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I- INTRODUCCION 

A fin de lograr una primera aproximación al tema, resulta conveniente realizar algunas precisiones a cerca de algunos conceptos como son las marcas, y los nombres de dominio, a fin de poder trazar diferencias o paralelismos.

a) Las marcas 

Las MARCAS, son de antiguo origen, aunque su uso se profundizó en la Edad Media. De allí, viene justamente su nombre, de una marca, que hacía el artesano en sus productos para que pudiesen ser identificados.

Ya de antaño, las marcas de los artesanos famosos eran FALSIFICADAS para poder cobrar más por productos de menor calidad.

Con el correr del tiempo, las MARCAS se han considerado un activo susceptible de apropiación. Esto tiene su lógica, una empresa -o un particular- invierten fuertes sumas de dinero o largos años de tradición y calidad, para generar una fuerte relación entre esta "marca" y un producto o servicio y la ley les ha reconocido el derecho de apropiarse de la misma bajo ciertas condiciones (generalmente registrándola a su nombre y manteniendo dicho registro activo y la marca en uso).

Dado que un mismo nombre puede utilizarse para diferentes productos y servicios, mediante acuerdos internacionales se ha llegado a estipular 42 categorías o "clases" en los que una marca puede ser registrada.

Es un derecho NACIONAL y cada país posee su registro. Existen diversos derechos y costumbres aplicables (caso del Common Law), ciertas clases "domésticas" (como en EE.UU.) y otros temas que no corresponde profundizar aquí.

Pero UNA MARCA podría llegar a ser utilizada legítimamente por 42 empresas o personas diferentes (una en cada clase) y esto para los más de DOSCIENTOS países que hay en el mundo.

En los hechos significa que puede haber MILES de USUARIOS LEGÍTIMOS de una marca (en diversos países y en diversas clases).

b) Los Nombres de Dominio

Los nombres de dominio cumplen la función de identificar una dirección virtual en el ciberespacio. Las marcas identifican y distinguen un producto de otro o un servicio de otro en el mercado.

Pertenecen a ámbitos diversos, no obstante, la creciente utilización de Internet como plataforma comercial para la difusión, publicidad y/o comercialización de productos o prestación de servicios, ha creado una serie de conflictos entre los titulares de un nombre en el espacio real (una marca de fabrica o de comercio, un nombre comercial) con los titulares de nombres en el mundo virtual (dueños de nombres de dominio).

El sistema de nombres de dominio está regido por el principio “first to come, first to serve”, es decir que es titular de un nombre el primero en registrarlo. 

Existen varias posibilidades de registro, tanto a nivel mundial (.com, .net, .org, etc.) como a nivel territorial (.es, .ar, .br, y en definitiva una extensión para cada país). 

No obstante los conflictos de titulares de marcas con titulares de nombres de dominio ha venido increyendo en altísimas proporciones, tal es así que la ICAAN (entidad que gobierna el dominio punto com) ha establecido un procedimiento de arbitraje para la solución de estas controversias. 

Debido a que el registro de dominios es un trámite sencillo y poco oneroso, y a la posibilidad de hacer un negocio con la venta de un dominio a la empresa que posee idéntica marca, surgió a nivel mundial lo que se denominó ocupación cibernética (cyber squatting). Esto es sencillamente el registrar un dominio que coincida con una marca de un tercero (por ejemplo PANAVISION) y luego ofrecer el dominio en venta al titular de la marca. 

Esta conducta, reprochable en principio moralmente, ha tenido persecución legal, tanto a nivel estatal como en el orden mundial. Así por ejemplo en los EEUU se dictaron leyes para combatir la piratería en Internet, en tanto que en otros países se dictaron sentencias que, en claros casos de piratería, dieron de baja el dominio cuestionado y se permitió el alta del mismo a favor del titular de marca desposeído (en Argentina es célebre el caso Freddo por ser el primer caso, aunque hay otros). Estos casos de clara piratería en la actualidad no resisten el menor análisis, tanto los gobiernos como los especialistas jurídicos y las sentencias judiciales han condenado la cyber piratería. 

En el caso que el titular de dominio sea un legítimo internauta, que haya registrado el dominio de buena fe, que haga uso del mismo en una actividad lícita, existen medios de defensa contra el ataque de un titular de marca - sea este anterior en el tiempo o posterior. Pero para ello deben seguirse algunas prácticas que permitan demostrar la legitimidad en la posesión y explotación del dominio, y sobre todo la ausencia de mala fe al registrar el nombre que coincide o se asemeja a la marca de un tercero. 

El mundo de Internet trae aparejado variados temas relacionados con el derecho marcario. Mientras que muchos de los problemas que se suscitan en la red de redes pueden llegar a ser analizados y resueltos tomando como base las nociones tradicionales del derecho de marcas, otros presentan una serie de interrogantes que requieren de un mayor y más profundo análisis para su correcta resolución.

En diversos países se produjeron conflictos entre el titular del nombre de dominio y de la marca registrada que entiende que sus derechos marcarios han sido avasallados. Este tipo de disputas completamente novedosas para los jueces les han exigido analizar velozmente los principios básicos de Internet y la función de los nombres de dominio.

El crecimiento vertiginoso de Internet exige preguntarnos qué factores pueden determinar un uso o un abuso al derecho marcario en el cyberespacio, a fin de poder custodiar en forma efectiva las marcas en este nuevo escenario que cobra día a día más importancia, asesorando para que no se incurra en el giro comercial dentro de Internet, en violaciones a derechos marcarios de terceros

El contenido de la información existente en “Internet” es almacenada en computadores, conocidas como “servers”, de propiedad y operadas por proveedores de información, constituida, en una primera etapa por universidades, entes gubernamentales, o empresas comerciales.

La presencia de cualquier persona en “Internet” comienza con el registro de un nombre de dominio. Además de constituir una vía más de comunicación por ser el nombre bajo el cual se envían y reciben “e-mails”, puede representar el símbolo de la empresa por el cual el público consumidor la reconoce a través de su sitio o página Web, cumpliendo en este caso la función de cualquier marca o designación comercial, tal cual la entendemos fuera del ámbito de “Internet”.

Adentrándonos entonces en los nombres de dominio, describiremos los elementos que lo componen, para si luego llegar a su definición. En tal sentido se ha expresado que: “...una computadora conectada a Internet generalmente se la conoce como huésped (host)...”. A fin de facilitar la comunicación de los huéspedes cada uno de ellos posee un única dirección numérica conocida como “protocolo de Internet” (IP). La dirección de “IP” está comprendida por cuatro grupos de números separados por decimales. Esta dirección se traduce a los ojos del usuario de “Internet” en un nombre de dominio alfanumérico denominado “nombre completo de dominio”. Un nombre de dominio completo está formado por tres elementos: a) el nombre del server o computadora; b) el nombre de dominio o dominio de segundo nivel (SLD); y c) un dominio de primer nivel (gTLD

Los principales “Top Level Domain Name” (gTLD) son: 1) “.com” para empresas comerciales o para aquellos casos que no exista alguna otra específica; 2) “.edu” para instituciones educativas; 3) “.org” para organizaciones; 4) “.gov” para entes gubernamentales; 5) “.int” para organismos internacionales; 6) “.mil” para organizaciones militares; y 7) “.net” para proveedores de red. Asimismo también existen los códigos país (ccTLD) para aquellos que sean diferentes a los Estados Unidos de Norteamérica.- Ejemplos de ellos son “ar” para Argentina, “br” para Brasil, “ch” para Chile, entre otros.

El nombre de dominio opera de la siguiente manera. Un usuario de “Internet” que desea conectarse con una página Web determinada carga la dirección URL (Uniform Resource Locator), la cual se compone de los siguientes elementos: a) Protocolo de transferencia (http: hypertext transfer protocol), b) WWW (World Wide Web) web mundial, c) nombre de dominio con la extensión y d) nombre de primer nivel (“.com”). Una vez que el URL fue cargado en el buscador (browser) la dirección de “IP” comienza a ubicarla a través de servers de primer nivel. Estos detectan la dirección de “IP” y se dirigen al server que aloja a la página Web identificada.

En virtud de lo expuesto, se define al nombre de dominio como aquel conjunto de caracteres que conforman un signo utilizado en el ámbito de “Internet” para localizar a un determinado usuario, sitio o página Web.  

II- LINEAMIENTOS DE LA IANA Y LA ICAAN. 
La existencia de un ente que controle el sistema de asignación de nombres de dominio en Internet es un tema complicado. A instancias de la IANA o Internet Assigned Numbers Authority, un organismo contratado por el Gobierno de EE.UU. para administrar técnicamente el sistema de direcciones de la red y mantener un “Registro de Nombres de Dominio”, en un comienzo países como EE.UU. declararon urbi et orbi ser partidarios de la autoregulación. Pero en la práctica, se cedió mediante un contrato de exclusividad a una empresa vinculada al Departamento de Defensa y a la CIA -Network Solutions Incorporate- el monopolio para que se registren y asignen y para que se mantenga un control exclusivo de los dominios más extendidos o que identifican a la mayoría de los actores de Internet (aquellos con denominaciones de top level temática, .com, .net, y .org). Tal opción, contenida en un primer documento conocido como “Green Paper”, fue resistida por grupos académicos y técnicos interesados y proveedores como la “Internet Society”, quienes reclamaron la necesaria creación de una entidad sin fines de lucro que se hiciera cargo de la tarea. 
La IANA preparó un segundo borrador de propuesta o “White Paper”, en general relacionado con el comercio electrónico global y, en particular, sobre un nuevo modelo de administración de nombres de dominio en que el proceso de registro es competitivo y no monopólico para Network Solutions, porque se postuló crear siete nuevos dominios genéricos y temáticos que serían administrados por diversas empresas repartidas en distintos lugares del mundo. El documento, suscrito por varias entidades vinculadas a Internet bajo la legislación de Suiza, contempló además la creación de un nuevo ente coordinador global de consenso, sin fines de lucro y formado por entidades privadas conocido inicialmente como Comisión de Servicios Públicos de Internet y denominado en definitiva, en Octubre de 1998, como “Internet Corporation for Assigned Names and Numbers” o ICANN. 

III- ASIGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO.

En la Argentina el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto es el organismo que administra el registro de nombres de “dominios” en Internet. Para la registración de un nombre de dominio en la Argentina (dominio de segundo nivel “ar”) es necesario completar una solicitud a través del sitio de NIC-Argentina

Allí se encuentran las reglas que deben ser aceptadas previamente por los usuarios para poder inscribirse. Las más relevantes son: a) el dominio se asigna al primero que lo solicite; b) tiene validez de un año, siendo renovable; c) no se registran nombres iguales a otros ya existentes, o que puedan confundirse con instituciones o dependencias estatales u organismos internacionales; d) Nic-Argentina no interviene como mediador o árbitro ante posibles conflictos entre los registrantes y terceros, ni se hace responsable si el registro o el uso de un nombre viola los derechos de terceros; e) el registrante es el único responsable por las consecuencias que acarree la selección de un determinado nombre de dominio.

Las reglas en estados Unidos para asignación de dominios son similares a las descriptas para Nic-Argentina, atento que esta última siguió los lineamientos generales establecidos para el funcionamiento de la entidad Norteamericana. La diferencia existente, consiste en el arancelamiento de los dominios norteamericanos (u$s 70 por los primeros dos años y u$s 35 por los siguientes) frente a la gratuidad de los dominios argentinos.

Respecto a las marcas la Ley Nº. 22.362 no define a la marca como tal, razón por la cual diferentes doctrinarios han enunciado diversas definiciones.

La citada ley no incluye una definición explícita de marca, pero no obstante ello, surge de su artículo 1º lo registrable como tal, a saber: una o más palabras con o sin contenido conceptual; dibujos; emblemas; monogramas; grabados; imágenes; frases publicitarias; entre otros que tengan capacidad distintiva. Puede fácilmente extraerse una definición consistente en que: “....la marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro....”Asimismo: “...las únicas marcas que gozan de las garantías sancionadas por la ley son aquellas debidamente registradas, pero ello no implica que las no inscriptas no sean marcas...”

Se ha expesado que: ..La función principal de la marca es la de identificar el producto o servicio, con la finalidad concreta de instrumentar su comercialización en el mercado....

Por su parte, la Jurisprudencia ha sentado el carácter identificatorio de las marcas, desde fallos relativamente antiguos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta los más recientes. 

Así en el caso “Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. c/Manufactura de Tabacos Particular V.F. Greco S.A.” se sostuvo que la función propia de las marcas de productos y servicios es la de identificar la cosa o actividad, diferenciándola de otra u otras; función cuyo cabal cumplimiento importa en alto grado a una comunidad estructurada en un régimen de respeto a la libertad de comercio, pues mediante las marcas los productores individualizan las mercancías que fabrican y venden, construyen su prestigio comercial, constituyen y defienden su clientela, y los adquirentes pueden, a través de los signos marcarios, seleccionar y elegir las cosas que se les ofrecen.

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (“I.N.P.I.”) es el organismo nacional encargado de otorgar las marcas a quienes las soliciten de acuerdo a los términos de la Ley Nº. 22.362. 

En la República Argentina las marcas se dividen -como en todos los países partes del Arreglo de Niza del 15/6/57- en 42 clases distintas que a su vez subdividen a los signos en rubros o actividades. 

Nuestra norma ha adoptado un sistema “atributivo” y no “declarativo”, radicando la diferencia en que en el atributivo, la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro conforme lo establece el art. 4º de la norma marcaria. En cambio el declarativo es aquel en que el derecho exclusivo nace con el uso y sólo después efectúa el depósito o registro de la marca.

La función principal de la marca es distinguir un producto o servicio de otro, teniendo en miras no confundir al consumidor y proteger al empresario, quién ha desarrollado un servicio o producto de calidad, que otros se sirvan de dicho renombre para beneficiar sus productos o servicios.

IV- POR QUE HAY TANTOS CONFLICTOS ENTRE DOMINIOS Y MARCAS

Mas allá de los conflictos de cybersquatting, los cuales pudieron ser negocio para los piratas en los inicios de Internet, la diferente naturaleza entre los nombres de dominio y las marcas son un semillero de conflictos. 

Las marcas, que como dijimos identifican y distinguen productos y servicios en el mercado, se rigen por algunas reglas básicas que, entendemos todo titular de un dominio debe conocer para afrontar mejor una defensa de su derecho. Las marcas se rigen por los principios atributivos, de especialidad y territorialidad. 

Esto quiere decir que para ser titular de una marca - al menos en Argentina y en la mayoría de los países del mundo - es necesario completar un trámite de registro en una oficina estatal (en Argentina el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial). Es decir que si uno recibe una intimación de quien dice ser titular de marca, la carta deberá contener los datos de inscripción registral de la marca. Es bueno saber que el hecho de pedir una marca no significa que la misma será concedida por el Registro. Por ello es bueno indagar si la marca invocada está concedida o simplemente solicitada. La fecha de solicitud de la marca es importante para determinar la antigüedad del derecho, y cotejarla por ejemplo con la fecha de registro del dominio. 

Otro principio es el principio de territorialidad. Una marca registrada en Argentina solo tiene valor y vigencia en ese país. En el ámbito de Internet las cosas se complican porque una página web es accesible desde cualquier parte del mundo. Entonces un titular de un dominio punto com podría ser atacado por un titular de marca de cualquier parte del mundo.

Aquí entonces es importante establecer una distinción entre sitios web pasivos y agresivos. Desde Argentina se podría considerar a un sitio como agresivo si está dirigido a consumidores domiciliados en Argentina, y así el resto de los países. 

Respecto a los dominios territoriales argentinos (.com.ar) entendemos que solo podrían ser cuestionados por marcas registradas en Argentina. 

Por último, las marcas están sujetas al principio de especialidad. Una marca solo protege los productos o servicios indicados en la solicitud de marca. Por ejemplo la marca XXX que ha sido registrada para proteger ropa, solo puede ser invocada ante otra marca XXXX o similar para los mismos productos. Es decir que el principio de especialidad permite la coexistencia pacífica de marcas idénticas XXXX para seguir con el ejemplo) para productos o servicios diversos. Así puede existir una marca XXXX para calzado y una marca para automotores, e inclusive otras para bebidas, muebles, y así sucesivamente. 

Aquí se pueden generar muchos conflictos, porque solo cabe registrar un dominio xxxx.com.ar. Entonces cual de los titulares de marcas XXXX tiene derecho al dominio? o inclusive: puede una tercera persona que no es titular de una marca XXXX, ser titular del dominio xxxx.com.ar ?

Ante la intimación del titular de la marca XXXX para calzado, una buena estrategia es demostrar que el dominio xxxx.com.ar se está utilizando en la prestación de un servicio o venta de un producto alejado del calzado. O también demostrar que no se realiza actividad comercial alguna con el dominio. 

La situación más desventajosa para el titular del domino es tenerlo inactivo, ya que esto configura una presunción de que su registro ha sido efectuado para especular con su venta. 

La naturaleza de los dominios es totalmente diferente a la de las marcas puesto que aquellos no son territoriales (sobre todo los punto com), no están sujetos al principio de especialidad (ya que el dominio xxxx.com.ar bloquea cualquier otro igual destinado a ser en utilizado en cualquier campo o actividad) y no requieren un trámite engorroso, más allá de un par de cliks de ratón en NIC.AR o en la entidad registrante. 

Es por ello que es muy probable que una persona que es titular legítimo de un nombre de dominio, se vea sometido a la práctica denominada en inglés “reverse domain hijaking”, y que en español ha recibido el nombre de piratería inversa. 
V- REGLAS DEL “I.C.A.N.N.”.

En virtud de la proliferación de conflictos entre nombres de dominio y marcas, el “I.C.A.N.N.” fijó una serie de reglas de resolución a las cuales cada usuario adhiere en el momento de registrar su nombre de dominio. Asimismo establece un reglamento de procedimiento para la resolución alternativa de conflictos habilitando diversas organizaciones para resolverlos aplicando sus reglas. En las mismas se fijan principios sobre la relación marca registrada-nombre de dominio. 

Así se establece que si una persona entiende que algún nombre de dominio es idéntico o confundible con su marca registrada podrá iniciar el procedimiento de resolución probando la existencia de los siguientes extremos: 

· que el nombre de dominio es idéntico o confundible a un registro de marca propiedad del actor; 

· que el registrante del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto de dicho dominio; 

· que el nombre de dominio fue registrado y es usado con mala fe. 

· Prueba del registro y uso de mala fe. 

Las reglas del “I.C.A.N.N.” califican, en forma autónoma, a la mala fe describiendo las siguientes hipótesis donde la misma se presume: 

· las circunstancias indican que el nombre de dominio ha sido registrado o adquirido principalmente para venderlo, alquilarlo, o transferirlo al actor que es el titular de la marca registrada o a su competidor, por una suma que exceda el efectivo costo de registro del nombre de dominio; 

· el nombre de dominio ha sido registrado para impedir que el titular de la marca registrada promocione sus productos o servicios a través de un nombre de dominio; 

· el nombre de dominio ha sido registrado para entorpecer el giro comercial de un competidor; 

· por el uso del nombre de dominio, se ha intentado atraer para beneficio comercial, usuarios de Internet al sitio del registrante, mediante la creación de una similitud o confusión con la marca del actor, ya sea por la fuente, esponsoreo, vínculo, o “endorsement” del sitio del registrante, o localización, o por el producto o servicio relacionado con el sitio del registrante. 

VI- PRUEBA DEL INTERÉS LEGÍTIMO. 

Los elementos que debe presentar el demandado para probar su interés legítimo en el nombre de dominio, conforme las reglas del “I.C.A.N.N.” son: 

1) que antes de ser notificado de la disputa, debe demostrar que la usaba o había realizado actos preparatorios demostrables para usar el nombre de dominio en conexión con la oferta de buena fe de productos o servicios; 

2) que el demandado era reconocido como individuo o negocio, u otra organización, por el nombre de dominio, no obstante no haber adquirido derechos marcarios, 

3) que el demandado esta haciendo uso no comercial del nombre de dominio, sin intentar obtener beneficio comercial y confundir a los consumidores con la marca objeto del conflicto. 

Básicamente, las reglas del “I.C.A.N.N.” buscan dilucidar el interés legítimo del registrante del dominio permitiendo que éste pueda retener su registro al probar tal circunstancia

VII- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Las reglas del “I.C.A.N.N.” surgen como respuesta a los numerosos conflictos causados por los conocidos “squatters”, o piratas.. 

Estas disputas resultan inconvenientes para ser planteadas ante la justicia por los retardos y costos que las mismas acarrean, por lo que consideramos convenientes las soluciones dadas por las reglas del “I.C.A.N.N.”. Pero existen diversas situaciones en las cuales las mismas no resultan ser adecuadas a los fines perseguidos provocando en algunos supuestos inequidades tanto para los titulares de dominios como para los marcarios. 

Conflictos que pueden suscitarse entre nombres de dominio y marcas situaciones en las cuales puede observarse cómo resolvió la justicia y en qué medida las reglas establecidas por el “I.C.A.N.N.” resultan convenientes

VIII- MARCA VS. TITULAR DE DOMINIO. DOMINIO SIN INTERÉS LEGÍTIMO O MALA FE. 

La presente situación es la que se da con mayor frecuencia siendo la que originó la disputa entre nombre de domino y marca registrada. Constituye el tipo de conflicto con mayor tratamiento jurisprudencial, pudiendo afirmarse que las reglas de resolución de conflictos del “I.C.A.N.N.” fueron redactadas para solucionar principalmente estos casos. 

Esta situación se origina con el proceder de los llamados “squatters” o “especuladores”, quienes obtienen como nombres de dominios marcas registradas por empresas de reconocida trayectoria, a fin de especular con la venta de los mismos a los propios titulares marcarios. 

Han ocurrido numerosos casos de empresas de gran notoriedad que tuvieron que adquirir el nombre de dominio homónimo a su marca, a fin de evitar tiempo y dinero en litigios que, hasta no hace mucho tiempo, parecían bastante inciertos en virtud de las dificultades que causaba dilucidar cual sería la jurisdicción competente, como así también determinar la ley aplicable al caso. 

A medida que los diferendos fueron planteados ante las autoridades jurisdiccionales, se pudo advertir que los tribunales de diversos países han sido renuentes en dar la razón a los titulares de los nombres de dominio que no demostraran un interés legítimo sobre los mismos, desapoderando a los “squatters” o especuladores de los dominios que había registrado y permitiendo su posterior registro a favor de los titulares de marcas registradas. 

La tendencia enunciada comenzó en los E.E.U.U. con diversos “leading cases”. Uno de ellos, que asimismo revistió gran notoriedad en el medio como “squatter”, fue el Sr. Dennis Toeppen. La citada persona había registrado numerosos nombres de dominio homónimos con marcas de reconocida trayectoria en el mercado con el único propósito de su posterior venta. El caso “Panavision International L.P. v. Toeppen” es un claro supuesto de conflicto originado entre un “squatter” y una empresa de reconocida trayectoria. Sintéticamente los hechos fueron los siguientes: el Sr. Toeppen registró el nombre de dominio “panavision.com”. La empresa “Panavision International L.P.” era la dueña de la marca registrada “Panavision” en relación a los equipos de cámara cinematográfica. Al verse imposibilitada de obtener el nombre de dominio, por encontrarse previamente registrado, “Panavision” intimó al Sr. Toeppen a que le cediera el mismo en virtud de derechos marcarios preexistentes. El Sr. Toeppen respondió que el registro de nombre de dominio no constituía uso de marca, y ofreció la cesión a cambio de trece mil dólares. “Panavision” rechazó la oferta y comenzó acciones judiciales. La Corte de distrito de California estableció que las acciones de Toeppen violaban la Ley Federal de Dilución de Marca de 1995 y la Ley Anti dilución de California. El demandado sostenía que el mero registro del nombre de dominio no era uso comercial por lo que no podían aplicarle la ley anti dilución. La Corte, finalmente, estableció que el intento de vender el nombre de dominio constituía uso comercial que implicaba la dilución de marca y que la conducta de Toeppen restringía la capacidad de “Panavision” de distinguir sus productos en el ámbito de “Internet”. 

De lo expresado se advierte claramente la tendencia de la jurisprudencia norteamericana en el sentido de favorecer a quien tiene una marca registrada o notoria frente a los especuladores

a) Ámbito Nacional. 

En la República Argentina se presentaron casos similares donde la Justicia Civil y Comercial Federal también se inclinó por el titular de la marca registrada 

La Justicia Federal hizo lugar a medidas provisionales innovativas consistentes en suspender preventivamente el nombre de dominio registrado en “Nic-Argentina”, y autorizar el uso del mismo al actor, titular de la marca registrada. 

Un “leading case” argentino lo constituyó el de las “Heladerías Freddo”. En las citadas actuaciones la medida cautelar fue ordenada por resolución del 26 de noviembre de 1997. El Señor Juez justificó la medida provisional basándose en las particularidades del caso, y hallando que el accionado había implementado el uso a prima fase indebido de la denominación “Freddo”. El Dr. Márquez consideró que dicha conducta tenía efectos excluyentes sobre el titular marcario, su prolongación en el tiempo sería susceptible de provocar un perjuicio cierto e irreparable, a consecuencia de la citada exclusión. Por tal motivo, consideró configurada en el caso la verosimilitud del derecho del actor para requerir la pertinente protección cautelar, en tanto resultaba evidente que la accionada había negado toda posibilidad respecto del empleo de la marca en cuestión en el ámbito de “Internet”, probándose a su vez el interés legítimo del accionante a partir de la titularidad que ostentaba, para obtener el nombre de dominio. El Juez entendió que atento las modalidades y efectos de la infracción denunciada las medidas previstas por el art. 35 de la Ley Nº 22.362, habida cuenta su limitada finalidad, no bastaban para impedir la prosecución del daño denunciado, por lo que fundó la medida en el art. 50 inc.2º del acuerdo “A.D.P.I.C.” según acta final de la Ronda Uruguay, que fuera aprobada por la Ley Nº 24.424. 

En igual sentido se resolvió en los casos: “Camuzzi”, el 4 de junio de 1999; y “Errepar” el 5 de marzo de 1999.- En éste último se suspendió el registro de dominio previa caución real de dos mil pesos. 

En los autos caratulados: “Pines S.A. c/Nexus Internet Services s/medidas cautelares”6, se decidió también el 5/3/99, en similares términos que los precedentemente citados, pero el Señor Juez fue más allá y no solamente ordenó la suspensión del registro del nombre de dominio en “Nic- Argentina”, sino que asimismo ordenó su registro a nombre del actor, es decir del titular de la marca. 

b) Ámbito Internacional. 

Se han presentado también casos en otros países con la misma tendencia en poner coto a la actividad especulativa de los “squatters” favoreciendo a los titulares de marcas. 

En Inglaterra el “leading case” lo constituyó “Marks & Spencer v. One in a Million”.En el mismo el apelante había registrado nombres famosos como “M & S”; “Sainsbury Plc”; “Virgin Enterprises Ltd. British Telecommunications Plc.”; “Ladbrokes Plc”; “Burger King”, entre otros. La Corte de Apelación estableció que la práctica del apelante (demandado) de registrar marcas conocidas como dominios con el propósito de bloquear su uso a los propietarios de las marcas, ofreciendo la cesión a cambio de dinero, era uso fraudulento y violación

Los derechos marcarios en el curso del comercio en los términos de la Ley de Marcas de 1994. La citada Corte rechazó los argumentos del apelante que en líneas generales sostenía que la mera registración no implicaba uso fraudulento. Asimismo, el tribunal decidió que la registración de un nombre distintivo, implica para las personas que consultan el registro una asociación entre el registrante y la reputación comercial del nombre que parecería pertenecerle. 
También estableció que la registración del nombre de dominio causa daño al diluir la reputación comercial y por lo tanto, en este caso en particular, los nombres de dominio eran instrumentos fraudulentos. 

Por ello las reglas de solución de disputas establecidas por “I.C.A.N.N.” que determinan que el titular del dominio debe tener un legítimo interés, y no hacerlo con mala fe son plenamente aplicables a los casos citados en los apartados anteriores. Dentro de los casos de mala fe se encuentra el de registrar para comerciar dicho dominio. 

IX- MARCA VS. TITULAR DE DOMINIO CON INTERÉS LEGÍTIMO. 

a) Titular de marca vs. titular de nombre de dominio homónimo a su designación comercial. 

En este caso un titular de marca registrada pretende recuperar un dominio asignado a una persona poseedora de una designación comercial presentando evidente interés legítimo en su uso. Ilustran este supuesto los siguientes casos norteamericanos e ingleses. 

En EE.UU. el primer conflicto que cobró notoriedad fue referido al nombre de dominio “thebluenote.com”. Bensusan Restaurant Corp., dueño del restaurant “The Blue Note”, un reconocido club de jazz neoyorquino que tenía registrada la marca “The Blue Note” inició acciones, fundadas en violación a sus derechos marcarios, contra un residente de Missouri, Richard King, dueño de un pequeño club de Missouri llamado “The Blue Note”, que utilizaba un site con el nombre en cuestión promocionándolo y ofreciendo venta telefónica de entradas al club. La Corte rechazó la acción por entender que existía falta de jurisdicción, atento a que el Sr. Richard King no ejercía el comercio en el Estado de New York. 

Asimismo, la Corte no hizo lugar al reclamo judicial por entender que los consumidores de New York no se verían confundidos por la página de Missouri, ya que la misma apuntaba al público consumidor de Missouri sin colisionar con los consumidores neoyorquinos. 

En Inglaterra el leading case es “Prince” que resultó ser un caso inédito por cuanto involucró a partes y tribunales de distintos países<1>. El mismo versó sobre el dominio “prince.com”, registrado por una compañía de computación británica llamada “Prince PLC” que también obtuvo el dominio “prince.com.uk”. La compañía norteamericana “Prince Sports Group” quiso obtener el nombre de dominio citado pero se vio impedida por el registro previo. Recordemos que según las reglas de “NSI” el primero que registra obtiene el derecho –“first come first served”. “Prince Group” tenía registrada la marca “Prince” tanto en EE.UU. como en el Reino Unido mientras que “Prince PLC” no tenía ninguna marca registrada en tal sentido. “Prince Group” envió una carta de intimación a “Prince PLC” en el Reino Unido, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales si no cedía el nombre de dominio pretendido. “Prince Group” inició el procedimiento de resolución de disputas de NSI del cual se le dio traslado a “Prince PLC” para que en un plazo de 30 días depusiera su actitud o presentara prueba de su registro marcario. “Prince PLC” no se sometió al método de resolución de disputas del NSI sino que inició acciones en Inglaterra contra “Prince Group” en base a la ley de marcas, a fin de que la Corte declarara que su registro de dominio no infringía los derechos marcarios de “Prince Group” y que, por lo tanto, exigiera a dicha firma el cese de las amenazas infundadas. Mientras tanto, “Prince Group” inició juicio contra NSI y “Prince PLC”. 

El NSI en lugar de dejar cesante el nombre de dominio como lo establecían sus propias reglas, lo puso a disposición de la Corte Británica. El día 31/7/97, la Corte Inglesa dispuso que las amenazas de “Prince Group” eran injustificadas, y emitió una orden prohibiendo continuar en dicha conducta. No obstante ello, la Corte no fue tan lejos como para decir que el nombre de dominio no infringía la marca. Se excusó de decidir sobre el tema marcario por entender que se entrometía en la cuestión marcaria pendiente ante los tribunales norteamericanos. 

El fallo dejó a “Prince PLC” con el control del dominio, y llevó a que las partes negociaran un acuerdo cerrando las disputas iniciadas. 

Con relación a estas situaciones creemos que deben ser apreciadas caso a caso, tomando como marco los principios marcarios que son perfectamente aplicables. 

Las reglas de resolución de conflictos de NSI no resultan ser adecuadas atento a que en el caso que el titular marcario iniciara acciones, el demandado enviaría pruebas que demuestran la propiedad de su designación comercial, y de esta manera probaría su legítimo interés, suficiente para retener el nombre de dominio. 

b) Titular de marca registrada vs. titular de nombre de dominio con serios planes de uso. 

Seguidamente analizaremos el supuesto en el cual una persona registra un nombre de dominio con aparente buena fe para su posterior utilización en algún nuevo emprendimiento. Puede darse el caso que este individuo haya efectuado importantes inversiones al momento de ser intimado al cese del uso del nombre del dominio por el titular de una marca idéntica o confundible. 

De acuerdo a las reglas del “I.C.A.N.N.” simplemente probando la buena fe –interés legítimo- del registrante del nombre de dominio, como por ejemplo mediante la presentación de las inversiones planeadas o realizadas, bastaría para retener el mismo. 

Inclusive, puede salir al mercado donde cohabita el titular marcario que sufre, como consecuencia de ello, graves daños al ver perjudicada su marca e inclusive confundir a los consumidores respecto de los servicios o bienes ofrecidos. 

A nuestro juicio en este supuesto se coloca al titular marcario en una posición desventajosa. Ello es así por cuanto el mismo, a fin de resguardar sus derechos, debe accionar judicialmente padeciendo las demoras que implica poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional. Esta situación no parece ser la conveniente para los negocios en “Internet” donde los tiempos son muy breves, no pudiendo soportarse un juicio contradictorio tendiente a desvirtuar el derecho adquirido que supuestamente otorgan las reglas del “I.C.A.N.N.” al registrante de un nombre de dominio con serios planes de uso. 

c) Titular de marca registrada vs. titular de dominio con marca registrada confundible. 

En este caso nos encontraríamos con dos titulares de marcas, de los cuales uno de ellos registro primero el dominio y el segundo entiende que dicho dominio es idéntico o confundible a su marca por lo que solicita el cese de uso. 

A fin de clarificar este supuesto consideramos conveniente formular un ejemplo, simplificando de tal modo su comprensión. 

Así el “Grupo de Empresas Financiera” (GEF) posee, en la clase 36 (entidades financieras), registrado el nombre “GEF” desde el año 1995, mediante el cual opera en la plaza financiera como un club de bancos. En el mes de mayo de 1997 registra el dominio “GrupoFinanciera.com.ar”. 

La empresa “German Ernesto Fernández”, una sociedad que se dedica a la comercialización de programas de computación, poseedora de la marca “GEF” en la clase 42, registró el dominio “GEF.com.ar” en Nic-Argentina en el mes de marzo de 1997. 

Desde el año 1997 hasta el 2000 utilizó el dominio “GEF.com.ar” para que sus clientes, que se encuentran en distintas partes del mundo, se comuniquen con la empresa a fin de asistirlos en los problemas que puedan suscitarse en la implementación y práctica de los programas de computación. 

Es decir que los usuarios de “German Ernesto Fernández” utilizan el nombre de dominio con el único propósito de evacuar dudas o consultas sobre los productos ya vendidos. ¿Podría “Grupo de Empresas Financiera” desposeer del nombre de dominio “GEF.com.ar” a “German Ernesto Fernández” por aplicación de la ley de marcas, cuando ambas tienen una marca registrada pero en diferente clase?

Recordemos nuestra definición de marcas: “las marcas son signos con capacidad distintiva utilizados para distinguir productos y servicios”. 

Retomando el ejemplo dado, observamos que una empresa se dedica a la comercialización de productos bancarios o financieros y la otra comercializa programas de computación. Por ello, en una primera apreciación, se trata de productos o servicios diferentes en los cuales no existe confusión. Sin embargo no debemos olvidar que mientras en el mundo real existen varias clases diferentes en las cuales dos marcas registradas iguales pueden coexistir sin que se produzca confusión en el público consumidor, no ocurre lo mismo en el mundo virtual. En Internet sólo existe un dominio con terminación “com.ar”. Entonces debemos preguntarnos cuál de las marcas registradas prevalece sobre el dominio en cuestión. 

La respuesta es clara atento a que las reglas del ICANN no pueden aplicarse en el caso en cuestión. Ello es así por cuanto las reglas de resolución de dispuestas del ICANN sólo son aplicables, como ese expresara anteriormente, cuando el conflicto reúne tres requisitos: a) no existe interés legítimo en el uso del dominio, b) existe mala fe de la parte registrante, y, c) identidad o confundibilidad con una marca registrada. 

Este último requisito será el que tendrá que dilucidarse ante los tribunales competentes aplicando, en su caso, la ley marcaria argentina. 

Ahora bien puede un juez argentino impedir que el titular de un nombre de dominio que comercia con el mismo, y que posee una marca registrada en una clase, le sea quitado el mismo por el titular de otra marca registrada idéntica pero con productos y servicios distintos. Entendemos que no. 

Con lo expresado se deja sentado que no puede aplicarse un criterio uniforme en la relación marca-dominio debiendo analizarse cada caso a fin de evitar perjuicio que pueden llegar a ser de envergadura. 

d) Marca vs. titular de dominio con uso no comercial. 

Analicemos la siguiente hipótesis. El Señor Carlos Garbarino registra un nombre de dominio en Nic-Argentina a principios del año 1998 como “garbarino.com.ar”. Utiliza la mencionada dirección como medio de comunicación con sus familiares y amigos. Transcurrido dos años desde la fecha en que registrara el nombre de dominio en Nic-Argentina, el Señor Garbarino recibe una intimación de la empresa de electrodomésticos “Garbarino”, que posee la marca registrada “Garbarino” en el registro competente, para que cese en el uso del citado dominio por entender infringido su derecho marcario. La compañía “Garbarino” señala que la no utilización del dominio le provoca perjuicios económicos de envergadura, al margen de entender que se diluye su marca. ¿Puede prosperar la pretensión de la casa de electrodomésticos? A nuestro entender ello depende de varios motivos. 

Si aplicamos tanto los precedentes jurisprudenciales apegados al derecho marcario deberíamos entender que la intimación es causada y el Señor Garbarino tendría que acceder a dicha petición. Ello es así por cuanto, como se señalara, la tendencia de los tribunales tanto nacionales como internacionales es la de favorecer a la marca registrada frente a la que no lo es. 

Ahora bien, hasta que punto una marca registrada puede privar sobre un nombre personal, como el del Señor Carlos Garbarino. Recordemos que el dominio “com.ar” no solamente es para empresas comerciales sino también para aquellos casos que no exista alguna otra específica. 

Si bien es cierto que no existe una norma específica que contemple el presente supuesto ello no implica que dicha cuestión no pueda ser resuelta. Con ello queremos expresar que sobre la base de los principios generales del derecho, la buena fe existente, la falta de intención de perjudicar y/o beneficiarse con una marca ajena, y las reglas del “I.C.A.N.N.” puede perfectamente rechazarse el pedido formulado por la empresa “Garbarino”. 
X- PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET.

Las disputas por el uso abusivo de nombres de empresas conocidas o personas famosas para sitios de Internet son cada vez más numerosas en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Tras su apertura en diciembre, el aumento del número de casos ha sido enorme. Las disputas que esta analizando este organismo, proceden de 53 países de todo el mundo, lo que demuestra la naturaleza internacional del problema, aunque el mayor número de denuncias procede de Estados Unidos, con 299. 

De los 179 casos estudiados hasta el momento, en 147 se dio la razón al usuario del nombre, por lo que si la empresa o individuo concernido quiere utilizar esa denominación en Internet deberá comprar los derechos del nombre. 

Sin embargo, en otros casos, como los relativos a solicitudes presentadas por particulares para utilizar nombres de personajes famosos, como el de Julia Roberts, se ha dado la razón a la celebridad, por encima de derechos de marca registrada, al basarse en las leyes comunes. 

Las normas del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI establecen que cada caso debe ser resuelto en un máximo de 45 días y que la decisión puede ser recurrida ante un tribunal arbitral. Para poder presentar una denuncia ante la OMPI en materia de usurpación de dominios hay que acreditar que se es el titular de la marca y que el nombre de dominio demandado es idéntico o similar al propio, que se ha obtenido de mala fe y que esta siendo utilizado por otra persona. 

En Estados Unidos se han producido numerosas controversias con los nombres de dominio. Muchas de ellas han acabado en los Tribunales de Justicia. Ejemplos:

· El que enfrentó a la compañía de cosméticos AVON con CARNETTA WONG ASSOCIATES quien registró el dominio avon.com. Avón demandó a la titular del registro alegando la reciente "Federal Trademark Dilution Act. Finalmente la demandada se allanó y no hubo pronunciamiento judicial. 

· El del dominio mtv.com. Adam Curry empleado de la MTV (popular canal de televisión dedicado a la música pop) registró el nombre de dominio mtv.com y lo mantenía el mismo. MTV no mostró mucho interés por el dominio hasta que Curry dejó de trabajar para ellos. Cuando Curry abandonó la MTV ésta le demandó ante un Tribunal Federal. Al final las partes llegaron a un acuerdo amistoso. 

· El de mcdonalds.com Joshua Quittner, escritor de la revista WIRED registró el dominio mcdonalds.com para demostrar los problemas con el sistema de asignación de dominios. Quittner amenazó con poner en la dirección una página dedicada a la dieta vegetariana si no llegaban a un acuerdo, y al final McDonalds donó 3.500 dólares a la compra de material informático para escuelas.

En Francia hay casos de disputas de dominio como lo prueba el enfrentamiento de las sociedades SAPESO e ICARE. Sapeso es titular de la marca ATLANTEL y registró el dominio atlantel.fr. Icare registró en USA el dominio atlantel.com y enterándose de ello la titular del dominio francés la demandó ante un Tribunal en Burdeos con el objeto de que abandone el dominio de atlantel.com.

En España el caso más conocido es el del buscador OZU. En un primer momento cinco personas crearon el buscador que residía en la dirección ozu.advernet.es, cambiando posteriormente a ozu.com. El nombre de este dominio lo registró a su nombre en Estados Unidos, uno de los socios, mientras que en España se creaba una sociedad, ADVERNET encargada de la explotación comercial del buscador y que registró la marca OZU. Posteriormente los colaboradores se separaron y los que formaban la empresa ADVERNET crearon otro buscador en la dirección ozu.es. Ambas partes reclaman el derecho a utilizar en exclusiva el nombre OZU y ya han iniciado acciones legales. 

XI- PROBLEMAS DE DERECHO PRIVADO EN ESTADOS UNIDOS. LA SENTENCIA DEL CASO PANAVISION.

La demandante PANAVISION INTERNATIONAL L.P. es una compañía cuyo principal lugar de ejercicio de la actividad se encuentra en Los Angeles, California. Panavision es titular de una serie de marcas federales como Panavision y Panaflex que utiliza en conexión con su actividad relacionada con productos para el mundo del cine, televisión y fotografía.

El demandado Dennis TOEPPEN es un particular que posee varias páginas y es titular de diversos nombres de dominio, en concreto, ha registrado, con ese carácter bajo el dominio de primer nivel "com" las marcas anteriormente dichas, es decir panavision.com y panaflex.com. 

El juicio es de los denominados SUMMARY JUDGMENT que es el apropiado cuando no hay una auténtica cuestión fáctica de relevancia controvertida. Para que este tipo de juicio no sea el apropiado se ha de probar la existencia de hechos controvertidos que sean auténticos e influyentes. El juez a la hora de justificar la conveniencia de este tipo de juicios, establece que los juicios sumarios son en general desaprobados en los casos de marcas debido a la inherente naturaleza fáctica de la mayoría de las disputas sobre marcas. Sin embargo resulta apropiado cuando la parte demandada, como es el caso, no consigue demostrar la existencia de los referidos hechos controvertidos.

Tras designar las partes que concurren en el procedimiento, la sentencia se ocupa de realizar una breve explicación de Internet. Seguidamente analiza el sistema de nombres de dominio y la finalidad a la que obedece, destacando que su propósito principal es permitir a los usuarios de Internet localizar las direcciones de una forma rápida y sencilla. Para argumentar esta afirmación se describe el modo en el que un usuario, que desconoce el nombre de dominio de la entidad con la que desea contactar, puede obtener esa dirección: a través de los buscadores. 

A continuación en la sentencia se describen los hechos que provocan el litigio. Así en diciembre de 1995, Toeppen registró a su favor el dominio de panavision.com sin que se encontrara autorizado por la actora para hacer uso de la marca. Como otras empresas, Panavision decidió empezar a desarrollar su actividad en Internet, y cuando fue a instar el registro, como el nombre de dominio, de la marca que tenía registrada y con la que se daba a conocer en el mercado, descubrió que Toeppen era el titular de panavision.com. Por tanto veía así cercenadas en principio sus posibilidades de usar la marca en Internet.

Panavision notificó a Toeppen que era su deseo utilizar el nombre de dominio panavision.com y éste le exigió 13.000 dólares a cambio del mismo. Panavision rechazó la oferta que Toeppen planteó y quien además registró seguidamente como nombre de dominio otra de las marcas de Panavision, panaflex.com. Lo único que contiene esa dirección es la palabra hello. Netwok Solution Inc. Suspendió el uso de los dominios hasta tanto recayera sentencia.

La actuación de Toeppen evidencia una innegable mala fe. El demandado se encuentra personado, con igual carácter, en otros casos en los que se ha registrado nombres de dominio coincidentes con marcas ajenas, hecho éste que no fue desmentido por el demandado. Además Toeppen es el titular de muchos nombres de dominio relacionados con conocidas marcas como aircanada.com, deltaairlines.com, yakeestadium.com, australiaopen.com 

Llegado este punto, la sentencia hace eco de un argumento esgrimido por Panavision, importante para la prosperidad de las acciones que se ejercen, sosteniendo que el negocio de Toeppen es registrar marcas conocidas para luego exigir a sus titulares dinero por renunciar a los nombres que tiene registrados.

Las acciones que ejerce la actora son:

· dilución de marca, tanto a nivel federal como estatal: la dilución de la marca es la pérdida de la capacidad de una marca notoria para identificar y distinguir productos y servicios sin reparar en la existencia o ausencia de competencia entre los titulares de la marca notoria y otras partes o la probabilidad de confusión, error o engaño. 

· Infracción del derecho de marca. 

· Competencia desleal tanto a nivel estatal como federal 

· Conducta parasitaria con probable beneficio económico tanto intencional como por negligencia 

· Incumplimiento de contrato.

La resolución judicial establece que "como resultado del actual estado de la tecnología en Internet, Toeppen era capaz no sólo de hacer perder la capacidad de una marca famosa para identificar y distinguir productos y servicios, sino de eliminar la capacidad de la marca de Panavision para identificar y distinguir sus productos en Internet. La Corte estima que la conducta de Toeppen que impedía a Panavision usar su marca en un nuevo e importante medio económico, ha diluído la marca de Panavision en los términos del Estatuto."

En cuanto a la violación del derecho de marca, y competencia desleal, la sentencia establece que al estimar la acción anterior, es innecesario que la Corte se pronuncie sobre estos extremos. Por tanto la comentada resolución, no aborda esas cuestiones. El resto de los motivos son igualmente desestimados, si bien merece destacar el razonamiento que efectúa la parte actora para estimar que la conducta de Toeppen supone incumplimiento de contrato.

En efecto, la tesis de la actora era que el demandado había incumplido el contrato que lo ligaba a la NSI (entidad que asigna los nombres de dominio) dado que las normas de asignación de nombres de dominio, prohíben el registro de un nombre que viole derechos de propiedad intelectual o industrial ajenos, de forma que en ese contrato ella era un tercero beneficiario, al ser titular de la marca que coincidía con el nombre de dominio. 

Pero el juez Pregerson estimó que esa cláusula no era una estipulación a favor de tercero, y que el propósito de la NSI no era el de otorgar derechos a un tercero sino el de evitarse problemas legales, es decir, que esa estipulación se encontraba para proteger a la NSI y no a un tercero como Panavision.

Así no podía acusar a Toeppen de incumplimiento de contrato utilizando la figura de estipulación a favor de tercero pero ciertamente, cabría acusar de incumplimiento a la NSI si consideramos a estos efectos, que las normas que ha publicado la NSI son, cuanto menos, una oferta de contrato, y por ello, se encuentra obligada a formalizar el contrato de prestación del servicio de registro y mantenimiento del nombre de dominio, si como es el caso, se cumplen los requisitos de esas normas.

Finalmente, al ser estimada la primera acción planteada, la Corte condenó a Dennis Toeppen a cesar en el uso de las marcas de la actora Panavision y Panaflex en conexión con cualquier actividad comercial, y a efectuar las actuaciones procedentes a transferir los dominios disputados por Panavision.

XII- LAS SENTENCIAS EN MATERIA DE PIRATERÍA DE DOMINIOS. 

Las sentencias en materia de piratería son la recaída en autos HELADERÍAS FREDDO S.A. C/ SPOT NETWORK S/ APROPIACIÓN INDEBIDA DE NOMBRE "FREDDO" PARA INTERNET, sentencia interlocutoria de fecha 26 de noviembre de 1.997 del Juzgado Civil y Comercial Federal N 7 Sec. 13 ( en adelante Caso Freddo); la sentencia interlocutoria de primera instancia recaída en autos CAMUZZI DE ARGENTINA S.A. C/ ARNEDO, JUAN PABLO S/ MEDIDAS CAUTELARES, de fecha 4 de junio de 1999 del Juzgado Civil y Comercial Federal N 4 Secretaria 8 ( en adelante caso Camuzzi) y la sentencia de Cámara recaída en autos PUGLIESE FRANCISCO NICOLAS C/ PEREZ CARLOS ENRIQUE S/ MEDIDAS CAUTELARES, Sentencia del 30 de diciembre de 1.999 de la Excma Cámara en lo Civil y Comercial Federal, Sala 2 ( en adelante caso PSA). 

En todas ellas se hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por titulares de marcas registradas en Argentina. Las medidas consistían en ordenarle a la Cancillería Argentina (Órgano administrador de NIC ARGENTINA) que en forma cautelar suspenda un nombre de dominio registrado por un tercero y permita al titular de marca inscribirlo a su nombre. 

Ello a los fines de que, mientras dure el proceso, el nombre de dominio este registrado, y por ende pueda ser utilizado comercialmente por el titular de la marca en detrimento de la persona que registró el dominio. 

La solución en dos de los casos aparece como la justa composición de los intereses en conflicto (Casos Freddo y Camuzzi). No obstante nos surgen algunas dudas de lo resuelto en el Caso PSA y sobre todo de la tendencia a establecer una regla general que privilegie el registro de una marca por sobre el registro de dominio. 

a) Fundamentos del caso FREDDO. 

En este asunto, una empresa prestadora de servicios de Internet SPOT NETWORKS, registró a su nombre el dominio freddo.com.ar. La actora es una cadena de heladerías que tiene un prestigio bien ganado en la ciudad de Buenos Aires, tal es así que la cadena fue adquirida por un grupo de capitales extranjeros hace un par de años. 

Se puede considerar que la marca FREDDO, de propiedad de la actora, goza de renombre entre los consumidores. En el presente caso Su Señoría entendió que el registro de una palabra como nombre de dominio, palabra que coincide con una marca registrada, comporta "una variante del uso indebido de marca ajena" (Considerando III primer párrafo). 

Este uso indebido de marca ajena – argumenta el magistrado - tiene circunstancias especiales ya que es exclusivo del uso que pueda hacer el legítimo titular. Es decir que al contrario del uso indebido normal, en el cual aparecen productos o servicios falsos conjuntamente con los lícitos, el uso ilegítimo bloquea la posibilidad del titular de la marca de registrarla como dominio. Esto último atento las reglas de NIC ARGENTINA que impiden registrar dos dominios idénticos. 

Esta circunstancia especialísima permite adoptar una medida cautelar que se transforme en la anticipación de la sentencia, aún cuando este no sea el objeto de las medidas cautelares. ( cita el magistrado la sentencia de la CNCCF, Sala I, causa 7488 del 2.11.93). 

La medida cautelar adoptada se toma con fundamento legal en el art. 232 del Código Procesal ( media cautelar genérica) y consiste en dar de baja de NIC AR provisoriamente el dominio del demandado e inscribir el del actor durante el litigio. El fundamento para considerar acreditado el "fumus boni juris" por parte del magistrado lo encuentra en una publicación de la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual). Transcribe en la sentencia el siguiente párrafo: "un nombre de dominio que sea idéntico a marcas existentes podrá ser detentado o utilizado sólo por el titular de esos derechos de propiedad intelectual demostrables, o con su autorización".

El peligro en la demora lo encuentra en la exclusión de poder utilizar su marca como dominio por parte del titular y la contracautela se resuelve mediante fianza personal del actor. 

b) Fundamentos del caso CAMUZZI. 

En el presente asunto el demandado registró el dominio camuzzi.com.ar en su propio nombre. 

La empresa actora CAMUZZI DE ARGENTINA S.A. es una conocida empresa concesionaria del servicio público de transporte y provisión de gas. (vgr. CAMUZZI GAS PAMPEANA que brinda servicios en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires, entre otras empresas del grupo). 

La actora es titular de dos registros en la República Argentina sobre la marca CAMUZZI ARGENTINA en las Clases 39 ( transporte y almacenamiento) y 42 ( servicios varios). En el caso de referencia el juez interpretó que el mero hecho de ser titular de una marca coincidente con el dominio es fundamento para tener por acreditado el fumus boni juris requerido en materia cautelar. 

Así destacó expresamente: "No resulta, a mi juicio, irrazonable, en el estado actual de las comunicaciones, que quien posee una marca registrada pretende utilizarla como nombre de dominio en INTERNET. Lo mismo cuenta para quien desee hacer uso en ese medio de su denominación comercial. De esta forma, la verosimilitud en el derecho que se invoca para fundar la cautelar peticionada, se encuentra, según mi criterio, suficientemente acreditada."

El magistrado, al contrario de lo sucedido en "Freddo" no califica jurídicamente la conducta de quien registró el nombre de dominio. Señala que en las condiciones impuestas por NIC ARGENTINA – imposibilidad de dos dominios idénticos - "resulta clara la imposibilidad de registro del nombre de dominio pretendido por parte de la accionante, en atención al registro anterior que se habría otorgado al aquí demandado, lo cual, estrictamente , implica la negación al titular marcario de toda posibilidad de empleo de su marca como nombre de dominio en INTERNET". 

En cuanto al peligro en la demora señala el magistrado que el mismo es entendido como "el peligro de daño derivado del retardo que necesariamente conlleva el reconocimiento judicial de un derecho en la sentencia, creo que se ve configurado en la especie por la imposibilidad de la actora de acceder al registro del domino camuzzi.com.ar hasta tanto, eventualmente, se decida el juicio de conocimiento pertinente. Ello puede interpretarse, en la actualidad, de alguna manera, como una desventaja comercial, frente al resto de las empresas que si pueden, con sus propias identificaciones, utilizar y brindar los servicios que supone el acceso a Internet."

El magistrado encuadra la medida cautelar en lo dispuesto por el art. 232 del Código Procesal y en el art. 50 del Acuerdo TRIPS ( ley 24.425). Resuelve otorgar la medida cautelar mediante caución juratoria prestada por responsable de la empresa actora. 

c) Fundamentos del caso PSA. 

La presente es una sentencia como señalamos antes de la Excma Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala 2ª. El juez de primera instancia decretó una medida cautelar similar a la de los casos FREDDO y CAMUZZI a favor del Sr. Francisco Nicolás Pugliese y de la empresa INDUSTRIAS PUGLIESE S.A. con fundamento en la titularidad por parte de Francisco Pugliese de la marca PSA registrada en el INPI en las clases 7, 11, 21 y 41. 

En el presente expediente, a los fines de determinar la existencia de "humo de buen derecho" la Cámara determinó: a) la titularidad de la marca "PSA" idéntica al dominio cuestionado en cabeza del actor. b) la mayor antigüedad de la marca por sobre el dominio registrado por el demandado. 

Por otra parte, en el punto 4) de la sentencia se afirma que "corresponde indicar, independientemente de que el nombre de dominio sea o no una marca, lo cierto es que lo que aquí se encuentra en juego es la protección de un registro marcario, que se estaría utilizando por quien no es el titular; y en esta inteligencia resulta ineludible la aplicación de las disposiciones que sobre el tema trae el ADPIC.."

La Cámara también reproduce el argumento esgrimido en los anteriores casos referido a que el uso de la marca "PSA" registrada como dominio, es excluyente del uso legítimo del titular en el ámbito de Internet. 

El registro del dominio, calificado por la Excma Cámara como uso indebido de marca, impide al legítimo titular acceder al mercado de Internet con su propia marca, constituir su propio sitio y distribuir sus productos desde allí. Al contrario que en las resoluciones anteriormente comentadas, la Excma Cámara fijó una contracautela real de $ 20.000 a cargo de la actora. 

XIII- DOCTRINA JUDICIAL EN MATERIA DE PIRATERÍA MARCARIA. 

De las sentencias comentadas se puede extraer la siguiente doctrina judicial: 

· El registro de un dominio idéntico a una marca de propiedad de un tercero equivale al uso indebido de esa marca. 

· El uso indebido es un uso calificado por la especial característica de impedir al titular del registro marcario el uso de la marca en Internet. 
· Es independiente que la marca sea notoria o no. Véase que la marca PSA carece de notoriedad, lo cual no fue óbice para el dictado de la medida. 

· Carece de trascendencia, al menos no surge de las resoluciones, la buena o mala fe del registrante del dominio. 

· Debido a las características especiales de la infracción marcaria, excluyente de la posibilidad de uso de la marca en Internet para el titular, la medida cautelar puede ser un anticipo de la sentencia. 

· No se hace mención en las resoluciones al principio de especialidad, cuestión que abordaremos más adelante. 

XIV- CONSIDERACIONES CRÍTICAS ACERCA DE LAS SENTENCIAS. 

En nuestro país la regla de la especialidad está asentada jurisprudencialmente: 

· "el principio de especialidad que consagra la ley, permite que existan marcas idénticas para distinguir productos distintos y que la restricción a esa norma solo se configura en el supuesto de una confusión entre los productos mismos como su venta en los mismos lugares" 

· "la marca solo protege a los artículos para los cuales ha sido registrada y nada mas. De aquí que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase, siempre que no hubiese adquirido notorio crédito o notoriedad suficiente que impida dicho registro o cuando los productos pueden ser confundidos por el consumidor. 

En la jurisprudencia no se observa que se haya discutido la cuestión del riesgo de confusión en cuanto a los productos o servicios que se alojaban en Internet bajo los dominios. De esta forma se omite considerar la cuestión de la especialidad y se pone en igual situación al titular de una marca notoria o renombrada – con una protección que puede ir mas allá de la especialidad – con el titular de una marca que carece del conocimiento y reputación de aquellas. 

En el caso de Freddo, es evidente que estaba en juego una marca renombrada, al menos en el área de Buenos Aires. En este caso la solución es justa y conforme a Derecho puesto que se causaba un daño al titular de la marca afamada. Pero en el caso de "PSA", no hay asidero legal a la solución brindada puesto que no se está en presencia de una marca notoria y no se examinó la confundibilidad de los servicios o productos alojados en el sitio psa.com.ar. Sería conveniente efectuar, en materia de dominios, una diferenciación entre supuestos, tal como lo hace la doctrina americana.

Así tenemos los siguientes supuestos: 

a) una compañía obtiene en forma legítima un dominio que coincide o es similar a la marca de otra empresa. 

b) dos empresas con marcas idénticas para distinguir distintos productos o servicios, intentan obtener un dominio. 

c) una persona registra un dominio coincidente o similar a la marca de una persona para vendérselo al titular de la marca. 

En el supuesto a) la solución legal, en nuestro país, al conflicto marcas - dominios puede encontrarse en el art. 3 inciso a) y b) de la ley de marcas, con lo cual habría que entrar a estudiar los productos o servicios que se ofrecen bajo el dominio supuestamente infractor. En este caso se entendería, como lo ha hecho la jurisprudencia, que el registro de un dominio implica per se el uso de marca y si se cumple con la especialidad prevalece el derecho de marca anterior en el tiempo.

En el caso de marcas que, a consecuencia de su uso hayan adquirido notoriedad o fama en nuestro país, entendemos que bien puede recurrirse a las disposiciones del Convenio de París y del TRIPS o bien al art. 24, inciso b) de la ley de marcas. En el Derecho Norteamericano la Federal Trademark Dilution Act define a la dilución como "la pérdida de la capacidad que posee una marca famosa de identificar y distinguir productos o servicios, independientemente de la presencia o ausencia de riesgo de confusión, error o engaño". Esta protección contra la dilución ha sido acordada en nuestra jurisprudencia a las marcas renombradas. En consecuencia puede echarse mano de aquella jurisprudencia para impedir el registro de los nombres de dominio iguales o similares a marcas que gocen de renombre en Argentina. 

En cuanto al dictado de una medida cautelar inaudita parte, es justificado únicamente en el caso que se acredite la notoriedad o renombre de la marca que ha sido objeto de registro en el NIC. 

En las cuestiones de las marcas que no han adquirido notoriedad o prestigio, pero en las cuales se puede acreditar que el registrante del dominio tenía conocimiento de su existencia, se produce el registro del dominio idéntico a la marca pre-existente. Generalmente el dominio no se usa y se guarda con la intención de vendérselo al titular de la marca. En estos casos se ha discutido si existe utilización comercial de la marca, resolviéndose que en principio el hecho de registrar un nombre de dominio, per se, no resulta en la utilización comercial del nombre, aunque puede resultar en una forma de dilución de la marca.. De cualquier forma la jurisprudencia no es uniforme puesto que en el caso Intermatic.com se resolvió que el hecho de registrar un dominio para luego intentar comercializarlo constituía "uso en el comercio" y por lo tanto era una "infringement" tipificada por la Ley de Marcas. 

En los fallos comentados, no ha existido una declaración expresa acerca del "uso en el comercio", tampoco se indica en la resolución si los dominios en discusión han sido objeto de uso o solo se guardaron para la venta al titular de la marca. 

De cualquier forma entendemos que la justicia argentina se inclinará por establecer que el registro de un dominio es per se un acto comercial y por ende puede dar lugar a la infracción marcaria. 

De cualquier forma, aun cuando el registro no sea un acto de comercio, si el mismo es efectuado de mala fe, es evidente que sería de aplicación el mencionado art. 24 ( "conocía o debía conocer la existencia de la marca) , el art. 6 ter, del Convenio de París (marca del agente) o bien acudir al art. 953 del Código Civil. De esta forma no se juzgaría con la misma vara al pirata o cybersquatter que al legítimo titular de un dominio igual o similar a una marca registrada que no distingue los mismos servicios. 

En el caso de que el dominio sea registrado pero no utilizado, es decir que no haya pagina web alojada en la dirección en cuestión, evidentemente no se podrá juzgar los servicios que distinguirá. En este caso podría establecerse una presunción hóminis que el registro del dominio ha sido efectuado de mala fe, es decir para su posterior comercialización al titular de la marca. Lo mismo si se da el caso de un titular que registra grandes cantidades de dominios sin una actividad industrial o comercial concreta y que no pueda justificar su procedimiento. 

La jurisprudencia debe ser moralizadora, de hecho la que comenta lo es, pero debe poner a resguardo a quien, de buena fe, registra un dominio que colisiona con una marca, ya que atento la cantidad de marcas existentes, es probable que esta situación se de en más de una ocasión. 
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