UNIDAD 15 

INFRACCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROTECCION Y DEFENSA


15.1. INTRODUCCION 


En la Unidad 9 hemos hecho referencia a la Protección de la Propiedad Intelectual y a las acciones legales contra la piratería, muchas de las ideas expuestas serían igualmente aplicables a las infracciones de los derechos de Propiedad Industrial de hecho la OMPI y la UE tratan conjuntamente de buscar soluciones conjuntas contra la piratería de los derechos de autor y de propiedad intelectual y de la propiedad industrial.


Ya comentamos en dicho capítulo lo que se entiende por piratería y cuales son los problemas más difíciles para combatirla, con el ánimo de no reiterarnos vamos a centrarnos en la realidad de la infracción de los derechos de Propiedad Industrial y brevemente vamos a exponer los perjuicios de esta actividad fraudulenta.

La piratería no es un fenómeno nuevo pero están adquiriendo mucha importancia en el contexto del actual mercado globalizado. La globalización de la economía y la desaparición de las barreras al comercio suponen que como hemos comentado, las empresas deben intensificar sus esfuerzos para seguir siendo competitivas en los nuevos mercados. Deben invertir en innovación y creatividad , lo cual es, sin duda, importante para el futuro profesional de los diseñadores y artistas, y logran mercado gracias a la innovación en marca y producto.


La innovación como los creadores saben supone un esfuerzo, tiempo e inversión y los falsificadores e imitadores lo que hacen es apropiarse indebidamente del tiempo, del dinero y de los resultados de las inversiones ( la creación y la innovación).


Hasta hace relativamente pocos años las falsificaciones e imitaciones se producían en marcas de lujo y en imitación de presentación de los productos, de las marcas más prestigiadas. Pero en la actualidad, la situación es “ alarmante” y posiblemente se deba en la lentitud, pasividad y probablemente permisividad que los ladrones de imagen, de marca y productos y se ha extendido a todos los sectores de la propiedad industrial : patentes, modelos de utilidad , diseños y a todos los sectores, perfumes, informática, piezas de recambio, y lo que es más preocupante válvulas cardiacas, medicamentos.


Por tanto los perjudicados no son sola las empresas sino también el consumidor, viéndose defraudado no solamente en la calidad y garantía de los productos, sino incluso en su salud y seguridad.


El Consejo Superior de Cámaras de Comercio  en colaboración con ANDEMA (Asociación Nacional para la defensa de la Marca) y la OAMI ( oficina de armonización del mercado interior)  , publicó  un Manual Informativo sobre Propiedad Industrial 
, donde se analiza con detalle el fenómeno de la piratería  que hemos expuesto . En dicha publicación se abordaba la realidad actual sobre las falsificaciones y usurpaciones y se concluía “ La lucha contra la falsificación y la usurpación de los derechos de Propiedad Industrial confluye la defensa de los intereses de los empresarios, de los consumidores y, en ocasiones, del mismo Estado”  “ cabe afirmar que la falsificación y usurpación de los Derechos de Propiedad Industrial deben ser perseguidos y sancionados como lo que son, delitos contra la propiedad ajena”.


ANDEMA (Asociación para la defensa de la marca) está realizando una activa campaña de lucha contra la piratería  y ha difundido un folleto divulgativo en colaboración con la OEPM que puede encontrarse en la Sección de publicaciones de la OEPM, en su página web ( www.oepm.es) , reproducimos los titulares del folleto por entender que es clarificador para el desarrollo de este tema . 


Conoce y defiende tus derechos. No contribuyas


- Detrás de las falsificaciones hay evasión de impuestos, fraude a la Seguridad Social y Delincuencia organizada.


- Al adquirir productos falsos renunciamos a nuestro derecho como consumidores a exigir calidad.


- Usted paga más impuestos porque los “ Ladrones de Marcas” no pagan ninguno.


- No permita que le manipulen.


- No permita que nadie se aproveche del trabajo ajeno.


- La imitación no da garantía 


- Las falsificaciones y las imitaciones producen una pérdida de más de 100.000. puestos de trabajo en la Unión Europea. El próximo puede ser el suyo.

· Nunca olvide que la ley, el Estado y las empresas están de su lado. Exija protección ante los ladrones de marcas. 

El folleto resume brevemente la trascendencia del fenómeno de la piratería y pretende crear esa “ conciencia social” de la trascendencia de este fenómeno que los datos muestran que el consumidor español no muestra la necesaria sensibilización.

La campaña divulgativa tiene sus motivos, según el último Informe realizado por dicha Asociación ANDEMA, los datos de nuestro país son también “ alarmantes”  .

ANDEMA publicó su Informe anual correspondiente al año 2000, destacamos aquellos datos que consideramos de mayor interés.

Según datos que recoge el Informe facilitados por la Cámara de Comercio Internacional , Por volumen de negocio nuestro país  ocupa el noveno lugar del mundo en falsificaciones, detrás de Taiwan, Italia , Tailandia, Corea del Sur, China, Pakistán, hong Kong y Países Bajos .

 En este  caso España en un 50% es importadora y vende a su territorio y en un   50%  es productora de productos falsos en su propio territorio,  es decir, en España se fabrican las marcas ó se almacenan para su distribución,  pero también es uno de los más importantes puntos de destino 

El 63% de los artículos que tienen éxito de mercado son víctimas de imitaciones en menos de una año.

La Unión Europea en su conjunto compra el 20% por ciento de las falsificaciones y produce un 11%. 

El sector más afectado por las falsificaciones es el textil y confección ( 30 %), Le sigue el de bebidas y alimentación ( 17%) calzado ( 13%)cosmética e higiene ( 7%) productos de limpieza , material deportivo ( no textil) 3% y otros sectores en menor porcentaje, relojería, bisutería, joyería porcelana y cerámica. Como curiosidad comentar que uno de los productos más falsificados en Hong Kong ha sido el mechero de la empresa catalana Cliper Flamagas. .

Un dato que se destaca en el Informe es el hecho de la normalización y aceptación de la industria de las falsificaciones e imitaciones en nuestro país es importante ya que el 58% de los productos se venden en establecimientos comerciales , un 23% en venta ambulante legal, y un 19% en venta ambulante ilegal. Frente a lo que pueda parecer la venta ambulante ilegal resulta insignificante. El dato es revelador y urge concienciar al consumidor pero también al comerciante de la trascendencia de dichas conductas delictivas. (Quien distribuye producto falsificado comete delito de infracción de derechos de propiedad industrial ) 

Para paliar los efectos de la industria de la falsificación y la imitación en España, 13 grandes marcas del sector de prendas y calzado deportivo se han unido para apoyar acciones conjuntas contra el delito de falsificaciones que ANDEMA lleva a cabo y han creado un grupo de trabajo denominado “ Grupo Marcas” ADIDAS,LIBERTO ; LEVI,S, NIKE,PEPE JEANS, BURBERRY,CAMPER; KAPPA y otras grandes marcas que destinaron el pasado año 500 millones de pesetas a luchar contra el fraude y que colaboran activamente con las fuerzas de seguridad.

El Informe de ANDEMA resalta la profesionalización de las redes de falsificación, a partir de 1995, y se detectó que estaban vinculadas a la delincuencia organizada, porque tienen estructuradas dentro de ésta redes propias la   distribución de los productos piratas . Se ha producido una profesionalización del delito y se busca facilitar cientos de millones de unidades de productos con muy poco valor añadido. Ello hace que desde el país de origen al de destino, se atraviesen varias fronteras, siguiendo una distribución similar al del tráfico de drogas, pero con un riesgo penal infinitamente menor. 


Los datos ponen en evidencia lo dicho en lo que se refiere a redes profesionalizadas. Según dicho informe, la Guardia Civil intervino en el año 2000 8,6. millones de productos falsificados en todo el territorio nacional.
Las provincias donde más operaciones se realizaron fueron Barcelona, Pontevedra, Zamora, Salamanca, Madrid, Valencia, Alicante, Tarragona, Girona, Cáceres y Badajoz.  Los puntos de mayor incidencia en este tipo de delitos fueron Cataluña y Levante, porque es estas comunidades hay mucha industria textil que propicia la falsificación. Salamanca y Extremadura son importantes puntos de distribución de artículos y productos falsificados procedentes de Portugal y Marruecos. Y en Madrid es donde más almacenes de marcas falsificadas se detectan, y supone un centro de distribución al resto del país.


15.2. ACTOS DE VIOLACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y MEDIOS DE DEFENSA.

Los principales actos que constituyen una violación de los derechos de propiedad industrial son:

-
La falsificación y la usurpación de la marca, abarca tanto reproducción, imitación o modificación, sin autorización de su titular, con fines industriales o  comerciales de un signo distintivo registrado que sirve para distinguir productos o servicios como la importación, distribución, o venta de productos con marcas falsificadas

La falsificación y usurpación de la patente, modelos de utilidad y modelos y dibujos industriales :

-  La fabricación con fines industriales o comerciales sin autorización de su titular de un producto o sustancia, un instrumento o máquina, o un procedimiento protegido por un derecho de patente, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales.

· La importación, detención, distribución o venta de los objetos protegidos por tal derecho.

Los actos de violación no los comete sólo quien fabrica  sin autorización , sino también quien importa, almacena, distribuye o vende dichos productos. Como Hemos dicho anteriormente el 63% de los productos de distribuyen en establecimientos y comercios legales. Lo cual desvela la falta de sensibilización del comerciante en España.


Medios de defensa 

El primer paso que todo empresario debe dar para proteger su invención o su signo distintivo, es registrarlo en el área territorial en el que opera o piensa operar en un futuro próximo. Si no hay registro, el titular de la invención o del signo distintivo atacado por un tercero se encontrará en una posición débil.

La falsificación y la usurpación de los derechos de propiedad industrial registrados son perseguibles tanto por vía penal como civil. Por ello, si el empresario descubre la falsificación de sus signos distintivos o la usurpación de sus patentes, deber acudir ante los Tribunales, eligiendo entre la protección penal o la civil.

El Consejo Superior de Cámaras y ANDEMA
 recomiendan las actuaciones a seguir para conseguir defenderse contra los infractores que resumimos a continuación. 
De gran importancia es que el titular del derecho violado obtenga pruebas de los actos de infracción y requiera notarialmente al infractor, informándole de la existencia de un derecho de propiedad industrial registrado y que su conducta está vulnerando el mismo.


Asimismo, es muy conveniente que el titular del derecho falsificado o usurpado recopile y aporte a las autoridades responsables toda la información real y fiable que permita evaluar el perjuicio sufrido.


Al realizar esta labor se debe tener en cuenta ciertas consideraciones:


En primer lugar, debe aportar toda la documentación necesaria para evaluar el perjuicio patrimonial sufrido. Dicho perjuicio debe comprender no solo el daño directamente recibido, sino también el lucro que por culpa del infractor ha dejado de percibir (daño emergente y lucro cesante).



En segundo lugar, debe tener en consideración y valorar el perjuicio que los actos del falsificador o usurpador hayan podido producir a su imagen de empresa, a su prestigio o buena fama, a su cuota de mercado, a su marca y restantes derechos de propiedad industrial y sobre los productos o servicios comercializados por ella.


En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, el titular del derecho de propiedad industrial debe poder valorar sus derechos, otorgar un valor a sus marcas, a sus modelos y dibujos industriales o a sus patentes. A estos efectos, existen fórmulas económicas y comerciales que permiten a los empresarios y a sus expertos llegar a un precio aproximado en el mercado de estos derechos y, a continuación, determinar la pérdida de valor que el derecho ha sufrido como consecuencia de la acción ilegal del infractor.


En cuarto lugar, habrá que considerar el incremento de cuota de mercado y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de los actos de falsificación o usurpación.


En cuarto lugar, habrá que considerar el incremento de cuota de mercado y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de los actos de falsificación o usurpación.


Si la autoridad judicial o autoriza, la policía podrá incluso actuar contra el infractor, paralizando la producción e interviniendo los productos falsificados.


También se podrá solicitar la intervención de las autoridades aduaneras cuando se sospeche la existencia de mercancías con usurpación de marca o de mercancías piratas en las Aduanas (Reglamento del Consejo n0 3295/94). A fin de que las autoridades intervengan, el titular del derecho deberá presentar una solicitud con la descripción precisa de las mercancías, un documento que acredite su titularidad sobre el derecho respecto de las mercancías de que se trate e indique la duración del período para el que se solicita la intervención; además de toda otra información complementaria que pueda servir para identificar los productos y decidir su intervención como, por ejemplo, el lugar en que se encuentran las mercancías, el lugar de destino previsto, el medio de transporte utilizado, la identidad del importador o del exportador, la fecha de llegada o de salida prevista para las mercancías etc.

En España la autoridad competente para resolver la solicitud de intervención es el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Soledad RODRÍGUEZ , Secretaria General de Andema , daba datos en la presentación de este informe a los medios de comunicación 
 Sobre una muestra de 200 empresas se revela que el 71% de las firmas afectadas por algún problema de Propiedad Industrial acudían a los Tribunales, el 21% llegaba a acuerdos de conciliación y el resto prefería no emprender ninguna acción legal. De ese 71% lo hacía por lo civil el 39% y el 26% por la vía penal, y el 35% lo hacía por ambas vías.

Según ANDEMA , las pérdidas que las propias firmas estiman que sufren por la copia ilegal de sus productos puede superar el 20% de su cifra de negocio. En algunos casos dedican además un presupuesto a la protección de la marca cercano al 2% de su facturación, consecuencia tanto de las inversiones que el empresario ha efectuado en investigación, desarrollo y promoción del producto como el coste de los procesos judiciales por falsificación o usurpación.

Vamos a ver ahora como se regulas las distintas vias civil y penal,

La persecución de los delitos contra la Propiedad Industrial por vía civil

La protección de estos derechos por el cauce civil viene regulada  en España en cada una de sus leyes específicas (Ley de Marcas de 1 988,arts. 31 y 35 ss. arts 81 y 85 y Ley de Patentes de 1988, arts. 62 ss. y123 ss.).
Las acciones de que dispone el titular registral de la marca, de las patentes, modelos de utilidad y dibujos y modelo industriales son:

acción de cesación de los actos de violación, complementada con otras medidas necesarias para evitar que prosiga la violación

medidas cautelares. La efectividad de las acciones civiles por violación del derecho de propiedad  industrial vienen garantizadas por medidas cautelares tendentes a asegurar la efectividad del fallo, y conseguirla inmediata cesación de los actos de violación.

acción de indemnización de daños y perjuicios sufridos.

publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Esta medida sólo será aplicable cuando la sentencia así lo disponga expresamente

También puede buscarse una protección mediante la Ley de Competencia Desleal de 1991. En efecto, la LCD declara actos de competencia desleal los actos de imitación que resulten idóneos para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o conlleven un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, en particular el uso de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas (arts. 11 y 1 2).
Las acciones derivadas de la competencia desleal son, entre otras, las acciones de cesación, resarcimiento de daños y perjuicios, enriquecimiento injusto, la posibilidad de solicitar diligencias preliminares para la comprobación de los hechos (art. 24 LCD) y medidas cautelares (art. 25 LCD)

Si el derecho de propiedad industrial está registrado, la protección ante los infractores debe obtenerse a través de las vías establecidas en las distintas leyes que regulan el régimen jurídico del derecho, es decir la Ley de Marcas, la Ley de Patentes  y La Ley de Competencia Desleal. Ésta actuaría, en principio, como complemento, especialmente cuando se trata de marcas o derechos  que no han sido registradas o cuando no se haya falsificado la marca sino el producto, que ampara la marca ( perfumes, ya que no pueden ser objeto de patentes ni de modelos)


LOEWE, acaba de obtener una sentencia reciente ( Audiencia de Toledo de 7 de marzo de 2001) contra la venta domiciliaria de perfumes de imitación contra una empresa que utilizaba su propia marca para la distribución. La Audiencia de Toledo recuerda que LOEWE es titular propietaria de las marcas de perfume AIRE DE LOEWE, GALA DE LOEWE, ESENCIA  L, POUR HOMME , y que la intervención en 8000 folletos que se difunden al destinatario final de dichos perfumes imitados se considera un aprovechamiento de la reputación ajena un acto de enriquecimiento injusto y de competencia desleal. 

Asimismo, en el periodo que media entre la solicitud y la concesión del registro de un derecho de propiedad industrial, el solicitante únicamente dispone de la posibilidad de solicitar la indemnización de daños y perjuicios frente a terceros que en ese interim usen el mismo signo para los mismos productos o servicios. Acción que sólo podrá ejercitar una vez se le haya concedido el título registral. En estas circunstancias, la LCD puede ser de gran utilidad.

Ahora bien, nada impide que en ambos casos los titulares de derechos afectados puedan acudir, por la vía de la competencia desleal, ante la jurisdicción competente, alegando actos de imitación y ejercer la acción de cesación contemplada en el art. 18 LCD.

La persecución de las Infracciones por vía penal.


Nuestro Código Penal vigente de 1995  regula en los artículos 273 a 277 las infracciones contra los derechos de Propiedad Industrial.


Las conductas que se castigan , podemos resumirlas:


En el caso de las marcas y signos distintivos, se podrán perseguir por vía criminal las siguientes:

A los que con fines industriales y comerciales, sin el consentimiento del titular del signo distintivo y teniendo conocimiento del registro de dicho signo, reproduzcan, modifique imiten o lleven a cabo cualquier otra acción que suponga la utilización de un signo distintivo, idéntico o confundible con el suyo, para los mismos productos o servicios , o similares y comercialicen, almacenen o distribuyan dichos productos o servicios sabiendo que estos violan los derechos exclusivos del titular de la marca, aún cuando se traten de productos importados. 


Cuando se trata de patentes, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales, se podrá perseguir a:

Los autores del delito de usurpación que comprende la fabricación, importación, posesión, uso, ofrecimiento o comercialización de objetos protegidos por estos derechos y

Los autores del delito de usurpación del procedimiento objeto de una patente o de productos directamente obtenidos por el procedimiento patentado.

Las penas previstas para los delitos contra la propiedad industrial, dependerán de la gravedad del delito, de los perjuicios ocasionados, o del valor de los objetos imitados ilícitamente y serán:

Privación de libertad : de seis meses a dos años.

Multa ( de 6 a 24 meses) publicación de la sentencia a costa del condenado.

Si el hecho reviste especial gravedad, el juez podrá decretar:

Privación de libertad ( de dos a cuatro años)

Multa ( de 8 a 24 meses)

Inhabilitación profesional relacionada con el ejercicio de la profesión ( de dos a cinco años).

Cierre temporal de la Industria o establecimiento del condenado ( hasta cinco años de cierre).


La mayoría de las sentencias de nuestros Tribunales están dando la razón a los titulares de derechos, pero ha habido excepciones. Comentamos sentencias históricas que han dado la razón a PROCTER& GAMBLE ( por sufrir imitaciones de la lejía ACE), así como a las empresas propietarias del lavavajillas FAIRY, el champú VIDAL SASOON o PEPE JEANS. 

La Audiencia Provincial de Albacete condenaba en junio de 1998 a un establecimiento comercial dedicado a la venta de prendas vaqueras de la marca LEVI,S STRAUSS de  España S.A. , a la pena de seis meses de prisión y multa , durante seis meses , con una cuota diaria de 500 pesetas . Se trataba de 79 pantalones, 24 cinturones y 2 hebillas que se decomisaron.

El Tribunal Supremo declaraba firme en diciembre de 1999 una Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada  que daba la razón a la empresa RIVES PITMAN, propietaria de la marca RIVES, por entender que la presentación de zumos DAMA DE BAZA, de otra empresa, constituían un caso de competencia desleal por plagio del etiquetado  de los zumos RIVES.

La mayor indemnización por infracción de marca en España fue fijada por un Tribunal de Barcelona el pasado 10 de febrero de 2001. La empresa de chocolates OLLÉ SA, perteneciente al grupo empresarial francés Cantalou, deberá pagar 442 millones de pesetas en concepto de daños y perjuicios a la firma alimentaria NUTREXPA por una infracción reiterada de sus derechos de propiedad industrial sobre la marca COLA CAO y por competencia desleal. Se trataba de una caso de imitación de envase. La sentencia está recurrida por ambas partes, NUTREZPA pide una indemnización de 1.600millones de pesetas. 

Pero como hemos dicho no todas las sentencias son favorables, la Audiencia Provincial de Madrid rechazaba en octubre de 1999 las acusaciones de la multinacional farmaceútica BAYER  contra uno de sus productos y según el Tribunal” la falta de calidad de la imitación impedía que los consumidores confundieran realmente el producto imitado con el auténtico”.

Según la Secretaria General de ANDEMA,  Soledad RODRIGUEZ
 “ la aplicación de las leyes y la jurisprudencia que genera es muy diferente aquí en relación a otros países europeos. En España, por ejemplo, hay más sentencias absolutorias por la vía penal de lo que debería y la mayor erróneamente basadas en ese criterio de si el consumidor sabe que lo que consume es falso, no se considera que ha habido un delito contra los derchos de propiedad industrial” 

Ante toda esta situación la Unión Europea está trabajando para elaborar una nueva directiva que armonice la lucha contra la falsificación. En octubre de 1988 se presentó EL libro Verde contra la Usurpación de Marca y la Piratería en el Mercado Interior , en el que se estimaba a grandes rasgos, la pérdida de 100.000 empleos en el conjunto de la Comunidad, el deterioro de la protección de los consumidores y la pérdida de cuantiosos ingresos fiscales. En su última revisión en noviembre de 2000, la UE reconoce que es imprescindible llegar a una definición más precisa de esta clase de delitos y recomienda homogeneizar las legislaciones vigentes y los criterios de aplicación por parte de los Tribunales de Justicia.

En la actualidad la UE está trabajando sobre esta Directiva Comunitaria de armonización en la lucha contra la falsificación.

15.3  Los Nombres de dominio y su problemática .

 Los nombres de dominio no son propiamente derechos de propiedad industrial, según las legislaciones de nuestros países pero como todos sabemos están íntimamente relacionados y se están produciendo infracción de derechos de propiedad industrial sobre todo con las marcas, y en general , los signos distintivos.

Los nombres de dominio estaban destinados en principio a facilitar la capacidad de conexión  entre los ordenadores a través de Internet. Sin embargo, como son fáciles de utilizar y de recordar, han pasado a constituir una forma de identificador comercial. El número creciente de controversias sobre la ciberocupación ilegal refleja el alto grado de interés que las empresas otorgan a los nombres de dominio y a su potencial para facilitar el comercio electrónico. Mediante la utilización de las marcas como nombres de dominio, las empresas esperan atraer clientes a sus sitios Web, así como aumentar su proyección comercial.     

Actualmente, los nombres de dominio se utilizan de manera habitual en la publicidad como medio para indicar la presencia de una empresa en Internet.

A medida que se ha desarrollado Internet, ha ido aumentando el número de conflictos entre nombres de dominio y marcas. Esos conflictos se deben a una falta de coordinación entre el sistema de registro de marcas y el sistema de registro de nombres de dominio. 

El sistema de registro de marcas está administrado por una autoridad pública (gubernamental) con carácter territorial (nacional o regional) que otorga derechos al titular de la marca que pueden ejercerse en el ámbito de ese territorio.

 El sistema de registro de nombres de dominio está administrado normalmente por una organización no gubernamental, sin que exista ninguna limitación funcional, y funciona por riguroso orden de llegadas. Los nombres de dominio ofrecen una presencia mundial en Internet.

Los ocupantes ilegales del espacio cibernético explotan las diferencias existentes en los dos sistemas aprovechándose de la naturaleza mundial del sistema de nombres de dominio, que funciona por riguroso orden de llegadas de las solicitudes de registro. Los titulares de derechos de propiedad intelectual y las personas que registran nombres de dominio de buena fe han acogido favorablemente  la Política Uniforme de solución de controversias creada por la OMPI como alternativa rápida y económica a los pleitos judiciales.

Habida cuenta de los nuevos dominios genéricos de nivel superior (gTLD), como .info, .biz, .coop, .museum, .aero, .name y .pro, cabe prever que incrementen los conflictos entre los nombres de dominio y los diferentes identificadores.

Veamos cual ha sido la actuación de la OMPI en este campo que vuelve a amenazar a los derechos de Propiedad Industrial por su interés reproducimos dicho comunicado que clarifica la situación actual y las recomendaciones 

PRIVATE
Comunicado de prensa PR/2001/281

Ginebra, 3 de septiembre de 2001

Al finalizar un proceso internacional de consultas realizado durante el pasado año, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) publicó un informe final con recomendaciones respecto del uso abusivo de determinados nombres e identificadores en el sistema de nombres de dominio de Internet (DNS). La OMPI considera que todavía hay lagunas en el marco jurídico internacional de protección del sistema de nombres de dominio. En el informe se insta a la comunidad internacional a adoptar una decisión para subsanar esa situación y establecer bases jurídicas completas para hacer frente a las infracciones en línea respecto de los sistemas de asignación.

El Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet se saldó con la adopción de la actual Política Uniforme de Solución de Controversias que, desde diciembre de 1999, ha proporcionado medios para resolver miles de conflictos relacionados con la ocupación indebida del ciberespacio. En el informe del Primer Proceso de la OMPI se observó que todavía quedaba por resolver determinadas cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, en la medida en que se relacionaban con la utilización de otros identificadores en el sistema de nombres de dominio.

En julio de 2000, un grupo de países encabezado por Australia (Argentina, Canadá, Dinamarca, Francia, los Estados Unidos de América y la Unión Europea) solicitó por escrito al Dr. Kamil Idris, Director General de la OMPI, que la Organización, en consonancia con su mandato de promover la protección de los derechos de propiedad intelectual, iniciara una segunda consulta internacional rápida destinada a abordar esas cuestiones.

En el estudio de la OMPI se abordaba el registro abusivo como nombres de dominio de:

· Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) para sustancias farmacéuticas; 

· nombres y siglas de organizaciones internacionales intergubernamentales; 

· nombres de persona; 

· identificadores geográficos, en particular, indicaciones de procedencia geográfica utilizadas en mercancías, indicaciones geográficas y otros términos geográficos; y nombres comerciales.

Respecto a esas cuestiones, la OMPI recomienda lo siguiente:

· Denominaciones comunes internacionales (DCI); (nombres distintivos y exclusivos de sustancias farmacéuticas seleccionadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se mantienen como nombres genéricos sobre los que no pueden adquirirse derechos privados, con objeto de proteger la seguridad de los pacientes en todo el mundo).

RECOMENDACIÓN

Debería establecerse un mecanismo sencillo para proteger a las DCI contra el registro de nombres de dominio idénticos. Ese mecanismo funcionaría cuando una parte interesada notificase a la OMPI que un registro de nombre de dominio es idéntico a una DCI; en ese caso, la OMPI, junto con la OMS, verificaría ese hecho y notificaría a la ICANN y, a su vez, al registrador correspondiente, que el registro del nombre de dominio debería cancelarse.

· Nombres de organizaciones internacionales intergubernamentales (OII); (protegidas contra el registro y uso como marca en virtud del Convenio de París y del Acuerdo sobre los ADPIC); 

RECOMENDACIÓN

Los Estados, en su calidad de miembros constitutivos de las OII, deberían adoptar medidas para establecer un procedimiento administrativo de solución de controversias similar al de la Política Uniforme, a fin de que una OII pueda interponer una demanda respecto de un nombre de dominio que sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con el nombre o sigla de la OII, que se haya registrado sin justificación jurídica y que sea susceptible de inducir a error a los usuarios en el sentido de que existe un vínculo entre el titular del nombre de dominio y la OII.
· Nombres de persona; (en particular, los nombres de personas que, debido a su notoriedad o popularidad, son blanco de los registros abusivos).

RECOMENDACIÓN

La OMPI sugiere que es necesario que la comunidad internacional decida si ha de adoptar medidas para el logro de medios de protección de los nombres de persona en el sistema de nombres de dominio. En virtud de la actual Política Uniforme, los nombres de persona que reúnen los requisitos para ser considerados marcas, registrados o no, pueden ser objeto de protección (es decir, sólo cuando el nombre se utiliza en relación con bienes y servicios que se encuentran en el comercio). Si bien es indudable que el registro de nombres de persona como nombres de dominio por quienes no guardan relación con la persona de que se trate puede herir sensibilidades, no se cuenta con normas internacionales relativas a la protección de los nombres de personas per se, que puedan aplicarse en el espacio de nombres de dominio.
· Indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia y otros términos geográficos; (las "indicaciones geográficas" son nombres de regiones geográficas que se vinculan a bienes de una determinada calidad o reputación; las "indicaciones de procedencia" son las indicaciones directas o indirectas del origen geográfico de los bienes; los "términos geográficos" incluyen los nombres de países, ciudades y términos geopolíticos (Europa) y étnicos (por ejemplo, nombres de pueblos indígenas));

RECOMENDACIÓN

Es necesario seguir perfeccionando el marco jurídico en esta esfera para encontrar una solución adecuada en el espacio de los nombres de dominio. Si bien existen normas internacionales que prohiben las indicaciones falsas y engañosas acerca del origen geográfico de los bienes y que protegen las indicaciones geográficas, dichas normas se aplican al comercio de bienes, por lo que será necesario adaptarlas para que puedan hacer frente a la cuestión del uso de las indicaciones geográficas como nombres de dominio por personas que no están vinculadas con las localidades de que se trate. La falta de una lista de indicaciones geográficas internacionalmente acordada significa que no es posible aplicar simplemente la Política Uniforme debido a que plantearía complejas cuestiones relacionadas con la legislación aplicable. En lo que respecta a otros términos geográficos, en la actualidad no existe una legislación internacional adecuada, y es necesario adoptar una decisión respecto de la necesidad de elaborar una legislación para hacer frente al registro generalizado de nombres de países, lugares y pueblos indígenas como nombres de dominio por personas que no están vinculados con ellos.

· Nombres comerciales; (nombres adoptados por una empresa comercial para identificarse, por oposición a los productos y servicios (para los que se utiliza la marca)).

RECOMENDACIÓN

No recomienda adoptar medidas en la esfera de los nombres comerciales pues, si bien existen normas internacionales para su protección, en los diferentes países siguen subsistiendo problemas esenciales para identificar qué puede ser objeto de protección como "nombre comercial" y, al igual que con las indicaciones geográficas, se plantean problemas complejos de elección de la legislación aplicable en un entorno mundial.

Esas recomendaciones se están sometiendo a la consideración de los Estados miembros de la OMPI y de la comunidad de Internet, incluida la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), encargada de la gestión de los aspectos técnicos del sistema de nombres de dominio (DNS). La Política Uniforme, que entró en vigor el 1 de diciembre de 1999, es una de las recomendaciones de la OMPI aplicadas por la ICANN. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI fue el primer proveedor de servicios de solución de controversias acreditado por la ICANN para resolver las controversias relativas a los nombres de dominio. En la actualidad, el sistema de solución de controversias es generalmente considerado como un medio eficaz, rápido y rentable para la solución de conflictos relativos a los nombres de dominio. Hasta la fecha se han presentado al Centro de la OMPI más de 3.000 casos, de los cuales se resolvieron más de 2.000.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ha resuelto entre otras las referentes a VIAJES ECUADOR, EXCMO AYUNTAMIENTO DE BARCELONA que recuperó el nombre  contral la empresa americana BARCELONA.COM,INC, HIPERCOR, RAIMAT.

Con anterioridad antes de crearse esta vía de solución por la OMPI  en colaboración con ICANN, nuestros Tribunales dictaron sentencias en el caso del buscador OZÚ, NOCILLA, NEXUS, y muchas otras consiguiendo la recuperación del nombre de dominio a favor de las Empresas titulares de derechos de propiedad Industrial e Intelectual. 

� Consejo Superior de Cámaras “ La Propiedad Industrial la Empresa y el Mercado. Ed. Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. Madrid,1998.


� Consejo Superior de Cámaras, La propiedad Industrial la Empresa y  el Mercado, Ed. Consejo de Cámaras, 1998.


� Staff Empresarial. “ El perverso tributo del éxito” 15 abril 2001.


� Staff Empresarial “ El perverso Tributo del éxito” 15 de abril 2001, ,pág 97
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