirse al sistema de nombres de dominio en
forma lenta y controlada para garantizar que el impacto de esta experiencia
pueda vigilarse y evaluarse.
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VI.- REFERENCIA A OTROS SUPUESTOS DE
CONFLICTOS DE MARCAS EN INTERNET.

Ademas de los problemas que plantean los nombres de dominio, las
marcas pueden verse implicadas en otro tipo de conflictos acaecidos en la red.

1) Ast, es posible que en el seno de la World Wide Web, se establezca
una conexién entre varias partes de la misma web o varias paginas web
distintas utilizando para ello una marca ajena. En efecto, las diferentes
paginas web aparecen conectadas con un vinculo que aparece en la pantalla
del usuario destacado con ciertos recursos graficos (generalmente subrayado
y color). Detras de este vinculo se encierra la direccion de la pagina web de
destino, de forma que, pulsando con el raton del ordenador en este vinculo se
transmite una orden al programa de bisqueda del ordenador del usuario, de
tal modo que se accede directamente a la pagina web con la que se establece la
conexion.

Pues bien, como decfamos, en muchas ocasiones el vinculo que
aparece remarcado en la pantalla del ordenador es una marca ajena. Esto
puede provocar la reaccion del titular de ese signo distintivo. Sin embargo,
entendemos, coincidiendo en este punto con Massaguer, que el
establecimiento de vinculos no autorizados no puede ser considerado un
supuesto de violacion de la marca. En efecto, la marca ajena no se utiliza para
distinguir productos o servicios, sino para establecer una conexion inmediata
con una pagina web (o con otro recurso de Internet ajeno). Por ello, no se
cumple el requisito del art. 31 LM en el sentido de que toda lesiéon de una
marca requiere que el tercero lo use en funcion distintiva.

2) Junto a la problematica anterior, conocida generalmente con el
término inglés de “linking”, existe otra parecida que recibe el nombre de
“framing”. Al igual que el “linking”, el “framing” consiste en la conexion
entre dos paginas web. Pero en este Gltimo caso, la conexién no se establece
de forma que el usuario accede en su propio ordenador y con empleo de las
herramientas de busqueda instaladas en su ordenador a otra pagina web.
Aqui la conexion se establece directamente a través de la pagina web, desde la
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que se establece la conexién, con la que el usuario no pierde en ningin
momento la conexién. En otras palabras, en la pantalla continua apareciendo
la direcciéon de la primera pagina web, pero aparecen contenidos de la
segunda, enmarcados por elementos de la primera.

De nuevo, coincidimos aqui con Massaguer cuando afirma que en los
supuestos de “framing” la utilizacién de la marca ajena es un uso en funcion
de marca, desde el momento en que distingue productos o servicios (los que
ofrece el titular de la marca en los recursos Internet que en ese modo se
apropian). Ademas, parece susceptible de generar un riesgo de induccion a
errores, fundamentalmente porque se puede pensar que existe una licencia o
autorizacién para emplear la marca ajena. Por otra parte, y de forma
cumulativa, el “framing” puede constituir también un supuesto de
competencia desleal, por aprovechamiento de la reputacién ajena.

3) Finalmente existe otro tipo de uso de la marca ajena en Internet,
que carece de relevancia para el Derecho de marcas. Se trata del uso del signo
ajeno en el lenguaje HTLM, es decir, en el lenguaje de redaccion y formateo
empleado en la WWW; y, por tanto, de modo no perceptible por el ser
humano. En concreto en la meta-tag key section, que es la seccion que es
localizada por los buscadores de recursos en la red. Por ello, el usuario que
introduzca la marca como palabra de busqueda encontrara tambieén la pagina
web del tercero. '

Es obvio que aqui no se produce un uso en funcion de marca y que,
por ende, no existe vulneracion de la marca. No obstante, se puede recurrir
al Derecho represor de la competencia desleal, como acto de confusién o
como aprovechamiento indebido de la reputacion ajena.
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