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Introduccién

Los nombres de dominio son una importante herramienta que permite lograr el
desarrollo de las Industrias, Instituciones, el Gobierno y las personas fisicas que
pretenden darse a conocer al publico, que utiliza Internet, de una forma mucho mas
sencilla, rapida y Unica. Sin embargo, en la actualidad solo algunas personas saben
lo que en realidad es un nombre de dominio y menos aun cémo adquirirlos y
administrarlos. Los nombres de dominio poseen caracteristicas, formas de

operacion, de administracion, y de utilizacion que son Unicas y especificas.

Es importante conocer el origen de los mismos para entender las ventajas y
desventajas que trae aparejados el uso de esta herramienta como medio de
identificacién en el ciberespacio para asi quienes desconocen el tema puedan
implementar esta herramienta y asi tomar las mejores decisiones respecto a su
empresa, negocio, cargo o bien quienes ya cuentan con experiencia en tema brindar

material para la reflexion y el intercambio de ideas.

El presente trabajo no pretende agotar el tema de nombres de dominio sino
presentar de manera concisa y practica una propuesta de intervencién pertinente
por medio del cual se da a conocer cual es el procedimiento adecuado para proteger
nuestros nombres de dominio y en su caso atender un procedimiento de solucion
de disputas de nombres de dominio, por lo que en se presenta en forma de guia
para presentar o contestar una solicitud de resolucion de disputas en materia de

nombres de dominio.

Para ello el trabajo de investigacién se encuentra dividido de la siguiente
manera: Nombres de dominio, dominios de nivel superior (TLD) en la nueva era
digital y Politica Uniforme de Solucion de controversias en materia de nombres de
dominio. La Politica Uniforme de Resolucion de Disputas de Nombres de Dominio
(UDRP) es la encargada para resolver dificultades entre los duefios de los nombres
de dominio y los titulares de las marcas registradas mediante un conjunto de reglas

gue permiten decidir quién debe tener el nombre de dominio, esta politica contiene
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criterios que deben ser probados o en su caso desestimados, dependiendo del caso

para que nuestra pretension se vea reflejado en la resolucion.

Al examinar la manera en que se pueden tratar los conflictos inherentes entre
los nombres de dominio y otras formas reconocidas de identificadores protegidos
por la propiedad intelectual, la gran mayoria de los autores han considerado que el
punto de partida debia ser prevenir, en vez de resolver, dichos conflictos. Dentro de
lo posible, debe hacerse un esfuerzo por evitar la coexistencia de dos sistemas
autébnomos que se ignoren mutuamente: el DNS en el espacio cibernético y el
sistema de propiedad intelectual de identificadores que fueron creados antes de que

surgiera Internet.
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Capitulo 1. Nombres de Dominio

Los nombres de dominio, son palabras que permiten identificar o designar a un sitio
web dentro del Internet. Se utilizan para personalizar la presencia de los productos
0 servicios de las empresas, negocios 0 personas. Sin embargo, la eleccion del
nombre de dominio, no resulta tan facil porque algunos usuarios utilizan nombres
gue ya son propiedad de otra persona o empresa como es el caso de: las marcas
conocidas o famosas o bien existen personas que utilizan la falta de designaciéon de
ciertos nombres de domino para beneficiarse econémicamente registrando un

nombre utilizando la mala fe.

Hoy en dia los nombres de dominios en Internet constituyen parte de los
activos digitales més importantes de una empresa. Sin embargo, muchas de ellas
no tienen su propio dominio o hacen uso de los servicios gratuitos de herramientas
gue ofrecen hotmail, gmail, yahoo, etcétera, como proveedor principal de servicio

de correo electrénico.

Los nombres de dominio a través del tiempo han desarrollado mecanismos
para la expansion de muchos mercados, los nombres de dominio dan visibilidad a
las actividades que se realizan ya que el publico identifica la marca, el producto o el
servicio sin complicaciones; asi los nombres de dominio han trascendido a las
tradicionales terminaciones: .mx, .com. y .com.mx; Yy actualmente existe la
posibilidad de utilizar terminaciones que se relacionen directamente con el giro de
productos o servicios que se ofertan al publico tales como .travel, .jobs, .tel,

.museum, .name, .web, .home, .store, .news, etc.

Asi ante la posibilidad de poder explotar nuevas terminaciones también surge
la posibilidad de enfrentar el cybersquatting, que es la utilizacién de un nombre de
dominio de mala fe con la intencion de venderlo, alquilarlo o cederlo al titular de la

marca que esté interesado en adquirir esa terminacion, es por esta situacién que
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resulta valioso saber cuéles son los derechos que se tienen en torno al tema de los
nombres de domino asi como las alternativas para poder defender la vulneracion a
estos derechos y en su caso solicitar el resarcimiento o reparacion por los dafios

causados a la violacion de los mismos.

1. ;Qué es un nombre de dominio?

Un nombre de dominio es una designacion (un nombre) con caracteristicas Unicas
que permite que los usuarios asocien e identifiquen una direccion en Internet ya
que de lo contrario tendrian que memorizar una cadena de nimeros y signos para
poder acceder a una direccion electrénica. Para poder entender este concepto, se

presentan las siguientes definiciones:

e Marcos Morales® define al nombre de dominio como una “combinacién
alfanumérica (nombre de dominio), la que puede estar constituida por letras
(palabras o siglas), numeros, ciertos signos o una combinacion de éstos, todo
ello asociado a una clasificacion o codificacion de tipo tematico o territorial”.?
Con base a lo anterior, define al nombre de dominio como “una direccidn
electronica alfanumérica que identifica y localiza un computador conectado a

Internet”, 3

1 Abogado y magister con mas de 24 afios de experiencia en Propiedad Intelectual, generador de conocimiento
en la materia como litigante, arbitro, asesor, académico y autor. Para mas informacion véase Alessandri Legal
http://www.alessandri.legal/abogados/.

2 Morales Andrade, Marcos, Naturaleza Juridica de los nombres de dominio y sus consecuencias en el derecho
Chileno, Revista Chilena de Derecho Informatico, s/e, Chile, 2004, pp. 5-7.

3 [dem.



Esta definicién abarca los elementos que constituyen un nombre de dominio es
decir la eleccion del calificativo o designacion para su localizacion e identificacion

en Internet, ademas de manera puntual las caracteristicas que posee esta figura.

e Garbajo Gascén por otra parte sefiala que un nombre de dominio “es una
direccién electronica alfanumérica que identifica y localiza un computador

conectado a Internet”.*

Esta definicidbn es mas concreta porque se logra identificar los elementos que
conforman un nombre de dominio y el objetivo principal que ocupa en Internet, pero
en esencia se le semejanza a la anterior en cuanto que sefiala al nombre de dominio

como una direccion electrénico alfanumérica.

e La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define al nombre
de dominio como los nombres de dominio vienen a ser direcciones de Internet
faciles de recordar y suelen utilizarse para identificar sitios Web.> La
diferencia conceptual de la OMPI es porque su explicacion es mas sencilla
para la compresion del lector con la finalidad de captar el objetivo principal y

el impacto que causan en el mundo del Internet.

La combinacion de signos, nameros y letras no tiene limites, la decisién de
eleccion se encuentra en cada una de las personas, sin embargo, se recomienda
gue este sea captado por el publico meta ya que un nombre de dominio sirve para
darle una identidad a un sitio web o negocio en la red. El nombre de dominio otorga

4 Carbajo Cascon, Fernando, Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet, Navarra
Aranzadi Editorial, 1999, p. 4.

5 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, Preguntas frecuentes sobre los nombre de dominio de
Internet. S/E, Ginebra. Consultado en http://www.wipo.int/amc/es/center/fag/domains.html, dltima fecha de

consulta el 8 de Julio de 2016.



al cliente el acceso a la direccion de Internet en la que se encuentra la informacion

y asi facilita la ubicacion con el nombre del negocio incluido en el dominio.

Cada nombre de dominio es unico en Internet, por lo que los usuarios
conectados pueden encontrar sitios web y enviar e-mails con el simple hecho de
recordar el nombre de la empresa, producto o servicio y asi localizar el sitio
utilizando sus computadoras y servicios de busqueda en Internet. Conforme las
actividades comerciales aumentan en Internet, los nombres de dominio se vuelven
parte del sistema de comunicacion normalizada utilizada por las empresas para

identificarse e identificar sus productos y actividades.

“La publicidad que aparece en los medios de comunicacion incluye regularmente
una direccion de nombre de dominio, junto con otros medios de identificacion y
comunicaciéon, como el nombre de la empresa, la marca y los nimeros de teléfono
y tele facsimile”.® Sin embargo, si bien los nimeros de teléfono y tele facsimile son
una serie de numeros sin significado, por el contrario el nombre de dominio se
relaciona con el nombre o la marca de la empresa o con sus productos o servicios
debido a su finalidad que es servir para recordar e identificar, sin tener que necesitar

mucha trabajo para memorizarlo como en los teléfonos o tele facsimiles.

¢ Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, La gestion de los nombres de dominio y direcciones de
Internet: cuestiones de Propiedad Intelectual. Informe final sobre el proceso de la OMPI relativo a los nombres
de dominio de Internet, 1999, p. 13. Consultado en http://wipo2.wipo.int, Gltima fecha de consulta el 12 de Julio

de 2016.



2. Antecedentes: El Internet y el Sistema de Nombres de
Dominio (DNS).

El autor Fernando Gascon’ expresa que “los nombres de dominio nacieron, existen
y subsisten asociados indisolublemente al fenbmeno de Internet; sin éste, seria
il6gico describir sus ventajas sobre su operacion, un nombre de dominio no se
puede entender alejado de Internet y cual es la funcion en ella. Internet puede
describirse simplemente como una red de redes o la red de redes. Sin embargo,
esa descripcion técnica simple carece de elocuencia para referirse a la magnitud
de las repercusiones que tiene Internet en la forma en que nos comunicamos, nos

expresamos, aprendemos, hacemos negocios e interactuamos culturalmente.

Habida cuenta de los cambios fundamentales que se presienten, nos cuesta
aceptar la definicion técnica simple pero actualmente Internet puede ser descrita
como: “una red o conjunto de computadores que permiten transmitir informacion
digitalizada, de manera transfronteriza y sin un control directivo o normativo central.
La red de computadoras interconectadas se cre6 en un principio con el fin de

mejorar el sector académico y cientifico”.®

En términos generales e historicos puede sefialarse que los origenes de Internet

se remontan a la década de 1960-1970 con la creacion de ARPAnet®, red

7 Carbajo Cascon, Fernando, Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet, op. cit., nota
4, p. 24,

8 [dem.

9 En 1969, en plena Guerra Fria entre los Estados Unidos de América y la Union Soviética, el departamento de
defensa de Estados Unidos consideré importante avanzar en el desarrollo de un sistema de comunicacion a
través de redes de computadoras, y en consecuencia encomendd un proyecto de investigacion a la Agencia

Americana de Planeacién e Investigacion del Pentdgono o Advanced Research Proyects Agency (ARPA), como
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electronica de informacion de los Estados Unidos de América con fines militares,
cuya tecnologia fue posteriormente traspasada y utilizada por universidades
estadounidenses.l® Esta red experimental de comunicacién es uno de los
antecedentes mas importantes de Internet, este sistema permitié que los militares e
investigadores se comunicaran mediante conversaciones interactivas en diferentes
puntos geograficos. Ahora los fines para los que se utiliza Internet abarcan toda la
gama de actividades humanas de diferentes sectores, tales como: investigacion,

educacién, comunicacion social, politica, entretenimiento y comercio.

En 1974 se cred el Protocolo de Transmisién y control por Internet (TCP-IP), “un
protocolo estdndar y abierto para la transmision de datos que permitié la
interconectividad de diversas tecnologias, aparatos fisicos y programas de
ordenador. Sin embargo, el auge de Internet, en términos globales, se produjo
recién a principios de la década 1990-2000, como consecuencia de dos fendbmenos
sucesivos, a saber, la creacion del Domain Name System (DNS?'!) o Sistema de
Nombres de Dominio'? y la privatizacién de Internet, sucesos que, en conjunto,
detonaron la explosion masiva de la World Wide Web (WWW) o telarafia mundial,

dando paso a una verdadera revolucion del comercio y la informacién (La World

resultado de la investigacion se cred una red experimental de comunicacién de paquetes utilizando lineas
telefonicas a la que se le denomino ARPANET. Véase: LOpez Castafieda, Ximena pp. 43 y 44.

10| ¢pez Castafieda. Ximena, De los Signos Distintivos y los Nombres de Dominio en Internet, Tesis de grado,
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Derecho, Bogota, Mauricio Jaramillo Campuzano, 2001, p. 43-
45,

1 Tiene como funcion principal facilitar a los usuarios la navegacion en Internet. Véase Céardenas Rincon, Erick.
Manual de Derecho de Comercio Electrdnico y de Internet, Columbia, Universidad del Rosario, 2006, p. 159.

12 |_a creacidn del sistema de nombres de dominio se debe a los trabajos de Jon Postel y otros colaboradores.

Para mas informacion véase https://www.ecured.cu/IANA.



Wide Web, componente clave de Internet, ha proporcionado la interfaz grafica y los
protocolos de enlace de hipertexto para que dichas expresiones se compartan en
Internet) y para facilitar la busqueda de una ubicacion determinada en el mundo del

Internet, se creo el Sistema de nombres de dominio o DNS”.13

El comercio comenz6 a utilizar Internet aproximadamente en 1995, los
comerciantes y usuarios de Internet se dieron cuenta que las transacciones de sus
productos y servicios eran seguros y efectivos en linea, sin embargo, posteriormente
comenzaron a encontrar desperfectos, asi los problemas comerciales en sus
negocios fueron un tema de gran impacto. Unos de los primeros problemas iniciaron
los conflictos entre los nombres de dominio que como se menciond anteriormente

servian de identificadores.

Dada la falta de regulacion en materia de nombres de dominio en esa época
nacieron practicas desleales y la comision de infracciones puesto que registraban
dominios de marcas que se empezaban a posicionar en el mercado. Podemos
sefialar algunas de las caracteristicas de Internet, que indican él porque es un
fendmeno de gran impacto a nivel mundial desde el punto de vista la Organizacién

Mundial de la Propiedad Intelectual:

¢ ‘Internet es algo al que un numero creciente de personas en todo el mundo
desean estar conectados. Se calcula que entre 1990 y 1997, el nimero de

usuarios de Internet paso de alrededor de un millébn a cerca de 70 millones.

13 EL DNS traduce la direccion IP en una direccion alfanumérica Gnica llamada nombre de dominio. VVéase en
Informacion sobre nombres de dominio .MX en la pagina
https://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/domain_fag.jsf. Ultima fecha de consulta 13 de Septiembre

de 2016.
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Si bien la mayoria de los usuarios de Internet proceden de los Estados Unidos
de América, el resto del mundo dificilmente puede considerarse ajeno. Entre
1993 y 1996, el numero de proveedores de acceso a Internet en Europa

aumento en un 600%". 14

De acuerdo a la Asociacién Mexicana de Internet “el nUmero de usuarios de
acuerdo a lo que establece la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual va
en crecimiento acelerado desde tiempo atras a pesar de que se focaliza en el pais
gue mas utiliza el Internet, sin embargo actualmente en México la penetracion del
Internet alcanza el 59,8% de la poblacién, lo que equivale a 65 millones de

internautas”. 1°

e “Como reflejo de su caracter popular esta la multifuncionalidad de Internet.
La tecnologia digital permite que todas las formas de expresion - textos,

sonidos e imagenes sean expresadas en notacion binaria”.

e La OMPI también sefiala que “la conexion a Internet es cada vez mas
accesible y relativamente econémica, con lo que se puede participar de las
ventajas que ofrece. La infraestructura de telecomunicaciones mejora
constantemente y el costo del equipo de informatica sigue disminuyendo”.

Tener acceso a Internet estd cambiando los habitos de 3 de cada 4

14 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, La gestion de los nombres de dominio y direcciones de
Internet: op. cit. nota 6, p. 13.

15 Informacion tomada de la Asociacion Mexicana de Internet sobre el 12° Estudio sobre los habitos de los
usuarios en Internet en México 2016. p. 18, Consultada en
https://amipci.org.mx/images/Estudio_Habitosdel_Usuario_2016.pdf, Gltima fecha de consulta el 10 de Agosto

de 2016.
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internautas: se utiliza la via online sobre todo para escuchar musica, ver
peliculas, la formacién y la gestion de las finanzas segun los datos que arroja

la Asociacion Mexicana de Internet.

e “No cuenta con un punto central de autoridad y control. En comparacién con
otras instituciones sociales, se ha desarrollado de forma espontanea y
autonoma. Su desarrollo técnico se ha guiado por los protocolos establecidos
mediante la participacién en los procesos de toma de decision por 6rganos
como el Grupo de Tareas de Ingenieria de Internet (IETF) y sus subcomités
y la Entidad de Asignacion de Numeros de Internet (IANA). Sin embargo, no
ha habido una entidad normativa central que haya ejercido una autoridad
juridica completa sobre Internet.”

e “Es plurijurisdiccional. Los usuarios pueden tener acceso desde cualquier
parte del planeta. Debido a su tecnologia de conmutacion de paquetes, la
informacion puede viajar a través de diversos paises o jurisdicciones para
llegar a su destino. Es un medio mundial transpuesto al sistema historico de
jurisdicciones fisicas separadas.”

¢ “No tiene una reglamentacion especifica. Se ve afectado por la legislacion y
los reglamentos que se aplican generalmente en las distintas jurisdicciones
del mundo. Sin embargo, hasta ahora en general ha habido pocos ejercicios
de autoridad legislativa nacional dirigidos especificamente a Internet y no se
ha disefiado ningun instrumento juridico internacional especifico para regular

Internet.” 16

16 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, La gestion de los nombres de dominio y direcciones de

Internet: op. cit. nota 6, p. 13-15.
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Estas caracteristicas especiales de Internet entrafian diversas consecuencias en
la formulacion de politicas relativas a cualquier faceta de la operacion de Internet.
El caracter plurijurisdiccional y multifuncional de Internet significa que,
inevitablemente, habra muchos intereses diferentes en diversas partes del mundo

gue trataran de formular politicas especificas.

La era digital ha modificado la forma tradicional de hacer negocios forzandonos
a adaptarnos a esta nueva realidad. El auge del Internet implicé que los usuarios
aumentaran haciéndolo también el nimero de paginas web. Por ello también fue
necesario que se desarrollara un sistema que permitiera un registro y control de los
nombres que se encontraban utilizados en la Internet de manera ordenada por lo

gue surge el DNS gue se explica a continuacion.

3. Sistema de Nombres de Dominio o Domain Name System
(DNS).

Con el objetivo de facilitar la identificacion de los computadores y organizar

l6gicamente dicho sistema se creé el Domain Name System (DNS) que:
consiste en una base de datos relacional destinada a asociar cada direccion
IP con una combinacion alfanumérica (nombre de dominio), la que puede
estar constituida por letras (palabras o siglas), nimeros, ciertos signos o una
combinacion de éstos, todo ello asociado a una clasificacion o codificacion
de tipo temaético o territorial. Esto lo logra con la ayuda de dos componentes:
el nombre de dominio y su nimero correspondiente de Protocolo Internet
(1P).7

17 opez Castarieda, Ximena, De los signos distintivos y los nombres de dominio en internet, op. cit., nota 10,

p. 79.
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El DNS ha sido administrado por la Internet Assigned Numbers Authority'®
(IANA), de conformidad con los principios descritos en la invitacion a formular
comentarios (RFC) 1591 de marzo de 1994. “El DNS opera sobre la base de una
jerarquia de nombres: en la parte superior estan los dominios de nivel superior, que
normalmente estan divididos en dos categorias: los dominios de nivel superior
genéricos (gTLD) y los dominios de nivel superior correspondientes a cédigos de
paises (ccTLD)”.1°

Jon Postel cumplio un papel crucial en la creacion y administracion de
Internet y el principal artifice del actual sistema de Nombres de dominio, fue director
de la IANA? (Internet Assigned Numbers Authority) y liderd el proceso de creacion
de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) la organizacién
sin animo de lucro que actualmente se encarga de administrar y regular el sistema

de nomenclatura de dominios o Domain Name System (DNS).2?

18 Es un departamento de la ICANN responsable de la coordinacion de algunos de los elementos clave que
mantienen el funcionamiento de Internet sin problemas, también asigna y mantiene cddigos Unicos y sistemas
de numeracién que se utilizan en las normas técnicas (“protocolos”) que impulsan Internet. Para mas
informacion véase https://www.ecured.cu/IANA.

19 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, La gestion de los nombres de dominio y direcciones de
Internet: cuestiones de Propiedad Intelectual. Informe final sobre el proceso de la OMPI relativo a los nombres
de dominio de Internet, op.cit., nota 6, consultada en http://wipo2.wipo.int, Gltima fecha de consulta 10 de
Agosto de 2016.

20 para mas informacion consultar la pagina http://www.iana.org/about.

21 6pez Castafieda, Ximena, De los signos distintivos y los nombres de dominio en internet., op. cit., nota 10

p. 44y 45,
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“Los computadores que interactian en Internet denominados computadores
anfitriones (host-computers) se identifican entre si a través de una direccién IP
(Internetworking Protocol address), que en sus origenes era Unicamente un codigo
numeérico y cuyo principal defecto, desde el punto de vista de los usuarios, era su
dificil memorizacién”.?> El nombre de dominio puede permanecer intacto aun
cuando el sitio web se traslade a otro equipo o servidor host porque se puede indicar

al DNS que vincule un nombre de dominio existente a una nueva direccién IP.

La relacion existente es que el DNS y en el nombre de dominio es que trabajan
de manera conjunta, es decir, que al escribir en el buscador el nombre de dominio,
este relaciona el nombre de dominio con su direccion IP para localizarlo en el gran
mundo de informacion que se encuentra en linea para poder navegar y encontrar
informacion sobre los productos o servicios que desee ofrecer en la pagina, sucede

lo mismo si se coloca la direcciéon IP en vez del nombre de dominio.

e Unified Resource Locator (URL)

Las URL (Uniform Resource Locators) o Localizador de Recursos es el conjunto de
caracteres que posibilita la asignacion y localizacion de una direccion exclusiva de
un recurso que se encuentra disponible en el espacio virtual. En otras palabras, el
URL es una direccion de Internet que, al ser encontrada y visualizada por un
navegador, muestra un recurso de informacion al usuario.?® Al ser direcciones con

elementos Unicos en Internet, estos sirven para localizar una pagina Web y sus

22 Morales Andrade Marcos, Naturaleza Juridica de los Nombres de Dominio y sus consecuencias en el
Derecho Chileno, S/E., 2004, op. cit.,, nota 2, p. 1y 2.
23 Definicion de URL - Qué es, Significado y Concepto consultada en http://definicion.de/url/#ixzz4CLhxXeAd,

ultima fecha de consulta 9 de julio de 2016.
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contenidos en un servidor, teniendo en cuenta que Internet es un cumulo de

informacion.

El autor Delgado Rodriguez ?* expresa que el URL son consideradas como
esas direcciones se escriben en la barra de direcciones del navegador para que
éste envie una solicitud por la red y como culminacion del proceso, sea posible
visualizar en los ordenadores personales el contenido de un sitio alojado en un

servidor remoto.2°

Para poder entender los elementos que se integran en el formato de una URL

basica, se presenta el siguiente ejemplo:

http://www.ropabonita.com.mx

Que, dividido en sus partes elementales, es:

http:// www. ropabonita .com .mx

o dominio segundo  dominio de primer
protocolo  host dominio ) )
nivel nivel

|

Nombre de Dominio

24 Ingeniero en Computacion y profesor en la Universidad de Guadalajara que se dedica al area practica y
tedrica en la publicacién de conocimientos de los sistemas computacionales y su forma operativa. Con
experiencia en programacion, disefio grafico y digital. Para mas informacién véase
http://disenowebakus.net/hugo-adrian-delgado-rodriguez-akus.php.

25 Delgado Rodriguez, Hugo. URL localizador de recursos uniforme. Unidad 2: Elementos de un sitio web, s/e,
Jalisco, Consultada en http://disenowebakus.net/url-localizador-de-recursos-uniforme-diseno-de-url.php,

ultima fecha de consulta el 20 de Julio de 2016.
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Entender la relacion con los nombres de dominio permite identificar y localizar
las partes que lo integran para que los usuarios no confundan que el nombre de
dominio no es la direccion completa que se encuentra que se coloca para localizar

una pagina web en Internet.

La URL (Unified Resource Locator) estd constituido basicamente por los

siguientes elementos, separados entre si por un punto:

e “Tipo de aplicacidon utilizada: Técnicamente consiste en el protocolo de
comunicacién y puede tener por objeto identificar un sitio web mediante
informacion a través del lenguaje de hipertexto (htpp://www.), servir como
direccion electrénica (mailto) o bien como sistema de envio o copia de

archivos entre computadores (ftp);

e Un protocolo es, basicamente un lenguaje que utilizan las maquinas
conectadas para comunicarse entre ellas. Con esto le indicamos a la
maquina a la que nos conectamos el protocolo que debe usar. Dependiendo
de este, probablemente tengamos que usar un programa distinto. Cada
protocolo utiliza un puerto (una especie de “entrada” a la maquina) por
defecto, y es a ese al que, en principio nos conectara al indicarle ese

protocolo en la URL”. 26

Los protocolos mas importantes de acuerdo al autor Marcos Morales, son los

siguientes:

1. http:// El protocolo HTTP (Hiper Text Transfer Protocol) es el que usa la Web,

su puerto por defecto es el 80.

26 Morales Andrade, Marcos, Naturaleza Juridica de los Nombres de Dominio y sus consecuencias en el

Derecho Chileno, op. cit., nota 2, p. 3y 4.
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2. ftp:/l (File Transfer Protocol) Se usa para transferir archivos. Su puerto por
defecto es el 21.

3. gopher:// El antiguo (y ya casi extiguido) sistema gopher se usaba, antes de
gue existiera la Web, para localizar documentos en Internet. Tiene reservado
el puerto 70.

4. telnet: Abre una sesién de Telnet. Telnet es un protocolo mediante el cual se
puede trabajar en una maguina remota como si estuvieras en ella. Su puerto
por defecto es el 23.

5. mailto: Se usa para indicar una direccién de correo electrénico.

6. news: Indica que se refiere a la direccion de un servidor o grupo de news.

e Second Level Domain (SLD) o dominio de nivel secundario: Es el nucleo de
la direccién electrénica y, como se ha dicho, se trata de un elemento

alfanumeérico; y %’

e Top Level Domain (TLD) o dominio de nivel superior: Es el elemento
destinado a indicar en general el tipo de actividad o informacion, denominado
en tal caso TLD tematico, genérico o global (gTLD), o bien un territorio
geografico, centro principal de actividades o territorio al cual esta dirigida
principalmente la actividad o informacion, denominado TLD geogréfico,
nacional o de country code (ccTLD). Este es el nombre que indica, en
principio, cudl es la ocupacién de la red (como son los casos, por ejemplo,

de .com para empresas o actividades comerciales y .org para organizaciones

27 Morales Andrade, Marcos, Naturaleza Juridica de los nombres de dominio en el derecho Chileno, op, cit.,

nota 2, p. 3.
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sin animo de lucro) o a qué pais pertenecen las autoridades que han otorgado

ese nombre.28

En algunos casos el Second Level Domain o dominio de nivel secundario es
opcional para quien decide utilizarlo, por lo que podria Gnicamente contener el
nombre de dominio un dominio de nivel superior y operar de manera normal. La
jerarquia de los nombres de dominio en este caso ayuda a comprender su estructura

e identificar los elementos que la integran.

4. Administracion de los Nombres de Dominio.

De acuerdo con Morales Andrade®® “para que un nombre de dominio exista y sea
operativo es necesario que sea registrado ante una entidad que tenga a su cargo el registro
y administracién de nombres de dominio, denominada “registrador” (registrar). Si bien
Internet carece de una administracion centralizada sobre todos los recursos existentes en
la Red, si existe a nivel técnico una coordinacion entre entidades a fin de que el sistema
sea funcional, lo cual incide en la asignacion de direcciones electronicas. En efecto, la
expansion cuantitativa de los nombres de dominio hizo necesaria la creacion paulatina de
diversas entidades ad-hoc a lo largo del mundo encargadas de su registro y administracion,
en un marco de coordinacion, a fin de evitar la sobrecarga funcional que se produciria si

dichas gestiones estuviesen entregadas a un solo ente central”.

La Fundacién Nacional para la Ciencia o National Science Fundation (NSF),

la Sociedad de Internet o Internet Society (ISOC) y la Autoridad para la Asignacion

28 [dem. p. 4.
29 Morales Andrade, Marcos, La accion de revocacion de Nombre de Dominio en el Derecho Chileno. Tesis
para optar por el grado de magister en derecho privado, Universidad de Chile Facultad de Ciencias Juridicas y

Sociales, Chile, Alberto Cerda Silva, Chile, 2010, p. 11.
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Numeros en Internet o Internet Assigned Numbers Authority (IANA)30 “crearon el
InterNIC (Internet Network Information Center), una organizacion virtual para
proveer servicios de Internet en Estados Unidos. A través de InterNic el gobierno de
Estados Unidos celebré un contrato con la compaiiia privada Network Solution, Inc.
(NSI) para administrar el registro de los dominios genéricos, mientras que los TLD
geograficos o nacionales fueron delegados por la IANA a autoridades nacionales

normalmente de naturaleza publica”.

Cuando el Gobierno decidié privatizar el Sistema de Nomenclatura de
Dominios o DNS y entregar su manejo a la ICANN, considerd oportuno también
implementar un sistema de registro competitivo, para lo cual tuvo que implementar
un sistema de registro competitivo, para lo cual tuvo que terminar el contrato de

exclusividad que se tenia con NSI”.31

Hoy por hoy existen dos grandes grupos de entidades registradoras,
analogas a las dos grandes tipologias de nombres de dominio, a saber, “aquellas
encargas del registro y administracion de los nombres de dominio genéricos y
aquellas referidas a los nombres de dominio geogréaficos o nacionales, todas ellas
en calidad de delegadas de la autoridad maxima a nivel mundial encargada de la
administracion de los nombres de dominio y direcciones numéricas de Internet,

denominada Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)”.3?

30 Autoridad encargada a nivel mundial del registro y administracion de los niimeros IP y de los nombres de
dominio.

31 opez Castafieda, Ximena. De los signos distintivos y los nombres de Dominio en Internet, op, cit., nota 10,
p. 99y 100.

32 Morales Andrade, Marcos. Naturaleza Juridica de los Nombres de Dominio y sus consecuencias en el

Derecho Chileno, op. cit. nota 2, p. 5.
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Motivo por el que es importante identificar de manera clara cuél es rol de este

administrador de nombres de dominio.

Todas las atribuciones de ICANN operan gracias a un Memorandum de
Entendimiento de 19982 suscrito con el Departamento de Comercio de los Estados
Unidos. Esto no supone la subordinaciéon de ICANN, sino que utiliza todos los
medios posibles por lograr el cumplimiento de su mision y vision, otorgando la
oportunidad de que los registradores acreditados puedan ser conducidos
encontrados y conducidos para que los usuarios puedan utilizar los servicios que

ofrecen.

Los registradores acreditados por ICANN son numerosos Y resulta adecuado
revisar las diferentes opciones con la que se cuentan para identificar al registrador
mas adecuado a las necesidades del usuario que desea el registro. Entre las
opciones se encuentran: encontrar a los acreditados por orden alfabético, ubicacién
del registrador o lenguaje, cuales son los que se encuentran en su pais o en los que

se encuentran alrededor del mundo.

En la siguiente figura 1 se presenta la pagina web de InterNic donde se

ilustran las opciones para poder identificar a los acreditados por ICANN, de acuerdo

33 El Memorando de Entendimiento original que existe entre la ICANN y el Departamento de Comercio de los
Estados Unidos utilizo el término “colaborar” para referirse al trabajo en conjunto que realizan la ICANN vy el
Departamento de Comercio a los efectos de garantizar las funciones y procedimientos para el traspaso a
la ICANN de las funciones de coordinacion de los identificadores Unicos de Internet. En los Gltimos 15 afios,
esta funcion de coordinacion ha crecido y ha incluido a una amplia gama de partes interesadas del ecosistema

de Internet.
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a orden alfabético de la compafia u organizacion, lugar o lenguaje de los
acreditados: **

Figura 1. Pantalla de la imagen de la pagina de InterNIC para identificar a los
acreditados registrados.

InterNIC -

Home Registrars Whois FAQ
C —

The Accredited Registrar Directory

The following companies have been accredited by ICANN to act as
registrars in one or more TLDs:

Alphabetical Listing by Company/Organization Name

Listing by Location of Registrar <:
Listing by Language Supported

Since new accredited registrars are establishing registration services
on an ongoing basis, this directory will be updated frequently. It is
suggested that you refer to this directory often for new, up-to-date
information.

For information on the ICANN registrar accreditation process, please
refer to the ICANN Accredited Registrar Information Page.

This page last updated 16-Jun-2006

Informacion tomada de InterNic que es un servicio de marca del departamento de

Comercio de los Estados Unidos.2°

34 para mas informacidn consultar en la pagina web https://www.internic.net/regist.html:.
35 InterNIC dependencia encargada del servicio de registro de Nombres de Dominio. informacion disponible

en https://www.internic.net/regist.html, Gltima fecha de consulta el 4 de Octubre de 2016.
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En la figura 2 se enlista algunos de los acreditados por ICANN de acuerdo al
lugar donde se encuentre o del lugar donde desee el registro del nombre de dominio
para facilitar la ubicacion de estos: ¢

Figura 2. Compafiias registradoras de acuerdo a su ubicacién geografica.

Companies accredited as registrars by ICANN and currently operational:

: . ntact / 2009
New Great Domains, Inc. Anguilla . epage .,, ;g. m
Dattatec.com SRL Argentina .l','ff,,t_f,,l,,.

Above.com Pty Ltd. Australia  ADOVE.com .‘j,‘f,‘,fj,,,,,.

ntact

Bombora Technologies Pty Ltd. Australia BMA .‘”,,,,‘,,“_,,

Bottle Domains, Inc. Australia ."L’ML‘ .Jff:f.fe,.,,-

Informacion tomada de InterNic que es un servicio de marca del departamento de
Comercio de los Estados Unidos para identificar a los registradores acreditado

ante la ICANN.3/

36 para mas informacion y dependiendo de su ubicacion geografica visitando la pagina web
https://www.internic.net/origin.html en la que podré seleccionar el directorio de registradores acreditados.
37 InterNIC Servicio de Registro de Nombres de Dominio, consultada en https://www.internic.net/origin.html,

Gltima fecha de consulta el 4 de Octubre de 2016.
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5. Registro de un Nombre de Dominio.

El registro de un nombre de dominio es una de las primeras recomendaciones que
los emprendedores, empresarios o Instituciones deben identificar cuando se inicia
en el mundo de los negocios. Lo mas importante de registrar el nombre de dominio
es lograr que se capture la esencia de tu marca, productos, servicios 0
establecimiento, ademas de que sea facil de recordar; en caso de que las empresas
estén avanzando sin tener un registro de nombres de dominio, no significa que estos
no puedan solicitarlo de manera posterior, sin embargo al momento de decidir
registrar podrian existir obstaculos para incorporar tu marca a un nombre de dominio
por no encontrarse disponible, por o que no importa si tienes un negocio nuevo o

con experiencia.

Para registrar un nombre de dominio se exhorta al usuario quien desee el
registro cumplir con una serie de pasos para iniciar con la informacion adecuada y

evitar problemas a futuro, por lo que se enlistan las siguientes recomendaciones:

1. El primer paso es elegir un nombre de dominio que esté disponible y ayude a que

el publico/consumidor lo recuerde.

Al pensar sobre el registro de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta que
este sera utilizado en multiples lugares y paginas web, tanto online como offline.
Ademas de imprimirlo en los materiales de marketing y tarjetas de presentacion, el

nombre de dominio probablemente se convertira en tu carta de presentacion.

e Mantener lo mas sencillo y facil el nombre de dominio: No importa cuanto
le guste a la gente tu empresa o producto, si no pueden recordar el
nombre, no van a poder decirles a sus amigos que visiten el sitio.

e Entre mas largo/caracteres tenga el nombre de dominio elegido, existe
mAs riesgo de gque este se escriba mal.

e Para evitar confusiones o que los clientes potenciales se dirijan a una

pagina web que tenga un nombre similar, es importante seleccionar un
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nombre de dominio que se diferencie de las paginas web existentes para
que el mercado te identifique de manera mas eficaz.

e Alejarse de los nombres que sean similares o con grado de confusion a
marcas registradas de empresas 0 negocios existentes o de nombres con
una reputacion.

e Alrealizar la busqueda de un nombre de dominio, verificar cuales son los
nombres de dominio similares para ver si tu nombre de dominio deseado

es realmente Unico.

“Los sistemas de busqueda de muchos registradores también le permitiran
buscar entre diferentes TLD (genéricos y por cédigo de pais) para consultar si el
nombre de dominio que desea registrar esta disponible en alguno o todos los TLD.
Usualmente en las paginas de los registradores, se encuentran unos buscadores
para conocer si el nombre de dominio esta disponible para su registro, Gnicamente

proporcionando el nombre”.38

Para poder seleccionar un nombre de dominio, lo ideal o recomendable es
identificar el propoésito para el que lo requiere: destacarse del resto, comunicar
informacion facil de recordar o memorizar, la relacion con el producto o servicio que
se pretende ofrecer que el publico identifique, la extension del nombre de dominio
sea corta y sencillo de escribir, etcetera., identificando el objetivo y mejorar la
estrategia se recomienda obtener diversos nombres de dominios similares para que
obstaculiar el beneficio de terceros que deseen adquirir para provecho personal,

crear confusion y en su caso la creacion de una pagina web rival.

38 ICANN, Guia para principiantes para nombres de dominio de ICANN. 2010, p. 3. Consultado en
https://www.icann.org/en/system/files/files/domain-names-beginners-guide-06dec10-es.pdf, Ultima fecha de

consulta el 29 de Octubre de 2016.
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2. ldentificar que dominio de primer nivel (ccTLD o gTLD) es el mas adecuado para

Su uso.%?

La eleccion sobre la terminacién o extension de su nombre de dominio es una
decision a considerar, actualmente los dominios de nivel superior genéricos y los
cbdigos de paises son explotados por diferentes empresas e Instituciones, por lo
gue las extensiones junto al nombre que se elija podrian no estar disponibles; por
la que, la primera recomendacion es tener un listado de opciones para que la
basqueda de nombre de dominio sea mas eficiente.

La figura 3 sefiala los tipos de Top Level Domains (Dominios de Nivel Superior)
y su clasificacion. En esta imagen se encuentran algunas de las opciones que podria

elegir, teniendo en cuenta cumplir con ciertas exigencias para su uso.

Figura 3. Tipos y clasificacion de los Top Level Domains.

Tipos de Top Level Domains

Abiertos:
.com, .net, .org

Restringidos: .edu, .gov,
generic Top level Domains .mil, .int, .arpa

‘ Tradicionales: .ar, .br,
.cl, .do, fr, .kr, .jp, .mx

Comerciales: .ac, .co,
country code Top level Domains fm, .in, .Ia, .md, .mu, .t

Informacion tomada de un trabajo del Licenciado Joel Gémez Trevifio.*°

39 Ibidem.
40 Gomez Trevifio, Joel. Nombres de dominio: aspectos técnicos, administrativos y legales. México, s/e, 2016

p. 25.
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Las terminaciones que se sefialan en la imagen no son los Unicos, estos solo
sirven para ilustrar y poder identificar los Top Level Domains. Antes de registrar es
importante indagar que opcién podria ser mas beneficiosa para el producto o

servicio que se desea ofrecer en Internet o pagina web.

Es importante sefialar que lo mayoria del mercado se ha atado a la necesidad
de registrar nombres de dominio con terminaciones .com o .mx*! pero existen mas
terminaciones que podrian ayudar a conseguir que las estrategias comerciales,
econdmicas y mercadolégicas sean mas exitosas utilizando terminaciones
diferentes de las que se hablaran mas adelante. Vale la pena mencionar que
actualmente cada vez es mas dificil encontrar un nombre de dominio adecuado para
los propositos y fines de los productos o servicios a ofrecer, asi que este paso

considero es el mas importante por definir y tener diferentes opciones.

Por ultimo si el nombre de dominio que busca ya esté registrado, quiza pueda
adquirir del registrante actual el derecho de registrarlo (es decir, de la persona o
empresa que lo registro ultimamente y que posee el derecho de uso del dominio).
Algunos registradores y otras empresas ofrecen servicios relacionados con la
reventa de nombres de dominio, lo que podria incluir un proceso de subasta o puja,

sin embargo, el proceso puede ser complejo y lento.

41 Network Information Center México, responsable de administrar los nombres de dominio bajo .MX en
Internet, anuncia que ha alcanzado la cifra de los 500,000 registros de dominios bajo la terminacién .MX que
incluyen las siguientes clasificaciones: .com.mx, .gob.mx, .net.mx, .edu.mx, .org.mx y .mx. Para mas

informacién consultar http://www.nic.mx/es/NicMx.Comunicados?id=354.
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3. Seleccionar a un registrador acreditado por ICANN dentro de la lista oficial.

Un registrador es una entidad que es reconocida y respaldada por ICANN para
realizar el proceso de registro, asi como obtener informacion respecto al nombre de
dominio que se desea registrar, mediante estos el procedimiento para la obtencion
del nombre otorga a quien utilice los servicios que estos estan amparados.
Identificar a los acreditados es vital para evitar controversias en el futuro por la
adquisicién del nombre de dominio que se pretenda explotar, por lo que resulta
importante evitar usar los servicios de intermediarios que no se encuentren

enlistados.

Existen un gran namero de registradores, de acuerdo a su origen o lenguaje,
lo que permite la competencia sobre: el precio, el valor agregado de sus servicios,
administracion, servicio de notificaciones, la popularidad o grado de prestigio que le
ha sido otorgado etc. Utilice informacion oficial para evitar problemas futuros de las
personas con las que registra los nombres de dominio.*? Realizar el registro con
empresas autorizadas permite la seguridad del procedimiento, por lo que se
recomienda Unicamente hacer uso de los servicios de compariias que cumplan con
los requisitos de ICANN. El sitio web InterNIC** operado por ICANN ofrece
informacion general y especifica acerca de los servicios de registro de nombres de
dominio de Internet, en la pagina web se encuentran mdultiples opciones para

seleccionar al registrante acreditado para realizar el registro de nombre de dominio.

Enlafigura 4 se enlistan los acreditados de acuerdo a su ubicacion en México

para eleccion en el registro del nombre de dominio y solicitar informacion.

42 |CANN, Guia para principiantes para nombres de dominio de ICANN, op. cit., nota 38, p. 5.

43 Pagina web disponible para consulta www.internic.net.
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Figura 4. Registradores acreditados de InterNIC que se encuentran en México.

ormation

Network Information Center Mexico A .z
Mexico, S.C. ; Akky

Neubox Internet S.A. de C.V. ~ Mexico NEUB:.iX -
Wingu Networks, S.A. de C.V. Mexico .«r'.m:-uut: .,'.'ff-f.ff..:,-
Informacién tomada de InterNic que es un servicio de marca del departamento de

Comercio de los Estados Unidos.*4

La figura 5 enlista algunos de los registradores por la ICANN, clasificados por

el idioma que utilizan.

Figura 5. Registradores acreditados que utilizan el idioma espaiiol.

OVH sas Spanier: MY g,
Own Identity, Inc. gzig:ghn Own'\A\M'\Jf\V) e
Ports Group AB Spamer portsgroup() B
PrivacyPost, LLC gzz;;;hn PRIVACY@POST B

Informacion tomada de InterNic que es un servicio de marca del departamento de

Comercio de los Estados Unidos.#°

4 InterNIC Servicio de Marca del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Se encuentra licenciado
al ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), op. cit., nota 37.

45 InterNIC dependencia encargada del registro relativo a los Nombres de Dominio de Internet. Se encuentra
licenciado al ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), consultado en

https://www.internic.net/language.html, dltima fecha de consulta el 4 de Octubre de 2016.
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La pagina presenta opciones de busqueda por orden alfabético (Lista
alfabética segun el nombre de la empresa u organizacién), por ubicacién del
registrador (Lista por ubicacién del registrador) o por idiomas admitidos (Lista por
idiomas admitidos). También es posible registrar un nombre de dominio por medio
de un revendedor que tenga un arreglo comercial con un registrador. ICANN no
cuenta con una lista de revendedores de dominio, ya que no tiene ninguna relacién
contractual con ellos. Se ofrecen el registro minimo por 1 afio, se otorgan mejores
precios mientras la eleccion sea duradera. Considero que lo ideal es primero

convenir con el periodo menor y si el negocio anda bien, utilizar periodos mas largos.

4. Llenar los datos que solicite el registrador acredita por ICANN vy realizar el pago.

Como parte del proceso de registro, se debera firmar un contrato con el registrador
que usted o el revendedor haya seleccionado, en dicho contrato estipula los

términos en virtud de los cuales se aceptard y mantendra su registro.

Los registradores acreditados por ICANN pueden fijar sus propios precios por
los servicios de registro de nombres de dominio, algunas diferencias de precio se
deben al nivel de servicio técnico que ofrece cada registrador. Si usted elige el
precio mas bajo, quizas no reciba todas las funciones que desea; pero, si elige un
precio mas alto, quiza pague por funciones que no son importantes. Se recomienda
evitar cualquier servicio de registro de nombre de dominio pretenda garantizar la
disponibilidad de cualquier nombre de dominio particular o un tratamiento
preferencial al registrar cualquier nombre, esto es con miras a evitar trabajar con

personas que causen un dafio en su patrimonio y sus datos personales.

Por dltimo, es importante sefialar que la adquisicion de los derechos para
utilizar un nombre de dominio, no significa que ya cuenta con una pégina web, el
alojamiento de este servicio es convenido de forma separada, por lo que puede

realizarlo usted o algun proveedor de su preferencia. Siguiendo estos sencillos
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pasos y recomendaciones, se presenta un conocimiento basico para la insercién de
la proteccion de los nombres de marcas, productos o servicios que deseen ofertarse

en Internet, logrando respaldar nuestros derechos por el registro establecido.
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Capitulo 2. Dominios de Nivel Superior (TLD) y lanuevaera

de Internet.

La evolucion del Internet ha traido grandes cambios y un tanto novedosos en torno
a las relaciones de nuestra sociedad y paulatinamente a su forma de operacién. Los
cambios tecnoldgicos con esta nueva perspectiva hacen de Internet un mecanismo
necesario de explotacion de productos y servicios en la utilizacién de nombres de
dominio, que ha generado controversias en materia juridica sobre su naturaleza

juridica y mecanismos de proteccion.

Toda direccidn que se encuentra en Internet esta compuesta por un dominio,
por lo que actualmente los Dominios de Nivel Superior son bienes intangibles que
las empresas han sabido explotar y hacer llegar a mercados de diferentes géneros
y edades, ofreciendo sus productos o servicios en linea y no solo explotando los

nombres de dominio como su tarjeta de presentacion.

La nueva era digital de los nhombres de dominio representa: explotacion en
medios electronicos y permite que Internet sea el Unico protagonista, la creacion del
Top Level Domain o los dominios de nivel superior cambid la concepcion desde el
sector econémico, social y cultural, permitiendo la inclusion de competidores al

mercado digital.

1. Los Dominios de Nivel Superior o Top Level Domains (TLD).
El TLD proviene de Top Level Domain o Dominio de Nivel Superior y “es la ultima
seccion de un nombre de dominio de Internet, que se encuentra tras el Gltimo punto,
para ayudar a formar un nombre de dominio completo; se refiere a los dominios de

primer nivel, las letras que se encuentran antes del primer punto si leemos un
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dominio por la derecha (.com, .net, .org, .info, etc)*® o “leyendo de derecha a
izquierda, el dominio de alto o mayor nivel es lo primero que se encuentra” *’. Los
Top Level Domains también son conocidos como una etigueta o extension que va
en el extremo derecho del nombre de dominio de las direcciones web. Por ejemplo,
el dominio de nivel superior de pcsupport.about.com y google.com es .COM.). En el
afo 1998, cuando se funda ICANN uno de sus principios fundamentales estuvo en
el fomentar la competencia en el mercado de los nombres de dominio, al tiempo que
asegura la seguridad y estabilidad de Internet. Asi los nombres de dominio de las
empresas pueden registrarse dentro de los "dominios de nivel superior,

denominados "TLD.*®

Los dominios de nivel superior o TLD (del inglés Top Level Domains)
constituyen el nivel mas alto en la jerarquia del sistema de nombres de dominio

(Domain Name System o DNS).49

Estos niveles superiores dominios de nivel superior ayudan a identificar

ciertos elementos del sitio web, como por ejemplo, el tipo de negocio, el pais de

46 Mateos, Manu, ¢Qué es y cuales son los dominios de nivel superior o TLD? s/e, s/a, consultado en
http://www.xatakaon.com/tecnologia-de-redes/que-y-cuales-son-los-dominios-de-nivel-superior-o-tld el 16 de
Julio de 2016.

47 |opez Castafieda. Ximena, De los Signos Distintivos y los Nombres de Dominio en Internet. Tesis de grado,
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Derecho, Bogota, Mauricio Jaramillo Campuzano, 2001, p. 56.
48 |CANN, Nombres asignados nuevos dominios de nivel superior genéricos (gTLD). Para mas informacion
consultar la pagina web http://www.icannlac.org/nombres-asignados.php.

4 Digital Guide, /Qué son exactamente los ccTLD? Extensiones de dominio, mayo 2016. Consultado en
https://www.landl.mx/digitalguide/dominios/extensiones-de-dominio/que-son-exactamente-los-cctld/, Ultima

fecha de consulta 9 de Septiembre de 2016.
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origen, si se trata de un sitio del gobierno, el sitio web de la escuela, y permiten
entender sobre lo que el sitio web se trata y para algunos casos para que se utiliza,

por lo que principalmente se refieren a una preferencia de estilo.°

Los TLD tienen clasificaciones de acuerdo a las preferencias y objetivos que
desee el usuario al indicar que opcién es la mas adecuada, la finalidad de cada uno
de estos permite que la explotacion de las terminaciones se relacione a un pais o a
un negocio, sector o giro comercial. La extension del TLD que se seleccione no
menoscaba el acceso de los usuarios al sitio web, pero si es importante conocer
gue las funciones que desempefian pueda ser de utilidad al momento de seleccionar
cual es la mejor opcidn, razon por la que se abordaran de manera especifica las
clasificaciones para su comprension generalizada y tomar la decision correcta en su

eleccion.

Estos tipos de dominios de nivel superior® a su vez se subdividen en:
e Dominios territoriales ccTLD (Country Code Top Level Domain)
e Dominios genéricos o gTLD (Generic Top Level Domain)
e -Dominios genéricos no Esponsorizados (Unsponsored gTLD).
e -Dominios genéricos Esponsorizados (Sponsored gTLD).
Funcionalmente, no existen diferencias entre los gTLD y los ccTLD. Un
nombre de dominio registrado en un ccTLD proporciona exactamente la misma

conectividad que un nombre de dominio registrado en un gTLD.

50 Human Level Communications, Dominios Country Code Top Level Domain, 2015. Consultado en
http://www.humanlevel.com/diccionario-marketing-online/dominios-cctld, dltima fecha de consulta 16 en Julio
de 2016.

51 Medina, Padilla y Pérez. Proteccion de Dominios en Internet, Espafia, Universidad Complutense de Madrid.

sfa, p. 6.
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Sin embargo, acuerdo con al memorandum RFC 1591 que se refiere la
estructura y delegacion del sistema del nombre de dominio de los ccTLD y gTLD y
los parametros que se utilizan en Internet para la administracion de estos, establecia
una serie de gTLDs se han ido incrementando en los Ultimos afios, mientras que la
los ccTLD’s estan ligados a la Tabla ISO 3166-1 alpha 2. Jon Postel pretendia
establecer una diferenciacién en torno a la localizacién geografica y a la actividad
para los TLDs, de modo tal que los planteé dividir de dicha manera.®

El primer impacto en la inclusién de los gTLD y ccTLD fue a mediados de
2012, en el que habia mas de 2,5 millones de usuarios de Internet en el mundo y

cerca de 233 millones de dominios de sitios web-registrados de todo tipo.>3

2. Dominios de Nivel Superior correspondientes a los codigos
de paises (ccTLD).

Los dominios de nivel superior de codigo de pais o del inglés Country Code Top

Level Domain (en adelante ccTLD) estos obedecen concretamente a criterios

geograficos o “los dominios de dos letras reservados especificamente para un pais

0 un territorio concretos. En general, los dominios ccTLD estan reservados para que

sean registrados por personas u organizaciones residentes en el pais

correspondiente”.>*

52 Iriarte Ahon, Erick. En el Nombre de Dominio: Naturaleza Juridica de los Nombres de Dominio, s/e, s/a. p.
51. Consultado en http://alfa-redi.org/sites/default/files/articles/files/iriarte_1.pdf, Gltima fecha de consulta el
11 de Noviembre de 2016.

%3 Informacion tomada de la Asociacién Mexicana de Internet sobre el 12° Estudio sobre los habitos de los
usuarios en Internet en México, s/e, 2016. p. 19.

54 [dem.
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Los nombres correspondientes a cada uno de estos dominios estan
regulados por la Internet Assigned Numbers Authority (IANA)>® y la mayoria
corresponden a los codigos del pais, de acuerdo al estdndar 1ISO 3166-1 de la

International Organization for Standardization (1SO).%6

El estandar ISO 3166 “se inici6 en 1986 y define cédigos internacionalmente
reconocidos de letras y/o nUmeros que podemos utilizar cuando nos referimos a los
paises y las subdivisiones. Sin embargo, no define los nombres de paises -esta
informacion proviene de fuentes de las Naciones Unidas (Boletin de Terminologia
nombres de paises y los cddigos de pais y de regiébn para uso estadistico

mantenidas por las Divisiones de Estadistica de las Naciones Unidas)”.%’

El principal enfoque de ICANN ha estado en cuestiones técnicas

relacionadas con la norma ISO 3166 en la designacion de los codigos de ccTLD y

55 Mantiene los datos de la zona raiz de Internet y coordinar ningiin cambio en él. Estas responsabilidades
incluyen la delegacion de nuevos dominios de nivel superior (TLD) y actualizaciones de cadenas existentes.

% QOrganizacion Internacional para la Estandarizacion es una organizacion internacional independiente, no
gubernamental, con una membresia de 163 organismos nacionales de normalizacion. A través de sus miembros,
que reline a expertos para compartir conocimientos y desarrollar estrategias basadas en el consenso, el mercado
Normas Internacionales voluntarias y relevantes que apoyan la innovacion y aportar soluciones a los retos
globales.

5 I1SO, Country Codes - ISO 3166, What is ISO 3166?, consultado en
http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm, dltima fecha de consulta el 8 de Septiembre de

2016.

37


http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members.htm

las cuestiones mas amplias relacionadas con el uso de la norma ISO 3166 en el
entorno de la ICANN.58

El trabajo que realiza ISO ha logrado consolidar los Country Code Top Level
domain, motivo por el que ICANN colabora de manera paralela para la utilizacion de
estos, asi como la administracion de estas extensiones. El uso de cédigos ahorra
tiempo y evita errores ya que en lugar de utilizar el nombre de un pais (que cambiara
en funcion del idioma que se utiliza) se puede utilizar una combinacién de letras y/o

nimeros que puedan ser entendidos por todo el mundo.>®

Las extensiones de los ccTLD administrados por la ICANN se dividen a su
vez en: tradicionales y comerciales; estos Ultimos suelen representar una
determinada marca independientemente del pais al que corresponden, mientras
que los tradicionales se relacionan directamente con el pais correspondiente y del

cual estan reservados a personas u organizaciones residentes.®°

En la actualidad existen 250 extensiones territoriales,®! asignadas a partir del

listado de cddigos de paises ISO 31666 establecido por la Oficina Internacional de

% ICANN, ICANN and the International Organization for Standardization (1SO), Consultado en
https://www.icann.org/resources/pages/icann-iso-3166-2012-05-09-en, dltima fecha de consulta 7 de
Septiembre de 2016.

59 1S0, Country Codes - 1SO 3166, What is SO 31662, op. cit., nota 56.

60 Human Level Communications, Domains Country Code Top Level Domain, op. cit., nota 50.

61 ICANN, Nuevo Programa gTLD. Octubre, 2009. Consultada en https://archive.icann.org/es/topics/new-
gtlds/factsheet-new-gtld-program-oct09-es.pdf ultima fecha de consulta 15 de Noviembre de 2016.

52 Para mas informacién consultar en la pagina oficial de 1SO https://www.iso.org/obp/ui/#search.
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Estandarizacion. Algunos de los Country Codes Top Level Domains (ccTLD) son los

siguientes:

¢ _AF Afghanistan

e _BS Bahamas

e .CL Chile

e .CN China

e .CR Costa Rica
e .FJFiji

e .HK Hong Kong
e .IQIraq

e .MX México

e .US Estado Unidos de América

Existen dominios considerados “abiertos” en el sentido de que no hay
restricciones sobre las personas o entidades que pueden registrarse con ellos,
mientras que otros restringen los registros de nombres Unicamente a las personas
o entidades que satisfagan ciertos criterios (por ejemplo, domicilio dentro del
territorio). Por lo que es importante informarse a fondo de los requisitos para el
registro del ccTLD.

Algunos ccTLDs tienen restricciones de residencia. Por ejemplo, .eu requiere
gue los registrantes vivan o estén establecidos en un pais miembro de la Unién
Europea. Otros ccTLDs, como .it, que representa a ltalia, permiten a cualquiera
registrarlos, pero requieren un servicio de administrador si el registrante no esta

ubicado en un pais o region especifica. Finalmente, hay ccTLDs que pueden
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registrarse por cualquier persona — por ejemplo, .co que representa a Colombia y

no tiene ninguna restriccion de residencia.®?

a. Los Country Codes Top Level Domain con cambios en su significado

La mayoria de dominios ccTLD estan orientados geogréficamente por los
buscadores al pais al que corresponden y no existe posibilidad de variar dicha
orientacion geografica desde la opcion de configuracion en las herramientas de
otros buscadores. Los ccTLD tradicionales han aprovechado el poder que se les ha
otorgado en el mundo de Internet, sacando provecho econémico por la libertad de
comercializaciébn de sus propias extensiones que administran para quien este
interesado utilice la terminacion con otro objetivo o significado, Digital Guide sefalan
algunos de estos como ejemplos del provecho econdmico y del cambio de
significado de las terminaciones, algunos de estos dominios que han sufrido esos

cambios son:%*

— .to: el nombre de dominio de la isla-estado Tonga es gestionado desde 1997
por el organismo de registro Tonic, que lo adjudica de forma automatica e
independiente del lugar de residencia. Como este organismo no permite
ninguna consulta WHOIS, el propietario de un dominio .to permanece
siempre en el anonimato. Es por este motivo que este dominio es tan
atractivo para servicios de alojamiento de archivos y de video, que suelen ser

problematicos en lo que se refiere a derechos de propiedad intelectual.

63 Godaddy, ¢Qué son dominios de nivel superior (TLD) y dominios de nivel superior jerarquico? s/a
Consultado en https://mx.godaddy.com/help/que-son-dominios-de-nivel-superior-tld-y-dominios-de-nivel-
superior-geograficos-cctld-334, ultima fecha de consulta el 11 de Noviembre de 2016.

64 Digital Guide, ,Qué son exactamente los ccTLD? Extensiones de dominio, s/e, op. cit., nota 49.
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— .tv: el dominio propio de la isla de Tuvalu ha aportado un beneficio en torno
alos 50 millones de dolares a este estado, al ser vendido a la empresa DotTV
y comercializarse como dominio televisivo. Con este beneficio se financié

estructura informatica para el pais y su entrada en las Naciones Unidas.

— .ag: aungue este dominio estaba previsto para Antigua y Barbuda, su uso en
Alemania se ha extendido porque corresponde a la abreviatura AG de

“Aktiengeselichaft” o Sociedad Andnima.

— .me: el codigo de pais para Montenegro experimento una oleada de registros
al ser liberado en agosto de 2008. Sin embargo, muchas veces, los dominios
.ME fueron registrados y posteriormente subastados, pues con ellos se

A

pueden componer direcciones como love.me (“@mame”). En este sentido
cabe recordar el revuelo que generd la venta, por 450.000 dolares, del

dominio meet.me en 2011.

Es importante mencionar que a pesar de que existan multiples extensiones
de dominio muchas de ellas van cambiando con el tiempo con motivo de la demanda
y las preferencias que tenga el publico para adquirir terminaciones atractivas; lo que
permite que algunas de estas sean descartadas por ICANN para su explotacion, por
desuso o falta de comercializacion, por lo que es evidente que no todas las

extensiones logran tener la misma demanda.
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3. Dominios de nivel superior correspondientes a los genéricos
(gTLD).

Los dominios genéricos son aquellos que no tienen ninguna vinculacion territoriales

Cada uno de los TLDs genéricos se cre6 para una categoria general de

organizaciones, su utilizacion es universal y sirve principalmente para identificar el

tipo de actividad que desarrolla una Institucién, empresa o sitio cual se quiera

acceder a través de Internet.

El RFC 1591, establece una funcién “global” a los gTLDs, con el transcurrir
del tiempo, la misién de especializacién ligada a cada tipo de TLD se fue perdiendo,
por lo que se requiere de una definicion menos técnica y mas ligada a la realidad
gue nos sirva. “Los usuarios y registradores, asi como las entidades encargadas de
los registros, al igual que todos aquellos usuarios relevantes que utilicen gTLDs se
nuclean, en torno al Generic Names Supporting Organization (GNSO)®, que es el
foro de dialogo en torno a las problematicas que afectan a los gTLDs”.%” Si bien el
ICANN tiene una vinculacion con todos los TLDs, es con los gTLDs con quienes

tiene una vinculacion de mayor envergadura en tanto los contratos vinculantes con

8 Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. Qué es un Nombre de Dominio. Consultado en

http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/informacion_nombres_domin
ios/que_es_nombre_dominio.html, dltima fecha de consulta el 26 de Septiembre de 2016.

% |.a GNSO es el principal 6rgano normativo de laminas superior genéricos dominios de nivel, y alienta a la
participacion global en la gestion técnica de Internet y se esfuerza por mantener gTLD que operan de un modo
correcto, ordenado a través de una Internet global, asi como fomentar la innovacion y la competencia.

57 Iriarte Ahon, Erick. En el Nombre de Dominio: Naturaleza Juridica de los Nombres de Dominio.s/e, s/a. p.51
Consultado en http://alfa-redi.org/sites/default/files/articles/files/iriarte_1.pdf Gltima fecha de consulta 11 de

Noviembre de 2016
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los administradores de gTLDs estan ligados también a las politicas de resolucién de
disputas (tipo el UDRP), asi como politicas de transferencia de dominios, politicas

de whois, entre otras.%8

Estos dominios se crearon inicialmente con el objeto de que la persona u
organizacion que pretendia registrar el dominio se ubicard dentro del tipo de
actividad que desarrollaba; sin embargo, salvo en los dominios restringidos, los
registros se han venido realizando sin atender a criterio alguno porque las entidades
registradoras no ejercen ningun control. De estos dominios geneéricos, cinco son
internacionales por naturaleza y dos estan restringidos para uso de entidades en los
Estados Unidos. Inicialmente los nombres de dominios genéricos de acuerdo la
estructura y delegacién del sistema de nombres de dominio de Jon Postel®® eran los

siguientes:

Dominios Genéricos a nivel mundial
= COM Este dominio va destinado a entidades comerciales, esto es,

compaiiias.

= .NET Este dominio esta Unicamente para los ordenadores de proveedores de
servicios de red, esto es, los ordenadores NIC (Centro de Informacion de

Red) y NOC, los ordenadores de administracion y los nodos de red.

» .ORG este dominio es para organizaciones,

%8 [dem.
89 Postel Jon, Estructura y delegacion del sistema de nombres de dominio RFC 1591, 1994, Recuperado el 26

de Septiembre de 2016 https://www.rfc-es.org/rfc/rfc1591-es.txt.
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= _EDU solo puede ser usado por entidades dedicadas a la educacion,

= _INT puede ser registrado solo por entidades de caracter internacional, de
organizaciones establecidas por tratados internacionales o bases de datos

internacionales.

Dominios Genéricos solo para los Estados Unidos:

= _MIL reservado para entidades u organizaciones militares.

= .GOV Este dominio se cre6 originalmente para cualquier tipo de oficina o
agencia del gobierno.

A su vez estos nombres de dominio genéricos de nivel superior (gTLD) se
clasifican en: abiertos: en el sentido que no hay restricciones respecto de las
personas o entidades que pueden registrar nombres con ellos y limitados que

limitan el uso a personas o entidades que satisfagan ciertos criterios. 7°

Los abiertos son .com, .nety .org.; y los limitados al uso son: .int, limitado al uso
de las organizaciones internacionales; .edu, cuya utilizacién se limita Gnicamente a
universidades e instituciones de educacion superior con cursos de cuatro afios y
concesion de titulos profesionales; .gov, cuyo uso esta limitado a organismos del
Gobierno Federal de los Estados Unidos de América; y.mil, cuyo uso esta restringido

a las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América.’?

0 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, La gestion de los nombres de dominio y direcciones de
Internet: cuestiones de Propiedad Intelectual. Informe final sobre el proceso de la OMPI relativo a los nombres
de dominio de Internet, 1999, p. 13, consultado en http://wipo2.wipo.int, Gltima fecha de consulta el 12 de Julio
de 2016.

1 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, La gestion de los nombres de dominio y direcciones de
Internet: cuestiones de Propiedad Intelectual. Informe final sobre el proceso de la OMPI relativo a los nombres

de dominio de Internet, op. cit., nota 6, p. 21.
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Algunos de los nuevos gTLD tienen un propésito general (“TLD no
patrocinados”), mientras que otros estan destinados a comunidades especificas de
usuarios (“TLD patrocinados”). También los gTLD se dividen a su vez en Dominios
Genéricos no esponsorizados (unsponsored ¢gTLD) y Dominios Genéricos

Esponsorizados (sponsored gTLD).”?

1. Dominios Genéricos no esponsorizados o0 no patrocinados (unsponsored gTLD)

Son aquellos que operan segun las reglas de ICANN, es decir, no estan
patrocinados’ por nadie, tal como su nombre lo indica, por lo que su administracion,

lineamientos y conduccidn es Unicamente responsabilidad de ICANN.

Estan organizados por criterios sectoriales, aungque no estan asociados a un
pais determinado. Engloba las extensiones historicas .com, .net y .org entre otras,
gue se rigen directamente bajo la politica y procedimientos establecidos por la
ICANN.”* Los TLD no patrocinados son de por si “mas abiertos” que los
patrocinados, en el sentido de que existen menos limitaciones, si las hubiere,

respecto de las personas o entidades que pueden registrar nombres en ellos.”

2 Medina, Padilla y Pérez. Proteccién de Dominios en Internet. Universidad Complutense de Madrid, op.cit,
nota 51, p. 6.

73 El Patrocinador es responsable de desarrollo de politicas sobre los temas delegados para que el TLD funcione
en beneficio de un grupo definido de partes interesadas, conocido como Comunidad TLD.

74 Medina, Padilla y Pérez. Proteccion de Dominios en Internet., op. cit. nota 51, p. 6.

75 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Los nuevos dominios genéricos de nivel superior. Ginebra,
2001, p. 3. Consultado en http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_sl/sct_s1 3.pdf, dltima fecha de consulta

15 de Noviembre de 2016.
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2. Dominios Genéricos Esponsorizados o Patrocinados (sponsored gTLD).

Los dominios esponsorizados o patrocinados, son los dominios de Internet
propuesto por una agencia o fundacion independiente, la cual establece y aplica las
reglas para optar a dicho dominio.”®

Los dominios genéricos esponsorizados “son mas reciente creacion, son
unos dominios especializados, reservados para una determinada comunidad de
usuarios. Por ejemplo, el dominio .travel, destinado a los profesionales del turismo,
el .aero para el sector aeronautico, el .mobi para moviles, .tel para
telecomunicaciones, .cat para Catalufia. El patrocinador y gestor de la extension,
agencia o fundacion independiente, también denominado Sponsor, desempefia un
papel de representacion de la comunidad de usuarios y es el encargado, entre otras
funciones, de determinar las diferentes normativas que garanticen su
funcionamiento y de la acreditacién de registradores”. 7 A pesar de que el objetivo
es explotarlo para beneficio propio, para lograr tener el caracter de administrador se
necesita inversion econémica para poder administrarla y ofrecerla al publico, ya sea
para una extension conocida o para la introduccion de una nueva.

La calidad de las extensiones de los dominios restringida o abierta que puedan
tener las extensiones genéricas sera estipulada por quienes administran la
introduccion de esos gTLD, ya sea ICANN como autoridad principal o en su caso
como un patrocinador, esto dio que da a lugar a los conocidos new gTLDs 0 nhuevos
nombres de dominio genéricos que representan nuevas extensiones de dominio

para hacer uso y explotarlas a nivel mundial asi como introducir y garantizar su

6 Anzit Guerrero, Ramiro. Practica Forense | Informatica Juridica, Universidad del Salvador, 2011. p. 8,
consultado en http://www.usal.edu.ar/archivos/juri/docs/forensei-anzit.pdf , Gltima fecha de consulta 26 de
Octubre de 2016.

"7 Medina, Padilla y Pérez. Proteccién de Dominios en Internet., op. cit., nota 51, p. 7.

46



obtencién y competencia en los registros de nombres de dominio, por otra parte,
vienen a otorgar la oportunidad de que terceros puedan acceder de manera directa
en la administracién de estos y brindarle a los usuarios igualdad de condiciones al

presentar los mecanismos para la obtencion de las extensiones.

Actualmente el espacio de nombres de gTLD consta de 22 gTLD y méas de 250
ccTLD que operan conforme a diversos modelos. Cada uno de los gTLD tiene un
“operador de registro” designado y, en la mayoria de los casos, un Acuerdo de

registro entre el operador (o patrocinador) e ICANN."®

4. Las nuevas extensiones de Dominio en Internet.
El programa de nuevos gTLD es una iniciativa coordinada por la Corporacion para
la Asignacion de Nombres y Numeros en Internet (ICANN) que permite una
ampliacion mas significativa del sistema de nombres de dominio. Hizo posible que
comunidades, gobiernos, empresas y marcas puedan solicitar administrar un

registro de gTLD”."7®

Con el tiempo, a medida que mas usuarios utilizan Internet con diferentes
propositos, hay una mayor demanda de gTLD nuevos. Desde el afio 2000, se han

agregado varios gTLD nuevos al Sistema de nombres de dominio (DNS), incluso

® ICANN, Guia para el solicitante de gTLD, Version 2011. Consultada en
https://archive.icann.org/es/topics/new-gtlds/rfp-clean-19sep11-es.pdf, Gltima fecha de consulta el 26 de
Septiembre de 2016.

9 ICANN, Fast fact new gtld, 2015, p. 21. Consultado en https://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-

media/infographics, Gltima fecha de consulta el 22 de Septiembre de 2016.
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dominios de fines generales como .info y dominios méas especializados, como .mobi

para usuarios de teléfonos méviles y .aero para la industria de la aviacion.8°

Para ICANN, “una de sus principales responsabilidades fue la introduccion y
la promocién de la competencia en el registro de nombres de dominio, al tiempo que
garantiza la seguridad y la estabilidad del sistema de nombres de dominio (DNS).
En el afio 2005, para Nombres de Dominio de la ICANN Organizacién de apoyo
(GNSO#®) iniciaron un proceso de desarrollo de politicas a considerar la introduccion
de nuevos gTLD, sobre la base de los resultados de las rondas de ensayos llevados
a cabo en 2000 y 2003”.82

El programa se origin6 a partir del desarrollo de politicas analizadas en

profundidad por parte de la comunidad de ICANN:

“En octubre de 2007, la Organizacién de apoyo para nombres de dominio
(GNSO), uno de los grupos que coordina la politica global de Internet en
ICANN, completd formalmente su trabajo de desarrollo de politicas sobre los
nuevos gTLD y aprobo un conjunto de 19 recomendaciones sobre politicas.
Los representantes de una amplia variedad de grupos formados por las
partes interesadas, como gobiernos, particulares, la sociedad civil, el sector

80 JCANN, Policy Issue brief: nuevos ¢TLD, Espafia, Junio, 2008. Consultada en
https://archive.icann.org/es/policy/briefs/new-gtlds-jun08-es.pdf, Gltima fecha de consulta el 19 de Noviembre
de 2016.

81 La GNSO es el principal 6rgano normativo de laminas superior genéricos dominios de nivel, y alienta a la
participacion global en la gestion técnica de Internet y se esfuerza por mantener gTLD que operan de un modo
correcto, ordenado a través de una Internet global, asi como fomentar la innovacion y la competencia.

82 ICANN, Guia para el solicitante de gTLD, op. cit., nota 77, p. 5.
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empresarial y el de la propiedad intelectual, y la comunidad tecnoldgica,
participaron en debates durante mas de 18 meses sobre cuestiones como la
demanda, los beneficios y los riesgos de los nuevos gTLD, los criterios de
seleccion que se deben aplicar, como se deben asignar los gTLD, y las
condiciones contractuales necesarias para que los registros de gTLD puedan
avanzar. Este proceso de desarrollo de politicas culminé con la decision de
la Junta directiva de ICANN de adoptar la politica elaborada por la comunidad

en junio de 2008”.83

Desde finales de 2008, “la Guia del Solicitante fue publicada como borrador
para comentarios del puablico. Esta forma parte del modelo de ICANN de decisiones
de abajo hacia arriba y es una excelente oportunidad para que la comunidad de

Internet tenga injerencia en el conjunto final de criterios y proceso”.8

“Posteriormente, el trabajo de ICANN se centré en la implementacion: crear
un proceso de solicitud y evaluacién para nuevos gTLD que esté alineado con las
recomendaciones sobre politicas y que ofrezca una guia clara para que los
solicitantes logren la delegacidn, incluida la aprobacion de la Junta. Este trabajo de
implementacion se refleja en los borradores de la Guia para el solicitante que se
han publicado para ser sometidos al proceso de comentario publico, y en los
documentos explicativos que contribuyen a una mayor comprension del fundamento
de algunas de las conclusiones sobre temas especificos. El significativo aporte de
la comunidad dio origen a revisiones del borrador de la Guia del solicitante. Al
mismo tiempo, ICANN ha establecido los recursos necesarios para lanzar y operar

8 [dem.
84 ICANN, Nuevo programa gTLD. Consultado en https://archive.icann.org/es/topics/new-gtlds/factsheet-new-

gtld-program-oct09-es.pdf, Gltima consulta el 15 de Noviembre de 2016.
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el programa de forma satisfactoria. Este proceso concluyé con la decision de lanzar
el Programa de nuevos gTLD, adoptada por la Junta Directiva de ICANN en junio
de 2011”.8°

Después de la aprobacion de la politica, la ICANN llevé a cabo un proceso
de aplicacién abierto, inclusivo, transparente y de abordar las preocupaciones de
las partes interesadas, tales como la proteccién de los intereses de la propiedad
intelectual y de la comunidad, la proteccion del consumidor, y la estabilidad del
DNS. Este trabajo incluyd consultas publicas, la revision, y la entrada en varios
borradores de la Guia del solicitante. En junio de 2011, el Directorio de ICANN
aprobé la Guia y autorizé la puesta en marcha del Programa de nuevos gTLD. Los
objetivos del programa incluyen la mejora de la competencia y la elecciéon de los
consumidores, permitiendo los beneficios de la innovacidbn a través de la
introduccién de los nuevos gTLD, incluyendo tato los ASCIl y dominios de nivel
superior de nombres de dominio internacionalizados (IDN). 8

Esta guia para el solicitante de los Nombres de Dominio new gTLD fue
aprobada por ICANN en 2011 lo que cambi6 el Sistema de Nombres de Dominio y
gue ahora representa un instructivo para quienes deseen incursionar en la
administracion de un nombre de dominio. El principal objetivo de introducir nuevos
gTLD en Internet es mejorar la competitividad, la innovacion y la capacidad de
eleccion del cliente, ademas, de que el programa de nuevos gTLD lleva consigo
muchas medidas de proteccion que ayudan a mantener una Internet segura, estable
y resistente, ya que describe qué esperar durante los periodos de solicitud y

evaluacion y como funciona el proceso.

85 |CANN, Guia para el solicitante de gTLD, op. cit., nota 84, p. 3y 4.
8 |CANN, About the program, New Generic Top Level Domains, Consultado en

https://newgtlds.icann.org/en/about/program., dltima fecha de consulta el 20 de Septiembre de 2016.
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La ventana de la aplicaciéon se abrié el 12 de enero de 2012, y la ICANN
recibié 1.930 solicitudes de nuevos gTLD. El 17 de diciembre de 2012, “la ICANN
llevé a cabo una priorizacion sorteo para determinar el orden en que se procesaran
las solicitudes durante la evaluacion inicial y las posteriores fases del
programa. Estas solicitudes fueron procesadas por el personal de ICANN vy
evaluadas por expertos, los evaluadores independientes de terceros de acuerdo con
los numeros de prioridad”.?” Esta ventana de aplicaciones presento un cambio
radical, revolucionario y presentaba la oportunidad a los usuarios, Instituciones,
empresas y a quienes contaran con los medios incluirse a la nueva era de
administracion de Nombres de Dominio Genéricos. La inclusién no es facil pero
siempre y cuando los interesados cumplieran con las cargas y obligaciones que
ICANN habia establecido permitia el ingreso al proceso de adquisicion eficiente y

exitosa.

Mediante este nuevo proceso,® se crearan mas extensiones, y con ellas
posiblemente una nueva forma de utilizar Internet. Ademas, por primera vez, los
Nombres de Dominio Internacionalizados estara disponibles en el nivel superior,
permitiendo asi nuevas extensiones en distintas escrituras como arabe, chino,
griego, Hindd, entre otros; por lo que millones de personas en todo el mundo podran

utilizar el sistema de nombres de Internet en su propio idioma.

Como se ilustra en la figura 6, se presenta la linea del tiempo de la creacion
de los primeros nombres de dominio genérico en 1998 hasta la creacion de la guia

de aplicacion para la inclusion de los nuevos nombres de dominio genérico en 2012.

87 ICANN, About the program, New Generic Top Level Domains, op. cit., nota 86.
88 para informacion actualizada sobre el Nuevo Programa gTLD http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-

program.htm.
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Figura 6. Historia de los Generic Top Level Domains para la consolidacion de la
Guia de Aplicantes para los new gTLD.

°
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implementation of GNSO policy recommendations and

c thoughtful review and feedback from the ICANN stakeholder
community. Each version of the Applicant Guidebook was
posted for public comment. More than one thousand public
comments have been reviewed and considered, making the
program what it is today.

Applicant Guidebook June 2012

« January 2012 Applicant Guidebook September 2011

* May 2011
e April 2011 Discussion Draft
* November 2010 (Proposed Final version)
e May 2010 (version 4)
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* October 2009 (version 3)

* May 2009 (excerpts)
e March 2009 (version 2)

The first version of the Applicant Guidebook 2009
was posted October 2008. The Applicant Guide-
book documents how ICANN has implemented
the GNSO policy recommendations and is a 2008 In June 2008, during ICANN’s Paris

comprehensive guide for applicants on the pro- meeting, the ICANN Board approved
gram’s requirements and evaluation process.

Appli idebook (version 1) Oct. 2008

the GNSO recommendations for

ICANN’s Generic Names Supporting Organiza-

2007 introducing new gTLDs to the Internet’s
tion (GNSO) conducted their policy develop-
ment process between December 2005 and

addressing system.
September 2007. This work produced a

set of principles and recommendations on 2004
what should be included when implement- .asia, .cat, .jobs, .mobi,

ing the program. .post, .tel, .xxx, and .travel

2000

.aero, .biz, .coop, .info,
.museum, .name, and .pro

Eight gTLDs predate ICANN’s creation Before 1 998

.com, .edu, .goy, .int,

ICANN successfully carried
out two previous application
rounds for new gTLDs

.mil, .net, .org, and .arpa

Informacién tomada del Programa de los nuevos gTLD de la ICANN®

En la figura 6 se indica el nacimiento de los nuevos gTLD hasta el afio 2004
pero de manera posterior se llevaron a cabo nuevas rondas para la incorporacion
de las que actualmente se conocen, sin embargo, es importante conocer el proceso
de inclusion de los nombres de dominio genéricos desde su inicio. Antes de 1998
ICANN Unicamente operaban los nombres dominios genéricos creados por la
ICANN, el .COM, .EDU, .GOV, .INT, .MIL, .NET, .ORG, y. ARPA.

8 ]JCANN, About the program, New Generic Top Level Domains, History, consultado en

https://newgtlds.icann.org/en/about/program, Gltima fecha de consulta el 20 de Septiembre de 2016.

52



En particular, la perspectiva de que se pusieran en funcionamiento nuevos
gTLD era fuente de considerable inquietud para los circulos de la propiedad
intelectual, que temian que se multiplicaran en los nuevos dominios las practicas
abusivas de registro de las que venian siendo victimas en los gTLD ya existentes.
Después de un largo proceso, la Corporacién de Asignaciéon de Nombres y NUmeros
de Internet (ICANN) finalmente seleccioné siete nuevos ¢gTLD que estaban
facultados para entrar a formar parte del sistema de nombres de dominio en

noviembre de 2000. %

A continuacion figuran los siete nuevos gTLD que han sido seleccionados por
la ICANN para formar parte del sistema de nombres de dominio, asi como sus
respectivos administradores de Registro®®:

— .AERO para la industria del transporte aéreo (Société internationale

de télécommunications aéronautiques, SC (SITA)).

.BIZ, para empresas (NeuLevel, Inc.)

.COOP para cooperativas (Asociacion Nacional de Negocios
Cooperativos (NCBA))

— .INFO, uso no restringido (Afilias, LLC)

- .MUSEUM para museos (Museum Domain Management Association
(MuseDoma))

.NAME para nombres de persona (Global Name Registry, Ltd.)

.PRO para profesionales (RegistryPro, Ltd.)

% QOrganizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Los nuevos dominios genéricos de nivel superior. Ginebra,
op. cit. nota 75, p. 1.

% [dem, p. 2.
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El nuevo gTLD de uso menos restrictivo es .INFO, en el que cualquiera puede
registrar cualquier nombre. Algo menos abierto es .BIZ en el que Unicamente se
permiten registros “que se utilizan o estan destinados a utilizarse principalmente con
fines empresariales o comerciales bona fide”. El espacio .NAME esta reservado a
los nombres propios de particulares (con fines comerciales, asi como con otros
fines). .PRO se concibe como un dominio dedicado a los profesionales, y en su Fase
inicial se limita a contables, abogados y médicos. .AERO esta limitado a los
miembros de la comunidad del transporte aéreo en todo el mundo, .COOP a las

cooperativas y .MUSEUM a los museos.%?

Los new gTLD aprobados durante la ronda de 2004 son®::

— .ASIA para compafiias, organizaciones, etc. en la region de Asia.

.CAT la representacion de la comunidad de Internet de Cataluiia.

— .JOBS en beneficio del Comunidad internacional de gestion de recursos
humano.

— .MOBI representa los servicios con respecto a los dispositivos moviles.

— .POST Identificador estandar innovador de la comunidad postal en el
ciberespacio.

— .TEL es permitir que el Servicio de Comunicaciones IP Proveedores (IPCSP)

para registrar nimeros de teléfono como nombres de Internet y para asociar

los servicios basados en IP con los ndmeros.

92 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Los nuevos dominios genéricos de nivel superior, op. cit.
nota 75, p. 3.
% ICANN, Information Page for Sponsored Top-Level Domain, 2004, Consultado en

https://archive.icann.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/, dltima consulta el 15 de Noviembre de 2016.
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— .TRAVEL servird a una comunidad restringida a empresas, organizaciones,
asociaciones y organismos gubernamentales y no gubernamentales que
operan en el Sectores de la industria del turismo.

— XXX estd destinado principalmente a satisfacer la Comunidad mundial

responsable de entretenimiento para adulto.%

Algunos gTLD son de reciente creacion en comparacion a los otros, por lo que
pueden resultar que estén menos familiarizados los usuarios de Internet con las
extensiones nuevas, la ventaja que representa es que estos podrian contar con
mayor disponibilidad para quien desea registrar, por lo que con el tiempo y mayor
uso, la situacion de desconocimiento se modificara y abrira la explotaciéon de la

extension.

Las nuevas extensiones que restringen el registro a personas o entidades que
pertenecen a una comunidad determinada, estos gTLD incluyen: .AERO, .ASIA,
.CAT, .COOP, .EDU, .JOBS, .MUSEUM, .MOBI, .TEL y .TRAVEL. “Algunos de estos
gTLD indican a los usuarios de Internet las calificaciones de los registrantes (por
ejemplo, para registrarse en .COOP, una entidad debe ser una cooperativa
verificada), otros gTLD indican a los usuarios la clase de contenido que encontraran
en determinadas extensiones (es decir, los registrantes en .MOBI se comprometen

a ofrecer contenido en formato adecuado para dispositivos méviles). Quizas sea

9% Este nombre de dominio inicio en la ronda de 2004, esta peticidn causo revuelo en la Comunidad porque se
oponian a la integracion de . XXX por motivos culturales, sociales, morales, sin embargo se continuo intentado
el otorgamiento de la Administracion y fue hasta el 2011 el inicio de su explotacion. Para mas informacion

consultar la pagina web https://archive.icann.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/.
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mas costoso registrarse en alguno de los gTLD restringidos, en parte porque podria
haber una verificacion de los costos asociados con el proceso de registro”. %

Por otro lado, puede ser util registrar un gTLD restringido, ya que podria ayudar
a demostrar que posee una calificacion determinada que ha sido verificada por una
fuente de autoridad. Posteriormente se han llevado nuevas rondas y gracias a este
programa, el nUmero de gTLD aumentara de 22 a mas de mil de acuerdo a los datos
gue arrojo ICANN en Diciembre del 2015.% Actualmente se encuentra un listado de
las extensiones de dominios disponibles en la base de datos de IANA. Algunos de

estos son?’:

AAA ADULT APARTMENTS AUDI
BANK BIKE BINGO BOOK
CANON CASINO CHAT CLOTHING
DIGITAL DJ DOCTOR DRIVE
EAT EARTH EVENTS EXPRESS
FASHION FAN FAIL FILM
GAMES GIFT GLOBAL GOLF
HBO HOCKEY HOMES HORSE
INFINITI INK IMMO INVESTMENTS

% JCANN, Guia para principiantes para nombres de dominio de ICANN. 2010, p. 4. Consultado en
https://www.icann.org/en/system/files/files/domain-names-beginners-guide-06dec10-es.pdf, Gltima consulta el
29 de Octubre de 2016.

% Para mas informacion de los New Generic Top Level Domains consultar la pagina web de ICANN
https://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/infographics.

9 JANA, List of Top Level Domains, 2015, consultado en https://www.icann.org/resources/pages/tlds-2012-

02-25-en, Gltima fecha de consulta el 15 de Noviembre de 2016.
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JAVA JAGUAR JEEP JOY
KINDER KITCHEN KOSHER KIA
LANCOME LATINO LEGAL LIFE
MAKEUP MEDIA MINT MODA
NBA NAVY NEXT NIKE
OFF OPEN ORGANIC 000
PARTY PHOTOS PINK PIZZA
QVC QUEBEC QPON QUEST
READ RED REHAB REST
SALON SAPO SAS SCHOOL
TALK TENNIS TOOLS TODAY
VISA VOTE VOLVO VOYAGE
WALMART WOW WINE WORK
XBOX XYZ XIN XIHUAN
YOGA YAHOO YOU YOUTUBE
ZARA ZERO ZIP ZONE

El nombre de dominio en esta nueva era digital permiten que no existan limites
en la creacion de una nueva extension de dominio y permite que la eleccién de una
terminacion sea una decision importante teniendo en cuenta cuales los objetivos de

los productos o servicios que los usuarios deseen para ser ubicados por el Mercado.

Es importante destacar que los new gTLD no solo representan beneficios para
quienes deciden participar en la administracion de estos, sino que también es

beneficioso para quienes son usuarios y desean adquirir esas extensiones para
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utilizarlos ante sus consumidores y lograr una mejor identificacion con su marca.

Estos son algunas de los beneficios de acuerdo a lo que sefiala ICANN9%:

o Los nuevos gTLD que representan regiones o zonas geograficas especificas
permiten identificar mas rapidamente la ubicacion en la que se encuentra una
empresa, una organizacion o un individuo.

o Los gTLD basados en comunidades incluyen ciertas restricciones de aptitud
0 uso de nombres de dominio para garantizar que los dominios registrados
se verifiqguen como propiedad de un miembro de la comunidad en cuestion.

o Los nuevos gTLD ofrecen mayor diversidad al seleccionar un nombre de
dominio.

o Las marcas utilizan nuevos gTLD para identificar cuales son sus sitios y
eliminar la confusion con sitios falsos, lo que puede facilitar la identificacion
del robo y de las ventas falsas.

o A los sitios web con extensiones de nuevos gTLD se puede acceder de la
misma forma que a cualquier otro sitio web: puede introducir la direccion web
directamente en el navegador o bien hacer clic en el enlace del sitio web que

aparece en los resultados del motor de busqueda.®®

Los beneficios que se sefialan de acuerdo a la informacion de ICANN, existe un
abanico de mecanismos de explotacion y proteccién, ademas de que respalda
ICANN su compromiso para cumplir la estabilidad y seguridad del sistema de

Nombres de Dominio, lo que permitira que los usuarios finales exploten las

% |CANN, Informacion basica sobre los nuevos gTLD, Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel. Consultado
en https://newgtlds.icann.org/es/about/program/materials/fast-facts-22dec15-es.pdf, dltima fecha de consulta
el 26 de Septiembre de 2016.

99 Ibidem.
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extensiones de manera seguro y poder elegir la opcion mas adecuada a su giro
comercial, social, preferencia, etc, logrando con estas sectorizar los productos y
servicios que ofrezcan para mejor identificacion de sus consumidores o mercado
final y permitiendo que las preferencias se inclinen a las terminaciones comunes
como el .COM, .MX o .NET.
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Capitulo 3. Politica Uniforme de Solucion de

Controversias en materia de Nombres de Dominio.

Es evidente que existe tension, por una parte, entre, las direcciones en Internet en
forma accesible a las personas, con su poder de connotacion e identificacion, y, por
otra, los derechos reconocidos de identificacion en el mundo real, compuestos por
marcas y otros derechos de identificacion comercial, asi como el creciente campo
de los derechos de la personalidad, ya sean personajes reales o ficticios, y las

indicaciones geogréficas.

El sistema, DNS, es administrado principalmente en forma privada y da lugar
a registros que representan una presencia mundial, accesible desde cualquier parte
del mundo y el otro sistema, el sistema de derechos de propiedad intelectual, es
administrado publicamente sobre una base territorial y da lugar a derechos que
pueden ejercerse Unicamente dentro del territorio interesado. En ese sentido, “la
interseccion del DNS y del sistema de propiedad intelectual es s6lo un ejemplo de
un fendmeno mucho mayor: la interseccion de un medio mundial en el que el trafico
circula sin reconocer fronteras y sistemas historicos con una base territorial, que

emanan de la autoridad soberana del territorio”.100

Al examinar la manera en que pueden tratarse los conflictos inherentes entre
los nombres de dominio y otras formas reconocidas de identificadores protegidos
por la propiedad intelectual, la gran mayoria de los autores han considerado que el
punto de partida debia ser prevenir, en vez de resolver, dichos conflictos. Dentro de
lo posible, debe hacerse un esfuerzo por evitar la coexistencia de dos sistemas

autébnomos que se ignoren mutuamente: el DNS en el espacio cibernético y el

100 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Cuestiones de Propiedad Intelectual relacionadas con

el nombre de dominio en internet, s/a., p. 17.
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sistema de propiedad intelectual de identificadores que fueron creados antes de que

surgiera Internet.

1. Proceso de la OMPI entre el Sistema de Nombres de Dominio y

la Propiedad Intelectual.

La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual y el Sistema de Nombres de
Dominio han realizado intensos debates y juntas de trabajo durante un largo tiempo
gue permitiese que las funciones relacionadas con el DNS adecuarse al
revolucionado y creciente volumen de trafico en Internet y contar con una
administracion estable, considerando los intereses de todos los involucrados que

tengan relacién con el Internet.

Una linea de continuidad en la serie de debates y consultas relativos a la
gestién del DNS ha sido la interfaz entre los nombres de dominio como
direcciones de Internet y la propiedad intelectual o, mas especificamente, las
marcas y otros derechos de identidad reconocidos, tal como han existido
desde antes de la llegada de Internet. La tension existente entre la naturaleza
de los dos sistemas ha sido evidente por el nUmero de controversias por la
falta de conexion entre los fines del sistema de Nombres de Dominio y de los
derechos existentes en la propiedad Intelectual. Estas practicas incluyen el
registro deliberado y de mala fe de nombres de dominio de marcas con el
objetivo de poder vender los nombres de dominio a los titulares de dichas
marcas o simplemente de tener una ventaja deshonesta sobre la reputacion

de dichas marcas.10!

101 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, La gestion de los nombres de dominio y direcciones de
Internet: cuestiones de Propiedad Intelectual, Informe final sobre el proceso de la OMPI relativo a los nombres

de dominio de Internet, s/e, 1999, p. 22.
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Las recomendaciones de la Comité Ad Hoc Internacional (IAHC por sus siglas
en inglés)!%? enunciaron la tensiéon que existe entre los nombres de dominio y los
derechos de propiedad intelectual e incluyeron procedimientos especificos
destinados a resolver conflictos entre ambos. El Libro Blanco del Gobierno de los
Estados Unidos limita sus recomendaciones especificas a las caracteristicas
aconsejables para la gestion del DNS y a la transicion de dicha gestion a la nueva

entidad. El pasaje contenia lo siguiente:

El Gobierno de los EE.UU. procurard el respaldo internacional para instar a
la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) a que inicie un
proceso equilibrado y transparente que incluya la participacion de los titulares
de marcas, y de los miembros de la comunidad de Internet que no son
titulares de marcas para: 1) elaborar recomendaciones destinadas a lograr
un enfoque uniforme para la solucibn de controversias en materia de
marcas/nombres de dominio, relacionadas con la "ciberpirateria” (por
oposicion a los conflictos entre titulares de marcas que gozan de derechos
legitimos en pugna), 2) recomendar un procedimiento de proteccion de las
marcas famosas en los dominios de nivel superior genéricos, y 3) sobre la
base de los estudios realizados por organizaciones independientes, tales
como el Consejo Nacional de Investigacién de la Academia Nacional de
Ciencias, evaluar los efectos que tendria sobre los titulares de marcas y otros

derechos de propiedad intelectual, afiadir nuevos gTLD y procedimientos de

102 International Ad Hoc Committee (Comité ad hoc Internacional) se forma en medio de preocupacion por el
futuro del sistema de nombres de dominio (DNS) y en respuesta a una propuesta del Consejero e Internacional
Assigned Numbers Authority (IANA) para crear una serie de nuevos dominios de nivel superior (TLD) y los
registros. EI Comité Internacional ad hoc disuelve el 1 de mayo de 1997. Informacion tomada de la pagina web
de https://www.internetsociety.org/history-timeline/formation-international-ad-hoc-committee-iahc  Internet
Society.
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solucion de controversias relacionados con ellos. Estos informes vy
recomendaciones podrian presentarse a la junta de la nueva entidad para
gue los examine conjuntamente con su politica en materia de registro y

registradores y con la creacion e introduccién de los nuevos gTLD.103

Posterior a la publicacién del pasaje, las probleméticas a solucionar fueron

prioridad por lo que los Estados Miembros aprobaron esta decision para iniciar con

el proceso de solucién de controversias de los nombres de dominio y las marcas.

1. Etapas del proceso

El procedimiento de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet tiene

tres etapas:

La primera etapa se refiri6 a la obtencion del consenso sobre las cuestiones
gue serian examinadas en el Proceso de la OMPI, los procedimientos a
seqguir y el calendario de actividades del Proceso. La WIP RFC-1 detallaba
como mandato en el Proceso, las tres cuestiones mencionadas en el Libro
Blanco a saber, procedimientos uniformes para la solucién de controversias,
un mecanismo para la proteccién de marcas famosas y la evaluacion de los
efectos que entrafiaria en los derechos de propiedad intelectual afiadir gTLD.
Afadié un mandato adicional, que la OMPI consider6 adecuado en el
contexto, a saber, la prevencién de controversias o las préacticas en la
administracion del DNS destinadas a reducir la incidencia de conflictos entre

los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual. 104

103 OQrganizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, La gestion de los nombres de dominio y direcciones de

Internet: cuestiones de Propiedad Intelectual, op. cit., nota 6, p. 24.

104 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, La gestion de los nombres de dominio y direcciones de

Internet: cuestiones de Propiedad Intelectual, op. cit., nota 6, p. 26-30.
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En esta etapa la OMPI inici6 una ronda de consultas sobre los nombres de
dominio y las marcas, durante el proceso se evaluaron diversas alternativas para
gue la soluciéon de controversias fuera una cuestion prevenible, por lo que la
respuesta a esta evaluacion era el establecimiento de un mecanismo de solucion
de controversias basado en prohibir el registro de marcas que resultaran idénticas
o similares en grado de confusion, sin embargo esta solucién no era adecuada
puesto que la naturaleza del registro de nombres de dominio no es igual al registro
de una marcay los tiempos son mas agiles, ademas que se le atribuia al registrador
la responsabilidad en la valoracion de la similitud en grado de confusion en el
registro de nombres de dominio, por lo que este esquema perjudicaria.
Posteriormente la politica se enfoc6 en que la problematica inicial buscaba resolver
las disputas de mala fe por el registro y uso de nombres de dominio de marcas

registradas.

- La segunda etapa del Proceso de la OMPI consistié en solicitar comentarios
y consultar sobre las cuestiones definidas tras el examen de los comentarios
recibidos respecto de la WIPO RFC-1.105

Por lo que respecta a esta etapa, se le permitié a diferentes grupos de trabajo
emitir su opinién con respecto a la introduccion del mecanismo de solucion de
controversias para poder identificar problematicas o en su caso identificar si este
mecanismo era eficaz y cumpliria con el objeto, teniendo de en cuenta que las
disputas de nombres de dominio ya eran evidentes y las reglas aplicables se
encontraban listas para los casos futuros. Esta etapa tuvo importancia por el
simple hecho de incluir a las Instituciones, Gobierno, especialistas, técnicos,
proveedores de servicios y publico en general de emitir su opinion para que la

Politica UDRP cumplimentara con las expectativas impuestas por la OMPI.

105 fdem.
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- Latercera etapa del Proceso de la OMPI consistié en la publicacion, el 23 de
Diciembre de 1998, de un Informe provisional que contenia comentarios y
estaba, a su vez, abierto en forma de tercera Invitacion a formular

comentarios.106

Del proceso de la OMPI se desprende que existe el deseo general de contar
con un procedimiento sencillo y eficaz. Ademas, el requisito obligatorio de
gue los solicitantes se sometan al procedimiento exige que los solicitantes
del registro de nombres de dominio puedan comprender facilmente las
posibles consecuencias de someterse al procedimiento. La Politica uniforme
de solucion de controversias en materia de nombres de dominio (Politica
UDRP), adoptada por la Corporacién de Asignacion de Nombres y Numeros
de Internet (ICANN) el 26 de agosto de 1999.

La importancia de mencionar estas etapas es por la integracién y gran labor de
los diferentes grupos de trabajo (grupo de expertos, personas, organizaciones,
Gobiernos, especialista en Propiedad Intelectual, etc.) que buscaban atender
diversos intereses para asi garantizar que las recomendaciones y comentarios sean
atendidos por gente con capacidad e intereses por mejorar el DNS, sin interferir con
la funcionalidad de Internet al imponer limites irrazonables en el registro y con
relacion a la Propiedad Intelectual. EI adoptar una Politica como la UDRP permitié
una defensa adecuada para la proteccidén de sus marcas y asi poder plasmarlas en
un nombre de dominio que logre captar a los clientes sin tener por medio de la

competencia desleal.

2. Informaciéon General sobre las Controversias que pueden resolverse

mediante la Politica.

106 fdem.
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Estos procedimientos constituyen una solucion eficaz al registro abusivo y a la
utilizacion de mala fe de nombres de dominio que infringen los derechos de marcas.
Asimismo este procedimiento administrativo no excluye la posibilidad de recurrir

ante los tribunales competentes.1%’

Como se menciond la Politica Uniforme de Solucion de Controversias en
materia de Nombres de Dominio (Politica UDRP) fue adoptada por ICANN el 26 de
agosto de 1999, posteriormente el Reglamento de la Politica uniforme de solucién
de controversias en materia de nombres de dominio (Reglamento de la Politica
Uniforme), aprobado por la ICANN el 28 de septiembre de 2013. Ademas de la
Politca UDRP y el Reglamento, el Centro de la OMPI ha desarrollado
su Reglamento Adicional para la Politica uniforme, que entré en vigor desde el 31
de julio de 2015.

La Politica UDRP se basa en recomendaciones formuladas por la OMPI que se
centra en los problemas derivados del conflicto entre las marcas y los nombres de
dominio, la idea de esta politica fue pensada para los nombres genéricos de dominio
(gTLD) como; .com, .net y .org, los introducidos en 2000 y 2004 respectivamente,
tales como .aero, .biz, .cat, .coop, .info, .job, .museum, .name, .pro, .travel y .tel y
los catalogados como nuevos gTLD de las aplicaciones que se han realizado a partir
del afio 2012, sin embargo es importante mencionar que dejo de ser exclusivo para
los gTLD, sino que también son aplicables a la Politica para la solucién de

controversias algunos de los siguientes ccTLD:

107 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, Procedimiento relativo a la Politica UDRP para los
dominios genéricos de nivel superior (gTLD), Informacion general sobre las controversias que puedan
resolverse mediante la Politica Uniforme. S/a, consultado en http://www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/udrp/,

Gltima fecha de consulta el 8 de Diciembre de 2016.
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AC Ascension AU Australia .BM Bermudas .BR Brasil

.AO Angola AER Emiratos Arabes Unidos .BZ Belice

.CC Isla Cocos .DO Republica Dominicana .EC Ecuador
.CR Costa Rica .CH Suiza .FJ Fiji .FR Francia
.GR Granada .HN Honduras IE Irlanda .MA Marruecos
.MX México .NL Paises Bajos .PL Polonia .PR Puerto Rico
.RO Rumania .TV Tuvalu .UG Uganda .VE Venezuela
WS Samoa .YT Mayotte VG Islas Virgenes. 108

La inclusion de estos nombres de dominio tuvo lugar en el marco del programa
de cooperacion con los administradores de ccTLD, el 20 de Junio de 2001, la OMPI
publicé un conjunto de directrices de aplicacion voluntaria en materia de propiedad
intelectual para los administradores de ccTLD, a saber, Practicas Optimas de la
OMPI para la prevencion y solucion de controversias en materia de Propiedad
Intelectual relacionadas con los ccTLD.1% A pesar de que se incluyeron los ccTLD,
los gTLD y los new gTLD son aquellos que de acuerdo a las estadisticas demandan
mas en las aplicaciones presentadas de la Politica UDRP, esto también se debe a
gue como se explicd en el capitulo anterior, existen nuevas extensiones para la
explotacion de los usuarios lo que trae como consecuencia el elevado namero de

casos.

108 Para conocer mas ccTLD aplicables a la Politica UDRP consulta la pagina
http://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld/.
109 QOrganizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Bases de datos para los ccTLD, s/a. consultado en

http://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld_db/index.html, Gltima fecha de consulta el 9 de Diciembre de 2016.
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Como se ilustra en la figura 7, se presenta las estadisticas de los nombres de
dominio ccTLD y gTLD del presente afio 2016.

Figura 7. Estadisticas de ccTLD y gTLD del afio 2016

TOTAL DE NOMBRES DE DOMINIO: 2016

Tipo Numero de nombres de dominio
gTLD 4669

ccTLD 685

Total 5354

Informacion tomada de OMPI, Estadisticas de las Disputas de Nombres de Dominio .10

110 WIPO, Domain Name Dispute Resolution Statistic, Consultado en
http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/cctlds_gtlds.jsp?year=2016, dltima fecha de consulta el 9 de

Diciembre de 2016.
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2. Procedimiento relativo a la Politica UDRP.
La Politica Uniforme de Resolucién de Disputas de Nombres de Dominio (Politica
UDRP) se aplica a varios tipos de disputas entre registrantes y terceros sobre el

registro y el uso de nombres de dominio.

Ante el auge del Internet, la OMPI vio la necesidad de crear un mecanismo

alternativo de solucién de controversias a nivel internacional.
En virtud de la dificultad que imponia crear legislaciones internas para regular
conflictos relacionados con propiedad industrial y nombres de dominio, las
cuales podian tener divergencias entre unas y otras y una dificil aplicacion en
la solucion de conflictos internacionales. Por ellos se adoptaron
procedimientos uniformes y vinculantes a nivel internacional para solucionar
las controversias relativas a los nombres de dominio.''! La politica Uniforme
de solucion de controversias en materia de nombres de dominio entré en

vigor el 1 de Diciembre de 1999.

En el marco de esta politica, la mayoria de los tipos de disputas de nombres
de dominio basados en marcas registradas deben resolverse mediante acuerdo,
accion judicial, o arbitraje antes de que un registrador cancele, suspenda o transfiera
un nombre de dominio.!*? Esta politica aplica para los nombres de dominio

genéricos y de algunos de los cdodigos de paises, con los efectos de solucionar

111 prada Gaviria, José Andrés, Los nombres de dominio: sus aspectos generales y las implicaciones juridicas
que conlleva la administracion del dominio .CO en Colombia, Colombia, p. 6.

112 ICANN, Politica de Resolucion de Disputas de Nombres de Dominio. Consultado de
https://www.icann.org/resources/pages/udrp-2012-02-25-es, Ultima fecha de consulta 15 de Diciembre de

2016.
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futuros conflictos de nombres de dominio y al registrar un nombre de dominio cada

registrador que se elija debe asegurar el sometimiento a esta politica.

Los requisitos que establecen el procedimiento de esta resolucion de disputas
de nombres de dominio se encuentra en diversos documentos entre los principales
son:

- Lista de Proveedores de Servicio de Resolucion de Disputas Aprobados/ List

of approved Dispute Resolution Service Providers.13

- Politica Uniforme de solucion de controversias en materia de nombres de

dominio/ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.

- Reglas para la Politica Uniforme de solucion de controversias en materia de

Nombres de Dominio Uniformes/ Rules for Uniform Domain Name Dispute

Resolution Policy.*®

3. Politica Uniforme de Resolucion de Controversias en Materia de

Nombres de Dominio.

La Politica Uniforme de Resolucién de Controversias en Materia de Nombres
de Dominio (Politica UDRP) establece el marco juridico de solucion de controversias
existente entre el titular de un nombre de dominio y un tercero, por el registro y
utilizacién abusivos de un nombre de dominio de Internet en los dominios genéricos
de nivel superior o gTLD asi como en los nombres de dominio en los nombres de

dominio correspondientes a codigos de paises o ccTLD que han adoptado la Politica

113 |ICANN, Politica de Resolucion de Disputas de Nombres de Dominio Uniformes, documentos principales,
sle, 2012, recuperado el 7 de febrero de 2017 en https://www.icann.org/resources/pages/udrp-2012-02-25-es.
114 [dem.

115 fdem.
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de manera voluntaria.*'® El tercero es conocido como el titular de un registro de
marca sobre el cual hay confusion o es similar a los productos o servicios con
respecto al nombre de dominio que tiene otra persona diferente a él.

Los efectos de la Politica UDRP con respecto a los conflictos de marcas y nombres
de dominio: cancelacion, cesiéon o modificacion de los registros de los nhombres de

dominio.11?

Como se menciona el procedimiento UDRP esta disponible Unicamente para las
personas 0 empresas quienes cuentan con un registro de marca y sobre los casos
gue estén relacionadas con el supuesto registro abusivo de un nombre de dominio,
siempre y cuando, satisfagan los siguientes criterios con arreglo al parrafo del
numeral 4.a) de la Politica:

0] El nombre de dominio registrado por el titular del nombre de dominio es
idéntico o similar hasta el punto de crear confusién con respecto a una
marca de productos o de servicios sobre la que el demandante (la
persona o entidad que representa la demanda) tiene derechos; y

(i) El titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legitimos
respecto del nombre de dominio en cuestion; y

(i)  El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. 118

En el procedimiento administrativo, el demandante debera probar que se dan

todos y cada uno de estos los elementos del numeral 4.a) antes de iniciar el

116 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Guia de la OMPI de Solucion de controversias en materia
de nombres de dominio, op. cit., nota 21.

117 Numeral 3 de la Politica Uniforme de Solucién de Controversias en materia de Nombres de Dominio.

118 Numeral 4 parrafo “a” de la Politica Uniforme de Solucidén de Controversias en materia de Nombres de

Dominio.
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procedimiento porque si no se cuentan con los medios necesarios para probar cada
uno de ellos, el resultado del procedimiento sera una pérdida econdmica por los
costos del procedimiento y la falta de satisfaccion de las pretensiones, por lo que
para tener resultados favorables, antes de iniciar el procedimiento se deberan contar
con los elementos necesarios para comprobar cada uno de estos elementos para
asi lograr se detenga el uso abusivo de los nombres de dominio (siendo el
demandante) o en caso contrario (siendo el demandado) permitir conocer a la parte
demandada que solo es necesario tener una defensa sélida en uno solo de esos
elementos para evitar la transferencia del nombre de dominio al demandante.
Basicamente este primer apartado 4.a es el protagonista para presentar una
demanda que cumpla con los requisitos necesarios para lograr la transferencia,
cancelacién o modificacién del nombre de dominio que se desee evitar usar de

manera abusiva.

Por lo que respecta al apartado “b” se establecen las circunstancias en el que el
panel de expertos constatara como prueba suficiente para que el inciso iii, los que
se refieren al registro y uso de mala fe, razon por lo que en la misma Politica UDRP
se establecen estos apartados, que a su vez son utiles para quien insta el

procedimiento ante la Politica UDRP.

Apartado 4. b) Prueba de registro y uso de mala fe.1°
)] Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre
de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de
otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el

titular de la marca de productos o de servicios a un competidor de ese

119 Numeral 4 inciso “b” de la Politica Uniforme de Solucion de Controversias en materia de Nombres de

Dominio.
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demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos que estan
relacionados directamente con el nombre de dominio; o

i) Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la
marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de
dominio correspondiente, siempre y cuando el titular del nombre de
dominio haya desarrollado una conducta de esa indole; o

i) Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de
perturbar la actividad comercial de un competido; o

iv) Al utilizar el nombre de dominio, el titular ha intentado de manera
intencionada atraer, con animo de lucro, usuarios de internet a su sitio
web o a cualquier otro sitio en linea, creando la posibilidad de que exista
confusién con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio,
afiliacion o promocién del sitio web del titular o de su sitio en linea o de
un producto o servicio que figura en el sitio web del titular o en su sitio en

linea.

Lo establecido en este apartado no es exclusivo ni limitativo, pero auxilia y aporta
informacion que guia al reclamante/demandante en la preparacion de una estrategia
para estos elementos de manera inteligente y poder analizar los elementos a probar;
aungue cabe la posibilidad de que se presenten circunstancias adversas a estas,
por lo que el ingenio y habilidad se plasmara en la argumentacion para demostrar
el registro y utilizacion de mala fe de un nombre de dominio. Este es el punto de
partida para quien inicia la demanda porque como se dijo probar el registro y uso de
la mala fe, se enfoca en circunstancias especificas para persuadir al panel de

expertos para cumplimentar con este punto y poder continuar con el siguiente.

Por lo que respecta al inciso ii en su apartado “c” de la Politica UDRP se focaliza
sobre quien contesta la demanda (el titular del nombre de dominio), este punto por

se desatrrolla por el contrario para que el demandado (titular del nombre de dominio)
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defienda que tiene derechos y su interés es legitimo sobre el nombre de dominio al
responder la demanda.

Apartado 4. ¢) como demostrar sus derechos y sus legitimos intereses sobre el
nombre de dominio al responder una demanda.

(1 Antes de recibir la notificacion de la demanda, usted ha utilizado, o ha
efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio
0 un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaciéon con una
oferta de buena fe de productos o servicios;

(i) Usted (en calidad de particular, empresa u otra organizacion) es conocido
comunmente por el nombre de dominio, aunque no haya adquirido los
derechos de marca correspondientes;

(i)  Usted esta haciendo un uso legitimo no comercial o un uso leal del
nombre de dominio, sin intencion de confundir a los consumidores o
empafar la marca de los productos o servicios en cuestion con animo de

lucro. 120

Ambos apartados del numeral 4 de la Politica UDRP son necesarios de conocer
independientemente si eres el demandante o demandado, ya que este articulo
contiene informacion valiosa para identificar cuales son las pruebas o circunstancias
adecuadas para convencer al experto del cumplimiento del articulado 4 parrafo “a”
0 en su caso persuadir al panelista o panelistas expertos sobre la falta de algun

elemento.

Posterior al conocimiento de los elementos necesarios a probar en el

procedimiento ante la Politica UDRP, el siguiente punto es la seleccion del

120 Numeral 4 inciso “c” de la Politica Uniforme de Solucion de Controversias en Materia de Nombres de

Dominio.

75



proveedor de servicios, en el cual el demandante seleccionaré al proveedor entre
los aprobados por ICANN. La Politica consiste en un procedimiento administrativo
gue se inicia por un proveedor de servicios que facilita a transferencia o cancelacion
de un nombre de dominio. Un proveedor significa un proveedor de servicios de
resolucion de disputas aprobado por la ICANN,*?! “en lo que respecta a los Generic
Top Level Domains, la acreditacion de los proveedores esta a cargo de la ICANN, y
en cuanto a los Country Codes Top Level Domains que han adoptado
voluntariamente la Politica Uniforme, los proveedores son acreditados por los

administradores de cada Country Code Top Level Domain”.1??

Las quejas en el marco de la Politica Uniforme de solucién de controversias
en materia de Nombres de Dominio pueden presentarse ante cualquier proveedor
de servicios de resolucion de disputas de los que aparecen a continuacion. Los
proveedores cumplen tanto con las Reglas para la Politica Uniforme de Resolucion
de controversias en materia de Nombres de Dominio, como con sus propias reglas

suplementarias.

Lista de proveedores de servicios de resolucién de disputas aprobados son'?3;
e Centro Asiatico de Resolucién de Disputas de Nombres de Dominio/ Asian
Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC). “ADNDRC fue

121 Articulo 1 del Reglamento para una Politica Uniforme de Resolucion de Disputas sobre Nombres de
Dominio.

122 |_acarte y Granados, Solucion de Controversias Comerciales Inter-Gubernamentales: enfoques multilaterales
y regionales, Instituto para la Integracion de América Latina y el Caribe, Buenos Aires, 2004, p. 124.

123 ICANN, List of approved dispute resolution service providers, 2016. Consultada en
https://www.icann.org/resources/pages/providers-6d-2012-02-25-en, Gltima fecha de consulta 26 de Enero de

2017.
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establecido conjuntamente con la Comisién Internacion de Arbitraje
Econdmico y Comercial de China (CIETAC) y el Centro Internacional de
Arbitraje de Hong Kong (HKIAC) EN 2002”.124

e Foro de Arbitraje Nacional / National Arbitration Forum. “El Foro ha estado
administrando audiencias administrativas, similares a los arbitrajes, en casos
de nombres de dominio desde 1999. Aunque la mayoria de las disputas de
nombres de dominio son disputas de marcas registradas que se resuelven
bajo la Politica Uniforme de Resolucién de Controversias en materia de
Nombres de Dominio (UDRP) Para Nombres y Numeros Asignados (ICANN)

para dominios genéricos de nivel superior (gTLD)”125

e WIPO Centro de Arbitraje y Mediacion/ Arbitration and Mediation Center.
“En diciembre de 1999, el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI comenz6 a
ofrecer servicios de solucion de controversias sobre nombres de dominio de
conformidad con la Politica Uniforme de Solucidon de Controversias en materia de
Nombres de Dominio (UDRP)”.22¢

“La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es el foro

mundial de servicios, politicas, informacion y cooperacién en materia de

124 Asian Domain Name Dispute Resolution Centre, About ADNDRC, 2017, Consultada en
https://www.adndrc.org/mten/AboutUs.php?st=2, Gltima fecha de consulta 30 de Enero de 2017.

125 FORUM Arbitration, mediation, international, domain name disputes, consultada en
http://www.adrforum.com/domains, dltima fecha de consulta 30 de Enero de 2017.

126 World Intellectual Property Organization, Domain Name Dispute Resolution Service for Generic Top-Level
Domains. Consultado en http://www.wipo.int/amc/en/domains/gtld/, dltima fecha de consulta 30 de Enero de

2017.
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propiedad intelectual. ElI Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI ofrece
mecanismos eficaces y eficientes en términos de tiempo y costo para resolver
disputas sobre nombres de dominio de Internet sin necesidad de litigios
judiciales. Este servicio incluye la Politica Uniforme de Solucion de
Controversias en materia de Nombres de Dominio (UDRP) iniciada por la
OMPI, en virtud de la cual el Centro de la OMPI ha procesado méas de 35.000
casos”.1?” El Centro es el principal proveedor de servicios de solucién de
controversias en el marco de la Politica Uniforme de la ICANN, iniciada por
la OMPI.

Corte de Arbitraje Checo para Disputas en Internet/ The Czech Arbitration
Court/ Arbitration Center for Internet Disputes. “La Corte de Arbitraje Checa
con sede en Praga, ayuda a la marca y de marca, los propietarios de los
titulares de nombres de dominio y las compafiias de registro en todo el
mundo para resolver los conflictos de una manera rapida, eficiente y rentable.
En enero de 2009, ADR.EU puso en marcha un servicio Politica Uniforme
Gnico para los dominios de nivel superior genéricos como .com, .net, .org,
.biz, .info, .mobi y que cuenta con .tel de archivos electrénicos y de clase

guejas”.t?®

Centro Arabe para la Solucion de Disputas/ Arab Center for Dispute
Resolution (ACDR). “El Centro Arabe para la Resolucién de Disputas (CDA)

fue aprobado como un proveedor de servicio de diferencias por la ICANN el

127 World Intellectual ~ Property Organization, Domain Name Dispute Resolution, consultado en

http://lwww.wipo.int/amc/en/domains/, Gltima fecha de consulta 30 de Enero de 2017.

128 Arbitration Center for Internet Disputes, Domain names, 2008. Consultado en http://udrp.adr.eu/index.php,

Gltima fecha de consulta 31 de Enero de 2017.
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18 de Mayo de 2013. De conformidad con la Politica Uniforme, el Centro esta
a la vanguardia de la aplicacion de las politicas y normas y el reglamento
adicional del Centro Arabe para la solucion de controversias. Su objetivo es
proporcionar un apoyo adecuado a fortalecer aun mas las directrices,
procedimiento y forma de presentacion del proceso de resolucion de

disputas”.1?®

El Centro de la OMPI ha sido el primer proveedor acreditado por la ICANN vy el
primero en recibir demandas presentadas en virtud de la Politica. “La demanda
podra someterse a cualquier proveedor de servicios de solucién de controversias
acreditado por la ICANN. La demanda no solamente deberd ajustarse a los
requisitos especificados en el Reglamento de la Politica uniforme, sino también a
los especificados en el Reglamento Adicional del proveedor seleccionado, si lo
hubiere”.’®® A estos proveedores de servicios se les conoce como el panel de
expertos que consideraran todas las pruebas y alegaciones contenidas en el

procedimiento basado en la Politica UDRP.

La eleccion del Centro es responsabilidad de quien inicia el procedimiento
pero cabe sefalar que todos los centros se encuentran en condiciones de llevar a
cabo el procedimiento de manera profesional, imparcial e independiente y antes de

aceptar su designacion debera haber divulgado toda circunstancia que dé lugar a

129 Arab Center for Dispute Resolution, Innovative approaches to Domain Name Disputes Resolution
Introduction, consultado en http://acdr.aipmas.org/page.aspx?page_key=Introduction, ultima fecha de
consulta 31 de Enero de 2017.

130 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Guia de la OMPI de Solucién de Controversias en
Materia de Nombres de Dominio. Consultado en http://www.wipo.int/amc/es/domains/guide/#c1, Ultima fecha

de consulta 15 de Febrero de 2017.
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duda justificable antes y durante el procedimiento para poder designar a nuevo
panelista sustituto y la comunicacion de las partes (demandado/demandante) no
podran realizarse de manera unilateral con el panel de expertos, tal cual lo sefiala
el numeral 7 y 8 respectivamente del Reglamento de la Politica para la solucion de

controversias en materia de nombres de dominio.

Dentro de las facultades del Panel de expertos estas se encuentran

establecidas en numeral 10 de la Politica UDRP:

Todas sus actuaciones en el procedimiento administrativo se llevaran a cabo
de la manera que se considere adecuado de conformidad con la Politica y su
reglamento, garantizara que las partes sean tratadas con equidad y que cada
parte tenga una oportunidad justa de presentar su caso; que el procedimiento
se lleve con la debida celeridad; determinard la admisibilidad, relevancia,
importancia y peso de la evidencia; y por ultimo el panel decidiré la solicitud

para consolidar varias disputas de nombres de dominio. 3¢

Los panelistas de los Centros podran estar integrados por uno o por tres
miembros, nombrados por el proveedor de servicios de solucién de controversias
que ha sido seleccionado para administrar la controversia de conformidad con la
Politica Uniforme y el Reglamento, el nUmero dependera de la decision de quien
inicia el procedimiento y que cuente con el presupuesto para cubrir los costos. El
grupo administrativo de expertos se nombra después de la presentacion del escrito
de contestacion, en caso de que se haya efectuado este ultimo, o una vez que haya

finalizado el plazo de presentaciéon del escrito de contestacion.

131 Numeral 10 de la Politica Uniforme de Solucion de Controversias en Materia de Nombres de Dominio.
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El grupo administrativo de expertos unicamente podra adoptar tres tipos de
resoluciones:

“l.- Resolver la controversia a favor de la persona o entidad que haya
presentado la demanda y ordenar que se ceda a esa persona o entidad el
nombre o nombres de dominio objeto de la controversia; o

Il.- resolver la controversia a favor de la persona o entidad que haya
presentado la demanda y ordenar que se cancele el nombre o nombres de
dominio objeto de la controversia; o

lll.- Resolver la controversia a favor del titular del nombre de dominio (es

decir, denegar el recurso solicitado)”.1%?

Los costos para la integracion del panel hace diferencia en lo que respecta a
las tasas, pues estas dependeran del numero de miembros que se elijan para el

procedimiento, el numeral 4 inciso “g” de la Politica y numeral 19 del Reglamento,

se refiere a las tasas y honorarios a cubrir con respecto al panel de expertos.

Apartado 4. g) Tasas y honorarios.
Todas las tasas cargadas por un proveedor en relacién con un conflicto ante
un jurado administrativo de conformidad con la presente Politica seran
abonadas por el demandante excepto en el caso de que usted decida ampliar
el jurado de uno a tres miembros tal y como se establecen en el apartado 5
(b) (iv) del Reglamento, en cuyo caso las tasas se repartiran equitativamente

entre usted y el demandante. 133

132 Guia de la OMPI de Solucion de Controversias en Materia de Nombres de Dominio, op. cit., nota 21.
133 Numeral 4 inciso “G” de la Politica Uniforme de Solucion de Controversias en Materia de Nombres de

Dominio.
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Numeral 19. Tarifas

a)

b)

d)

“La parte reclamante pagara al Proveedor una tarifa fija inicial, en virtud
de las reglas complementarias del Proveedor, dentro del plazo y por el
importe requerido. Una parte reclamada que elige que la disputa sea
resuelta por un panel de tres miembros, en vez del panel de un miembro
elegido por la parte reclamante, deberd pagar al proveedor la mitad de la
tarifa fija de un panel de tres miembros. En todos los demés casos, la
parte reclamante debera hacerse cargo de todas las tarifas del proveedor.
Después de la designacion del panel, el proveedor reembolsara la parte
correspondiente, si existiere, de la tarifa inicial a la parte reclamante, como

se especifica en las reglas complementarias del proveedor.

El proveedor no realizard ninguna accién respecto de un reclamo hasta
gue haya recibido de la parte reclamante la tarifa inicial de conformidad

con el parrafo 19a.

Si el proveedor no ha recibido la tarifa dentro de los diez (10) dias
calendario a partir de la recepcion del reclamo, se considerara que se ha

retirado el reclamo y el procedimiento administrativo ha concluido.

En circunstancias excepcionales, por ejemplo en el caso de que se lleve
a cabo una audiencia presencial, el proveedor solicitara a las partes el
pago de tarifas adicionales, las cuales seran establecidas entre las partes

y el panel de comun acuerdo”. 34

134 Numeral 19 del Reglamento de la Politica Uniforme de Solucidn de Controversias en Materia de Nombres

de Dominio.
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Las consideraciones descritas con respecto al panel de expertos, los
elementos de estudio y las pruebas que podrian utilizarse a su favor resultan ser
enunciativas mas no limitativas. La Politica estable y determina el objeto de estudio
pero no sefala los pasos a seguir, sin embargo estas recomendaciones permitiran
evitar el desechamiento por la falta de pago, presentar el reclamo de la manera mas
completa y clara, evitar alegaciones perjudiciales a lo que se desea obtener con el

procedimiento.

Continuando con la Politica y el Reglamento, el siguiente paso a desarrollar
es identificar que debera contener la demanda ante el proveedor de servicios que
se elija. Por lo que con fundamento en numeral 3 del Reglamento UDRP, “cualquier
persona o entidad puede iniciar un procedimiento administrativo al presentar un
reclamo de conformidad con la Politica, por lo que el demandante tiene la facultad
de interponer una demanda que debera presentar los anexos en formato

electrénico” y:

1. Solicitar que el reclamo se presente para decision de conformidad con la
Politica y estas Reglas.

2. Proporcionar el nombre, las direcciones postales y de correo electronico,
y los nimeros de teléfono y fax de la parte reclamante y de cualquier
representante autorizado para actuar en nombre de la parte reclamante
en el procedimiento administrativo.

3. Especificar el método de comunicacion deseado indicado a la parte
reclamante en el procedimiento administrativo para cada (A) material solo
electrénico y (B) material que incluye la copia impresa (donde resulte
aplicable).

4. Indicar si la Parte reclamante elige que la disputa sea resuelta por un
panel de un solo miembro o de tres miembros y, en el caso de que la Parte

reclamante elija a un Panel compuesto por tres miembros, proporcionar
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los nombres y detalles de contacto de tres candidatos para actuar como
uno de los panelistas (estos candidatos pueden seleccionarse de la lista
de panelistas de cualquier proveedor aprobado por la ICANN).

5. Proporcionar el nombre de la Parte reclamada (titular del nombre de
dominio) y toda la informacién (que incluye las direcciones postal y de
correo electrénico, y los numeros del teléfono y fax) conocidos a la parte
reclamante respecto de cOmo ponerse en contacto con la parte reclamada
o cualquier representante de ella, incluida la informacion de contacto en
funcion de las operaciones previas al reclamo, con los detalles suficientes
para permitir que el Proveedor envié el reclamo.

Especificar los nombres de dominio que son objeto del reclamo.
Identificar a los registradores con los que se registraron los nombres de
dominio al momento de la presentacion del reclamo.

8. Especificar las marcas comerciales o las marcas de servicio en las que
se basa el reclamo y, para cada marca, describir los productos y servicios,
si los hubiere, con los que se usa la marca.

9. Describir, de conformidad con la Politica, los fundamentos en los que se
basa el reclamo, incluidos, en particular.

(1) La manera en que los nombres de dominio son idénticos o
confusamente similares a una marca comercial 0 marca de servicio
sobre la que la parte reclamante tiene derechos; y
(2) El motivo por el cual la Parte reclamada (titular de nombre de dominio)
debe ser considerada que no tiene derechos o intereses legitimos
respecto de los nombres de dominio que son objeto del reclamo; y
(3) El motivo por el cual los nombres de dominio deben ser considerados
gue se han registrado y son utilizados de mala fe.
La descripcion debera, para los elementos (2) y (3), analizar cualquier

aspecto de los parrafos 4(a) y 4(b) de la Politica que son aplicables. La
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descripcion debe cumplir con cualquier limite de palabras o paginas

estipulado en las Reglas complementarias del Proveedor.

10. Especificar, de conformidad con la Politica, los recursos deseados.

11.ldentificar cualquier otro procedimiento legal que haya comenzado o
terminado en relacién con cualquiera de los nombres de dominio que son
objeto del reclamo.

12. Indicar que la Parte reclamante se sometera, con respecto a cualquier
objecién a una decisién en el procedimiento administrativo que cancele o
transfiera el nombre de dominio, a la jurisdiccion de los tribunales en al
menos una jurisdiccion mutua especificada.

13. Concluir con la siguiente declaracién seguida de la firma (en cualquier
formato electronico) de la parte reclamante o su representante autorizado:

La Parte reclamante acuerda que sus reclamos y recursos
concernientes a la registracion del nombre de dominio, la disputa o la
resolucién de la disputa, seran Unicamente en contra del titular del
nombre de dominio y renuncia a todos dichos reclamos y recursos en
contra de (a) el proveedor de resolucion de disputas y los panelistas,
salvo en el caso de un acto fraudulento intencional; (b) el registrador,
(c) el administrador del registro, y (d) la Corporacion para la Asignacion
de Nombres y Numeros en Internet, asi como sus directores,
funcionarios, empleados y agentes.

La Parte reclamante certifica que la informacion contenida en este
Reclamo, a su leal saber y entender, esta completa y es precisa, que
este Reclamo no se presenta con ningun fin impropio, como para
hostigar, y que las afirmaciones incluidas en este Reclamo estan
garantizadas conforme a estas Reglas y segun la legislacién aplicable,
como ahora existe o como puede extenderse por un argumento

razonable y de buena fe; y
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Anexar cualquier prueba documental o de otra indole, incluida una
copia de la Politica aplicable a los nombres de dominio en disputa y la
registracion de cualquier marca comercial o marca de servicio en la
que se base el reclamo, junto con un programa que indexe dicha

evidencia”. 13

El reclamo puede relacionarse a uno o mas de un nombre de dominio,
siempre y cuando el o los nombres de dominio estén registrados y sea de un mismo
titular todos y cada uno de los nombre de dominio, el idioma del procedimiento sera
el idioma del acuerdo de registracién del nombre de dominio sujeto al procedimiento;
por lo que si su registro se realizo en México, el idioma del procedimiento sera el
espafiol. Por lo que respecta a las tarifas esto dependera del numero de panelistas,

de acuerdo a las caracteristicas del caso y la mejor estrategia posible ha ejecutar.

La UDRP es un mecanismo vital para la solucién de conflictos con respecto
a la via de competencia desleal, actos que lesionen derechos de Propiedad

Intelectual de los titulares, imitacion, fraude o engafos y los abusos en Internet.

El tiempo del procedimiento tiene una variacion entre los 56 a 66 dias y en

casos extraordinarios dura hasta 100 dias.

135 Articulo 3 de las Reglas de la Politica Uniforme de Resolucién de Disputas sobre Nombres de Dominio.
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Figura 8. Diagrama de las etapas y tiempos en dias de la UDRP.

1. Presentacion de la
demanda

El Centro acusa recibo.

2. Examen de la
demanda

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

3. Inicio del
procedmiento
administrativo

El Centro notifica al demandado la demanda y el
inicio del procedimiento administrativo.

4. Presentacidn del
escrito de contestacion

El escrito de contestacion debe presentarse en
20 dias contados a partir del incio formal del
procedimiento. El Centro acusa recibo del mismo
o notifica la ausencia de personacion y
contestacion del demandado (rebeldia).

5. Nombramiento del
grupo de expertos

El Centro contactaa un grupo de expertos
compuesto por 1 o 3 miembros (demanda o
contestacion). El Centro nombra al grupo de

expertos trasrecibir su declaracion de
aceptacion, imparcialidad e independencia.

6. Resolucion dictada
porel grupo de
expertos

El grupo de expertos remite la resolucion al
Centro en un plazo de 14 dias contados a partir
de su nombramiento.

7. Notificacion de la
resolucion

+3

El Centro notifica la resolucion a las partes,
al registrador y a ICANN.

8. Ejecucion dela
resolucion

+10

El registrador ejecuta la resolucion con arregloal
parrafo4.k) de la Politica Uniforme (UDRP).

Informacién tomada de un trabajo del Licenciado Joel Gémez Trevifio.1%6

Los nombres de dominio no deben ser entendidos ni confundirse con un signo

distintivo a pesar de que para accionar la Politica URDP es necesario contar con

una marca registrada. Los conflictos entre los nombres de dominio y la marca

registrada son situaciones incontrolables pero de acuerdo a lo presentado, el

mecanismo adecuado para detener estas arbitrariedades estd definidas mediante

un procedimiento controlado y vigilado por la Politica, Reglamento y demas anexos.

136 Gomez Trevifio, Joel. Nombres de Dominio: Aspectos Técnicos, Administrativos y Legales. México, se,

2016, p. 47.
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Propuesta de Intervencion

El presente manual esta realizado con el objetivo de la implementacion lo lleven a
cabo abogados, especialistas 0 publico sin conocimiento en material legal puedan
resolver las probleméticas derivadas entre los nombres de dominio y marcas que
han sido utilizados sin autorizacién del titular de la marca o bien porque se haga un
uso indebido por el titular del nombre de dominio a fin de que se presenten ante la
Politica Uniforme de Solucion de Controversias en materia de Nombres de Dominio
(Politica UDRP).

Como se observo a lo largo de la investigacion para poder implementar los
conocimientos desarrollados en el trabajo de investigacion, el primer paso y mas
importante es iniciar conociendo los temas mas basicos de los nombres de dominio,
entendiendo que es un nombre de dominio, la razén de su creacion, al Internet como
medio de explotacion y comercializacion de productos y servicios, las partes que
integran a una direccion de Internet e identificar cual es el nombre de dominio para
poder recibir una consulta y entender los topicos a tratar, esto es con el fin de iniciar
cualquier proyecto conociendo los pasos mas importantes a conocer y tratar a

primer instancia.

El segundo paso con respecto a la implementacion se relaciona a los
antecedentes del nacimiento de los nombres de dominio, estos permiten identificar
las razones por las cuales en la actualidad siguen manteniendo una gran
importancia en la explotacion en Internet y la razon por la que se mantienen
vigentes, entender la informacion que se nos proporciona es la problematica mas
recurrente del porque se inician disputas de nombres de dominio. Las diferentes
opciones con las que contamos actualmente con relacién a los nombres de dominio,
otorgan a las personas y empresas nuevas oportunidades de aprovechamiento y de
explotacion en Internet, ampliando y actualizando la vision hacia terminaciones

“diferentes” o ajenas a los ya conocidos .COM y .MX.
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Identificadas las nociones basicas, la propuesta se enfoca en conocer la
Politica Uniforme de Solucion de Controversias en materia de Nombres de Dominio
desde el nacimiento hasta su aplicacibn en sus normativas y reglamentos,
identificando los puntos centrales que rodean las disputas y conociendo los puntos
a contrarrestar o alegar en caso de encontrarse en el supuesto de iniciar un
procedimiento contra un tercero que utiliza el nombre de dominio que es idéntico o
similar en grado de confusion con su marca registrada o en caso contrario poder dar
respuesta a la contestacion por las alegaciones de la parte contraria que menciona

que uno hace mal uso de un nombre de dominio.

Por otra parte es importante destacar que también este trabajo tiene como
objetivo prevenir encontrarnos ante situaciones interpuestas ante la Politica UDRP,
la prevencion propuesta no tiene costo monetario pero si costos en tiempo para
estudiar y aprender lo que rodea a un nombre de dominio y la importancia que ha
adquirido desde su nacimiento. Incorporar los conocimiento desarrollados en el
altimo capitulo del trabajo de investigacién resulta ser un activo valioso de
conocimiento que generara la oportuna intervencion de los profesionistas y evitar
actuar de manera improvisada para dar paso a iniciar una estrategia, entendiendo
gue asi como es importante realizar una exhaustiva investigacion de disponibilidad
para registrar una marca con antelacion, se identifique de la misma forma si los
nombres de dominio se encuentran disponibles y estar atentos de los ya antes
mencionados new gTLD que permiten la explotacion de terminaciones poco
conocidas que puedan ser igual de exitosas que las ya conocidas, anticipando el
registro 0 en caso contrario se encuentran o es quien registra nombres de dominio,
realizar una busqueda igual de exhaustiva para evitar obstruir o explotar derechos
de propiedad industrial de terceros, por lo que en ambos casos no habria razon de
ser del procedimiento ante la Politica UDRP, razon de la creacion de este trabajo

de investigacion.
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A su vez se presentan diferentes casos a los expuestos, entre estos se
encuentran: la ciberocupacion, uso de mala fe, obstruccion de derechos, uso
ilegitimo de un nombre de dominio, etcétera. en todos estos casos es recomendable
iniciar un procedimiento ante la Politica, acudiendo al abogado, especialista en
materia de nombre de dominios para presentar una demanda completa y con
estrategias mas especializadas de los que se presentan en esta investigacion.
Entender la problematica documentando y adquiriendo conocimiento nos permite
prevenir y en su caso tomar la mejor decision dependiendo el caso para acércanos
a especialistas en la materia, recordando que el trabajo de investigacion permite ser
una guia del correcto uso y explotacion del nombres de dominio desde los

conocimientos basicos hasta los mas especializados como son la Politica UDRP.

Por lo que es importante establecer una estrategia de proteccion ante la
imposibilidad de explotar un nombre de dominio de preferencia de acuerdo a las
nuevas terminaciones que se han dado a conocer y que cumple con los siguientes

objetivos:

1. Conocer los nuevos nombres de dominio que se pretenden explotar de
acuerdo a las preferencias y decisiones comerciales.

2. Conocer la Politica Uniforme de Resolucion de Disputas de Nombres de
Dominio (UDRP), criterios, caracteristicas, resoluciones, costos, panelistas,
la presentacion de la solicitud etc.

3. Identificar los elementos necesarios para ayudar al panelista a reconocer su
derecho en caso de ser titular de una marca o0 en su caso conocer que se
debera combatir en caso de ser el titular del nombre de dominio.

Hacer frente al procedimiento ante la UDRP.
Lograr la proteccion de sus derechos en la solicitud/contestacion segun sea

el caso ante UDRP.
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Conclusiones

La evolucion del Internet ha traido grandes cambios en torno a las relaciones de la
Sociedad y en su forma de operar. Los cambios tecnoldgicos con esta nueva
perspectiva hacen de Internet un mecanismo necesario de explotacion de productos
y servicios, asi como en la utilizacion de nombres de dominio, que ha generado
controversias en materia juridica entre marcas registradas y nombres de dominio,
ya que su haturaleza juridica y mecanismos de proteccion son diferentes de las que
hasta hace poco eran conocidas en materia de propiedad intelectual y derechos de

autor.

1. En el primer capitulo se aborda la concepcion de los nombres de dominio,
otorgandole importancia principalmente a sus antecedentes para entender por qué
son de vital importancia incluirlos en los diferentes esquemas de los negocios,
Instituciones y Gobierno, los elementos que lo constituyen e identificar el nombre de
dominio en lo que se conoce como “pagina’ o “direccion”; localizando lo que
realmente es un nombre de dominio y cuales son las partes que lo integran; su
significado entendiendo desde diversos puntos de vista de los autores expuestos
para localizar la definicion mas completa y de facil entendimiento; proporcionar los
medios para que el Abogado en Propiedad Intelectual o Licenciado en materia
diferente a Derecho pueda realizar el correcto registro de un nombre de dominio,
gue va desde la eleccion de la terminaciéon hasta la vigencia para el uso de un
nombre de dominio, mediante estas herramientas en el primer capitulo se espera
que quien tenga dicha responsabilidad se le facilite el trabajo e inicie fortaleciendo

las bases del conocimiento de los nombres de dominio.

2. Los nombres de dominio no deben concebirse o tratarse por analogia como
signos distintivos porque estos poseen caracteristicas de exclusividad, territorialidad
y especificidad, diferentes a los nombres de dominio, por lo que estos no cumplen
las mismas funciones en el mundo del Internet. Los nombres de dominio son figuras

diferentes por su registro, tratamiento y efecto que causan en medios en linea.
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3. El principal objetivo era la inclusién de los ya conocidos new gTLD en la
era digital por ser las ultimas terminaciones incluidas en el sistema de nombres de
dominio y que a su vez nos presenta cambios tecnolégicos con esta nueva
perspectiva de hacer del Internet un mecanismo necesario de explotacion de
productos y servicios en la utilizacion de nombres de dominio. Los new gTLD no
vinieron a ser un ente independiente motivo por el cual en el capitulo se presenta la
division general de los nombres de dominio superior o Top level domain (TLD) y asi
entender las diferencias desde el nacimiento de estas para entender que la eleccién
no debe tomarse a la ligera porque el tratamiento y administracion de estas se
encuentra en control de diferentes Instituciones, sin embargo se destaca la
utilizacion de las nuevas terminaciones de nombres de dominio con la finalidad de
romper los paradigmas de utilizar solo terminaciones conocidas y dar paso a
terminaciones mas especificas al rubro de trabajo, productos o servicios que se

desean anunciar, pronunciar o dar a conocer de manera generalizada en Internet.

4. Como se desarrollo a lo largo del presente documento los nombres de
dominio ayudan a identificar en principio cual es el pais de origen y en su caso, giro
del negocio; por ejemplo si el sitio es de una escuela, instituciébn o gobierno. La
aportacion del presente trabajo de investigacion fue servir de apoyo a diferentes
profesionistas con especialidad o sin ella para que pudieran encontrar de forma
sencilla los puntos para establecer estrategias y utilizar el mecanismo para la
correcta solucion de controversias; ante la posibilidad de ejercer la Politica UDRP y
los riesgos que en su caso podran existir, esto mediante el desarrollo del dltimo

capitulo del presente trabajo de investigacion.

Evitar los conflictos entre nhombres de dominio y marcas no es un trabajo
imposible y debido a la estrecha relacion que tienen era necesario cooperar para
gue la violacion de derechos de Propiedad Intelectual poseyera un mecanismo de
proteccién para los titulares de registro de marca o quienes tuvieran legitimos
derechos sobre un nombre de dominio y no de un registro de marca. A pesar de que

la Ley de Propiedad Industrial no observa todas las infracciones sobre los signos
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distintivos, la Politica UDRP permite que las infracciones que se lleven a cabo en
Internet puedan ser garantizadas con una normativa diferente, en el que pueden

detener el tema de la ciberocupacion o cybersquatting.

La Politca UDRP es un mecanismo alterno de solucion de
controversias/disputas y actualmente tiene un papel fundamental no solo por las
terminaciones ya conocidas, sino por los de nueva introduccién al mercado online,
por lo que la correcta aplicacion de los conocimientos cumplird con el objetivo de
encontrar respuesta a las posibles situaciones en las que el profesionista podria
localizarse y asi encontrar una respuesta o estudiar a profundidad el caso y aplicar

los conocimientos y recomendaciones desarrolladas.
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