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ABOGADO Y NOTARIO

SENQRES MIEMBROS DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
JURIDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR:

Se emite el presente DICTAMEN, relativo a la conclusién de la asesoria de tesis de
grado titulada “LA LEGISLACION Y COMPETENCIA APLICABLE PARA LA
SOLUCION DE CONTROVERSIAS POR EL USO INDEBIDO DE MARCAS
EN INTERNET”, desarrollada por la estudiante NATALIA PINTO CLASSON,
carné numero 1089310 de la Universidad Rafael Landivar, cuyo anteproyecto fuera
aprobado oportunamente por esa Facultad.

Sobre el particular, me permito manifestar que inicié el acompafiamiento de la
elaboracion de la tesis de mérito desde el mes de septiembre del afio dos mil quince,
procediendo sistematicamente a la revisién de cada uno de los puntos que componen
la misma, conforme los mismos se iban elaborando, existiendo un seguimiento
permanente a la estudiante para tal efecto.

Concluida la elaboracién de la tesis por la estudiante NATALIA PINTO CLASSON
se procedi6 a su revision final, considerandose que su contenido es innovador y posee
el rigor académico requerido para una tesis del citado grado de la Facultad de
Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad Rafael Landivar.

En virtud de enmarcarse dentro de los lineamientos establecidos en el Instructivo para
Elaboracion de Tesis de Graduacion de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de
la Universidad Rafael Landivar, a través del presente -documento EMITO
DICTAMEN FAVORABLE a la tesis de grado titulada “LA LEGISLACION Y
COMPETENCIA APLICABLE PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS
POR EL USO INDEBIDO DE MARCAS EN INTERNET”, desarrollada por
NATALIA PINTO CLASSON, en virtud de haberse concluido satisfactoriamente el
proceso de acompafiamiento y asesoria a la referida tesis por parte del Infrascrito,
estimandose que la misma fue desarrollada con un alto rigor cientifico y que su
contenido se ajusta a la normativa emitida por la Facultad de Ciencias Juridicas y
Sociales en tal materia. Asimismo, estimo que la Tesis de mérito cumple con las
expectativas trazadas por la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la
Universidad Rafael Landivar.

Dado en la Ciudad de Guatemala, el 14 de julio de 2016.
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Guatemala, 13 Septiembre 2016.

Sefores

Miembros del Consejo

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Universidad Rafael Landivar

Ciudad

Honorables Miembros del Consejo:

Me dirijo a ustedes con el objeto de hacer de su conocimiento que, en cumplimiento al nombramiento
recaido en mi persona, procedi a realizar la Revision de Fondo y de Forma a que se refiere el Instructivo
de Tesis de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, del trabajo de tesis titulado “LA LEGISLACION Y
COMPETENCIA APLICABLE PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS POR EL USO INDEBIDO DE MARCAS
EN INTERNET” elaborado por la estudiante NATALIA PINTO CLASSON.

Luego de efectuada la revisidn, se sugirieron algunas correcciones a la estudiante Pinto Classon, quien
cumplio con presentar las mismas dentro del plazo establecido en el Instructivo de Tesis de esa Facultad.
En tal virtud, considero que el contenido de la tesis en referencia se encuentra estructurada conforme
los requerimientos y regulaciones existentes de la Universidad Rafael Landivar para el efecto.

Por lo expuesto, emito a favor del trabajo de tesis investigado y elaborado por Natalia Pinto Classon de
conformidad con los requisitos reglamentarios, DICTAMEN FAVORABLE SOBRE LA PERTINENCIA DE
EMITIR LA ORDEN DE IMPRESION, a efecto de que se contintden con los procedimientos establecidos por
esa Universidad, toda vez que el presente trabajo es apto como tesis para que a la autora del mismo se
le confiera el Grado Académico de Licenciada en Ciencias Juridicas y Sociales.

Habiendo cumplido con el encargo encomendado por esa Facultad, me suscribo con muestras de mi
consideracidén y respeto.

Atentamente,

gtr. Helena Carolina Machado\Carballo
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RESUMEN EJECUTIVO

En virtud del desarrollo del comercio electronico e internet, el Derecho de
Propiedad Intelectual es una rama del derecho caracterizada principalmente por
trascender fronteras, ya que debido a sus particularidades tiene consecuencias
juridicas a nivel internacional. Inclusive, si la persona, titular del derecho, lo desea
puede ser conocido en varios paises, como en el caso de las marcas, las cuales
pueden ser registradas en muchos paises a la vez, ya que el derecho de marcas
se encuentra desarrollado por Organismos Internacionales mediante la creacion
de Tratados y Convenios que han sido ratificados por la mayoria de paises del
mundo, otorgandole asi una proteccién uniforme e internacional. Sin embargo,
muchas de las herramientas que se utilizan para publicitar marcas en todo el

mundo contribuyen a la violacion de estos derechos, como es el caso de Internet.

En virtud de lo anterior, el objetivo primordial del presente trabajo de tesis,
era llegar a determinar y desarrollar los mecanismos y procedimientos que pueden
ser implementados para solucionar un problema que ha surgido como
consecuencia de la utilizacion indebida de marcas dentro de Internet, tomando en
consideracion que resulta complicado establecer en qué pais se ha cometido la
infracciéon. Este problema, es uno de los principales causantes del uso indebido de
marcas, ya que terceros de mala fe, aprovechan la “no existencia” de fronteras en
Internet, para apropiarse de marcas ajenas y lucrar con éstas sin autorizacion del
titular, lo cual constituye una violacién a los derechos que otorgan las Leyes de
Propiedad Intelectual.
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INTRODUCCION

El presente trabajo de tesis titulado “La legislacion y competencia aplicable
para la solucion de controversias por el uso indebido de marcas en internet”,
desarrolla la problemética en el ambito del Derecho de Propiedad Intelectual,
especificamente en el tema de las marcas, que surge por el uso indebido de éstas
en Internet. El enfoque primordial es determinar la competencia y jurisdiccion
aplicable a casos controversiales que hayan nacido a raiz de este problema. Esto
es debido a las caracteristicas que las marcas poseen, las cuales son contrarias a
las de Internet, como por ejemplo la territorialidad de los registros marcarios.
Esfuerzos sobre este tema a nivel internacional se han efectuado y por tal razén
se creo El Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, en el
cual se crea un Registro Internacional con el propdsito de que al momento de
registrar una marca, esta se encuentre protegida en forma Internacional y en los
territorios de los paises contratantes, lo cual brinda una mayor proteccion territorial
a las marcas, pero resulta que los altos gastos y los tramites adicionales en cada
territorio nacional resultaron igual de complicados que tramitar la proteccion en
cada pais en forma separada. Ademas, no todos los paises son parte de este
Arreglo, por lo que persiste el problema de determinar la legislacion aplicable en el
caso que surja una controversia por uso indebido de marca, porque, entonces, no
se sabe en qué pais se comete la infraccion, aunque la marca esté registrada en

dicho pais. Por lo tanto, se formula la siguiente interrogante:

“;Qué legislacion es aplicable y bajo qué competencia se solucionan
controversias en relaciéon al uso indebido de marcas en internet tomando en
consideracién que las marcas son de cardcter territorial e internet no cuenta

con un territorio definido?”’

Con la finalidad de resolver dicho problema, se plante6 como objetivo
general, determinar la legislacibn y competencia aplicable para solucionar
controversias entre marcas utilizadas de forma indebida en Internet, esto mediante

el estudio de doctrina, legislacion nacional, tratados y analisis de derecho



comparado. Los objetivos especificos planteados se enfocaron al desarrollo del
principio de territorialidad de las marcas dentro de Internet, estudio de derecho
comparado mediante legislaciones de los paises de Espafia, Republica
Dominicana Estados Unidos y México y un estudio y analisis de casos
controversiales que hayan surgido debido a este problema. Asimismo, el analisis
de derecho comparado y el estudio de casos corresponden a los alcances
delimitados al inicio del presente trabajo, los cuales fueron fijados con la finalidad
de ayudar a la resolucion del problema arriba planteado.Por otro lado, también se
determinaron varios obstaculos que dificultarian la solucion a la interrogante, los
cuales consistieron en la escasa legislacién aplicable, la falta de soluciones a las
controversias que han surgido a raiz de este problema y la inexperiencia de los
abogados en la resolucién de dichos conflictos dentro del ambito virtual. Estos
obstaculos se resolvieron mediante el estudio de casos y derecho comparado que

se detalla mas adelante.

El presente trabajo se dividio en seis capitulos, en los cuales se desarrollan
los objetivos planteados, para poder asi resolver la interrogante del problema
objeto de esta tesis. El primer capitulo desarrolla la historia, definiciones y
categorias en las que se divide el Derecho de Propiedad Intelectual, asi como la
definicion de marcas y sus principales caracteristicas como lo son el derecho de
exclusividad, la territorialidad de estas y el derecho de prioridad. Finalizando, con
la regulacion nacional, es decir la Ley de Propiedad Industrial guatemalteca y
legislacién internacional, es decir, todo lo referente a tratados y convenios

internacionales ratificados por Guatemala en materia de propiedad industrial.

En el capitulo segundo, se desarrolla toda la teoria y doctrina referente a
Internet, es decir, su definicidn, caracteristicas, como este puede estar relacionado
con el derecho, su territorialidad y leyes que lo regulan. El propoésito de los
capitulos primero y segundo es desarrollar la teoria y doctrina de los conceptos de
propiedad intelectual, marcas e Internet, para luego hacer una relacion entre

ambos que permita determinar como uno influye en el otro y viceversa, asi como



las consecuencias que se producen entre si al momento de utilizarlos

conjuntamente.

El capitulo tercero, hace un andlisis de la relacién que puede darse entre el
Derecho de Propiedad Intelectual, enfocandose principalmente a marcas, e
Internet, es decir, desarrolla los conceptos que surgen por el uso de derechos de
propiedad intelectual en Internet como el comercio electrénico y sus
caracteristicas. Asimismo, se hace mencion a los usos que se le dan a las
marcas, como el uso honesto, dentro del cual se citan algunos ejemplos de
utilizacion de marcas en Internet. Por lo otro lado, se expone el uso indebido de
marcas en este medio, el cual es caracterizado por el aprovechamiento ilicito de
un tercero hacia una marca ajena, con la finalidad de obtener ventaja e ingresos
econdémicos, sin haber obtenido alguna autorizacion del titular de la misma. Para
terminar este capitulo, se hace una relacion para determinar la territorialidad de la

marca en Internet, y como esta se encuentra protegida en Internet.

Dentro del capitulo cuarto, el lector podra observar una comparacion entre
legislaciones de los paises de Espafa, Estados Unidos, Republica Dominicana y
México, paises que se caracterizan por tener normas especificas o generales que
regulan la proteccién de las marcas en Internet especificamente. En el caso de
México, Unicamente se incluye una Tesis Jurisprudencial de Competencia Desleal,
ya que dicho pais aun no ha desarrollado normas enfocadas al uso de marcas en
Internet. En este capitulo se hace un analisis de derecho comparado con la
finalidad de conocer el propdsito y objeto del legislador que ha creado dichas

normas.

El capitulo quinto, se enfoca a cuatro casos controversiales, que surgieron
por el uso indebido de marcas en Internet; dentro de este se analiza cada caso por
separado y se determina el analisis utilizado por el tribunal o juzgado para resolver
dicho conflicto. Luego, se realiza un analisis y estudio de casos por la autora, con
el proposito de comprender los conocimientos aplicados para resolver la
controversia, debido a la falta de normas para resolverla. Por ultimo, se analizan

las soluciones que se aplicaron a cada caso, para que de esta manera, se tenga

3



una idea de los mecanismos y procedimientos que los juzgadores siguieron para
resolver cada caso. Por ultimo, el capitulo sexto, presenta la discusion y analisis
de los resultados obtenidos mediante la investigacion realizada durante el
desarrollo del presente trabajo, asi como el resultado obtenido de los instrumentos
utilizados los cuales fueron: Entrevistas, realizadas a profesionales de derecho
con experiencia en este tema; y cuadros de cotejo, en los cuales se realizd una
comparacion entre las legislaciones mencionadas y la guatemalteca; y de los
casos indicados en el capitulo quinto. Asimismo, en este capitulo, la autora hace
un analisis de los mecanismos y procedimientos que se recomiendan seguir para
solucionar los conflictos que han nacido por el uso indebido de marcas en Internet,
en el cual se logra concluir que la solucion a estos conflictos no sélo radica en
crear normas, sino en instruir a los titulares de estos derechos y establecer
procedimientos de investigacion para que con la ayuda de estas herramientas sea
mas sencillo resolver los mismos, y que no se dificulte la aplicacion de cierta
legislacion por no existir un territorio determinado, lo cual al final del trabajo se

determina que no es el principal problema que se debe resolver.

El aporte del presente trabajo consiste en brindar a los titulares de derechos
marcarios la posibilidad de determinar la legislacion y competencia aplicable
mediante la interpretacion e integracion de normas nacionales e internacionales,
para que de esta manera puedan emplear el procedimiento adecuado para
resolver controversias que surjan por el uso indebido de sus marcas en internet.
Asimismo, que puedan acudir a la solucién de conflictos extrajudiciales, con el

propésito que esto sea un ahorro de tiempo y dinero para ellos.



CAPITULO 1: LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1. Historia.

A lo largo del tiempo el Derecho de Propiedad Intelectual ha ido cobrando
valor en la economia internacional, y debido a esto, surgen muchos mas conflictos
relacionados con este derecho. La evolucibn de la propiedad intelectual se
caracteriza por su continuo fortalecimiento, ya que las normas que se han
adoptado han tenido una clara tendencia a hacer cada vez mas rigurosa la
proteccion de estos derechos, y buscar una uniformidad de normativas en la
mayor parte de paises del mundo, porque un numero creciente de paises estan
participando en la elaboracién y adhesién de esas normas modelo.! Debido al
crecimiento e importancia que se le dio a la Propiedad Intelectual se crean
convenios y tratados para la regulacion internacional de la materia, por lo que en
1883 surge el Convenio de Paris para la Protecciéon de la Propiedad Industrial, el
cual asegura a los creadores de sus obras intelectuales la proteccién en otros
paises. Esta necesidad de proteccion internacional se hizo patente en 1873 con la
Exposicion Internacional de Invenciones en Viena, a la que muchos expositores
extranjeros no asistieron por miedo a que les robaran sus ideas para explotarlas
comercialmente en otros paises,” ya que no existia una norma internacional que

protegiera sus ideas e invenciones frente a terceros.

Luego de esto, se adopta el Convenio de Berna para la Proteccion de las
Obras Literarias y Artisticas, el cual tiene como objetivo dar a los creadores, en el
plano internacional, el derecho a controlar el uso de sus obras creativas y a recibir
una remuneracion por dicho uso. Més adelante, en 1891 se concreta el Arreglo de
Madrid sobre marcas de fabrica o de comercio que dio lugar al primer servicio
internacional de presentacion de solicitudes de derechos de Propiedad Intelectual:
el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. Afios despueés,

surgen las secretarias encargadas de administrar los Convenios de Paris y Berna

! Aguirre Recinos, Edgar Mortimer. Tesis: “La Propiedad Intelectual en Guatemala”. Guatemala. Universidad
Rafael Landivar. Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales. 2010. P. 4

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. “Resefia Histérica de la _OMPI”. Suiza.
http://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html. Fecha de consulta: 10/06/2015.




que se fusionan conformando las Oficinas Internacionales Reunidas para la

Proteccién de la Propiedad Intelectual (BIRPI), entidad precursora de la OMPI.2
1.2. Definicion.

Para comenzar con el desarrollo del presente trabajo es necesario definir y
estudiar los términos y conceptos referentes a los temas que se trataran a lo largo
del mismo. Por lo tanto, para analizar lo relativo a las marcas, se debe iniciar con
el ambito en el cual se regulan, el cual es el derecho de propiedad intelectual.
Para comprender su definicibn se procedera a separar la palabra derecho para
definirla por aparte. Entonces, Guillermo Cabanellas de Torres define derecho
como “Conjunto de leyes. Coleccion de principios, preceptos y reglas a que estan
sometidos todos los hombres en cualquiera sociedad civil, para vivir conforme a
justicia y paz; y a cuya observancia pueden ser compelidos por la fuerza,” es
decir, derecho son todas las normas que han sido creadas por el hombre, las
cuales deben ser cumplidas por todos los habitantes de un pais que se encuentran
regidos bajo las mismas, con el proposito de mantener el orden social y la

convivencia pacifica en la sociedad.

La propiedad intelectual, en un sentido amplio y sencillo se define como
“obra de la mente humana, fruto de la creatividad y de la invencién humana, ® es
decir, lo que el hombre crea e inventa mediante su mente y creatividad. En un
sentido juridico, el autor Ricardo Antequera Parilli, citado por Marco Antonio
Palacios Lépez y Ricardo Alberto Antequera Hernandez, la define como “La
disciplina juridica que tiene por objeto la proteccion de bienes inmateriales, de
naturaleza intelectual y de contenido creador, asi como de sus actividades afines o

conexas.” Por consiguiente, la Propiedad Intelectual se refiere a un espacio

* Loc. Cit.

* Cabanellas de Torres, Guillermo. “Diccionario Juridico Elemental”. Argentina. Editorial Heliasta S.R.L. 1993.
Undécima Edicion. P. 97.

> Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. “La Propiedad Intelectual en tu vida.” Ginebra, Suiza.
Publicacién de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual No. 907. P. 2.

® Palacios Lépez, Marco Antonio; Antequera Hernandez, Ricardo Alberto. “Propiedad Intelectual. Temas
relevantes en el escenario internacional”. Centroamérica. Ed. Secretaria de Integracién Econdmica
Centroamericana, 2000. P. 1.




juridico en el cual existen las disposiciones reguladoras de derechos de propiedad
intelectual como las disposiciones que regulan la actividad econdmica de esos
derechos.” Por lo tanto, se define como el conjunto de normas, preceptos,
principios y reglas que regulan la proteccién de bienes inmateriales de naturaleza

intelectual creados por el ser humano.
1.3. Categorias de la Propiedad Intelectual

Esta se divide en dos grandes categorias, la primera es la propiedad
industrial, la cual engloba todo lo relacionado a las invenciones (patentes), signos
distintivos (marcas, marcas colectivas, nombres comerciales, emblemas,
expresiones o0 sefales de publicidad o propaganda), disefios industriales e
indicaciones geograficas, entre muchas otras y la segunda es el derecho de autor
y derechos conexos dentro de los cuales se encuentran las obras literarias y
artisticas.® Segun el articulo 1 (Constitucién de la Unién; ambito de la propiedad
industrial) del Convenio de Paris, la propiedad industrial es aplicada también al
dominio de industrias agricolas y extractivas y a todos los productos fabricados o
naturales, ademas de la industria y el comercio®. No obstante, para efectos del
desarrollo del presente trabajo de tesis, este se enfocara Unicamente en la
categoria de propiedad industrial, y especificamente a todo lo relacionado con las

marcas dentro del comercio.
1.3.1. Propiedad Industrial.

La propiedad Industrial es el conjunto de disposiciones que tiene como
objeto la proteccion de las creaciones que tienen aplicacion en el campo de la
industria y el comercio, asi como la proteccién contra la competencia desleal, la

cual incluye los actos que infringen los secretos empresariales.*®

’ Loc. Cit.

8 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Op. Cit. P. 2.

° Organizacion Mundial del Comercio (OMC); Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
"Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio."
Marruecos. 1994. Articulo 1.

1% Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala. “La Propiedad Intelectual”. Guatemala. Versién
electrénica. P. 1




a. Marcas

Las marcas son signos distintivos que permiten identificar y distinguir
productos o servicios con el fin de diferenciarlos de los demas. En la legislacion
guatemalteca, la Ley de Propiedad Industrial en su articulo 4, define las marcas
como “Todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios
producidos, comercializados o prestados por una persona individual o juridica, de
otros productos o0 servicios idénticos o similares que sean producidos,
comercializados o prestados por otra.”*! La definicion anterior indica que las
marcas son signos utilizados exclusivamente para distinguir un producto o servicio
especifico, que sera puesto en el comercio por una persona individual o juridica,
con el propésito que no exista confusion para el consumidor entre los productos o

servicios que la marca esta identificando.

Para entender qué puede constituir una marca se cita el articulo 15 del
Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio, el cual indica lo siguiente: "Podra constituir una
marca de fabrica o de comercio cualquier signo o combinacion de signos que sean
capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras
empresas. Tales signos podran registrarse como marcas de fabrica o de comercio,
en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los
nameros, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, asi como
212

cualquier combinacion de estos signos...
articulo 16 establece lo siguiente: “ARTICULO 16. SIGNOS QUE PUEDEN

, ¥ la Ley de Propiedad Industrial en su

CONSTITUIR MARCAS. Las marcas podran consistir en palabras o conjuntos de
palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos,
estampados, grabados, vifietas, orlas, lineas y franjas y combinaciones y
disposiciones de colores, asi como cualquier combinacion de estos signos.
Pueden también consistir en sonidos y olores, en la forma, presentacion o

acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, en el medio de

! Guatemala, Congreso de la Republica. “Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial”. Articulo 4.
'2 Organizacién Mundial del Comercio (OMC); Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Op
Cit. Articulo 15.




expendio de los productos o los servicios correspondientes y otros que a criterio
del Registro tengan o hayan adquirido aptitud distintiva. Las marcas podran
consistir en indicaciones geograficas nacionales o extranjeras, siempre que sean
distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen y que su
empleo no sea susceptible de crear confusion o asociacion con respecto al origen,
cualidades o caracteristicas de los productos o servicios para los cuales se usen
las marcas. En el caso de marcas colectivas o marcas de certificacion, cuando la
indicacion geografica identifique a un producto o servicio como procedente de un
pais o de una region o localidad de dicho pais y una cualidad, reputacion u otra
caracteristica del producto o servicio pueda ser fundamentalmente imputable a su
origen geografico, dicha indicacion geogréfica podra optar a proteccion como
marca. (...)" es decir, que las marcas podran consistir en combinaciones de signos
y palabras o cualquiera de los dos, que distingan claramente bienes o servicios
pertenecientes a entidades que los tengan posicionados dentro del comercio.
Segun esta norma, las marcas pueden ser letras, palabras, figuras, formas o
disefios combinados, incluso olores y sonidos, siempre y cuando sean originales y
producto del intelecto humano, es decir que no exista alguna similitud con alguno

de los elementos mencionados, ya existente.
b. Derecho de Exclusividad

Al registrar una marca, se le confiere al titular el derecho exclusivo de su
uso, el cual consiste en otorgarle Unicamente al titular de la misma, el derecho de
utilizar, comercializar y disponer de dicha marca, lo cual se acredita mediante el
titulo de registro de la misma. Lo anterior también incluye que se le impida a un
tercero la explotacion de la misma sin el consentimiento de su titular, asi como en
operaciones comerciales que involucren signos idénticos o similares para bienes o
servicios que sean idénticos o tengan una similitud a los que la marca distinga,
siempre y cuando exista una probabilidad de confusién para el consumidor.*® De lo
anterior, se entiende que el registro de una marca, le otorga a su titular un derecho

de uso exclusivo, es decir, que al estar registrada y vigente le garantiza el derecho

B fbid. Articulo 16.



exclusivo a utilizarla para identificar sus productos o servicios, e incluso, autorizar
su utilizacién por terceros®, esto indica, que el titular de una marca vigente sera el
anico que podra utilizarla o autorizar su utilizacibn a terceros, mediante el
otorgamiento de licencias de uso. Sin embargo, el derecho de exclusividad que
garantizan estas a sus titulares, se ha violentado mediante el uso indebido de las
mismas, especialmente en el ambito tecnol6gico como internet que trasciende

fronteras.
c. Territorialidad de las marcas

Segun la Seccion de Comercio Electrénico de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual: “Los derechos de marcas son creaciones juridicas de
naturaleza esencialmente territorial, de manera que si una marca no goza de
proteccién en un pais, puede considerarse inexistente desde el punto de vista
juridico.”™ Por lo tanto, la proteccién juridica y el ejercicio del derecho sobre una
marca registrada estan delimitados por el territorio del pais en el cual se otorga el
registro. De igual manera, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
manifiesta que la regla general del Derecho Marcario radica en que el derecho de
exclusividad otorgado a su titular debe circunscribirse al ambito territorial en que
se aplica la ley, lo cual provoca que las marcas registradas en el extranjero no
puedan gozar del derecho de exclusividad en un pais en el cual no estén

inscritas.*®

Lo anterior se refiere a que las marcas deben ser inscritas en cada uno de
los paises en los cuales se pretenden utilizar para distinguir un producto o servicio
dentro del comercio, ya que de esta manera, el titular de la misma tendra el
derecho de reclamar algun hecho ilicito que esta sufra, debido a que, en el caso
de las marcas, el derecho de propiedad nace cuando al titular se le otorga el

registro de la misma, esto sélo sucede en las marcas, ya que en el caso de los

" Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Op. Cit. P. 10.

B Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. “Estudio Sobre Comercio Electronico y Propiedad
Intelectual”. Ginebra, Suiza. Informe de la Seccidon de Comercio Electrénico: S. 2000 P. 20

'® superintendencia de Industria y Comercio. “Dictamen Juridico No. 12-228101”. Bogotd, Colombia. 2013. P.
4
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nombres comerciales el derecho se adquiere de forma declarativa. Cuando ya se
cuenta con el certificado de inscripcion de la marca, este puede reclamar cualquier
violacion a los derechos que ejerza sobre la misma. Como por ejemplo,
competencia desleal, copia, uso ilicito o reproduccién, imitacion, etcétera. Por esta
razon es que las marcas son de caracter territorial, porque si una de ellas esta
inscrita en un pais en el cual se le comete un acto ilicito, el titular puede reclamar
esa violacion ante el 6rgano jurisdiccional. Sin embargo, si el ilicito se comete en
un pais en el cual la marca no esté registrada, el titular no tiene ninguna prueba
ante la legislacion nacional de ese pais, que la marca es de su propiedad o que
posee algun derecho legitimo reconocido nacionalmente, debido a que no se

encuentra inscrita en dicho pais.

Sin embargo, este no es el caso de las marcas notorias; ya que una marca
notoria es aquella que es conocida a nivel nacional e internacional por el
consumidor del producto o servicio que ésta distingue debido a la reputacion que
ha adquirido por su uso y difusion. Al alcanzar la notoriedad, estas marcas no
tienen la obligacion de estar registradas, ya que debido al Convenio de Paris para
la Proteccion de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (en adelante
ADPIC) muchos paises las protegen debido a su notoriedad, por lo que no es
necesario que se encuentren registradas. Sin embargo, segun el articulo 6 bis del
Convenio de Paris el Estado miembro en el cual se reclama la notoriedad debe
reconocerla para que pueda ser invocada al momento de que se quiera registrar
una marca similar o idéntica.'’ Esto quiere decir que la territorialidad de estas
marcas se basa principalmente en que esta sea considerada como notoria en el
Estado en el cual se reclamara el derecho, sin necesidad que se encuentre

registrada.

Asimismo, en la Ley de Propiedad Industrial se puede encontrar regulada

su definicidn, en el articulo 4, el cual en su parte conducente establece: "Articulo

7 |nstituto de Derecho Mercantil. "Estudio Juridico, Doctrinario y Jurisprudencial de la Ley de Propiedad
Industrial de Guatemala". Guatemala, Guatemala. Editorial Episteme. 1ra Edicion. 2014. P119.
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4. Terminologia. A los efectos de esta ley se entendera por:...Signo distintivo
notoriamente conocido: cualquier signo que es conocido por el sector pertinente
del publico, o en los circulos empresariales, como identificativo de determinados
productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento por
su uso en el pais o como consecuencia de la promocion del signo, cualquiera que

u 18

sea la manera por la que haya sido conocido..." ** (resaltado propio).

d. Derecho de Prioridad

En el derecho de marcas, existe una figura que protege el derecho de
titularidad que una persona tiene sobre una marca cuando ésta no se encuentre
inscrita, lo que se intenta con esta figura es que se proteja la creacidon de una
marca que aun no se encuentra inscrita mediante la solicitud de registro de la
misma marca presentada en otro pais. Esta figura es el Derecho de Prioridad, esto
significa que un titular de una marca que solicite su registro en un pais, podra
reivindicar el derecho de prioridad, es decir, que con la reivindicacion del derecho
de prioridad, en otro pais que reconozca esta figura, se determinara que la
prelacion en el derecho serd al momento de presentada la solicitud anterior,
aunque haya sido en otro pais, siempre y cuando éste reconozca dicha figura. El
derecho de prioridad existe dentro de los 6 0 12 meses siguientes a la fecha de la
presentacion de la primera solicitud (dependiendo de la legislacion particular de

cada pais).

Las ventajas del derecho de prioridad son que el solicitante podré presentar
las solicitudes de registro de marca en fechas diferentes y no al mismo tiempo, lo
cual le da la posibilidad de decidir en qué paises es necesario el registro y tendra
protegida su segunda solicitud de registro a la fecha de presentacion de la primera
solicitud ante cualquier tercero. Asimismo, es necesario mencionar que el
solicitante no podra invocar el derecho de prioridad mediante una segunda
solicitud que hubiere sido presentada reivindicando la prioridad de la primera
solicitud, ya que lo que se intenta es que no se permita una cadena indefinida de

sucesivas reivindicaciones de prioridad para el mismo objeto, ya que esto

'®Guatemala, Congreso de la Republica. Op cit. Articulo 4.
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prolongaria el plazo de proteccion de las solicitudes de marca. Para poder
reivindicar la prioridad de una solicitud de registro, la segunda solicitud debe tratar
del mismo objeto que la primera, es decir, que ambas deben ser una misma

marca.’®

El Derecho de Prioridad esta reconocido dentro de la legislaciéon nacional
guatemalteca en el articulo 18 de la Ley de Propiedad Industrial, en el cual, se
reconoce, acepta la reivindicacion de prioridad y establece la forma de cdmo se
debe presentar una solicitud de marca en la cual se reivindique la prioridad por la
presentacion de una solicitud anterior. Asimismo, se encuentra regulado en el
Convenio de Paris, en su articulo 4 e indica que se debe de reconocer y respetar
el derecho de prioridad que un titular de una marca invoque en sus solicitudes de
registro, para que goce de la proteccion que este derecho trae consigo y se
aplique el derecho de prelacién existente al momento de la presentacién de la

primera solicitud.
1.4. Regulacion Nacional e Internacional

El Derecho de Propiedad Intelectual, esta regulado en dos leyes especificas
en Guatemala: el Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, Ley de
Propiedad Industrial, en la cual se regula todo lo referente a la categoria de
propiedad Industrial y el Decreto 33-98 del Congreso de la Republica, Ley de
Derechos de Autor y Derechos Conexos, que regula todo lo relacionado con los
derechos de los autores, intérpretes y artistas. En cuanto a la legislacion
internacional, Guatemala ha ratificado tratados y convenios que regulan aspectos
relevantes de la Propiedad Intelectual:

- “Decreto de fecha 20 de abril de 1998, del Congreso de la Republica
qgue ratifica el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad

Industrial.

'® Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); Oficina Europea de Patentes y Marcas (OEPM);
“Tercer Seminario Regional Sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina”. Version
Electrénica. Antigua, Guatemala. 2004. P. 5.
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- Decreto Numero 1587 del Congreso de la Republica de fecha 27 de
mayo de 1929, que aprueba la Convencién general interamericana
sobre Proteccion de Marcas y nombres comerciales, suscrita, el 20 de
febrero de 1929 y ratificada el 20 de noviembre de 1929.”%°

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC). Creados por la Organizacion
Mundial del Comercio en conjunto con la Organizacion Mundial de la

Propiedad Intelectual (OMPI), el cual entro en vigor en el afio 1995.

- Convencion General Interamericana Sobre Proteccion Marcaria y
Comercial, Adoptada el 20 de febrero de 1929 en Washington D.C.
Entrada en Vigor el 02 de abril de 1930.

- Convenio para la proteccién de los productores de fonogramas contra la
reproduccion no autorizada de sus fonogramas, Ginebra, del 29 de
octubre de 1971, ratificado el 3 de noviembre de 1976.

- Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes de 19 de junio de 1970,
enmendado al 3 de octubre de 2001, ratificado el 15 de junio de 1996.

- Convencion Internacional sobre la proteccion de los artistas intérpretes o
ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de

radiodifusién adoptada en Roma el 26 de octubre de 1961.

- Tratado de Nairobi sobre la proteccion del Simbolo Olimpico (21 de
febrero de 1983).

- Convenio para la protecciéon de los productores de fonogramas contra la
reproduccion no autorizada de sus fonogramas (1 de febrero de 1977).

- Convencion de Roma sobre la proteccion de los artistas intérpretes o
ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de
radiodifusiéon (14 de enero de 1977).

20 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. “Guatemala: Leyes y Tratados de la Propiedad
Intelectual”. Suiza. http://www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=gt. Fecha de consulta: 10/06/2015.
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Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial
(Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones 0 Senales de
Propaganda) (27 de mayo de 1975).

Convencion interamericana sobre el Derecho de Autor en Obras

Literarias, Cientificas y Artisticas (10 de enero de 1952).

Convencién General Interamericana sobre Proteccion Marcaria y
Comercial (2 de abril de 1930).

Convencion de Buenos Aires Sobre la Propiedad Literaria y Artistica (28
de marzo de 1913).%

Y oc Cit.
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CAPITULO 2: INTERNET

Luego, de comprender los elementos y conceptos basicos del derecho de
propiedad intelectual, es necesario desarrollar los aspectos relevantes de internet,
y posteriormente se hara un analisis de la relacion entre ambos conceptos para
poder entrar a conocer a profundidad el problema planteado dentro del presente

trabajo de tesis.
2.1. Definicion.

Internet es una herramienta esencial para la sociedad de la informacion, ya
que facilita los servicios electronicos interactivos y la comunicacion de todo tipo de
informaciones. Este constituye un entramado mundial de redes conectadas entre
si que hace posible la comunicacién casi instantdnea desde cualquier ordenador,
siendo este un medio de comunicacién global.?? Lo anterior se refiere a que
internet funciona como un conjunto de redes que facilitan la comunicacion entre
ordenadores que se encuentren conectados a dicha red, lo cual hace posible que
el usuario que se encuentra detras de ese ordenador puede comunicarse con otro
a través de estas redes, aungque este otro se encuentre en otra parte del mundo,
ya que la finalidad del internet es que los usuarios se comuniquen y compartan

informacion desde cualquier parte del mundo.

Internet se define como una red mundial de redes de ordenadores, cada
una de ellas independiente y autbnoma. Sin embargo, para comprender esta
definicion se debe analizar qué es una red informética, una red informatica es un
conjunto de ordenadores conectados entre si mediante cables telefonicos, fibras
Opticas, ondas de radio, via satélite, etcétera; las cuales pueden ser locales, como
por ejemplo: Local Area Networks (LAN) o a gran distancia: Wide Area Networks
(WAN). El punto de unién entre dos redes es un ordenador. Por lo tanto, internet

se configura como la mayor unién existente de redes abiertas. ?* De esto se

> De Miguel Asensio, Pedro Alberto. “Derecho Privado de Internet”. Espafia. Editorial: Civitas Ediciones, S.L.
2002. Tercera Edicién Actualizada. P. 27.
** Garcia Vidal, Angel. “Derecho de Marcas e Internet”. Espafia. Editorial: tirant lo Blanch. 2002. P. 37.
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entiende que el internet fue creado para unir redes informaticas para facilitar la

comunicacién y transferencia de datos entre ordenadores a nivel mundial.

El internet surgio junto con la creacion de ARPANET, en 1969, la cual es
una red experimental disefiada en investigaciones promovidas por el
Departamento de Defensa de Estados Unidos de América, que tenia como
objetivo establecer una red informatica de comunicacion que tuviera la capacidad
de redirigir automéaticamente la informacién. Al poco tiempo, comenzaron a
aparecer redes semejantes que facilitaron la conexion entre universidades, centros

de investigacion, empresas y particulares a nivel mundial.” %*

2.2. Caracteristicas.

Al desarrollar el concepto de internet, se puede notar que este posee un
gran numero de caracteristicas, de las cuales se considera que las mas

importantes son las siguientes:

- No existe jurisdiccion: Se refiere a que debido a la inexistencia fisica

material o inmaterial del ciberespacio, no hay un gobierno que tenga
competencia y la facultad de legislar sobre el ciberespacio o Internet, ya
qgue el internet no pertenece a ninguna jurisdiccion. Posteriormente se
explicard dentro del presente trabajo de tesis de la territorialidad de

Internet.?®

- No Existen Fronteras: Se refiere a que la informacion que se encuentra en

internet, esta a disposicion de cualquier persona que tenga acceso al
mismo, ya que no puede limitarse al uso de un Unico grupo de personas,
salvo las restricciones comerciales, como por ejemplo las informaciéon que
se encuentra unicamente a disposicion del Gobierno, datos personales, etc.
De lo anterior se entiende, que personas de diferentes nacionalidades

pueden ingresar a paginas guatemaltecas o de otro pais, de manera

* De Miguel Asensio, Pedro Alberto. Op. Cit. P. 27
%> Barrios Osorio, Omar Ricardo. “Derecho e Informdtica. Aspectos Fundamentales”. Guatemala. Ediciones
Mayte. Tercera Edicion. 2006. P. 250.
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sencilla, sin tener que estar en el pais al cual pertenece dicha pagina de

internet.?®

El Factor Tiempo: La informacion que se transmite por medio de internet

viaja a una velocidad comparable con la velocidad de la luz, lo que le
permita a las personas que los hechos o actos se realicen casi de inmediato
y que puedan obtener la informacién que necesitan en cuestion de

segundos.?’

Facilidad de Acceso a la Informacion: La informacibn se encuentra

disponible con tal facilidad, porque no tiene limites de horario, distancia,
idioma, ya que se puede obtener informacion de primera mano, a pesar de
la diferencia de horarios de cada pais, y del lugar en el que se encuentre la

persona. %

No Presencia de las Partes: Como por ejemplo: Al momento de realizar una

compra por internet, el usuario paga el producto por medio de internet
utilizando, en este caso, una tarjeta de crédito o débito, y el vendedor le
hace llegar su producto a la direccién que este indique, esto se realiza sin
necesidad de la presencia de las partes, lo cual representa un ahorro en
tiempo para ambos y de dinero para el usuario, ya que la mayoria de
productos que se venden mediante paginas de internet tienen un precio
inferior al producto que se vende en una tienda fisica, esto es porque para
el vendedor, tener una tienda fisica representa un gasto mayor a tener una
tienda en linea, por lo tanto, los precios de los productos de la tienda en

linea, generalmente seran inferiores.*

No existe Requlacion Legal para Internet: Como se desarrollard mas

adelante, actualmente no se cuenta con una ley nacional que regule

% fbid.
7 Ibid.
% fbid.
* fbid.
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2.3.

especificamente Internet. Sin embargo, a nivel internacional, existen leyes
en determinados paises que si cuentan con normas que regulan el uso de
internet, estas leyes seran desarrolladas en otro capitulo del presente

trabajo. *°

Costo de Acceso: El uso de internet para las consultas por parte de los

usuarios, a entidades como por ejemplo los bancos, genera un ahorro
grande para el mismo, ya que éste no tiene que trasladarse a la agencia, lo
cual indica que no habra un gasto de gasolina, ni tiempo en colas para que
este pueda ser atendido. Por lo tanto, el internet representa un ahorro de

dinero y tiempo para los usuarios que lo utilizan.*

Relacién con el Derecho.

El internet se ha convertido en una herramienta importante y muy utilizada

dentro del ambito del derecho, por lo que, muchas personas se han preguntado

como puede este ser utilizado dentro de este ambito. Sin embargo, el autor Omar

Ricardo Barrios Osorio, establece la utilizacion del internet en el derecho en cinco

areas, las cuales considera que son las mas utiles para un profesional del

derecho:

Internet como _Medio de Comunicacién: Esta se refiere principalmente al

uso del correo electrénico, ya que actualmente representa una forma de
comunicacién en la cual el contenido de lo transmitido mediante este puede
ser procesado, con la ventaja de que el tiempo y la distancia es superado
muy facilmente, porque los clientes o colegas que se encuentren en otro
Estado con diferente horario, recibiran la informacién en segundos, lo que
demuestra la eficacia y eficiencia de esta herramienta. Por lo tanto, que la

comunicacion entre un cliente que se encuentre del otro lado del mundo y el

% ibid
* ibid.

19



profesional del derecho sera inmediata, obteniendo ambos la informacion

en cuestion de segundos.®

- Acceso a Fuentes de Informacion: Esto se refiere, mas que todo, al acceso

que los usuarios pueden tener a los tramites realizados en las
dependencias del Estado, ya que muchas de ellas cuentan con su propia
pagina en internet que facilita el acceso de cualquier persona para que
pueda consultar el estado o la fase en que se encuentra el tramite que se
esta realizando ante dicha entidad, sin necesidad de acudir fisicamente a la
institucién, lo cual representa un ahorro de tiempo, combustible y pago de
parqueo. Incluso para la persona es mas seguro consultar desde su trabajo
u oficina por medio de internet. Asimismo, dentro de esta se encuentra el
acceso a paginas de instituciones internacionales como por ejemplo la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Organizacion
Internacional del Trabajo (OIT), United States Patent and Trademark Office
(USPTO), etc., las cuales cuentan con una gran cantidad de informacién
disponible para cualquier persona interesada. Es necesario mencionar que
existen paginas que cobran un monto especifico para realizar ciertos tipos
de consultas, como por ejemplo la pagina del Registro General de la
Propiedad, la cual cobra cierta cantidad por la consulta de inscripciones y
anotaciones de bienes inmuebles o INFILE, que proporciona el servicio de
descarga de leyes y documentos relacionados con el derecho a un precio

determinado. 3

- La Comercializacion: Este tema se enfoca a la utilizacién del internet por el

profesional del derecho para dar a conocer los servicios profesionales que
este presta, es decir, con la utilizacion de internet, el profesional crea su
propia pagina web, en la cual da a conocer qué servicios presta, donde

tiene ubicada su oficina, numero de teléfono para ser contactado, correo

*2 fbid. P. 234.
* [bid.
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2.4.

electronico, horario de atencion, etc., lo cual facilita la comunicacion con los
clientes porque estos tienen facil acceso a los datos de contacto del

profesional.®*

Internet como Objeto de Estudio del Derecho: Este establece la necesidad

de regular Internet dentro del ambito del derecho, ya que mediante el
internet se adquieren derechos y obligaciones por parte de cada usuario, lo
cual es una de las razones mas importantes para la creacion de normas
que regulen especificamente el internet. Sin embargo, existen posiciones
doctrinarias que consideran que no es necesaria la regulacion de internet,
pero como se estudiard mas adelante, existen conflictos creados por el uso
indebido del internet, que tienen como consecuencia la necesidad de
regularlo, ya que al no existir normas que solucionen dichos conflictos, para

los usuarios es dificil hacer valer sus derechos ante un tercero.*®

Estudios de Postgrado y Capacitaciones On Line (en linea): Esto quiere

decir que se han creado paginas en internet que ofrecen cursos para que
las personas puedan estudiar y capacitarse en temas de interés, lo cual les
brinda la facilidad de conectarse desde cualquier parte del mundo y recibir
el curso al que se inscribieron, sin necesidad de acudir fisicamente a un

salén de clases.*®

Territorialidad de internet.

Internet, a diferencia de las marcas es multi jurisdiccional, es decir, que los

usuarios que lo utilizan pueden acceder a este desde cualquier lugar del mundo a

cualquier horario, esto es debido al complejo entramado de redes digitales y la

infraestructura de las telecomunicaciones, que tiene como consecuencia que la

informacion digitalizada pueda viajar a través de diversos paises y jurisdicciones

** [bid.
* fbid.
* fbid.
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para alcanzar su destino,*

es decir, que las fronteras no existen en internet,
porque este funciona mediante redes, como se explicO anteriormente, lo que
significa que los Estados tengan grandes dificultades para delimitar sus
jurisdicciones. Por lo tanto, el Estado al intentar regular unilateralmente cualquier
asunto que suceda en su territorio, no cuenta con la anuencia de las demas
entidades para hacerlo, porque no posee jurisdiccion sobre dichas entidades,

siempre y cuando no se encuentren en el territorio que gobierna.*®
2.5. Regulacion Nacional de Internet.

Debido al avanzado crecimiento de la tecnologia como internet, se ha
propuesto la consideracion del ciberespacio como una jurisdiccion independiente,
diferenciada de las estatales, con mecanismos propios de creacion de normas y
organos especificos de solucion de controversias, asi como la regulacion del
funcionamiento del mismo, es decir, que la red, que cuente con un alcance global,
es de estructura descentralizada y se ha basado en direcciones légicas y no
fisicas, y las actividades que se desarrollan en ella, no deberian de regirse por
normas de base territorial, ya que se trata de un espacio diferente que tendria que
tener su propia normativa.*® Es necesario mencionar que la necesidad surge a raiz
de que el internet es utilizado por personas que son parte de una sociedad, y las
normas regulan el comportamiento del ser humano en sociedad. Por lo tanto, el
comportamiento humano en la utilizaciébn del internet debe contar con una
regulacion especifica para que exista claridad de cémo, para qué y qué conductas
pueden ser utilizadas dentro del internet.

En consecuencia, Ramén Brenna, propone soluciones para regular internet,

las cuales son:

“La unificacion de reglas legales.

- Unificacion de una ley sustantiva de internet.

7 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Op.Cit. P. 16
®éllez Valdés, Julio. “Derecho informdtico”. México, Ed. McGraw-Hill. Tercera Edicién. 2004. P. 103.
* De Miguel Asensio, Pedro Alberto. Op. Cit. P. 79.
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- Reconocer internet como jurisdiccion propia y asignar disputas a un
tribunal internacional de arbitraje de internet o una corte exclusiva para

estas disputas con una ley sustantiva que rija”.*°

Sin embargo, a pesar de las soluciones que se han propuesto para la
creacion de una normativa propia de internet, este se ha caracterizado por no
contar con una regulacion legal o por la imposibilidad de ser normado legalmente,
conforme al ordenamiento juridico de un Estado determinado. Debido a que
internet no tiene limites geograficos y no reconoce fronteras territoriales o
jurisdicciones estatales, es decir, que es aterritorial y se considera que Unicamente
podria llegar a regularse mediante tratados internacionales acordados por diversos
Estados.* En Guatemala no se ha iniciado la creacién de una ley especifica que
regule internet, Unicamente se encuentran normas en el Cédigo Penal que regulan
los delitos informaticos, los cuales se encuentran en el Articulo 274 “A” a la “G” y
el Decreto 47-2008 del Congreso de la Republica, Ley de Reconocimiento de las
Comunicaciones y Firmas Electrénicas. No obstante, en el afio 2010 se present6
al Congreso de la Republica de Guatemala una Iniciativa de Ley que disponia

regular la Ley de Delitos Informaticos, la cual aun no ha sido aprobada.

Sin embargo, las normas indicadas anteriormente, no regulan el
funcionamiento de Internet, sino Unicamente los delitos que se pueden cometer
por medio de la utilizacion del internet, asi como el uso de firmas electrénicas,
como un medio para proteger la veracidad de los documentos que son enviados
por medio de internet y su reconocimiento como un medio de prueba dentro de un

proceso judicial.

0 Téllez Valdés, Julio. Op Cit. P. 103.

1 Lemus Chavarria, Ana Lorena. Tesis: “Aspectos Legales y Doctrinarios Bdsicos para determinar la
Naturaleza Juridica del uso de Internet y el Correo Electrénico en el Ambito Laboral”. Guatemala. Facultad de
Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 2005. P. 38
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CAPITULO 3: COMERCIO ELECTRONICO

3.1. Comercio electronico: Aspectos Generales.

A lo largo del tiempo, se ha venido generalizando el uso del término
comercio electronico, el cual ha pasado a formar parte integrante de la
terminologia de las tecnologias de la informacion (TICS), que consisten en el
estudio, aplicacion y procesamiento de informacion, mediante las cuales, se
obtiene, crea, almacena, modifica, maneja y distribuye dicha informacion,
asimismo se refieren al desarrollo y uso de programas, procedimientos y equipos
vinculados con el internet. En otras palabras las tecnologias de la informacién son
principalmente las acciones que se pueden realizar con la informacion que se
encuentra almacenada en un ordenador, programa o incluso en la red y es
transmitida y procesada hacia otro mediante el uso de internet con la ayuda de

programas informaticos, dispositivos y herramientas electronicas.

Regresando al tema del comercio electronico, el autor Julio Tellez Valdés
en su libro “Derecho Informatico”, indica que el término comercio electrénico se
utiliza frecuentemente en los medios informativos, negocios y en el lenguaje
corriente para referirse a una gama muy grande de actividades que se asocian con
el uso de las computadoras e internet para el comercio de bienes y servicios por
medios electrénicos y directos.*? Es decir, el comercio electrénico abarca todas
aguellas actividades realizadas mediante la utilizacién de internet, en las cuales se
transmiten e intercambian bienes y/o servicios entre un usuario y un proveedor,
como por ejemplo, venta de algin bien o la prestacion de algin servicio en

especifico como la instalacién de software, asesorias, etcétera.
3.1.1. Definicion

Para comprender de una mejor manera el término comercio electrénico, se
debe iniciar por definir la palabra comercio, la cual, en palabras sencillas, se
refiere al acto o conjunto de actos que nacen de la relacibn que se da entre

actividades como la compraventa, intercambio de productos o servicios entre dos

*Téllez Valdés, Julio. Op Cit. P. 213.
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0 mas partes.”® Por lo tanto, se entiende que el comercio se refiere a las
actividades que se realizan entre dos o mas partes, con el proposito de
intercambiar un producto o servicio por determinado valor, que se encuentra
representado en una moneda. Luego de analizar este concepto, se procede a
desarrollar el término electronico, el cual se refiere a los mecanismos, procesos y
procedimientos que son utilizados para transmitir datos e informacién mediante el

uso de la tecnologia y redes informaticas.

Por lo tanto, ahora se puede comprender que el término del comercio
electronico es definido como “a negociacién o actividad que busca la obtencién de
ganancia o lucro en la venta o compra de mercancias”** realizadas mediante el
uso de medios informaticos como el internet, o procedimientos digitalizados que
involucran el uso de redes. Lo anterior indica, que el comercio electrénico se
refiere al intercambio de bienes o servicios entre dos 0 mas partes, mediante la
utilizacién de medios electrénicos, como el internet y otros que sean del ambito de
la informética especificamente. Las actividades que abarca el comercio
electrénico, ademas de la principal que seria la compraventa, segun el autor Omar

Ricardo Barrios Osorio, son algunas de las siguientes:
“La publicidad.
La basqueda de la informacién.
El aseguramiento de las posibles transacciones.
El tratamiento de clientes y proveedores, incluso inversores.
Tramites ante autoridades de control y fiscalizacion.
La negociacion de condiciones de compra, suministros, etc.

La prestacion de mantenimientos y servicios posventa.

* Barrios Osorio, Omar Ricardo. Op Cit. P. 282.
4 Pardini, Anibal A. “Derecho de Internet”. Buenos Aires, Argentina. Ediciones La Rocca. 2002. P.141.
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La colaboracién entre empresas.”™

3.1.2. Caracteristicas

El comercio electrénico se caracteriza, primero: por su naturaleza
internacional, ya que los medios electronicos han creado un entorno mundial sin
limites, de manera que ninguna empresa que se dedique a ofrecer bienes o
servicios en internet tenga que dirigirse a un mercado geografico concreto, ya que
la creacion de un sitio Web comercial puede proporcionar acceso a mercados y a
usuarios de internet en todo el mundo; y segundo: por su naturaleza
interdisciplinaria, debido a que las empresas grandes y pequefias han
comprobado que lo que diferenciaba a los sectores comerciales, esté perdiendo su
razon de ser y eso origina presiones competitivas para reestructurar las
actividades dentro y entre las industrias, lo que conlleva nuevas oportunidades y a

la misma vez problemas para las empresas.*®

Lo anterior indica que el comercio electronico se caracteriza por no tener un
mercado fisico que se encuentre ubicado en determinado pais o lugar, sino que
todas las actividades comerciales se realizan mediante redes conectadas entre si,
sin necesidad de la presencia de las partes que se encuentran involucradas en
dichas actividades. Asimismo, se caracteriza por que las empresas que se dedican
a ese tipo de comercio no se limitan a un sector comercial especifico, sino que
pueden realizar sus actividades en cualquier ambito comercial, no necesitan poder
tener caracteristicas especificas para ingresar a determinado sector, sino que sus
actividades comerciales son realizadas para todos los sectores comerciales, sin
importar se sean pequefias, medianas o grandes empresas. Sin embargo, lo
anterior también representa un problema para las empresas novatas, porgque
deben competir con empresas que han abarcado la mayoria del mercado, lo cual
significa que deben competir con empresas grandes que ya cuentan con afios de

experiencia en dichos sectores.

> Barrios Osorio, Omar Ricardo. Op Cit.

* Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); Oficina Europea de Patentes y Marcas (OEPM);
“Tercer Seminario Regional Sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina”. Version
Electrdnica. Antigua, Guatemala. P. 9
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Se considera necesario desarrollar el concepto y caracteristicas del
comercio electrénico, como tema principal del presente trabajo, porque todos los
servicios y productos que se comercializan, son distinguidos mediante un signo
gue en la mayoria de los casos, se encuentra registrado como marca, es decir que
los productos o servicios que se intercambian dentro del internet se encuentran
representados por un disefio o palabra que ha sido creada por el proveedor para
distinguir sus productos o servicios de los demas que se encuentran puestos en el
comercio, en este caso, electronico. Por lo tanto, se relaciona principalmente con

el tema de marcas, utilizadas en el ambito del internet.

Es necesario mencionar que en la actualidad, la mayoria de las
transacciones de comercio electronico entre empresas y consumidores se
relacionan con productos intangibles que pueden enviarse directamente a la
computadora del consumidor mediante la red, pero también existe el intercambio
de productos tangibles, que son entregados al consumidor mediante el envio del
mismo, por algin medio aéreo, terrestre o maritimo. Sin embargo, debido a la
naturaleza de los productos intangibles, el contenido que poseen esos productos,
se encuentra sujeto cada vez mas a la proteccion de derechos de propiedad

intelectual.*’

Por lo tanto, las marcas, objeto del presente trabajo de tesis, se encuentran
desempefiando una importante funcion en el entorno del comercio, porque
permiten a los consumidores identificar el origen de un producto, relacionarlo con
quien lo produce, tener una garantia de calidad e incluso distinguirlo de los demas

productos similares que se encuentran puestos en el comercio.
3.2. Uso de marcas en internet

El uso de una marca en internet consiste en que al utilizarla en un medio
electréonico, ésta sera visible inmediatamente para un publico internacional,

teniendo un efecto mundial, debido a que el internet, como ya se estudid

“Téllez Valdés, Julio. Op Cit. P. 217.
8 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Op Cit. P. 49
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anteriormente, se caracteriza por trascender fronteras y no pertenecer a una
jurisdiccion determinada. Por lo tanto, se entiende que la marca podré ser vista en
cualquier parte del mundo, generando asi un posicionamiento en el mercado a
nivel mundial. Sin embargo, esto hace que a las empresas se les dificulte
determinar en qué paises sus actividades comerciales pueden ser juridicamente
relevantes. Inclusive, dentro de los limites de un Unico sistema legal resulta dificil
enmarcar el uso de una marca en internet dentro de los conceptos legales

tradicionales.*®
3.2.1. Uso honesto

El uso honesto de una marca en internet consiste, en que esta es utilizada
sin violar los derechos de su titular, es decir, que quien la explota es el propio
titular o un tercero mediante el otorgamiento de una licencia de uso por parte del
propietario. Por lo tanto, en ninguna circunstancia se da una violacion a los
derechos de propiedad industrial, porque dicha utilizacion no es contraria a lo que

indican las normas del derecho de propiedad industrial.

En internet las marcas pueden ser utilizadas de una forma legal y honesta,
siendo utilizadas de las siguientes maneras, las cuales son las mas comunes para

los usuarios:

a. “Metaetiquetas: Consiste en una palabra clave colocada en un sitio Web
de codigo HTML como medio para que los motores de busqueda de
internet clasifiquen los contenidos del sitio Web,*® es decir, que el duefio
de un sitio web decide colocar una palabra especifica que identifique o
se relacione con el contenido de su sitio web, para que, en el momento
en que el usuario ingrese dicha palabra a un motor de busqueda,
aparezca inmediatamente dentro de los primeros resultados el sitio web

relacionado.

9 Ibid. P. 50
1 oc Cit.
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b. Venta de marcas como palabras clave (Adwords): Algunos de los
motores de busqueda venden palabras clave a los anunciantes que
buscan dirigir sus productos hacia un grupo concreto de usuarios en
Internet.>* Esto se refiere a que en internet existen personas que venden
palabras clave, para que los sitios web de los proveedores o usuarios se
relacionen con dichas palabras, y aparezcan de primero en las
basquedas que realiza un determinado grupo de usuarios, el cual es el
grupo que le interesa al propietario del sitio web.

c. Uso aceptable no autorizado: Algunas legislaciones establecen
excepciones para el “uso honesto” de un signo protegido por una marca,
concedidas cuando un signo se utiliza honestamente y de buena fe,®?
es decir que en algunos paises el uso honesto de un signo o palabra
gue se encuentra protegido como marca, puede o0 no ser considerado
como un uso honesto. Por ejemplo: Existen casos en los que se utiliza
un signo, que se encuentra protegido, para fines didacticos y no hay
intereses de lucrar con el uso de ese signo, por lo que, en este caso el
uso es honesto, porque no se intenta lucrar con el signo ni efectuar
actividades en su detrimento, incluso hay casos en los cuales, se pide la
autorizacion del titular del signo para poder utilizarlo de esta manera.

d. Uso como publicidad: “La publicidad en internet es considerada un uso
relevante de la marca a efectos del uso obligatorio, si existe un vinculo,
y si la publicidad se refiere a la posibilidad efectiva de entrega del
producto anunciado”.®® Esto indica que algunos usuarios en internet
utilizan sus marcas en anuncios de publicidad que aparecen en los sitios
web de otros usuarios, con el fin de generar mas trafico para su pagina
web.

e. Utilizacion como “anchor”: La parte que se debe pulsar con el “mouse”

en un vinculo o hiperenlace,” que puede ser utilizado por el titular o

> Loc Cit.
> [bid. P. 51
>* Garcia Vidal, Angel. Op Cit. 92.
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tercero, utilizacién que genera publicidad.®* Esto quiere decir que la
palabra o signo protegido como marca, es utilizado como un enlace, que
al presionarlo re direcciona al sitio web oficial que se encuentra
vinculado con ese signo.

Utilizacidon como nombre de dominio: Los nombres de dominio consisten
en la utilizacion de una direccion de Internet, facil de recordar, utilizada
para ingresar a un sitio Web, los cuales se encuentran vinculados con
numeros unicos del Protocolo de Internet (IP) que sirven para encaminar
las direcciones en Internet para que los usuarios puedan acceder a
estos sitios, es decir que funcionan como un identificador. Se componen
de varios niveles: SLD (Second Level Domain) representa el nombre del
servidor conectado; GTLD (Generic Top Level Domain) describe la
actividad de servidor conectado como por ejemplo: .com, .net, .org, y €s
considerado como el primer nivel de dominio; y, CCTLD (Country Code
Top Level Domain) describe el codigo del pais en el que se encuentra
registrado el dominio, es considerado como primer nivel de dominio y se
identifica con dos letras que se refieren al pais: .gt. Estos se encuentran
protegidos segun el sistema first-to-file, el cual consiste en que la
primera persona que lo solicita, adquiere el derecho de utilizarlo durante
un periodo de tiempo determinado. En este caso la marca en si, es
decir, la palabra que compone la marca, es utilizada como nombre de

dominio.

3.2.2. Uso indebido

Luego de analizar la forma de utilizacion correcta u honesta de una marca

en el ambito del internet, es procedente analizar lo contrario a ese uso honesto, ya

que con el siguiente analisis se comprenderan los motivos que dan lugar al

surgimiento de la problemética objeto del presente trabajo de tesis, para que mas

adelante se entre a conocer las posibles soluciones al mismo.

>* Ibid. P. 119.
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Debido a la expansion del comercio electrénico mediante los sitios web de
remates® e independientes® que se dedican a la venta de gran variedad de
productos, los titulares de las marcas registradas en todo el mundo se enfrentan a
un enorme desafio, ya que la supervivencia de los negocios legitimos se
encuentra amenazada por rivales que se dedican a la comercializacion de
productos falsificados.”” Este es uno de los principales motivos de surgimiento de
conflictos, ya que quienes poseen derechos legitimos sobre sus marcas, son
afectados por quienes se dedican a copiar marcas registradas que seran utilizadas
para distinguir productos de mala calidad o productos falsificados, los cuales son
comercializados a un costo menor que los productos originales. Por lo tanto, los
productos originales no son vendidos y por ende, las marcas pierden valor,
confianza del cliente y dejan de generar ingresos para sus titulares, lo cual

desencadena un conflicto por uso indebido de marcas en internet.

Por lo tanto, asi como las marcas son utilizadas de manera correcta y licita,
es decir, por su titular o con autorizacién de éste para ser utilizada por terceros,
existe el uso indebido e ilicito de estas. Esto se refiere a lo siguiente: “El uso
indebido de las marcas en Internet comprende la venta de productos falsificados o
similares utilizando por este medio, practicas que le permiten al producto que se
quiere vender o promocionar, posicionarse en determinados buscadores por
diversos medios. Asimismo parte del problema radica también en la adquisicion de
informacién en forma fraudulenta o “phishing”*® es decir, que una marca es
utilizada sin autorizacion de su titular para distinguir productos iguales, similares o

falsificados al que éste legalmente distingue.

> Los sitios web de remates permiten que los usuarios presenten licitaciones para adquirir articulos de
vendedores independientes. <Mazza, Angelo. Articulo: “Proteccion de marcas comerciales en la Internet”.
Revista Enfoque en los Derechos de Propiedad Intelectual. Estados Unidos. Departamento de Estado de
Estados Unidos. >

*® Los sitios web independientes son centros auténomos al menudeo que ofrecen productos en venta a
través de la Internet. <Loc Cit.>

> Loc Cit.

> Vanrell, Juan Eduardo. “El uso de las marcas en Internet: Problemas y Soluciones”. Uruguay. Asociacidn
Interamericana de la Propiedad Intelectual-ASIPI-. 2012. P. 2.
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El uso de marcas en internet, como en los casos indicados en el apartado
anterior, tiene como consecuencia, grandes amenazas para sus titulares, ya que
facilitan la creacion de asociaciones, aumentando el riesgo de confusion, dilucion y
otras formas de explotacion ilicita®, ya que si el consumidor adquiere un producto,
creyendo que éste es original y ademas, esta identificado con una marca
especifica que él normalmente utiliza y se da cuenta que el producto es de mala
calidad, decidira ya no seguir adquiriendo dicho producto, por lo que, esto trae
consigo pérdidas para el legitimo duefio del producto y detrimento de la marca por

culpa de un falsificador que esta creando una mala reputacion.

Entre estas amenazas se encuentran los usurpadores de marcas o
“cybersquatters”, quienes se apropian de una denominacion sobre la cual no
poseen un derecho legitimo, porque lo realizan de mala fe y proceden a ofrecer la
venta, arrendamiento, licencia, o cesion de esa denominacion, incluso de marcas
notorias o renombradas, a personas que tengan interés en su adquisicion e
incluso a sus legitimos titulares.®® Esta es una problematica que ha surgido a nivel
internacional, porque personas de cualquier parte del mundo adquieren la licencia
de una marca, y luego, se dan cuenta que la marca no es propiedad del

licenciante, surgiendo asi un conflicto por el uso indebido de una marca.

Es necesario mencionar que en la legislacion guatemalteca, el agotamiento
del derecho que puede llegar a tener el titular de una marca, cuyo producto
legitimo es puesto en el comercio, se encuentra regulado en el articulo 37 de la
Ley de Propiedad Industrial, el cual establece lo siguiente: “El registro de la marca
no confiere a su titular el derecho de prohibir la libre circulacién de los productos
que la lleven legitimamente y que se hubiesen introducido en el comercio, en el
pais o en el extranjero, por dicho titular o por otra persona con consentimiento del
titular o econémicamente vinculada a éste, a condicion de que esos productos y
los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no

hubiesen sufrido ninguna modificacion, alteracion o deterioro. A los efectos del

> Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Op Cit. P. 51.
% Rico Carrillo, Mariliana. “Derecho de las Nuevas Tecnologias”. Buenos Aires, Argentina. Ediciones La Rocca.
2007. P. 501.
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parrafo anterior, se entenderd que dos personas estdn econdmicamente
vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una
influencia decisiva con respecto a la explotacion de los derechos sobre la marca, o
cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas™, El articulo
citado, se refiere a que a la persona propietaria de una marca de un producto
legitimo puesto en el mercado, se le limitaran sus derechos exclusivos sobre la
misma, debido a que el agotamiento del derecho tiene como efecto principal que el
titular pierda el control sobre las distribuciones futuras que se realicen sobre los
productos que llevan su marca, lo que significa que una vez puesta en el mercado,
se agota la posibilidad de impedir la comercializacion y distribucién del producto,
es decir, que para el titular es un medio legal que le impide detener la
comercializacién y actos de comercio de sus productos por parte de terceros, ya

sea en el comercio nacional o internacional.®?

Otro supuesto para el uso indebido de marcas en internet, es el caso en el
que se reproducen, sin autorizacion, en una pagina web, marcas de productos
similares o idénticos a los que el legitimo titular de la pagina comercializa; asi
como el empleo no autorizado, por un competidor, de una marca ajena en el
cbdigo fuente de su sitio web, con la finalidad que los usuarios que las localizan,
mediante programas, sean conducidos a las paginas web de este, lo que genera
confusion acerca de la procedencia de los productos o servicios que se ofrecen,
provocando un riesgo de asociacion de la marca del legitimo titular con quien la
emplea, sin autorizacién, en el cédigo fuente de su sitio web.®® En este supuesto
se observa que la marca del legitimo titular es utilizada sin autorizacion alguna
para distinguir productos que no son comercializados por el titular, los cuales son
asociados por el consumidor, creyendo este que todos esos productos pertenecen
al mismo titular, por lo tanto, el falsificador crea su propio mercado y lucra a costa
de la reputacion e imagen que el legitimo titular le ha ido dando a sus productos y

marcas.

*! Guatemala, Congreso de la Republica. “Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial”. Articulo 37.

®2 v4squez Santamaria, Jorge Eduardo. “El Agotamiento del Derecho de Marca”. Opinién Juridica. Volumen
6, No. 12 Universidad de Medellin. Colombia. 2007. P. 127.

® pe Miguel Asensio, Pedro Alberto. Op Cit. P. 158.
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Los actos mencionados anteriormente son considerados como actos
contrarios a los usos honestos en materia de propiedad industrial, lo cual se
conoce como competencia desleal, que es considerada como las practicas que se
dedican a afectar el libre ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, ya que
como se mencionaba anteriormente, terceras personas se dedican a aprovecharse
de los logros de un competidor para obtener ganancias a costa de este,
provocando una confusion en el consumidor, asi como una asociacion entre las

marcas de ambos.
3.3. Territorialidad de la marca en internet

Ademas de lo anterior, como se mencion6 en el Capitulo 1 del presente
trabajo, la marca se rige bajo el principio de territorialidad y como se ha estudiado,
internet no cuenta con un territorio definido. Por consiguiente, esto supondria que
el acto que provocd la infraccion y el dafio resultante so6lo podra reclamarse en los
Estados en los que la marca esta protegida, y la jurisdiccion se aplicaria en esos
lugares. No obstante, para determinar si la utilizacion de un signo similar o idéntico
infringe una marca, el uso debiera considerarse como realizado en el pais en que
la misma goza de proteccion, es decir, se debe determinar bajo qué condiciones
podria el uso de ella en internet, constituir utilizacién en una jurisdiccién concreta y
que efectivamente se produzca la infraccion. Entonces, para reconocer la
infraccidn se requeriria una conexion entre el uso del signo en internet y el pais en
el cual la marca esta protegida.®* Esto crea grandes inconformidades para el titular
de la marca, ya que para él es dificil determinar en qué jurisdiccion se realizé la
infraccion y ademas no sabria cdmo determinar si existe legislacion en ese lugar
gue reconozca dicha infraccion como tal. A diferencia de los nombres de dominio,
porque como se menciond anteriormente, estos se conforman de niveles que
determinan la ubicacion del servidor que se esta utilizando para crear el nombre
de dominio. Incluso, el CCTLD describe el cddigo del pais en el que se encuentra
registrado el dominio, por lo tanto, es posible determinar inmediatamente el pais

en el que se encuentra registrado y con esto poder determinar la jurisdiccion

o4 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Op Cit. P. 52.
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aplicable, en caso surja algun conflicto. Incluso, debido al principio de
territorialidad de la misma, se da la posibilidad que diferentes titulares, que no
tengan relacion entre si, puedan ser titulares de marcas idénticas o similares en
diferentes paises, creando asi confusién en el consumidor global. A pesar de esta
situacion, en internet se complica aun mas, ya que el signo puede ser visible en
las computadoras de cualquier parte del mundo, lo que supone que el usuario de
una marca en internet podria ser demandado en una jurisdiccion extranjera,
surgiendo asi un conflicto de derechos ocasionado por internet, en el que los
temas de ordenamiento juridico aplicable, fuero y derecho de defensa, se tornan
primordiales y se genera la incertidumbre en determinar qué érgano de qué pais
es competente para solucionar dicho conflicto.

Por lo tanto, es necesario analizar en qué posicibn se encuentra la
territorialidad de una marca en internet, para asi poder tener una idea de qué
procedimiento seguir para solucionar un conflicto. Segun la Recomendacion
Conjunta de la Unién de Paris y la OMPI sobre la protecciébn de marcas, y otros
derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet, existe la posibilidad de
que un titular defienda su derecho sobre una marca, inscrita en un Estado
determinado, que produzca efectos comerciales en otro mediante el uso de
Internet, aunque en ese otro pais el duefio de esa marca sea otro. Dicha
posibilidad se refiere a que si el uso de un signo en Internet en un Estado infringe
un derecho de propiedad industrial sobre una marca en ese Estado, aunque la
marca no esté inscrita, el usuario no se considerara responsable de la infraccién
sin antes haber recibido una notificacion, en la cual se le advierta la infraccion que
se estad cometiendo®. Mediante esa notificacion se espera que el infractor se
comunique con el duefio del signo y ambos arriben a un convenio, sin afectar los
derechos del legitimo duefio. Segun lo anterior, se puede sobrepasar la

territorialidad de la marca, cuando esta sea utilizada en Internet, lo cual demuestra

® Uni6n de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial; Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI). “Recomendacidn conjunta relativa a las disposiciones sobre la proteccion de las marcas y
otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet”. Publicacidn 845. Suiza 2001. Articulo 9.
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que el derecho de propiedad sobre dicho signo prevalecera sobre la territorialidad

del mismo.
3.4. Proteccién de la marca en internet y legislacion aplicable

En vista de lo anterior, es indiscutible que los problemas juridicos cobran
importancia en el ambito de la propiedad intelectual mediante la utilizacion de
Internet, principalmente porque el comercio electrénico se encuentra vinculado al
uso de marcas en internet, por lo que, los problemas juridicos se complican aun
mas, debido a que una o varias partes que intervienen en las actividades
comerciales, se encuentran en diferentes paises, lo que provoca incertidumbre al
momento de localizar la controversia, determinar el derecho aplicable, el fuero
aplicable, el derecho de defensa, el agotamiento el derecho del registro de la
marca y los aspectos practicos a seguir con la aplicacion judicial de los derechos
otorgados al titular de la marca en cada legislacién nacional o la busqueda de una
alternativa de solucion de controversias. Como en el caso del otorgamiento de una
licencia de uso de una marca, ya que el titular del derecho debe tomar en cuenta
que debe inscribir la marca, qué jurisdiccion podria afectar el contrato, la
proteccion al consumidor, el descargo de responsabilidad y confidencialidad.
Ademas, el titular deberd decidir contra quién ejercitar la accién, bajo qué

jurisdiccién y con qué legislacion.®®

Por lo tanto, si surge una infraccién de una marca en internet, la persona que
haya cometido esa infraccion podria ser demandada ante los tribunales de
cualquier otro pais de cualquier parte del mundo, y estos tendrian que decidir si
existe un nexo suficiente para justificar el ejercicio de competencia jurisdiccional.
Sin embargo, se puede dar el supuesto que el titular del derecho presente su
demanda en el lugar en el que se produjo la infraccién, siempre y cuando la
prueba de la previsibilidad, para determinar si la otra parte podria haber previsto
de manera razonable las consecuencias de su acto, se cumpla y el titular de la

marca tenga fijada su residencia habitual en dicho Estado.®’” De igual manera, si

60 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Op Cit. P. 16.
*” Ibid. P. 20.
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se infringe un derecho de una marca mediante el uso de un signo en internet, la
pregunta que nace es si el titular tiene la facultad de exigir, con la ayuda de
tribunales, que el demandado cese el uso no autorizado de dicha marca, pero esta

solicitud tendria un efecto mundial al igual que internet.®®

Lo anterior demuestra que existe una problematica para determinar quién esta
infringiendo el derecho de otra persona, ya que si la infraccion se esta dando en el
ambito electronico de internet, no hay forma de establecer en qué pais se
encuentra la infraccion, esto debido a que la persona que comete la infraccion
puede estar ubicada en un pais, pero la marca o el nombre de dominio con el que
se comete la violacidon se encuentra registrado en otro pais, inclusive, el servidor
que se esta utilizando para cometer la infraccion puede estar ubicado en un tercer
pais. Lo que quiere decir que existe complicacién para establecer en donde se
comete la infraccién y quién la comete, por lo que, no se puede determinar qué

legislacién es aplicable y cual tribunal de justicia es competente.

Sin embargo, la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
ayuda a resolver conflictos relacionados con Nombres de Dominio mediante el
Arbitraje Internacional, el cual se lleva a cabo en el Centro de Mediacion y
Arbitraje de dicha Organizacién y es considerado como uno de los principales
proveedores de servicios de solucién de controversias en este tema. Dicho Centro
fue creado con el proposito de promover la solucién de controversias comerciales
internacionales entre partes privadas, mediante los métodos alternativos de
solucién de controversias, es decir, arbitraje, mediacién y decision de experto, los
cuales se llevan a cabo por expertos de renombre. Es importante indicar, que
desde su creacion se ha venido observando un incremento en cuanto al numero
de solicitudes presentadas invocando la aplicacion de estos métodos, dentro de
las cuales se incluye materia contractual y no contractual. Inclusive, el Centro
posee la opcion del servicio electrénico de presentacion de demandas, lo que

facilita a las partes la presentacién y acceso de los documentos y solicitudes

® Ibid. P. 53.
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presentadas desde cualquier pais del mundo.®® Para iniciar un procedimiento,
referente a nombres de dominio en dicho Centro, se debe presentar una denuncia
via electrdnica o fisica, en la cual se acredite la titularidad de la marca y que, en
este caso, el nombre de dominio viola sus derechos por ser idéntico o similar a su
marca, que se obtuvo de mala fe o esta siendo utilizado por un tercero sin
autorizacion.” Por lo tanto, se podria utilizar este mecanismo para la solucién de
controversias por el uso indebido de marcas en internet. En vista de lo anterior,
por el momento, no es posible establecer una legislacion especifica que regule la
solucion de controversias surgidas por el uso indebido de marcas en internet. Sin
embargo, en los capitulos siguientes del presente trabajo de tesis, se hara un
estudio comparado y analisis de las leyes de diferentes paises que poseen alguna
norma que protege los derechos de propiedad industrial de estas personas, y asi

se podra determinar la solucién a este problema.

* Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). “Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI”.
Ginebra, Suiza. http://www.wipo.int/amc/es/center/background.html. Fecha de consulta: 25/04/2016.

® Rey Méndez, Maria Paula. “Conflictos entre Marcas y Nombres de Dominio. Casos Jurisprudenciales”.
Universidad Mar del Plata. Seminario |l de Derecho Informatico. Argentina. 2008. P. 13.
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CAPITULO 4: ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO

Debido al problema que se plantea en el presente trabajo de tesis, es
necesario realizar un analisis comparativo de las legislaciones de los paises de
Espafia, Estados Unidos, Republica Dominicana y México. Se han escogido las
legislaciones de estos cuatro paises, debido a que en la investigacion realizada
previamente al presente trabajo, se determiné que estos son unos de los pocos
paises que poseen una norma especifica que regula la utilizacién de marcas en el

ambito de Internet, asi como estudios jurisprudenciales.

Por lo tanto, se utilizaran dichas legislaciones para realizar una
comparacién y andlisis de dichas normas y determinar cudl es la proteccion que se
le otorga al uso de marcas en Internet, para asi poder llegar a una respuesta para

el problema planteado en el presente trabajo de tesis.
4.1. Legislaciéon de Espana.

Debido a que mediante Internet se facilita que las actividades realizadas en
el extranjero provoquen la infraccion de una marca local o que desde el territorio
espafol se infrinja una marca extranjera, ya que las actividades que se realizan
dentro de internet son perceptibles a nivel mundial, la normativa espafiola se ha
visto en la necesidad de realizar cambios importantes a su legislacion, en los
cuales ha incorporado normas que regulan la proteccién del uso de los derechos
de propiedad intelectual en Internet o en la Red como ellos le denominan. Dentro

de estas se encuentran:

- Leyde Marcas 17/2001 de 7 de diciembre (BOE num. 294, de 8-XII-01).

- Cadigo Etico de Confianza Online.

A continuacién se analizaran las normas de cada una de las leyes
mencionadas, que se refieran exclusivamente a la proteccion de los derechos de

propiedad industrial en Espafia.
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41.1. Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre de 2001 (BOE num. 294, de 8-
Xl11-01)

En el articulo 34 de dicha ley, se hace mencion a la prohibicion del uso de
una marca en Internet, este indica, en su parte conducente, lo siguiente: “Articulo
34. Derechos conferidos por la marca...2. El titular de la marca registrada podra
prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el trafico econémico: a)
Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos
para los que la marca esté registrada. b) Cualquier signo que por ser idéntico o
semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios
impliqgue un riesgo de confusion del puablico; el riesgo de confusion incluye el
riesgo de asociacion entre el signo y la marca. c) Cualquier signo idéntico o
semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los
que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en Espafa y
con la utilizacién del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexion
entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese
uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del caracter
distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada. 3. Cuando se
cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podra prohibirse, en

especial: ...e) Usar el signo en redes de comunicacion telematicas y como nombre

»ll

de dominio...”" (subrayado propio).

De lo anterior se infiere, que cualquier titular de una marca registrada tiene
derecho a prohibir que un tercero utilice su marca en “redes de comunicacion
telematica”, es decir en Internet y como nombre de dominio, sin su autorizacion.
Por lo tanto, se infiere que la ley de marcas espafiola reconoce, expresamente,
dentro de los derechos conferidos por una marca registrada, la prohibicion de
utilizacion por parte de un tercero, sin que el titular de esta le haya dado su

consentimiento.

! Agencia Estatal Boletin Oficial del Estado. “Cédigos Electrénicos. Propiedad Industrial (Ley 17/2001, de 7
de diciembre, de Marcas)”. Edicion actualizada. Madrid. 2014. P. 191.
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Asimismo, como consecuencia de la violacion de los derechos conferidos
en el articulo citado anteriormente, el titular del derecho de marca violado, puede
ejercitar alguna de las acciones contempladas en el articulo 41, el cual regula lo
siguiente: Articulo 41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca. 1.
En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podr& reclamar en la
via civil: a) La cesacion de los actos que violen su derecho. b) La indemnizacién
de los dafios y perjuicios sufridos. ¢) La adopcion de las medidas necesarias para
evitar que prosiga la violacion y, en particular, que se retiren del trafico econémico
los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros
documentos en los que se haya materializado la violacién del derecho de marca y
el embargo o la destruccion de los medios principalmente destinados a cometer la
infraccion. Estas medidas se ejecutaran a costa del infractor, salvo que se aleguen
razones fundadas para que no sea asi. d) La destruccion o cesion con fines
humanitarios, si fuere posible, a eleccion del actor, y a costa siempre del
condenado, de los productos ilicitamente identificados con la marca que estén en
posesion del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminacién
del signo distintivo sin afectar al producto o la destruccién del producto produzca
un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, segun las circunstancias
especificas de cada caso apreciadas por el Tribunal. e) La atribucién en propiedad
de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el
apartado c¢) cuando sea posible, en cuyo caso se imputara el valor de los bienes
afectados al importe de la indemnizacion de dafios y perjuicios. Si el valor
mencionado excediera del importe de la indemnizacion concedida, el titular del
derecho de marca deber4d compensar a la otra parte por el exceso. f) La
publicacién de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y
notificaciones a las personas interesadas... 3. Las medidas contempladas en los
parrafos a) y ¢) del apartado 1 de este articulo podran también solicitarse, cuando
sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero
para infringir derechos de marca, aunque los actos de dichos intermediarios no
constituyan en si mismos una infraccion, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley

34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informacion y de

41



comercio electronico. Dichas medidas habran de ser objetivas, proporcionadas y

no discriminatorias.’?

Por lo tanto, el citado articulo le otorga la facultad al titular del derecho de
marca en Espafia, para que pueda ejercer acciones civiles y penales en contra del
infractor del derecho, pudiendo reclamar mediante alguna de estas vias, que se
detengan los actos que estén violando cualquier derecho conferido en el articulo
34 de la citada ley, y la facultad de exigir la indemnizacién de los dafios y
perjuicios causados como consecuencia de dichos actos. Estos articulos
demuestran que al momento de crear la ley, el legislador previé la evolucion que la
legislacién sufriria, ya que con el tiempo se le ha dado mucha méas importancia al
uso de Internet, debido a que en la actualidad, Internet es una herramienta de uso
diario dentro de la sociedad.

4.1.2. Codigo Etico de Confianza Online

Este Cddigo fue presentado publicamente el 28 de noviembre de 2002 y
entr6 en vigor en enero del afio 2003. Sin embargo, ha sufrido varias
modificaciones por las leyes siguientes: Ley 9/2014 de 9 de mayo de 2014, de
Telecomunicaciones y la ley 3/2014, de 27 de marzo de 2014, que modifica el
texto de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre de 2007. Dicho codigo es creado debido al proceso de revolucion
tecnoldgica que se esta dando, ya que las empresas y los consumidores hacen
hoy en dia un amplio uso de las nuevas tecnologias, como por ejemplo Internet, el

cual influye notablemente en las relaciones entre los proveedores y usuarios.”

Dentro de este se regula en el articulo 8, lo siguiente: “Articulo 8.
Competencia desleal y respeto de los derechos de propiedad industrial e
intelectual. 1. La publicidad en medios electrénicos de comunicacion a distancia

debera respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial de terceras

2 Loc Cit P. 193.
7 Confianza Online. “Cédigo Etico de Confianza Online”. Versién actualizada. Espafia. 2015. P. 3.
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personas_distintas del anunciante. En particular, en Internet, no_se admite la

introduccién en el cédigo fuente de nombres ocultos (metanames) que coincidan

con marcas, nombres, rotulos o0 denominaciones de empresas 0 servicios sobre

los que no se ostente la titularidad o una autorizacion de uso. 2. La publicidad en

medios electronicos de comunicacion a distancia no debera constituir nunca un
medio de competencia desleal”.’* Dicho articulo reconoce el respeto a los
derechos de propiedad industrial e intelectual, los cuales son conferidos por el
registro de cualquier signo distintivo o invencion y se encuentran especificados en
la Ley de Marcas espafiola. Asimismo, reconoce la competencia desleal, en el
sentido que dentro de Internet, existen usuarios que utilizan, sin autorizacion y de
forma indebida un signo, como por ejemplo en las meta-etiquetas, es decir como
nombres ocultos idénticos o similares a signos que ya se encuentran inscritos para
gue los motores de busqueda los conduzcan al sitio web del infractor. Por lo tanto,
la violacién a cualquiera de estos supuestos puede ser reclamada ante las
autoridades jurisdiccionales por la via legal, surgiendo asi principalmente una
accion de reclamaciéon de dafos y perjuicios, entre otras acciones civiles que

otorga la ley.

4.2. Legislacién de Estados Unidos.

Como parte de la normativa de Estados Unidos se encuentra la Ley de
Proteccién al Consumidor contra la Pirateria Cibernética, la cual fue creada en
1999 con el propésito de proteger a los consumidores y empresas
estadounidenses, para que se pueda promover el crecimiento del comercio en
linea y como respuesta al crecimiento de la ciberocupacion, ya que en esa época

no existia una ley que regulara la practica de la ciberocupacién’™.

4.2.1. Ley de Proteccion al Consumidor contra la Pirateria Cibernética

Es necesario mencionar, que en este apartado no se copiaran literalmente

los articulos de la presente ley debido a que no fue posible encontrar la traduccion

" ibid. P. 10

’> Senado del Gobierno de Estados Unidos. “Ley de Proteccidn al Consumidor contra la Pirateria Cibernética”.
Estados Unidos de América. 1999. Disponible en https://www.congress.gov/bill/106th-congress/senate-
bill/1255/text/is.
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ideal de la misma al espafiol, por lo que se analizara y explicard de una forma

general el contenido de esta ley.

Dentro de la normativa que regula esta ley se encuentra principalmente la
prohibicién de cualquier modalidad de pirateria o ciberocupacién en Internet, en la
cual se han establecido sanciones para quienes infrinjan un derecho de propiedad

industrial, de esta forma indica que las conductas prohibidas son las siguientes:

- Registrar nombres de dominio que sean idénticos a cualquier marca que
se encuentre inscrita por un tercero, siempre y cuanto el infractor tenga
como objetivo engafar al titular de esta, mediante la venta de los
nombres de dominios registrados, los cuales serian idénticos a la marca.

- Utilizar un nombre de dominio para realizar actos que confundan a los
consumidores, es decir actos de competencia desleal.

- Registrar nombres de dominio idénticos a cualquier marca notoria o
famosa.

- Realizar actos de fraude al consumidor, como falsificacion de productos
o plagio de marcas registradas.

- Registrar como nombres de dominio los nombres propios de personas
sin permiso de ellas y ofrecer su venta a las personas que poseen
dichos nombres. Dentro de este apartado se incluyen los nombres

propios que se encuentren registrados como marcas.’®

Como se puede observar, esta ley se enfoca principalmente en los nombres
de dominio. Sin embargo, hace mencion de la prohibicion de utilizar un nombre de
dominio idéntico a una marca, lo cual le brinda proteccion al derecho que el
registro de una marca la otorga a su titular, ya que con esta norma dicha marca no
puede ser utilizada por un tercero, sin consentimiento del titular. Asimismo,
menciona un tema interesante referente a los nombres propios, lo cual es muy
importante, ya que se puede notar que las personas que se dedican a la pirateria

o ciberocupacion, tiene como Unico propdsito obtener ingresos a costa del trabajo

e Lépez Castafieda, Ximena. Tesis: “De los signos distintivos y los nombres de dominio en Internet”. Facultad
de Derecho. Pontifica Universidad Javierana de Colombia. Bogota, Colombia. 2001. P. 168.
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legitimo de otro, es decir que se aprovechan de las persona que han trabajado
legalmente por posicionar su marca en el mercado o aprovecharse de los
derechos propios, reputacion y fama de las personas destacadas en un é&rea

particular, al utilizar su nombre propio.

Otras normas que establece esta ley, se refieren a la posibilidad del
afectado de presentar una demanda en contra del infractor, exigiendo una
indemnizacion por dafios y perjuicios por la cantidad de $1,000.00 a $100,000.00
dolares, asi como el reembolso de las ganancias que el demandado haya obtenido
por el aprovechamiento de la fama y reputacion ajena. Inclusive, unos de los
articulos de la ley regulan la responsabilidad que las entidades registradoras
tienen ante el juez, cuando se esté llevando a cabo un litigio de esta naturaleza, ya
que el juez debe solicitarles su colaboracion para dilucidar de una manera justa el

proceso.”’

4.3. Legislacion de Republica Dominicana.

La normativa de Republica Dominicana especifica de una manera muy
sencilla la proteccién a los derechos de propiedad industrial en Internet, ya que
dentro de su ordenamiento juridico, Unicamente se encuentra la Ley No. 53-07
sobre Crimenes y Delitos de Alta Tecnologia, que reconoce la proteccion a los

derechos de propiedad industrial.

4.3.1. Ley No. 53-07 sobre Crimenes y Delitos de Alta Tecnologia

Dentro de esta ley se encuentra el articulo 25, el cual establece lo siguiente:
“Articulo 25.- Delitos Relacionados a la Propiedad Intelectual y Afines. Cuando las
infracciones establecidas en la Ley No0.20-00, del 8 de mayo del afio 2000, sobre
Propiedad Industrial, y la Ley No0.65-00, del 21 de agosto del afio 2000, sobre

Derecho de Autor, se cometan a través del empleo de sistemas electronicos,

informaticos, telematicos o de telecomunicaciones, o de cualquiera de sus

componentes, se sancionara con las penas establecidas en las respectivas

7 [bid. P. 173.
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legislaciones para estos actos ilicitos””

(subrayado propio). Las penas a las que
se refiere el presente articulo se encuentran reguladas en el Titulo V de la Ley No.
20-00 sobre Propiedad Industrial, algunas de las sanciones reguladas en dicho

titulo son las siguientes:

- Prisiébn y multa.
- Medidas conservatorias.

- Dafios y perjuicios.”

Como se puede observar, la legislacion Dominicana es muy simple en la
regulacion del uso de marcas en internet. Sin embargo, dicho articulo abarca todo
lo relacionado a la infraccién de un derecho de Propiedad Industrial o Derecho de
Autor, ya que si estos derechos son utilizados mediante sistemas electronicos y se
comete una infraccion, seran aplicables las penas segun lo establecido en la Ley
de marcas, respecto a las infracciones de los derechos propiedad industrial y
derechos de autor. Por lo tanto, con este simple articulo, se protegen
completamente los derechos del titular de un registro, de acciones cometidas por

cualquier tercero que viole estos derechos.

4.4. Legislacion de México

Dentro de este apartado no se analizar4 una ley especifica, ya que la
legislacion mexicana, no posee, todavia, una ley que regule especificamente los
derechos de propiedad intelectual en internet. Por lo tanto, se procedera a analizar
una tesis jurisprudencial del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa,
relacionada con el tema, la cual es de caracter obligatorio para las Salas de este
Tribunal. Asimismo, se considerd necesario realizar un andlisis jurisprudencial
para incluir una opinion de un Tribunal que ha conocido casos controversiales
relacionados con el uso indebido de derechos de propiedad intelectual en el
ambito de Internet. Los tribunales mexicanos se han visto en la necesidad de

emitir estas tesis jurisprudenciales, debido a que no existen leyes especificas para

8 Congreso Nacional de Republica Dominicana. “Ley No. 53-07 sobre Crimenes y Delitos de Alta Tecnologia”.
Santo Domingo, Republica Dominicana. 2007. Articulo 25.

7 Congreso Nacional de Republica Dominicana. “Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial”. Santo Domingo,
Republica Dominicana. 2000. Capitulo V.
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resolver conflictos en materia de marcas en Internet, y con la finalidad de proteger

y reconocer de una forma justa los derechos de los titulares de signos distintivos.

4.4.1. Tesis Jurisprudencial VII-P-SS-20. Competencia Desleal en Materia de

Propiedad Industrial

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en adelante Tribunal,
con fecha 25 de mayo de 2011, emitio la tesis jurisprudencial antes mencionada,
en la cual resolvio lo siguiente: ‘la persona que sin el consentimiento del titular de
una marca registrada, incorpore dicho signo en un dominio en la Internet y
obtenga el registro de la péagina web correspondiente, ademas de actuar
contrariamente a los usos honestos en materia industrial o comercial, ya que su
proceder tuvo como propésito confundir a los usuarios de la Internet, dicha

conducta también constituye una competencia desleal desde el momento en que

fij6 un precio como condicidon para trasmitir el dominio en Internet al legitimo
propietario de la marca ocupada, ya que con dicha accion busca un beneficio
econdmico en la medida que la fijacion del precio constituye el valor de rescate
para devolver al legitimo propietario de la marca la plena potestad sobre la

180

misma’®" (subrayado propio).

En la presente tesis jurisprudencial, el Tribunal, le atribuye a una marca
utilizada en Internet, la misma importancia que una marca que es utilizada fuera
de Internet dentro del comercio. Su uso indebido en Internet lo cataloga como un
acto de competencia desleal, lo que quiere decir que a falta de regulacion de la
materia, surge la necesidad de incluir los actos ilicitos de marcas utilizadas en
Internet dentro de la competencia desleal, regulada en el articulo 213, fraccion | de
la Ley de Propiedad Industrial mexicana, la cual es considerada como una
infraccién administrativa, que puede ser invocada por cualquier persona a la que

se le estén violando sus derechos.

% Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. “Tesis Jurisprudencial VII-P-55-20. Competencia Desleal
en Materia de Propiedad Industrial”. México. 2011. http://sctj.tfjfa.gob.mx/ Fecha de consulta: 28/01/2016.
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Inclusive, es importante mencionar que esta tesis jurisprudencial surgi6
como consecuencia de una controversia, en la cual una persona utilizé la marca
de otra dentro de su pagina en Internet y en su nombre de dominio, y
posteriormente decidio vendérsela al titular legitimo de la marca. Esto provoco el
surgimiento de un conflicto, el cual al llevarlo a los tribunales de justicia
mexicanos, estos tuvieron que analizar e integrar las leyes para proteger y
reconocer los derechos que la marca otorga al titular, aunque su uso sea en
Internet. Por lo tanto, el Tribunal, emiti6 su opinibn creando asi esta tesis
jurisprudencial la cual es de caracter obligatorio, como se menciono anteriormente,
lo que significa que las Salas de dicho Tribunal, tienen la obligacién de aplicarla a
los casos, en los cuales exista una infraccion por el uso indebido de una marca
dentro de Internet, siempre que la infraccion sea considerada como un acto de

competencia desleal, dentro de las leyes mexicanas.
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CAPITULO 5: CASOS CONTROVERSIALES DERIVADOS DEL USO INDEBIDO
DE MARCAS EN INTERNET

En el presente articulo se procedera a analizar cuatro casos controversiales
que han surgido a raiz del uso indebido de marcas en Internet. Se escogieron
estos determinados casos, debido a que han adquirido una gran importancia y
conocimiento a nivel internacional. Se procedera a explicar y analizar cada caso
de manera individual para luego determinar similitudes en las soluciones que se

aplicaron para solucionarlos.

5.1. Caso Google Inc. vs. Comisién Australiana de Competencia y del

Consumidor.

El presente caso surge a causa de la mala utilizacion de los “Adwords”, la
cual es una funcién que ofrece Google para que las personas presten servicios de
anuncio, quienes tienen la responsabilidad sobre la utilizacion de esos anuncios.
En este caso la autoridad defensora del consumidor en Australia —ACCC-
(Australian Competition and Consumer Commission) demanddé a Google,
indicando que los Adwords creaban una conducta engafiosa sobre los anuncios
pagados, ya que al realizar busquedas del término “HONDA”, (marca reconocida a
nivel mundial) durante los afios 2006 y 2007, se mostré un anuncio que incluia
dicha palabra, el cual estaba contratado por la entidad “CarSales”, competencia de
la entidad propietaria de Honda, el cual al presionarlo, redireccionaba a la pagina
web de CarSales y no a la del legitimo duefio. Por lo tanto, el anuncio estaba
violando los derechos del duefio de la marca Honda, ya que €l es el Gnico que
puede explotar su marca y prohibir su explotacion por parte de algun tercero,

Como en este caso, en el uso de anuncios.

Sin embargo, el 3 de febrero de 2013 el Tribunal Australiano emitio su
resolucién, en la cual indic6 que Google deberia de crear alguna funcién para el
sistema de Adwords, en el cual se garantizara que los anuncios no fueran
utilizados por terceros sin autorizacion o terceros de mala fe. Asimismo, indico que

Google no era el creador de los anuncios, sino de la forma en que estos pueden
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ser utilizados en el buscador Google, por lo tanto no le correspondia la
responsabilidad por el mal uso de las palabras utilizadas como clave en los

anuncios®®.

En este caso se puede observar que la controversia surge entre la ACCC y
Google, entidades de diferente nacionalidad, como consecuencia del uso indebido
de la marca Honda, de nacionalidad japonesa, por la entidad CarSales de
nacionalidad australiana. Como se puede observar la ACCC interpone la demanda
ante un Tribunal australiano debido a que el uso indebido de la marca Honda se
estaba realizado por una entidad de Australia, es decir, que el hecho fue cometido
por una entidad australiana, en territorio australiano, en contra de una marca
inscrita en dicho pais. Por lo tanto, es facil determinar la competencia de este
caso, ya que el hecho ocurri6 en el pais donde la marca esté registrada, por lo que

los tribunales judiciales de ese pais tienen competencia para conocer dicho asunto

Asimismo, es importante analizar que la marca HONDA se encuentra
catalogada como una marca notoria por su amplio uso y difusion y por encontrarse
mas de 50 afios en el mercado, lo cual la ha posicionado en la categoria de marca
reconocida o famosa, siendo esta conocida por una gran cantidad de
consumidores a nivel internacional, quienes al observar publicidad de la misma, la
relacionan rapidamente con los productos que distingue, los cuales son
automoviles y motocicletas. Esto demuestra que quienes observan la marca en
anuncios y vallas publicitarias asocian inmediatamente que se trata de un anuncio
de automoviles y/o motocicletas, enfocado al grupo de consumidores que se

encuentran interesados en adquirir uno de estos.

Por lo que, en este caso, el simple hecho de que esta marca sea notoria, se
le otorga una proteccion especial y no obliga al titular a demostrar su registro en el

Registro de Marcas de Australia, ya que es suficiente que el Estado la reconozca e

8t Blog: Las Marcas en Internet. “Australia: Consideran desleal el uso de Google Adwords con marcas de la
Competencia”. 2012. http://www.derechodemarcas.com/blog/tag/google/. Fecha de consulta: 08/02/2016.
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identifigue como notoria, esto segun el articulo 6 bis del Convenio de Paris®?, del
cual Australia es parte. Inclusive, se puede indicar que la marca HONDA es
notoria y famosa, debido a que no so6lo es conocida por los consumidores que
normalmente la adquieren, sino que la gran mayoria de los consumidores a nivel
global la reconoce y asocia con los productos que distingue, esto se da por la
reputacion que ha adquirido por su uso y difusiébn, que no se ha limitado a
determinado numero de paises, sino se ha extendido a casi todos los paises del

mundo.
5.2. Caso Rossetta Stone Ltd vs. Google Inc.

Este caso también es una reclamacion en contra del programa de Adwords

de Google.

Rossetta Stone, fabricante de un software para aprender idiomas, demandé
a Google en el afio 2009, indicando que el buscador vendia publicidad bajo la
palabra clave “Rossetta Stone” mediante el programa Adwords, para que terceros
la utilizaran como palabras clave, por lo que reclamaba la responsabilidad de
Google por infracciones marcarias y dilucibn de la marca, lo cual probaba
mediante encuestas y estudios que demostraban que los consumidores se
encontraban confundidos por el origen de la publicidad que se generaba utilizando
dicho nombre. El caso lo conocié un juez de primera instancia del Estado de
Virginia de Estados Unidos quien rechazd la demanda y resolvi6 a favor de
Google, indicando que Google no podia ser responsable por dilucion de la marca,
porque no estaba compitiendo con Rossetta Stone y porque la marca no era
notoria. Sin embargo, dicha resolucién fue apelada y se elevé a la Corte Federal

de Apelaciones del Cuarto Circuito de Virginia.®®

La Corte, al conocer el caso indico que Google habia debilitado la marca de
Rossetta Stone, ya que habia permitido enlaces patrocinados que redirigian a

sitios web de competidores de dicha marca. Sin embargo, Rossetta Stone desistio

# Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). “Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial”. Estocolmo, Suecia. 1883.
® Blog: Las Marcas en Internet. Op Cit http://www.derechodemarcas.com/blog/tag/google/.
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de la demanda, debido a que llegé a un acuerdo con Google en el afio 2012, los
términos del convenio no fueron revelados, por lo que no se tiene conocimiento
acerca del acuerdo al que arribaron. Dicho caso cobr6 una notable importancia, ya
que recibid varios escritos en los cuales se apoyaban las posturas de ambas
partes, como por ejemplo el escrito enviado por la International Trademark
Association (INTA), en el cual se criticaba la aplicaciéon de la doctrina de la
funcionalidad que habia invocado el Juez de Primera Instancia, al indicar que
vender palabras claves, como lo hacia Google, estaba amparado por la teoria de
la funcionalidad, teoria que no podia ser aplicada al presente caso debido a que
esta protege los aspectos funcionales del disefio de productos y no el uso de ellos
dentro de un buscador.?

En el presente se infiere que el Juzgado de Primera Instancia, que conoce
inicialmente la controversia, no considera como punto importante los derechos
marcarios, ya que invoca una teoria por sobre los derechos que un titular tiene
sobre su marca, lo cual se entiende como una violacion a los mismos. Los
derechos marcarios siempre deberian de prevalecer sobre cualquier teoria, porque
se encuentran protegidos por las leyes nacionales de dicho pais. Por otro lado, la
Corte ampara la proteccion de los derechos marcarios, indicando que la marca de
Rossetta Stone estaba siendo debilitada en el comercio debido a su utilizacion
mediante productos falsos. Por lo tanto, pese a que se llegd a un acuerdo, la Corte
defendidé y protegid los derechos de dicha marca bajo la aplicacion de la ley de
marcas, que no regula lo referente a uso de marcas en Internet, es decir que se
aplicé supletoriamente y se interpreté el derecho de marcas para que se pudiera

invocar su aplicacion a los casos controversiales que nacen en Internet.

Sin embargo, en este caso se puede observar claramente la forma en que
resuelven las controversias los tribunales de justicia de Estados Unidos, la cual se
basa en principios, teorias, costumbre y especialmente en la jurisprudencia, es
decir en el sistema juridico anglosajén, ya que como se sabe, los paises que

utilizan este sistema no se basan principalmente en las normas juridicas, incluso

# fbid.
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no cuentan con muchas normas escritas, sino se basan en la interpretacion y
andlisis de sentencias dictadas con anterioridad por los tribunales, asi como en los
principios del derecho. Inclusive, resuelven basandose en experiencias que han
tenido en casos previamente resueltos, esto quiere decir, que para los juristas que
utilizan este sistema la accion crea el derecho, ya que las acciones y los
procedimientos judiciales que han sido interpuestos ante los tribunales de justicia
son los que influyen en las decisiones de los jueces, las cuales son las que crean
el derecho. Por consiguiente, estas acciones, sientan un precedente, el cual puede
ser o serd utilizado en las resoluciones futuras dictadas por los jueces para casos

similares o idénticos.
5.3. Caso MASALTOS.

Este caso es muy importante para el presente trabajo, debido a que sento
un precedente en los tribunales de la Unién Europea, adquiriendo asi una
proteccion regional de la explotacion de la marca “masaltos” de nacionalidad
espafiola, al igual que los anteriores se refiere al uso de dicha marca como
metatag, metaetiqueta o palabras claves dentro del buscador de Google. Sin
embargo, la demanda no se da en contra de Google sino en contra de cada
infractor de dicha marca. El caso inicia en el afio 2009 con una demanda
planteada ante los juzgados espafioles en contra de una entidad europea de
calzado, por proporcionar a Google las marcas: Masaltos, Masaltos.com, Mario
Bertulli y B. Bertulli como palabras clave en anuncios. Asimismo, también se
incluian acciones de metatagging. El abogado de Maherlo Ibérica (propietaria de
las marcas Masaltos) alegaba que Google no protegia los derechos marcarios de
pequefias y medianas empresas, sino Unicamente de las empresas reconocidas
como Coca-Cola. En el afio 2011 el juzgado Mercantil No. 9 de Madrid emite
resolucion en la cual le prohibe a dicha empresa europea utilizar dichas marcas

como palabras clave, asi como cesar de dichos actos y se le condend a
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indemnizar a Maherlo Ibérica (propietaria de las marcas Masaltos) por los dafios y

perjuicios causados.®

Seguidamente, obtiene varias resoluciones a su favor en contra del uso de
sus marcas como palabras clave en el buscador Google, dentro de las cuales se
encuentra la del Tribunal de Comercio de Bruselas, el cual condena a un
competidor de esta empresa para que dejara de utilizar en toda Europa y en
cualquier buscador la marca Masaltos. Actualmente, la empresa Maherlo Ibérica
(propietaria de las marcas Masaltos) presenté un recurso sobre la legalidad del
uso de marcas ajenas como palabras clave en los enlaces patrocinados de los
motores de busqueda como Google, el cual se admitio para su tramite por el
Tribunal Superior de Espafia y se encuentra pendiente de resolver. Es necesario
mencionar que el pronunciamiento del Tribunal Superior sentar4 doctrina al
respecto, la cual en un futuro podra ser invocada por los tribunales europeos para

la solucion de controversias relacionadas.®®

Este caso es considerado como un precedente para el respeto de los
derechos marcarios de pequefias y medianas empresas espafiolas y europeas, ya
que como se indicé anteriormente, Google no le otorga la misma proteccién a las
marcas de dichas empresas que a las marcas de empresas reconocidas como
Coca-Cola. Por lo tanto, de ahora en adelante las pymes, podran invocar las
sentencias del caso Masaltos, para proteger sus derechos marcarios ante la
utilizacion indebida de las mismas como palabras claves o metaetiquetas en los

anuncios de los buscadores de internet.
5.4. Caso Google France/Google Inc vs. Louis Vuitton Malletier.

La entidad Louis Vuitton Malletier (en adelante LVM) interpuso una
demanda ante los tribunales franceses, en contra de Google debido a que terceros

estaban utilizando palabras clave idénticas o similares a las que utilizaba Luis

& MarketingNews.es. “Bruselas sentencia a favor de Masaltos.com en el caso de las palabras clave”. Madrid,

Espafia. 2012. http://www.marketingnews.es/bienes-duraderos/noticia/1068208028105/bruselas-
sentencia-favor-masaltos.com.1.html. Fecha de consulta: 08/02/2016.
86 71 -
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Vuitton, dichas palabras clave redireccionaban al usuario hacia sitios web que
ofrecian articulos de imitacion, lo cual generaba una confusion hacia los clientes
de LVM, ya que les estaban vendiendo articulos de mala calidad. En la demanda
LVM alegaba que Google habia infringido los derechos de sus marcas al permitir
gue terceros no autorizados utilizaran las mismas como palabras clave para atraer

a usuarios.®’

El caso lleg6 al Tribunal Superior de Francia, el cual presentd una peticion
prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante
TJCE), en la cual dicho Tribunal manifesto lo siguiente: “El propietario de la marca
puede prohibir al anunciante que utilice la marca como palabra clave para articulos
0 servicios idénticos a aquellos para los que la marca esta registrada, si el anuncio
no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los productos o
servicios incluidos en el anuncio proceden del propietario de la marca o de una
empresa econémicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un
tercero™®. En lo manifestado por el Tribunal se infiere que se le esta reconociendo
al titular de una marca inscrita, su derecho de prohibir a terceros que lancen
anuncios al mercado virtual, utilizando esta como palabra clave, con la finalidad de
atraer a usuarios, para que éstos adquieran productos similares o idénticos a los
gue la marca original distingue a un menor precio y menor calidad, se entiende
que estos productos son falsificados, ya que este tercero no tiene autorizacion
para distribuir productos originales que ampara dicha marca e incluso no tiene

autorizacion alguna para utilizar la marca en sus anuncios.

A pesar de lo manifestado por el tribunal, la sentencia fue desfavorable para
LVM, ya que se indicé que el uso de marcas en el servicio de Adwords no era una
infraccion y que la responsabilidad no correspondia a Google, por ser Unicamente
el medio de publicidad de los anuncios que se publican utilizando el servicio de

Adwords, por lo que no le correspondia responder por los dafios causados. Se

¥ Navarlaz, Erika. “Google le gana la batalla a Louis Vuitton.” Madrid, Espafia. 2010.

https://www.blogger.com/profile/00114132982893410209. Fecha de consulta: 08/02/2016.
8 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas,
Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas. “Las Marcas e Internet”. Ginebra, Suiza. 2010. P. 8.
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considera que la resolucion del Tribunal es acertada y justa, ya que Google no
deberia de responder por las palabras o términos que se encuentran registrados
como marcas que estén siendo utilizadas por terceros mediante el uso de su
herramienta: Adwords, debido a que éste no puede tener conocimiento de todas
las marcas que existen y que estan siendo utilizadas como palabras clave para
dichos anuncios, principalmente porque no tiene un registro que le indique cuales
términos o frases son marcas registradas, para que de esta manera pueda prohibir
su utilizacién como palabras clave por terceros. Inclusive, no le corresponde a él
realizar este tipo de acciones, sino que le corresponde, exclusivamente al titular de
la marca, ya que él tiene la obligacion de establecer los mecanismos de proteccion
de su marca en el comercio, y aunque el registro marcario le otorga derechos de
prohibicién de uso, él es el Unico que los puede hacer valer ante terceros, y no una

persona ajena como seria Google en este caso.

Asimismo, es importante determinar que Google en ningdn momento le
impide al titular de cualquier marca, el derecho que posee de prohibir el uso de
ésta como palabra clave dentro de los anuncios, incluso no le exige que medie su
consentimiento previo para realizar dicha prohibicién, debido a que el titular es
libre de realizar cualquier acto o cualquier accién con su marca, siempre y cuando
no se perjudique a terceros o se incurran en infracciones. Esto es debido a que
Google no “juega” ningun rol activo en el que pueda tener un control o
conocimiento exacto de los datos almacenados por los usuarios, ya que la
demanda es demasiada, que no puede ejercer un control de este tipo sobre cada

persona que contrata su servicio.
5.5. Caso InterfloraInc. vs. Marks & Spencer and Flowers Direct

De igual manera, surgié el caso de Interflora Inc. en contra de Marks &
Spencer and Flowers Direct, que al igual que el anterior el TICE se pronuncio al
respecto. En este caso, Interflora Inc., alegaba que Google habia permitido que su
marca “interflora”, registrada, fuera utilizada como palabra clave para redireccionar
los anuncios de la entidad infractora a su sitio web, en vez de redireccionar a los

usuarios al sitio web de la demandante, lo que generaba confusion para los
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usuarios, ya que no podian determinar si los servicios ofrecidos en los anuncios
eran de Interflora Inc. o de Marks & Spencer. Incluso llegaron al punto de
considerar que esta entidad formaba parte de las empresas de Interflora Inc. A
diferencia del caso anterior, el pronunciamiento del TICE se enfocé en la doctrina
del “consumidor medio”, la cual establece que el consumidor que ingrese a
Internet y busque un producto o una marca, debe de poder distinguir cual a qué
entidad pertenece cada marca, sin confundirlas ni asociarlas entre si, ya que si el
Adword no da lugar a una confusion, no habran motivos suficientes para
considerarlo como una posible infraccion al derecho de marcas o un acto de

competencia desleal.®®

8 Torres, Antonio. “Articulo: Otra disputa sobre Google AdWords: “Interflora v. Marks & Spencer” y la nueva
Google AdWords trademark policy”. Espafia. 2014. http://www.uaipit.com/es/noticias/%2Fes%2Fnoticias
%2Fotra-disputa-sobre-google-adwords-interflora-v-marks-spencer-y-la-nueva-google-adwords-trademark-
policy-740. Fecha de consulta: 16-02-2016.
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CAPITULO 6: PRESENTACION, DISCUSION Y ANALISIS DE RESULTADOS.

El presente trabajo de investigacion surge a raiz de la probleméatica que
tienen los titulares de un derecho marcario referente a determinar ante qué
juzgado o tribunal deben plantear un conflicto que surja como consecuencia del
uso indebido de marcas en Internet, asi como la legislacion aplicable ha dicho
conflicto. Este problema se considera como una limitante al ejercicio de los
derechos que el registro marcario le otorga, debido a que éste no sabra cémo
ejercitarlos y defenderlos, porque desconoce el procedimiento a seguir para
determinar ante quién debe entablar el proceso o iniciar la accién. Por lo tanto, el
ejercicio de sus derechos, se ve limitado como por ejemplo el derecho que el
registro de una marca otorga a su titular el derecho del uso exclusivo sobre ella,
entonces, si se da el caso que un tercero viola ese derecho y la utiliza sin su
consentimiento, como puede dicho titular alegar la violacion a este derecho si no
sabe ante quién o qué legislacidon invocar. Por esta razon se decide realizar una

investigacién a fondo con el propésito de resolver dicho problema.

Del estudio de derecho comparado realizado en el capitulo cuatro de la
presente, se puede determinar que cada una de ellas regula de una manera
diferente la proteccibn de los derechos intelectuales en Internet, algunas
especifican sanciones y prohibiciones, mientras que otras los regulan de una

forma muy general.

Como se puede observar las dos leyes espafiolas citadas, poseen una
regulacion especifica respecto al uso de marcas en internet, que es lo que interesa
en el presente trabajo de investigacion, ya que indican los derechos que el registro
de una marca le otorga a su titular, las prohibiciones que tienen los terceros para
su utilizacién indebida y las sanciones o reclamaciones que el titular puede invocar
en contra de esos infractores, respecto a la violacion de sus derechos marcarios.
Por lo tanto, la regulacion en la legislacion espafiola es muy completa, ya que

cubre todo lo que el titular necesita saber para proteger sus derechos.
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Por otro lado, se encuentra la ley de Estados Unidos, esta ley se enfoca
principalmente en los nombres de dominio, en cuanto a la marcas, Unicamente
menciona la prohibicion de su utilizacion como nombre de dominio por un tercero
no autorizado. Sin embargo, la Ley de Marcas de este pais establece los derechos
gue una marca le otorga a su titular, pero no indica su utilizacién en Internet, y por
esta razén es que se analiza la ley mencionada, ya que dentro de ella se protege
de forma parcial los derechos de un titular respecto a su marca. Es necesario
mencionar que un gran namero de controversias por uso indebido de marcas son
consecuencia de su uso como nombres de dominio, ya que muchas veces estos
son idénticos a marcas que ya se encuentran registradas. Por lo tanto, se
considera que este es el motivo por el cual se regula principalmente el uso

indebido de marcas mediante nombres de dominio.

En cuanto a la legislacion de Republica Dominicana, del analisis se infiere
que es una ley muy general, que al hacer mencion de la proteccién de los
derechos de marca en Internet, protege todos los derechos que la marca
registrada le otorga a su titular aunque sea utilizada en Internet. Por lo tanto, un
simple articulo engloba el respeto que los derechos marcarios merecen, es decir,
que el titular de una marca puede reclamar su mal uso en Internet, siempre y
cuando se viole un derecho reconocido en ley y de esta manera podra invocar la

aplicacion de las sanciones que se mencionan en la Ley de Marcas de dicho pais.

Asimismo, se considera necesario hacer la observacion, que estos paises
regulan los derechos de marca en una sola ley, es decir que poseen una ley
especifica para regular toda la materia referente a marcas. A diferencia de
Guatemala que posee la Ley de Propiedad Industrial que regula todo lo referente a
signos distintivos e invenciones y otros temas de propiedad industrial, y otra de
Derechos de Autor y Derechos Conexos de esto se infiere que la regulacion de

marcas en dichos paises es mas integral.

En cuanto al analisis realizado, respecto a la tesis jurisprudencial mexicana,
el Tribunal la emite con el propdsito de proteger a los titulares de derechos sobre

marcas, para que estas no sean utilizadas por terceros sin la debida autorizacion,
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ya que de los casos que han conocido, la mayoria nacen por utilizacion ilicita de
una marca o aprovechamiento por parte de un tercero, que lo Unico que busca,
como se menciona en la tesis jurisprudencial, es un beneficio econémico lucrando

con los derechos legitimos de los demas.

Se debe considerar que lo anterior, demuestra la necesidad de crear una
ley o Tratado Internacional que proteja esta materia, ya que los conflictos que
surgen a raiz de este problema son bastantes a nivel internacional y la mayoria de
paises no poseen leyes que regulen especificamente este tema. Como se puede
observar, estos paises son algunos de los pocos paises que poseen alguna ley o
norma que regula y reconoce la proteccidon de los derechos de propiedad
intelectual en Internet. Sin embargo, no existe una ley que regule el desarrollo del
uso de estos derechos en Internet, sino Unicamente se menciona que la proteccion
a estos se extendera a este ambito. Por lo tanto, se puede decir que la tecnologia
evoluciona con mas rapidez que los ordenamientos juridicos de los paises,
creando asi un atraso en las legislaciones internacionales respecto a los conflictos

que surgen hoy en dia.

A pesar de lo anterior, mediante la creacion de normas no es posible
resolver este problema. La creacion de nuevas leyes puede ayudar a resolverlo,
pero no es lo primordial, ya que la legislacién nacional e internacional, en algunos
de los casos anteriores, es suficiente, porque se desarrolla ampliamente la parte
sustantiva del derecho marcario, en especial los tratados internacionales, inclusive
la Ley de Propiedad Industrial guatemalteca, es una ley extensa y completa. Por lo
tanto, lo que se necesita es poseer los medios, conocimientos y procedimientos
gue se deben seguir para determinar en qué lugar se cometio la infraccion y quién
la cometio. Estos elementos son los que ayudaran a que el titular pueda presentar
una demanda por la via judicial en los Tribunales del pais que tenga jurisdiccion
para conocer el caso. Asi, como se observa en el capitulo cinco de la presente
tesis, dentro del cual se hace un estudio de cinco casos relevantes, que fueron
resueltos de diferente manera, invocando la aplicacion de un ordenamiento

juridico aplicable.
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De dicho estudio se llego a la conclusion siguiente: todos los casos surgen
como consecuencia de la utilizacion de marcas como palabras clave en anuncios
publicados en Internet que redireccionan a sitios Web de terceros, mediante el
servicio de Adwords que presta Google en su buscador. Esto da a entender que el
mayor problema de uso indebido de marcas en Internet surge por la explotacion
ilicita de la marca en un anuncio de un tercero no autorizado, con la finalidad de
atraer clientes y asi lucrar con un derecho ilegitimo. Inclusive, estas son utilizadas
para vender productos falsificados a los clientes recurrentes de dicha marca, lo
gue genera una mala reputacion para el duefio, ya que los productos falsos que se

ofrecen son de mala calidad e imitaciones defectuosas.

Es importante determinar Google podria implementar herramientas que
ayuden al titular de una marca a protegerla de usos ilicitos por parte de terceros,
pero no es obligacion de Google realizar estas acciones, ya que los titulares de las
marcas tienen el derecho y obligacion de hacer cumplir la proteccidén que la ley les
otorga a sus marcas, es decir que deben velar por ese cumplimiento. Si bien la ley
prohibe la competencia desleal y la utilizacion indebida de marcas en cualquier
ambito, son los titulares quienes deben hacer cumplir esas prohibiciones,
obligaciones y derechos que la ley les otorga. Esto es en el sentido que, como se
mencionod anteriormente, es muy dificil que una entidad como Google, que posee
uno de los buscadores més utilizados en Internet, pueda determinar qué palabras
o frases se encuentran protegidas como marcas, incluso cuando no son parte
dentro de una controversia. Sin embargo, influye que no existe una normativa
especifica para este tipo de controversias, por lo que, no solo se da el problema
de determinar la competencia del caso, sino hay una laguna legal en cuanto a los
mecanismos de proteccion que pueden ser utilizados dentro de Internet, para

evitar este tipo de violaciones a los derechos marcarios, a nivel internacional.

A raiz de este problema surgen los conflictos por el uso indebido de marcas
en Internet, ya que la entidad que presta el servicio de anuncios en Internet o el
uso de palabras clave para dar a conocer la marca en el mercado no pueden ser

responsables por el uso que un tercero pueda darle a ese servicio, el cual puede
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ser para cometer algun delito o acciones ilicitas utilizando de mala fe los derechos
marcarios de los demas, el cual es el principal problema del derecho de propiedad
industrial en Internet, ya que en primer lugar el tercero debiera empezar por no

aprovecharse de derechos que no le corresponden.

Por lo tanto, del analisis de casos realizado los tribunales han resuelto de la
siguiente manera los mismos. En primer lugar, se observa que para resolver
dichos casos, los tribunales se apoyan en los principios del derecho de marcas, ya
gue respetan los derechos que las marcas les brindan a sus titulares, como el
derecho exclusivo que tienen estos para que su marca sea explotada unicamente
por ellos y asi prohibirles dicha accion a terceras personas que no posean
autorizacion. Asimismo, dentro de esos derechos se encuentra, la facultad de
posicionar su marca en cualquier mercado y otorgar permisos a terceros para que
esta sea comercializada, otorgando un derecho exclusivo a ese tercero para que
pueda utilizarla. De igual manera, invocan las prohibiciones que establece el
derecho de marcas, asi como sus sanciones, como la competencia desleal, uso

ilicito, plagio, aprovechamiento ilicito, entre otros.

En segundo lugar, pese a que algunos paises no poseen una ley que
desarrolle la utilizacion de marcas o derechos de propiedad industrial en Internet,
las leyes que regulan el derecho de marcas son aplicadas al ambito de Internet,
para que de esta manera se resuelva de manera justa la controversia, respetando
asi los derechos del propietario de la marca. Sin embargo, en algunos casos surge
la problemética de la jurisdiccién, la cual en estos casos no fue problema, debido a
gue los conflictos surgieron entre marcas y entidades que se encontraban inscritas
en el pais en el que se solucioné el conflicto, 0 marcas notorias, como en el caso
de Australia. Asimismo, es necesario mencionar que una entidad como Google,
posee representacion en la mayoria de paises, ya que por lo mismo, que opera
Gnicamente en la red, debe estar anuente a estos conflictos y tener representantes
legales para poder solucionarlos cuando se encuentre involucrada como parte

activa dentro del mismo.
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Por otro lado, estan los casos en los cuales se involucran a los tribunales
europeos, es decir caso Masaltos, LVM vs. Google incluso el caso de Interflora,
Inc. que se desarrolld6 de manera breve, en los cuales dichos tribunales han
emitido o estan por emitir su opinion respecto a la solucidén de estos conflictos,
opinion que puede ser utilizada por todos los paises que integran a la Unién
Europea. En los casos que se conocen en dichos paises existe una facilidad para
determinar quién conoce el caso, ya que el mismo puede ser llevado ante los
tribunales de la Union Europea, quienes aplicaran las normas contenidas en los
tratados ratificados por dichos paises como parte de la Union Europea, lo que

denota que no existe un mayor conflicto de jurisdiccion para estos paises.

Finalmente, del andlisis del presente capitulo se infiere que aunque surjan
controversias entre personas individuales o juridicas de diferentes paises, los
tribunales de justicia deben velar porque se protejan y respeten los derechos
marcarios, aunque no existan normas especificas para la regulacion del uso de
marcas en Internet, ya que los derechos, facultades, prohibiciones y sanciones
hacia dichos derechos se encuentra regulado en el derecho marcario de todos los
paises, por lo que independientemente de donde se cometa la infraccion de este
supuesto, el juez debe invocar la aplicacion de las normas aunque dentro del

territorio de estas no se incluya el Internet.

Sin embargo, lo anterior aplicaria para los casos en que las marcas se
encuentren protegidas en los paises donde surja la controversia, pero para los
casos en que no se encuentren registradas, el afectado podria invocar la creacion
de un convenio con el infractor para asi dar por terminado el conflicto y llegar a un
acuerdo que pueda beneficiar a ambas partes, de lo contrario se tendria que
acudir a un tribunal internacional o a un Arbitraje Internacional para acudir a la
aplicacion de normas de tratados ratificados por los paises de los cuales
provienen las marcas y asi resolver de forma legal y justa el conflicto, sin
perjudicar los derechos del duefio legitimo y sancionar de acuerdo a la ley al

infractor de los derechos.
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Como ultimo punto, se deben observar las normas para la solucion
alternativa de conflictos, como en el caso de Rossetta Stone, en el cual se arrib6 a
un acuerdo con Google, para que ambas partes fueran beneficiadas y no quedara
una en desventaja, como se da en los casos judiciales. En la mayoria de
controversias que surgen como consecuencia de infracciones de competencia
desleal, la parte afectada opta por enviar una carta en la que se solicita que se
detenga la infraccion que se estd cometiendo, con el propdésito de evitar acudir a
los tribunales judiciales. Seguidamente, las partes se retnen y deciden solucionar
la controversia por la via pacifica, en la cual se busque beneficiar a ambas partes,

siempre y cuando el convenio que se acuerde sea justo y equitativo hacia ambas.

Sin embargo, en algunos conflictos no es posible la negociacién entre
ambas partes, ya que las infracciones cometidas pueden llegar a causar grandes
dafios y perjuicios en el patrimonio del titular de la marca, lo cual provoca que se
exija una indemnizacion por los dafios causados y una sancion econdémica. De
igual manera es importante mencionar que iniciar un proceso judicial en el
extranjero puede conllevar afios de litigio y gastos econdmicos enormes, a
diferencia de un procedimiento extrajudicial, en el cual en algunos casos, se puede
realizar un convenio que sea justo para ambas partes con el cual se ahorra tiempo

y dinero.

En el caso de los jueces al conocer dichos conflictos podrian crear
jurisprudencia, es decir, integrar los principios y teorias del derecho de propiedad
industrial y derecho internacional para determinar la forma de solucionarlos, no
basarse Unicamente en las lagunas legales, ya que si no existe una norma que
regule especificamente el uso de marcas en Internet, pero si se poseen normas
que regulan los conflictos de marcas fuera de dicho ambito, se pueden aplicar

supletoriamente, como se realiza en los paises que poseen el sistema anglosajon.
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6.1Discusion y Analisis de Resultados.

6.1.1 Entrevista

Uno de los instrumentos de investigacion utilizados en el presente trabajo
fue la entrevista, la cual se realiz6 a 23 abogados con conocimientos de Derecho
de Propiedad Intelectual. La entrevista consisti6 en 5 preguntas, las cuales
buscaban determinar, mediante su experiencia propia, como solucionarian un
conflicto que surgiera por el uso indebido de marcas en Internet. Los resultados

fueron los siguientes:
Primera Pregunta:

“Al surgir un conflicto por el uso indebido de dos marcas en internet, ;Qué

legislacion aplicaria para solucionarlo?:
A. ¢Si hay dos marcas iguales registradas en cada pais?

B. ¢Si una persona que se encuentra en otro pais, esta utilizando la marca de

otro?

C. Si no fuera posible aplicar la legislacion de algun pais o no existiere
legislacion sobre el uso indebido de marcas en dicho pais, ¢(Qué medios o

procedimientos utilizaria para solucionar el conflicto?”

En la literal “A”, la mayoria de entrevistados indicaron que aplicarian la
legislacion del pais en el cual se haya registrado primero la marca, esto siguiendo
el principio de “primero en tiempo primero en derecho”, 1o cual quiere decir que
quien registré primero la marca tiene el derecho de titularidad de la marca por
antigiiedad. Por otro lado, indicaron que aplicarian la legislacién del pais en donde
se hubiere cometido la infraccion, esto debido a que si la infraccion se cometio en
determinado pais, esto quiere decir que los productos que la marca distingue,
estan siendo comercializados en dicho pais, por lo tanto se puede determinar
mediante dicha comercializacion el lugar en el que se cometid la infraccion y asi

aplicar la legislacion de este pais. Lo anterior se encuentra ligado al uso de la
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marca, respuesta obtenida por dos entrevistados, ya que en algunos paises el uso

impide que la marca sea objeto de nulidad de oficio.

En cuanto a la literal “B”, la mayoria de entrevistados indicé que invocaria la
legislacion del pais en donde se cometid la infraccion, lo cual implica iniciar un
procedimiento de investigacion para poder determinar el lugar de la infraccion. Los
demas entrevistados indicaron que acudirian a los tratados internacionales y a la
OMPI, para solucionar el conflicto mediante las normas establecidas en estos,
siempre y cuando los Estados involucrados sean parte de dichos convenios.

Respecto a los procedimientos que utilizarian para resolver el conflicto,
todos los entrevistados indicaron que acudirian a los métodos alternativos de
solucion de controversias y procedimientos extrajudiciales como cartas de
advertencia o acuerdos comerciales. Lo anterior indica que no es necesario acudir
a un proceso judicial, debido a que es un gasto mayor de tiempo y dinero al cual
no se quieren someter los titulares de estos derechos. Por lo tanto, se infiere que
estos métodos son suficientes para resolver los conflictos, ya que quienes
cometen la infraccion, prefieren llegar a un acuerdo extrajudicial antes de ser
sancionados judicialmente con una multa e indemnizacion de dafos y perjuicios, lo
cual les costaria una cantidad de dinero mucho mayor, o inclusive ser privados de

libertad mediante prisién o alguna otra medida de dicha naturaleza.

Segunda Pregunta:
“:En qué pais plantearia el caso para resolverlo?”

De los resultados obtenidos la tendencia se inclind a que plantearian el
caso en el pais en el que se hubiere cometido la infraccién. Sin embargo, tres
entrevistados indicaron que acudirian a la OMPI para resolverlo mediante sus
centros de conciliaciébn y arbitraje, invocando la aplicacion de los tratados
internacionales, ya que como se indicaba antes, para determinar el lugar de la
infraccion hay que iniciar un procedimiento costoso de investigacion, previo a

acudir al infractor.
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Tercera Pregunta:

“¢ Considera usted que las normas que regulan los derechos de propiedad
intelectual, especialmente para marcas, son suficientes para resolver estos

conflictos? ¢Por qué? “

La mayoria de entrevistados indicaron que dichas normas no son
suficientes para resolver dichos conflictos, esto es debido a que la tecnologia ha
evolucionado rapidamente y estas normas por ser anteriores a la misma, no han
sido modificadas en relacion a esta evolucion. Por lo tanto, hace falta regulacion
de normas especificas para el tema del uso indebido de marcas en Internet. Por
otro lado, dos entrevistados indicaron que los tratados y convenios internacionales
son suficientes, ya que complementan a la legislacién interna de cada pais.
Asimismo, indicaron que esto depende de cada pais, ya que un pais como
Estados Unidos, si posee normas que regulan varios temas de marcas en Internet
y aparte del derecho de propiedad intelectual, se encuentra avanzado en la

regulacion de normas de Internet, especificamente.
Cuarta Pregunta:

“:Ha atendido algun cliente que haya sido victima del uso indebido de su
marca en Internet? Si su respuesta es afirmativa, explique (sin mencionar

nombres).”

La mayoria de abogados entrevistados indicaron que no han tenido una
experiencia referente a este tema. Sin embargo, los pocos que respondieron de
forma afirmativa, indicaron que el problema surgié por el uso de una marca, sin
autorizaciébn en anuncios en Internet o por creacion de paginas falsas con el

nombre de la marca en ellas.
Quinta Pregunta:

“En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, ¢ Lo resolvid por la via
judicial y ante qué o6rgano jurisdiccional? o ¢Lo resolvi6 mediante un

acuerdo extrajudicial y por qué?”
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Para los casos de respuesta afirmativa, indicaron que lo resolvieron por
medio de un acuerdo extrajudicial y otros mediante una carta de advertencia en la

cual se solicitaba que detuviera el uso de la marca que estaba siendo infringida.

6.1.2 Cuadros de Cotejo

El siguiente instrumento de investigacion utilizado fue el cuadro de cotejo,
para el efecto se procedi6 a realizar dos cuadros de cotejo, el primero con el fin de
realizar una comparacion entre las legislaciones de los cuatro paises antes
mencionados, los cuales poseen normas especificas que regulan el uso indebido
de marcas en Internet. El otro cuadro de cotejo contiene una comparacion entre
los casos controversiales analizados en el capitulo anterior, el cual se realizé con
el propésito de determinar la linea que siguieron los jueces para resolver dichos
casos, es decir, qué legislacion de aplico, asi como para determinar si los casos

surgieron por el mismo problema o por diferente controversia.
a. Legislaciéon Internacional.

En el cuadro de cotejo de legislacion internacional, se puede observar que
existen muy pocos paises que tienen una regulacion de normas especificas para
el tema del uso indebido de marcas en Internet, ya que de la investigacion
realizada se determiné que estos son unos de los pocos paises que regulan el
derecho de propiedad intelectual en la tecnologia. Sin embargo, a pesar de ser
sélo cuatro paises, se puede observar que Espafia y Estados Unidos de América
poseen una regulacién mas amplia del tema a diferencia de los demas, ya que la
Ley de Marcas de Espafa fue reformada con el propésito de incluir dentro de la
misma, normas que regularan el uso de los derechos de propiedad intelectual
mediante el uso de la tecnologia como el Internet, esto debido a la evolucion tan

avanzada que ha tenido la misma.

Por otro lado, Estados Unidos de América se enfoca mas a los nombres de
dominio, pero aun asi posee normas especificas que regulan los actos ilicitos en
cuanto al uso de marcas en Internet, incluso establece sanciones especificas para

este tipo de actos. Es importante reconocer que debido al avance tecnolégico que
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ha sufrido este pais, se ha visto en la necesidad de crear leyes especificas para
regular la tecnologia, para que de esta manera se pueda acudir a la aplicacién de
las sanciones y prohibiciones que dichas leyes establecen.

En cuanto a Republica Dominicana, este Unicamente hace referencia a que
las prohibiciones y actos de competencia desleal establecidos en la Ley de
marcas, seran aplicables a los casos en que estos actos sean realizados mediante
el uso de la tecnologia e Internet, de lo cual se puede inferir que todo lo regulado
para marcas en dicha ley también serd aplicable cuando se utilice un medio
tecnoldgico en el cual se involucre el uso de una marca con fines publicitarios y

comerciales.

En lo que respecta a México y Guatemala, se observa que aun no tienen
leyes especificas para la regulacion de este tema, Unicamente se puede observar
la tesis jurisprudencial citada para México, la cual tiene efectos de aplicacion
obligatoria para los tribunales que conozcan casos de la misma materia. Respecto
a Guatemala, aun no existe una ley que regule especificamente esta materia,

incluso no existen normas referentes al uso de Internet o la tecnologia.
b. Casos Controversiales

Dentro del cuadro de casos controversiales se puede observar una
comparacion entre los casos controversiales analizados en el capitulo anterior. Se
observa que todos los casos surgen debido al uso de las palabras clave en medios
publicitarios dentro de Internet, mediante la utilizacion del sistema de AdWords, la
cual es una herramienta que Google tiene a disposicion de los usuarios para que
puedan realizar anuncios de sus productos o servicios. Sin embargo, esta
herramienta ha causado muchos conflictos, ya que debido a que Google no tiene
conocimiento de todas las palabras y términos que se encuentran protegidos como
marcas, los usuarios pueden utilizar cualquier término o palabra dentro de su
anuncio para atraer a sus clientes. Lamentablemente, los usuarios utilizan esta

herramienta de mala fe, ya que se aprovechan de la reputacion y posicionamiento
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gue poseen las marcas que se encuentra registradas, para atraer a los clientes de

esta y que estos adquieran productos de imitacion o falsos.

Este cuadro demuestra que todos los conflictos se resolvieron en el pais en
el cual se cometid la infraccion, ya que debido a la investigacidon realizada, se
pudo determinar el lugar en donde se cometié el hecho. Sin embargo, los paises
europeos tienen la ventaja de pertenecer a una comunidad, la cual posee sus
propios tribunales de justicia, a los cuales se les hacen consultas y peticiones
respecto a dichos casos, lo cual influye y ayuda a la decision de los tribunales o
juzgados nacionales. Por otro lado, es necesario mencionar que a pesar de las
diferentes nacionalidades de las partes, fue posible solucionar el conflicto,
mediante la interposicién de una demanda ante los tribunales de justicia del lugar
donde se cometio el hecho. Asimismo, se puede observar que en uno de los
casos, el problema que surgié fue que se demandd a quien no correspondia
debido a que el demandado no tenia ninguna legitimacion activa dentro del
proceso por no ser él el responsable de la infraccion, ya que el infractor no era el
que prestaba el servicio sino el tercero que se encontraba utilizando la marca

como palabra clave en anuncios publicitarios.
6.2. Andlisis final

En vista de lo anteriormente analizado y discutido se llega a la siguiente
conclusién, se determind que la falta de regulacidén nacional e internacional del uso
indebido de marcas, en Internet no es el principal problema en algunos casos, ya
que en ciertos paises, como se mencioné en el estudio de derecho comparado, si
existen normas que regulan el uso de marcas en internet, pero de igual forma
afecta a los titulares de estos derechos en todo el mundo, debido a la falta de
conocimiento en esta materia. Dentro del presente trabajo se observé que se han
interpuesto demandas contra quien no cometié la infraccion, otros las interponen
invocando la legislacion incorrecta, ante juzgados incompetentes o incluso, hay
quienes simplemente deciden no iniciar un conflicto, debido a que no conocen qué
procedimiento deben seguir para determinar quién tiene legitimacion pasiva para

ser demandado por la via judicial o solamente mandan un correo electrénico o
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carta de disuasion. Sin embargo, la forma de resolver estos problemas es la
siguiente: primero, para determinar la legislacion y competencia aplicable al caso
concreto, se debe realizar una investigacion previa y exhaustiva, para asi
establecer quién es el infractor y en donde se cometid el hecho, lo cual se realiza
mediante el conocimiento del IP de la computadora, con el cual se puede

comprobar en qué pais se encuentra éste y por ende cual es su nacionalidad.

Por lo tanto, para casos especificos en los cuales se pueda determinar la
direccion IP, se aplicara la legislacion en donde se haya cometido la infraccién.
Por otro lado, para las controversias que involucren Estados parte de tratados
internacionales se puede acudir a centro de solucién de conflictos que indique el
tratado, como en el caso de la OMPI, que como se menciona posee un centro

para resolucion de controversias de forma extrajudicial.

Asimismo, se puede dar el caso que el titular del derecho marcario se
encuentre en determinado pais, la infraccibn se cometa en un pais diferente al
anterior, el infractor se encuentre en otro pais y la direccion de IP utilizada para
cometer la infraccion se encuentre en un pais diferente a los dos anteriores,
aunque la situacién se complica aun mas, es posible determinar la legislaciéon y
competencia aplicable al caso mediante la aplicacion de tratados internacionales o
incluso las partes pueden decidir ante qué oOrgano internacional someter la

controversia.

Asimismo, para los casos que no exista legislacion nacional que regule este
problema, es necesario contribuir con la creacibn de normas internacionales y
nacionales en las cuales se regule todo lo referente a la utilizacion de Derechos de
Propiedad Intelectual en Internet, especialmente marcas, o a la utilizaciéon de
Internet, ya que muchos aseguran que los conflictos nacidos por el uso de
Internet, son dificiles y complicados de resolver por la falta de territorialidad del
mismo, pero no es cierto, ya que es posible determinar el lugar de la infraccion y
quién la cometio, lo que sucede es que conlleva realizar una investigacion que el
titular desconoce completamente, pero se podria acudir a la OMPI para la

utilizacibn de mecanismos alternativos de resolucién de conflictos que dicha
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organizacion emplea para los conflictos referentes a Nombres de Dominio, de lo

cual se hace mencion en el capitulo tercero de la presente tesis.

Ademas, es necesario considerar que se deberia de crear un espacio en el
cual estos titulares pudieran informarse acerca de los derechos que una marca
registrada les otorga, debido a su falta de conocimiento de leyes, estos
desconocen los derechos que pueden ejercer. Asimismo, los titulares de una
marca deben comprender que el tener un certificado de registro les otorga el
derecho de limitar el uso de dicha marca, asi como prohibir o autorizar su
utilizacion por terceros. Por lo tanto, ellos personalmente podrian establecer
medidas para detener los usos indebidos de sus marcas que terceros de mala fe
realicen, sin necesidad de acudir a un tribunal, ya que se encuentran en todo su
derecho de exigirle al infractor que desista de utilizar la marca, falsificarla o imitar
los productos que esta distingue, de aprovecharse de su fama y de la reputacion
gue afio con afio ha obtenido de los consumidores, asi como exigir que retire y
destruya todos los medios publicitarios en los cuales se haya empleado la marca
que han provocado la confusién y asociacion con la misma, es decir el engafio a

los consumidores.

Adicional a lo anterior, el infractor incurriria en responsabilidad civil por los
dafios y perjuicios causados al patrimonio del titular, como consecuencia del uso
indebido de la marca, lo cual genera el pago de una indemnizacion consistente en
una suma de dinero equivalente al monto de las ganancias dejadas de percibir, es
decir, el lucro cesante y ademas, el precio de los dafios que hayan generado
pérdidas econdmicas al patrimonio del titular de la marca, el detrimento que sufrié
la marca, asi como el dafio generado a la reputaciéon de la misma ante los
consumidores, el cual puede derivarse por la comercializacibn de productos
falsificados, en los cuales se haya utilizado la marca como distintivo o
comercializacién de productos de mala calidad, lo cual genera desconfianza e

inconformidad en el consumidor, entre otros.
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CONCLUSIONES

La evolucion y crecimiento rapido de la tecnologia, la creacion del internet y
el Comercio Electronico, han influido en las normas del Derecho de
Propiedad Intelectual, ya que a raiz de esta evolucién los tribunales
judiciales nacionales e internacionales han conocido un gran numero de
casos controversiales, los cuales se caracterizan por surgir a causa del uso
de la tecnologia.

El Derecho de Propiedad Intelectual es el encargado de la proteccion de las
creaciones e invenciones humanas y se divide en dos categorias
importantes que son: La Propiedad Industrial, a la cual pertenecen las
marcas, y los Derechos de Autor, que engloba todo lo referente a obras
artisticas y literarias.

Las marcas son los signos distintivos mas conocidos y utilizados en el
derecho de Propiedad Industrial. Actualmente existen millones de marcas
vigentes y protegidas en todo el mundo. Por esta razén, a diario, surgen
controversias entre titulares de marcas y terceros de buena o mala fe,
debido a que los ultimos se dedican al aprovechamiento de los ingresos
econdmicos que éstas generan sin invertir en la creacion de la misma,
especialmente en el ambito de Internet.

Internet se caracteriza principalmente por carecer de un territorio definido,
lo cual perjudica a los titulares marcarios al momento de determinar en qué
territorio se ha cometido la infraccién, y por ende no logran establecer ante
gué juzgado se debe plantear la reclamacion ni que legislacién utilizar.

Es importante indicar que debido a la falta de territorio de Internet, no
existen normas que lo regulen de una forma amplia y desarrollada, sino
algunos paises poseen normas muy simples y generales que regulan un
poco de la utilizacién de Internet y, asi como la prohibicion del uso indebido
de los derechos de propiedad intelectual, especialmente marcas. Lo cual
perjudica enormemente al titular y lo posiciona como un problema de mayor
interés para la Organizaciéon Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), que

debe ser resuelto lo antes posible.
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6. A diferencia de Internet, la marca se caracteriza por ser territorial, es decir
que Unicamente se encuentra protegida en el territorio en el cual se haya
registrado, por lo que en el presente problema solo puede reclamarse la
infraccion cometida si la marca se encuentra registrada en el lugar donde
se presume que se cometio la infraccion.

7. De las legislaciones estudiadas y analizadas se observa que la legislacion
espafiola, es de las pocas que ha sido modificada conforme a la evolucion
del Derecho de Propiedad Industrial, ya que debido al avance de la
tecnologia, reformé su Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre (BOE
nam. 294, de 8-XII-01) para que las normas contenidas en la misma
aplicaran al &mbito del Internet, con la finalidad de brindar una mayor
proteccion a los derechos que la marca otorga a su titular.

8. La mayoria de los conflictos surgen como consecuencia del uso de una
marca en Internet por un tercero de mala fe, como se puede observar en el
andlisis de casos realizado. Dichos conflictos no se resuelven de manera
justa para el titular del derecho, ya que la mayoria de demandas o son
planteadas en contra de quienes no tienen responsabilidad en el asunto
(como en el caso Google France/Google Inc. Vs LVM) o en algunos casos
los tribunales no son competentes para conocer el caso 0 no cuentan con
normas suficientes o conocimientos para determinar si se cometié o no la
infraccion y si el acusado es el responsable de la misma. Por lo que,
acuden a la aplicacion supletoria de normas, a las teorias, doctrinas,
principios y jurisprudencia del tema.

9. Sin embargo, el problema no es el territorio de Internet, ya que segun los
resultados obtenidos, se puede determinar el territorio en el cual se cometio
la infraccidn, aunque el medio haya sido Internet. La solucion es la creacion
de normas y especialmente procedimientos que guien al titular de estos
derechos para solucionar la controversia de forma pacifica o si este no
fuera el caso tramitarla por la via judicial, pero con el objetivo de que el
titular pueda establecer con claridad la forma en que debe actuar para

defender sus derechos.
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10.

11.

Las marcas otorgan derechos exclusivos a su titular, los cuales debe hacer
valer frente a terceros. Sin embargo, la falta de mecanismos de control y
normas que ayuden a la aplicacion de esos mecanismos, para los titulares
es dificil defender sus derechos, en los casos en los cuales la controversia
se deriva de la utilizacion de dicha marca de Internet. Asimismo, se debe
tomar en cuenta que para estas situaciones, los titulares carecen de
conocimiento respecto a los derechos que poseen sobre la marca, asi como
respecto del procedimiento de investigacion que se debe realizar para
resolver dicho asunto.

Del trabajo de tesis realizado se concluye que el avance desmesurado de la
tecnologia obliga a que se tenga que modificar y actualizar el ordenamiento
juridico de cada pais, ya que éste no regula situaciones futuras y para eso
es necesario que evolucione junto con la misma. Sin embargo, junto con la
modificacion de normas y regulaciones, lo esencial es que mediante la
creacién de un procedimiento de investigaciébn serd mas sencillo para el
titular, de un derecho marcario, establecer la competencia y jurisdiccion
aplicable a la controversia que resulte por el uso indebido de marcas en
Internet, esto es porque este procedimiento estableceria los pasos a seguir
para llegar a dicha determinacion. Asimismo, es necesario que se creen
mecanismos de control e informacion, a los cuales los titulares de estos
derechos, puedan acudir para conocer los derechos que poseen y como los

deben hacer valer.
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RECOMENDACIONES

El avance desmesurado de la tecnologia, especialmente el Internet es un
tema influyente en el Derecho de Propiedad Intelectual que merece especial
atencién por los profesionales dedicados especificamente a ese ambito del
derecho. Asimismo, debe ser un tema de desarrollo y aprendizaje dentro del curso
de Derecho de Propiedad Intelectual de las Carreras de Ciencias Juridicas y
Sociales de todas las Universidades. Por lo tanto, la siguientes recomedaciones se
realizan a los profesionales del derecho dedicados especificamente al area de
propiedad industrial, a los titulares de los derechos marcarios que se encuentran
involucrados en dichas controversias, a la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, para que coadyuve con estas personas y por ultimo a los érganos
judiciales nacionales e internacionales que conocen casos que nacen cComo

consecuencia del problema objeto de esta trabajo.

1. A los abogados especialistas en temas de Propiedad Intelectual
relacionados con el uso de estos en Internet, se recomienda presentarles el
problema y solucién al mismo, a los diputados del congreso para que estos
tomen en consideracién proponer una iniciativa de ley en la cual se regule
la utilizacién del internet en forma general y el uso de los derechos de
Propiedad Intelectual dentro del mismo, asi como el procedimiento
recomendado para solucionar las controversias que surjan de dicho
problema.

2. Asimismo, a los abogados que trabajan brindando servicios de consultoria y
asesoria a clientes que poseen Derechos de Propiedad Intelectual,
especialmente marcarios, se les recomienda establecer mecanismos y
procedimientos para informar al cliente acerca de las medidas a tomar
durante la utilizacion de su marca en Internet, asi como el empleo de
medios publicitarios tecnologicos, para evitar el surgimiento de conflictos
por uso indebido de marcas en dicho ambito.

3. La Organizacibn Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) como el
organismo internacional encargado y especializado para el tema de los
derechos de propiedad intelectual, especialmente para la categoria de
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Propiedad Industrial, deberia de tomar en consideracion extender la
competencia de su Centro de Mediacion y Arbitraje para que también
conozca las controversias por el uso indebido de marcas en internet y no
Unicamente conflictos referentes a Nombres de Dominio como lo hace
actualmente. Para que de esta forma, todas las personas de los estados
parte de la OMPI puedan acudir sin ningun problema a solucionar su
conflicto ante dicha entidad.

La Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) como el
organismo internacional encargado y especializado para el tema de los
derechos de propiedad intelectual, se recomienda que establezca
mecanismos de solucion de controversias enfocados a este tema, que
eviten llevar estos conflictos a la via judicial, como actualmente lo hace con
el Arbitraje Internacional referente a conflictos de Nombres de Dominio, el
cual se lleva a cabo en el Centro de Mediacion y Arbitraje de dicha
Organizacion y es considerado como uno de los principales proveedores de
servicios de solucion de controversias en este tema.

Los Estados que posean normas que regulen la proteccion de marcas
deben preocuparse por incluir dentro de su legislacién, normas que
desarrollen y regulen la utilizacion de marcas en Internet, asi como
procedimientos de solucion de controversias que surgen a raiz de dicho
problema. De igual manera, se recomienda crear cursos informativos y
capacitaciones, especificamente en este tema, para los jueces mercantiles,
con el propésito de que éstos puedan invocar dichos conocimientos en el
momento de resolver conflictos que nazcan por el uso indebido de marcas
en Internet, aunque no existan leyes que regulen la materia, se considera
que las que existen pueden ayudar a resolver dichos litigios.

Al Organismo Judicial se le recomienda apoyarse en jurisprudencia creada
por juzgados internacionales y nacionales para solucionar de una manera
justa y siempre apegado a la legislacion nacional los juicios relacionados
con este tema, con el fin de llenar los vacios legales que posee la ley

referente a la utilizacion de marcas en internet.
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7. A todas las instituciones nacionales e internacionales, 0rganos

jurisdiccionales y bufetes que se encuentren involucrados en el Derecho de
Propiedad Intelectual, se les recomienda realizar un estudio de las normas
que por motivo del avance de la tecnologia, no se encuentran
comprendidas dentro de la legislacion, asi como mecanismos Yy
procedimientos que se adecuen a las necesidades de este derecho en la
actualidad, con el proposito de que los titulares de marcas puedan
informarse acerca de cuéles son los derechos que las mismas les otorgan
y conocer el procedimiento a seguir para determinar la legislacion y
competencia aplicable, en caso de que surja un conflicto relacionado con
sus derechos marcarios.

Debido a la falta de regulacion, mecanismos, procedimientos vy
conocimientos de los titulares, es recomendable que se actualice la
legislacion nacional e internacional de Derecho de Propiedad Intelectual,
con el propdsito de establecer procedimientos y mecanismos a seguir para
la solucion de controversias derivadas del uso indebido de marcas en
Internet. Asimismo, es necesario que se cree un medio de informacion para
que los titulares de estos derechos tengan conocimiento y entiendan
perfectamente, los derechos que pueden ejercitar al tener registrada una
marca, asi como los medios de defensa que pueden ser utilizados para

defender los mismos.
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ANEXO

l. Instrumentos de Investigacion

a. Modelo de Entrevista

TEMA: “;Qué legislacion es aplicable y bajo qué competencia se solucionan
controversias en relacién al uso indebido de marcas en internet, tomando en
consideracion que las marcas son de caracter territorial e internet no cuenta

con un territorio definido?”

LA INFORMACION QUE SEA PROPORCIONADA AL RESPONDER LAS
SIGUIENTES PREGUNTAS SERA UTILIZADA EN LA DISCUSION DE
RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO CORRESPONDIENTE A UN
TRABAJO DE GRADUACION -TESIS- DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
JURIDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR.

1. Al surgir un conflicto por el uso indebido de dos marcas en internet, ¢Qué

legislacién aplicaria para solucionarlo?:

A. ¢Sihay dos marcas iguales registradas en cada pais?

B. ¢Si una persona gque se encuentra en otro pais, esta utilizando la marca

de otro?

Si no fuera posible aplicar la legislacion de algun pais o no existiere
legislacién sobre el uso indebido de marcas en dicho pais, ¢Qué medios o

procedimientos utilizaria para solucionar el conflicto?
2. ¢En qué pais plantearia el caso para resolverlo?

3. ¢Considera usted que las normas que regulan los derechos de propiedad
intelectual, especialmente para marcas, son suficientes para resolver estos

conflictos? ¢ Por qué?
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4. ¢Ha atendido algun cliente que haya sido victima del uso indebido de su

marca en Internet? Si su respuesta es afirmativa, expliqgue (sin mencionar

nombres).

5. En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, ¢,Lo resolvié por la via

judicial y ante qué dérgano jurisdiccional? o ¢Lo resolvi6 mediante un

acuerdo extrajudicial y por qué?

b. Modelo de Cuadros de Cotejo

Legislaciéon Internacional

PAIS
ESPANA ESTADOS . , GUATEMALA
Ley 17/2001, UNIDOS REPUBLICA MEXICO
de 7 de Ley de DOMINICANA Decreto 57-
diciembre, de | Protecciénal | Ley No.53-07 Tesis 2000, Ley de
Marcas. Consumidor sobre Jurisprudencial: Propiedad
contra la Crimenes y VII-P-SS-20. Industrial.
INDICADORES | cgdigo Etico Pirateria Delitos de Alta | Competencia
de Confianza | Ciberética. | Tecnologia Desleal en b
Online. que remite a la Materia de ecreto 17-
Ley No. 20-00 | propiedad 73, Codigo
sobre Industrial. Penal.
Propiedad
Industrial.
Articulos 34 lit. | Prohibicion de Articulo 25: No tienen No se
e): Uso del nombres de establece que normas encuentra
signo en redes dominio las penas reguladas regulada
de idénticos a reguladas en referentes al ninguna norma
comunicaciéon cualquier la Ley de uso de marcas referente al
¢ Existe y 8: Respeto | marca inscrita Propiedad en Internet. Sin tema.
legislacion de los por un tercero, | Industrial son | embargo, existe
especifica para | derechos en asi como a aplicables a esta tesis
la proteccién de medios marcas delitos de jurisprudencial
marcas en electronicos. notorias o propiedad gue es de
Internet? Respectiva- famosas. intelectual caracter
mente. cometidos obligatorio para
Falsificacion mediante el las Salas del
de productos o empleo de Tribunal de
plagio de sistemas Justicia Fiscal y
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marcas
registradas.

electronicos o
informaticos.

Administrativa.

Infracciones:

Infracciones:

Infracciones:

No existen No existen
Violacion a Utilizar un Utilizar el infracciones ni | infracciones ni
algun derecho nombre de signo sin el sanciones para sanciones
conferido por dominio consentimiento | el uso indebido para el uso
la marca. idéntico o del titular, de marcas en indebido de
similar a una falsificare o Internet. Sin marcas en
Sanciones: marca ya plagiare. embargo, se Internet. Sin
Prision, multa registrada. Comercializare | pueden aplicar embargo, se
e Actos de los productos | las reguladas en | pueden aplicar
¢, Queé indemnizacién | competencia gue la marca la ley de las reguladas
infracciones por | por dafiosy desleal. distingue. marcas: Actos en la Ley de
uso indebido se perjuicios. Actos de de competencia Propiedad
regulan y cuales Sanciones: competencia desleal, usar Industrial:
son las Acciones desleal una marca Actos de
sanciones? civiles: previamente competencia
Indemnizacién Sanciones: registrada sin desleal,
por dafios y Medidas autorizacion, utilizacion
perjuicios. conservatorias actos que indebida,
Reembolso de , dafos y induzcan al plagio.
las ganancias perjuicios, publico a
que el infractor | prision y multa. confusion. Sanciones:
obtenga por el Prision,
aprovechamie Sanciones: indemnizacion
nto. Multa, arresto, de dafos y
Prision y prision, perjuicios,
multa. indemnizacion providencias
por dafios y cautelares.
perjuicios.
¢, Qué Acciones Resolucién Resolucién Acciones Procesos
procedimientos civiles: a) Alternativa de | Alternativa de | administrativas judiciales y
se utilizan para | Cesacion de Conflictos: Conflictos: Procedimientos | extrajudiciales.
la solucion de actos. b) Mediacion y Mediaciony | extrajudicialesy Resolucién
controversias Indemnizacion arbitraje. arbitraje. judiciales. Alternativa de
por uso de dafios y Conflictos.
indebido de perjuicios. Procesos Procesos
marcas en ¢) Adopcién de judiciales. judiciales.
internet? medidas para
evitar la
violacion.
d) Retiro de
productos,
material
publicitario,
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envoltorios,
etc. del trafico
econémico y
destruccion.
e) Destruccion
de los medios
destinados a
cometer la
infraccion.
f) Publicacion
de sentencia.

Resolucién
Alternativa de
Conflictos:
Mediacion y
arbitraje.

Procesos
judiciales.

Regulacion de
la Competencia
Desleal

El Cddigo
Etico de
Confianza
Online regula
especificament
ela
competencia
desleal en su
articulo 8.

Se encuentra
regulada en la
Ley de
marcas.

Se encuentra
regulada en la
Ley de
marcas.

La Ley de
Propiedad
Industrial regula
los actos que
constituyen
competencia
desleal en
materia de
marcas.

La Ley de
Propiedad
Industrial en
su titulo V,
articulos 172y
173 regula los
actos que
constituyen
competencia
desleal en
materia de
marcas.
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- Casos Controversiales

CASO

INDICADORES

Google Inc vs.
Comision
Australiana de
Competenciay del
Consumidor

Rosetta Stone Ltd
vs. Google Inc

Caso MASALTOS

Google
France/Google
Inc vs. Louis
Vuitton Malletier

Razon de la
controversia.

Utilizacion, sin
autorizacion, de una
marca protegida y
notoria dentro de
medios publicitarios.

Herramienta
AdWords: la marca
“‘Rossetta” estaba
siendo, sin
autorizacion,
utilizada como

Utilizacioén, sin
autorizacion, de la
marca Masaltos
en los medios
publicitarios de
Google y como

Tercero utilizaban
las mismas
palabras clave que
LVM, por lo que
los anuncios
redireccionaban a

palabra clave para nombre de los sitios web que
anuncios dominio. ofrecian productos
publicitarios en de imitacion.
Google.
ACCC: Australiana Rossetta Stone Masaltos: LVM: francesa.
Nacionalidad de Google Inc.: Ltd: espafiola. Google, Inc:
las partes. Estadounidense. estadounidense. Demandado: estadounidense.
CarSales: Google, Inc: espafiol.
Australiana estadounidense. Google, Inc:
estadounidense
Ley nacional de Ley nacional de Ley de Espafa, la Ley francesa y
Australia, debido a Estados Unidos. demanda se jurisprudencia del
gue la marca es Ambas entidades | presenté mediante Tribunal de
notoria, se son nacionales y la | la aplicacién de la Justicia de las
Legislacion encuentra infraccion fue ley nacional. El Comunidades
aplicada. reconocida en cometida en dicho infractor era un Europeas.
cualquier parte del pais. competidor de la
mundo y ademas la misma
infraccion se nacionalidad.
cometio en ese pais
por una entidad de
dicha nacionalidad.
Jurisdiccion Tribunales Tribunales Tribunales Tribunales
bajo la cual se Australianos. estadounidenses. esparioles. francesesy
soluciond el Tribunales de la
caso. Comunidad
Europea.
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