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RESUMEN

El trabajo desarrollado a continuacién tiene como tema principal el analisis de las
Marcas en Internet. En tiempos actuales Internet, no solo constituye un medio esencial de
comunicacion si no también un medio de comercializacién de productos o servicios, la red es el
medio ideal para generar el contacto directo entre la marca vy el cliente. Esa funcién se ve
negativamente afectada cuando un tercero hace uso de la marca para designar productos o
servicios idénticos o similares. El problema resulta en determinar cudando se produce ese uso
quien lo lleva a efecto, pues no siempre va a consistir en la directa utilizacién de la marca
distintiva para la comercializacidon de los productos, servicios o cualquiera otra de las formas
de utilizacion directa que prevé nuestra legislacion en materia de Marcas.

Este trabajo determinara si la normativa vigente tiene el alcance adecuado o no para

regular las Marcas en el nuevo campo virtual.



ABSTRACT

The work then has as it main theme the analysis of the Trademarks on the internet. In
modern times the internet, not only an essential means of communication but also a means of
marketing products or services, the network is the ideal way to generate the direct contact
between brand and customer. That function is adversely affected when someone else uses the
mark to goods or services identical or similar. The problem is to determine when such use
causes the wearer to affect, as there will always be to the direct use of the distinctive mark to
market products, services or any other forms of direct use to provide our trademark laws.

This work will determine whether current legislation is the appropriate scope or not to

regulate the marks in the new virtual field.
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OBJETIVOS

B OBJETIVOS GENERALES DE INVESTIGACION:
= |nvestigar y analizar la problemadtica juridica argentina de “Las Marcas” en los

dominios del ciberespacio.

B OBJETIVOS ESPECIFICOS DE INVESTIGACION:

= |ndagar y estudiar leyes, decretos y acuerdos que regulan “Las Marcas” en
Argentina.

= Relacionar y comparar la instituciéon de “Las Marcas” con el Nombre de
Dominio en el ambito cibernético.

= Analizar la posibilidad de aplicar figuras proteccionales por analogia en el
espacio cibernético.

= Analizar la doctrina nacional sobre el problema planteado.

= Analizar la jurisprudencia nacional e internacional.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION:

¢LA NORMATIVA VIGENTE DE NUESTRO PAIS, ES ADECUADA Y SUFICIENTE PARA
REGULAR “LAS MARCAS” EN EL AMBITO DE INTERNET?



SIGLAS EMPLEADAS

Vi¥o [ o] (ol Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con
el Comercio.
ARPA.......cccevree. Advanced Research Projects Agency, organismo que fue

instrumentado a fin de desarrollar la informatica para aplicarla a la defensa de Estados Unidos.

CCTLDS...evvvennne Dominios de nivel superior correspondientes a cddigos de paises o

territorios que habitualmente son designados como dominios de paises.

DNS ..oocvriririieiee Nombres de Dominio.
gTLDs....ccvvvrrrnne Dominios de nivel superior genéricos.
IANA s Internet Assigned Numbers Authority es responsable de la

coordinaciéon global de la raiz del DNS, las direcciones IP y otros recursos de protocolo de
Internet.

ICANN......cooovrrrnae Internet Corporation for Asigned Names and Numbers (para llegar a
otra persona en Internet se tiene que escribir una direccién en la computadora - un nombre o
un numero. Esa direccién debe ser Unica para que los ordenadores. ICANN coordina estos
identificadores Unicos en todo el mundo).

[.N.P.I. .................... Direccion Nacional de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial.
] Sistema de direcciones numeéricas.
LACTLD ..ccooeveen Latin American and Caribean Top Level Domains, organizacién de

Registradores de Nombres de Dominio de Nivel Superior de Cddigo de Pais, de la regién
Latinoamericana y el Caribe.

NIC-Argentina......... Network Information Center Argentina (identifica al Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en su caracter de administrador del
Dominio Argentina de Internet).

NSI e, Network Solutions Inc. , se le dio el monopolio sobre gestion y
mantenimiento de los servicios de los dominios COM (actividades comerciales), ORG
(organizaciones sin fines de lucro) y NET (redes).

OIPC Interpol ......... Organizacion Internacional de Policia Criminal.

OMC....cvveeiriennne Organizacion Mundial del Comercio.



(0]1/] 2] PSR Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.

RIU. oo, Red de Interconexidn Universitaria (RIU).

TLD..oooveeeeeee, Dominios de nivel superior, que estan divididos en dos categorias:

UDRP ..o, La Politica Uniforme de Resolucién de Disputas por Nombres de
Dominio

USPTO.....ccovvvverreneee. United States Patent and Trademark Office's (es la agencia federal

para la concesion de patentes de EE.UU. y registro de marcas).

-Dominios internacionales:

.com Organizaciones comerciales
.net Proveedores de servicios de Internet
.org Organismos sin fines de lucro
.mil Instituciones militares
.int Instituciones internacionales
.edu Organizaciones educativas
.gov Instituciones gubernamentales
.biz Organizaciones comerciales
.info Uso general
.name Nombres de personas
.pro Profesionales de determinadas
categorias
.museum Museos
.aero Industria aerondutica
.coop Cooperativas
.biz Destinado a sitios comerciales
.info Para uso general
.name Para registrar nombres de personas
.pro Profesionales de determinadas
categorias:
.med.pro para médicos
Jaw.pro para abogados
.cpa.pro para auditores
.museum Museos
.aero Industria aerondutica
.coop Cooperativas



-sistema de nombres de dominio de nivel superior correspondientes a codigos de
pais (ccTLDs), a la Republica Argentina le corresponde la sigla “ar”, conforme a la Norma 3166

de la Organizacidn Internacional de Normalizacidn (ISO 3166) y los Subdominios son:

.com.ar Organizaciones comerciales en Argentina

.org.ar Organizaciones sin fines de lucro en la Argentina

.int.ar Instituciones internacionales en Argentina

.net.ar Proveedores internacionales de internet en
Argentina

.gov.ar Instituciones Gubernamentales en Argentina

.mil.ar Fuerzas Armadas en Argentina



INTRODUCCION

Las marcas son el unico nexo entre el consumidor del producto o servicio y su titular
de un objeto dado. Las mismas han dejado de ser un elemento integrante del patrimonio de
una persona, para ser un bien social que lleva transparencia al mercado, brindando
informacidn justa y necesaria para permitir una adecuada relacién entre productor/proveedor
y consumidor/usuarios.

Con el surgimiento del nuevo ambito llamado “Internet”, muchas de las instituciones
registrales como “Las Marcas” se vieron afectadas, justamente porque las legislaciones del
mundo que no estaban preparadas para recibir el vertiginoso cambio de la tecnologia. Muchos
de los paises con mayor crecimiento econémico, pudieron crear nuevas normas de proteccién
y adaptar otras.

En ese marco, la Republica Argentina también se ha encontrado con esa realidad y ha
creado normas que regulan algunas situaciones en Internet, pero respecto a las marcas existen
muchos interrogantes.

El término Internet es la contraccidn de inter-network, o sea “entre redes”, y su origen
y desarrollo lo podemos encontrar en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX.

Se concibe asi actualmente a Internet como una inmensa red de redes. Es una red que
agrupa y conecta a miles de redes en diferentes partes del mundo, posibilitando el intercambio
de informacion entre los ordenadores conectados a esas redes.

Por ser un ambito tan abierto, agiliza la comunicacién y el comercio entre personas
situada en distintos paises, pero a la vez, debilita la posibilidad de controlar los ilicitos en
cuanto a la manipulacion de informacién y el uso indebido de marcas.

A modo de ejemplo, nuestra legislacion marcaria exige la comercializacion del
producto en nuestro pais, y descarta el uso de la marca realizado en el extranjero. Como asi
también la publicidad realizada fuera del pais, aun cuando ello permita conocer la marca aqui.
Una modalidad de venta habitual es aquella en la que el producto se ofrece por catalogo,
muchas veces remitidos al extranjero por “internet”, lo

gue puede llevar a convertirse en una infraccidon para nuestro derecho, como en el
caso de marcas anteriores registradas confundibles con la que tenga el producto importado.

La problematica esbozada que este trabajo que se plantea, repercute negativamente
en dos supuestos importantes: por un lado, produce la desproteccion del titular de la marca

(quien registra una marca adquiere un derecho sobre la misma) cuando se cometen actos en



perjuicio de la marca registrada en el ambito de Internet. Por ejemplo la falsificacién, que es
un delito por excelencia en esta materia que comprende la reproduccién exacta de la marca
registrada. Por otro lado, la desproteccion del consumidor/usuario, quienes adquieren
productos o usan servicios que satisfacen sus necesidades en el ambito de Internet.

En el mercado, la marca sirve para que el comprador pueda elegir entre varios o
volver a adquirir el mismo producto o servicio que otra vez antes adquirid. Por eso, la marca
surge como un elemento determinante de la voluntad del consumidor, porque garantiza la
calidad uniforme del producto. Y por ello en muchas ocasiones se lanzan productos en el
mercado virtual de una marca determinada que luego resulta no serla.

Asimismo, la Ley Nro. 22.362 de Marcas y Designaciones enumera los delitos marcarios
(Art. 31) cuando se cometen algunos de los actos lesivos al derecho del titular de la marca,
quien puede solicitar la realizacion de medidas precautorias, en virtud de que “/a propiedad de
una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro” (Art.4).

Si embargo, existe la incertidumbre respecto de si esas normas son suficientes o no
para proteger al titular de la marca, y por ende al consumidor /usuario, en el campo virtual,
situacidn que analizaré.

El pensamiento doctrinario de hoy, afirma que las marcas han traspasado la barrera de
la exclusividad del titular para convertirse en elementos que forman parte de un bien social
gue otorga la transparencia al mercado.

Por ello, propongo en este trabajo final, el estudio del marco normativo de “Las
Marcas”, respeto de sus aspectos generales y su alcance en el campo virtual denominado
“Internet”, a los fines de desentrafar los puntos que desatan el problema de la falta de
control de proteccién de las marcas en el nuevo espacio, analizando la doctrina vy
jurisprudencia sobre la exclusividad en el uso, su violacién y los delitos.

Igualmente considero de relevancia el mencionar otras instituciones reguladas en
internet por las normas de nuestro pais como es “el nombre de dominio”, donde las
disposiciones son muy claras y se pueden vincular con la problematica planteada. Asi,
determinar los conflictos que surgen en relacion del sistema del registro de dominio en el
ambito Internacional y en Republica Argentina.

Resulta interesante, la indagacién sobre los conflictos en materia de nombres de
dominio y las marcas comerciales, el uso del nombre de dominio, la registracion maliciosa de
nombres de dominio, infracciones marcarias, confusion, dilucién, la falta de uso, la
competencia desleal, Etc. Respecto a esos temas, la jurisprudencia argentina ha dispuesto

medidas cautelares en el ambito virtual en proteccién del titular de una marca.
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Finalmente, este trabajo intenta reflexionar sobre una problematica que resulta ser
cotidiana para todos los ciudadanos del mundo, que utilizan el ambito cibernético para tener
un libre y facil acceder al mercado de la comercializacién de productos y marcas, que en

ocasiones carecen de toda regulacién normativa.

11



CAPITULO I: “LAS MARCAS —GENERALIDADES"”

A) QUE ES UNA MARCA?

Para el autor Jorge Otamendi® “la marca es el signo que distingue un producto de otro
o un servicio de otro”. Ademas, de esta definicién la marca cumple otras funciones que son
muy importantes y que analizaremos mds adelante.

La funcién distintiva le permite al consumidor elegir lo que quiera, segln sus
gustos y preferencias. Al hacerlo estd reconociendo el trabajo y dedicacidén del duefio de Ia
marca quien venderd mas y asi aumentara sus ganancias. Esto lo motivard a elevar ain mas la
calidad de sus productos o servicios, con lo cual contribuirda a mejorar el nivel de vida de la
poblacion.

La marca es “el vehiculo de la competencia”, porque sin ella, se veria
seriamente trabada ya que se limitaria a la que los duefios de las marcas pudieran realizar
desde sus propios locales comerciales. Las marcas permiten que los productos se encuentren
en los lugares mas diversos y compitan entre si por su sola exposicién al publico.

Una interesante opinién del autor francés Eugené Pouillet’, respecto de la
marca sobre su funcién esencial de indicar el origen, dice: “es también al mismo tiempo una
garantia para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, que se asegura que le
entreguen el producto que él quiere comprar; para el fabricante que encuentra asi un medio de
distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos. Es la marca que le da a
la mercaderia su individualidad; ella permite reconocerla entre miles de otras andlogas o
parecidas: se concibe toda la importancia de la marca. Mds es estimada la mercaderia, mds
precio tiene la marca. Ella deviene, a veces, una propiedad considerable™.

Para la legislacidon Argentina, una “Marca” es un signo, con capacidad distintiva, que
permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de los demas. Los
términos del Art. 1 de la Ley 22.362 de “Las Marcas” establece que "las marcas comerciales
para distinguir productos y servicios pueden incluir, entre otros: una o mds palabras con o sin
ningun contenido conceptual, dibujos, emblemas, monogramas, grabados, estampados,

imdgenes, combinaciones de colores aplicados a un drea determinada de un producto o su

! Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edicion Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, Afio 2006, pag. 3.

2 Otamendi, Jorge, idem.

® pouillet, Eugené, “Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale et tours generes”, 6 ed.,
Paris, 1912, p.14, referenciado en el libro “Derecho de Marcas”, de Otamendi, Jorge, Sexta Edicion Actualizada y
ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Aifio 2006

* Pouillet, Eugeng, idem.
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envase, la envoltura o envase, combinaciones de letras y niumeros con disefio especial, slogans
publicitarios, relieves distintivos y todo otro signo con tal capacidad”.

La marca comercial no sélo permite la identificacion de bienes o servicios sino también
representa el prestigio de sus fabricantes.

Es una marca registrada la que ha sido concedida en favor de una persona fisica o
juridica, argentina o extranjera, por la Direccion Nacional de Marcas del Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial ( I.N.P.l. ). El registro de una marca concede a su titular, la exclusividad
de uso por diez afos.

Como podemos observar, nuestra legislacion nada dice respecto de la Marca
en el dmbito cibernético, ya que la ley fue sancionada hace muchos afios atras en 1980 y
publicada en el afio 1981, que no dio lugar a la normalizacién de la figura marcaria en nuevo

espacio global denominado Internet.

B) HISTORIA DE LA MARCA -SURGIMIENTO DE INTERNET

La valoracion e importancia de la problematica planteada sobre la regulacién juridica
de las Marcas en “Internet”, comienzan a partir del estudio de sus antecedentes (historicos,
legislativos, jurisprudenciales y doctrinales) que a continuacién haré referencia:

Las primeras manifestaciones de las marcas, tuvieron lugar en Grecia y Roma. Durante
este periodo cldsico se acostumbraba colocar el nombre de los artesanos en productos tales
como vasos, monedas, piedras preciosas, tubos de estafio, ollas de cocina, quesos y vinos5.
También en la antigua China se utilizaban signos distintivos e identificatorios de los artesanos
de piezas de porcelana. Las inscripciones insertadas en estos productos tenian por objetivo
identificar el lugar de fabricacién y el destino para el que habian sido fabricados. Con
finalidades similares, en Egipto y la Mesopotamia se utilizaban signos caracteristicos en
ladrillos y otros materiales de construccién. La utilizacidn de signos distintivos en esta primera
etapa tuvo como misién primordial resaltar el prestigio profesional del autor del productor e
identificar su lugar de origen. Mas tarde, en los albores del Imperio Romano, estos signos
fueron utilizados por primera vez como signos distintivos y una prueba de ello es que
registraron los primeros casos de falsificaciones marcarias®.

Durante la Edad Media las marcas ejercieron un importante papel en la relacion entre

las corporaciones y los monarcas. En esta etapa los gremios hicieron uso de este instituto,

s Sherwood, Robert, “Propiedad Intelectual y Desarrollo Econdmico”, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1995,
pag. 29

6 Bertone, Luis y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, “Derecho Marcas”, Tomo |, Ed. Heliasta, Buenos
Aires, 1989 ,pag. 112
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confiriéndole caracter obligatorio entre sus miembros. Los fines econémicos de la marca
medieval no se vinculaban tanto con la identificacién del producto frente al consumidor, sino
mas bien con los métodos internos de control de las corporaciones. Los objetivos principales
de la obligatoriedad apuntada eran identificar al artesano (a fin de revisar que haya cumplido
con las normas del oficio o arte), testimoniar el control de mercaderias ante los oficiales
corporativos e impedir la circulacién de mercaderia procedente del extranjero’.

La explosion del sistema de marcas coincidié con la denominada Revolucidn Industrial.
En ese momento la produccidon en masa y la despersonalizacion de la relacién productor-
consumidor empujan al mundo hacia la utilizacién de las marcas comerciales. Particularmente
en Francia, el acaecimiento de la Revolucién de 1789 trajo aparejada la abolicidn del sistema
corporativo. En este pais, el 23 de Junio de 1785 se sanciond la ley que constituyo el primer
régimen marcario “moderno”. Afios mas tarde otros paises en vias de industrializacion tales
como Alemania, Italia, Gran Bretaifa y Estados Unidos incorporaron a sus ordenamientos
normas relativas a estos signos distintivos®.

En 1833 aquel sistema tomd perfil internacional al firmarse en Paris un Convenio
Internacional para la Proteccidn de la Propiedad Industrial. En un principio este grupo de
paises denominado Unién de Paris contd con pocos miembros, pero a medida que pasé el
tiempo se fueron incorporando nuevos adeptos. Ellos fueron adaptando la normativa del

Convenio a sus normas locales, como lo hizo la Argentinag.

Luego, un hecho importante que marcd la historia del hombre fue el
surgimiento de un nuevo ambito denominado “Internet”, originado vy desarrollado en los
Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. El término Internet es la contraccidn de inter-
network, o sea, “entre todos”*°.

Los primeros estudios relacionados con el desarrollo de una red que intercomunicara a
diferentes sujetos y ordenadores se producen a comienzos de los afios 60 en una serie de
notas de J.C.R. Licklider, del Massachussets Institute of Technology, donde éste planteé el
concepto de “Red Galdctica”, como una red que permitiera la intercomunicacién y transmision

de datos entre diferentes lugares conectados a una red de ordenadores. Sobre la base de éstos

y otros estudios finalmente se desarrolla la idea concreta de una intercomunicacion real por

7 Bertone, Luis y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, “Derecho Marcas”, Tomo |, Ed. Heliasta, Buenos
Aires, 1989 ,pag. 114/115

8 Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pag. 162

? Vibes, Federico Pablo, idem.

% Fernandez Delpech, Horacio. “Internet: su Problemdtica Juridica”. Segunda Edicién actualizada.
Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Afio 2004, pag. 13.
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red, y el Departamento de Defensa de los EE.UU. crea ARPA (Advanced Research Projects
Agency), organismo que fue instrumentado a fin de desarrollar la informatica para aplicarla a
la defensa de Estados Unidos'".

En 1969 se concreta finalmente el proyecto y se crea Arpanet como una red privada
gue intercomunicaba distintas computadoras de instalaciones de defensa por medio de radios
y satélites.

Posteriormente razones comerciales y cientificas produjeron el rapido
crecimiento de esa red Arpanet, a la que se fueron incorporando distintas redes, ya no
militares, sino académicas y privadas de los EE.UU. y de otras partes del mundo, dando asi
lugar a la red Internet que hoy conocemos, en la que ya no sélo las instituciones se encuentran
interconectadas, sino que los usuarios individuales constituyen el gran motor del sistema™.
Internet es asi una red de redes de ordenadores instaladas en diferentes partes del mundo e
interconectadas entre si mediante lineas de comunicacién de alta velocidad. Toda esa inmensa
red de ordenadores funciona como un sistema descentralizado, sin un centro neuralgico que
dirija la informacién. A esa red de ordenadores se encuentran conectados, a su vez, otros
ordenadores llamados nodos, que intercomunican la red con los usuarios individuales. El
sistema fue creado mediante la conexién telefdnica, pero en los Ultimos afios del siglo XX
comienzan a aparecer nuevas formas de interconexién, como son la comunicacién por cable y
por antena, sistemas éstos en el que comienza a desaparecer el teléfono como el elemento
basico de intercomunicacién de la red™.

Coincidiendo con Carrasco Blanco en que Internet es un “medio de acceso a la
informacion que permite a diversos actores interactuar con diversos fines”*".

De esta manera, el avance vertiginoso de las modernas tecnologias informaticas y las
nuevas situaciones planteadas ha producido una orfandad juridica, ya que las normas legales
existentes en muchos casos no encuentran su adecuacion a los nuevos problemas surgidos de
la tecnologia informdtica. Algunos autores han dicho que Internet es una zona de “no derecho”
por la ausencia de normas juridicas a su respecto, su caracter transnacional y su constante

avance tecnoldgico™.

" Fernandez Delpech, Horacio. “Internet: su Problematica Juridica”. Segunda Edicidn actualizada .Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Afio 2004, pag.13.
12 tarnandez Delpech, Horacio, idem.
3 Fernandez Delpech, Horacio, idem.
% Carrasco Blanco, Humberto.” Algunos aspectos de la responsabilidad de los proveedores de servicios y
contenidos de Internet”. “El caso ENtel”., trabajo presentado en Ecomder 2000
> Fernandez Delpech, Horacio. “Internet: su Problematica Juridica”. Segunda Edicién actualizada. Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Afio 2004, pag. 14
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Surgen asi dos posiciones doctrinales claramente diferenciadas: por un lado,
los partidarios de la autorregulacién, quienes consideran que el ciberespacio es por esencia
libre y que por ello debe autorregularse. Esta autorregulacidn consistiria en la libertad que
tendrian los participes para determinar las reglas a seguir en cuanto a su comportamiento en
Internet®.

Por el contrario, los partidarios de la regulacién consideran que no existe
diferencia en cuanto a las actividades llevadas a cabo en la red con aquellas similares llevadas
en el mundo tridimensional, y que, consecuentemente, no existe razén para excluir de la ley
ordinaria a ciertas actividades, cuya Unica particularidad es que son llevadas a cabo en forma
electrénica®’.

No coincidiendo con la primera postura que proclama la autorregulacion en
Internet, ya que la misma implica la negacion del Derecho. Internet es un espacio social y como
tal debe necesariamente ser regulado por el Derecho, en pos de una legislacién convencional
Unica y mundial.

De este modo, los paises que regulan “las Marcas” han sufrido diferentes cambios en
sus legislaciones por el surgimiento de Internet. Todavia no se ha podido establecer un sistema
de proteccién legal adecuado. Los instrumentos juridicos que se puedan crear son insuficientes
dada la fugacidad de las redes.

A pesar que las marcas no posee un marco regulatorio completo en Internet, juegan
un rol protagénico en el mundo de los nombres de dominio (institucién regulada en el ambito
virtual). Esta vinculacidn entre marca y nombre de dominio encuentra su explicaciéon en dos
elementos claves en la era digital: a) el nombre de dominio abre la puerta a un nuevo canal de
ventas (Internet), y b) aun cuando no se utilice Internet para venta directa, la World Wide Web
ofrece a las empresas un medio de publicidad sencillo, masificado y relativamente barato.
Estos dos elementos permiten ubicar al nombre de dominio como un complemento
indispensable de la marca®®.

Cabe aclarar que las marcas son signos que distinguen un producto de otro o
un servicio de otro, por ejemplo, se registra como marca una o mas palabras con o sin

contenido conceptual, los dibujos, los emblemas, los sellos, las imagenes, las bandas, los

'® Fernandez Delpech, Horacio. “Internet: su Problematica Juridica”. Segunda Edicidn actualizada. Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Afio 2004, pag. 14
7 Fernandez Delpech, Horacio. Ibid., pag. 13
'® Fernandez Delpech, Horacio. Ibid., pag. 170
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relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad, etc.'®. Configuran ademas
derechos intelectuales. En cambio, el nombre de dominio proviene de la comunicacién por
Internet que se da entre sujetos. Para poder comunicarse entre si, estos sujetos requieren de
algun elemento identificatorio que permita la ubicacidn de alguien o de algo dentro de la Red.
Entonces se recurre a un nombre de dominio, que es un lugar virtual, no palpable, por ejemplo
si una persona desea tener una cuenta de e-mail, debe utilizar necesariamente un nombre de
dominio (propio, o del Proveedor de Servicio de Internet que brinda el servicio de correo
electrénico)®.

En nuestro pais, tenemos como antecedente el sistema de registro de
dominios Internet que es, al igual que en la Ley 22.362 de Marcas, de tipo atributivo, o que
requiere primero la solicitud de concesién de un nombre de dominio y luego el otorgamiento
de ese nombre, lo que trae aparejado un derecho personal a favor del registrante®'.

Ademads, es meritorio destacar que el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad intelectual, Arts. 12 a 12 del Acta de Lisboa, receptada por ley 17.011, el Acuerdo
sobre los aspecto de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionada con el comercio
aprobada por ley 24.425, y principalmente la Ley 22.362 de Marcas, han influido en nuestros
tribunales de justicia en numerosos fallos, que resolvieron conflictos surgidos como
consecuencia de los problemas entre registradores de nombres de dominio y titulares de

registros marca rios®.

C) FUNCIONES DE LA MARCA
- Indicacion de origen
Tradicionalmente se entendid que la marca identificaba el origen del producto.
Asimismo servia para que el publico consumidor supiera quiénes eran los distintos fabricantes
de cada producto. En el siglo pasado en Argentina y en toda América una marca no era lo que
hoy es el comercio a nivel nacional y mundial.
Deremberg® transcribe frases de un fallo de esa época de un tribunal de

E.E.U.U. de América: “No hay derecho al uso exclusivo de cualesquiera palabras, letras o

19 Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. Sexta Edicién Actualizada y ampliada. Editorial Abeledo-Perrot.
Buenos Aires, 2006, pag.17.
20Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pag. 15

*! Fernandez Delpech, Horacio. “Internet: su Problematica Juridica”. Segunda Edicidn actualizada. Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Afio 2004, pag. 125

2 tarnandez Delpech, Horacio, idem.

23 Dorenberg, Walter, Trade mark protection and unfair trading, New York, 1936, p.30, referenciado en el
libro “Internet: su Problematica Juridica” de Ferndndez Delpech, Horacio, Segunda Edicidn actualizada. Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Afio 2004
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simbolos que no tengan relacion con el origen y propiedad de los productos, sino sélo estdn
concebidos para indicar su nombre y calidad”. Como explica este autor “el término trademark
en ese tiempo no indicaba otra cosa que el nombre del fabricante. Cualquier palabra o figura
arbitraria adicional, concebidas para servir como una designacion del producto, eran
consideradas mds allg del concepto legal de trademark”. Tanto es asi que cualquiera podia
usar la designacién que otro hubiera creado para distinguir su producto siempre que “tomara
las precauciones necesarias para evitar crear confusion en la mente del publico en cuanto a la
identidad del fabricante”.

En el ano 1869, el Tribunal Francés también definia la marca como indicadora
de su origen: “Puede decirse con verdad que la marca es un medio material de garantizar el
origen o simplemente la proveniencia de la mercaderia a los terceros que la compran, en
cualquier lugar y en cualquier mano en que se encuentren”**. Lo que significaba, que la marca
distinguia a un fabricante de otro a través de sus productos, o sea, los productos eran
distinguidos por sus fabricantes.

En la actualidad, este concepto de la funcién que cumple la marca respecto de indicar
su origen, ha quedado superado por otras funciones esenciales que reviste. Por ello, la marca
no distingue origen. Es mas, la gran mayoria del publico ignora quién es el fabricante de los
productos que adquiere. Desde luego existen casos en los que la marca estd formada o
constituida por el nombre del fabricante. Entonces la marca identificara también el origen del

producto, pero esta funcién siempre sera secundaria®

-Distincion de productos y servicios

La unica funcion esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros.
Es habitual que el nombre del fabricante aparezca en la etiqueta o rétulo que lleve el
producto, su envase o envoltorio y si no es asi, el consumidor podrd consultar los datos al
comerciante. Como sea es una informacién no prescindible para la marca.

El producto en el mercado, en su lugar de venta, la marca servird para que el
comprador pueda elegir entre varios o volver a adquirir el mismo producto o servicio que otra

vez antes adquirid. La marca permite la distincién entre productos o servicios de una misma

* pouillet, Eugené, “Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale et tours generes”, 6 ed.,
Paris, 1912, p.13.

2 Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edicion Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, Afio 2006, pag. 2.
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especie. Si el signo en cuestion no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros,

entonces no podra ser su marca en los términos sefialados.?®

- Garantia

Otra de las funciones de la marca, secundaria, es la de garantizar una calidad
uniforme. Quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestacién de un servicio lo hace
porque desea encontrar la misma o mejor calidad que el producto o el servicio tenia cuando lo
adquirié con anterioridad. Desde luego no se trata de mantener o lograr la éptima calidad
posible sino una calidad uniforme. Cuando se trata de licencias y de franquicias, el vinculo
comun que mantiene la unidad de la marca es justamente esa calidad uniforme del producto o
servicio. Juega desde luego un papel relevante en esta cuestidon el precio que deba pagar el
consumidor. Si la calidad es uniforme pero el precio aumenta mucho, no siempre el
consumidor volverd sobre la misma marca.

Es decir, que el consumidor espera encontrar en el producto o servicio una calidad
uniforme, lo que no constituye ninguna obligacidn legal para el titular de la marca. No hay
norma que le exija fabricar sus productos o prestar sus servicios en forma idéntica a través de
los afos. Mds alld de su constitucionalidad, de haberla, no alcanzarian los jueces para
determinar cuando la calidad varié, o no, y si varié, si hay excusas legitimas para ello?’.

Es el interés del titular de la marca que el producto mantenga una calidad uniforme y
qgue el consumidor no sea frustrado cuando vuelva a elegir esa marca. Un producto o servicio
gue desmejora su calidad seguramente perderd consumidores y puede provocar que la marca

desaparezca del mercado®.

-Publicidad
Otra de las funciones que cumple la marca es publicitaria. La marca se designa en un
producto, y sin ella no seria posible efectuar publicidad de un objeto dado. La buena calidad

del producto o servicio debe ir acompafiada de una publicidad adecuada.

2 Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edicion Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, Afio 2006, pag. 3

27 Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edicién Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, Afio 2006, pag. 4

%8 Otamendi, Jorge, fdem.
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Y aun cuando no se efectle publicidad la marca debe tener un llamativo, un “poder
motivante” como expresa Callman® “distinguiéndolo de un mero signo que comunica
informacion en si mismo no tiene poder para motivar cualquier respuesta mds alld de aquella
inducida por la informacidn sola”, que provoque favorablemente al eventual comprador. No se
elige como marca un signo que ha de provocar un rechazo por parte del publico, sino todo lo
contrario, que atraiga al potencial consumidor.

Muchas de las marcas como Coca -Cola, Lave-Rap, Nescafé, entre otras, estan
disefiadas para informar sobre ciertas caracteristicas del producto o servicio que distinguen en

la publicidad.

D) EL SISTEMA ATRIBUTIVO

Nuestra ley 22.362 ha adoptado el sistema atributivo para la adquisicion del derecho
exclusivo sobre la marca. Este sistema es el que “atribuye” el derecho a quien obtiene el
registro de la marca. Como bien explica Breuer Moreno®, “en el sistema atributivo no existe
derecho de ninguna especie sobre la marca si no hay registro”.

El art. 42 de le ley referida establece que la propiedad de una marca y la exclusividad
de uso se obtienen con un registro, es decir que para ser titular de una marca o ejercer el
derecho de oposicidn a su registro o de su uso, se requiere un interés legitimo del solicitante o
del oponente. Esto se hace evidente en el Capitulo Il de la ley que legisla sobre los actos
punibles y las acciones. En el art. 31 se enumeran los delitos marcarios que sélo pueden existir
si se comenten en perjuicio de una marca registrada. Es el titular de una marca registrada
quien puede solicitar la realizacién de medidas precautorias. En cambio, el sistema declarativo
es aquél en el que el derecho exclusivo nace con el uso y sélo después efectta el depésito o
registro de la marca®'.

Todo ello, me lleva a analizar -debido a la inexistencia de regulacidon de la marca en
internet-, la posibilidad de aquellas figuras juridicas proteccionales, puedan aplicarse por
analogia a los delitos que se cometen por el uso indebido de la marca en el espacio

cibernético.

29 Callman, R., The law unfair competition trademark and monopolies, 4 Edicién , Illionois, 1988.

%0 Breuer Moreno, Pedro C., Tratado de marcas, Buenos Aires, 1946, pag. 197.
31 Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edicion Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, Afio 2006, pag. 6
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E) LA MARCA NO REGISTRADA
No significa que la marca registrada, sea la Unica con proteccion juridica, por el
contrario, en cantidad de casos se ha reconocido valor a la marca usada o no registrada frente
a una que es registrada con posterioridad. Se ha sostenido reiteradamente que este criterio,
“de excepcion, funciona cuando un tercero sin escrupulos pretende inscribir una marca que es
usada intensamente por quien no la ha registrado y tiende a evitar que se consuma un despojo
contrario a la moral”, como sucedié en la causa “Panificacion Argentina v. Marcolla SACIFI”,
sala entonces Unica, del 5/9/1967. Y “obedece, no sélo al propdsito de evitar maniobras de
mala fe de su contrario...sino también a los efectos de defender una clientela formada
mediante esa utilizacion”, como sucedid en el caso de “Matafuego Drago SACIF v. Callari
Rodriguez y otros”, sala Il, del 9/10/1987; “Lozano, Hugo O. y otro v Panificadora Lozano S.A.”,
sala Il, del afio 25/7/1978, LL, 22/12/1978, p.3.*
En estos casos los tribunales no siempre recurrieron a la Ley de Marcas para decidir a
favor de la marca no registrada. Lo hicieron apelando a:
a) al art. 953 del Cédigo Civil,
b) alos principios basicos generales del Derecho
c) alavaloracidn actos inmorales o contrarios a las buenas costumbres, como en los
casos “Sorga v. Stenfeld, del 17/04/1948, J.A., 1948-1-739; “Osiris SCA v Otto S.A.”,
del 8/2/1967.

El uso sin registro ha sido un motivo suficiente para oponerse con éxito al
registro de una marca solicitada con posterioridad al mismo, para servir de base para anular
una marca registrada, también posterior, y también para rechazar con éxito una oposicién
deducida a la solicitud de su registro>.

Desde luego, el uso, mediando la oposicion al mismo, no tiene ninguna validez
y no genera ningun derecho a favor de quien lo ha realizado. Tampoco puede tener valor
alguno el uso de una marca confundible con otra anterior registrada. El uso, para tener valor,
ademas debe haber sido de una intensidad tal que haya generado una clientela. Este uso no

puede haber sido aprovechando el prestigio ajeno o induciendo a error al publico por su

32 Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edicidon Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, Afio 2006, pag. 6.

33 Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edicion Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, Afio 2006, pag. 7.
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confusidn con otras marcas registradas con anterioridad. Debe ser un uso efectuado sin mala
fe*.

La Ley de Marcas reconoce, aunque en forma indirecta, valor a la marca usada
no registrada.

De cualquier manera, otras normas del derecho permiten una defensa cabal a
tales marcas “Underwear S.A. y otro v. Anicka S.A.”, sala Il, del 18/7/1996, en la que se hizo
lugar a una accién de cese de uso de la marca “intimamente Mia”, sobre la base de la marca
“Mia Disegno” no registrada, con estos argumentos: “Frente a esa imitacion, ciertamente
indudable, pierden toda consistencia los argumentos de la demandada. Porque ni la
coexistencia que alega, que no aparece probada en la copia aludida ni la inconfundibilidad de
los conjuntos como totalidades, ni la falta de concesion de la marca pedida por la actora, ni la
mayor o menor antigliedad de las solicitudes marcarias, ni el sistema atributivo adoptado por
ley de marcas, ni la falta de oposicién en sede administrativa a la marca “Intimamente Mia”
(que no mostraba en absoluto, la copia de la grafia M), constituyen razones que puedan
cohonestar una imitacion marcaria evidente (expresamente admitida por la demandada y
corroborada por los testigos), que choca con el art. 953 del Codigo Civil, pilar bdsico de todo el
ordenamiento juridico positivo”.

La imitacién de una marca ajena es sin duda una maquinacién fraudulenta (
art. 159 del Cddigo Penal) es un artificio disefiado para engafiar al consumidor, para
confundirlo, en definitiva, un fraude. Si esa marca ajena esta registrada, el remedio legal lo
brinda la Ley de Marcas. Pero si no hay registro previo y hay una intenciéon dolosa de
confundir, que se manifiesta con en la imitacién o falsificacién de la marca que otro usa,
entonces el remedio lo brinda el art. 159 del Cédigo Penal. La Ley de Marcas es una
herramienta para combatir actos de competencia desleal, que comprende los actos de
confusiéon, que abarcan no sdélo los de confusidn marcaria, sino también los de confusién a
través de designaciones, estilos comerciales, publicidad, etcétera®.

La marca de hecho puede ser también invocada para la obtencién de una
orden de cese de uso temporal o provisional que prevé el art. 50 del Adpic (Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio). En el caso

“Lionel”, el titular de la marca de hecho “Gloria”, con la que distinguia juguetes, solicité se

3 Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edicion Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, Afio 2006, pag. 8.

3 Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edicion Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, Afio 2006, pag. 8
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aplicara esta norma Adpic y se ordenara el cese de uso de idéntica marca usada para distinguir
idénticos productos. El titular de “Lionel” habia solicitado el registro de su marca, y habiéndose
retirado una oposicidn a su registro todo hacia suponer que seria registrada. El tribunal hizo
lugar a la peticidn y ordend la medida. En el fallo se reconoce que el que la marca no estuviese
registrada “no significa en absoluto que el titular de una marca de hecho -efectivamente
explotada y a cuyo amparo se ha formado una clientela- carezca por completo de proteccion
frente a una conducta reprochable de un competidor, consistente en el ilegitimo uso de la

misma marca para obtener un lucro indebido y desviar la clientela”.

F) LAS MARCAS DE SERVICIOS

La marca de servicio es un instituto relativamente nuevo en el sistema
marcario. Asi como la marca tradicional distingue un producto de otro, la marca de servicio
diferencia un servicio de otro. Este ultimo, goza de la misma proteccion y estd sujeta a los
mismos tramites y obligaciones que la marca de producto. Falsificar o imitar fraudulentamente
una marca de servicio acarrea las mismas consecuencias que el hacerlo con una marca de
producto, cualquier servicio puede ser distinguido con una marca®’.

Sin embargo el servicio distinguible por una marca se diferencia strictu sensu
por la forma en que ese servicio es prestado. Este servicio deberd mantener una cierta
uniformidad en el tiempo. Por ejemplo, quien vaya a una peluqueria y solicite un brashing y
quien pida el servicio sabe que éste consiste en peinar el cabello con un secador y utilizacién
de cepillo. Cada vez que se pida “brashing” el servicio serd el mismo. Este concepto de
uniformidad puede ser llevado a todos los servicios™.

Corresponde efectuar esta clasificacion del servicio para diferenciar la marca
de servicio de la designacién de una actividad, y desde luego del nombre comercial que es la
designacion de las actividades con fines de lucro. La designacion distingue una actividad de

otra; la marca de servicio, un servicio de otro, es decir, identifica a un servicio uniformemente

3 “lionel SRL s/medidas cautelares”, sala ll, del 24/11/1998.

37 Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edicion Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, Afio 2006, pag. 12.

38 Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edicidon Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, Afio 2006, pag. 13.
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prestado a través del tiempo, tal como una marca de producto distingue a un productoy no a
quien lo fabrica®®.

La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la mayoria de los
paises no incluyen el rubro de servicios minoristas en su clasificacidn. Se ha adoptado la tesis
de que las actividades de los minoristas no constituyen un servicio de los protegibles por
marcas. En uno de los fallos denegatorios, el caso de “Dee”, el juez enumerd las condiciones
gue debia reunir el servicio para ser tutelado por una marca, resumiendo las normas legales: a)
debe haber un negocio que provea el servicio o servicios con respecto a los cuales se pretenda
la marca; b) que el servicio o servicios deben ser provistos por dinero o equivalente; c) el
titular de la marca debe estar relacionado en el curso del negocio con la provisidn de ese o
esos servicios; y d) el titular de la marca debe usar o proponer usar la marca para indicar su

conexién en el caso del negocio con la provisién de ese o esos servicios*.

G) MARCAS COLECTIVAS
La Ley de Marcas no prevea especificamente y no fije un tratamiento especial
para las Marcas Colectivas, para ello no es débice para tal registro y consiguiente proteccion en
otras fuentes legislativas, como en el art. 7 bis del Convenio de Paris. La marca colectiva, esta
formada por un signo al igual que cualquier marca, como su nombre lo indica, es una marca
que es propiedad de muchos, una organizacién, una cooperativa, cuyos miembros la pueden

utilizar™.

H) LAS MARCAS DE CERTIFICACION
La marca de certificacion es el signo que puede aplicarse sdlo a los productos
gue han sido sometidos a un determinado control de calidad. Desde luego, este control sera
impuesto por el titular de la marca que permitirda que sea usada por todos aquellos que

respeten las normas por él impuestas*.

3% Otamendi, Jorge, idem.

40 Bigger, Stephen-Mostert, Frederick W. “Notes From other nations: Great Britain”, Trademark Reporter,
79-722. referenciado en el libro “Internet: su Problematica Juridica” de Ferndndez Delpech, Horacio Segunda
Edicidn actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Afio 2004

o Ladas, Stephen P. “La protection internationale d ela propriété industrielle”. Paris, 1983, ps. 659-660.
referenciado en el libro “Internet: su Problematica Juridica” de Fernandez Delpech, Horacio Segunda Edicion
actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Afio 2004

42 Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edicion Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, Afio 2006, pag. 17.
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Nuestra ley no incluye esta categoria de marcas. No obstante nada impide que
haya signos que sean usados como marcas de certificacion y su titular imponga las condiciones

que regiran su uso, fuera de las cuéles el uso serd ilegal®.

1) EL USO FACULTATIVO
La Ley de Marcas no obliga usar una marca cuando se comercialice un
producto o preste un servicio para distinguirlos. En este sentido no hay obligatoriedad en el
uso de marcas. Tampoco prevé la ley que el uso pueda ser impuesto en circunstancia alguna.
La mencidn de esta posibilidad no figura en la ley marcaria. Eso ni significa que
una ley modifique el principio del uso facultativo y obligue a aplicar una marca sobre ciertos

productos.

J) TERRITORIALIDAD
El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se
circunscribe al dmbito territorial argentino. Ni la marca registrada tiene esa exclusividad mas
alla de las fronteras de nuestro pais, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese
derecho en nuestro pais**.
Nada se menciona en la ley sobre el ambito de Internet, por ejemplo cuando se

comercializa o vende un producto nacional por cataloga en ese espacio.

K) DERECHO QUE CONFIERE LA MARCA
La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso. Esto implica la posibilidad de
excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusién o de
otra manera afectar ese derecho exclusivo. Este es sin duda el derecho mds importante que
confiere el registro marcario.
La marca registrada es una propiedad para su titular y como tal puede disponer
de ella como si fuera cualquier otro bien. Puede ser libremente transferida, o bien su uso
puede ser autorizado o licenciado a terceros a titulo gratuito u oneroso. La autorizacién de uso

a través de contratos de licencia o de franquicia es una forma muy habitual de explotacion

* Otamendi, Jorge, idem..
a Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edicion Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, Afio 2006, pag. 17.
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marcaria que permite al titular de la marca una difusién que en muchos casos él solo no podria

lograr®.

L) DURACION

Segln el art. 5 de la ley, la marca registrada dura diez (10) afios. Su duracidn puede ser
menor si antes del mencionado plazo se extingue por nulidad, caducidad y, obviamente
también por renuncia. Puede ser renovada indefinidamente por periodos idénticos si se

cumple con los requisitos respectivos.

M) EL ADPIC Y LEGISLACION VIGENTE EN LA ARGENTINA

Las normas sobre propiedad intelectual que contiene este Acuerdo de la OMC
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
tienen, en virtud de lo establecido en el articulo de la Constitucién Nacional, una jerarquia
superior a la de las leyes. Es decir que las normas del Adpic modifican las existentes en la
materia en Argentina. Esto, desde luego, sucede en materia marcaria, que es la que trata este
libro. Cabe sefialar, que el Adpic establece un nivel de proteccién minimo, que cualquier pais
puede superar dictando nuevas normas, o aplicando las existentes, que reconozcan una mayor
proteccion al titular del derecho (art. 12 .1).

Estan las de caracter obligatorio y de inmediata aplicacién, entre ellas, la del
art. 15.1. que dice: “Podran constituir marca...”, la del 16.1. que establece que el titular de la
marca “gozard del derecho de impedir...”, la de los parrafos primero y segundo del art. 16, en
los que se impone la obligacién de aplicar el Convenio de Paris de una manera determinada, o
la del art. 50, que faculta a las autoridades judiciales a ordenar medidas. Se trata, como vemos,
de normas operativas que la autoridad competente debe aplicar.

Las normas que regulan las marcas en Argentina son las siguientes46:
1) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con
el Comercio (Adpic), aprobado por la ley 24.425.

2) Convencion de Montevideo sobre Marcas de Fabrica y Comercio de 1889.

4 Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edicion Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, Afio 2006, pag. 18.

6 Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edicion Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, Afio 2006, pag. 18y 19.
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3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)
10)

11)

12)
13)

14)

Convencion de Paris para la Proteccidn de la Propiedad Industrial, arts. 12 a 12 del Acta
de Lisboa, aprobado por ley 17.011 y art. 13 in fine del Acta de Estocolmo, aprobado
por ley 22.195.
Ley 22.362 sobre Marcas y Designaciones.
Ley 24.664 que protege los simbolos y designaciones olimpicas.
Decreto 2976 de 1893 que prohibe el registro de los distintivos de la Cruz Roja.
Decreto 42.366 del 23 de mayo de 1934 que prohibe “a toda asociacidon o entidad
particular el uso de la expresién ‘Nacional’ en su nombre o denominacién y en los
documentos que expida o con cualquier otro motivo” (art. 19).
Decreto 7243 del 22 de agosto de 1961 que prohibe “el uso de la palabra ‘Interpol’ y
del emblema de la Organizacién Internacional de Policia Criminal (OIPC Interpol) ...con
fines que no correspondan al de la labor de la Policia Federal como representante de
aquella Organizacion...” (art. 12).
Decreto 558 del 24 de marzo de 1981 que reglamenta la ley 22.362.
Decreto 753/2000, que reglamenta el uso y prohibe el registro como marca del
nombre, sigla y emblema logotipo del Mercosur.
Decreto 97/2001, que prohibe el registro como marcas, solos o formando parte de las
mismas los términos “ecoldgico, bioldgica u organico, eco o bio”.

Me refiero a estos supuestos en el parrafo 2.3.13.
Resoluciones de Tramite del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
Regulan el ejercicio de Agentes de la Propiedad Intelectual los siguientes decretos:
4066 del 31 de mayo de 1932, 5296 del 30 de mayo de 1938, 24.797 del 11 de octubre
de 1945 y 3775 del 6 de febrero de 1946.
Resolucién 654/2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, que aprobd las Reglas para el Registro de Nombres de Dominio bajo el Cddigo

Pais "AR"-Bs. As., 17/11/20009.

Como se puede observar, no existen normas especificas que regulen la situacién de la

marca en “Internet”. Pero aun, no podemos obtener una respuesta final al interrogatorio

inicial, cuando quedan muchos capitulos por analizar y estudiar
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CAPITULO lI: “EL DERECHO Y LA ADQUISICION DE LAS MARCAS”

1) CARACTER DISTINTIVO DE LA MARCA-NOVEDAD

El Articulo 1 de la Ley de Marcas establece que “pueden registrarse como marcas para
distinguir productos y servicios: una o mds palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos;
los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imdgenes; las
bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de
los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de numeros; las letras y
numeros por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y
todo otro signo con tal capacidad”.

La marca tiene que poder identificar un producto de otro. Por tanto, no tiene este
poder identificatorio un signo que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto, un
servicio o cualesquiera de sus propiedades.

El poder o caracter distintivo de un signo “es la capacidad intrinseca que tiene para
poder ser marca”?’.

El caracter distintivo se mide o establece con relacién a los productos o
servicios que va a distinguir’®. La palabra “libro” no es distintiva con relacién a libros pero sin
duda si lo es con respecto a caja. Cuanto mayor sea la relacion entre la marca y lo que

distingue menor serd su poder distintivo. Asi los signos de fantasia son los mas distintivos.

2) SIGNOS REGISTRABLES
Los primeros tres articulos de la ley 22.362 son los que definen cuales son los
sighos que pueden ser registrados como marcas y asi gozar de la proteccion legal. Mencionaré
solo el segundo y tercero, ya que el primer articulo fue mencionado ut-supra:

“ARTICULO 2 - No se consideran marcas y no son registrables: a) los nombres,
palabras y signos que constituyan la designacion necesaria o habitual del producto o servicio
habitual a distinguir, o que sean descriptivos de su naturaleza, funcion, cualidades u otras
caracteristicas; b) los nombres; palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso
general antes de su solicitud de registro; c) la forma que se dé a los productos; d) el color

natural o intrinseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos.”

47 Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edicion Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, Afio 2006, pag. 21.
*® Otamendi, Jorge, idem.
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“ARTICULO 3 - No pueden ser registrados: a) una marca idéntica a una registrada o
solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios; b) las marcas
similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios; c)
las denominaciones de origen nacionales o extranjeras.
Se entiende por denominacion de origen el nombre de un pais, de una regidn, de un lugar o
drea geogrdfica determinados que sirve para designar un producto originario de ellos, y cuyas
cualidades y caracteristicas se deben exclusivamente al medio geogrdfico. También se
considera denominacion de origen la que se refiere a un drea geogrdfica determinada para los
fines de ciertos productos; d) las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la
naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboracion, funcidn, origen, precio u
otras caracteristicas de los productos o servicios a distinguir; e) las palabras, dibujos y demds
signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres; f) las letras, palabras, nombres,
distintivos, simbolos, que usen o deban usar la Nacidn, las provincias, las municipalidades, las
organizaciones religiosas y sanitarias; g) las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las
naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino;
h) el nombre, seuddénimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos
hasta el cuarto grado inclusive; i) las designaciones de actividades incluyendo nombres y
razones sociales, descriptivas de una actividad, para distinguir productos. Sin embargo, las
siglas, palabras y demds signos con capacidad distintiva, que formen parte de aquéllas, podrdn
ser registrados para distinguir productos o servicios; j) las frases publicitarias que carezcan de
originalidad.”

La regla basica que da la pauta de registrabilidad la contiene la parte final del art. 12 al
admitir la registrabilidad de “todo otro signo” con capacidad distintiva. Esta regla permite
concluir que no hay limites en cuanto a la clase de signos que pueden ser elegidos para ser
marcas. De esa forma, y a pesar de que hay prohibiciones para ciertos signos, dentro de este
articulo primero la enumeracién que contiene es meramente enunciativa. Cualquier signo,
entonces, que pueda diferenciar productos o servicios de otros productos o servicios, con un
mismo o diferente origen, puede constituir una marca. El signo debe asi permitir su clara
individualizacién por el consumidor®.

En estos articulos, no se menciona el ambito de aplicacion o de utilizacién de

las marcas, por ende, nada se regula respecto al ambito cibernético.

9 Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edicion Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, Afio 2006, pag. 22.
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3) EL REGISTRO DE LA MARCA

3. a) Requisitos de Fondo que hacen al Signo

-Novedad. Caracter distintivo

En el art. 12 de la ley se establece como pauta bdsica general de registrabilidad
para todo signo el que tenga capacidad distintiva.

El poder o cardcter distintivo de un signo es la capacidad intrinseca que tiene
para identificar un producto o servicio.

Hay quienes han afirmado que el caracter distintivo es el requisito esencial, y que
engloba tanto la novedad como la especialidad. Laborde® opina que para que una marca sea
distintiva tiene que ser “suficientemente original para forzar la atencion (especial) y diferente
de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)”.

Para Roubier®, dicho caracter “puede no pertenecerle -sea porque la marca se
confunde con otras marcas ya existentes, y que existen, como se dice, anterioridades- porque
se trata de signos usuales genéricos o necesarios que pertenecen forzosamente al dominio
publico y que no pueden por ello ser apropiados”.

Braun y Capitaine **opina que “cuando se dice que la marca debe ser distintiva,
debe entenderse que la marca debe distinguir el origen o la proveniencia, y no la naturaleza o
la industria del producto”. Y luego agregan que la marca debe ser distintiva en si misma, es
decir ser novedosa, excluyéndose los signos simples, y debe ser distintiva objetivamente, es
decir, no parecida a otras. Mas recientemente Mathely’*ha sostenido que “el cardcter
distintivo en la capacidad del signo de identificar un objeto a fin de permitir al publico el
reconocerla”, luego afirma que el caracter distintivo no debe ser confundido con la novedad ni

con la especialidad. Este autor asimila la novedad de un signo a su nivel creativo, a su fantasia.

30 Laborde, A. Traité theorique et pratique des marques de fabrique et de commerce, Paris, 1914, p. 19,
referenciado en el libro “Derecho de Marcas” de Otamendi, Jorge, Sexta Edicidn Actualizada y ampliada, Lexis Nexis,
Abeledo Perrot, Buenos Aires, Afio 2006.

51 Roubier, Paul, “L utilizationale des marques”, Revue de la Prop. Ind. Et Artistique nro. 24, p. 47,
referenciado en el libro “Derecho de Marcas” de Otamendi, Jorge, Sexta Edicidn Actualizada y ampliada, Lexis Nexis,
Abeledo Perrot, Buenos Aires, Afio 2006.

52 Braun, Thomas y Capitaine, Albert. “Les marques de fabrique et de commerce”, Paris, 1908,
referenciado en el libro “Derecho de Marcas” de Otamendi, Jorge, Sexta Edicidn Actualizada y ampliada, Lexis Nexis,

Abeledo Perrot, Buenos Aires, Afio 2006.

53 Mathely, Paul, “Le droit francais des signes disitnctives”, Paris, 1984, referenciado en el libro “Derecho
de Marcas” de Otamendi, Jorge, Sexta Edicion Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires,
Afo 2006.
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Parece mas razonable asimilar el cardcter distintivo a la novedad. Novedad en
cuanto a la aplicacién, y no necesariamente en cuanto a nivel creativo de signos. Es mas
novedoso (distintivo) en si mismo un signo cuando menor relacién tiene con lo que va a
distinguir, y para ello no importa si es una palabra de fantasia o una del lenguaje de todos los
dias™.

Esta concepcidn permite clasificar la novedad como intrinseca (poder

distintivo) y como extrinseca, con relacion a otras marcas anteriores (especialidad).

-Especialidad, Disponibilidad

La segunda condicidén esencial para la registrabilidad de un signo es que éste
sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Es lo que se denomina
como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. Como explica

Pouillet™ “e

s necesario naturalmente que ella sea distinta de toda otra marca y, por ser
distinta, que sea especial, es decir de naturaleza inconfundible con otra, y mismo reconocible
fdcilmente”.

Rendu’® explica que es especial si tiene una “forma en si misma, que permita
reconocerla entre todas”.
Autores como Braun, Van Bunnen y Saint Gal llaman a la especialidad,

disponibilidad. El signo sera registrable si esta disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado

por otro”’.

-Originalidad

La originalidad sélo se exige en nuestra ley para el registro de las frases
publicitarias. Sin embargo, hay quienes han sostenido que un cierto grado, minimo si se

quiere, de originalidad le cabe a todo signo para poder acceder al registro. Asi Laborde®®

> Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edicion Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, Afio 2006, pag. 105.

> pouillet, Eugene, “ Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale et tours generes”,
Paris, 1912. referenciado en el libro “Derecho de Marcas” de Otamendi, Jorge, Sexta Edicidn Actualizada y ampliada,
Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Afio 2006.

% Rendu, Ambroise, “Traité practique marques de fabrique et de commerce et de la concurrente
déloyale”,Paris, 1858. referenciado en el libro “Derecho de Marcas” de Otamendi, Jorge, Sexta Edicidn Actualizada y
ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Afio 2006.

7 Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edicién Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, Afio 2006, pag. 107.

> Laborde, A. Traité theorique et pratique des marques de fabrique et de commerce, Paris, 1914, p. 19.
referenciado en el libro “Derecho de Marcas” de Otamendi, Jorge, Sexta Edicién Actualizada y ampliada, Lexis Nexis,
Abeledo Perrot, Buenos Aires, Afio 2006.
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opinaba que “para forzar la atencion, la marca no debe ser un signo de una simplicidad muy
elemental. Las figuras geométricas (un circulo, un cuadrado, lineas paralelas) no son
generalmente consideradas como que pueden servir de marcas”, otros autores también
definen el caracter distintivo in abstracto como Van Bunnen.

La mayoria de los autores no estdn de acuerdo con esas opiniones. Nada
menos original que palabras de uso comun en nuestro idioma como lo son “Cocinero”, “Alba”,
“Estrella”, “Ala” y “Uvita”, y sin embargo constituyen marcas magnificas. Como explica
Mathely **“un signo existente y conocido, o un signo banal, pueden ser perfectamente
arbitrarios con respecto a un objeto determinado”.

Estos simples signos pueden ser también magnificas marcas si nadie antes los

ha adoptado.

-Licitud

La tercera condicion esencial es que el signo en cuestion, que puede ser novedoso y
especial, no esté prohibido por alguna disposicién de la ley, como las marcas engafiosas, las

inmorales y los distintivos oficiales, etcétera®.

3. b) Requisitos que hacen al solicitante

Toda persona habilitada para ejercer el comercio puede solicitar el registro de una
marca. Por lo tanto, quien tiene la libre administracion de sus bienes puede también solicitar y
ser titular de una marca.

El fin primero de una marca es distinguir productos o servicios que han de ser
“comercializados”, y quien asi lo haga estara realizando actos de comercio. No es necesario
entonces ser comerciante para poder solicitar el registro de una marca. Hay si que tener la
edad necesaria para poder serlo. Un menor de edad no puede solicitar un registro, pero si

puede ser su titular, si lo ha heredado®.

39 Mathely, Paul, “Le droit francais des signes disitnctives”, Paris, 1984. referenciado en el libro “Derecho
de Marcas” de Otamendi, Jorge, Sexta Edicion Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires,
Afo 2006.

60 Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edicion Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, Afio 2006, pag. 109.

61 Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edicidon Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, Afio 2006, pag. 110.

32



La Ley de marcas en el articulo 4 entiende que “la propiedad de una marca y la
exclusividad de uso se obtienen con un registro. Para ser titular de una marca o ejercer el
derecho de oposicion a su registro o de su uso, se requiere un interés legitimo del solicitante o
del oponente”.

Quiere decir, que exige a quien desee ser titular de una marca que tenga un interés
legitimo. El criterio de la ley vigente es mucho mds amplio, ya que admite que quien no sea
comerciante pueda solicitar una marca si tiene interés legitimo.

Los tribunales han afirmado que el interés “...comprende cualquier utilidad de la vida
del solicitante o del oponente y abarca tanto las ventajas de indole patrimonial como aquellas
otras que aun excediendo la pura dimension econémica inciden en la esfera individual...”*,
permitiendo “..que la proteccidon legal se extienda a intereses incuestionablemente legitimos
que de otro modo quedarian huérfanos de ella, cubriendo asi un eventual vacio, una disvaliosa
carencia del ordenamiento juridico positivo”®.

La jurisprudencia ha interpretado que antes el requisito de la calidad de
comerciantes y ahora el de interés legitimo, tienen como objetivo el evitar la existencia de
marcas que no han de ser usadas, sino vendidas. Es decir, evitar el registro de las llamadas
marcas especulativas: “No ha cambiado entonces la razon de ser de la disposicidn, y que puede
expresarse en los términos de nuestro mds alto tribunal como la necesidad de garantizar las
actividades econdmicas contra la competencia desleal en la produccion o circulacion de la
riqueza y amparar el esfuerzo del hombre, individualizando sus productos, sus fdbricas o sus
establecimientos de comercio para cimentar su responsabilidad, su mérito y su legitimo
beneficio; y no ha inspirado al legislador el propdsito de crear titulo de mera especulacion con
los cuales sus duefios puedan gravitar sobre los verdaderos productores o comerciantes y sobre
el consumidor, encareciendo los articulos sin aporte real alguno”®’.

Tiene interés legitimo aquél que registre una marca con la real intencidn de usarla,
pero no de venderla. La falta de interés en el solicitante no se subsana con la transferencia de

la marca a un tercero que lo tenga. El que alguien que no probd tal interés transfiera la marca

“constituye -al menos en apariencia- un propdsito especulativo. Una conclusién diferente

%2 Causa 656, “Mexport International S.A. v Centro de la Industria Lechera”, sala I, del 13/4/1982, causa
“Greco Hnos. SAICA V. Asociacién Civil Jockey Club, sala Ill, del 26/3/1985.
%3 Causa 455/97, “Herrera Paloma v Carolina Herrera S.a. y otro”, Sala Ill, del 12/09/2003, se le reconocié
ala bailarina Paloma Herrera el derecho a registrar marcas.
® Causa 1789, “Goldfischer, Jorge v Coppa y Chego SAFCel”, del 31/05/1984
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significaria desvirtuar la exigencia legal, y ademas seria contradictorio con la establecido en el

inc. ) del art. 24 que castiga con la nulidad a las marcas registradas para ser vendidas®’.

65 Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edicion Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, Afio 2006, pag. 113.
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CAPITULO lll: “LA MARCA Y LA PROBLEMATICA EN INTERNET”

1) NOCIONES SOBRE INTERNET

Como lo habia expresado en el Capitulo |, el término Internet es la contraccion
de inter-network, o sea “entre redes”, y su origen y desarrollo lo podemos encontrar en los
Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX®.

Internet es asi una red de redes de ordenadores instaladas en diferentes partes del
mundo e interconectadas entre si mediante lineas de comunicacién de alta velocidad. Toda
esa inmensa red de ordenadores funciona como un sistema descentralizado, sin un centro
neuralgico que dirija la informacion. A esa red de ordenadores se encuentran conectados, a su
vez, otros ordenadores llamados nodos, que intercomunican la red con los usuarios
individuales®’.

El sistema fue creado y funcioné fundamentalmente hasta hace pocos afios
mediante la conexidn telefdnica, pero en los ultimos afios del siglo XX comienzan a aparecer
nuevas formas de interconexidn, como son la comunicacidn por cable y por antena, sistemas
éstos en el que comienza a desaparecer el teléfono como el elemento bdsico de
intercomunicacion de la red. Se concibe asi actualmente a Internet como una inmensa red de
redes. Es una red que agrupa y conecta a miles de redes en diferentes partes del mundo,
posibilitando el intercambio de informacidn entre los ordenadores conectados a esas redes®.

A contrario de lo que ocurre con las redes cerradas, al ser Internet una red abierta o
publica tiene por caracteristica que nadie puede ser impedido de acceder a ella. La red
Internet permite hoy en dia el intercambio de datos entre los cinco continentes, posibilitando
el acceso a toda clase de contenidos asi como su transmisidn, entre cualquier usuario del
mundo conectado a la red®’.

La creciente difusiéon de Internet en los Ultimos afios ha provocado numerosos y

frecuentes congestionamientos en la red. Ello ha llevado a que actualmente se esté disefiando

% Fernandez Delpech, Horacio. “Internet: su Problematica Juridica”. Segunda Edicion actualizada. Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Afio 2004, pag. 13

%7 Fernandez Delpech, Horacio. “Internet: su Problematica Juridica”. Segunda Edicion actualizada. Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Afio 2004, pag. 14
68 Fernandez Delpech, Horacio, idem.
%9 carrasco Blanco, Humberto.” Algunos aspectos de la responsabilidad de los proveedores de servicios y
contenidos de Internet”. “El caso ENtel”., trabajo presentado en Ecomder 2000
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un nuevo sistema: Internet I, de conexién mucho mas rdpida, y que se estima comenzard a
entrar en funcionamiento en los préximos anos.

Se discute cual es la naturaleza juridica de Internet. Algunos opinan que se
trata de “un medio de comunicacién”; otros, en cambio, que es “un medio de transporte de la
informacién”. Coincide la doctrina con Carrasco Blanc’® en que Internet es un “medio de

acceso a la informacion que permite a diversos actores interactuar con diversos fines”.

2) PROBLEMATICA JURIDICA DE INTERNET

Internet, como una de las mayores aplicaciones de las nuevas tecnologias, con su
crecimiento metedrico y su caracter transnacional, plantea conflictos juridicos antes
inimaginables. Al mismo tiempo toda la teoria de la responsabilidad civil y penal requiere una
adecuacion a la nueva problematica.

Asi como, lo habia plateado, son innumerables los temas relacionados con Internet
qgue plantean debate en cuanto a sus implicancias juridicas. Especificamente, me interesa
abordar la desproteccién de la marca en Internet.

El avance vertiginoso de las modernas tecnologias informdticas y las nuevas
situaciones planteadas ha producido un desierto juridico, ya que las normas legales existentes
en muchos casos no encuentran adecuacién a los nuevos problemas surgidos de la tecnologia
informatica’".

Algunos autores han mencionado que Internet es una zona de “no derecho”
por la ausencia de normas juridicas a su respecto, su caracter transnacional y su constante
avance tecnoldgico’?.

Afirman asi algunos que dadas estas caracteristicas, es inutil tratar de legislar a
niveles nacionales, ya que tal legislacién se volvera rapidamente obsoleta y de todas formas
serd de dificil aplicacién debido a la facilidad del infractor —o de quien comente un ilicito— de
trasladarse virtualmente a través de la red a cualquier otro lugar del mundo en donde no

exista normativa que le impida su accionar.

Surgen asi dos posiciones claramente diferenciadas’’:

"% Fernandez Delpech, Horacio. “Internet: su Problematica Juridica”. Segunda Edicion actualizada. Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Afio 2004, pag. 14

71 . .
Fernandez Delpech, Horacio, Idem.

72 . .
Fernandez Delpech, Horacio, Idem.
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1) los partidarios de la autorregulacién, quienes consideran que el ciberespacio es
por esencia libre y que por ello debe autorregularse. Esta autorregulaciéon
consistiria en la libertad que tendrian los participes para determinar las reglas a
seguir en cuanto a su comportamiento en Internet.

2) los partidarios de la regulacién consideran que no existe diferencia en cuanto a las

actividades llevadas a cabo en la red con aquellas similares llevadas a cabo en el
mundo tridimensional, y que no existe razén para excluir de la ley ordinaria a
ciertas actividades.

La doctrina no coincide con la primera postura que proclama Ia
autorregulacién en Internet, ya que la misma implica la negacidén del Derecho. Es un espacio
social y como tal debe necesariamente ser regulado por el Derecho de los diferentes Estados.

Es cierto que atento a su cardcter supranacional, es dificil establecer leyes
territoriales plenamente aplicables. Es correcto también que los instrumentos juridicos que se
puedan crear son insuficientes dada la fugacidad de las redes. Y no es menos cierto que la
tecnologia corre mas rapidamente que el Derecho.

De ahi la necesidad de una legislacién basica internacional, pero estamos muy
lejos de ella, y se hace necesario entonces que cada Estado dicte regulaciones aplicables en sus
territorios, pese a que esas legislaciones puedan ser superadas por nuevas tecnologias’”.

La Republica Argentina carece de una normativa legal concreta y especifica relacionada
con Internet, de alli que la problematica de juridica abraca también a Las Marcas, que todavia
no han encontrado regulacién especifica en ese dmbito. Sin embargo, existen muchas
disposiciones normativas que regulan instituciones como nombre de dominio de internet. Esto
significa que no hay que perder las esperanzas de que prontos proyectos legislativos se

avoquen y busquen soluciones a estos problemas.

73 Fernandez Delpech, Horacio. “Internet: su Problematica Juridica”. Segunda Edicion actualizada. Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Afio 2004, pag. 16
4 Fernandez Delpech, Horacio. idem.
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3) REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO

-Concepto de Nombre de Dominio

Resulta interesante destacar esta figura legal, que mantiene vigencia normativa en el
ambito de internet y cuya regulacién podria servir como ejemplo e iniciativa para regular el
sistema marcario argentino en el espacio cibernético.

Con la aparicién y desarrollo de Internet en los EE.UU., se vio la necesidad de
identificar las pdginas o sitios que integraban la red con una direccion numérica IP y un
nombre de dominio (DNS), a fin de posibilitar técnicamente su ubicacién y facilitar la basqueda
por parte de los usuarios”.

El nombre de dominio es un elemento necesario para toda persona o
institucion que quiera tener una presencia activa en Internet mediante una pagina o sitio, ya
qgue cumple la finalidad que cualquier usuario conectado a la red pueda identificarlo.

De alli que generalmente el nombre de dominio de la pagina o sitio coincida
con el nombre real de la persona fisica, o el nombre o marca de la empresa.

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha definido con
claridad el concepto expresando: “Se entenderd por ‘nombre de dominio’ una serie
alfanumeérica que corresponda a una direccién numérica en Internet”, agregando luego: “Los
‘nombres de dominio’ de Internet pueden describirse como comodos sustitutos de las
direcciones numéricas de Internet. Una direccion numeérica de Internet (también conocida como
‘direccion del protocolo Internet’ o ‘direccion IP’) es un cdédigo numérico que permite la
identificacion de un ordenador dado, conectado a Internet. El nombre del dominio es el
sustituto nemotécnico de dicha direccion que, si se escribiera con el ordenador, se convertiria

automdticamente en la direccion numérica”.

-Naturaleza Juridica
El Cédigo Civil argentino en su articulo 2311 establece que se llaman cosas a los
objetos materiales susceptibles de tener un valor, y en el articulo 2312 preceptua que los
objetos inmateriales susceptibles de valor e igualmente las cosas, se llaman bienes, y que el
conjunto de los bienes de una persona constituye su patrimonio.
La doctrina coincide que el nombre de dominio se puede calificar como un bien

inmaterial o incorporal, ya que arece de corporeidad y por tanto no podemos calificarlo como
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cosa en el sentido del Cdédigo Civil argentino. Es decir, el nombre de dominio es un bien
inmaterial que se incorpora al patrimonio de la persona que obtiene su registracidon ya sea
mediante una solicitud expresa a tal fin o mediante la transferencia por parte de un tercero’®.

El registro de un nombre de dominio Internet hace nacer un derecho exclusivo aunque
no perpetuo sobre ese nombre de dominio a favor del titular registrante, que puede ser una
persona fisica o juridica’’.

De alli entonces que con referencia a los “nombres de dominio Internet”, debemos
distinguir entre:

a) el derecho que vincula al titular del nombre de dominio sobre se nombre de
dominio como bien inmaterial, y

b) el derecho que vincula al titular del nombre de dominio con el organismo
registrador del mismo.

Siguiendo la doctrina, para la legislacién argentina (también para la legislacién chilena
y muchas otras legislaciones), los nombres de dominio Internet no son derechos reales, ya que
los derechos reales son sobre las cosas, bienes materiales, y son solamente los creados por la
ley, a diferencia del derecho sobre el nombre de dominio que “no es un derecho sobre un bien
material ni lo podemos encuadrar tampoco en ninguno de los derechos reales existentes
creados por la ley’.

Entonces son derechos personales?. Aunque los derechos personales consisten
fundamentalmente en una relaciéon entre acreedor y deudor, existe también una tercera
dimensidn a su respecto que es la oponibilidad. Los terceros deben respetar los efectos de las
relaciones personales en la misma forma que lo deben hacer con los derechos reales. De alli la
doctrina se inclina por pensar que el derecho sobre el nombre de dominio que surge del
contrato de registracién es un “derecho personal”, que genera el derecho de exigir el
cumplimiento de la obligacién y el derecho a usar el nombre de dominio”.

Este derecho a usar el nombre de dominio es de caracter exclusivo aunque no
perpetuo, y como tal podriamos decir que estamos frente a un nuevo signo de identificacion

de los muchos existentes (nombre y apellido para las personas, marca para los productos y

’® Fernandez Delpech, Horacio. “Internet: su Problematica Juridica”. Segunda Edicion actualizada. Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Afio 2004, pag. 57 a 60
7 Fernandez Delpech, Horacio, idem.
78 Fernandez Delpech, Horacio, idem.
7 Fernandez Delpech, Horacio. idem.
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servicios, nombre comercial para los comerciantes o personas juridicas comerciales, nombre

para las sociedades civiles, etc.)®’.

La quinta regla de dominio establecida por NIC-Argentina®! establece que los registros
de dominio tienen una validez de un afio y son renovables, produciéndose en caso de falta de
renovacion la baja automatica del mismo. Esta regla, pese a encontrarse suspendida por el
acta de modificacién nro. 1, ratifica el caracter temporario y no perpetuo de los nombres de

dominio.

Entonces, podria entrar dentro de la categoria de los derechos intelectuales? Estos son
el conjunto de facultades que la ley reconoce sobre las creaciones de espiritu. Es por ello que
se ha considerado a los derechos intelectuales como una tercera categoria de derechos, junto
con los derechos personales y los derechos reales.

Para el autor Fernandez Delpech®’, el nombre de dominio es simplemente una palabra
o frase elegida por el usuario de Internet para identificar su sitio dentro de la red. En
consecuencia, el derecho sobre el nombre de dominio que surge del contrato de registracion,
no es ni un derecho real ni un derecho intelectual, sino que es un derecho personal que genera
la facultad de exigir el cumplimiento de la obligacidn y el derecho de usar ese nombre de
dominio, que es oponible a terceros y que es exclusivo aunque no perpetuo®.

Para la doctrina argentina, los nombres de dominio son derechos intelectuales

optando por una naturaleza juridica mixta.

-Vinculo juridico con la entidad de registro
Cuando una persona, fisica o juridica, registra un dominio Internet lo que esta
haciendo es formalizar un contrato con la entidad de registro. Asimismo cuando obtiene la
transferencia a su nombre de un dominio ya registrado por un tercero, formaliza primero un

contrato de cesién y luego un contrato con la entidad de registro. Este contrato con la entidad

% Fernandez Delpech, Horacio. “Internet: su Problematica Juridica”. Segunda Edicién actualizada. Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Afio 2004, pag. 60

81 Netwok information center Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto de Argentina, http://www.nic.ar/

# Fernandez Delpech, Horacio. “Internet: su Problematica Juridica”. Segunda Edicidn actualizada. Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Afio 2004, pag. 60

8 Fernandez Delpech, Horacio. idem.
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de registro es de cardcter bilateral, innominado o atipico y de caracteristicas, en consecuencia,
totalmente propias, que genera obligaciones y derechos, y que es oponible a terceros®.

Este contrato es evidentemente un contrato de adhesién, en el cual la
intervencion de una de las partes en su formacion se encuentra limitada por las condiciones

establecidas de antemano por el otro contratante.

-Origen Internacional del Sistema de Registro de Nombres de Dominio

Asi como se vio la necesidad de identificar a las paginas o sitios que integraban la red
con una direccion IP y un nombre de dominio (DNS), se hizo necesario también la existencia de
una entidad que controlase el registro de dichas direcciones numéricas y nombres de dominio.

Nacié asi la IANA (Internet Assigned Numbers Authority), organizacion no
oficial vinculada a la Universidad del Sur de California y presidida por John Postel, quien tenia a
su cargo la administracién del sistema de direcciones numéricas (IP) y de nombres de dominio
(DNS)®.

Pocos afios después, en 1992 se transfirio el DNS a un organismo no
gubernamental, la Network Solutions Inc. (NSI), a quien a partir de entonces y por un plazo de
seis afios se le asigné el monopolio sobre gestion y mantenimiento de los servicios de los
dominios COM (actividades comerciales), ORG (organizaciones sin fines de lucro) y NET (redes).
En 1996, previo a la finalizacién de contrato entre Network Solutions Inc. y el gobierno de los
EE.UU. varios grupos de ese pais comenzaron una campaia a fin de impedir la renovacidn del
contrato®

El 12 de julio de 1997 el presidente Clinton instruyé al secretario de Comercio
de los Estados Unidos para que iniciara el proceso de privatizacion del sistema de nombres de
dominio.

El Departamento de Comercio, el 2 de julio de 1997 invitd a que se formulasen
comentarios sobre el funcionamiento del sistema (Request for comments — RFC). Se solicitaba
alli la opinién respecto del sistema de administracion de DNS, la posibilidad de crear nuevos
dominios de primer nivel y las politicas relacionadas con el registro de nombres.

Basandose en los comentarios recibidos, el 30 de enero de 1998 el gobierno de los

EE.UU., a través de la Administracion Nacional de Telecomunicaciones e Informacién del

# Fernandez Delpech, Horacio. “Internet: su Problematica Juridica”. Segunda Edicion actualizada. Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Afio 2004, pag. 63
8 Fernandez Delpech, Horacio, idem.
8 Fernandez Delpech, Horacio, idem.
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Departamento de Comercio, emitid un documento “Una propuesta para mejorar la gestidon
técnica de los nombres y direcciones de Internet” (el lamado “Green Paper” o “Libro Verde”).
Finalizada tal consulta, el 5 de junio de 1998 el Departamento de Comercio de los EE.UU.
publico las conclusiones en el documento: “Administracién de los nombres y direcciones de
Internet”, documento denominado comunmente “White Paper” o “Libro Blanco”, exponiendo
los principios sobre los que debian de conformarse los estatutos de ICANN, nuevo ente
internacional a crearse con el fin de administrar el sistema de nombres de dominio de
Internet®’.

Como resultado de las recomendaciones formuladas en el Libro Blanco, en agosto de
1998 se crea en los EE.UU. la Internet Corporation for Asigned Names and Numbers (ICANN),
nuevo organismo a nivel internacional quien desde entonces fija las politicas del régimen de
nombres de dominio de Internet a nivel internacional. La IANNA ha quedado virtualmente
fusionada a la ICANN a partir de 1999%.

La ICANN®® es una corporacién sin fines de lucro con sede en California que
tiene dos finalidades fundamentales:
1) La coordinacién de politicas relacionadas con la asignacién de nombres de dominio de
Internet, direcciones numeéricas y protocolos de puertos y parametros para los nimeros;

2) La coordinacidn del sistema del DNS Root Server a través del Root Server System Advisory

Committee.

-Sistema de Nombres de Dominio (DNS)*°

El sistema de nombre de dominio (DNS) opera sobre la base de una jerarquia de nombres.
En la parte superior estdn los llamados dominios de nivel superior (TLD), que estan divididos en
dos categorias:
— Los dominios de nivel superior genéricos (gTLDs), a los que se los conoce vulgarmente

como dominios internacionales.

¥ Fernandez Delpech, Horacio. “Internet: su Problematica Juridica”. Segunda Edicién actualizada. Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Afio 2004, pag. 64
® Fernandez Delpech, Horacio. “Internet: su Problematica Juridica”. Segunda Edicidn actualizada. Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Afio 2004, pag. 63
89 Netwok information center Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto de Argentina, http://www.nic.ar/

% Fernandez Delpech, Horacio. “Internet: su Problematica Juridica”. Segunda Edicién actualizada. Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Afio 2004, pag. 68 a 69.
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— Los dominios de nivel superior correspondientes a cddigos de paises o territorios (ccTLDs),
que habitualmente son designados como dominios de paises. Existen y se los conoce

vulgarmente como dominios internacionales, y que son:

.com Organizaciones comerciales

.net Proveedores de servicios de Internet

.org Organismos sin fines de lucro

.mil Instituciones militares

.int Instituciones internacionales

.edu Organizaciones educativas

.gov Instituciones gubernamentales

.biz Organizaciones comerciales

.info Uso general

.name Nombres de personas

.pro Profesionales de determinadas
categorias

.museum Museos

.aero Industria aeronautica

.coop Cooperativas

Los siete primeros dominios (.com, .net, .org, .mil, .int, .edu y .gov) fueron los
dominios originarios creados en los afios ochenta y fueron los Unicos que rigieron hasta fines
del afio 2000°".

El 16 de noviembre de 2000, ICANN anuncid que luego de largos debates y de analizar
las propuestas presentadas se habia decidido la creacién de siete nuevos dominios Internet
gTLDsgz:

.biz; destinado a sitios comerciales

.info: para uso general

.name: para registrar nombres de personas

°! Fernandez Delpech, Horacio. “Internet: su Problematica Juridica”. Segunda Edicion actualizada. Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Afio 2004, pag. 69.

%2 Fernandez Delpech, Horacio. “Internet: su Problematica Juridica”. Segunda Edicién actualizada. Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Afio 2004, pag. 70.
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.pro: para profesionales de determinadas categorias, agrupados en
subdominios. Inicialmente estas categorias son:
.med.pro: para médicos
Jaw.pro: para abogados
.Cpa.pro: para auditores (cpa significa chartered public accountant); En
el tercer nivel, estd el nombre del profesional quien debe acreditar que
pertenece a algun colegio u organizacidn profesional. Se prevé también que las
entidades que agrupen a diversos profesionales (hospitales; estudios de
abogados, firmas auditorias) también puedan registrarse.
.museum; para museos;
.aero: dirigido a la industria aerondutica y reservado a las compafiias aéreas,
compafiias aeronauticas, aeropuertos, servicios aéreos, etc.
.coop: es un dominio reservado a las cooperativas. Es necesario acreditar la
condicion de cooperativa a través de las organizaciones locales respectivas. Fue
propuesto por la Asociacion Nacional de Negocios Cooperativos (National Cooperative

Business Association).

-Dominios abiertos. Sus registradores

De los 14 dominios de nivel superior genéricos (gTLDs) siete de ellos son abiertos o sea
gue no existe restriccion con relacién al caracter de las personas o entidades que pueden
registrar nombres en ellos, son on .com, .net, .org, .biz, .info, .name y .pro.

Si bien se trata de un dominio de registro abierto, se encuentra reservado para fines
exclusivamente comerciales o empresariales.

.info: es un dominio que no tiene ninguna restriccion y que se encuentra abierto al
publico para registrar cualquier nombre de dominio. Su registro estd a cargo de Afilias Ltd., un
consorcio formado por 19 empresas, incluida Networks Solutions Inc.

.name: es manejado por Global Name Registry Ltd., quien también podra registrar
dominios de segundo nivel, por ejemplo: Maria.Pérez.name.

.pro: este dominio es manejado por RegistryPro Ltd.

-Dominios restringidos®>

% Fernandez Delpech, Horacio. “Internet: su Problematica Juridica”. Segunda Edicién actualizada. Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Afio 2004, pag. 72
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Los restantes siete dominios son restringidos ya que Unicamente pueden registrar
nombres ciertas entidades que satisfacen algunos criterios. Estos son:

— .mil: su uso esta restringido a las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América, y su
registro corresponde al Departamento de Defensa de EE.UU. (DOD);

— .int: esta limitado al uso de las organizaciones internacionales y su registro corresponde a
la Comisidn Internacional de Telecomunicaciones con sede en Ginebra;

— .edu: su utilizaciéon se limita Unicamente a universidades e instituciones de educacidn
superior con cursos de cuatro aifos y concesidn de titulos profesionales en los EE.UU., y su
registro corresponde a Educase;

— .gov: su uso estd limitado a organismos del gobierno federal de los Estados Unidos de
Ameérica, y su registro corresponde a la Federal Network Council, institucién que depende
del gobierno de los Estados Unidos.

— .museum: estd restringido a museos; estd administrado por el Museum Domain
Management Association (MuseDoma), un grupo creado por el Consejo Internacional de
Museos.

— .aero: su uso esta destinado a los integrantes del sector de la aviacion.

— .coop: reservado a las cooperativas. Es necesario acreditar la condicién de cooperativa a
través de las organizaciones locales respectivas. Su registro estd a cargo de

DotCooperation LLC.

-Dominios de Nivel Superior correspondientes a paises o territorios (ccTLDs —
Country Code Top Level Domain o nTLDs — National Top Level Domain
Con relacién a los dominios de nivel superior correspondientes a paises o territorios
(ccTLDs - Country Code Top Level Domain) o (nTLDs — National Top Level Domain), existen a la
fecha 243 dominios de este tipo que corresponden a diferentes naciones o territorios.
Cada uno de ellos lleva un cédigo de pais identificado con dos letras derivado
de la norma 3166 de la Organizacion Internacional de Normalizaciéon (ISO 3166).
Estos dominios regionales o correspondientes a paises o territorios son

administrados por entidades publicas o privadas de cada Estado.

-La Creacion de LACTLD
El 20 de agosto de 1998, los administradores de ccTLDs de Latinoamérica y del
Caribe, presentes en la reunidn del IFWP (International Forum for the White Paper) realizada

en Buenos Aires, manifestaron su intencién de constituir una organizacién que se denominaria
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LACTLD (Latin American and Caribean Top Level Domains) para desarrollar los intereses
comunes a los registros de nombres de dominio de la regién. Estaban presentes en esa
oportunidad representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Pert y Uruguay®.

El 5 de septiembre de 2001 fue firmado en Montevideo, Uruguay, el
memorando de entendimiento que formalizé la creaciéon de LACTLD como organizacién de
Registradores de Nombres de Dominio de Nivel Superior de Cddigo de Pais, de la region
Latinoamericana y el Caribe. Quince representantes de los registradores de los registradores
de Brasil, Belice, Chile, Colombia, Cuba, Republica Dominicana, Guatemala, Honduras, México,
Panama, Peru, Paraguay, El Salvador, Uruguay y Venezuela firmaron el referido memorando,

en donde se definen los principales objetivos de LACTLD®".

4) REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO EN LA REPUBLICA ARGENTINA

Dentro del sistema de nombres de dominio de nivel superior correspondientes a
codigos de pais (ccTLDs), a la Republica Argentina le corresponde la sigla “ar”, conforme a la
Norma 3166 de la Organizacién Internacional de Normalizacién (1SO 3166)%.

Esta es la sigla que identifica a los nombres de dominios registrados en la
Republica Argentina.

La administracién del dominio de nivel superior de Internet en la Republica Argentina
la detenta desde el afio 1987, por delegacién de la Internet Assigned Numbers Authority
(IANA), la Direccion de Informatica, Comunicaciones y Seguridad del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a la que se conoce cominmente con la sigla NIC-
Argentina, asigna a quien lo solicite un nombre de dominio, a través de un procedimiento en
linea, y bajo uno de los siguientes seis subdominios”’:

.com.ar
.org.ar

.int.ar

.net.ar

% Pagina web oficial :http://www.lactld.org/
% pagina web oficial http://www.lactld.org/ Org
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.gov.ar

.mil.ar

Con relacién al séptimo subdominio argentino existente, .edu.ar y que
corresponde a las organizaciones educativas, su registracion se efectia por intermedio de la
Red de Interconexién Universitaria (RIU), organismo éste que funciona en la érbita de la
Secretaria de Politicas Universitarias del Ministerio de Educacién®.

Conforme a la RIU, pueden efectuar registros bajo este subdominio las
instituciones educativas oficiales y privadas o asociaciones de ellas. A tales efectos se
considera institucion educativa a “aquella entidad donde se cursan estudios de cualquier nivel
y modalidad, que otorga titulos, certificados oficiales o con reconocimiento oficial que
acreditan habilidades o condiciones para continuar estudios en otras instituciones”. La RIU ha
dictado un reglamento para el registro de subdminios con la extensién .edu.ar, que consta de
principios bdsicos y 21 reglas muy similares a las de NIC-Argentina. Con relacion al subdominio
.gov.ar, sdlo se registra cuando identifique a dependencias estatales, sean éstas de caracter

nacional, provincial o municipal.*

% Fernandez Delpech, Horacio, Ibid., pag. 76
% Fernandez Delpech, Horacio, Ibid., pag. 78
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CAPITULO IV : “MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO”

Las marcas juegan un rol protagénico en el mundo de los nombres de dominio. Esta
vinculacion encuentra su explicacion en dos elementos claves en la era digital: a) el nombre
de dominio abre la puerta a un nuevo canal de ventas (Internet), y b) aun cuando no se utilice
a Internet para venta directa, la World Wide Web ofrece a las empresas un medio de
publicidad sencillo, masificado y relativamente barato. Estos dos elementos permiten ubicar al
nombre de dominio como un complemento indispensable de la marca'®.

Entre otros, las dudas mas importantes se presentaron en el campo de la registracion
maliciosa de nombres de dominio (ciberocupacién o cybersquatting); la confusién; la dilucion;
la falta de uso del nombre de dominio (y su posible “caducidad”); la utilizaciéon de términos
genéricos; la competencia desleal; la denominada “defensa de buena fe”; los problemas
derivados de las franquicias, licencias, agencias y sucursales; y la registrabilidad marcaria de los

. 101
demonios'®.

A) EL USO MARCARIO DEL NOMBRE DE DOMINIO
La relacion existente entre nombre de dominio y marca tiene dos aristas: la
validez y la infracciéon. La validez, nos lleva a pensar si el nombre de dominio es o puede ser
una marca comercial. Cuando decimos que el nombre de dominio “es una marca”, nos
referimos a su comportamiento, a su funciéon. Bdsicamente, si ademas de servir como
“direccién de internet”, ese nombre de dominio distingue a un producto o a un servicio,
entonces, podremos afirmar que actia como “marca”. Si estd registrado como marca, serd una
marca registrada. Si no esta registrado -al menos dentro de nuestro sistema- serd considerado
una “marca de hecho”. La mayoria de los nombres de dominio no actian como marcas, pero
en ciertos casos pueden cumplir esa funciéon'®.
En el caso de las marcas, el nombre de dominio puede obtener rango marcario
siempre que funcione como signo “distintivo” de una fuente comercial de productos o
servicios. En el caso de los nombres de dominio que cumplen una funcién distintiva respecto

de un producto o servicio determinado, cabe hablar de funcién “marcaria”. La clave esta en

100 Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pag. 170
101, ,. . .
Vibes, Federico Pablo, Idem.

102 Vibes, Federico Pablo, Ibid., pag. 171
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dilucidar si ese nombre de dominio es usado de tal manera que cause una impresion visual en
el consumidor que lo lleve a pensar en el simbolo como una fuente de un producto o servicio
determinado. Un nombre de dominio que incorpora una marca, o que esta muy cercanamente
incorporado a ella, puede poseer un valor muy significante y funcionar entonces, como una
marca en si mismo.'%

Por ende, para comprender si un nombre de dominio funciona como marca, es precio
analizar si hay o no “uso marcario”. Si bien este concepto no ha sido definido alin por nuestros
tribunales en casos especificamente de nombres de dominio, existe cierta jurisprudencia en el
terreno marcario, que sirve para orientarnos. En tal sentido, se ha dicho que el “..uso marcario
debe entenderse como un criterio flexible, comprensivo de todo acto que tenga como
consecuencia hacer aparecer el signo en el mercado y, ponderando que la norma menta como
equivalentes a la utilizacion y a la comercializacion, esta ultima no ha de ser entendida con
cardcter estricto sino amplio, abarcando los actos de intercambio y, asimismo, cualquier otra

7104

forma de disposicion del producto...””". También se ha dicho que para reconocer la existencia

de “uso marcario”, dicha utilizacion debe ser suficiente como para demostrar una intencidn

clara, seria e inequivoca de que el titular desea introducirla en el mercado local'®.

2) REGISTRACION MALICIOSA DE NOMBRES DE DOMINIO (CIBEROCUPACION
O CYBERSQUATTING)

2.a) La “usurpacion de marcas” en Internet

La “ciberocupacién” de marcas es el registro, trafico o utilizacién de marcas (notorias o
no) como nombres de dominio con mala fe y dnimo de lucro'®.

Uno de los primeros casos de ciberocupacién involucré a McDonalds. El victimario no
fue un tipico ciberocupador, sino un periodista que quiso demostrar la debilidad de las grandes
empresas en Internet. El conflicto no fue tal, ya que Joshua se limité a llamar la atencidn de las
grandes marcas y en forma simbdlica acordd con McDonalds la transferencia del nombre de
dominio a cambio de que la cadena de comida rapida realizara una donaciéon de 3.500 délares

a favor de una escuela publica de Nueva York”’.

103 Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pag. 171
1% Caso “Binzi Mario ¢/Ywch”, CNCFed. 18/6/91
105 Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pag. 172
106 Vibes, Federico Pablo, Ibid., pag. 173
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Tal fue el caso de los ciberpiratas Richard Conway y Julian Nicholson, que fueron
demandados ante los tribunales ingleses por la tienda Mark & Spencer. Bajo el nombre de
“One in a million”, Conway y Nicholson registraron el dominio www.marksandspencer.com.
Cuando fueron demandados por la mega tienda, se defendieron argumentando que su
accionar no era diferente al de quienes compren tierras para bloquearselas a sus vecinos, y
luego vendérselas a mejor precio. Por supuesto, este razonamiento no fue compartido por los
jueces que debieron resolver el caso, quienes destacaron que el dominio habia sido registrados
para tomar ventaja del caracter distintivo y la reputacién de la marca “Mark and Spencer”, lo
cual no podia ser catalogado sino como una conducta injusta y perjudicial hacia los titulares de

dicha marca®®.

2.b) Diferentes tipos de ciberocupacion

Los conflictos entre un nombre de dominio y una marca pueden tener diferentes
caracteristicas. En principio, la distincion mas basica que podemos hacer se da entre los casos
en los que existe malicia, y los casos de registrantes de buena fe. Segun nuestro criterio, sélo
debemos Ilamar “ciberocupacion” a los primeros supuestos, ya que en los segundos la causa
del registro es totalmente distinta. Adicionalmente, algunos autores ven una categoria
intermedia que puede ser denominada “apropiacion atenuada”. De esta manera, podriamos
identificar tres tipos de situaciones de conflicto: a) la apropiacidn propiamente dicha (en inglés
“domain name grabbing”); b) apropiacién atenuada (“not quite domain name grabbing”); y c)
registracion inocente. La “apropiacion” es definida como el comportamiento por el cual una
persona registra un nombre de dominio, sabiendo que dicho nombre corresponde a una marca
o un nombre (civil o comercial) perteneciente a un tercero, con la intenciéon de bloquear la
posibilidad de que el titular de esa marca o nombre pueda desarrollar un web site bajo esa
direccion virtual'®.

La segunda categoria, denominada “apropiacién atenuada”, ocurre cuando alguien
registra un nombre de dominio con conocimiento de que ese dominio incluye una marca o
nombre ajeno, pero -a diferencia del caso anterior- lo hace con la intencidn real de utilizar ese
nombre de dominio para algun fin especifico (no para venderlo). Por ultimo, tenemos a la
“registracion inocente”, que se da cuando un sujeto registra y utiliza en forma ilegitima un
nombre de dominio que coincide con la marca o el nombre de un tercero. Como puede

apreciarse, la clasificacién precedente gira en torno a la mala fe del registrante del nombre de

108 Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pag. 174
109 Vibes, Federico Pablo, Ibid., pag. 175
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dominio. En el primer caso (“apropiacidon propiamente dicha”), la mala fe es evidente. El
ciberocupador registra el nombre de dominio, sabiendo que la marca equivalente pertenece a
un tercero, y ademas, lo hace con la intenciéon de venderlo (al titular marcario o a otro
interesado que pague una suma interesante). En el segundo caso (“apropiacion atenuada”), en
principio, no habria mala fe. Un caso tipico es el de los clubes de fans si un seguidor de Pamela
Anderson registra el nombre www.pamelaanderson.com, y no tiene por intencién venderlo,
sino conservarlo para publicar alli un sitio Web con fotografias y comentarios de la actriz, no

habria mala fe'*°.

2.c) Defensas contra la ciberocupacion

Un punto central en materia de nombres de dominio es la defensa legal contra la
ciberocupacion. En la mayoria de los casos se cumplen los dos elementos que mencionamos
antes: mala fe y animo de lucro. Por ello, desde el vamos, por lo general, la legislacion comun
brinda herramientas legales para combatir este tipo de ataques. En nuestro medio, un ejemplo
claro de ello es el art. 953 del Cddigo Civil, que castiga los actos contrarios a las buenas
costumbres. Sin embargo, cabe destacar que en los ultimos tiempos los ciberocupadores
también se han asesorado. Un ejemplo de esto se da cuando el ciberocupador registra el
nombre de dominio pero no lo usa. Es decir, se “bloquea” el registro, pero no se lo utiliza en
ningun sitio Web en particular, ni se contacta con el titular marcario**.

En otro tipo de casos, en los que si se utiliza el nombre de dominio para vincularlo con
un sitio Web determinado, las herramientas juridicas pueden ser algo mas variadas.
Puntualmente, en ciertos casos en los que el ciberocupador se dedica a “imitar” al titular
marcario en su sitio Web, se puede llegar a aplicar la ley marcaria para evitar la
“confundibilidad”. Por ejemplo, si un ciberocupador toma el dominio www.camel.com y
publica alli un sitio Web con paquetes de cigarrillos, imagenes de camellos, etc., puede incurrir
en una infraccion de la marca “Camel”, dado que un usuario de Internet puede ser inducido a
error acerca del verdadero operador de dicho sitio Web'*2.

Respecto de las posibles herramientas que nos brinda el ordenamiento juridico al
momento de accionar contra un acto de inscripcion ilegitima de un nombre de dominio, es
preciso hurgar en cada uno de los sistemas aplicables (sistema ICANN, para los dominios gTLD;

sistemas nacionales, para los dominios ccTLD, leyes nacionales, tratados internacionales, etc.).

110 Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pag. 176
111 | . . .
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En Argentina, dado que la mayoria de los casos planteados ante nuestros tribunales estuvieron
referidos a marcas o nombres comerciales, ademas del citado art. 953 del Cédigo Civil,
también se aplicaron las normas emergentes de la ley de marcas y designaciones comerciales

(ley 22.362), junto con el art. 51 del ADPIC.

3) NFRACCIONES MARCARIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO

La vinculacion juridico entre nombre de dominio y marca nos lleva a trazar
paralelismos entre conflictos que cotidianamente se plantean en el mundo marcario. Para las
empresas, Internet es un nuevo mercado en el cual no sélo hay nuevos negocios, sino también
competencia. Por eso, es importante vender, pero también evitar que la marca propia sea
ilegitimamente utilizada por otros. En este contexto, la ley marcaria presenta algunas

.. . 11
limitaciones'*>.

a) Confusion

Tradicionalmente, la ley marcaria -practicamente, en todos los paises del mundo-
prohibe la utilizacién de una marca ajena cuando dicho uso causa confusion entre los
potenciales consumidores del producto o servicio marcado. Evitar la confusiéon de marcas es
uno de los objetivos primordiales del Derecho Marcario, ya que con esto, se intenta proteger
tanto a los comerciantes como a los consumidores. Lo contrario, no sélo perjudica al titular
marcario, que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también a los
consumidores, que terminan por comprar lo que en realidad no deseaban. Como regla
general, la confundibilidad entre marcas sélo puede darse entre productos o servicios
pertenecientes a una misma clase. Nada impide que dos empresas dedicadas a la
comercializacion de productos o servicios distintos posean marcas idénticas o similares. Sin
embargo, en forma excepcional, en algunos casos la jurisprudencia ha reconocido la
posibilidad de defender una marca de otra confundible, aun cuando pertenezcan a clases
diferentes, si se demuestra que existe posibilidad de confusién. El principio rector que se

encuentra detras de esta excepcidn es la proteccién del consumidor®™.

13 Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pag. 178
114 . . .
Vibes, Federico Pablo, Idem.
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La confusién en los consumidores puede ser directa o indirecta. Sera directa cuando el
comprador del producto lo adquiera convencido de que estd comprando otro. En cambio, sera
indirecta cuando el comprador crea que compra algo que tiene un origen o fabricante
determinado, siendo que en realidad el origen es otro, o bien, cuando erréneamente sea
convencido de que ese producto pertenece a una linea de productos de un fabricante distinto
de quien realmente lo fabrico™.

Si consideramos que Internet es un nuevo ambito de consumo, tal vez, la normativa
sobre nombres de dominio deberia seguir la misma orientacion. Esto abre paso a la polémica
respecto de dos hipotesis de conflicto: a) el nombre de dominio vs. el nombre de dominio, o
bien, b) la marca vs. el nombre de dominio. En ambos casos, tal como venimos repitiendo, hay
gue atender a la funcién que cumple el nombre de dominio en cuestién. Si cumple una funcién
“distintiva” de un producto o servicio (es decir: si hay uso “marcario”) habra que equipararlo a
una marca. En tal supuesto, el conflicto se dard entre marcas y se debera aplicar el principio de
inconfundibilidad. En cambio, si no cumplen una funcién distintiva, sino un rol meramente

. , . . . . . .. .11
“localizador”, habra que discutir si se aplica o no el citado principio™*®.

b) Dilucién
La dilucién es un concepto que el Derecho de Marcas acufia para referirse a las
acciones que tienden a quitar “poder distintivo” a una marca, afectando su individualidad
frente al publico. En tales casos se dice que el uso cuestionado “diluye” la marca. No interesa
gue exista competencia entre los sujetos enfrentados por el uso de la marca, ni es necesaria la
existencia de confusidn, error, o engafio. Tampoco es requisito que el tercero actie con mala
fe. El poder distintivo de la marca disminuye como consecuencia del uso -por parte del
tercero- de ese mismo signo para distinguir productos o servicios de inferior nivel o calidad, o
bien, cuando es utilizada para distinguir productos o servicios totalmente diferentes,
independientemente de que no exista posibilidad de confusion. La marca se “diluye” cuando
pierde poder distintivo, frente a la existencia de varias marcas idénticas pertenecientes a
distintos titulares, las cuales distinguen productos o servicios diferentes'"’.
En la actualidad la proteccion contra la dilucidn sélo se aplica a las marcas notorias, ya

que extender esta doctrina a las marcas “no notorias” implicaria borrar la clasificacion de

15 Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pag. 179
116 Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pag. 179
17 Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pag. 184
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marcas, y el registro en una clase determinaria el registro en todas, lo que es absurdo. Por el
contrario, la protecciéon de la marca notoria merece ir un poco mas lejos, ya que cuanto mas
distintiva o Unica es la marca, mds profunda es su impresién en la conciencia del publico, y
mayor su necesidad de proteccidn contra la corrupcién o disociacion del producto particular
en conexién con el que se ha usado™*®.

La ley de Marcas Argentina no contiene normas expresamente referidas a la dilucién.
Sin embargo, tal como lo sefiala Otamendi, esto no es un obstdculo para impedir que esta
doctrina se aplique. Este autor estima que una jurisprudencia de excepcidén podria basarse en
que evitar la dilucién constituye un “interés legitimo” para el titular de la marca notoria. Otra
herramienta puede encontrarse en las normas del Cédigo Civil que ordenan la reparacion del
dafio. A lo anterior, agregamos que a partir de la aprobacidn del ADPIC, existe otra fuente
normativa disponible en el art. 16.3. de dicho tratado™"’.

La jurisprudencia argentina no ha tenido oportunidad de resolver demasiados casos
sobre dilucion. Los mds difundidos fueron los casos “Veritas”, “Lacoste” y “Alpargatas”. En el
caso Veritas, la Camara Federal Civil y Comercial dijo que “...el titular de una marca notoria
tiene...interés legitimo en que esa marca no sea utilizada por otros en productos diferentes,
con lo que se produciria la dilucidn del signo...”. Afio mas tarde, en el caso Alpargatas también
tuvo oportunidad de expresar que “...Ia notoriedad apuntada, como es sabido, hace acreedora
a la marca en cuestién de una proteccién acentuada, tanto en defensa del publico consumidor
como en amparo del legitimo interés del titular de la marca de evitar la erosion de su fuerza
distintiva por efectos de la dilucién...”. En lo que especificamente se refiere a casos de

nombres de dominio, en el orden local, no hemos encontrado ninglin pronunciamiento judicial

que se dedique al tema'®.

i) Ciberocupacion dilutiva

La ciberocupacién dilutiva es el ejemplo mas comun de usurpaciéon de un nombre de

dominio evocativo de marcas famosas. En la mayoria de los casos, el ciberocupador registra

118 Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pag. 185
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ilegitimamente el nombre de dominio y luego prepara un sitio Web difamatorio para aplicarlos
al dominio en cuestion. Este ilicito fue lo mds repetido en los numerosos casos de marcas
notorias que padecieron ataques de ciberocupacién en Internet*?.

Diversas causas por diluciéon fueron tramitadas en Estados Unidos, pero también
encontramos otros ejemplos en paises tales como Israel, Francia, China y Brasil. Un caso
destacado en materia de marcas notorias puede encontrarse en el caso del dominio www.air-
france.com. En este caso, resuelto por el tribunal de Gran Instancia de Paris (S.A. Air France v.
M. F et Societé Interdart Ltd.), la sociedad Air France, duefia de la marca “Air France” para
productos y servicios en las clases 1 a 42 del nomenclador internacional, demandé a M.F.y ala
sociedad inglesa Interdart. Air France pretendia que se declare a M.F. como infractor de su
marca notoria “Air France”, de su nombre social y de su nombre comercial; que se ordenara a
M.F. que se abstuviera de utilizar la denominacion “Air France” en el futuro; que se ordenara al
InterNIC la transferencia del nombre de dominio hacia Air France; y que se condenara a M.F. al
pago de ciertas sumas de dinero en concepto de reparacién por dafios, reintegro de utilidades
y costas. El demandado M.F. habia registrado el nombre de dominio www.airfrance.com el 25
de junio de 1996. En el sitio Web vinculado con el nombre de dominio se habia insertado un
mensaje que decia “Air France H E Bates -A Breath a French Air” (algo asi como “Air France le
disminuye un respiro de aire francés”). Al resolver, el Tribunal de Gran Instancia de Paris
evalué los distintos elementos presentados en la causa y dictaminé a favor de Air France

L .. 122
ordenando la restitucion del dominio™".

ii) Dilucion a través del contenido aplicado al nombre de dominio

En el ciberespacio, es comun que la diluciéon de la marca se produzca a
través del contenido de un web site publicado por el infractor, en el cual se hacen
figurar pornografia, insultos, informacién xenofébica, etc. En estos casos, el nombre de
dominio reproduce en su SLD la marca ajena (sin agregados), y el elemento diluyente

se encuentra en el contenido del sitio Web utilizado con dicho dominio*?3.

121 Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pag. 187
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iii) Dilucidn a través del uso de la marca en el nombre de dominio
Otra variante dilutiva es la maniobra que consiste en utilizar un nombre de
dominio en cuyo SLD se incluya la marca que se pretenda dafar, junto con alguna palabra de
indole negativa. Los ejemplos mds conocidos fueron aquellos casos en los cuales a la marca
afectada se le agregaba el término “sucks”, que en inglés significa “apesta”
(www.lucentsucks.com, www.ballysucks.com, etc.). En estos casos, el elemento diluyente se
encuentra directamente en el nombre de dominio, aunque esto no implica que pueda existir

otro factor nocivo aplicado al sitio Web'**.

c) La falta de uso del nombre de dominio

En la mayoria de los casos, el ciberocupador no tiene interés en utilizar el nombre de
dominio para identificar un sitio Web. Tipicamente, lo que busca es retener el nombre de
dominio y privar al duefo legitimo de su uso al menos hasta tanto reciba una suma de dinero
gue lo haga cambiar de opinién. En la mayoria de los casos de ciberocupacién el usurpador
contacta al titular de la marca y ofrece transferirle el nombre de dominio a cambio de dinero.
Esta maniobra puede estar complementada por una utilizacién “molesta” del nombre de
dominio, mediante la publicacién de un sitio Web o una pdgina Web en la que se exhiban
elementos totalmente ajenos a la marca en cuestién (desde productos de la competencia
hasta fotos pornograficas). Estos casos no traen mayores inconvenientes para demostrar que
ha existido mala fe y dnimo de lucro, pues no caben demasiadas dudas sobre cudl es el
propdsito del ciberocupador. Sin embargo, en otros supuestos, puede ocurrir que el
ciberocupador -a propésito o fortuitamente- no solicite dinero, ni “utilice” el nombre de
dominio sino que simplemente se limite a “bloquear” el registro del nombre de dominio, a la
espera de que el interesado lo contacte para negociar la venta del preciado dominio. Esta
pasividad puede resultar complicada a la hora de fundamentar el reclamo, ya que no se
pueden arglir demasiadas cuestiones respecto de la ilegitimidad del registro*>.

Ademas, otro tema que abre paso a la discusidn en este terreno es la “caducidad” del
nombre de dominio por falta de uso. En materia marcaria, la mayoria de las legislaciones
disponen la caducidad de la marca por falta de uso. En nuestro medio, los articulos 23 inc. (c) y
26 tipifican la accién de caducidad, cuya declaracién judicial (a pedido de parte) opera luego de
transcurridos cinco afios de falta de uso. Teniendo en cuenta los elementos comunes que

existen entre marcas y nombres de dominio, no han faltado quienes propongan una sancion

124 Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pag. 177
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similar para los titulares de nombres de dominio que no los utilicen en un sitio Web por un

periodo de tiempo determinado™?.

d) Competencia desleal

En materia de nombres de dominio, la maniobra mds comun fue el registro de
nombres de dominio que incluyeran la marca del competidor. Por lo general, estos casos se
resuelven mediante la aplicaciéon de la legislacion marcaria, aunque también pueden ser
atacados utilizando la normativa sobre competencia desleal. Esta Ultima herramienta ha sido
por demas util en algunos supuestos especiales en los cuales los derechos sobre la marca
resultaron ser insuficientes'”’.

Las practicas abusivas de este tipo suelen castigarse a través de la normativa sobre
competencia desleal, que tradicionalmente cubre aquellas situaciones que involucran una
descripcién falsa o engafiosa de un hecho, realizada en conexién con publicidad o promocién
comercial capaz de engafar o confundir al consumidor respecto del origen de los productos
y/o servicios en cuestion. Por lo general este tipo de reclamos se apoya en la necesidad de
evitar la confusidn de los consumidores vy facilitar la diferenciacién entre los productores, de
manera tal que el publico pueda elegir libremente. Para que se configure un caso de
competencia desleal, es necesario que las partes enfrentadas se dediquen a un mismo ramo
productivo, o bien cuenten con una clientela comin (real o potencial)**%.

En el marco internacional, las normas sobre competencia desleal como las del
Convenio de Paris, art. 10 bis, y el Acuerdo Trips, art. 39.

En Argentina, las normas referidas a la competencia desleal no se encuentran
unificadas en una sola ley. En resumidas cuentas, podemos mencionar que existen dos tipos de
normas:

a) aquellas que tienen en cuenta el “interés privado del comerciante” .Dentro de la
primera categoria ubicamos a la ley de marcas, las normas del Cddigo Civil relativas a la mala fe
(arts. 21, 953, 1071, 1198 y cc.) y el art. 159 del Cédigo Penal

b) aquellas que requieren afectacion de un “interés econdmico general”. Es lo que se

Ill

denomina el “poder de policia econdmico” del Estado, y esta principalmente contenido por las

leyes 22.802 (de lealtad comercial) y 25.156 (de defensa de la competencia)*®.
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La Clasificacidn de los actos de competencia desleal, sintesis:

 Actos de Confusién: de Marcas, de Elementos Distintivos, de Imitacion de La
Publicidad; de Imitacion de los Productos.

* Actos de Denigracién: de Personas Fisicas o Juridicas;

* Desorganizacion de la Empresa Rival: como por ejemplo contratacién de personal;
violacion de secretos, incitar a la violacidn de contratos, supresion de la publicidad del
rival, supresion de los signos distintivos del rival

* Desorganizacion General del Mercado: venta de precios por debajo del costo,
liguidaciones engafiosas, publicidad engafiosa, mencién de falsos titulos, premios o

calidades

3) LAS DESIGNACIONES GENERICAS Y LOS NOMBRES DE DOMINIO

Una designacidn es genérica cuando alude a una clase general de bienes, sin indicar el
origen particular del producto o servicio en cuestién. La legislacion marcaria suele denegar
proteccion a este tipo de signos, porque de lo contrario, se estaria concediendo un monopolio
sobre una palabra que debe ser utilizada por todo un conjunto de comerciantes para nombrar
a los productos o servicios del rubro en cuestién. Cierto sector de la doctrina entiende que si
consideramos que el nombre de dominio es un signo distintivo, entonces no deberia
permitirse el registro de nombres de dominio que sean “denominaciones genéricas”,
descriptivas o de uso comun. Ello -dicen los autores- altera las condiciones de competitividad
en detrimento de la mayoria del sector dedicado a ese rubro comercial**°.

Estas afirmaciones dejan entrever una critica hacia aquellas empresas que se
aprovechan del sistema de registros de nombres de dominio (que no impide la inscripcion de
designaciones genéricas) y obtienen la titularidad de nombres que no podrian usar como
marcas. Basta con agregar la letra “e-“ o la palabra “ciber-“ antes de un término genérico para
obtener un tentador nombre de dominio (www.e-bank.com; www.ciber-libros.com, etc.)131.

En el campo de la jurisprudencia, algunos precedentes se han dedicado a este tema. En
Francia, en M.L. v. Conseil de L'Ordre des Avocats Toulouse, resuelto por la Corte de

Apelaciones de Toulouse. Si bien el objetivo central del fallo fue la revision de una sancion del

Colegio de Abogados de Toulouse, el pronunciamiento arrojé valiosas consideraciones

130 Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pag. 193
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respecto de la competencia y su relacién con los términos genéricos. En el caso, una firma de
abogados de la ciudad de Saint-Gaudens, Toulouse (identificado en el fallo por las siglas
“SCPI”), comenzd a publicitar sus servicios legales en un sitio Web que estaba vinculado a las
direcciones: www.avocat-touluse.com (equivalente a www.abogado-toulouse.com),
www.avocats-toulouse.com (equivalente a www.abogados-touluse.com) y www.avocat-saint-
gaudens.com (equivalente a www.abogado-saint-gaudens.com). El conflicto judicial se generd
a raiz de una resolucién del Colegio de Abogados de Toulouse, quien solicitd a SCPI que
modificara estos dominios de acceso a su sitio Web, en virtud de lo dispuesto por el art. 30-1
del reglamento profesional aplicable. Este articulo del reglamento establecia que los abogados
gue desearan crear un sitio de Internet para promocionar sus servicios, debian incluir dentro
del mismo el nombre del abogado o de los abogados en cuestidon. El Colegio de Abogados
envid una intimacién a SCPI para que dentro de los quince dias dejara de utilizar los dominios
mencionados. La intimacidn fue recurrida por SCPI ante la Corte de Toulouse, a quien se le
solicité la anulacién de la decision del Colegio de Abogados. El tribunal de apelacion de
Toulouse examind la decision del Colegio de Abogados, el reglamento profesional y la
conducta de SCPI. Tras ello, concluyd que la decision del Colegio estaba enmarcada dentro de
las facultades disciplinarias que derivaban del reglamento para el ejercicio de la profesion de

abogado en la comarca de Toulouse™.

b) Nombres de dominio y designaciones genéricas: nuevos problemas a la
hora de defender la marca

Otro tema destacable vinculado a las designaciones genéricas es el problema que
presenta la eleccién de ciertas marcas al momento de accionar contra un nombre de dominio.

En efecto, ahora mas que nunca, algunas marcas pueden encontrar en Internet serios

I “ III

inconvenientes que hasta hace poco no debian enfrentar en el “mundo real”. Un ejemplo de
esto puede encontrarse en las marcas que contienen palabras que son de uso comun. Estas
marcas pueden estar aplicadas de tal forma que no sean consideradas como designhaciones
genéricas (tales como, “Apple” para computadoras o “Chocolate” para ropa de mujer), sin
perjuicio de que serian nulas si fueran utilizadas para los productos o servicios alusivos
(“apple” para productos realizados con manzana, o “chocolate” para chocolates). Para
comprender un poco mejor el problema planteado, nada mejor que ver algunos casos reales.
El primero de ellos es el caso conocido como “Cello Holdings”. Los hechos que

motivaron el pleito fueron los siguientes: una persona registré6 el nombre de dominio
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www.cello.com junto con otros veinte nombres de dominio que incluian palabras de distintos
instrumentos musicales, tales como www.drums.com (bateria), www.violin.com (violin), etc.
Cello Holdings, empresa que pretendia el nombre de dominio en cuestién, inicié una accién
judicial contra el titular de dicho dominio. Cuando el tribunal abocado al caso debidé analizar la
conducta del demandado concluyd que éste no habia actuado de mala fe, ni con intenciones
extorsivas hacia Cello Holdings. Por lo tanto, absolvié al demandado y lo liberé de toda

responsabilidad™®.

4) LA BUENA FE DEL TITULAR DE DOMINIO Y SU OPONIBILIDAD FRENTE AL
TITULAR MARCARIO

La buena fe o la mala fe del registrante de un nombre de dominio puede ser
trascendental al momento de decidir un conflicto entre un nombre de dominio y una marca.
Entendemos por buena fe al “...convencimiento, en quien realiza un acto o hecho juridico, de
qgue éste es verdadero, licit y justo...”. Por el contrario, la “mala fe” es definida como “...Ia
posicion atribuible a quien realiza un acto sabiendo que es delictuoso o cuasidelictuoso o que
contiene vicio en su titulo...”"*".

En lo que respecta a nuestra legislacién, la mala fe también es una directriz a la hora
de juzgar comportamientos oscuros. Especialmente en materias de marcas, existe una copiosa
jurisprudencia que ha utilizado el ya mencionado art. 953 del Cédigo Civil para sancionar
conductas oportunistas declarando la nulidad de las mismas. Este articulo establece que: “El
objeto de los actos juridicos deben ser cosas que estén en el comercio, o por un motivo especial
no se hubiese prohibido que sean objeto de algun acto juridico, o hechos que no sea imposibles,
ilicitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la
libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los
actos juridicos que no sean conformes a esta disposicion, son nulos como si no tuviesen
objeto”.

El juzgador debe tener en cuenta: 1) el derecho sobre la marca o los derechos de
propiedad intelectual de la persona -si existen- en el nombre de dominio en cuestion; 2) el
hecho de que ese nombre de dominio consista en el nombre legal de esa persona o un nombre

gue es comunmente utilizado para identificar a esa persona; 3) el uso previo por parte de esa
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persona, si existe, del nombre de dominio en conexién con una utilizacién de buena fe en Ia
promociéon y oferta de productos y servicios; 4) el uso no comercial de buena fe, o el uso
“justo” (fair use) de esa marca en un sitio Web accesible a través de dicho nombre de dominio;
5) el intento de esa persona de derivar a los consumidores hacia un sitio Web accesible bajo el
nombre de dominio, que pueda perjudicar el prestigio de la marca, ya sea con dnimo de lucro
o con intento de debilitar o desacreditar a la marca, creando probabilidad de confusién
respecto de la fuente, patrocinio, afiliacion o conformacién del sitio Web; 6) que la persona
haya ofrecido transferir, vender o ceder por otro medio el nombre de dominio al titular de la
marca o a un tercero, con animo de lucro, sin haber utilizado o intentado utilizar de buena fe el
nombre de dominio en actividades de promocion de productos o servicios; 7) la provision de
informacién falsa y engafiosa al momento de solicitar el nombre de dominio; 8) el registro o
adquisicidn por parte de esa persona de multiples nombres de dominio respecto de los cuales
la persona sabe que son idénticos o confundiblemente similares con marcas ajenas, distintivas
al momento de la registracion del nombre de dominio, y 9) el hecho de que la marca
incorporada en el nombre de dominio registrado por esa persona sea o no distintiva o notoria

bajo los términos del inciso (c)(1) del articulo 43**°.

a) “Mellizos”

Los casos “mellizos” son aquellos en los que las partes enfrentadas son conocidas por
la misma marca, o bien, tienen nombres comerciales o sociales idénticos. En virtud del
principio de especialidad marcario, puede ocurrir que una empresa que fabrica aplicaciones
eléctricas bajo la marca Juno, conviva en un mismo mercado con otra empresa que utiliza esa

misma marca, pero para servicios de conectividad a Internet. Esta situacién se presentd en

Juno Online Services v. Juno Lighting Inc,. En este caso la disputa se desarrollé en torno al
nombre de dominio www.juno-online.com. La actora, empresa dedicada a la provision de
servicios de Internet, era el titular del dominio de www.juno.com. El demandado, cuyo
nombre comercial era homoénimo al del accionante, obviamente se veia imposibilitado de
obtener el registro de www.juno.com, por lo que optd por solicitar el dominio www.juno-
online.com. Juno Online accioné contra Juno Lighting acusandola de que habia realizado el

registro para confundir a su clientela. El demandado se defendid invocando que la palabra “on-

line” habia sido elegida porque precisamente intentaba realizar una extension de su negocio
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en el mundo virtual. La corte compartié el criterio del demandado y consecuentemente

decidié rechazar la demanda®®.

b) Ciber-Secuestro Inverso (Reverse Hijacking)

El término “ciber-secuestro inverso” (del inglés: “reversed hijaking”) describe la
situacion del titular de una marca o un nombre comercial que intenta recuperar un nombre de
dominio registrado por un tercero de buena fe. Unos de los primeros casos de este tipo fue
Giacalone v. Network Solutions Inc., en el cual las partes se disputaban el dominio
www.ty.com. La empresa Ty, fabricante de unos juguetes llamados “Beany Babies”, demandé
a Giancalone imputandole la mala fe de su registro. El hijo del demandado se llamaba Ty. El
caso fue conciliado por las partes, pero algunos comentaristas destacaron que la situacion
pudo haber sido muy diferente si Giacalone (el “David” de la historia) no resistia el embate del
gigante137.

Fuera de los Estados Unidos, también encontramos algunos ejemplos de “ciber-
secuestro inverso” en Europa. Uno de ellos se suscitd en Espafia en el citado ya caso Metro
Bilbao, en el que se discutié la titularidad del dominio www.metrobilbao.com. En este caso, la
empresa Metro Bilbao habia iniciado una accidn a través de la UDRP de ICANN contra el titular
del nombre de dominio. El panel arbitral a cargo de la resolucién del conflicto determind que
el nombre debia ser restituido a Metro Bilbao. Sin embargo, el damnificado no se resigné a
perder el dominio e interpuso una medida cautelar ante los tribunales de Bilbao. En dicho
incidente, el afectado invocé que habia solicitado el registro del nombre de dominio para
expresar su posicién critica hacia la empresa Metro Bilbao. Como mencionamos, en la

instancia cautelar el juzgado le dio la razén al titular™®.

5) LA REGISTRABILIDAD MARCARIA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

Respecto de la relacion entre marca y nombre de dominio es la “registrabilidad
marcaria” de estas direcciones virtuales. Al referirse a este tema, algunos autores distinguen
entre el procedimiento de inscripcion del nombre de dominio (ante un “Registrador”) vy el

registro -propiamente dicho- de ese nombre de dominio como marca (ante una “Oficina de
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Marcas”). En lugar de hablar de “registro”, estos especialistas prefieren usar el término
“reserva” del nombre de dominio. Segun ellos, es importante entender la distinciéon entre
“registracion”, que se formula ante una oficina gubernamental, de la “reserva”, que se realiza
ante al Registrador, que es una entidad privada'®.

En Argentina, desde 1996 la Oficina de Marcas local actua dentro de la d6rbita
del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), creado por la ley 24.481. En los ultimos
anos se han registrado una gran cantidad de marcas que reflejan nombres de dominio. No
hemos tenido acceso a informacion referente a si el INPI ha seguido algun criterio similar al de
la USPTO respecto de designaciones genéricas. Lo que si hemos podido corroborar es que el
INPI ha concedido algunas marcas cuya generalidad podria ser cuestionada. Por dar algunos
ejemplos, citamos: “www.expocentro.com” en la clase 35; “propiedades.com”, en las clases 36

y 38; “medicosconsultores.com mc”, en las clases 38 y 42; y “latinamericanlawyer.com” en las

clases 35y 38",

6) NOMBRES DE DOMINIO Y FRASES PUBLICITARIAS

Otro punto dentro del recorrido por el mundo de las marcas y los nombres de dominio
es el referido a las frases publicitarias o slogans. Las frases publicitarias cumplen sin duda un
papel identificatorio. Este rol merece que dichas frases sean protegibles, y por ello, las
legislaciones marcarias suelen reconocer su registrabilidad. En Argentina, las frases
publicitarias son registrables como marca, siempre que sean originales. Frente a ello, es
posible que una frase publicitaria registrada como marca colisione con un nombre de dominio.
No hemos tenido noticia de casos judiciales al respecto en Argentina, pero si encontramos un
precedente de este tipo, resuelto en los Estados Unidos™**.

El fallo es Microstrategy Inc. v. Motorola Inc.. En este caso las partes se enfrentaron
por el registro de www.intelligenceeverywhere.com, registrado por Microstrategy. Motorola
reclamaba la restitucidon del nombre de dominio invocando el registro de la marca “Intelligence
Everywhere” (“Inteligencia en todos lados”) en Estados Unidos. Esta marca no sélo habia sido
registrada por Motorola, sino que ademads habia invertido fuertes sumas de dinero en
publicidad. Por el otro lado, Microstrategy, titular del nombre de dominio, argumentaba que

habia utilizado ampliamente la misma frase en sus comunicaciones internas y externas, en sus
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carpetas de presentacion (brochures), en su material de prensa y en algunas otras
publicaciones. En base a ello, Microstrategy invocaba su derecho de mantener ese nombre de
dominio bajo su titularidad. Motorola promovié una medida cautelar contra Microstrategy, a
fin de que la ultima dejase de utilizar dicho nombre de dominio en lo sucesivo. Tanto en
primera instancia como en la corte de apelaciones, los jueces le dieron la razén a Motorola. En
segunda instancia, la Camara destacd que las pruebas aportadas por Microstrategy sélo
acreditaban un uso limitado, esporadico e incosistente de la frase “intelligence everywhere”,
por lo que no existia interés legitimo ni derecho a utilizar dicha frase en el nombre de

dominio™.
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CAPITULO V: “CONFLICTOS SURGIDOS CON RELACION A LAS MARCAS Y EL

REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO, SITUACION EN LA REPUBLICA ARGENTINA”

En algunas de estas disposiciones de convenios internacionales, pero
fundamentalmente en la normativa de la ley 22.362 de Marcas, se basaron nuestros tribunales
de justicia en el dictado de numerosos fallos resolviendo conflictos surgidos como
consecuencia del registro de dominios Internet en la Republica Argentina.

Podemos distinguir diferentes situaciones de conflictos: 1) entre registradores de
nombres de dominio y titulares de registros marcarios; y 2) entre registradores de nombres de
dominio y personas que sin ser titulares de un registro marcario, se sienten afectados por el
registro efectuado por un tercero*®.

Analizaré la jurisprudencia existente en la Argentina del primer caso como el
de “Camuzzi”, “Errepar”, “Pines”, “Edea”, “Pugliese” y “Freddo”. La Justicia Argentina hizo
lugar a medidas cautelares solicitadas por titulares de marcas registradas en Argentina.

Las medidas cautelares consistieron en ordenarle a la Cancilleria Argentina, en
su caracter de administrador de NIC-Argentina, la suspension de los nombres de dominios

registrados asi como permitir al titular de la marca inscribirlo a su nombre.

1) MEDIDA CAUTELAR DICTADA EL 4 DE JUNIO DE 1999 EN AUTOS “CAMUZZI DE
ARGENTINA S.A. C/ARNEDO, JUAN P. S/MEDIDAS CAUTELARES” - EXPEDIENTE 2723/99 -
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL NRO. 4
SECRETARIA NRO. 8.** En sintesis: El Tribunal resolvié suspender preventivamente el uso
indebido del registro del nombre de dominio ‘camuzzi.com.ar’, a nombre de Juan Pablo
Arnedo(demandado) y autorizar a Camuzzi Argentina S.A. para utilizar el nombre de dominio
mencionado, hasta tanto se decida definitivamente la cuestion. A estos efectos, la actora debia
solicitar a NIC-Argentina el pertinente registro, de acuerdo con las reglas, procedimientos e

instrucciones para la solicitud de un nombre de dominio.

Transcripcion del fallo:
“Buenos Aires, 4 de junio de 1999...1l. Medida cautelar: Cabe recordar, ante

todo, que el fundamento de la medida cautelar prevista por el articulo 232 del Cédigo Procesal

% Fernandez Delpech, Horacio. “Internet: su Problematica Juridica”. Segunda Edicion actualizada.

Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Afio 2004, pag. 128
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Civil y Comercial de la Nacion radica en que el legislador no puede prever todas las situaciones
de las cuales pueda resultar viable, como un anticipo de la garantia jurisdiccional, el
acogimiento de una medida cautelar especifica. De alli que se estableciera que, fuera de los
casos expresamente previstos, el drgano jurisdiccional tiene poderes suficientes para decretar,
a pedido de los interesados y de acuerdo con las circunstancias, la medida mds idonea para
asegurar provisoriamente el derecho invocado (de los Santos, Mabel Alicia, ‘La medida cautelar
genérica o innominada’, en Tratado de las medidas cautelares, Jorge W. Peyrano (coord.),
Juridica Panamericana, Buenos Aires, 1997, pdg. 151).

“Los requisitos para la procedencia de esta cautelar: que el caso no se
encuentre contemplado entre las distintas previsiones precautorias especificas, que el
interesado justifique sumariamente la causa fundada que lo legitima para temer, en forma
objetiva, que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho éste pudiere
sufrir un perjuicio inminente o irreparable (verosimilitud del derecho y peligro en la demora) y -
para preservar la igualdad entre las partes- la prestacion de una contracautela apta (de los
Santos, Mabel Alicia, ‘La medida cautelar...’ cit., pdgs. 151 y sigs.).

“En cuanto a la primera de las condiciones sefialadas, no se me escapa quela
ley marcaria, en su articulo 35 prevé el procedimiento mediante el cual, dentro del proceso que
persigue el cese de uso de una marca -que es uno de los objetivos de la causa que la accionante
anticipa que iniciard-, su titular puede asegurarse una garantia, si el uso ha de continuarse
durante la sustanciacion del juicio. La finalidad de este instituto es la de obtener una garantia
del supuesto infractor, con la que responderd por eventuales dafios por la continuacion en el
uso de la marca (Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, Abeledo-Perot, Buenos Aires, 1999, pdg.
330y 331).

“Sin embargo, la medida peticionada en autos excede, a mi juicio, el marco en
el que se desenvuelve el incidente de explotacion, pues lo que la actora persigue no es la
garantia por los eventuales dafios y perjuicios que pudiera causarle la continuacion del uso de
la marca ajena por parte de la demandada, durante la sustanciacion del juicio, sino la
suspension del registro del nombre de dominio ‘camuzzi.com.ar’ por NIC-Argentina y la
autorizacion a la actora para utilizar dicho nombre de dominio hasta tanto se dicte sentencia
definitiva en un juicio de conocimiento.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, identificado en
su cardcter de administrador del dominio argentina de Internet como NIC-Argentina, ha
establecido reglas para el registro de nombres de dominio, en la Resolucion 654/2009 de la
REGISTRACION DE NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET (que aprobd las Reglas para el

Registro de Nombres de Dominio bajo el Codigo Pais "AR"-Bs. As., 17/11/2009) segun las cuales
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el registro de una determinada denominacion se otorgard al registrante que primero lo solicite,
de modo que no se aceptardn solicitudes de registro de denominaciones iguales a otras
existentes o que puedan confundirse con instituciones o dependencias del Estado u
organizaciones internacionales (reglas nros. 1y 2).

”Merece destacarse que, segun la regla nro. 1 de la Resolucién 654/2009 el
registro tendrd un afio de vigencia y deberd renovarse durante el ultimo mes, pues si el
registrante no lo hiciere se producird la baja automdtica. En el caso surge de la pieza de fs. 20
que el nombre de dominio que nos ocupa fue registrado a nombre del aqui demandado el 21 de
enero de 1998 ante la falta de acreditacion de su renovacion, todo pareceria indicar que debio
haber sido dado de baja. Sin embargo, NIC-Argentina aclara, respecto de la regla nro. 1, que,
por el momento los vencimientos no se operan y que, en consecuencia, no debe tramitarse la
renovacion de los dominios hasta nuevo aviso (segun consulta a www.nic.ar, actualizado el 14 -
IX- 1998). Aun mds, de la pieza que obra a fs. 64 surgiria que, en respuesta al requerimiento
efectuado acerca del estado del dominio camuzzi.com.ar, NIC-Argentina indicé que no se
ingresd ninguna solicitud de baja.

“En estas condiciones, resulta clara la imposibilidad de registro del nombre de
dominio pretendido por parte de la accionante, en atencion al registro anterior que se habria
otorgado al aqui demandado, lo cual, estrictamente, implica la negacidn al titular marcario de
toda posibilidad de empleo de su marca como nombre de dominio Internet.

“Lo expuesto me lleva a interpretar ampliamente la pretension cautelar del
actor y a considerarla fuera del alcance de las normas que regulan el incidente de explotacion,
en tanto, como he dicho, implica algo mds que lo que él instituto mencionado tiende a
proteger.

“En punto a la verosimilitud del derecho, la accionante acompafa los titulos de
marca nro. 1.710.775 y 1.708.303 obrantes a fs. 23 y 24, que dan cuenta de su titularidad sobre
la marca “Camuzzi Argentina” en las clases 42 y 39, respectivamente.

“No resulta, a mi juicio, irrazonable, en el estado actual de las comunicaciones
que quien posee una marca registrada pretenda utilizarla como nombre de dominio Internet.
Lo mismo cuenta para quien desee hacer uso en ese medio de su denominacion comercial. De
esta forma, la verosimilitud del derecho que se invoca para fundar la cautelar peticionada se
encuentra, segun mi criterio, suficientemente acreditada.

“En cuanto al peligro en la demora, normalmente entendido como el peligro de
dano 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 dominio ‘camuzzi.com.ar’ hasta tanto, eventualmente, se
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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.

“Similar argumento me inclina a descartar, asimismo, la posibilidad de
considerar que la medida cautelar que se peticiona se vea superpuesta, equivalga o signifique
lo mismo que se pretende lograr con la sentencia. Notese que, aun cuando el juicio cuya
promocion se anticipa fs. 73, punto 7, reconozca el derecho de la actora respecto de la
pretension que aqui esgrime, no podrd, cabalmente, reparar los perjuicios de la privacion de
acceso a Internet con la denominacion que surge de su nombre comercial y sus marcas
registradas, pues si la actora pretende incorporar a su actividad los beneficios de Internet,
deberd registrarse provisoriamente con otro nombre y, eventualmente, en su momento,
modificarlo, con todos los perjuicios que ello podria acarrearle, luego de operar durante largo
tiempo con la denominacion anterior.

“Por ultimo, considero suficiente, de acuerdo a las circunstancias que rodean la
cuestion, fijar una caucion juratoria -que deberd prestar el representante legal de la actora o
quien posea suficientes facultades a esos fines-, valorando, para concluir de este modo, el
grado de verosimilitud del derecho invocado y que cuanto mayor sea ésta, menor puede ser la
caucion por todas las costas y dafios y perjuicios que pudiera causarse, en caso de haber sido
solicitada la medida sin derecho (art. 199, CPCCN).

“Por lo expuesto, y encuadrando el presente caso en lo dispuesto por el articulo
50 del Trip’s-Gatt (ley 24.425), creo procedente hacer lugar a la medida cautelar peticionada.
En consecuencia, deberd librarse oficio a la Direccion de Informdtica, Comunicaciones y
Sequridad del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a fin de
comunicarle que deberd suspender preventivamente el registro del nombre de dominio
‘camuzzi.com.ar’, a nombre de Juan Pablo Arnedo y autorizar a Camuzzi Argentina S.A. para
utilizar el nombre de dominio mencionado, hasta tanto se decida definitivamente la cuestion. A
estos efectos, deberd la actora solicitar a NIC-Argentina el pertinente registro, de acuerdo con
las reglas, procedimientos e instrucciones para la solicitud de un nombre de dominio.

“Modifiquese al demandado dentro del tercer dia de diligenciado el oficio
ordenado precedentemente, mediante cédula ley 22.172 dirigida al domicilio denunciado (art.

198, 2do. pdrr., CPCCN). Marcelo Eugenio Wathelet. Juez federal”.
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2) MEDIDA CAUTELAR DICTADA EL 5 DE MARZO DE 1999 EN AUTOS “ERREPAR S.A.
C/BESANA, GUILLERMO ANTONIO S/MEDIDAS CAUTELARES”, JUZGADO NACIONAL DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL NRO. 3, SECRETARIA 6.'* En
sintesis: la demandada cometié una intromision en los derechos marcarios que prima facie que
tenia la firma actora, resultando una infraccion por el empleo de la denominacién
‘errepar.com.ar’, se ofrecid caucién real por la medida cautelar.

Transcripcion del fallo:

“Buenos Aires, 5 de marzo de 1999. Por presentada, parte en el cardcter invocado y
en el domicilio procesal constituido.

“Agréguese la documentacion acompafiada y téngase por promovida, en forma
auténoma, la medida cautelar requerida.

“En atencion a los titulos de propiedad de marcas que se apuntaron Errepar S.A.,
otorgados en la clase 9, 16 y 38 (ver fs. 7/11) y teniendo en cuenta que la que aqui demandada
importa una intromision en los derechos marcarios que prima facie tiene la firma actora,
resulta evidente que -dada la regularidad de tal infraccion- el empleo de la denominacion
‘errepar.com.ar’ por parte de NIC-Argentina, asi como la modalidad de registro de los nombres
de dominio en Internet, con apoyo en el articulo 232 del Cédigo Procesal Civil y Comercial de la
Nacidn y articulo 50, incisos 19 y 22 del acuerdo APDIC-TRIPP’s (aprobado por la ley 24.425),
previa caucién real de S 2.000 u ofrecimiento de garantias bancarias o de personas de
acreditada responsabilidad en disponerse la suspension preventiva del nombre ‘errepar.com.ar’
que utiliza NIC-Argentina.

“Para su toma de razon librese oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores y
diligencia de éste dentro del tercer dia deberd notificarse a la demandada. Todo ello sin
perjuicio de la formulacion del pertinente y juicio ordinario y etapa previa de mediacion.

Roberto Raul Torti. Juez”.

3) MEDIDA CAUTELAR DICTADA EL 2 DE JUNIO DE 1999 EN AUTOS “PINES S.A.
C/NEXUS INTERNET SERVICES S/MEDIDAS CAUTELARES”, EXPEDIENTE 2740/99, JUZGADO
NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN EL CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL NRO. 5, SECRETARIA

NRO. 9.1 En sintesis: se resolvid la suspension preventiva del registro del nombre de dominio

> Fernandez Delpech, Horacio. “Internet: su Problematica Juridica”. Segunda Edicidon actualizada.
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‘pines.com.ar’ realizada por el seiior Diego F. Diaz y se concedio la autorizacién para que Pines
S.A. utilice el nombre de dominio precedentemente mencionado -para lo cual debera solicitar
a NIC-Argentina el pertinente registro- hasta tanto se dilucide la cuestién de fondo que da

origen a la presente causa.

Transcripcion del fallo:

“Buenos Aires, 2 de junio de 1999. Autos y Vistos: Que, cualquiera sea la indole de la
medida cautelar que se solicite, su procedencia estd supeditada a la existencia de una
apariencia o verosimilitud del derecho (conf. Martinez Botos, Raul, Medidas cautelares, pdg.
38), y a la configuracion de peligro en la demora, a lo que se suma la prestacion de la
correspondiente contracautela.

“La primera ‘apunta a la posibilidad de que el derecho exista, a una credibilidad
objetiva y seria que descarta una pretension manifiestamente infundada, temeraria, o muy
cuestionable. Esa posibilidad no equivale a la certeza en la existencia del derecho, que sélo se
logrard al agotarse el tramite con el dictado de la sentencia’ (conf. CNCiv., Sala G, L.L., 1986-B-
48).

“El segundo consiste en ‘un temor fundado en la configuracion de un dafio a un
derecho cuya proteccion se persigue y que de no hacerlo en forma inmediata, se corre el riesgo
de que en el supuesto de recaer sentencia definitiva favorable, ésta permanezca incumplida’
(conf. CNCiv., Sala E, Rep. E.D., 17-646, nro. 15).

“Por ultimo, la contracautela tiende a garantizar el pago de los gastos judiciales que
con motivo de ella deba afrontar la parte afectada y a cubrir la responsabilidad por los dafios y
perjuicios que de ésta pudieran emerger (conf. CNCiv., Sala E, Rep. E.D., 15-592, nro. 27; id.
Rep. E.D., 17-6489, nro. 49).

“Que la solicitud del dictado de la cautelar, en el presente, se ha efectuado bajo la
invocacion del articulo 50 del Convenio incorporado por la ley 24.425, que prevé el dictado de
medidas provisionales ‘rdpidas y eficaces’ tendientes a evitar que se produzca la infraccion de
cualquier derecho de propiedad intelectual (inc. 12, a]), inaudita parte, en particular cuando
haya probabilidad de que cualquier retraso cause dafio irreparable al titular de los derechos
(inc. 29). La Excma. Camara ha reconocido la procedencia de medidas requeridas en tales
términos: ‘El Convenio aprobado por la ley 24.425 autoriza al demandado a pedir, bajo
determinadas condiciones, la suspension de la explotacion y el embargo de los objetos en
infraccion, sin otorgar la posibilidad de que tal decision en orden a continuar o cesar en esa
actividad repose en la voluntad de quien es indicado como responsable de esa infraccion...”

(conf. CNFed. Civ. y Com., Sala 12, causa 1440/97, del 29-V-1997).
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“Que, considerando en autos reunidos los presupuestos legales, con fundamento en
la normativa antes citada y en el articulo 232 del Cddigo Procesal, bajo responsabilidad del
peticionante, y previa integracion de caucion juratoria -la que creo prudente fijar en atencion al
cardcter de la cuestion-, decrétase la suspension preventiva del registro del nombre de dominio
‘pines.com.ar’ realizada por el sefior Diego F. Diaz y se concede la autorizacion para que Pines
S.A. utilice el nombre de dominio precedentemente mencionado -para lo cual deberd solicitar a
NIC-Argentina el pertinente registro- hasta tanto se dilucide la cuestion de fondo que da origen
a la presente. A tal fin, librese oficio a la Direccidn de Informdtica, Comunicaciones y Seguridad
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercial Internacional y Culto. Asi decido. Jorge D.

Anderson. Juez federal”.

4) MEDIDA CAUTELAR DICTADA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 1999 EN AUTOS “EDEA S.A.
C/STATICS S.A. S/MEDIDAS CAUTELARES”, JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN
LO CIVILY COMERCIAL FEDERAL NRO. 10, SECRETARIA NRO. 19.'"

En este caso Edea S.A. invoco ser titular de la denominacion comercial y marca de
hecho “Edea” y reclamé la cancelacion del registro a nombre de otra empresa que lo registro y
no lo uso. Se dicté medida cautelar conforme al procedimiento fijado para los “Incidentes de
explotacion” por el articulo 35 de la Ley de Marcas 22.362 y se ordend la suspension del

registro en caso de que el demandado no prestara la caucion fijada.

5) MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 1999 POR LA SALA |l DE
LA CAMARA FEDERAL CIVIL Y COMERCIAL, EN AUTOS “PUGLIESE, FRANCISCO NICOLAS
C/PEREZ, CARLOS ENRIQUE S/MEDIDAS CAUTELARES”."*

Transcripcion del fallo:
“Buenos Aires, 30 de diciembre de 1999. Visto: el recurso de apelacion interpuesto a
fs. 236/236 bis, contra la resolucion de fs. 228 y vta., fundado a fs. 243 bis/244 vta. y
contestado a fs. 256/260;

”Y considerando:

7 Fernandez Delpech, Horacio. “Internet: su Problematica Juridica”. Segunda Edicion actualizada.
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”1) Que la actora solicita, como medida cautelar, se decretara la suspension
preventiva del registro del nombre de dominio ‘psa.com.ar’ realizado por el demandado y se
procediera a autorizar a su parte a la utilizacion de aquél; fundamentd su peticion en lo
dispuesto por el articulo 50 del ADPIC y el articulo 232 del Cddigo Procesal (conf. fs. 225 vta.).

”El sefior juez hizo lugar al pedido (conf. fs. 228 y vta.), hecho que motivé la apelacion
del demandado (fs. 236/236 bis).

”2) Que las quejas del recurrente son, sintéticamente expuestas, las siguientes: a) la
medida decretada no es cautelar anticipatoria, y causa un gravamen de imposible reparacion
aun en el caso de ser revocada o dejada sin efecto; b) el nombre de dominio no es una marca,
razon por la cual no es aplicable el articulo 50 del ADPIC; c) Industrias Pugliese S.A., persona a
quien a quo concedid la utilizacion del nombre de dominio ‘psa.com.ar’, no es titular de la
marca “psa” ni se verifico a su respecto hecho o acto juridico alguno que hubiera abierto la
posibilidad en tal sentido; d) inexistencia de verosimilitud del derecho y peligro en la demora; y
e) pertinencia de la fijacion de una contracautela real, en lugar de la juratoria dispuesta por el
sentenciante (conf. memorial de fs. 243 bis/254 vta.).

”3) Que, en primer lugar, cabe sefialar que los magistrados no estdn obligados a
sequir a las partes en todas sus alegaciones, sino sélo tomar en cuenta las que son conducentes
para esclarecer los hechos y resolver correctamente el diferendo (Fallos, 310:1835; 319:119 y
sus citas, entre otros).

“Ello sentado, destdcase que no se encuentra en discusion en autos que el sefior
Francisco Nicolds Pugliese es el titular de la marca ‘psa’.

“En este sentido, se debe ponderar que tanto la medida cautelar como la accion
principal -que se tiene a la vista en este acto- fueron iniciadas conjuntamente -en lo que aqui
interesa- por el mencionado Francisco Nicolds Pugliese y por Industrias Pugliese S.A. -de la cual
el primero ostenta el cardcter de presidente- (conf. fs. 14 vta. de los autos principales).

“En tales condiciones, y dentro del limitado marco cognoscitivo propio del dmbito
cautelar se advierte que Industrias Pugliese S.A. cuenta con la autorizacion del titular de la
marca ‘psa’ (Francisco Nicolds Pugliese) para proceder a la utilizacion del nombre de dominio
‘psa.com.ar’. Lo expuesto, desde que: a) asi fue resuelto por el a quo sin que haya merecido
impugnacion alguna del sefior Francisco Nicolds Pugliese.

“A lo que cabe afiadir que de la documentacion acompafiada en autos se deriva, tal
como lo expreso la actora fs. 221 vta. (‘también es la marca comercial que identifica los
productos comercializados por Industrias Pugliese S.A., cuyo presidente es el sefior Francisco
Nicolds Pugliese’), que la mencionada empresa utiliza el simbolo marcario ‘psa’ para distinguir

sus productos; hecho éste que da por tierra con la afirmacion del demandado consistente en
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que ‘no existe documentacion alguna que permita siquiera minimamente inferir la veracidad de
las aseveraciones realizadas por la autora”.

“Consecuentemente, el agravio sub ‘c’ -ver punto 2 de esta resolucion- no puede
prosperar.

”4) Que, respecto del agravio sub ‘b’, corresponde indicar que, independientemente
de que el nombre de dominio sea o no una marca, lo cierto es que lo que aqui se encuentra en
juego es la proteccion de un registro marcario, que se estaria utilizando por quien no es titular,
y en esta inteligencia resulta ineludible la aplicacion de las disposiciones que sobre el tema trae
el ADPIC, en tanto incorporado a nuestro ordenamiento positivo por ley 24.425. Por
consiguiente, esta queja también debe ser rechazada.

”5) Que, con relacion a la calidad de anticipatoria de la medida decretada, cuadra
apuntar que en los casos comunes referidos a la lesion a la exclusividad de una marca, el dafio
invocado encuentra reparacion, siquiera provisoriamente, con la orden de cese de uso emitida
por el juez, puesto que el titular de la marca se halla autorizado a comerciar utilizando su
simbolo por la sola razén de revestir ese cardcter.

“En cambio, en el supuesto examen, no sucede lo mismo en tanto la sola orden de
cese de uso dirigida al supuesto infractor no bastaria para brindar a la peticionaria la
posibilidad de acceder al mercado de Internet con su propia marca, constituir su propio sitio y
distribuir sus productos desde alli (conf. fs. 224 vta.). Ello, desde que para poder asi hacerlo es
necesario contar con el pertinente registro ante el NIC-Argentina, con lo que de no ser
autorizado éste, la actora seguiria permaneciendo privada de la posibilidad de ingresar con la
marca de la cual es titular a lo que no es sino una forma distinta de comercializar sus productos
(mercado virtual).

“De este modo, se advierte que la tutela cautelar unicamente resultard eficaz para el
accionante si se ordena juntamente con el cese de uso y la cancelacion provisoria del registro
del nombre de dominio ‘psa.com.ar’ obtenido por el demandado, el otorgamiento de dicho
registro -en forma también provisoria y con cardcter cautelar- a favor de la actora.

“En consecuencia, la medida ha sido bien decretada para evitar -de modo rdpido y
eficaz- que se consume un dafo irreparable a titular de los derechos (art. 50, aparts. 19 y 29,
ADPIC).

”6) Que el requisito de la verosimilitud en el derecho de la accionante queda
suficientemente verificado con: a) la titularidad de la marca ‘psa’ que ostenta el sefior
Francisco Nicolds Pugliese; y b) la mayor antigliedad de ésta respecto del registro del nombre

de dominio realizado por el demandado (conf. constancias de fs. 34/38 y expresas
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manifestaciones del demandado de fs. 252 vta.; asimismo, ver Frinella, Favio, ‘Internet, nombre
de dominios, jurisdiccion y ley aplicable’, D.J., ejemplar del 3-XI-1999, pdg. 654).

“Con relacion al peligro en la demora, este es evidente a poco que se repare en el
auge que hoy reviste el comercio a través de Internet como asi también su innegable
importancia econdmica. Y en cuanto a la argumentacion del demandado consiste en que no
existe el requisito ahora examinado debido al tiempo que la actora dejo transcurrir hasta que
intento registrar su marca como nombre de dominio, cabe indicar que no resulta vdlida, pues lo
que aqui importa es que al tiempo que quiso concretar su ingreso con su marca a Internet la
actora no pudo hacerlo ya que el privilegio marcario puede ejercerse o no en cualquier
momento -salvo el supuesto de caducidad, que no es el de autos-.

”7) Que, por ultimo, con respecto a la contracautela fijada asiste razon a la
recurrente.

“Asi, débese establecer una de cardcter real, a los efectos de resguardar debidamente
los derechos del demandado (conf. esta Sala doctrina de la causa 7593/99, del 2-X11-1999, y sus
citas).

”En consecuencia, corresponde fijar en la suma de S 20.000 la caucién a integrar por
la actora, a cuyo fin se establece el plazo de diez dias. Dicha caucion podrd ser satisfecha en
dinero en efectivo, titulos valores, seguros de caucion u otras garantias suficientes.

“Por ello, se resuelve: confirmar la resolucion apelada con la modificacion que surge
del punto 7 de esta resolucion. Impdnese las costas por su orden, atento lo novedoso de la

cuestion (arts. 68 y 69, CPCCN)”.

6) MEDIDA CAUTELAR DICTADA POR EL JUZGADO EN LO CIVILY COMERCIAL FEDERAL
NRO. 7, SECRETARIA NRO. 13 EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1997 EN EL CASO “HELADERIAS
FREDDO S.A. C/SPOT NETWORK S/APROPIACION INDEBIDA DE NOMBRE ‘FREDDO’ PARA
INTERNET”.'* En sintesis: se resolvié la suspensiéon preventiva del nombre de dominio
freddo.com.ar registrada por Spot Network (persona responsable Diego Gassi), en el Registro
de Nombres de Dominio Internet en la Argentina, que administra el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quedando asimismo autorizada Heladerias Freddo

S.A.l.C.A,, para solicitar el peticionante registro .

Transcripcion del fallo:

% Fernandez Delpech, Horacio. “Internet: su Problematica Juridica”. Segunda Edicion actualizada.
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“Buenos Aires, 26 de noviembre de 1997. Por recibidos los autos conforme a la
asignacion dispuesta por la Exma. Cdmara. Proveyendo al escrito de fs. 207/220: Por supuesto,
parte en la representacion invocada en mérito de la copia del poder general judicial
acompanado y por constituido el domicilio procesal.

“Agréguese la documentacion acompariada y los bonos de derecho fijo (CPACF).

“Tiénese presente la tasa de justicia tributada.

”Por promovida la demanda a solo efecto iniciado a fs. 219, punto 2), segundo
pdrrafo, debiendo el accionante promover y agotar el procedimiento de mediacion previa
obligatoria (art. 19, ley 24.573), como requisito de procedibilidad de la misma.

“Il. Con relacion a la medida cautelar solicitada (fs. 207 vta. 3er. Pardg, y fs. 215 vta.
219, Cap V), y partiendo de la base de la acreditacion de titularidad y uso marcario invocados
por la firma accionante (fs. 115/141, 162/170 y 176/189), es preciso tener presente por un lado
que la consulta desplegada por el accionado, tal como ha sido denunciada por la aqui actora
comportaria -prima facie- una variante de uso indebido de la marca ajena, a cuyo respecto
seria también de aplicacion el procedimiento establecido por el articulo 35 de la ley 22.362 (en
tanto ha demostrado la titularidad del demandante y el uso del signo por parte del accionado)
(conf. CNFed. Civ. y Com., Sala I, causa 30/96 del 8-V-1997, consid. 39), a lo que cabe afiadir
que la pretension cautelar tal como ha sido articulada conllevaria a desvirtuar la finalidad del
instituto tutelar preventivo por cuanto el objeto de la medida impetrada se confundiria con el
resultado al cual se pretende arribar mediante la sentencia definitiva (conf. CNFed. Civ. Y Com.,
Sala I, causa 7488 del 2-XI-1993 y sus citas; CNFed. Civ. Y Com., Sala de Feria, “Encontesa
s/med. caut.”, del 19-1-1995).

”Sin embargo y, por otro lado, se debe tener también presente que conforme a las
reglas para el Registro de Nombres de Dominio en Internet en Argentina establecidas por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para la operatoria del
servicio NIC-Argentina (fs. 200/201), el registro de una determinada denominacion se otorgard
al registrante que primero lo solicite, razon por la cual no se aceptardn solicitudes de registro
de denominaciones iguales a otras existentes (reglas 1y 2); en tales condiciones, es obvio que
el nombre de dominio registrado por el aqui demandado (freddo.com.ar, fs. 203) trae como
consecuencia la imposibilidad absoluta para la parte aqui actora, de registrar su propia marca
como nombre de dominio y por ello de acceder al sistema, con las secuelas que tal situacion se
derivan -razonablemente- en el orden comercial y patrimonial.

“Es claro entonces que el particular modo en que el accionado ha implementado el
uso prima facie -indebido de la denominacion Freddo-, a través del sistema Internet y por la via

de la operatoria NIC-Argentina, configura una situacion de hecho de caracteristicas especiales,
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con efectos excluyentes del titular marcario y que requiere entonces de pautas interpretativas y
la consiguiente aplicacion de institutos que permitan atender a aquellas particularidades, aun
al margen de las previsiones especificas contenidas en la legislacion marcaria.

“Al respecto se debe recordar que el articulo 232 del Cédigo Procesal Civil y Comercial
de la Nacion y sus normas concordantes no sdlo facultan a los jueces a conceder medidas
diferentes a las reguladas, sino que también admiten flexibilidad en el otorgamiento de las
previstas mediante su adaptacion a las particulares situaciones de hecho que se tienen en mira
(conf. Palacio, Lino E. y otro, Codigo Procesal Civil y Comercial, T. 5, pdg. 359).

“Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que -como principio- un nombre de
dominio sea idéntico a marcas existentes podrd ser detentado o utilizado sélo por el titular de
esos derechos de propiedad intelectual demostrables, o con su autorizacion (conf.
Controversias en Materia de Nombres de Dominio Utilizados en Internet, documento preparado
por la Oficina Internacional de la OMPI en septiembre de 1997, punto 6) queda asi configurada
la verosimilitud en el derecho de la actora para requerir la pertinente proteccion cautelar, en
tanto que es evidente que esta parte ha negado toda posibilidad al accionado respecto al
empleo -bajo cualquier forma- de la marca en cuestion, y que tiene a su vez legitimo interés a
partir de la titularidad que ostenta, para obtener un nombre de dominio que contenga los
registros de que es propietario.

”Y en mérito de ello, la particular situacion de hecho que se presenta en el caso de
autos, justifica la medida cautelar innovativa que se solicita bien que con los alcances que se
explican, en tanto la prolongacion en el tiempo de aquellas circunstancias es susceptible de
provocar un perijuicio cierto e irreparable en el titular marcario precisamente a consecuencia de
la exclusion absoluta ya analizada, razon por la cual e incidente previsto por el articulo 35 de la
ley 23.362 -habida cuenta su limitada finalidad- (conf. Otamendi, J., Derecho de marcas, cit.,
pdgs. 276 y sigs.), no brinda en la especie adecuada proteccion al titular de los derechos
presuntamente infringidos (conf. Farrell, F., ‘Mds sobre las medidas cautelares. El incidente de
explotacion y el art. 50 del Trip’s, L.L., del 4-VII-1997), habida cuenta precisamente, las
caracteristicas, modalidades y efectos de la infraccion denunciada.

“De conformidad con lo que lleva expuesto, y en el marco de la prevision contenida en
el articulo 50, inciso 22 del acuerdo ADPIC conteniendo el Acta final en que se incorporan los
resultados de la Ronda Uruguay, aprobado por la ley 24.425, que a juicio del suscrito brinda
sustento normativo a la cautela que corresponde disponer con el ajuste a las ya enunciadas
particularidades del caso, se deba admitir la peticion bajo estudio.

“Por ello y previa caucion juratoria que deberd prestar la parte actora por ante el

actuario, dispongo la suspension preventiva del nombre de dominio freddo.com.ar registrada
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por Spot Network (persona responsable Diego Gassi), en el Registro de Nombres de Dominio
Internet en la Argentina, que administra el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, quedando asimismo autorizada Heladerias Freddo S.A.l.C.A., para
solicitar el peticionante registro con ajuste a las reglas establecidas por la citada reparticion, y
todo aquello hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

“Para su cumplimiento librese oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores y
diligenciado al mismo, notifiquese dentro del tercer dia al cautelado (art. 198, 2do. pdrr...,

CPCCN)”.

7) ANALISIS DE LOS CASOS:
De las sentencias que se puede concluir en los siguientes puntos*>®:

7) Conforme la jurisprudencia dominante en Argentina, en caso de registro de un dominio
Internet similar a una marca registrada, se ha dado total primacia a la marca registrada,
y se ha ordenado la suspensidn, cancelacion o transferencia del nombre de dominio a
favor del titular de la marca.

8) Las medidas cautelares fueron de suspension, cancelacidn o transferencia del nombre
de dominio a favor del titular de la marca, con fundamento en el articulo 232 del
Cédigo Procesal Civil y Comercial de la Nacién (medida cautelar genérica) y en el
articulo 50 del Acuerdo ADPIC.

9) En tres de los casos se exigid una caucion juratoria, y en los restantes, cauciones reales,
pero de montos no significativos.

10) Al no existir normas que regulen la marca en internet, se considerd que el registro de
un dominio similar a una marca registrada por un tercero equivale al uso indebido de
esa marca, no siendo importante en esta determinacién si la marca era notoria o no.

11) No se tratd en los fallos la existencia de buena o mala fe del registrante del dominio.

12) Tampoco se ha tenido en cuenta el principio de especialidad del nombre y la necesidad
de que exista riesgo de confusidon, una marca notoria o la existencia de mala fe,
principios aceptados por legisladores.

13) Cuando nos referimos a una marca podemos encontrar varias marcas similares pero

gue se refieran a diferentes productos, ya que una misma denominacion puede ser
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usada por diferentes titulares en clases de productos diferentes. Distinta es la situacién
de los nombres de dominio en donde un mismo nombre no puede ser compartido por
razones técnicas imposibles de solucionar.

14) Con referencia a la confusidén posible entre una marca y un nombre de dominio, la
doctrina ha afirmado que: “no debe deducirse que la utilizacion de un nombre de
dominio infrinja en todo caso el derecho del titular de la marca... Para ello todavia
resulta preciso que exista identidad o similitud entre los productos o servicios para los
que la marca estd registrada y aquellos en relacion con los cuales se produce la
utilizacion del nombre de dominio, de modo que, como consecuencia de todo ello, exista
un riesgo de induccion a error o, por mejor decir, de induccion a confusion o asociacion.
Como se sigue de ello, no puede afirmarse que la utilizacion del nombre de dominio
idéntico o similar a una marca anterior constituya en si mismo una infraccion, sino que
para ello resulta necesario ponerlo en relacion con los contenidos de la pdgina web u
otro de los recursos Internet de otra clase para cuya identificacion se utiliza”*". ().

Creemos que en la solucion de casos de conflictos entre nombres de dominio y marcas

registradas, ademas de la normativa de la Ley de Marcas, se debiera tener en cuenta el

principio de especialidad de las marcas, si la marca es notoria, si existe peligro de

confusidn y si existe mala fe.

8) OTRA JURISPRUDENCIA

A los fines de cumplimentar este trabajo final sumaré otro caso jurisprudencial muy
interesante y enriquecedor para la institucion de Las Marcas, de gran connotacién en nuestro
pais, que sin bien el problema planteado no pertenece al dmbito cibernético, se encuentra en
juego normas de derecho internacional privado y de derecho interno que no a continuacién
analizaré sobre la resolucidon de la Corte Suprema de Justicia de la Nacién , en los autos
caratulados “NEW ZEALAND RUGBY FOOTBALL UNION C/ CEBALLOS, ANIBAL GERMAN S/
NULIDAD DE MARCA. DANOS Y PERJUICIOS. CSIN 3/4/01”, del Voto Del Sefior Ministro
Doctor Don Adolfo Roberto Vazquez:

Que New Zealand Rugby Football Union Inc., con domicilio real en la ciudad de
Wellington, Nueva Zelanda, invocando la titularidad de la designacién "All Blacks" con la que

identifica internacionalmente al seleccionado nacional de rugby neozelandés, promovié la

151 Massager, José, “El uso de marcas en Internet”, mimeo, distribuido en las Jornadas de Comercio
Electrénico y Propiedad Intelectual, organizadas en Buenos Aires por la OMPI el 2 y 3-VIII-1999
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presente demanda a fin de que se decrete la nulidad de la marca "All Black's" que en nuestro
pais registrd el sefior Anibal Germdan Ceballos para identificar "confecciones de uso exterior en
general" protegidas por la clase 25 del nomenclador (titulo n® 1.023.538, con renovacion segun
acta n° 1.802.031), asi como fundada la oposicion que dedujo respecto de la solicitud de
registro de la marca "All Black's" efectuada por la misma persona para distinguir otros
productos de la citada clase 25 (acta n® 1.801.939).

Que esa pretension fue resistida por el demandado invocando su buena fe tanto en la
obtencidn del registro cuya invalidez se persigue, como respecto de la solicitud de inscripcion a
cuyo tramite se opuso la actora, sin perjuicio de lo cual invocé la prescripcién de la accion de
nulidad en funcién de lo previsto por el art. 25 de la ley 22.362.

Que la sentencia de primera instancia concluyd que la actora habia acreditado en
autos que "All Blacks" era una designacién de actividades en los términos del art. 27 de la ley
22.362 y que, ademas, era mundialmente conocida por identificar la actividad deportiva que
desarrolla el equipo nacional de rugby neozelandés, pero estimé que al no estar registrada
como marca en ningun pais, ni constituir un nombre comercial, no podia merecer la proteccién
qgue brinda el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial de 1883 (texto
segln la revision realizada en Lisboa en 1958). No obstante ello, consideré que el demandado
no pudo desconocer la notoriedad internacional alcanzada por dicha designaciéon y que,
entonces, su registro por aquél como marca propia con una escritura minimamente diferente,
pero con identidad fonética, habia resultado intencional y de mala fe.

En ese contexto, y por entender vulnerado el art. 953 del Cddigo Civil, declaré que la
accion de la actora no se hallaba prescripta y, en consecuencia, hizo lugar a la demanda en
todos sus términos.

Que la Sala | de la Cadmara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
aceptd como valida la afirmacién dada por el juez en cuanto a que el caso no estaba regido por
el Convenio de Paris habida cuenta de que, segun se expuso, dicho ordenamiento
internacional sélo se refiere a la proteccion de marcas y nombres comerciales, y no a las
designaciones mencionadas por el art. 27 de la ley de marcas argentina. Como consecuencia
de ello, descartd la posibilidad de recurrir al art. 6° bis, inc. 3°, de la citada convencién en
cuanto prevé la imprescriptibilidad de la accion para obtener la anulacion de marcas
registradas de mala fe y, en su lugar, juzgd aplicable el plazo de prescripcion por diez afios
estatuido por el art. 25 de la ley 22.362, en el entendimiento de que tal norma admite
aplicacion respecto de la accidon de nulidad de registro marcario logrado por quien no pudo
ignorar la pertenencia del signo en cabeza de un tercero ya que, segun reflexiond, no cabria

entender que todo supuesto de copia servil de signo ajeno dé lugar, sin mas, a una hipdtesis de
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nulidad absoluta, ni que aun dédndola la solucion sea siempre la imprescriptibilidad de la accidon
tendiente a su declaracién, dependiendo ello de lo que dispongan en cada caso las normas que
regulan el instituto de la prescripcion. Al concluir de esa manera, y por encontrar prescripta la
accién por el transcurso del aludido plazo decenal, el tribunal a quo revocé la decisién de la
instancia anterior en cuanto habia declarado la nulidad del registro de marca n° 1.023.538
(renovacién segun acta n° 1.802.031), pero confirmo la procedencia de la oposicion deducida
por la actora al registro solicitado por acta n° 1.801.939.

Que contra tal pronunciamiento de la cdmara de apelaciones la parte actora interpuso
el recurso previsto por el art. 14 de la ley 48, el que fue denegado en cuanto a la invocacién de
arbitrariedad de sentencia, siendo concedido exclusivamente en orden a la interpretacién de
las normas de derecho federal involucradas .

Que el recurso extraordinario es admisible toda vez que se ha puesto en tela de juicio
la interpretacion de la ley de marcas y designaciones n° 22.362, asi como la aplicacion e
inteligencia del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial de 1883, y Ia
decision del a quo ha sido adversa al derecho de naturaleza federal invocado por el apelante
(Fallos: 310:735).

Que la actora afirma tener derecho a invocar en su favor, para la defensa de la
designacion "All Blacks" de la que es titular, lo dispuesto por el art. 6° bis, inc. 3°, del Convenio
de Paris, segln lo cual estaria en condiciones de reclamar en cualquier tiempo la anulacién de
la marca del demandado dado su registro de mala fe (fs. 284 vta.).

Que, ante todo, es de recordar que tanto el juez de la causa, como la cdmara de
apelaciones, concluyeron que dicho convenio internacional era inaplicable en el sub lite
porque en la enumeracién que su art. 1°, ap. 2°, hace de diversos institutos de la propiedad
industrial, no aparecen mencionadas las designaciones de actividades aludidas por el art. 27 de
la ley 22.362, a lo que se agregaba que la actora no habia probado que la locucién "All Blacks"
estuviera registrada como marca en algun pais, ni que fuera un nombre comercial.

Que, en este punto, cabe recordar la doctrina segun la cual en la tarea de establecer la
inteligencia de normas de naturaleza federal, este Tribunal no se encuentra limitado por las
posiciones de los jueces de la causa y del recurrente, sino que le incumbe realizar una
declaratoria sobre el punto disputado, segin la interpretacién que rectamente le otorga
(Fallos: 307:1457 y 313:1714, entre otros).

Que el art. 1°, ap. 2°, del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial (aprobado por la Republica Argentina mediante la ley 17.011, y al que también se

adhirié Nueva Zelanda con entrada en vigor en esa nacion a partir del 29 de julio de 1931)
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alude al nombre comercial como un objeto de la propiedad industrial protegido por el
convenio.

Que, por su parte, aclarando el alcance de tal proteccidn, el art. 8° del convenio sefiala
que "...El nombre comercial estara protegido en todos los paises de la Unidn sin obligacion de
depdsito o de un registro, ya forme parte o no de una marca de fabrica o de comercio...".

Que el derecho unionista carece de una norma que defina qué debe entenderse por
nombre comercial, lo que tiene explicacion en el hecho de que las distintas legislaciones
nacionales no identifican de manera univoca a dicho instituto, ni lo regulan de un modo mas o
menos parecido. Cada pais, con arreglo a sus tradiciones juridicas, lo reglamenta con diverso
alcance vy, asi, en algunas naciones se considera que es nombre comercial el registrado por
industriales o comerciantes, el patronimico de artesanos y la firma de sociedades; otras, en
cambio, aluden con él a la designacidon de un establecimiento comercial o industrial; al nombre
de un lugar de fabricacién o produccion; etc. Por su parte, los paises del "common-law",
siguiendo su tradicional liberalismo, admiten como nombre comercial, al nombre del
interesado, al nombre bajo el que trabaja, el del establecimiento, etc. (Antonio Amor
Fernandez, "La propiedad industrial en el derecho internacional”, pag. 160, Barcelona, 1965).

Que, en esas condiciones, la mencion que el citado art. 1°, ap. 2°, hace respecto del
nombre comercial como objeto de la propiedad industrial protegido por el convenio, no puede
mdas que considerarse como una referencia genérica susceptible de abarcar las distintas
variedades o modalidades que estdn presentes en la legislacidon de los paises miembros de la
Unidn de Paris, todas las cuales, desde luego, merecen una idéntica proteccion internacional.

Que, sentado lo anterior, para establecer si una denominacién determinada puede o
no ser considerada constitutiva de un nombre comercial con derecho a la proteccidon que
provee el Convenio de Paris, resulta preciso hacer una calificacién de ella teniendo en cuenta
la ley del pais donde tiene lugar su nacimiento, de suerte tal que si se concluyera que
efectivamente se estd en presencia de un nombre comercial segun dicha ley, deberd ser
considerada como objeto de la propiedad industrial susceptible de la proteccidn unionista,
aunque para la legislacion de otros paises pudiera resultar -inclusive por defecto en sus
formalidades o requisitos- que no constituyera propiamente un nombre comercial (Antonio A.
Fernandez, op. cit., pags. 162/163).

Que en el sub lite los tribunales federales de grado no han ensayado una calificacion
de la denominacidon "All Blacks" acorde a las pautas precedentemente indicadas sino que, por
el contrario, encuadraron ese conjunto en el esquema o molde que suministra el art. 27 de la

ley 22.362 determinando, a la luz de tal norma, que se trata de una designacién de actividades
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y no propiamente de un nombre comercial, y concluyendo a partir de ello, que el Convenio de
Paris le resultaba inaplicable por las razones a que ya se ha hecho referencia antes.

Que, con semejante razonamiento, habiéndose prescindido de realizar el andlisis
sefialado en el considerando anterior, la consecuencia ha sido negar en autos la aplicacién del
Convenio de Paris sin que exista para ello una razén atendible de derecho, lo cual claramente
afecta las garantias invocadas por el apelante, especialmente en cuanto la decisién se ha
traducido -en definitiva- en restar operatividad a la regla de imprescriptibilidad consagrada por
su art. 6° bis, inc. 3°, el que fue expresamente invocado para sustentar el rechazo de la
excepcion de prescripcion opuesta por el demandado.

Que, independientemente de lo anterior, no resulta inapropiado advertir que, a todo
evento, el derecho que la parte actora tiene de exigir la aplicacién en su favor de las reglas del
Convenio de Paris vendria dado, de manera auténoma, en funcién de lo previsto por su art. 2°,
por el cual se consagra el denominado principio de "igualdad en el tratamiento unionista".

Que, sobre el particular, cabe tener presente que la inclusidn de las designaciones de
actividades (de asociaciones y otras entidades sin fines de lucro) que el legislador hizo en el
texto del art. 27 de la ley 22.362, nacid con el propdsito de ampliar el marco de proteccién que
en la ley anterior -art. 42 de la ley 3975- sélo se ofrecia al nombre del agricultor, comerciante o
fabricante (conf. Exposicion de Motivos de la ley 22.362, art. 27) y que, obviamente,
comprendia ya entonces aquel que derivaba del Convenio de Paris ratificado por nuestro pais
mediante una ley anterior.

Que, en esa inteligencia, y ponderando que la sanciéon de la ley 22.362 tuvo en mira,
precisamente, coordinar las soluciones de la legislacién nacional con las que se desprendian
del Convenio de Paris (Fallos: 310:735), no hay base racional alguna para afirmar que las
designaciones de actividades mencionadas en el citado art. 27 no tengan, de manera adicional,
la proteccién que se brinda al nombre comercial en todos los paises de la unidn.

Que, en ese orden de ideas, si un titular local de una designacién de actividades
(calificada asi segun la ley argentina) tiene derecho en caso de conflictos de propiedad
industrial suscitados en otro pais unionista a exigir para si la protecciéon que le brinda el
Convenio de Paris (vgr. la que resulta de su art. 6° bis, inc. 3°), no menos debe reconocerse a
cualquier unionista extranjero cuando el conflicto se presenta en la Republica Argentina y ello,
por cierto, habra de ser asi aun en el caso de que invocara la titularidad en el uso de una
denominacion o vocablo que para la ley argentina no sea propiamente un nombre comercial
sino una designacién de actividades. En tal sentido, cabe recordar, una vez mas, que la

referencia que en el citado convenio se hace del "nombre comercial" resulta una mera
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referencia genérica susceptible de abarcar las distintas variedades o modalidades que estan
presentes en las legislaciones de las diferentes naciones.

Que, admitir lo contrario, implicaria consagrar una solucion discriminatoria y contraria
al citado principio de "igualdad en el tratamiento unionista", que tiene por finalidad obtener la
uniformidad de las normas de derecho internacional privado y de las normas de derecho
interno (Paul Roubier, "Le Droit de la Propriété Industrielle", vol. 1, pag. 240).

Que las razones que preceden, no advertidas tampoco en la instancia anterior,
justifican igualmente la descalificacién del fallo recurrido, sin que sea menester entrar en el
tratamiento de la cuestidon -postulada por el a quo- referente al tipo de nulidad que genera la
copia servil de un signo notorio y si, bajo la ley argentina, ello suscita un caso en el cual la
accion de anulacion respectiva resulta imprescriptible o no.

Por ello, se hace lugar al recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Con

costas.
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CONCLUSION

Sobre la base del estudio abordado, la legislaciéon especifica sobre marcas y el
desarrollo de la problematica juridica de “Internet”, no ha llegado a un conceso concreto. Es
preciso sefialar que en nuestra Ley Nro. 22.362 sobre Marcas y Designaciones, establece que la
exclusividad en el uso de la marca es un derecho indiscutido para el titular.

Aguella norma sefiala que la marca registrada constituye una propiedad para su titular
y que esa propiedad tiene su manifestacion primera y principal en la exclusividad. El
propietario de una marca tiene pues la facultad y el derecho de defender esa exclusividad
contra todo aquel que pretenda violarla.

Esta exclusividad consiste en poder prohibir cualquier uso de una marca idéntica o
similar que pueda causas confusidn en el publico consumidor, y en poder impedir usos de
marcas que de cualquier manera pueden dafiar la marca registrada. Hay usos que pueden
causar confusién y hay otros que sin causarla igualmente pueden daifar esa marca.

Es por ello, que al distinguir un producto o un servicio con una marca en forma
exclusiva hace a la esencia del sistema marcario.

Por lo tanto, una ley que no defienda en forma efectiva esta exclusividad,
protegiéndola contra quienes pretenden violarla, no servira a los fines para los que fue creada.
Este resguardo no es una carga que cae solamente sobre el cuerpo legal, sino también sobre
los Jueces que interpretan y aplican la norma.

En consecuencia, la legislaciéon vigente sobre marcas carece de normas

I “" III

exclusivas para proteger en si las marcas y al titular de las mismas en el “campo virtual” o bien
llamado “Internet”.

Puesto que, el sistema normativo marcario futuro en la Argentina, debera priorizar de
forma expresa y especifica la proteccion del titular de la registracién marcaria en Internet,
tanto en los aspectos legales como los judiciales; como asi también, apreciar el dafio a la
marca en cualquier de sus oficios como un elemento identificador, garantizador y de
publicidad, que debera ser suficiente para constituir una infraccién a la misma. Esto implicar3,
también, una mayor proteccién al consumidor y usuario quienes elijen las mismas.

Como he mencionado anteriormente, la marca escapa del espacio personal
para involucrarse al social, donde cotidianamente el mercado va creciendo hacia un progreso

econdmico mayor, con mas seguridad en las negociaciones y mas proteccion para quien se

encuentra en la cadena comercial.
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Igualmente los diversos casos jurisprudenciales como “Camuzzi de Argentina S.A. ¢/
Arnero Juan P. s/ Medidas Cautelares”- (1999), “Errepar S.A. ¢/ Besana, Guillermo Antonio”
(1999), “Pines S.A. ¢/ Nexus Internet Service s/ Medidas Cautelares” (1999), “Edea S.A. ¢/
Statics S.A.” (1999), “Pugliese, Franscisco Nicolas ¢/ Perez, Carlos Enrique s/ Medidas
Cautelares” (1999) y “ Heladerias Freddo S.A. ¢/ Spotnetwork s/ apropiacion indebida de

” n

nombre “Freddo para internet (1997), la justicia de nuestro pais hizo lugar a medidas
cautelares solicitadas por titulares de marcas registrales en Argentina, en contra de los registro
de nombre de dominio, a pesar de no existir normas concretas de aplicacién en cada caso.

Actualmente, en todo el mundo, se reconoce que el Derecho Marcario se apoya
sobre dos pilares basicos que son el derecho del titular de la marca y el derecho de los
consumidores: 1) El primero se desprende del caracter mismo de la marca: es un derecho de
propiedad (intelectual) y el 2) El segundo, es el derecho de los consumidores a poder distinguir
entre los productos y servicios fabricados y prestados por los oferentes, para asi premiar o
castigar a los ultimos segln pautas de calidad, precio, ética, etc. >

Sin embargo, existen dudas a la hora de asignar una escala de valores a esos dos
objetivos basicos de la legislacion marcaria (la proteccion del duefio y la tutela de los
consumidores) en el ambito virtual. La doctrina se mantiene dividida, para algunos, el objetivo
mas importante de la ley marcaria es proteger a los consumidores de la confusion y/o del
engano. Para otros, el derecho de propiedad estd aun por encima de los intereses de los
consumidores. Por ultimo, también existe una corriente intermedia que ubica a ambos
objetivos en un pie de igualdad.

Algunos autores han mencionado que Internet es una zona de “no derecho” por la
ausencia de normas juridicas a su respecto, su caracter transnacional y su constante avance
tecnolégico. Afirman que es inuatil tratar de legislar a niveles nacionales, ya que tal legislacion
se volvera rdpidamente obsoleta y de todas formas serd de dificil aplicacion debido a la
facilidad del infractor de trasladarse virtualmente a través de la red a cualquier otro lugar del
mundo en donde no exista normativa que le impida su accionar.

Por ello, la regulacién que necesitamos no es sélo para sancionar a quien comete un
ilicito, sino también es una legislacién para regular y asi facilitar las diferentes relaciones

comerciales —civiles entre los participes de la red, donde -como analizamos- en la actualidad es

2 Fernandez Delpech, Horacio. “Internet: su Problematica Juridica”. Segunda Edicion actualizada.

Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Afio 2004, pag. 163
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posible la aplicacidn por analogia de figuras juridicas proteccionales, en la tutela de la marca
en el espacio cibernético hasta tanto cuente con normas especificas que la protegan.

En consecuencia, la incertidumbre del problema planteado comienza a desentrafarse
a partir de la valoracién, entendimiento de los distintos antecedentes mencionados y Ia

experiencia de los hombres del derecho en busca de tutelar y proteger tales situaciones.
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nombre, sigla y emblema logotipo del Mercosur

Decreto 97/2001, que prohibe el registro como marcas, solos o formando parte de las

mismas de los términos “ecolégico, bioldgica u organica, eco o bio”.
Resoluciones de Tramite del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Regulan el ejercicio de Agentes de la Propiedad Industrial los siguientes decretos: 4066
del 31 de mayo de 1932, 5296 del 30 de mayo de 1938, 24.797 del 11 de octubre de 1945y
3775 del 6 de febrero de 1946.

Resolucién 654/2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, que aprobd las Reglas para el Registro de Nombres de Dominio

bajo el Cddigo Pais "AR"-Bs. As., 17/11/2009.

B PAGINAS WEB

Congreso de la Nacidn: www.congreso.gov.ar/

Semanario Juridico: http://www.semanariojuridico.info/

Legislatura de Cordoba http://www.legiscba.gov.ar
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