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. Presentacion

Internet ha modificado radicalmente la manera de hacer, de
informarnos, de estudiar, de investigar asi como de comunicarnos.
Internet, conocida como la red de redes ha marcado un hito en la
comunicacion humana a partir de su aparicion a fines del s. XX.

Uno de los factores importantes para el desarrollo de lared es la variedad
de contenidos que recoge. Ninguna ciencia, ninguna disciplina, ninguna
profesion o arte haignorado alared: todo interés humano encontrd su ambito
de expresion.

Por ello se puede decir que en un principio- y aun es sostenido por
algunos sectores- Internet se presenté como un “mundo feliz”, el “paraiso
democrético” o como un modo de reafirmar la declinante participacion
politica.*

A partir de ali comenzaron las discusiones acerca de regular o no en

materia de Internet. Lo que se nos presenta como seguro es que la “Era
Digital o de la Informacion” ha provocado y continuard provocando en el

! Rodota Stefano “Liberta, democrazia e informazione” Internet e privacy: quali regole? Supl. |
bolletino 5. Roma 1999.
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mundo efectos mas trascendentes que la Revolucion Industrial. Se producen
cambios tanto sociales como econémicos. Como lo expresa Kelly? “la nueva
economia tiene tres caracteristicas especificas. es global, apoya lo intangible
-las ideas, la informacion y las relacioness y estd intensamente
interconectada. Estos tres atributos generan un nuevo tipo de mercado y de
sociedad, que tiene sus origenes en redes electronicas que estan presentes en
todas partes’.

Lared con su feliz avenimiento comenzo a presentar a jurista numerosos
problemas e interrogantes. La mejor manera de demostrar lo afirmado es
haciendo una mera enunciacion de conflictos a los que el derecho debe darle
una solucion. La actriz Julia Roberts tuvo que recurrir a arbitraje para que se
le transfiriera el dominio “julia roberts.com” que fuera registrado por un
individuo desconocido sin su consentimiento. El dominio whitehause.com
conducia a un sitio pornografico, igual le sucedié a cantante Paul Mc
Cartney Asimismo la firma Telefonica se vio en conflicto cuando un
desconocido registro este dominio como propio.

De estos pocos e/ emplos surge laimportancia de dar respuestas juridicas a
estas situaciones, vinculadas a la Propiedad Intelectual o a derecho marcario
pero con ciertas diferencias, derivadas de las mismas caracteristicas del
Internet que es preciso tener en cuentaa momento de buscar soluciones.

El derecho no esté preparado para esta novedad del mundo globalizado y
digital. Esta nueva Era digital modifica la forma de hacer negocios, de
vincularnos, caen las barreras nacionales, es frecuente que “la red” vincule
dos sujetos de diferentes nacionalidades, que entran a paginas registradas en
un pais distinto a de ellos, el mundo se convierte en una“aldea’.

Partiendo de la nocion de derecho Internacional privado como “un
conjunto de casos jusprivatistas con elementos extranjeros y sus soluciones,
descritos casos y soluciones por hormas inspiradas en los métodos indirecto,
sintético judicial, y basadas las soluciones y descripciones en €l respeto al

2 Kelly, Kevin “Nuevas Reglas parala Economia“ p. 20. Ed. Granica, 1999 Barcelona.-

% Resuelve a us favor la OMPI 29/5/2000. “Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd” n D2000-
0210.
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elemento extranjero,* debemos buscar soluciones para estos nuevos casos que
se adecuen alos particulares caracteres de Internet.

2. Antes de centrarnos en la problemética especifica de los nombres de
dominio de Internet, conviene tomar una definicion de Internet y sus
caracteristicas a los fines de evitar en caer en definiciones y andisis
reiterativos.

A tal fin se puede definir a Internet como “una red internacional o de
computadoras interconectadas, que permite comunicarse entre si a decenas de

millones de personas, asi como acceder a una inmensa cantidad de
informacion de todo el mundo™. Lorenzetti contindia sefialando como
caracteristicas de mayor relevancia juridica de esta red de redes a las
siguientes:

a) Es una red abierta, puesto que cualquiera puede acceder a ella (basta
tener unacomputadora con modem);

b) Es interactiva, ya que el usuario genera datos, navega Yy establece
relaciones,

c) Es internacional, en e sentido que permite trascender las barreras
nacionales;

d) Hay una multiplicidad de operadores;

e) Tiene una configuracion de sistema autorreferente, por ello carece de
un centro que pueda ser denominado “autoridad’; opera
descentralizadamente y construye el orden a partir de las reglas del caos;

f) Tiene la aptitud para generar sus propias reglas sobre la base de la
costumbre;

g) Muestra una aceleracion del tiempo histoérico;

h) Permite una comunicacion en “tiempo real” y una desterritorializacion
en lasrelacionesjuridicas;

4 Goldschmidt, Werner, “Derecho Internacional Privado” Ed. Depalma 1985. Bs. As.

® Corte Sup. De EE. UU, 26/6/1997 “janet Renov. American Civil Liberties Union” cit. Por
Lorenzetti, Ricardo.
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i) Disminuye drasticamente | os costos de transaccion.

De acuerdo a estas caracteristicas la red no es un producto aislado, sino
enlazado a la economia digital y de la informacién, que presentan reglas de
diferenciacion las cuales también influyen en los conceptos y reglas juridicas,
principalmente en materia de derecho del consumidor, la privacidad y lo que
particularmente nos interesa, en el derecho de |la propiedad.

Debemos reconocer que estamos ante un nuevo medio, un nuevo espacio,
algo que posee una entidad distinta a lo conocido, con sus caracteristicas y
naturaleza propia.-

3. Lapregunta que nos cabe ahora es ¢por qué Internet cambia al derecho?

Kant sostiene que tres son los elementos o categorias del conocimiento: el
tiempo, el espacio y la causalidad; Internet cambia fundamentalmente dos de
esas nociones de manera absolutamente drastica: las nociones de tiempo y
espacio.

El espacio virtual implica la desterritorializacion, existe un nuevo espacio,
el ciberespacio, distinto al espacio fisico donde habitualmente se maneja €l
derecho. Este nuevo espacio virtual se caracteriza por su maleabilidad, atento
a que cuaquiera puede redefinir cédigos e interactuar en é, se convierte
entonces en un objeto inasible y renuente a las reglas legales. Es autbnomo
dado que funciona segun las reglas de un sistema autorreferente; es
posorganico, ya que carece de las reglas del mundo organico no esté formado
por &omos sino por bits; tiene una naturaleza no territorial y comunicativa,
un espacio-movimiento, en el cual todo cambia respecto de todo, 0 sea que €l
“egpacio virtual” no es para nada asimilable a espacio real, tanto que no es
localizable mediante pruebas empiricas. También se destaca por ser un
espacio absolutamente despersonalizado, es un espacio del anonimato, €l
individuo ingresa sin que interese su historia individual, sus caracteristicas y
donde prolifera el simulacro de identidades. Ha sido caracterizado, asimismo,
como un espacio del saber, el ser humano se circunscribe a un sistema
cognitivo que entra en contacto con otros cerebros.

Otro tanto ocurre con la nocion de tiempo en tanto que fue sufriendo una
aceleracion, el fendbmeno de Internet hace que e presente se torne
“omnipresente” y que se reduzcan las ideas de pasado y de futuro. Las
comunicaciones son inmediatas no hay barreras ni geograficas ni temporales.
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Aqui aparece una gran diferencia con las ideas del derecho que
conocemos; el legislador y el juez estan acostumbrados a utilizar conceptos
generales que se adaptan al caso concreto, tomando en cuenta las costumbres
de cada region geogréaficay de cada tiempo historico.

Por otra parte, los sujetos que se relacionan mediante la red también son
Ilamados de una manera particular, los cibernautas o netcitizen que es un
navegante feliz un ser socialmente aislado, cuya forma de comunicarse es
mediante el uso delared.

Para algunos ha comenzado la existencia de una nueva comunidad distinta
a las conocidas hasta ahora, la*“comunidad virtual” que se encuentra basada
en la experiencia més alla del espacio geogréfico® .

Una opcién para adecuar € derecho a esta “aldea virtual” seria remitirnos
areglas o principios generales, sin embargo estos presentan el inconveniente
de que el estéandar que remite a reglas generales esta constituido por précticas
sociales definidas geogréficamente (no es igua el concepto de buena fe,
moral, justa causa 0 emergencia en todas las latitudes) en cambio no existen
estas pautas en la comunidad virtual. La cuestion esta plagada de elementos
extranjeros que nos llevan a analizar como se llenaran los contenidos de las
reglas generales.

Por todo esto es un desafio para € derecho pensar reglas o leyes que lo
rijan, asi como también qué jurisdiccion puede actuar en el ciberespacio,
como se resuelven los conflictos generados alli, y cdmo se resuelven en €l
mundo real los cambios y el impacto que se produce como consecuencia de
la existencia de ese “mundo virtual” donde pasan tantas cosas que influyen
en ese otro mundo real.

Sabido es que circulan por la red enormes sumas de dinero, se hacen
contrataciones, campafias de publicidad e informacion que hace necesario
brindar seguridad a quienes hacen uso de la red. El derecho como regulador
de conductas humanas tiene el deber moral de conformar este necesario
estado de seguridad juridica generando un marco normativo acorde a esta
redidad y desarrollo tecnol6gico.

® Lessig, Lawrence “The path of cyberlaw” Yale Law Journal 1995. P. 1743 cit. por Lorenzetti
ob. Cit. p.20.-
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Dentro del derecho es el derecho internacional privado la disciplina
llamada a contribuir como marco regulador e interpretativo y como
instrumento imprescindible para el logro de la armonizacion de lalegislacion,
contando con dos métodos para ello:

La unificacion a través de normas de estructura directa o sustanciales,
como son los tratados y convenciones internacionales que tienen una la
aplicacion directa por parte de tribunales locales o su revision por un tribunal
supranacional.

La armonia legidativa, a través de normas de estructura indirecta, que no
implicala adopcion de un texto comun y presenta una mayor flexibilidad.

2. El problema especifico del dominio de I nternet

1.- Los nombres de dominio son una cruza de nimeros de teléfono,
direccion, marcay designacion.

El dominio es un instrumento que fue desarrollandose con un propésito de
identificacion técnica, y solo posteriormente se le dieron otras finalidades en
el plano registra y comercia. En e ambito de la informética cada
computadora tiene un “domicilio numérico”, compuesto por numeros gue
proveen la informacion necesaria para identificarla en una conexion con otra
terminal. Por cuestiones meramente précticas se ha reemplazado el sistema
numerico por letras, y para ordenarlo se dio una caracteristica que significa
gue se esta operando dentro de la red - www son las siglas de World Wide
Web y viene a significar algo asi como la "telarafia’ o red mundial. Estos dos
elementos se encuentran siempre en todas las direcciones de la WWW vy,
estrictamente, no forman parte del nhombre de dominio; especificamente los
nombres de dominio se integran con diferentes particulas, unas genéricas e
insuceptibles de monopolio, y otras especificas, monopolizables y sobre las
cuales se centran los conflictos legales. Estas particulas estén separadas por
puntos y adquieren mayor especificidad de derecha a izquierda. Asi €l primer
sufijo de la derecha indica el dominio de nivel superior (DNS) geogréfico,
luego el dominio de nivel superior genérico que sefialan la actividad, es decir
el .com (punto com), es para uso comercial, € .net (punto net) para
proveedores de servicios de redes, € .org (punto org) para organizaciones
varias y sin fines de lucro ), e .edu (punto edu) indican instituciones
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educativas, € .int que es usado por organizaciones internacionales y bases de
datos de Internet.; .mil-para entidades militares; y recientemente .info y .biz
para uso general, .pro para profesionales, .aero para aerolineas, .coop para
cooperativas comerciales, .museum para museos.

A continuacion de los DNS y a la izquierda se encuentra el dominio de
segundo nivel, sobre éste se centran los conflictos que motivan este trabajo.
Este es propiamente, el nombre de dominio y propiedad del autor de las
paginas.

La Lanhan Act (ley de marcas de Estados Unidos) define a dominio de
Internet en su articulo 45 como cualquier designacion alfanumeérica que es
registrada con o asignada (...) como parte de una direccion electronica en
Internet.

Por otra parte en nuestro derecho no caben dudas que se encuentra
englobado en el concepto de propiedad amparado por el articulo 17 de
nuestra Constitucion Nacional

El nombre de dominio sin duda tiene una funcién identificadora igual ala
marca, distingue al objeto que designa de otros, pero también es necesario
recalcar que posee ciertas caracteristicas técnicas que lo diferencian de
aquella. Asi tiene un carécter Unico y no permite la diferenciacion por su

aspecto.

En cuanto al caracter Unico, significa que no es posible que existan dos
iguales en cabeza de distintos titulares. Aca surge una diferencia con €l
ambito marcario en donde dos personas pueden ser titulares del mismo signo
y convivir en forma pacifica siempre que tengan un alcance diferenciado
(conf. Art. 3°incs. ay b delaley 22.362) u operen en paises diferenciados.

Es decir, que el principio de especialidad no opera en los nombre de
dominio no siendo esta carencia suplida por los dominios de nivel superior
que se refieren alaactividad o localidad u origen geogréfico.”

" sin embargo el caso “Millennium Enterprises , Inc.v.. Millennium Music, LP" fallado en los
Estados Unidos , se sostuvo que no habia riesgo de confusién entre dos paginas xeb debido a su
naturaleza local de los negocios. (33 F.Sup 2d 907 D. Ore. 1999) Si bien es un caso aislado parece
conveniente tenerlo en cuenta.-
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Por otra parte tampoco se podria recurrir al uso de diferentes caracteres
para su diferenciacion ya que los buscadores no reconocen esas distinciones.

Este problema toca los derechos intelectuales y estd muy vinculado
también a derecho marcario. Como se sefidd en el capitulo de la
Presentacion, los problemas que genera esta nueva tecnologia son féciles de
imaginar, asi como €l dinero que se mueve a través de la red. Tengamos en
cuenta que cualquier persona que realiza una busqueda por Internet, coloca
en los buscadores el nombre de la marca o designacion con las cuales son
habitualmente conocidas las empresas; esto conduce a que las empresas
traten por todos los medios de hacer coincidir el nombre de dominio con la
marca, llegando incluso a cambiar su marca para hacerla coincidir con €l
dominio de Internet.

Esta situacion, vinculado a que los dominios de Internet son de muy
sencilla inscripcién y sumamente econdmicos —en nuestro pais hasta el
momento es un tramite gratuito- puede ser hecho integramente por Internet,
es instantdneo y comunmente no esta sometido a examen ni oposicion,
conlleva a que la ciberpirateria realice negocios mediante la inscripcion de
marcas reconocidas como nombres de dominio propios®.

Es sabido que el derecho protege a quienes inventan y desarrollan nuevos
bienes en el mercado confiriéndoles privilegios especiales, principa mente un
monopolio temporario en la explotacion, lo cual permite cobrar regalias y
recuperar el dinero invertido, pero aqui lo que esta ocurriendo es la
inscripcion de marcas genas para gue luego de su registracion ser protegidos
y lucrar con su transferencia vendiéndoselos alos anteriores titulares.

2.- Antes de entrar en el dambito legal que le corresponderia debemos
necesariamente establecer cual es la naturaleza juridica de los nombres de

8 pagina: 8
A modo de gjemplo citamos el caso “Panavision Internaiconal LP v. Toeppen, Dennis’ en donde le
demandado era un particular que poseia varias paginas de web y nombres de dominios. En 1995
registro asu favor el nombre panavision.com., y cuando esta Ultima quiso registrarlo en Internet, no
pudo; ante ello el demandado exigi6 una suma de dinero. La sentencia afirmé que el negocio del
demandado eraregistrar marcas conocidas paraluego exigir asustitulares el pago de dinero, siendo
esto de malafe. La Corte considerd que hubo dilucién de marca. Cit. en
www.domiuris.com/documentaci dn/comentari os/panavision.htm
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dominio, sobretodo si tenemos en cuenta que lo definimos como una mezcla
de nimero de teléfono, direccion, marcay designacion.

Ya dijimos que € dominio tiene una mision distintiva, a igual que la
marca y la designacion de actividades, pero también se vio que su origen
exclusivamente técnico fue evolucionando que hoy dia el dominio cumple
una funcion distinta, por o que los nuevos emprendimientos deben atender
en formasimultanealamarcay el dominio.

Sin dudas podemos afirmar que los nombres de dominio son bienes
inmateriales y su titularidad se protege en un sentido amplio por el instituto
de la propiedad; siendo inmateriales y producto del intelecto, se engloban
dentro de los derechos intelectuales. Los institutos que integran la propiedad
intelectual (patentes, modelos y disefios industriales, marcas de productos y
servicios, designacion de actividades, derechos de autor y de obtentor)
presentan las siguientes caracteristicas:

1) su contenido es negativo, solo confieren lafacultad de prohibir;
2) serefieren abienesinmateriales;

3) la actividad excluida debe exceder del marco domeéstico (no debe
tratarse de una actividad privada);

4) estan limitados temporal mente.

Cabe entonces analizar s los nombres de dominio satisfacen estas
condiciones. La mayor duda se plantea con respecto-a primer punto, pues la
facultad de prohibir una conducta determinada debe ser de origen legal (Art.
19 CN), y en materia de dominio no hay norma prohibitiva. En realidad, €l
impedimento del uso de un nombre de dominio es una cuestion fé&tica; en
nuestro pais la entidad que administra la inscripcion de nombres de dominio
—NIC-Argentina, sigla que identifica al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto en su carécter de administracion del dominio
Argentina de Internet - expresamente sefiala que la legalidad del registro es
exclusiva responsabilidad del depositante como lo sefiala en los articulos
9/13 de las Reglas para €l registro de Nombres de Dominio Internet
Argentina aprobadas por la Resolucion de ese Ministerio N° 2226/2000.

Pero, en la medida en que el nombre de dominio presenta caracteres
analogos a una marca 0 designaciéon de actividad podemos atribuirle el
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amparo legal de estas Ultimas (arts. 27 y ss de la ley 22.362) o sino de las
marcas de hecho (protegidas por antigua y rica jurisprudencia’). La
aternativa entre ambas opciones no es indiferente pero en ambos casos se
deberan evaluar las caracteristicas del uso dado al dominio en cuestion asi
como labuena o malafe del registrante.

Si aceptamos que €l titular del dominio tiene este derecho excluyente —
aungue sea por analogia es mucho mas fécil reconocerles |os otros caracteres
de la Propiedad Intelectual .

Si bien hasta el momento la naturaleza juridica del nombre de dominio es
discutida, se le puede reconocer que “el dominio de Internet” es un bien
susceptible de apreciacion econdémica, es transferible, confiere la potestad de
excluir a otros del uso y tiene un valor econémico en la medida de su
vinculacion con una marca conocida.-

3. Principales conflictos entre dominio y marcas

Los conflictos acaecidos entre nombres de dominio y marcas dieron la
pauta de gque Internet no era ese paraiso ideal que fascind a los primeros
administradores de Internet e incluso a la misma Corte de los Estados Unidos
cuando se plantearon los primeros inconvenientes. ™

L os principales problemas presentados son:

La confusion entre marcas y dominios. es €l clasico problema en donde el
nombre de dominio se confunde con la marca. Se deben dar |os requisitos de
confusién marcaria -preexistencia de un derecho marcario y la semejanza que
provoca confusion de los signos.**

Desprestigio: Se configura cuando un nombre dominio se usa para
desprestigiar a una marca debido a contenido de la pagina de ese dominio.
Ejemplos de estos casos se dieron en la jurisprudencia de los Estados Unidos,

® Mariani e hijo v. International Harvester Co” 13/12/33 JA 44-460 Dormeuil Fréres v.
Hernandez y Cia LL 34-163 entre otras cit. Porlvan Poli en LL 2000 IV p 877.

10 pasta recordar el primer fallo de esta Corte cuando entré en conflicto los intereses de los
menores con el principio de la libertad de expresién. En el caso se demando a un sitio por publicar
material pornogréafico que [legé a menores mediante el uso de lared.

1 Podemos citar el caso “Panavision Int. L.P. v. Toeppen Dennis . cit. por Lorenzetti Ricardo en
Comercio Electrénico yacit.
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donde |a empresa Paine Webber obtuvo una orden judicial preliminar contra

el nombre de dominio painewebber.com que estaba siendo utilizado para un

sitio donde mujeres ligeras de ropas invitaban a ver exhibiciones sexuales en
. 12

vivo.

Dilucion: Consiste en la pérdida de distintividad debido a uso de otra.
Este supuesto se configura cuando los signos involucrados son confundibles
pero no o son sus respectivos ambitos, y pese a ello un signo puede perder
digtintividad a raiz del otro. Es un requisito de procedencia de esta situacion
que la marca afectada sea famosa. Un gjemplo de esto seria el caso de que
exista un dominio con el nombre Pepsi que venda perfumes.

En los Estados Unidos se buscaron soluciones al respecto modificando la
Lanham Act que previeran esta situacion, pero circunscribiendo la proteccion
amarcas reconocidas.

Framing: Esta situacion se configura cuando el infractor enlaza una
pagina ajena a la propia de manera de que aguella aparezca en formaparcial,
sin parte de su contenido original y enmarcada dentro de un cuadro
proporcionado por el infractor gue aparenta que todo el conjunto es propio.--
En Internet es comun €l linking o enlace, mediante el cual un sitio sefidla la
existencia de otro y permite acceder a €l facilmente, de manera tal que se
pueda pasar de un sitio a otro de forma sencilla, pero para cada sitio debe se
identificable y tener sus caracteristicas propias para que €l cibernauta se dé
cuenta gque estd navegando por diferentes sitios y cada sitio conserve su
publicidad.

Con la préctica del Framing se reproduce €l sitio enlazado y se le sobre
imprime la publicidad del enlazante.

e)Meta tags. Este supuesto no involucra exactamente un nombre de
dominio pero si los perjudica. Los meta tags son paabras claves
incorporadas por una pagina web en la parte visible para e buscador y que
sirven para describir el contenido particular de ese sitio. Estas palabras,
invisibles para el usuario, son utilizadas por los buscadores para localizar los
sitios buscados en funcion de os términos ingresados por e usuario. El

12 Caso descripto en >>Bloomberg News 14/9/1999, cit por Ivan Poli en LL 2000-1V p. 884
“Nombres de dominio y marcas:. pirateriaen Internet”.
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conflicto con el derecho marcario es cuando entre esas palabras clave se
incluyen marcas genas.- Sobre esta practica también tenemos gemplos
aportados por la jurisprudencia estadounidense en donde se acepto la licitud
si lamarca en cuestion era también una palabra corriente y usada como tal en
el metatag, o s el sitio en cuestion describia verazmente su contenido. Sin
embargo considero ilicito el uso no autorizado de marcas genas en los meta
tags de sitios competitivos con los titulares de las marcas.

Extorsiéon: También han aparecidos quejas por la practica de crear sitios
pornogréficos en Internet con nombre parecidos a marcas reconocidas con la
finalidad de sacarles dinero. Asi Walt Disney Co. planted este conflicto
contra un particular que con un nombre de dominio casi igua publicaba
material pornografico.

Criticas. Esta practica tiene que ver més con la lealtad comercia. Es e
caso en el cual se adopta un nombre de dominio con el propésito de hacer
criticas a una empresa. En Estados Unidos se planted el caso de Ford Motor
Co v. Lane, donde le tribunal rechazo el perdido de esta empresa que
cuestionaba €l contenido critico de la pagina web, considerando que el
demandado estaba amparado por la libertad de expresion, en tanto no cree
confusién en el consumidor ni caigaen el supuesto de violacion de secretos'®

Algunas empresas con €l fin de evitar la inscripcion de nombres de
dominio criticos los registran ellas mismas.

Ciberpirateria inversa: Aqui se enmarcan los casos en que las dos partes
tienen argumentos razonables para defender sus respectivos derechos al signo
en cuestion. Es decir, cuando el titular del registro marcario objeta la
inscripcion del dominio de quién de hecho y con buena fe, ya utilizaba €l
mismo signo u otro confundible, en un ambito diferente.-

Estos son los problemas més destacados y como se puede deducir de la
misma caracteristica ilimitada de Internet, en todos los casos se pueden
incorporar elementos extranjeros que los conviertan en casos jusprivatistas
internacionales.

13 |van Poli art. Cit.
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3. Solucion paralos casos con elementos extranjeros

Tal como lo sefiala Lorenzetti *, los nombres de dominio son equivalentes
a un derecho de propiedad, son embargables y gecutables. Se asimilan a una
marca, desde que es un signo, con la distincién de que su ambito de
actuacion es la web y en consecuencia es global, no espeta limites ni
fronteras, esta regido por e principio de la universalidad. Entonces la
pregunta agqui es como solucionar los conflictos internacionales. Lo primero
que tendriamos que ver es si el asunto es internacional, para ello basta
analizar si las circunstancias objetivas, jurisdiccionales o sustanciales, 1o
vinculan a diferentes contextos juridicos nacionales, independientemente de
los que | as partes puedan Ilegar a determinar subjetivamente.

S se dan estas condiciones internacionales y llegado €l caso de un
conflicto, el tribunal aplicard sus normas de derecho internacional privado,
sean normas de conflicto, maerialesy de policiay definira el caso segun esas
pautas, buscando siempre la conexién juridica mas relevante a caso,
atendiendo la voluntad de |as partes, la integracion del derecho extranjero, la
aplicacion de los tratados internacionales que correspondan y los principio
generales del derecho.

Asi en nuestro derecho, en materia de prérroga de jurisdiccion a favor de
tribunales nacionales o extranjeros estd admitida en los asuntos de indole
patrimonial, el articulo 1° del Cbdigo Procesal Civil y Comercia de la
Nacion Argentinaen su 2° parrafo |o establ ece expresamente.

En lo que hace especificamente al conflicto de nombres de dominio,
tenemos que hacer un relevamiento de las normas existentes, el cua lo
haremos en forma cronologica analizando primero el sistema adoptado en
Estados Unidos (este pais ha sido pionero y el de mayor indice de
conflictividad en la materia), luego el nuestro para pasar a revisar los tratados
internacional es que se ocupan del tema.

Vemos que en Estados Unidos en el afio 1998 se publicd la Declaracion
de Politica sobre la Administracion de los Nombres y Direcciones en
Internet. Alli se propuso la creacion de una corporacion sin fines de lucro que

14 orenzetti, Ricardo ob cit, “Comercio... p. 129
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fuera la encargada de administrar el sistema, se le reconoci6 ese caracter ala
Corporacion de Internet para los Nombres y Numeros Asignados (ICANN).
Este organismo publica sus reglas en octubre de 1.999" .

En Argentina el proceso comienza con tres autoridades reguladoras. El
Instituto Nacional de Propiedad Industrial, la Cancilleria Argentina, y la
Secretaria de Comunicaciones. El dominio de nivel superior Argentina (.ar)
es administrado por €l Ministerio de relaciones Exteriores a través de NIC —
ARGENTINA. Las reglas aplicables mas salientes para le registro en €
dominio de nivel superior. ar son:

a) Primero en registro primero en derecho El registro de un determinado
dominio se otorgara ala persona (fisica o juridica) que lo solicite primero.

b) sector privado — estatal; Nic — Argentina no acepta solicitudes de
registro de dominio iguales a otros ya existentes 0 que puedan provocar
confusion con instituciones o dependencias del Estado.

c) Orden publico; la moral y las buenas costumbres son barreras para la
inscripcién de dominio.

d) Identificacion; el registrante debe completar un formulario electrénico
al efectuar el registro donde debe consignar sus datos personales e
inscripcién impositiva.

€) Responsabilidad del registrante; El registrante es el Unico responsable
por las consecuencias de todo tipo, para si y para terceros que pueda acarrear
la seleccion de sus nombres de dominio. NIC-Argentina se limita
exclusivamente a registrar el nombre de dominio indicado por €l registrante
y/o solicitante (anexo 9); se le exige al registrante o solicitante que declare
bajo juramento que el registro del nhombre de dominio solicitado no se hace
con ningun propasito ilegal, contrario ala legislacion asi como que los datos
consignados son reales- El incumplimiento de esta regla faculta a NIC
Argentina adar de bgja el dominio.

f) Exencion de responsabilidad registral; la registracion de un dominio
por parte de NIC —Argentina no implica que ésta asuma responsabilidad
alguna respecto de la legalidad de ese registro ni del uso del nombre de

> www.icann.org/udrp
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dominio por parte del registrante. NIC — Argentina no acepta ninguna
responsabilidad por cualquier conflicto por marcas registradas o sin registrar,
o por cualquier otro tipo de conflicto de propiedad intelectual. Sin embargo,
NIC- Argentina puede denegar o revocar un nombre de dominio en caso, de
gue a su criterio se refiera a una persona de notoriedad publica o de
trascendencia, salvo que €l registrante pruebe que se encuentra debidamente
autorizado por esa persona a efectuar esa solicitud.

g) Cesion de dominio; unicamente el registrante de un nombre de dominio
podra trasferirlo a otra persona fisica o juridica que retina las condiciones y
cumpla con los requerimientos establecidos en esa reglamentacion y el la
planilla electronica de transferencias.

Tal como surge de la descripcion de las normas o reglas establecidas por
NIC- Argentina, no existen normas para cuestiones con elementos
extranjeros, por lo cual tenemos que recurrir a normas de los derechos
intelectuales y mas especificamente a laley de marcas; al respecto laley N°
22.362 en su art. 8 establece el principio de prioridad en el tiempo prioridad
en el derecho, dejando abierta la aplicacion de |os tratados internacionales.

Como se sefialara oportunamente, el auge de Internet tanto en el aspecto
negocial como empresarial fue particularmente importante en los ultimos
anos, sin embargo no se elaboraron normas juridicas internacionales para
solucionar controversias en el ambito de nombres de dominio, razén por la
cual han tomado cartas organismos internacionales de propiedad intelectual a
fin de solucionar los conflictos que se fueron generando.

Para la ICANN'® | organizacién responsable, entre otras cuestiones, dela
gestion de los dominios de cuestion superior genéricos ( € : .com .org.) era
urgente y obvia la necesidad de encontrar una salida a las controversias.- Por
otro lado se consider6 que la negociacion de otro tratado internacional
especifico para este &mbito demoraria demasiado tiempo, y que dejar estas
controversias exclusivamente a las leyes nacionales podria tener como
consecuencia que existiera demasiadas divergencias entre unas y otras
legislaciones.

18 Corporacién de Asignacion de Nombresy Nimeros de Internet.
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Teniendo en cuenta que lo que se precisaba eran procedimientos
uniformes y vinculantes en e plano internacional, sobretodo porgue con
frecuencia estan implicadas partes de distintos paises. Con apoyo de sus
Estados miembros, la Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual
(OMPI), cuyo mandato es promover la proteccion intelectual en el mundo,
organizd una serie de consultas en e plano internacional con los circulos de
Internet, tras las cuales preparé y publicd un informe en el que constaban
recomendaciones relacionadas con los problemas que se plantean en ambito
de los nombres de dominio. Sobre la base de las recomendaciones que
contenia ese informe, la ICANN aprobd la Politica Uniforme de Solucion de
Controversias en materia de Nombres de dominio*’ (UDRP), que entré en
vigernciael 1 de Diciembre de 1.999.

En virtud de la Politica Uniforme, la OMPI es el principal proveedor de
servicios de solucion de controversias en materia de nombres de dominio que
goza de acreditacion de la ICANN. Segun las estadisticas disponibles a
finales del ano 2.000, cerca del 65% (aproximadamente 1.850) del total de
casos sometidos en virtud de la Politica Uniforme se habian presentado ante
la OMPI. Asimismo, un namero cada vez mayor de autoridades de registro
de nombres en los dominios de nivel superior correspondientes a codigos de
paises han optado oficialmente por la OMPI para la solucion de
controversias.

Este sistema comenzé a funcionar en enero de 2000 y propuso un sistema
de arbitraje llevado a cabo por “arbitros’, o “expertos’, existen ya mas de
200 en las listas, de las cuales las partes pueden elegir uno o tres para que se
ocupen del caso.

La politica Uniforme, a contener un sistema de arbitrge,
necesariamente estd condicionada a la existencia de una clausula
compromisoria. Para ello, el art. 1° de la UDRP*® indica que la politica se
incorpora mediante referencia en el acuerdo de registro, el cual no es otra
cosa que €l acuerdo que suscribe electronicamente el particular con el

7 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)

18 Uniform Domain Name Dispute Policy (politica Uniforme)
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Registro a dar de alta el dominio. Con ello, dar de alta un dominio implica el
automatico sometimiento al arbitrgje de la UDRP.

Entonces, al momento de inscribir un dominio, €l registrante efectia
al registrador las siguientes declaraciones y garantias:

gue las declaraciones que ha efectuado en su acuerdo de registro son
completasy exactas,

que a su leal saber y entender, €l registro del nombre de dominio no
infringe ni viola de otra maneralos derechos de un tercero;

que no registra el nombre de dominio con finesilicitos y

que no utilizara a sabiendas el hombre de dominio para infringir cualquier
legislacion o reglamento aplicables.

Sin embargo la UDRP contiene una limitacion de competencia, solo a las
cuestiones de ciberpirateria, como surge de su art. 4°; ya que ésta no
representa un intento un intento de resolver cuestiones de mejor derecho,
degjando estas controversias paralos tribunal es nacional es.

Es decir, que tiene en cuenta solamente las inscripciones realizadas de
mala fe, ya sea para vender luego € dominio al titular de una marca; denigrar
la marca o a titular; entorpecer el desarrollo comercial de un tercero
blogueando el acceso de éste al e-commerce bajo su marca como nombre de
dominio.

Por ello, los mismos fallos al respecto circunscriben su competencia
manifestando que: "La UDRP tiene un alcance muy estrecho, cubre solo
claros casos de pirateria y ciberocupacion, no cualquier disputa que pueda
surgir relacionada con un nombre de dominio™®”

A pesar de esto, existieron casos en los cuales ambas partes
presentaron intereses legitimos e igualmente se utilizd el sistema del ICANN
(Shelley Harrison v. Coopers Consulting Inc FA 0121).

19 shinmax Retail Ltd. V. CES Marketing Group Inc. . en www.thyme.comAF 0104.
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El mismo articulo 4° de la UDRP dispone las condiciones que deben
cumplirse para que el demandante, titular de una marca, obtenga la
transferencia del registrante del dominio asu favor:

Que el dominio registrado sea idéntico o similar hasta €l punto de crear
confusion con una marca de productos o servicios sobre la que €l demandante
tenga derechos.

Que el registrante no tenga derechos o intereses legitimos sobre el nombre
de dominio.

Que el nombre de dominio haya sido registrado y sea utilizado de malafe.

También establece normas procesales a disponer que la carga de la
prueba de los requisitos enunciados esta en cabeza del demandante.

Sobre la primera condicion (confundibilidad entre marca y dominio) se
van aplicar los pardmetros imperantes en la ley comparada®. En cuanto a
este requisito también es elemento a analizar la fortaleza 0 no de una marca,
resolviéndose también que €l registro de nombres genéricos no constituye un
ilicito.

En cuanto a segundo requisito (ausencia de interés legitimo del
registrante), que debe probar también el demandante se refiere a que debera
probar gque es titular de una marca y alegar la mala fe del registrante; aca se
trata de una aplicacion de la teoria de las cargas probatorias dindmicas, que
ponen el peso de la prueba en cabeza del que se encuentra en mejores
condiciones de hacerlo.

Respecto del dltimo requisito, la mala fe, a igua que en e derecho
interno se establece una presuncion de buena fe; estableciendo asimismo
comportamientos externos que hacen presumir la mala fe. A saber, entre
otros, podemos enunciar: que el registrante de dominio lo haya registrado con
el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor, que € titular ha
registrado el dominio afin de impedir que €l titular de la marca de productos

20 En Argentina se aplica el art. 3° de la ley 22362 inc. @) y b). Similares estandares de
confunidililidad existen en la normativa de USA y en e derecho europeo de acuerdo al
Reglamenteo de Marcas Cominitaria.

Cartapacio N° 7



Internet: Camino hacia un derecho globalizado

0 servicios reflgie la marca en un nombre de dominio correspondiente,
siemprey cuando €l registrante haya desarrollado una conducta de esa indole.

Sin embargo en la jurisprudencia arbitral ya existen dos tendencias para
apreciar labuena o malafe:

La primera se atiene a un estudio literal de la letra de la UDRP, y de la
imposicion del a carga de la prueba al reclamante; la mala fe debe probarse a
momento de registrarse e dominio y en el uso del mismo?*.

La segunda interpretacion, parte de hacer un testeo del registrante para ver
s puede ser un cibersquatter, luego se amplian las reglas de la UDRP, para
hacer caer su conducta en un acto de malafe, y transferir el dominio al titular
marcario.-

Ambas interpretaciones han sido muy criticadas enlos foros de discusion
del laInternationd Trademark Association (INTA).

4. Conclusiones

Td como se puede apreciar del breve relevamiento realizado, la
problematica en materia de conflictos propios de Internet se va acrecentando
en forma cada vez mas acelerada.

Las contrataciones que se realizan por Internet se incrementan dia a
dia, es més en nuestro pais, a pesar de la recesion economica no solo se
continuo usando esta herramienta informéatica sino que aumento su USo.

Lo que si aparece en forma clara es que €l uso de Internet plantea
algunas dificultades parala doctrina del Derecho Internacional Privado atento
a que trasciende fronteras politicas y la red permite relacionar sujetos
desconocidos y con un concepto de espacio diferente al real o fisico,
precisamente un espacio virtual.

A pesar de todo lo relatado en los puntos anteriores debemos fundar
una premisa fundamental: no hay ciberespacio sin espacio real en lo que

2L American On line Inc. v. Vadim Eremeev, caso D2001-0003, el &rbitro sefialo que e
demandante no habia probado el uso comercial del sitio web, tampoco que el registrante carecia de
interés un legitimo no comercial o que hacia uso desleal del web site.
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concierne a Derecho Internacional Privado. Siempre |os actos se realizan en
algun lugar y sus efectos también se producen en algun lugar del espacio real.
Por ello, y haciendo una similitud con los actos realizados en alta mar o sobre
territorios nullius, afirmamos que siempre hay algun elemento que lo conecte
con algun derecho estatal. Sabemos que ahora es més dificil, pero como lo
afirman algunos articulos de especiaistas en la materi?® los problemas son
de grado, no de sustancia.

Como lo vimos en materia de conflictos de marcas y nombres de
dominio, es habitual el sometimiento de las controversias a arbitrgjes en el
ICANN, en lo relacionado a ciberpirateria'y usos de nombres de dominio de
mala fe. Sin embargo ya se han resuelto algunos casos por los mismos
medios cuando ambos intereses eran legitimos.-

Recalcamos esta tendencia porque existe una corriente que propicia
este tipo de soluciones que nos dirigen a una normativa global, buscando de
esta manera una solucion justa e igualitaria de las controversias. Pese a esta
tendencia, también nos parece correcto que los conflictos marcarios tengan
una instancia judicial, aplicando las normas de conexion del derecho
internacional privado en cuanto a la determinacion del juez competente, sin
perjuicio de aquell os asuntos sometidos a arbitraje.

Sin embargo, no podemos concluir este trabajo sin hacer mencion de
otro recurso que va apareciendo en esta tematica, que es el de lajusticia
virtual, donde Internet ya no sblo es causa de conflictos, sino que aparece
como instrumento que facilita.su reglamentaci on.

Algunos autores han abogado en favor de la creacion de tribunales
especiales que apliquen las costumbres y usos uniformes del mundo on line,
lo que seria una ley comun de Internet, introduciendo también la idea de
Internet como nueva jurisdiccion. Los litigios que surjan de la utilizacion de
Internet deben ser sometidos a la jurisdiccion de Tribunales especiales para
disputas del ciberespacio, la Internet Courts. Esta idea, provocé que en los
Estados Unidos el Villanova Center for Information Law and Policy lanzo

%2 Fentiman, Richard “Conflicts of law in Cyberspace” Internatinal Federation of Computer
Law Associations, Multimedia and the internet Global Challengers for Law, 1996, Brussels, p28.
Art. Cit por Mario Oyarzabal en “Juez Competente y contratos electronicos en el Derecho
Internacional Privado”. JA 2002-1V n°7, p.3.
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en marzo de 1996 un proyecto del Virtual Magistrate; en Canada en el mismo
ano se impulso la creacion del Cybertribunal para la resolucion de disputas
on line.

Todos estos proyectos, hasta ahora contemplan procesos de mediacion
0 de composicién con la novedad de que las comunicaciones se realizan on
line, si bien aln aparecen lejanos.

Lo que nos queda en clao es que la fuerte tendencia a un derecho
global en materia de Internet también enmarca a los conflictos entre nombres
de dominio y marcas. Esto no solo por las caracteristicas de las nuevas
tecnologias sino también por la gran difusion y crecimiento del mercado en la
red, lo que conduce necesariamente a que €l titular de una marca reconocida
no solo busgue proteccion registrando su marca, sino también obteniendo su
propio nombre de dominio en la red, de modo de obtener una integra
proteccion.
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