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I. INTRODUCCION

En el mundo mercadual contemporaneo, donde la Propiedad Industrial juega
un rol protagénico, en especial las marcas como signo para distinguir produc-
tos y servicios de sus similares, se ha venido presentando una problematica de
muy joven aparicion; tal es el caso del conflicto marca-nombre de dominio.
Una de las aristas del mismo pudiera ser el caso de la ciberocupacién indebi-
da o cybersquatting.

Este flagelo que ha comenzado a azotar el mercado y que pudiera verse como
un ilicito dentro del Derecho de la Competencia, ha comenzado a despertar el
interés de numerosas organizaciones internacionales encargadas de la defen-
sa de las modalidades de la Propiedad Industrial, como activos intangibles sus-
ceptibles de transmisiéon. Mas, cuando el avance tecnolégico y la era de
Internet han sentado pautas comerciales sui generis respecto al trafico mer-
cantil. Estas organizaciones, monitoreadas por la OMPI'!, han materializado
en numerosos tratados, convenios, y demads instrumentos juridicos interna-
cionales, algunas de las condiciones especiales que es necesidad de los Estados
signatarios observar para el mejor desenvolvimiento del comercio mas alla de
las fronteras territoriales; pero con el mayor desarrollo surgen nuevas con-
ductas ilicitas y se precisa, entonces, de politicas represoras especificas para
enfrentarlas.

! OMPI, Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, fundada a partir de la colisién de las
oficinas encargadas de administrar el Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial (1883) y el Convenio de Berna para la Proteccién del Derecho de Autor (1886), respec-
tivamente.
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II. ANTECEDENTES HISTORICOS

Las primeras manifestaciones de cybersquatting datan de la década de los 90,
yendo a la par del «<boom» sufrido por la Internet en 1995, con la utilizacién
de los protocolos de comunicacién, www, por el individuo comuin; permitién-
dole a este expresar sus caracteristicas a través de la identificacién de las pa-
ginas Web por el Sistema de Registro de Nombres de Dominio, que daban al
traste con el reflejo virtual de elementos reales de sus detentores como: un nom-
bre de persona, una marca, una indicacién geografica, etc.

Conjuntamente con los primeros registros de nombres de dominio aparecen las
primeras practicas predatorias de terceros inescrupulosos, consistentes en re-
gistrar algunos de estos elementos, principalmente marcas y demds signos dis-
tintivos, y hacerse con los derechos sobre los mismos para luego vendérselos a
los verdaderos titulares (empresas y entes mercantiles que se desarrollan en el
sector empresarial).

El término de ciberocupacién se comienza a manejar con la concepcién de
Internet en su fase comercial, siendo el blanco fundamental de la misma los
nombres de dominio correspondientes a cédigos de paises (ccTLD).2

III. ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A LA DEFINICION
DE CYBERSQUATTING

No se han emitido conceptos propiamente dicho de ciberocupacion indebida,
amén de que el término se maneje en el drea informaética. Lo que se entiende
por tal conducta parte de alto rango que ha llegado a alcanzar los nombres de
dominio y de ese acto administrativo formal, de naturaleza registral, que se
precisa para que se constituyan derechos de los titulares de signos distintivos
sobre sus creaciones industrial-intelectuales.

Los nombres de dominio surgen en el entorno informatico como medios prin-
cipales de navegacion de los usuarios por INTERNET, facilitando la busqueda
especifica de informacién. Tienen, pues, trasfondo distintivo, ya que son de fa-
cil aprehensién y catalogan la informacién del resto de la que se puede en-
contrar en la red. Por tal motivo, comenzaron a utilizarse como identificado-
res comerciales, a la altura de los nombres comerciales, los emblemas
empresariales y las propias marcas.

Esta practica, en la medida en que el comercio electrénico cobré auge se fue ha-
ciendo mas habitual, llegando a constituir bienes valuables de las empresas, pues-
to que el tener cada ente mercantil su propio sitio en la red, incrementaba las po-
sibilidades de negocios, al haber ganado un espacio mas dentro del mercado. En
consecuencia, el valor econémico de los nombres de dominio ha ido en ascenso.

2 Ver, Sobre Marcas y Nombres de Dominio en el Entorno Digital. Pp. 5.
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El conflicto entre marca y nombre de dominio se origina cuando determina-
das personas (naturales o juridicas), pretendian hacerse con el registro de sus
marcas como nombres de dominio, a fin de obtener ventajas comerciales y com-
petitivas en el entorno digital, y se encuentran con que tal pretensién es de-
sestimada puesto que terceras personas, actuando de mala fe, se le habian ade-
lantado en el registro de tales designaciones sobre las cuales no ostentaban
ningin derecho. A lo que la OMPI acordé definir la ciberocupacién indebida
o cybersquatting como: registro anticipado de marcas como nombres de domi-
nio, efectuado por terceros, de mala fe, violando los derechos de propiedad in-
telectual

No obstante lo antes dicho, en el Informe Final del Primer Proceso General de
la OMPI sobre Nombres de Dominio se acordd, luego de discutir el término,
debido al significado flexible del mismo en el argot popular, utilizar un térmi-
no diferente: Registro Abusivo de un Nombre de Dominio, a fin de atribuirle
un significado mas preciso.*

Es debido a esa amplia difusién de la voz ciberocupacién que la misma entra-
fia significados distintos para personas distintas. Por ejemplo: hay quienes in-
cluyen la practica conocida como warehousing (registro de una coleccién de
nombres de dominio correspondientes a marcas de productos o servicios, con
el objetivo de lucrar con la transmisién de estos a los titulares de las marcas
utilizadas) dentro de la ciberocupacién; mientras otros hacen distinciones en-
tre ambos términos. Ademas, se manejan las palabras ciberocupacién y ciber-
pirateria para denominar una misma accién, utilizidndolos indistintamente,
cuando la OMPI ha senalado que este tltimo se refiere a la violacién del dere-
cho de autor en el contenido de los sitios Web y no se afilia al registro abusi-
vo de nombres de dominio.

Los sujetos comisores de ciberocupacién indebida, también llamados «cibero-
cupas o ciberpiratas» se aprovechan del hecho de que la concesién de derechos
sobre signos distintivos parta del registro de los mismos y que este, a su vez,
se rija por el principio Prior Tempore, Protior Iure; o sea, atendiendo al orden
en que se solicite la inscripcién del nombre de dominio; pudiendo asi registrar
nombres de personalidades, empresas y marcas con los que no guardan nin-
gun tipo de relacién, a fin de proponérselos en venta a sus verdaderos titula-
res a un precio mayor de aquel que pudieron haber pagado por la inscripcién

3 La OMPI define el cybersquatting en el documento correspondiente a la regulacién juridica in-
ternacional, aprobada por el ICANN, establecida para enfrentar esta conducta y conocida como
Politica Uniforme de Solucién de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (Uniform
Domain-Name Disputes Resolution Policy, UDRP), en su articulo 13 puesta en vigor el 1.° de
Diciembre de 1999. Pero dicha definicién no es brindada a través de un concepto, sino mediante
la exposicién de condiciones que deben darse para considerar abusivo el registro de un nombre
de dominio. Véase: AULETTA, Martin. Ciberocupacion/Cybersquatting. www.dpi.bioetic.org/domi-
nio3.htm, visitado en fecha 30 de noviembre de 2005.

* Vedse Lic. BENCOMO Yarine, Edel. La ciberocupacién: ¢Un mal sin remedio? http://www.infor-
matica-juridica.com/trabajos, visitado en fecha 30 de Noviembre de 2005.
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registral oportuna, obteniendo, de este modo, un ingreso indebido en su patri-
monio personal.’

En consecuencia, el registro de un nombre se considerara abusivo por la OMPI
cuando el mismo sea idéntico o similar a una marca de producto o servicio so-
bre la que detente derechos el demandante, el titular del nombre de dominio
no tenga derechos o intereses legitimos sobre este, o cuando el nombre de do-
minio haya sido registrado o se utilice de mala fe, sin vincular esta conducta
con las lesiones que se ocasiones a los demas derechos de Propiedad Intelectual,
ni a los derechos inherentes a la personalidad.

IV. SOBRE MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO EN EL ENTORNO
DIGITAL

Para entender mas sobre la dicotomia marca-nombre de dominio es necesario
sefialar que este ultimo puede ser de dos clases fundamentales:

a) Los g TLD, o dominios genéricos de nivel superior. En el afio 2000, la or-
ganizacién internacional encargada de la asignacién de nombres y ntme-
ros (ICANN), acordé incluir dentro de esta clasificacion a los dominios
.aero (para el ambito de la aviacion); .biz (para negocios y empresas); .coop
(para cooperativas); .info (sin restricciones); .museum (para museos);
.name (para nombres de persona); .pro (para profesionales).

b) Los cc TLD, o dominios de nivel superior correspondientes a cédigos por
paises (.co para Colombia, .us para Estados Unidos, .ca para Canada, .ve
para Venezuela, .mx para México etc.), administrados independientemen-
te de los g TLD, por autoridades designadas para ellos a nivel nacional.®

El principio del Derecho Registral Prior Tempore, Protior Iure, se puede tradu-
cir, a los efectos de registro de nombres de dominio, como EI Primero en Llegar
Registra el Dominio, o como se hace llamar por la doctrina norteamericana:
First Come, First Serve Rule. Los organismos encargados del registro de tales
signos distintivos no se detienen a verificar previamente si el dominio a regis-

> El Cédigo Civil Cubano establece en su articulo 100 que «se producird enriquecimiento indebi-
do cuando se transmiten valores de un patrimonio a otro, sin causa legitima». El articulo 101 de
este mismo cuerpo legal obliga a quien se enriquezca indebidamente a restituir los valores de los
que se apropi6. Y el inciso 5 de este dltimo, preceptia que cabra indemnizacion por dafios y per-
juicio en cualquiera de los casos en los que se incurra en enriquecimiento indebido. Todo ello in-
dica que podria tramitarse en proceso juridico civil los casos de cybersquatting en los que se vea
involucrada una persona natural o juridica de nacionalidad cubana, pero habria que entrar a va-
lorar cuestiones de jurisdiccion y competencia, debido al terreno en el que se comenten tales prac-
ticas, puesto que se trata de un medio de comunicacién mundial.

¢ Constiltese LOPEZ Suérez, Lorena. Nombres de Dominio Plurilingiies. Una Aproximacion a la
Globalizacion Lingiiistica en Internet. Universidad «Sergio Arboleda», Bogota, Colombia. 2004.
www.usergioarboleda.edu.co/ telecomunicaciones/articulo_dominio.htm - 78k, visitado en fecha 30
de noviembre de 2005.

110



Cuba y la ciberocupacion

trar es objeto de alguna controversia, movidos, fundamentalmente, porque el
caracter internacional de la Red de Redes en contradiccién con el caracter te-
rritorial del registro de marcas, lo que hace practicamente imposible cualquier
examen, asi como el impedimento que representaria para el desarrollo de
Internet un proceso evaluacién para conceder o denegar el registro.

La inscripcién de un nombre de dominio es sencilla y poco costosa. Se plan-
tea que si el nombre en cuestiéon es de dominio abierto de la forma .com,
.net y .org, no sobrepasa los cien doélares; y hay paises, como Argentina para
el dominio de forma ccTLD .ar, que realizan tal tramite de forma gratuita.
Esta situacién es propicia para el surgimiento de controversias entre ambos
signos.

Otra condicionante de conflictos es el hecho de que la coexistencia marcaria
puede darse de manera licita y permitida por la Propiedad Industrial, sin incu-
rrirse en ningin acto de competencia desleal, siempre y cuando se registren a
favor de la distincién de productos o servicios de clases diferentes y no se ase-
mejen a marcas notoriamente conocidas, gracias al Principio de Especialidad; lo
cual es muy poco probable que suceda con los nombres de dominio, puesto que
se crearia confusion respecto a la informacién a la que remiten los mismos.

Ademas de la cuestién registral, no debe desestimarse el hecho de que la acti-
tud que muestren los titulares de las marcas ante la inclusiéon de las mismas
en Internet es determinante en este caso; puesto que, si el titular de los dere-
chos sobre la marca realiza de manera simultdnea, o sin un amplio margen de
tiempo, el registro de la misma y la inclusién del elemento denominativo de
ésta en el nombre de dominio distintivo de su sitio Web, los ciberocupas no
tendrian oportunidad ninguna frente al empresario.

V. EL RECHAZO AL DERECHO PROCESAL TRADICIONAL

Dadas las caracteristicas de las controversias entre marcas y nombres de do-
minio, las mismas pueden resultar plurijurisdiccionales, ya que la presencia
mundial puede dar lugar a infracciones de varios sistemas juridicos naciona-
les, permitiendo que numerosos tribunales puedan declararse competentes
para conocer del asunto, lo cual entraria en contradiccion con la urgencia ha-
bitual con la que se precisa resolver la disputa y con las costas procesales,
atendiendo a la magnitud del dafio causado. Por lo cual, se fomenta el desa-
rrollo de procedimientos expeditos y econémicos para la solucién de contro-
versias, enfocados hacia la implementacién de un medio tnico de solucién de
conflictos.

En ciertos sectores se ha percibido resistencia a abandonar todas las posibili-
dades de recurrir al litigio judicial como resultado de la adopcién de nuevos
procedimientos, al menos en un primer momento, a fin de ganar en experien-
cia con el nuevo sistema. Dicha resistencia se basa en criterios como:
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a) «Que podria imponer injustamente a los solicitantes de nombres de domi-
nio que acttan de buena fe, costos para responder a las denuncias que pe-
san contra ellos».

b) «Que podria manifestarse el «secuestro inverso de nombre de dominio»
por los titulares de las marcas, que acosarian a los titulares de nombres de
dominio que acttian de buena fe, para adquirir un nombre de dominio que
se utiliza sin infringir los derechos de Propiedad Intelectual.»’

¢) Que la via judicial presenta limitaciones, en cuanto podria ser necesario
entablar acciones en tribunales de varios paises para poder obtener una so-
lucién efectiva.

Basandose en que para la mayoria de los paises, la decisién de someter una dis-
puta a un arbitro o un tribunal de arbitros, trae como consecuencia el abando-
no del derecho de recurrir a los tribunales en materia civil para que conozca del
asunto, segtin el Convenio de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecucién de
Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958, en el Primer Proceso de la OMPI so-
bre Nombres de Dominio en Internet se acordé recomendar la exigencia al so-
licitante de titularidad sobre un nombre de dominio, en el contrato de registro
del mismo, que se someta sin perjuicio de otras jurisdicciones potencialmente
competentes, a la jurisdiccién del pais de domicilio del solicitante y en su de-
fecto, a la jurisdiccion del pais donde se encuentre el registrador.

Tampoco, la represién a la practica de la ciberocupacion, puede verse como
descuidada internacionalmente. El Convenio de Paris sobre Proteccién a la
Propiedad Industrial, 1883, estipula como obligacién de los Estados signata-
rios (dentro de los que se incluye a Cuba) la implantacién de recursos legales
apropiados para reprimir los actos de competencia desleal, en los cuales cabria
enmarcar el registro abusivo de nombres de dominio; ademas de que tanto este
convenio internacional y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio, 1994, conminan a los Estados miembros a pro-
teger las marcas.

En la arena internacional, también, se suscribié, en los EEUU, la «Anticibers-
quatting Consumer Protection Act» el 29 de noviembre de 1999, documento con
fuerza de ley que establece la represion a la ciberocupacion indebida, entendida
como: a) el mero registro especulativo de dominio idéntico o similar a una mar-
ca, b) demas conductas de registro y uso frudulento de nombres de dominio y
c) aquellas que supongan debilitamiento de una marca notoriamente conocida
aunque el dominio no fuera idéntico o similar. Y dentro de las acciones que per-
mite esta acta estan la cancelacién o recuperacion del dominio y la reclamacion
de indemnizacién de dafios y perjuicios, protegiéndose especialmente a la mar-

" Constltese: La Gestiéon de los Nombres y Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad
Intelectual. Primer Proceso de la OMPI sobre Nombres de Dominio de Internet. Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual. 1999. Cap. 3: La Solucién de Conflictos en un Mundo
Plurijurisdiccional con un Medio de Comunicacion Mundial. Pp. 44.
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ca registrada de los actos de ciberocupacion indebida, sin atender a la naciona-
lidad del infractor ni al lugar donde se produzca la accién lesiva.

Para el caso del cybersquatting especificamente se ha acogido a nivel interna-
cional, un procedimiento administrativo de adjudicacién, con caracter obliga-
torio, en el que un grupo de tres encargados sea designado para conocer del
conflicto con la potestad de imponer una decisién vinculante para las partes;
facilitando un lugar neutral, realizandose de acuerdo a leyes y normas de pro-
cedimientos segun diversas tradiciones procesales mundiales, sin excluir la ju-
risdiccion de los tribunales competentes; y poniendo a disposicién del publico
las decisiones tomadas. En los contratos de registro de nombres de dominio
ha de exigirse el sometimiento al procedimiento administrativo de solucién de
conflictos de ciberocupacion, el cual debera basar sus decisiones en la cance-
lacién del registro del nombre de dominio, la transferencia del registro del nom-
bre de dominio al tercero demandante y la asignacién de la responsabilidad del
pago de las costas del procedimiento, meramente.

Cabe la acumulacién de pretensiones en este procedimiento administrativo in-
ternacional, siempre y cuando las pretensiones provengan de demandas de la
misma parte con respecto al mismo titular de nombre de dominio o, cuando
las reivindicaciones se refieran a la presunta infraccién de las mismas o dife-
rentes marcas de producto o de servicio mediante registros abusivos de nom-
bres de dominio.

Esta podria ser una via de solucién. Otra via lo constituira el arbitraje volun-
tario.

El arbitraje es una practica muy utilizada en el plano comercial. No debe des-
cartarse que el comercio en el mundo moderno no excluya a la Propiedad
Intelectual como un conjunto de bienes comerciales de caracter inmaterial, y
susceptibles de ser transmitidos. El arbitraje es consensual, requiere que am-
bas partes acuerden poner a consideracién de un arbitro su conflicto, contan-
do estas con la flexibilidad suficiente para permitir al arbitro operar y escoger
el procedimiento a aplicar. El arbitraje presenta una serie de ventajas respecto
a la via judicial:

a) Posibilidad de un proceso tnico para resolver controversias plurijurisdic-
cionales en oposicién a la presentacién de demandas ante diferentes tri-
bunales nacionales.

b) Ofrece a las partes la eleccion de un foro neutral, idioma y legislacién, para
impedir favoritismos.

c¢) Rapidez y eficacia con que una decisién puede ser tomada por el arbitro.
d) Un menor costo si se compara con los gastos en procesos judiciales.

e) La confidencialidad del procedimiento.
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f) Su caracter informal.
g) La facilidad con que una decisién arbitral adquiere caracter internacional.®

El arbitraje es un procedimiento menos formal que el proceso judicial, pero
contiene algunos de los elementos de este Gltimo. Por ejemplo: el arbitraje in-
cluird un intercambio de razones entre las partes, la celebracién de una com-
parecencia donde se valoraran los testimonios de testigos y la opinién de los
expertos en la materia, ademas de hacerle preguntas a las partes litigantes.

El arbitraje es un procedimiento privado de adjudicacién, que se rige por el
modelo de una accién ante los tribunales, en el que el arbitro tiene la facultad
de imponer una decisién definitiva sobre el fondo del asunto y obligatoria para
las partes respecto a la cuestién sometida a arbitraje; el cual se ejecuta a tenor
de las normas de procedimiento establecidas por el prestador del servicio de
solucion de controversias (centro de arbitraje). El contrato de registro de nom-
bre de dominio debe contener una clausula que permita al solicitante some-
terse, facultativamente, al arbitraje respecto a cualquier controversia relacio-
nada con el nombre de dominio.

A partir de 1999, el Centro de Arbitraje y mediacién de la OMPI se convirtié
en el principal dirimidor de conflictos en materia de nombres de dominio en
Internet, ampardandose en la Politica Uniforme en la Solucién de Controversias
en Materia de Nombres de Dominio (Uniform Domain-Name Disputes
Resolution Policy, UDRP), 1999. La misma protege los derechos marcarios con
un mecanismo administrativo para la eficiente resolucién de disputas relacio-
nadas con el registro y uso de mala fe por terceras personas de nombres de do-
minio (g TLD) correspondientes a derechos sobre marcas. Se encuentran a la
cabeza en la lista de paises que han recurrido a la aplicacién de esta politica
para resolver casos de ciberocupacién, Los Estados Unidos de América, segui-
do por el Reino Unido de la Gran Bretafa, Francia, Espafa, Alemania, Suiza
e Italia.

El centro de Arbitraje y Mediacién, como proveedor del servicio para la reso-
lucién de conflictos, «dispone de una serie de arbitros que seran los que exa-
minen la demanda en cuestién y de una serie de normas suplementarias, que
tienen un marcado caricter administrativo-logistico, abarcando los aspectos
de tramitacién de la demanda, la respuesta, las tarifas asociadas al proceso,
etc.; pero siempre sobre la base de la UDRP y su Reglamento. Si ni el de-
mandante ni el demandado eligen un panel de tres arbitros, entonces el pro-
veedor de servicios autorizado seleccionara un tnico arbitro y el total de las
tasas asociadas al proceso las pagara el demandante. Si por el contrario, al-
gunas de las partes elige que el panel esté compuesto por tres arbitros, el de-
mandante se hara cargo de las tasas asociadas al proceso administrativo, ex-

8 WIPO INTELLECTUAL PROPERTY HANDBOOK. Chapter 4: Arbitration and Mediation of
Intellectual Property Disputes. WIPO, 2004. Second Edition. Pp. 233-234.
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cepto cuando la peticién de tres arbitros la haya realizado el demandado, en
cuyo caso se hardn cargo de las tasas en partes iguales ambas partes (de-
mandante y demandado)».’

No obstante a lo ventajosa que puede resultar la aplicacién de la Politica
Uniforme UDRP, se debe reflexionar en torno al tiempo de vigencia de la mis-
ma si se toma en cuenta lo acelerado del desarrollo tecnolégico vy el creciente
trafico comercial on-line, para lo cual puede quedar un vacio legislativo en tor-
no al hecho de que sea el propio demandante quien haga uso abusivo de el pro-
cedimiento administrativo que ella brinda; ademas de que dicha Politica esta
especialmente disefiada para cubrir los casos de ciberocupacién propiamente
dichos, quedandose en el aire la regulacién para la solucién de conflictos mas
complejos, como pueden ser los casos de «mejor derecho».

El Grupo Espafiol Regulatorio del Colegio y Asociaciéon de Ingenieros de
Telecomunicacién, GRETEL, realiza una serie de sugerencias en pos de que se
realice una revision de la Politica Uniforme UDRP, entre las que se encuentran:

— El procedimiento propuesto por la Politica Uniforme UDRP para casos de
ciberocupacion debe cesar de manera automatica, ante la notificacién por
una de las partes de iniciacién de proceso judicial tradicional sobre el mis-
mo asunto, a fin de evitar el uso abusivo de mecanismos juridicos en varios
foros simultaneamente.

— El arbitro no ha de participar al unisono en un proceso como parte y en
otro como arbitro; por lo que, la decisién de actuar como arbitro debe lle-
var asociada la decisién de inhibirse de participar como parte en cualquier
proceso de disputa, aunque sea para otro caso.

— El prestador del servicio de arbitraje debe involucrarse en las disputas, no
s6lo en el tramite administrativo y las comunicaciones formales de deci-
siones, sino también promoviendo que los razonamientos de los arbitros
sean homogéneos e independientes de los criterios de los litigantes.

— Las relaciones entre el procedimiento de arbitraje bajo normas UDRP y los
litigios o resoluciones de jurisdicciones ordinarias referidas al mismo plei-
to deben quedar definidas con claridad.

En la solucién de conflictos en materia de Propiedad Intelectual también se
hace énfasis en la funcién de la mediacién, como extensién de las negociacio-
nes directas entre las partes de una controversia, en la que una tercera parte

® Extraido de SESENA, Julidn; FEIJOO, Claudio y CASTELLANO, Jaime. Conflictos entre Marcas y
Nombres de Dominio en Internet bajo UDRP, ¢ Normas de Excepcién? http://www.dominiuris.com/bo-
letines/doctrinal/gretel.htm, visitado en fecha 30 de noviembre de 2005.

10 Ver SESENA, Julian; FEIJOO, Claudio y CASTELLANO, Jaime. Conflictos entre Marcas y Nombres
de Dominio en Internet bajo UDRP, ¢ Normas de Excepcién? http://www.dominiuris.com/boletines/doc-
trinal/gretel.htm, visitado en fecha 30 de noviembre de 2005.
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neutral (el mediador), actiia como intermediario para facilitar las negociacio-
nes y encontrar una solucién satisfactoria para ambos negociadores. A dife-
renta del arbitraje éste es un procedimiento no obligatorio, puesto que las par-
tes no estan obligadas a continuar con el procedimiento, pudiendo desistir del
mismo en cualquier momento vy, por otra parte, la decisién del mediador no es
vinculante para las partes. Sin embargo para los casos de ciberocupacién in-
debida no se presta este procedimiento, ya que este implica la existencia de
buena fe por ambas partes para llegar a una solucién creativa en la negocia-
cién que se propone y el registro y uso abusivo de nombres de dominio es una
proceder que entrafa la mala fe por parte del solicitante del registro.

VL. LA SITUACION DEL CYBESQUATTING EN CUBA

Cuba no es un pais que se caracterice por un intenso comercio electrénico; ca-
bria decir mas bien que esta practica es de muy joven aparicién en nuestro pais
y se manifiesta de manera incipiente, a pesar de las intenciones que muestran
determinados entes mercantiles por atemperarse con el comercio mundial don-
de la via electrénica esta bien consolidada y el trafico mercantil a través de ella
es cada vez mayor. Un ejemplo de lo anterior es el hecho de que se han resuelto
ante el Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI dos casos ya de ciberocu-
pacién indebida, relacionados con la marca cubana MATUSALEM, para dis-
tinguir bebidas alcohdlicas y con el nombre de dominio CORPORACIONCI-
MEX.COM.

Una situacién particular de Cuba es la cuestién de que las empresas naciona-
les ostentan caracter estatal, no son entes privados. Esto implica que la aten-
cién que se preste a la proteccion de sus activos intangibles, ha de ser un in-
terés estatal mas que particular, dificultando que se pueda visualizar, tanto
como en un pais de modelo capitalista, la competencia en el mercado nacio-
nal; por lo que todos los conflictos que entre ellas se susciten podrian encon-
trar respuesta en un proceso judicial en la sala de lo econémico, lo laboral o
lo civil. Cabria la posibilidad de acudir a un arbitro cuando las controversias
se produzcan entre empresas cubanas con presencia extranjera (empresas mix-
tas), o entre una empresa cubana y una no nacional, o entre empresas extran-
jeras que tengan intereses legitimos en territorio cubano.

En cuanto al ambiente empresarial cubano debe tenerse en cuenta con mayor
fuerza que la que se ha tenido hasta ahora, la proteccién de los activos intan-
gibles (en este caso las marcas y otros signos distintivos). No quedarse sola-
mente en el registro de una marca y su utilizacién en el mercado nacional, sino
fusionar los postulados basicos de la Propiedad Intelectual con las nuevas ca-
tegorias informaticas que se manejan a nivel internacional; especificamente lle-
vando de manera simultanea el registro de marcas y otros signos distintivos
con el registro y uso de los nombres de dominio. Pues, sucede que no son to-
das las empresas y demés entes mercantiles los que se toman en serio el papel
que juegan las modalidades de la Propiedad Industrial en pos de la vida co-
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mercial de la misma y se sorprenden cuando surgen conflictos donde se invo-
lucren titulares de signos distintivos.

Para la solucién de disputas en torno a la titularidad de nombres de dominio
donde se vea involucrada una persona juridica cubana, el 6rgano competente
para conocer del conflicto lo sera el Centro de Arbitraje y Mediacién Nacional,
el cual no ha sido constituido atin y para el caso de conflicto entre dos perso-
nas extranjeros, el Centro Cubano de Informacién de Red, Cuba-NIC", permi-
te la intervencion del Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI. Los proce-
dimientos de mediacién y arbitraje, en ningiin momento, irdn en detrimento
de cualquiera de las partes para utilizar los procedimientos judiciales estable-
cidos a tales efectos en las leyes cubanas.

Para registrar un nombre de dominio en Cuba, el Cuba-NIC exige, en caso de
que el nombre de dominio solicitado coincida con una marca u otro signo dis-
tintivo propio registrado previamente por el solicitante ante la Oficina Cubana
de la Propiedad Industrial, OCPI, una copia de la certificacién emitida por esta;
y en el supuesto de que tal certificacién sea expedida por una oficina registra-
dora extranjera, la OCPI debera avalarla. Esta condicién favorece la seguridad
de los asientos registrales y contrarresta el surgimiento de casos de ciberocu-
pacion, al no ser frecuente el registro abusivo de nombres de dominio dado el
numero de formalidades que se han de observar para registrarlos. En todo caso
se requerirda de la presentaciéon de un informe de busqueda de interferencia
emitido por la OCPI donde se declare la no interferencia del nombre de domi-
nio que se pretende registrar con signos distintivos idénticos registrados o so-
licitados por una persona distinta del solicitante, haciendo la aclaracién de que
el Cuba-NIC podra solicitar cualquier otro documento que sirva para esclare-
cer el derecho del solicitante sobre el nombre de dominio objeto de registro.

Tampoco el registro de un nombre de dominio puede ser hecho por cualquier
persona de manera arbitraria, sino que este se reserva a las personas juridicas
nacionales, o a las extranjeras que tengan domicilio real y efectivo en la
Republica de Cuba, ya sea a través de su representante legal o mediante un
Agente Oficial. Las personas juridicas no domiciliadas en el territorio de la
Republica de Cuba lo hardn a través de agentes residentes en el pais autoriza-
dos al efecto; impidiéndosele a las personas naturales el registro de nombres
de dominio. Ademas se sefiala que una persona juridica puede registrar como
nombre de dominio una marca u otro signo distintivo, pero que haya sido re-
gistrado por ella con antelacién en la OCPI. En consecuencia, se impedira el
registro de aquellos nombres de dominio que incluyan denominaciones que se
asocien de forma publica y notoria a otra marca u otro signo distintivo dife-
rente de los del solicitante del nombre de dominio, dejando a iniciativa de toda
persona, natural o juridica, que considere afectados sus derechos por la con-

"'Véase el sitio Web destinado al Centro Cubano de Informacién de Red, Cuba-NIC: http://www.nic.cu/
El Centro Cubano de Informacién de Red, Cuba-NIC, se encarga de los procedimientos de registro de
un nombre de dominio, del procedimiento para el cambio en los datos de un nombre de dominio re-
gistrado bajo .cu; ademds de la eliminacién de dominios.

117



Anisley Negrin

cesién de un nombre de dominio, la solicitud de revocacién del mismo. La re-
vocacién de un nombre de dominio, como resultado de una disposicién judi-
cial o de un proceso de mediacién y arbitraje, sera realizada de forma inme-
diata, una vez recibida por el Cuba-NIC la documentacién correspondiente.'?

No obstante a todos estos requisitos formales, la ciberocupacién indebida es
un problema potencial para las empresas cubanas y actualmente se esta abo-
gando por un registro libre, por una mayor flexibilidad en cuanto a la posibi-
lidad de que personas naturales, nacionales o extranjeras, puedan realizar re-
gistros de nombres de dominio, amén de que puedan existir prohibiciones
absolutas y relativas para inscribir los mismos.

VII. CONCLUSIONES

Del analisis de la cuestion del registro abusivo de nombres de dominio en
Internet o cybersquatting se puede concluir que los esfuerzos encaminados a
contrarrestar tal practica contraria a los derechos de Propiedad Intelectual, por
parte de organismos internacionales, ha permitido solucionar una cifra consi-
derable de conflictos entre titulares de marcas y nombres de dominio; pero toda
solucién seréa insuficiente mientras las entidades mercantiles no ganen en cul-
tura de proteccién y registro oportuno de las modalidades de la Propiedad
Industrial, fundamentalmente, sin descuidar el papel promocional (imagen +
marketing) que juega Internet en la vida comercial, como medio de comuni-
cacion global. Por lo cual se hace necesario, también en Cuba, que se tenga en
cuenta la importancia de proteger los activos intangibles de las empresas como
nombres de dominio.

Para ello, los Estados deben colaborar con la creacién de 6rganos nacionales
que brinden soluciones extrajudiciales a los conflictos que se susciten en ma-
teria de ciberocupacién indebida, que constituyan dependencias nacionales o
regionales de los organismos de defensa internacionales, como pudiera ser el
Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI, sin perjuicio de la posibilidad de
accion ante los tribunales competentes para resolver el mismo conflicto.

Se debe perfeccionar el procedimiento administrativo internacional por el cual
se resuelven las disputas en materia de cybersquatting, aplicindose la Politica
Uniforme UDRP, a medida en que se gane en experiencia para que los casos de
«secuestro inverso de nombres de dominio» puedan encontrar respuesta con la
aplicacién de un tnico cuerpo legal.

Ademas, se ha de ganar en flexibilidad a la hora de exigir formalidades para el
registro de nombres de dominio en Cuba, sin despreciar la necesidad de im-
poner ciertas prohibiciones al registro. Una actitud represora o prohibitiva en

12 Véase ALFONSO, Dayro: El Conflicto entre Marcas y Nombres de Dominio. Una Vision desde
Cuba. Revista Alfa-Redi No. 077-Diciembre del 2004. http://www.alfa-redi.org/rdi.articulo.shtml vi-
sitado en fecha 25 de noviembre de 2005.
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extremo no impedira la comisién de ilicitos de la talla de la ciberocupacion in-
debida, y dificultara el trafico mercantil on-line tan utilizado a nivel mundial.
Para mantener un equilibrio entre el registro libre de nombres de dominio y la
represion del registro abusivo debe valorarse la constituciéon de un érgano ad-
ministrativo que vele por ello y resuelva de manera expedita y eficaz los casos
de disputas, sean estas entre nacionales, entre nacionales y extranjeros o con
presencia puramente fordnea.

119



