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El GRETEL aboga por la revisión de procedimiento 

Conflictos entre 
Marcas y Nombres de 
Dominios en Internet 
bajo UDRP, ¿normas 
de excepción?1 

NOMBRES DE DOMINIO Y 
MARCAS 

por la actitud inicial de titula­
res de marcas sin interés apa­
rente en Internet. 
El sistema de regis tro de mar­
cas está administrado por una 
autoridad pública con carácter 
nacional, que otorga derechos 
de uso exclusivo al titu lar de la 
marca, los cuales tienen validez 
en el ámbito del territorio en 
cuestión , o mediante acuerdos 
en diferentes países o incluso 
LOdo el mundo. Por Otro lado, 
la concepción fundamental-

mente global que tienen de par· 
tida los dominios de Internet 
(por ejemplo ".com") choca con 
este esquema terri torial. 
Una de las consecuencias de esta 
divergenciaenu'e el sistema tra­
dicional ye! de lmernethasido 
los abusos en la utilización de 
nombres de dominio en Inter­
ne t, en muchos casos a la bús­
queda del aprovechamiento 
comercial o meramente cre­
maústico de algún nombre cono­
cido. 

EL PROCEDIMIENTO UDRP 
Para resolver esta situación se 
han adoptado una serie de pro­
cedimienLOs. Así, la Corpora­
ción Internet para la Asignación 
de NombresyNúmeros (ICANN) 
adoptó en 1999 una serie de 
normas para la resolución uni­
forme de controversias en 
materia de nombres de domi­
nio,en inglés, "Uniform Domain 
Name Dispu le Resolutio n 
Policy" (UDRP). 
El procedimiento UDRP fue 
adoptado por todos los regis­
tradores acredi tados de nom­
bres de dominio que acaban en 
.com, ,net y .org (nombres de 
dominio de nivel superior 
genéricos, gTLD) , así como a1gu· 
nos otros registradores nacio­
nales. Como consecuencia de 
la adopción de estas medidas, 
se ha reducido notoriamente 
el registro abusivo de nombres 
de dominios coincidentes con 
nombres de marcas o signos dis­
tintivos. 
La primera controversia sobre 
nombres de dominios se pre­
sen tó en Diciembre de 1999 an le 

Los nombres de domin io han 
adquirido una importancia 
crecicmc corno mecanismo de 
negocio que faci lita la presen­
ciade una cierta empresa en la 
red. El desarrollo vertiginoso 
que ha tenido Internet ha dis­
parado el número de conflic­
toscno'c marcas, signos distintivos 
y nombres de dominio. Estos 
con flicLOsse han originado, en 
gran medida, por las diferen­
cias existentes entre los siste­
Illas de registro de marcas, sig­
nos d istin t ivos , no mbres 
comerciales y el de registro de 
nombres de dom inio, así corno 
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la OMPI. Este procedimiento 
ha estado previsto para resol­
ver los problemas de la "cibe­
rocupación", En ningún momen­
to se pensó que dicho 
procedimien to sirviera para di,s. 
putas sobre "mejor derecho" en 
relación con el uso de nombres 
de dominio, marcas y nombres 
comerciales. EJ concepto de "abe-­
rocupación" se atribuye a los 
regislTOSde dominio que se hayan 
realizado de manera abusiva y 
se usen de mala fe. El propio 
procedimiento UDRP preveía 
un mecanismo eficiente, rápi­
do (previsión de menos de 45 
días para la resolución) yeco­
nómico para examinardeman­
dasyeliminar los casos de abu­
so notorio de los derechos de 
los titulares de las marcas, dejan­
do en manos de los tribunales 
los casos más complejos. 
Durante el año 2000, la OMPI 
ha atendido el 65% de todos 
los casos que se han presenta­
doaJ amparode las reglas UDRP 
de lalCANN. El nÚInero de casos, 

-, j 

Se ha reducido notoriamente el 
registro abusivo de nombres 
de dominios coincidentes con 
nombres de marcas o signos 
distintivos 

relativos a dominios gTLD, que 
se han presentado cnla OMPI 
hasta finales de mayo del año 
2001, fue de 2569. 
En lo que respecta a la situa­
ción estadística de casosen Espa­
ña, puede afirmarse que, por 
alguna razón, España está sien­
do muy activa en este proceso, 
ocupando el tercer lugar del 
mundo en cuanto al número 
de casos de demandas presen­
tadasasí como empresas / enti­
dades españolas demandan tes 
ydemandadas. Este dato no deja 
de ser sorprendente habidacuen-

ta que España no se encuentra 
en el mismo lugar del ranking 
de páginas Web disponibles o 
número de internautas. 
La práctica de la ciberocupa­
ción se desarrolló en los primeros 
añosde vida de Internet, en los 
que ciertas personas o empre­
sas entendieron que podian regis­
trar nombres de dominios 
coincidentes con marcas o nOI11-
brescomerciales notorios, pen­
sandoensolicitarposterionnente 
una compensación económica 
porel "rescate" de dicho nom­
brede dominioafavordel Utu-
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lar razonable. Estas prácticas han 
callsado severos problemas en 
el desarrollo de Internet y lle­
garon a suponer una amenaza 
seria para el desarrollo normal 
de la economía )' los negocios 
en Internet. En este estado de 
ansiedad y desasosiego de los 
titulares legítimos de marcas, 
se desarrolló la Política e 
ICANN que dio su fruto en las 
normas UDRP. 

NORMAS UDRP 
Cualquier persona o empresa 
puede in iciar una demanda, 
siguiendo el procedimientoadmi­
nistrativo UDRP)'su Reglamento, 
a cualquiera de los proveedo­
res de servicios de resolución 
de conflictos aprobados por la 
ICANN: OMPI , Natíon al Arbi­
tralÍon Forum (NAF) , E-Reso­
lution )' CPR Institute for Reso­
IUlion. 
Cada UIlO de los proveedores 
de servicio para la resolución 
de conflictos dispone de una 
se rie de árbitros que serán los 
que exam inen la demanda en 
cuestión)' de una serie de nor­
mas suplementarias, que tienen 
un marcado carácter adminis­
trativo-Iogístico, abarcando los 
aspectos de tramitación de la 
demanda, la respuesta, las tari­
fas asociadas al proceso, ete., 
pero siempre sobre la base de 
la DRP y su Reglamento. Si 
ni el demandante ni el deman­
dado eligen un panel de tres 
árbitros, emoncesel proveedor 
de servicios autorizado selec­
cionará un único árbitro)' el 
total de las tasas asociadas al pro­
ceso las pagará el demandan­
te. Si por el contrario , algunas 
de las panes elige que el panel 
esté compuesto por tres árbi­
tros, el demandante se hará car­
go de las lasas asociadas al pro-
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ceso administrativo, excepto 
cuando la petición de tres árbi· 
tros la haya realizado el deman· 
dado, en cuyo caso se haráncar­
go de las lasas en partes iguales 
ambas panes (demandante y 
demandado) . 
Cabe resaltar que los árbitros 
han de firmar ulla declaración 
de imparcialidad e indepen­
dencia, COIllO requisito previo 
para su aceptación en un deter­
minado caso. Cuando el panel 
de ,írbilroS toma una decisión 
favorable al demandante (sue­
le consistir en la petición de trans­
ferencia del nombre de dom i­
nio en litigio), esta decisión es 
ejecutiva en 10 días hábiles. An tes 
de que se cumpla este plazo de 
lO días hábiles, el demandado 
puede acud ir a los tribunales 
ordinarios de justicia para sus­
pender la decisión del panel de 
árbi tros. Por ou'a parlc, si el 
panel de árbitros decide recha­
zar la petición del demandan­
te, ahí termina el proceso de 
arbitraje de resolución de con­
fli ctos. 

VENTAJAS E INCONVE· 
NIENTES DE UDRP 
Puede afirmarse hoyen día que 
la política UDRP ha resucito 
dicho problema por cuanto es 
relativamente fácil, económ ico 
y r¡.ipido restitui r el nombre de 
dominio para el propietario de 
una marca registrada. Es nece­
sario también apuntar que en 
cierta med ida el desarrollo de 
la ciberocupación se ha)'3. podi­
do promover, quizás incons­
cientemente, desde los propios 
titu lares de marcas conocidas, 
que se han "dormido" duran­
le <lii.os, pensando que 1 nter­
net no les afectaba ni iba con 
ellos. Es preciso indicar aquÍ que 
si bien el proceso UDRPes váli­
do y da resultados para resol-
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Los árbitros han de firmar una 
declaración de imparcialidad e 
independencia, como requisito 
previo para su aceptación en 
un determinado caso 

ver esLOS casos, es también con­
veniente cuestionarse hasta 
cuándo debe estar vigen le es te 
proceso, dada la madurez de 
Internet y el creciente tráfico 
comercial ol1-line existente. 
En efecto, si los propietarios de 
marcas se vieron sorprendidos 
por el advenimielllo de Imer­
l1et y cuando reaccionaron se 
dieron cuenta que sus marcas, 
signos distintivos o nombres 
comerciales yaestaban regisu~ujas 

como nombresdedominio por 
otras personas O empresas más 
avispadas, es enlendible que esta 
soq))"esa pudo ser provocada por 
la implan tación rápida de una 
nueva tecnología. Ahora bien , 
parece necesario el establcci­
miemo de un cierto plazo de 
tiempo, de forma que durante 
dicho períodoeltitular cle una 
ciena marca pueda emprender 
el procedimiento UDRP.A par· 
ti r de esa fecha, o bien ya se 

han suscitado los procesos de 
disputa re lacionados con dicha 
marca, o habrá prescrito cual­
quierderecho exclusivo del titu­
lar de una marca sobre uso de 
nombres dedominio idénticos 
o con fusame n te si milares, con­
siderando en este caso que los 
derechos que confiere la mar­
ca para utilizar el procedimiento 
UDRP han caducado por no 
haber hecho su ti tular un uso 
correcto de los mismos. No obs­
tante, los procedimientos judi­
ciales u otros procedimientos 
de arbitraje alternativos podrán 
ser utilizados de manera con­
tinua. 
No obstante, una vez reparados 
los problemas de rivados de la 
ciberocupación, el procedi­
miento UDRP presenta otra scrie 
de problemas que no fueron 
ten idos en cuenta in icialmen­
te, por cuanto el desasosiego y 
ansiedad contra los ciberoclI­
padores, en los",os 95 a 99 fue 
tal, que no se previó que fuera 
el demandante quien pudiera 
hacer un uso abusivo de dicho 
procedimiento. Desde GRETEL 
se aboga por la revisión urgen­
te de dicho procedimiento ase­
gurando que se ofrecen las máxi­
mas garantías a las panes en 
COnmCLO. Un procedim iento 
excepcional, como es UDRP, no 
puede utilizarse en litigioscom­
piejos, como los que se plan· 
tean en pleitos de "mejor dere­
cho". 

PROPUESTAS PARA lA REVI· 
SIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
UDRP 
Algunas de las principales 
sugerencias de GRETEL para 
la revisión del procedimiento 
UDRJ) son: 
- U na disputa no debe iniciarse 

sin antes pasar por una for­
malidad pre\ü: laevaluaCÍón 
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En HIMEL trabajamos 
pensando siempre en 
la evolución que 
experimenta la tecnología. 

Para conseguirlo hacemos valer 
nuestra gran experiencia en el diseño 
y fabricación de envolventes y 
sistemas de instalación de todo tipo. 

--

HISPANO MECANO ELECTRICA, S.A. 
Aragón, 224 
08011 BARCELONA 
Tei.: 93484 35 00 
Fax: 93 484 35 01 
http://www.himel.es 
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Recientemente HIMEL ha puesto 
a su disposición: 

- La nueva gama de cajas y armarios 
leT para Infraestructuras Comunes 
de Telecomunicaciones, de acuerdo 
con el Real Decreto 279/1999 del 
22 de febrero, para el acceso y la 
instalación de los servicios de 
telecomunicación en el interior de los 
edificios. 
- Una extensa familia de armarios VD 
para aplicación Voz y Datos, capaz 
de atender la expansión imparable 
de la integración de redes en todos 
los ámbitos de la industria y los 
sectores de servicios y terciario, así 
como la nueva gama PLA de armarios 
de poliéster prensado. 

y todo ello con un claro respeto hacia 
el medio ambiente respaldado por 
la implantación en nuestros centros 
industriales de Sistemas de Gestión 
Medioambiental , según la norma 
UNE-EN-ISO 14001. 

Porque lo nuestro es estar 
en continuo movimiento. 



preliminarde un árbitro para 
decidi r si la admite a trámi­
te ° no. Solo se noti ficaría 
al demandado la existencia 
de una demanda cuando ésta 
hapsido formulada correc­
tamente y exista una per­
cepción razonable por un árbi­
uu deque lademandactlmple 
con una mínima formalidad 
y razonable percepción de 
buen derecho. 

- El procedimiento UDRPdebe 
inhibirse y cancelarse auto­
máticamentecuando una de 
las parles notifique que se 
ha iniciado algún procedi­
miento judicial sobre el mis­
Inoasun to. Esto evitará el abu­
so de uso de mecanismos 
j udiciales y de arbitraje 
librándose batallas legales en 
va rios foros simultánea­
mente. 

- El demandado dcbclía tener 
opción de elegir el provee­
dor de servicios de arbitra­
je. No scría cuestión de elec­
ció n de l demandante 
unilateralmente. Por tanto, 
si bien el demandante debe­
ría remitir la demanda a un 
determ inado proveedor de 
servicios, quien decidilÍasobre 
la adecuación de la deman­
da pald. seguir su curso, a par­
ti r de ese momeIl LO, se ofre­
cería al demandado que 
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co nfi rme qué proveedor de 
servicios resolvería el caso 
principal. 

- La demanda representa 
unos costes para el deman­
dante, para el proceso de 
arbitraje así como parJ. la 
de rensa del demandado . 
En consecuencia, el proceso 
UDRP debería prever que 
el demandante asuma el 
cos te derivado de la pre­
selllación de una demanda 
que más tarde se resuclva 
en favor al demandado, 
en el caso en que se con­
sidere que e l demandante 
actuó de mala fe. Este cos­
te debelía ser en forma de 
depósiLO que el deman­
dame entregaría al prove­
edor de servicios hasla que 
se resuelva la disptUa. Este 
depósito debería cubri r el 
coste relativo a la de rensa 
que el demandado se verá 
obligado a realizar. 

- El árbitro , el cual se ofrece 
voluntariamente a serlo, no 
puede estar participando 
simultáneamente en un pro­
ceso como parte y en el 
siguiente como árbitro. En 
consecuencia, la decisión de 
actuar como árbitro debe lle­
var asociada la decisión de 
in hibi rse de participar como 
parte en cualquier proceso 

de d isputa, aunque sea para 
otro caso. 

- Los árbitros, tanto para panc­
les de un árbitro como para 
paneles de u'es árbiu'os, deben 
ser elegidos por el provee­
dor de servicios de arbitra­
je, dando posteriormente la 
opción a las partes del dere­
cho de veto a dicho árbitro. 
En el caso de no producir­
se acuerdo entre las partes, 
se debería recurrir a un pro­
cedimiento an{llogo al dis­
puesto en nuCSU-a LeydeArbi­
traje (art. 38-44), que 
contempla un caso dedesig­
nación de los árbitros por el 
juez del lugar donde deba 
dictarse el laudo. Este pro­
cedim iento, lo utilizaría la 

ICANN tras oír a las partes, 
o la propia ICANN podría 
establecer un turno rotato­
rio entre los proveedores de 
servicios aceptados. 

- El proveedorde servicios de 
arbitraj e debe involucrarse 
en las disputas, no sólo en 
el trámite administrativo y 
comunicaciones formales, 
sino también para promo­
ver que los razonamientos 
de los árbitros sean homo­
géneos, independientemente 
de las personas. Se debe evi­
tar que el razonamiento de 
un panel sea casuístico, capli­
choso, incoherente con 
resoluciones anteriores, etc. 

- Las relaciones entre el pro­
cedi miento de arbi traje bajo 
normas UDRP y los litigios 
o resoluciones de jurisdic­
ciones ordinarias referidas 
al mismo pleito deben defi­
nirse con absoluta claridad. 

- El idioma de l procedimiento 
debie ra ser e l de la nacio­
nalidad del demandado. De 
esta manera, debería existir 
la posibilidad de util izar el 
idioma espaliol en los li ti­
gios donde el demandado 

sea de nacionalidad • 
española. 

UN CASO DE DISPUTA: "denuestratieml.com" 

Un ejemplo de conflicto de nombre de dominio gTLD, que ha 
seguido el proceso UDRP de la ICANN, es el correspondiente 
al caso "denucstTatierra.com»2. A la vista de las conclusiones 
del JUlgado y del panel de la OMPI , todo hace suponer q ue 
este caso es un ejemplo de indebida utilización del procedi­
miento UDRP, por cuanto la disputa en cuestión más bien se 
parece a una controversia legal sobre "mejor derecho", más que 
caso de ciberocupación. 

~ Un dossier completo de eSlc caso se puede soliciL1r ell la d irección d isputa@dcnuesu<I' 

¡icrnl.rom· 


