Resumen Ejecutivo.

El nacimiento de la Internet, a finales de los sesentas creado en sus principios como un
sistema de transmisién de informacion para fines militares conocido como ARPANET,
Ilegd a consolidarse en el afio de 1985, dando como resultado la unién de infinidad de
redes pequefias conectadas entre si, a esta super autopista de la informacion y
transmision de datos se la llamé la Internet, la cual es hoy en dia aquella que permite
lograr la comunicacion entre ordenadores de todo el mundo, logrando asi la trasmision

de informacion sea escrita, en audio y en video.

Esta red de cobertura mundial trabaja a través de direcciones IP las cuales son nimeros
unicos mundiales, que permite que varios computadores se encuentren unos con otros;
en los comienzos de esta red de cobertura mundial, para dirigirse a un sitio web 0 a su
vez encontrar a un computador que se encuentre dentro de la red de la Internet, era
necesario escribir direcciones IP de varios numeros, (un ejemplo seria
124.5217.128.7414.785), pero con la llegada del sistema de nombres de dominio DNS,
se dej6 atras el sistema de escribir varios numeros, para pasar al sistema de escribir
nombres de dominio, los cuales son palabras o conjuntos de palabras, signos 0 nimeros
que hacen relacion al sitio web buscado, en si, la funcion del sistema de nombres de
dominio, consiste en traducir, el nombre de dominio a direcciones IP, logrando asi

trasmitir informacion a través de la red.

Una vez consolidado el sistema de nombres de dominio, estos se dividen en dos
grandes grupos, aquellos conocidos como los de primer nivel tales como ".com; : .net;

iX



.0rg" entre otros, y los de segundo nivel, que en si son en la mayoria denominaciones,
asi tendriamos como ejemplo en el nombre de dominio del diario el comercio de
Ecuador el cual es "www.elcomercio.com”, que el nombre de dominio de segundo

nivel seria "elcomercio".

Al crecer de forma acelerada la red de la Internet, las grandes empresas vieron en ella la
posibilidad de expandir sus negocios a traves de la web, y es asi, que las grandes
empresas que eran titulares de marcas registradas, utilizaron estas marcas
denominativas, como nombres de dominio, y a su vez, personas naturales registraron
nombres de dominio similares o iguales a marcas registradas, es asi, que empezd la

existencia de conflictos entre los nombres de dominio con las marcas.

El conflicto entre nombres de dominio y las marcas dentro de la gran red que es la
Internet, en un principio estuvo fuera de control, los titulares de marcas registradas,
fueron victimas de extorsiones por parte de personas que habian registrado nombres de
dominio iguales o similares a marcas ya registradas, por lo que dichas personas exigian
el pago de cuantiosas cantidades de dinero a los titulares de marcas por la transferencia
del nombre de dominio que era igual o similar a su marca registrada. El sistema de
extorsiones, actos de competencia desleal entre otros siguio hasta la constitucion de la

Corporacion de Internet para la Asignacion de Nombres y Numeros ICANN

En el afio de 1998 se llevo a cabo la convencion constitucional de la Internet en la cual
se cred La Corporacion de Internet para la Asignacion de Nombres y Numeros ICANN
por sus siglas en inglés, la ICANN esta formalmente organizada como una corporacién
sin fines de lucro y de utilidad publica, la cual tiene como funciones la organizacién
que opera a nivel internacional, la responsabilidad de asignar las direcciones del
protocolo IP, y de los identificadores de protocolo, también de las funciones de gestion

del sistema de dominio y de la administracion del sistema de servidores raiz.



La organizacion a nivel internacional, consistio en dar el sistema de registro de nombres
de dominio a diferentes organismos, que cumplan con el proceso de acreditacion para
registradores dados por la ICANN, es asi, que en el Ecuador el organismo competente

para registrar los nombres de dominio que tengan la terminacion ".ec” es el NIC.EC.

Por pedido del gobierno de los Estados Unidos, la ICANN trabajé con la OMPI
(Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual) sobre el conflicto existente entre
nombres de dominio con las marcas registradas, en especial, teniendo muy en cuenta,

aquellas marcas notoriamente conocidas.

En si la OMPI realizé un informe, en el cual hace una serie de recomendaciones para
evitar conflictos que puedan darse entre los nombres de dominio con las marcas , entre
las principales recomendaciones, que posteriormente seran recogidas en casi Ssu
totalidad por la ICANN estan, la creacion de un procedimiento uniforme para la
resolucion de controversias, el otorgamiento de proteccion especial para las marcas
consideradas como notorias, y la existencia de un contrato electrénico 0 a su vez un
contrato escrito en papel, entre el titular del nombre de dominio con el registrador en

donde conste claramente, las condiciones en las que se celebre contrato.

El problema entre nombres de dominio con las marcas que analizé la OMPI, se centra
exclusivamente respecto a los nombres de dominio de segundo nivel y las marcas
denominativas, por ser aquellas que utilizan expresiones acusticas o fonéticas, formadas
por una o varias letras, palabras o nimeros, individual o conjuntamente estructurados,
que integra un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado
conceptual. Es asi, que el conflicto se centra entre las marcas denominativas que en si
estan constituidas por palabras o combinacion de palabras y los nombres de dominio de

segundo nivel que la mayoria de los casos son también denominaciones.
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El conflicto se produce, puesto que, tanto marcas como nombres de dominio pueden
compartir caracteristicas similares, tal es el caso en que un nombre de dominio distingue
bienes y servicios en el mercado, asemejandose asi, a la funcion distintiva que tienen las
marcas, la cual consiste en distinguir un producto o un servicio de otros dentro del
mercado, respecto a las marcas la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador en su

articulo 194 que define la marca como:

"Se entendera por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios

en el mercado.”

Por lo que ciertos tratadistas consideran que se debe hablar de una doble funcion del
nombre de dominio, las cuales serian por un lado, ser direcciones que permite localizar
los recursos presentes en la Internet, y por otro lado ser aquellos que pueden asumir una

eficacia distintiva equiparable a la de los signos distintivos.

Podrian en algunos casos ser considerados como marcas propias de los productos o

servicios que se ofrecen en La Internet.

Los principales conflictos que analizaron la ICANN y la OMPI entre otros fueron los
conflictos derivados por Apropiaciones del nombre de dominio, los conflictos derivados
por Apropiaciones insuficientes del nombre de dominio y los conflictos derivados de

coincidencias fortuitas.

Los Conflictos derivados por Apropiaciones del nombre de dominio se producen
cuando un tercero de forma intencionada, registra un nombre de dominio que otro usa
como nombre comercial o marca para evitar que el titular de dicho nombre comercial o
marca se establezca con ese nombre en la red, o forzar al propietario de la marca a pagar

una determinada suma de dinero para adquirir el dominio registrado.
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Por otro lado los Conflictos derivados por Apropiaciones insuficientes del nombre de
dominio se produce cuando alguien registra un dominio sabiendo que coincide con un
nombre de otra compafiia, con su marca o acronimo pero no con la finalidad de forzar al
propietario de la marca a pagar una determinada suma de dinero para adquirir el
dominio registrado, sino para usar ese dominio en forma efectiva. Por lo que el conflicto
se genera, cuando las personas que acceden al dominio registrado espera encontrar en
ese lugar a la empresa cuya marca 0 nombre coincide con el nombre de dominio,

perjudicando de esa manera al titular de la marca.

A su vez los conflictos derivados de coincidencias fortuitas son aquellas situaciones en
las que una persona registréo un nombre de dominio que por casualidad resulta coincidir

0 es similar una marca.

Cuando la coincidencia o similitud con una marca resulta del supuesto de una
coincidencia fortuita, se entiende que, quien registro el nombre de dominio no lo hizo
de mala fe, por lo que, no cabe indemnizacién de perjuicios contra los titulares de
buena fe de los nombres de dominio.

Una vez que la OMPI con la ICANN analizo los principales conflictos, la ICANN tomé
la recomendacion de la OMPI de crear un procedimiento administrativo, el cual se
Ilama la “Politica Uniforme de Solucién de Controversias en Materia de Nombres de
Dominio” , La Politica contempla un procedimiento alternativo de resolucion de
disputas, el que siguiendo con su denominacion resulta como una alternativa juridica a
la problemaética judicial existente, este procedimiento tiene como dmbito de aplicacion

en sentido general dos aspectos los cuales son:

e Ciberocupacién o registro abusivo.

e Usos de mala fe respecto a las marcas

Xiii



Dentro de la ciberocupacién o registro abusivo se limita s6lo a casos especificos donde
exista mala fe, registro abusivo o constituyan ciberocupacion por parte del solicitante
del registro de dominio. Segun las recomendaciones realizadas por la Organizacion
Mundial de propiedad Intelectual OMPI se tendra como registro abusivo cualquiera de

las siguientes conductas:

Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de
producto o de servicio sobre la que tiene derechos el demandante, o que el titular del
nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos con respecto del nombre de
dominio, o que el nombre de dominio haya sido registrado o sea utilizado con evidente

mala fe.

Respecto a los usos de mala fe respecto a las marcas se considera a) la oferta para
vender, alquilar o transferir de cualquier modo el nombre de dominio al titular legitimo
de la marca de producto o de servicio, 0 a un competidor del titular de la marca con
propdsitos financieros, b) el intento de atraer, con animo de lucro, usuarios de Internet
al sitio web del titular del nombre de dominio o cualquier otro lugar en linea, creando
confusion con la marca, ¢) el obtener el registro de dominio con el fin de impedir al
titular de la marca de producto o de servicio reflejar la marca en el nombre de dominio,
y d) el obtener el registro del nombre de dominio con el fin de perturbar los negocios de

un competidor.

A su vez pueden existir conductas por parte de quien obtiene el registro de un dominio,
gue puedan considerarse inocentes o de buena fe, que por lo mismo no podran

considerarse abusivas.

La principal ventaja del procedimiento administrativo de la Politica uniforme consiste
en que proporciona una manera mas rapida y econdmica de solucionar controversias
relacionadas con el registro y utilizacion de un nombre de dominio de Internet que la

proporcionada por las acciones judiciales. Ademas, el procedimiento méas informal que
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el litigio y los encargados de efectuar las resoluciones son expertos en las esferas del
derecho internacional de marcas, las cuestiones de nombres de dominio, el comercio
electrénico, Internet y la solucion de controversias. Asimismo, el procedimiento tiene
un alcance internacional: facilita un mecanismo Unico para la resolucion de
controversias en materia de nombres de dominio independientemente de la situacion

geografica del registrador, del titular del nombre de dominio o del demandante.

Asi mismo se establece que las decisiones que se tomen dentro del procedimiento
administrativo alterno de solucién de conflicto tengan un plazo especifico para

producirse.

Las etapas del procedimiento son cinco las cuales consisten en

1) Presentacion de la demanda.

2) Presentacion de la contestacion a la demanda o rebeldia
3) Nombramiento de un panel administrativo de expertos
4) Resolucion del panel de expertos

5) Ejecucion de la resolucion por parte del registrador

La presentacion de la demanda se presenta a cualquier momento ante cualquier
proveedor aprobado por la ICANN de conformidad con la Politica y el Reglamento.
Uno de los proveedores de servicios de solucion de controversias acreditado por la
ICANN es el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI, el precio para llevar a cabo
dicho procedimiento, va entre los 1500 a 4000 dolares americanos, dependiendo de la

conformacién del panel de expertos.

Segun la Politica Uniforme de Solucién de Controversias en materia de nombres de
dominio, plantea tres requisitos especificos, por los cuales un tercero puede demandar

al titular de un nombre de dominio:
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Estos tres requisitos son:

I.  Que el titular de un nombre de dominio posea un nombre de dominio idéntico o
similar hasta el punto de crear confusion con respecto a una marca de productos

0 servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y

Il.  No tener derechos o intereses legitimos respecto del nombre de dominio; y

I1l.  Poseer un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe

El demandante debera probar que estan presente cada uno de los tres requisitos la falta
de uno de estos requisitos, crea la presuncién que el titular del nombre de dominio lo

adquirio de buena fe.

Respecto al legitimo interés los parametros para demostrarlo por parte del titular de un
nombre de dominio, consta en el numeral cuatro literal ¢ de la politica uniforme de
solucion de controversias en materia de nombres de dominio, y es a través de estos
parametros que el titular del nombre de dominio demostrard su legitimo interés y su

buena fe en el registro del nombre de dominio.

Estos parametros son los siguientes:
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Cuando la utilizacion del nombre de dominio se ha producido antes de haber
recibido cualquier aviso de controversia, y a su vez el titular del nombre de
dominio cuenta con las pruebas suficientes de que ha efectuado los
preparativos necesarios para su utilizacién, o ha utilizado el nombre de dominio

para realizar la oferta de productos y servicios de buena fe.

Cuando el titular ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio,

aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios.

Cuando el titular hace uso legitimo ideal o no comercial del nombre de dominio,
sin intencidn de desviar a los consumidores de manera equivoca o empafiar el
buen nombre de la marca de productos o servicios en cuestion con animo de

lucro.

Dentro del procedimiento administrativo existe el grupo administrativo de expertos que

se compone de una o tres personas independientes e imparciales nombradas por el

proveedor de servicios de solucion de controversias que ha sido seleccionado para

administrar la controversia de conformidad con la Politica uniforme y el Reglamento de

la Politica uniforme. El grupo administrativo de expertos es independiente del

proveedor de servicios de solucién de controversias, de la ICANN, de los registradores

interesados y de las partes.

El grupo administrativo de expertos se nombra después de la presentacion del escrito de

contestacion, en caso de que se haya efectuado este ultimo, o una vez que haya

finalizado el plazo de presentacion del escrito de contestacion.
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En breves rasgos el procedimiento administrativo de la ICANN se lo puede resumir de

la siguiente manera:

0 Etapa 1: Presentacion de la demanda

“

Etapa 2: Examen de la demanda
+3 para determinar si cumple con

Etapa 3: Inicio del procedimiento

i e —
+20 Ftapa 4: Presentaabn_del escrito >
3 Ftapa 5: Nombramiento del grupo 5
s *
+14 Etapa 6: Resolucién dictada

‘ '

+3  Etapa 7: Notificacion de ks resolucion

‘ ‘

+10  FEtapa 8: Ejecucion de la resolucion

>

)

» El Centro acusa recibo.

>

» El Centro comprueba que la demanda cumple
con los requisitos formales de la Politica
uniforme (UDRP).

» El Centro notifica al demandado la demanday
el inicio del procedimiento administrativo.

-

» El escrito de contestacion debe presentarse
al Centro en un plazo de 20 dias contados a partir
del inicio formal del procedimiento.

» El Centro acusa recibo del escrito de contestacion,
o notifica la ausencia de personacién y contestacion
del demandado (en caso de que no se reciba
respuesta),

i<

» El Centro se pone en cantacto con un grupo

de expertos compuesto por uno o tres miembros,
de conformidad con lo expresado en la demanda y
el escrito de contestacion.

» El Centro nombra al grupo de expertos tras recepcion
de la dedaracion de aceptacion, imparcialidad

e independencia por parte de dicho grupo.

» H grupo de expertos remite la resolucién al Centro
en un plazo de 14 dias contados a partir de su
nombramiento. "

» El Centro notifica la resolucion a las partes,
alos registradores y a la ICANN.

V<

» El registrador ejecuta la resolucion con arreglo
al parrafo 4.k) de la Politica uniforme (UDRP).

V
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Una vez obtenida una resolucion favorable, el efecto que esta produce es la cancelacion
del nombre de dominio o la cesidn al demandante del registro del nombre de dominio.
De darse el caso contrario, es decir, que esta sea favorable al titular del nombre de
dominio, éste mantendra su titularidad y no procedera por ende, la cancelacion o el
traspaso de dicho nombre de dominio al titular de la marca; durante el procedimiento
administrativo, el titular del nombre de dominio no puede ceder su registro del nombre
de dominio a otro titular, y tampoco podra trasmitir su registro del nombre de dominio a
otro registrador; la resolucion el grupo administrativo de expertos no esta habilitado
para otorgar compensaciones monetarias ni dictar los honorarios o costos relacionados

con los abogados.

Si se llega a iniciar procedimientos judiciales antes o durante la resolucion de un
procedimiento administrativo respecto de una controversia en materia de nombres de
dominio que sea el objeto de la demanda, el grupo de expertos estara facultado para
decidir si suspende o termina el procedimiento administrativo, o continua con el mismo

hasta adoptar una resolucion.

Paralelamente al procedimiento administrativo puede existir y existé en algunos paises
un tramite paralelo y especial que cumpla con el mismo objetivo o que, a su vez
contemple nuevas posibilidades de conflictos que no se cuente tipificados en la politica

uniforme de solucion de controversias en materia de nombre termina.

Por lo que, La politica uniforme de solucion de controversias, en su numeral cuatro

literal k sefiala lo siguiente:

"El procedimiento administrativo no impedira que el demandante someta la
controversia aun tribunal competente a fin de obtener una resolucién independiente
antes de que se inicie dicho procedimiento o después de su conclusion.”

Y en su numeral 5 menciona lo siguiente:
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“Las demas controversias entre usted y cualquier otra parte distinta a la del
registrador relativas al registro de un nombre de dominio que no se realicen en virtud
de las disposiciones del parrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio se
resolveran entre usted y dicha parte mediante una accién ante los tribunales, arbitraje

u otro procedimiento que pueda estar disponible.”

Del numeral 4 literal k y 5 de la Politica, se deduce que, cualquier persona podria
iniciar una accién en su pais en donde estd registrada su marca, para defender los
derechos que le confiere su registro el cual es el derecho al uso exclusivo de la mismay
el derecho de impedir a un tercero que realice sin su consentimiento ciertos actos

determinados por la Ley.

Esto seria lo 16gico y asi lo hacen algunos paises como Espafia y Chile, que tienen su
propia legislacion respecto a los nombres de dominio y los conflictos que estos puedan
tener con las marcas, diferente es el caso del Ecuador, en donde no existe legislacion
que regule dichos conflictos, lo cual llevaria a las personas naturales y juridicas a
quedar en indefension dentro del ordenamiento juridico interno nacional, por lo que he
propuesto en el proyecto de fin de carrera, que se afiada un capitulo, dentro de la Ley de
Propiedad Intelectual el cual permita una resolucion de las controversias suscitadas
entre las marcas y los nombres de dominio, a través de un procedimiento administrativo
interno, que permita la proteccion territorial de las marcas registradas en el Ecuador, de
ser el caso, la cancelacion del nombre de dominio, 0 a su vez la transferencia del
nombre de dominio al titular de la marca, permitiendo también, que dentro del tramite
administrativo interno, el titular de la marca, pueda pedir medidas cautelares y si fuera
del caso que se dicte en la misma resolucién la indemnizacién de dafios y perjuicios,
posibilidad que no se contempla en la Politica Uniforme de Resolucién de

Controversias en materia de nombres de dominio.

Respecto a la Decision Andina 486, esta se limita proteger a las marcas notoriamente
conocidas, dejando sin proteccion a aquellas que no gozan de notoriedad, aclarando que
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el Articulo 233 de la Decision Andina 486 practicamente no es funcional por lo que
ha quedado como un articulo meramente declarativo, por lo que no brinda ningun tipo

de proteccion al titular de la marca de forma eficiente.

Por lo que se concluye la necesidad de regular dentro de la Legislacion Ecuatoriana,
sobre los nombres de dominio y sus posibles conflictos con las marcas, a través de un
procedimiento interno administrativo que en su primera podria ser llevado a cabo por el
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual a traves de un organo especializo en el
tema, imparcial e independiente, que garantice el procedimiento y de confianza a las
partes; a su vez se considera dentro de la propuesta, el blogueo dentro de todo el
territorio nacional en el caso de no poder llegar a una proteccidn internacional,
aplicando el principio de territorialidad de la marca, con lo cual ninguna marca
registrada en el Ecuador podria verse afectada, por un registro abusivo y de mala fe, y
como consecuencia de ellos ningun titular de una marca registrada en el Ecuador

quedaria en indefension.
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