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Resumen

Justificacion: Desde los afnos noventa, cuando se popularizo el uso del internet alrededor del
mundo, se cred una serie de esfuerzos para simplificar su uso. Por ejemplo, debido a la
dificultad de recordar las direcciones IP de las computadoras, se cred el Sistema de Nombres
de Dominio que consiste en “traducir” las direcciones IP de numeros a caracteres
alfanuméricos mas faciles de recordar. De este modo, si se desea ingresar al buscador Google,
es mas sencillo recordar su nombre de dominio www.google.com que su direccion IP
172.217.22.142.

Desde la creacion del DNS se dieron algunos casos donde individuos registraban de
forma maliciosa nombres de dominio, lo cual consiste en el registro y utilizacion de los
nombres de dominio violentando derechos de personas y empresas, principalmente los
derechos de propiedad intelectual. Derivado de esto, en Estados Unidos se dio la
promulgacion de Anticybersquatting Piracy Act (ACPA) en 1999, estableciendo una causa
de accion por registrar, traficar o usar un nombre de dominio similar a una marca registrada.
Posteriormente, para establecer un procedimiento mas expedito y econdmico, en el afio 1999
ICANN cre¢ la Politica Uniforme de Solucion de Controversias en Materia de Nombres de
Dominio, como un procedimiento de mediacion que respondia a las observaciones
formuladas por el Comité de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual que
expreso la necesidad de fomentar la proteccion de los derechos de propiedad intelectual en
el Sistema de Nombres de Dominio.

En los ultimos afios, se han dado casos donde grandes empresas u organizaciones,
con el fin de intimidar a titulares legitimos de nombres de dominio, inician un procedimiento
alegando los derechos de marcas registradas para arrebatarle el dominio a su titular. Esta
practica constituye la utilizacion de forma abusiva y de mala fe de la Politica, siendo
denominada Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio (en inglés, Reverse Name
Domain Hijacking). Concretamente, en el presente trabajo se desea aplicar la Teoria del
Abuso del Derecho y de la Responsabilidad Civil y determinar si es posible que exista
responsabilidad civil por el Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio en Costa Rica.

Hipotesis: existe responsabilidad civil por el Secuestro a la Inversa de Nombres de Dominio
en Costa Rica.

Objetivo general: determinar si puede existir responsabilidad civil en Costa Rica por el
Secuestro a la Inversa de Nombres de Dominio a partir de la Teoria del Abuso del Derecho.

Metodologia: la presente investigacion se desarrollé con un enfoque cualitativo mediante
una metodologia descriptiva y deductiva, donde se pretende desarrollar los conceptos
generales y aplicarlos al caso concreto. Primeramente, siguiendo el método descriptivo, se
realizd una explicacion y descripcion del Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio,
posteriormente, del Sistema de Nombres de Dominio, Marcas y la confrontacion entre las
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Marcas y Nombres de Dominio. Después, se analizo la Politica Uniforme de Resolucion de
Controversias en materia de nombres de dominio de la Organizaciéon Mundial de la Propiedad
Intelectual, su aplicacion y criticas. Finalmente, en el ultimo capitulo se estudio6 la doctrina
de la responsabilidad civil y la aplicacion de la Teoria del Abuso del Derecho,
especificamente la aplicacion de esta teoria dentro del Secuestro a la Inversa del Nombre de
Dominio y los elementos para determinar la responsabilidad civil a la luz de dicha teoria.

Conclusiones: los nombres de dominio son distintos a las marcas registradas, pero estos se
traslapan con el derecho de marcas, debido a que pueden servir como identificadores
importantes de productos y servicios, lo cual crea conflictos juridicos como la ciberocupacion
y el Secuestro a la Inversa de Nombres de Dominio. El Secuestro a la Inversa de Nombres
de Dominio constituye la utilizacion de la Politica Uniforme de Solucion de Controversias
en materia de Nombres de Dominio de mala fe y abusando del procedimiento administrativo,
ya que los que incurren en esto utilizan de forma desproporcionada la Politica, con el fin de
intimidar a los titulares legitimos de los nombres de dominio. La Politica de la ICANN fue
creada con el fin de solucionar los conflictos en casos de ciberocupacion, cuando el nombre
de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de producto o de servicio, el
titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legitimos respecto del mismo o
que dicho nombre ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

En Costa Rica es posible aplicar la Teoria del Abuso del Derecho para determinar la
responsabilidad civil en el pais por el Secuestro abusivo del Nombre de Dominio, debido a
que la utilizacién de la Politica de manera abusiva y de mala fe constituye un abuso del
derecho que puede causar dafios al titular del nombre de dominio. Se puede considerar el
Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio como el ejercicio anormal de un derecho, ya
que contraria los fines de la norma, debido a que la Politica fue creada con el fin de combatir
la ciberocupacién y no como una manera en la que los duefios de la marca registrada puedan
ocasionar dafios a terceros alegando derechos marcarios.

Como ultima conclusion, se deriva a lo largo del trabajo que, si bien no han existido
casos previos en el pais de responsabilidad civil por Secuestro a la Inversa de Nombre de
Dominio, si existen precedentes de responsabilidad civil derivada del abuso del derecho.
Analogicamente, se analizo como la figura del Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio
encaja en la figura del abuso del derecho, por lo que cabe destacar que los tribunales
costarricenses han reconocido en multiples ocasiones responsabilidad civil por abuso del
derecho, por lo que se concluye y, haciendo afirmacion de la hipotesis planteada, que en
Costa Rica si existe responsabilidad civil por el Secuestro a la Inversa de Nombres de
Dominio.
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Glosario de términos

Protocolo: “Conjunto de normas y procedimientos utiles para la transmision de datos,
conocido por el emisor y el receptor”.!

Internet: “Internet no es una simple red de ordenadores, sino una red de redes, es decir, un
conjunto de redes interconectadas a escala mundial con la particularidad de que cada una de
ellas es independiente y autdnoma”.?

Sistema de Nombres de Dominio: “Por sistema de nombres de dominio se entiende,
concretamente, un sistema mundial de direcciones a saber, la forma en que los nombres de
dominio se ubican y se traducen en direcciones de Protocolo de Internet y viceversa”. 3
Dominio Genérico de Primer Nivel: “Por gTLD se entienden los dominios genéricos de
nivel superior. Son los dominios de nivel superior de una direccion Internet, por
ejemplo: .com, .nety .org”.

Dominios de Primer Nivel Cddigo Pais: “Los c¢cTLD son dominios de nivel superior
correspondientes a codigos de paises, por ejemplo, .mx para México”.

Corporacion de Internet para la Asignacion de Nombres y NUmeros: es una organizacion
sin fines de lucro que opera a nivel internacional, responsable de asignar espacio de
direcciones numéricas de protocolo de Internet (IP), identificadores de protocolo y de las
funciones de gestion o administracion del sistema de nombres de dominio de primer nivel
genéricos (gTLD) y de codigos de paises (ccTLD), asi como de la administracion del sistema
de servidores raiz.*

Ciberocupacion: término frecuentemente utilizado para describir el registro abusivo,
deliberado y de mala fe de un nombre de dominio en violacion de los derechos de marcas de
producto y de servicio.’

Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio: es el acoso a titulares de nombres de
dominio que actian de buena fe, por parte de titulares de marcas que desean adquirir un
nombre de dominio, el cual esta siendo utilizado de manera que no infringe los derechos del
titular de la marca. ¢

! Adrian Estrada Corona, “Protocolos TCP/IP de Internet” (México, 2004).

2 Angel Garcia Vidal. “Derecho de Marcas e Internet”. (Espafia: Editorial Tirant lo blanch, 2002).
30Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. “Preguntas frecuentes sobre los nombres de dominio de
Internet”. Disponible en: https://www.wipo.int/amc/es/center/fag/domains.htmli#2

4 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. “;Qué hace ICANN? (Estados Unidos, 2012).
Disponible en https://www.icann.org/resources/pages/what-2012-02-25-es

5 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, “Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los
nombres de Dominio de Internet” (Suiza, 1999).

¢ Idem
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Capitulo I. Introduccion

1.1. Justificacion

Desde los afios noventa, cuando se popularizé el uso del internet alrededor del mundo,
se cred una serie de esfuerzos para simplificar su uso. Antes de la creacion del Sistema de
Nombres de Dominio (DNS), para ingresar a una pagina web se debia ingresar la direccion
IP (Internet Protocol por sus siglas en inglés) del sitio web, tarea que podia inducir a error al
usuario debido a la longitud de los nimeros que identifican a la direccion IP.

Para una mayor claridad, se entender4 en lo sucesivo como direccion IP aquel nimero
que tiene cada computadora o dispositivo conectado a la red publica de Internet, esta es inica
y es una forma en que las maquinas conectadas a la red se comunican, haciendo posible que
la informacioén sea enviada y recibida por su exacto destino en Internet.

Debido a la dificultad de recordar las direcciones IP de las computadoras, se cred el
Sistema de Nombres de Dominio que consiste en “traducir” las direcciones IP de nimeros a
caracteres alfanuméricos mas faciles de recordar. De este modo, si se desea ingresar al
buscador Google, es mas sencillo recordar su nombre de dominio www.google.com que su
direccion IP 172.217.22.142. De esta manera, el DNS es una herramienta fundamental para
el funcionamiento del Internet como se conoce actualmente, puesto que es la identidad de
una persona u organizacion en Internet, lo cual evidentemente es transversal a muchas areas
del Derecho y de ahi su relevancia para el presente estudio.

Para la administracion de los nombres de dominio, el Departamento de Comercio de
Estados Unidos constituy6 la Corporacion para la Asignacion de Nombres y Numeros en
Internet (ICANN por sus siglas en inglés), como una organizacion internacional sin animo
de lucro que integra a representantes gubernamentales y no comerciales, al sector industrial
y a articulares, con el objetivo de discutir, debatir y desarrollar politicas sobre la coordinacién
técnica del Sistema de Nombres de Dominio de Internet.’

Desde la creacion del DNS, se dieron algunos casos donde individuos registraban de
forma maliciosa nombres de dominio. Esto consiste en el registro y utilizacion de los nombres

de dominio violentando derechos de personas y empresas, principalmente los derechos de

7 Departamento de Comercio de los Estados Unidos, “Statement of Policy on the Management of Internet
Names and Addresses” Disponible en: https://www.ntia.doc.gov/federal-register-notice/1998/statement-policy-
management-internet-names-and-addresses
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https://www.ntia.doc.gov/federal-register-notice/1998/statement-policy-management-internet-names-and-addresses
https://www.ntia.doc.gov/federal-register-notice/1998/statement-policy-management-internet-names-and-addresses

propiedad intelectual. Derivado de ello, en Estados Unidos se dio la promulgacion de
Anticybersquatting Piracy Act (ACPA) en 1999 estableciendo una causa de accion por
registrar, traficar o usar un nombre de dominio similar a una marca registrada.

Para establecer un procedimiento mas expedito y econdmico, en el afio 1999, ICANN
creo la Politica Uniforme de Solucion de Controversias en Materia de Nombres de Dominio
como un procedimiento de mediacién que respondia a las observaciones formuladas por el
Comité de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, el cual expreso la necesidad
de fomentar la proteccion de los derechos de propiedad intelectual en el Sistema de Nombres
de Dominio.

En los ultimos afios, se han dado casos donde grandes empresas u organizaciones,
con el fin de intimidar a titulares legitimos de nombres de dominio, inician un procedimiento
alegando los derechos de marcas registradas para arrebatarle el dominio a su titular. Esta
practica constituye la utilizacion de forma abusiva y de mala fe de la Politica, siendo
denominada Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio (en inglés, Reverse Name
Domain Hijacking).

Como se analizara mas adelante en la presente investigacion, en los tribunales
estadounidenses se han conocido casos en los que agraviados por el Secuestro a la Inversa
de Nombre de Dominio han presentado procesos de responsabilidad civil por los dafios
causados por esta practica. Es asi como han derivado casos judiciales por responsabilidad
civil debido a que una empresa incurri6 en el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio.

En el presente proyecto, se desea aplicar la Teoria del Abuso del Derecho y de la
Responsabilidad Civil y determinar si es posible que exista responsabilidad civil por esta
practica en Costa Rica, ya que puede resultar una practica muy dafiina hacia pequefias y

medianas empresas que ejercen el comercio electronico.



1.2. Antecedentes academicos

Con respecto a los antecedentes, dentro de las investigaciones académicas en Costa
Rica, el tema de los nombres de dominio fue analizado justo un afo después de la
implementacion de la Politica Uniforme de Resolucion de Disputas por Nombres de Dominio
de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual en el afio 1999. Por primera vez,
Susana Vasquez Alvarez®, en el afio 2000, desarrolld el tema: “Problematica de la propiedad
intelectual en Internet: territorialidad de las Marcas y universalidad de los Nombres de
Dominio”.

Posteriormente, Christian Eduardo Obando Vargas®’, en el afo 2002, en su
investigacion titulada: “La administracion de controversias por ciberocupacion bajo la
observancia y aplicacion de los procedimientos de mediacion y arbitraje a lo interno de la
Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual”, se enfoca en los procedimientos ante la
Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual, especificamente en la Politica Uniforme
de Resolucion de Disputas por Nombres de Dominio. En el mismo afio, Claudia Monestel
Quesada publicé como trabajo final para alcanzar Posgrado en Derecho Econémico, el
trabajo titulado: “Problematica de los Nombres de Dominio y Marcas en Internet .

El tema de los nombres de dominio y la Politica Uniforme de Resolucion de Disputas
por Nombres de Dominio hasta en el afio 2008 continu6 siendo estudiado por Fabio Vincenzi
Guila!®, para optar por la Maestria en Propiedad Intelectual en la Universidad Estatal a
Distancia (UNED), realiz6 su trabajo de investigacion titulado: “El Reglamento de Arbitraje
de la OMPI: como una de las politicas de solucion de controversias con los Nombres de
Dominio impulsada por la OMPI” y fue hasta casi diez afios después, en el ano 2017, cuando
se publico la tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho: “Analisis del

Desarrollo de los Procedimientos para la Resolucion de Conflictos en Materia de Nombres

8 Susana Vasquez Alvarez. Problematica de la propiedad intelectual en Internet: territorialidad de las marcas y
universalidad de los nombres de dominio. Tesis para optar por el titulo de Licenciatura en Derecho por la
Universidad de Costa Rica, 2000.

® Eduardo Obando Vargas. La administraciéon de controversias por ciberocupacién bajo la observancia y
aplicacion de los procedimientos de mediacion y arbitraje a lo interno de la Organizacion Mundial de Propiedad
Intelectual™. Tesis para optar por el titulo de Licenciatura en Derecho por la Universidad de Costa Rica, 2002.
19 Fabio Vincenzi Guild. El reglamento de arbitraje de la OMPI: como una de las politicas de solucién de
controversias con los nombres de dominio impulsadas por la OMPI. Tesis de graduacion para optar al grado de
Maestria en Propiedad Intelectual. San José, 2008.
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de Dominio”!!

, la cual se centra en explicar los procedimientos para resolver dichas
controversias.

En Latinoamérica, se han desarrollado investigaciones sobre dicho tema. En el 2000,
Mauricio Medina Casas y Eduardo Pacheco'? realizaron la investigacion titulada: “Nombres
de Dominio, Signos Distintivos y la Politica Uniforme de Solucion de Controversias en
Materia de Nombres de Dominio” como monografia para optar por el titulo de Derecho de
la Pontificia Universidad Javeriana.

En ese mismo afio, Andrés Mauricio Rengifo Garcia'® realizé la investigacion:
“Nombres de dominio y propiedad industrial” como tesis de grado, en la Universidad
Externado de Colombia. Por otra parte, en el afio 2004, Marcos Morales Andrade'* realizo
un ensayo sobre: “La naturaleza juridica de los nombres de dominio en el Derecho Chileno”.
En el 2011, Diego Fernandez realiza como tesis de Maestria en Propiedad Intelectual en
FLACSO, el proyecto titulado “;Nace un nuevo derecho de propiedad intelectual? El caso
de los nombres de dominio en Internet.”

El tema de los nombres de dominio y el procedimiento de resolucién de controversias
en materia de nombres de dominio ante la Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual ha
sido tratado anteriormente dentro de investigaciones académicas, pero dentro de
investigaciones nacionales o latinoamericanas se ha tratado poco el tema que se pretende
estudiar en el presente trabajo de investigacion: el Secuestro a la Inversa de los Nombres de
Dominio. Usualmente, la bibliografia sobre este tema se encuentra en articulos académicos

de universidades estadounidenses.

I Silvia Alfaro Rojas, Anélisis del Desarrollo de los Procedimientos para la Resolucion de Conflictos en
Materia de Nombres de Dominio. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Febrero 2017.

12 Medina Casas, Mauricio. Nombres de Dominio, Signos Distintivos y la Politica Uniforme de Solucion de
Controversias en Materia de Nombres de Dominio. Monografia para optar por el titulo de Derecho de la
Pontificia Universidad Javeriana. Bogota, 2000.

3 Andrés Mauricio Rengifo Garcia, Nombres de dominio y propiedad industrial, tesis de grado, Bogota,
Universidad Externado de Colombia, 2000.

14 Marcos Morales Andrade. Naturaleza juridica de los nombres de dominio y sus consecuencias en el derecho
chileno. Revista Chilena de Derecho Informatico, 2004.
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1.3. Hipdtesis
La hipodtesis de la investigacion se deriva en la siguiente afirmacion: “existe

responsabilidad civil por el Secuestro a la Inversa de Nombres de Dominio en Costa Rica”.
1.4. Objetivos

1.4.1. General.

e Determinar si puede existir responsabilidad civil en Costa Rica por el Secuestro a la

Inversa de Nombres de Dominio a partir de la Teoria del Abuso del Derecho.

1.4.2. Especificos.

e Explicar el concepto de Secuestro a la Inversa de Nombres de Dominio.

e Analizar la aplicacion de la Politica Uniforme de Solucion de Controversias en
Materia de Nombres de Dominio.

e Estudiar la doctrina relativa a la responsabilidad civil aplicando la Teoria del Abuso

del Derecho.

1.5. Metodologia

La presente investigacion se desarrolld con un enfoque cualitativo mediante una
metodologia descriptiva y deductiva, donde se pretende desarrollar los conceptos generales
y aplicarlos al caso concreto. En primer lugar, siguiendo el método descriptivo se realizé una
explicacion y descripcion del Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio, posteriormente,
del Sistema de Nombres de Dominio, Marcas y la confrontacion entre las Marcas y Nombre
de Dominio. Después, se analizo la Politica Uniforme de Resolucion de Controversias en
materia de Nombres de Dominio de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, su
aplicacion y criticas.

La metodologia debe responder una herramienta al problema de la investigacion, en
este caso la metodologia debe responder a la pregunta: ;existe responsabilidad civil por la
mala fe incurrida en Secuestro a la Inversa de Nombres de Dominio en Costa Rica?

Finalmente, en el altimo capitulo, se estudid la doctrina de la responsabilidad civil y
la aplicacion de la Teoria del Abuso del Derecho, especificamente la aplicacion de esta teoria
dentro del Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio y los elementos para determinar la

responsabilidad civil a la luz de dicha teoria.



1.6. Estructura de investigacion

La presente investigacion se desarrolla de la siguiente forma: primero, se investigd y
analizd6 de manera conceptual el Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio y sus
antecedentes; posteriormente, dentro del primer capitulo, se desarrolld el concepto de
nombres de dominio, el comercio electrénico y su importancia respecto al tema en estudio,
ademas, la relacion entre las marcas, signos distintivos y nombres de dominio, su distincion
y los conflictos juridicos entre ambos. Finalmente, dentro de este capitulo se analiz6 el tema
de la ciberocupacién o registro abusivo de un nombre de dominio.

En el segundo capitulo, se realizé un analisis de la Politica Uniforme de Solucion de
Controversias, estudiando los supuestos donde aplica dicha politica, los tipos de conflictos,
el procedimiento para la presentacion de la demanda como las pruebas en el proceso, la
conformacion del tribunal de mediacion, los plazos conferidos y las posibles resoluciones.
Finalmente, las ventajas, desventajas y criticas que se le han hecho a la Politica.

Por ultimo, el tercer y ultimo capitulo sobre la responsabilidad civil en Costa Rica
por Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio fue dividido en dos secciones, la primera
que trata sobre la responsabilidad civil en general y el abuso del derecho, en Costa Rica, de
la responsabilidad civil por Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio en Estados Unidos,
derivado de Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) y, finalmente, la segunda
seccion que habla sobre la responsabilidad civil en Costa Rica por Secuestro a la Inversa de
Nombre de Dominio; en esta se aplico la teoria de la responsabilidad civil y del abuso del

derecho concretamente para analizar dicha problematica.



Capitulo I1. EI Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio

2.1. Antecedentes sobre el Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio

En primer lugar, es necesario dar una breve aproximacion a la Politica Uniforme para
la Solucién de Controversias en Materia de Nombres de Dominio y de esta manera, entender
en qué consiste el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio. Si bien es cierto, en el
segundo capitulo se dard una explicacion y analisis mas detallado de esta, en este apartado
se realizara una breve introduccion.

La Politica fue aprobada por ICANN —institucion encargada de la administracion
del DNS— como un proceso de mediacion expedito, con el fin de determinar disputas
relativas a la adquisicion de nombres de dominio de mala fe, lo que es conocido popularmente
como ciberocupacion indebida.

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual se ha aproximado al concepto
de ciberocupacion en el Informe Final del Primer Proceso de la OMPI sobre Nombres de

Dominio, los grupos de expertos llegaron a la siguiente conclusion:

debido al significado flexible de ciberocupacion en la terminologia popular,
la OMPI ha optado por utilizar un término diferente —Registro Abusivo de

un Nombre de Dominio— a fin de atribuirle un significado mds preciso.'®

La ciberocupacidn consiste en que un especulador reserva una marca registrada como
un nombre de dominio solamente para venderlo y obtener fin de lucro.!® Se ha determinado
que constituye la infraccién de los derechos de propiedad intelectual, ya que consiste en el
registro de una marca como un nombre de dominio, con el fin de obligar a los titulares
legitimos de los derechos marcarios a pagar grandes sumas de dinero para obtener el derecho
de ser titular del nombre de dominio y asi ejercer su uso comercial o de otra indole que tenga

relacidén con su marca.

5Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Informe Final del Primer Proceso de la OMPI sobre
Nombres de Dominio. (Estados Unidos:1998)

16Jennifer Colinvaux. What’s in a Domain Name: Is “Cybersquatting” Trademark Dilution. (Estados
Unidos:1999).
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Para ilustrar esto, se puede mencionar el caso de ciberocupacion indebida sufrido por
la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economico. Estos desde diciembre de
2001 hasta febrero de 2002 sufrieron de ciberocupacion, ya que su dominio ocde.org fue
registrado de mala fe por un tercero sin intereses legitimos, pues cada vez que una persona
ingresaba a dicho dominio, el sitio web se redirigia a una pagina web con pornografia,
ademas, se promocionaba la venta de dominio por una alta suma dineraria.

En los afios noventa se dieron multiples casos de ciberocupacion donde personas se
dedicaban a registrar dominio de marcas conocidas, con el unico fin de posteriormente ofertar
estos dominios a los titulares de dichas marcas por altas sumas de dinero.

Ahora bien, debido a esta problematica, se cre6 la Politica Uniforme de Solucion de
Controversias en Materia de Nombres de Dominio en el afio 1999, como un procedimiento
de mediacion obligatorio que se incorpora al contrato de registro de los nombres de dominio.
Esta se formul6 basandose en las recomendaciones contenidas en el Informe sobre el Primer
Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, el cual enfatizaba en los
problemas que plantea el conflicto entre las marcas y los nombres de dominio, es decir, el
choque constante entre los derechos de propiedad intelectual y los nombres de dominio, tema
que sera discutido més adelante.

En la Politica se establecen los supuestos donde se puede establecer un procedimiento
por ciberocupacion, entre los cuales estan los siguientes:

1) Que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear

confusion con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el

demandante tiene derechos.

2) Que el titular del dominio no tiene derechos o intereses legitimos respecto del

nombre de dominio registrado.

3) Que el nombre de dominio fue registrado y es utilizado de mala fe.

La persona que establece el procedimiento de mediacidon debe probar que se dan todos
y cada uno de los elementos anteriores. La Politica establece que, para probar el registro y
utilizacion de mala fe del nombre de dominio, constituye prueba suficiente los siguientes

elementos:



1) Las circunstancias que indiquen que el objetivo primordial al registrar o adquirir el
nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de
dicho nombre de dominio por un elevado valor monetario al titular de una marca.

2) El registro del nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de una marca de
los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio.

3) La obstaculizacion de la actividad comercial de un competidor.

4) Laintencion de atraer, con animo de lucro, a usuarios de Internet al sitio web, creando
confusion con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliacion,
promocidn de su sitio web, su sitio en linea, de un producto o servicio en su sitio web

o sitio en linea.

Es importante mencionar que, por un lado, la ciberocupacion aplica en el registro
abusivo de un nombre de dominio, lo cual constituye un perjuicio para el titular de una marca
registrada. La Politica no fue creada con el fin de lidiar y ser sustituto de los procedimientos
y litigios de infraccion de marcas registradas, sino que fue creada especificamente para
combatir los casos de ciberocupacion. !’

Por otro lado, el Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio constituye la
utilizacion de la Politica de manera abusiva y de mala fe, el perjuicio es causado al titular del
nombre de dominio. Ambos son controversias que se plantean en materia de nombres de
dominio, pero, en este caso, el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio consiste en el
acoso de titulares de nombres de dominio que actuan de buena fe por parte de titulares de
marcas que desean adquirir un nombre de dominio, el cual estd siendo utilizado de manera
que no infringe los derechos del titular de la marca.

El Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio es una manera de utilizar la Politica
de mala fe y de manera abusiva, ya que los titulares de marcas se aprovechan de esta con el
unico fin de intimidar o afectar a titulares legitimos de nombres de dominio.

Esta practica puede resultar bastante nociva para individuos que registran y utilizan

un dominio de manera legitima, por ejemplo, si ejercen el comercio en linea. Primeramente,

"Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual.” Caso Deutsche Welle v Diamond Ware Limited,
Administrative Panel Decision, WIPO Case No. D2000-1202, 2 January 2001. Se ha afirmado: “The Policy is
only designed to deal with a very narrow category of case, namely cybersquatting. It was never intended to be
a substitute for trademark infringement litigation.”
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los titulares de los nombres de dominio deben incurrir en gastos legales para defender su
dominio ante un procedimiento de mediacion. Luego, existe un riesgo de que se declare la
cancelacion o transferencia de su dominio dentro del procedimiento de mediacion, lo cual
puede perjudicar gravemente la actividad comercial de la empresa.

Son estas razones las cuales fundamentan la importancia del estudio y desarrollo de
este tema, ya que ningun titular de un dominio esta exento a suftrir de Secuestro a la Inversa
de Nombre de Dominio. Especialmente en Costa Rica, existe un crecimiento del comercio
electronico por parte de pequefias y medianas empresas, las cuales pueden ver afectada su
actividad comercial si potencialmente llegan a sufrir del secuestro de su dominio.

Claras las cosas, con la aproximacion de la Politica y el concepto de ciberocupacion
y Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio, serd posible realizar un analisis conceptual

mas profundo de este.

2.2. Andlisis Conceptual del Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio

El Secuestro a la Inversa de Nombres de Dominio es una clase de controversia en
torno a los nombres de dominio, donde el titular de una marca, basandose en su registro de
marca y sus derechos de propiedad intelectual, intenta interferir con los derechos del titular
del nombre de dominio que obtuvo su nombre de dominio en circunstancias legitimas. Es
decir, se invierten los roles si, por un lado, en la ciberocupacion, terceros registran nombres
de dominio para violentar los derechos de propiedad intelectual de titulares de marcas; por
otro lado, en el RDNH, mas bien los titulares de derechos marcarios acosan e interfieren
dentro con la actividad de los titulares de los nombres de dominio quienes los utilizan
legitimamente.

Dicho procedimiento se basa tinicamente en la titularidad sobre una marca registrada
idéntica o similar al nombre de dominio, sin cumplir los otros supuestos que exige la Politica
para establecer una demanda, sino que se presenta con un Unico fin de perjudicar a terceros,
en este caso, titulares de nombres de dominio. Incluso se han iniciado procedimientos de
mediacion solamente con el fin de intimidar a los titulares de nombre de dominio, para que
estos lo transfieran al demandante ante la amenaza de un procedimiento -sea administrativo
o0 judicial- por violacién de derechos marcarios.

Estas conductas abusivas han sido definidas como Secuestro a la Inversa de Nombre

de Dominio, por ejemplo, el Reglamento para una Politica Uniforme de Solucion de
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Controversias sobre Nombres de Dominio establece su definicion de la siguiente manera:
“usar la Politica de mala fe para intentar privar al titular de nombre de dominio registrado de
un nombre de dominio”. ’® Se ha coincidido en que el Reverse Domain Name Hijacking o
Secuestro Inverso de Nombres de Dominio (RDNH) consiste en el uso de la Politica de
Resolucion de Controversias de manera abusiva para intentar privar a un titular de nombre
de dominio que lo ha registrado de buena fe."

Se puede determinar que en el RDNH se pretende despojar al titular del nombre de
dominio de este mediante la utilizacion de la Politica, principalmente para hostigar al titular
del nombre de dominio. Esto se lleva a cabo mediante una utilizacion abusiva de los derechos
marcarios con el fin de obtener la cancelacion o la transferencia del nombre de domino.

Los titulares de las marcas registradas en este caso mas bien abusan del Sistema de
Nombres de Dominio cuando en una demanda alegan que existe ciberocupacion y logran
obtener la transferencia o cancelacion del nombre de dominio de un titular legitimo.?°

Bajo la misma linea, autores como Zinatul Zainol han afirmado que el Secuestro a la
Inversa del Nombre de Dominio es un conjunto de acciones en particular, traidas de mala fe
y se refleja en los casos donde los demandantes buscan obtener un nombre de dominio del
cual no estan legitimados.?!

Usualmente, el secuestro a la inversa inicia con una serie de comunicaciones
informales, donde se le informa al titular del dominio que estd infringiendo los derechos de
marca y sino lo transfieren de forma gratuita, iniciardn acciones legales. Existen precedentes
de casos en los cuales las demandas fueron presentadas con el tnico fin de acosar o intimidar
al titular del nombre de dominio para que este lo transfiera de manera apremiante.?*

De esta forma, se han establecido algunas condiciones para determinar que podria

estarse tratando de un caso de Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio dentro de un

18 ICANN, “Reglamento para una Politica Uniforme de Resolucion de Disputas sobre Nombres de Dominio”
(Estados Unidos, 2017).

19 Luis Arancibia, et al. “El arbitraje en linea en la resolucion de controversias por nombres de dominio punto
cl” (Chile: Centro de Resolucion de Controversias, NIC Chile, 2016).

20 Ryan R. Owens, “Domain-Name Dispute-Resolution after Sallen v. Corinthians Licenciamentos &
Barcelona.com, Inc. v. Excelentisimo Ayuntamiento de Barcelona”, (Estados Unidos: Berkeley Technology
Law Journal,2003).

2! Zinatul A. Zainol, “The Chronicles of Electronic Commerce: Reverse Domain Name Hijacking under the
Uniform Dispute Resolution Policy”. (Reino Unido: European Law Journal,2010).

22 Paul Godfread and Kristine Dorrain, “Survey of the Law of Cyberspace: Domain Name Cases 2008. (Estados
Unidos, 2008).
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procedimiento de mediacion como, por ejemplo, cuando la demanda fue realizada
conociendo la probabilidad de que el titular del dominio tuviera intereses legitimos sobre
este, como en los casos de Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio, cuando los
demandantes conocian previamente que el titular del nombre de dominio lo estaba utilizando
en un sitio web activo ofreciendo bienes o servicios de manera legitima, lo cual es sencillo
de saber solamente accediendo a una pagina web e identificando su uso legitimo.?

Otro indicio para determinar que se trata de un caso de RDNH es cuando el
demandante establece el procedimiento sin tener derechos en la marca registrada o en el
servicio, es decir, que no cuenta con una marca registrada en ninguna jurisdiccion. Incluso
cuando se registrd el dominio previo al registro de la marca. Estos elementos identificados
resultan de trascendental importancia para el estudio del Secuestro a la Inversa de Nombre
de Dominio.

El objetivo principal del estudio del Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio
es proteger a los registrantes (individuos o personas juridicas que registran un nombre de
dominio) contra demandas injustificadas de los titulares de marcas registradas que se

extralimitan o abusan en sus derechos de propiedad intelectual.?*

Dicha proteccion se ejerce
permitiendo a los titulares de los nombres de dominio, en algunas circunstancias, establecer
demandas civiles contra los titulares de los derechos marcarios para determinar la
responsabilidad civil incurrida por emplear de manera abusiva la Politica y de esta forma
conseguir una indemnizacion por los dafios generados.

La Politica de Resolucion de Controversias en Materia de Nombres de Dominio
dispone de provisiones en contra de los duefios de las marcas que tratan de desapropiar
nombres de dominio, por ejemplo, reconocer que el demandante dentro del procedimiento de
mediacion incurri6 en la practica del Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio. A pesar
de esto, dentro de la Politica no se establece una penalidad en términos monetarios en contra
del demandante que incurrid en secuestro a la inversa.

Es decir, si los miembros del Tribunal de Mediacidon que resuelven el procedimiento

determinan que el demandante ha presentado la demanda de mala fe, abusando del

23 Eun-Joo Min. Collection of WIPO Domain Names Panel Decisions. Kluwer Law International. The Hague,
The Netherlands, 2004.

24 Keith Blackman, “The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way to Hijack Internet
Domain Names and Suppress Critics”, (Estados Unidos:Harvard Journal of Law & Technology, 2001) .
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procedimiento administrativo con el fin de intimidar al titular del nombre de dominio, estos
deben declarar de oficio en su decision que la demanda fue presentada de mala fe y constituye
un abuso del procedimiento administrativo, en virtud del parrafo 15 inciso e) de la Politica
Uniforme de Solucién de Controversias en Materia de Nombres de Dominio.?®

Es importante mencionar que la declaracion de mala fe o abuso dentro del
procedimiento no acarrea el pago de dafos y perjuicios o costas procesales o personales, por
lo que una empresa podria presentar un procedimiento administrativo abusando de su derecho
sin obtener ninguna penalidad por su actuacion, se ha argumentado que: “la Politica no
penaliza adecuadamente el problema de secuestro a la inversa de nombre de dominio ni
provee soluciones para arreglar este problema”.”%

Ahi radica la importancia de determinar la posible responsabilidad civil del
demandante en un procedimiento judicial posterior, ya que una demanda presentada de mala
fe y abusando del derecho puede causar dafios a un tercero inocente, especialmente si ejerce
el comercio electronico de buena fe. En este orden de ideas, Liu Fang asevera que en muchas
circunstancias, el actual sistema de resolucion de disputas permite a los duefios de las marcas
privar de manera ilegitima a titulares de nombres de dominio, quienes tienen derechos e
intereses legitimos sobre estos.?’

Si bien dentro de la Politica, como se ha mencionado, no se pueden solicitar dafios y
perjuicios por el secuestro abusivo del nombre de dominio, existen precedentes judiciales en
los Estados Unidos, fundamentados en la ley Anticybersquatting Consumer Protection Act
(ACPA por sus siglas), donde es posible que los agraviados interpongan una demanda para
recuperar los dafios sufridos, tema que se ampliard mas adelante. En esta legislacion
estadounidense, se establece que: “se autoriza al titular del nombre de dominio buscar
restauracion de su nombre de dominio cuando el duefio de la marca registrada haya
sobrepasado su autoridad causando que el nombre de dominio haya sido suspendido,

inhabilitado o transferido”.?®

25 Andrew Allemann. An Arbitrator’s View of Reverse Domain Name Hijacking. (Estados Unidos: 2009).

26 Michael Froomkin, “ICANN's "Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy"--Causes and (Partial)
Cure’'(Estados Unidos, 2002).

27 Liu Fang, “Comparative Research on Hong Kong Domain Name Dispute Resolution System”. (China:School
of Economic and Management, East China Jiaotong University City, 2010).

28 Anti-Cybersquatting Piracy Act (ACPA). (Estados Unidos,1999).

“Authorizes a domain name owner to seek recovery or restoration of its domain name when a trademark owner
has overstepped its authority in causing the domain name to be suspended, disabled, or transferred”.
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Un ejemplo de RDNH es el caso tramitado ante el Centro de Mediacién de la OMPI,
numero D2000-1202, referente a la disputa por el dominio dw.com. El registrante del nombre
de dominio (el demandado DiamondWare Limited, compafiia estadounidense de desarrollo
de software) utilizaba de forma activa y de buena fe el sitio web ofreciendo bienes y servicios.

Por otro lado, el demandante (Deutsche Welle, una compania alemana de television
y radio), aun teniendo conocimiento de esto, inici6 con solicitudes no formales por medio de
correo electronico informando al titular del dominio que estos poseen marca registrada y que,
por lo tanto, debian transferirse el dominio de manera gratuita. Ante la negativa de Diamond
Ware Limited, el demandante (Deutsche Welle) inicio el procedimiento de mediacion ante la
OMPI.

El panel de expertos en el caso particular consider6 que el demandante estaba
consciente de que el dominio registrado no era explotado con la intencion de perjudicar su
marca y, ademas, que era utilizado de manera legitima por el titular del dominio. El
demandante, por su parte, no logré demostrar que el demandado no tenia derechos o intereses
legitimos y que fue registrado de mala fe. Se considerd, ademas, por un miembro del panel
que el demandado no realizé un minimo esfuerzo por establecer argumentos plausibles que
justificaran la demanda bajo la Politica.

El demandado logr6 probar que utilizaba el dominio de forma legitima y activa,

ofreciendo bienes y servicios. Es asi como se determin6 que se trataba de un caso de RDNH.

2.3. El Sistema de Nombres de Dominio

Para iniciar, es necesario establecer la relevancia del estudio y su relacion con el
Secuestro a la Inversa de Nombres de Dominio. Los nombres de dominio son necesarios para
el funcionamiento del Internet, debido a que uno de los requisitos fundamentales para que
una computadora se conecte a la web es que esta sea identificada de forma clara, lo cual se
consigue por medio de la direccion IP (Internet Protocol) que tiene cada dispositivo. Esta
direccion IP estd compuesta por caracteres numéricos largos y dificiles de memorizar, por
ejemplo, la direccion IP de Facebook es 192.1.1.1, es decir, para ingresar a los servidores de
la red social es necesario indicar su direccion.

Los nombres de dominio han adquirido gran relevancia dentro del comercio
electronico, debido a su funcion distintiva de los bienes y servicios ofertados en Internet.

Estos fueron creados debido a la dificultad de recordar las extensas direcciones IP formadas
14



por caracteres numéricos, por lo cual se cred el Sistema de Nombres de Dominio, el cual
consiste en asociar a cada nimero IP una direccion constituida por grupos de letras,
acrénimos, nombres o palabras que resultan mas faciles de recordar por el usuario.?’ “En
sentido lato, un Nombre de Dominio es el nombre mnemotécnico que se le asigna a una
direccion IP, que sirve como medio de localizacion de un sitio web en Internet”.>

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha definido los
nombres de dominio de la siguiente forma: “Se entendera por nombre de dominio una serie
alfanumérica que corresponda a una direccion numérica en Internet... pueden describirse
como coémodos sustitutos de las direcciones numéricas de Internet. Una direccion numérica
de Internet (también conocida como Protocolo Internet) es un cdédigo numérico que permite
la identificacion de un ordenador dado conectado a Internet. El nombre de dominio es el
sustituto nemotécnico de dicha direccion que, si se escribiera en el ordenador, se convertiria
autométicamente en la direcciéon numérica”.’!

Respecto a la explicacion sobre qué es el sistema de nombres de dominio, [CANN ha
dispuesto en su Guia Basica sobre Nombres de Dominio que cada computadora en la red
publica de Internet tiene una direccién numérica Unica, la cual consiste en una cadena de
numeros que resulta dificil de recordar, por lo que para facilitar la busqueda de una ubicacion
determinada en Internet, se cred el Sistema de nombres de dominio o DNS: “El DNS traduce
la direccion IP en una direccion alfanumérica unica llamada nombre de dominio, que es mas
facil de recordar”.??

En adicion, ICANN afirma que: “El nombre de dominio es una direccion electronica
que identifica y localiza un computador conectado a internet”. Cada computadora conectada
a Internet tiene una direccion numérica Unica, la cual consiste en una cadena de niimeros,

dicha cadena se denomina protocolo de Internet (/nternet Protocol o IP por sus siglas en

inglés).’* Los usuarios que se conectan a la red son identificados Unicamente con una

29 Angel Garcia Vidal, “Derecho de marcas e Internet.” (Espafia: Tirant lo Blanch, 2002).

39Alvaro Gutiérrez Godoy. Naturaleza juridica de los websites comerciales en el 4mbito colombiano. Ensayo.
(Colombia, 2000).

31 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Recomendacion conjunta relativa a las disposiciones sobre
la proteccion de las marcas notoriamente conocidas. Aprobada por la Asamblea General de la OMPI.

32 JCANN. “Guia para principiantes de Nombres de Dominio” (Estados Unidos, 2001).

BICANN,”Guia para principiantes de Nombres de Dominio”, Disponible en:
https://www.icann.org/en/system/files/files/domain-names-beginners-guide-06dec10-es.pdf. (Consultado el 13
de febrero de 2019).
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direccion numérica IP, mientras que los sitios o paginas de la red tienen una doble
identificacion: una direcciéon numérica y un nombre de dominio. Esta direccion numérica IP
esta formada por un conjunto de nimeros separados por puntos. Este conjunto numérico es

unico e irrepetible, permite la ubicacion del sitio web y su comunicacion técnica.

2.3.1. Clasificacion de los nombres de dominio.

En el Sistema de Nombres de Dominio, existe una jerarquia de nombres,** es decir,
las direcciones de las computadoras estan formadas por una sucesion de caracteres separados
por puntos. Cada uno de los grupos separados por caracteres representa un diferente nivel de
dominio, esto leyéndolos de derecha a izquierda; cabe distinguir el nombre de dominio de

primer, segundo y tercer nivel.

2.3.1.1. Dominios de Primer Nivel o Top Level Domains.

Dentro de la jerarquia de los nombres de dominio, los de primer nivel se encuentran
a la derecha, por ejemplo, si se piensa en el dominio <www.google.com>, el dominio de
primer nivel corresponde a <.com>. Los dominios de primer nivel indican las actividades de
las empresas o servicios que se ofrecen, ademads, indican los paises en los cuales ejercen su
actividad, debido a que es posible registrar un dominio en otro pais al de origen de la empresa,
por ejemplo, es posible que una empresa extranjera registre el dominio .cr.

Los dominios de primer nivel (TLDs), a su vez, se clasifican como genéricos (gTLD
por sus siglas en inglés, generic Top Level Domain), por ejemplo: .edu, .net, .org, .mil y .int.
Ademas, existen los dominios de cddigo pais (ccTLD por sus siglas en inglés, country code
Top Level Domain), los cuales estdn conformados por dos caracteres, estos se eligen de
acuerdo con el ISO 3166, por ejemplo, para Costa Rica es .cr, para México es .mx, entre

otros.

2.3.1.1.1. Dominios Genéricos de Primer Nivel
Los nombres de dominio de primer nivel genéricos consisten en una abreviatura de
la denominacién del sector especifico en el que se desarrolla la actividad del titular. Por

ejemplo .com, referido a sectores que ejercen una actividad comercial.

34 John Postel, "Domain Name System Structure and Delegation", RFC 1591,USC (Estados Unidos:Information
Sciences Institute, 2014).
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En los afos ochenta, se crearon solamente siete gTLD, por un lado, los de uso no
restringido como .com, .net y .org y, por otro lado, los restringidos como .edu, .gov, .int
y .mil. Esto implica que, quien solicita su ocupacion, debe reunir una serie de condiciones
que le facultan a optar por el uso definitivo de estos dominios®, por ejemplo, el dominio
restringido .gov solo lo pueden registrar instituciones de gobierno.

Es asi como se dieron varias discusiones en torno a la creacion de gTLD adicionales.
Finalmente, en la reunion celebrada el 16 de noviembre de 2000, la Junta de la ICANN
seleccioné para su introduccion siete nuevos dominios de nivel superior, entre los cuales se
encuentran los gTLD “no patrocinados”, a saber, .biz (para fines comerciales), .info (no
restringido), .name (para los nombres de persona) y .pro (para profesionales). Entre 2005 y
2006 se dio, ademas, la creacion de los gTLD “patrocinados”, los cuales requieren que el
solicitante pertenezca a un tipo de sector comercial, profesional o cultural, por
ejemplo, .travel para la industria de viajes, .jobs para los servicios de recursos humanos
y .museum para museos.>®

Respecto a los TLD “no patrocinados”, estos operan bajo politicas establecidas por
la comunidad global de Internet, directamente a través de procedimientos del ICANN,
mientras que los “patrocinados” son TLD especializados que tienen un patrocinio que
representa una comunidad mas extensa; de este modo el patrocinador lleva a cabo
responsabilidades delegadas en la formulacion de politicas sobre muchos asuntos
relacionados con el TLD.*” Actualmente, debido a la expansion de los gTLD, se asignan en
los proximos afios mas de 1300 nuevos nombres mediante el Nuevo Programa de gTLD de
ICANN, el cual pretende que el nimero de gTLD aumente de 22 a més de mil.*

Mediante este Nuevo Programa de gTLD, se tiene como objetivo mejorar la
competitividad, la innovacién y la capacidad de eleccion del cliente. Ademads, se pretende
incorporar medidas de proteccion para mantener una Internet segura, estable y resiliente.*’

Dentro de la misma linea, se ha extendido la creacion de los DNS plurilingiies con la

35 Josep Sufiol Capella, “Dominios, su necesidad e implicaciones” (Espafia, 2005).

36 Soffa Jiménez Gomez, “Evolucion de los mecanismos de solucién de controversias sobre nombres de
dominio” (Espafa:Universidad Complutense de Madrid, 2015) .

37 Hiro Hotta. TLDs and Related Organizations. (Japon:APTLD Workshop, 2004)

3 JCANN, “Guia para el solicitante de gTLD” (Estados Unidos, 2019) Disponible en:
https://archive.icann.org/es/topics/new-gtlds/rfp-clean-19sep11-es.pdf. Consultado el 17 de junio de 2019.

3% ICANN. Informacion basica sobre los nuevos gTLD.
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introduccién de los Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN por sus siglas en inglés),
estos nombres de dominio estan representados en caracteres de idiomas locales, por lo que
pueden contener caracteres con signos diacriticos requeridos por muchos idiomas europeos

o caracteres de escrituras no latinas, por ejemplo, arabe o chino.

2.3.1.1.2. Dominios de Primer Nivel de Codigo Pais.

Respecto a los Dominios de Nivel Superior correspondientes a un cddigo de pais,
estan formados por un codigo pais compuesto por dos letras, las cuales se eligen de acuerdo
con la Norma 3166 de la Organizacion Internacional para la Normalizacion (ISO 3166).

En relacion con los nombres de dominio con cédigo pais, el ICANN establece lo
siguiente: “Los dominios de dos letras, por ejemplo, .uk para Reino Unido, .de para Alemania
y .jp para Japon, se denominan dominios de alto nivel con cédigo de pais (ccTLDs) y
corresponden a un pais, territorio, u otra denominacion geografica. Las reglas y politicas para
el registro de nombres de dominio en los ccTLDs varian considerablemente, y los registros
de ccTLD circunscriben el uso del ccTLD a los ciudadanos del pais correspondiente”.*

Hoy en dia, lo gobiernos consideran a los ccTLD como un componente de su
soberania y vital para el interés nacional, estableciendo que estos pueden denotar la marca
pais o como una plataforma para el crecimiento econdmico, como es el caso de la isla de

Tuvall, quien vendié en el afio 2000 los derechos del dominio .fv por 45 millones de

dolares.*!

2.3.1.2. Nombres de Dominio de Segundo Nivel.

Los nombres de dominio de segundo nivel se situan a la izquierda del dominio de
primer nivel. Estos corresponden al nombre de la persona natural o persona juridica, a la
denominacién de una marca o nombre comercial, o a lo que quiera ser identificado en la Red.

Por su parte, los nombres de dominio de segundo nivel son elegibles por los usuarios
y deben ser registrados exclusivamente, es decir, no puede haber dominios iguales. Debido a
que son el elemento distintivo de cada computadora, solo existe un nombre de dominio de

segundo nivel asociado con uno de primer nivel, por ejemplo, derechoinformatico.com, no

“ICANN. Glosario de terminologia sobre WHOIS. Disponible en: https:/whois.icann.org/es/glosario-de-
terminologia-sobre-whois#field-section-16. (Consultado el 26 de marzo de 2019).
4l ICANNwiki, “TV .Disponible en icannwiki.org/.tv”’. (Consultado el 23 de abril de 2019)
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existe otro nombre de dominio igual, pero si puede existir otro nombre de dominio de
segundo nivel asociado con otro de primer nivel, por ejemplo, derechoinformatico.cr. Los
nombres de dominio de segundo nivel son los que han originado polémica entre los titulares
de derechos de marcas y otros signos distintivos. **

En la actualidad, es posible registrar nombres de dominio de segundo nivel formados
por caracteres pertenecientes al alfabeto romano u otros alfabetos como el arabigo, el chino,

el cirilico, el japonés o el coreano, a estos se les llama nombres de dominio plurilingiies.

2.3.1.2.1. Nombres de Dominio de Segundo Nivel codigo pais o ccSLD.

Dentro de los dominios de segundo nivel, se encuentran los dominios de segundo
nivel codigo pais (ccSLD o por sus siglas en inglés country code Second Level Domain),
estos generalmente indican qué tipo de individuo u organizacion se registra. Por ejemplo, el
dominio .ac hace referencia al sector académico como universidades, centros de postgrado o
instituciones de investigacion con fines académicos. El .co al sector comercial, es decir,
personas fisicas o juridicas que se dediquen a la actividad comercial. El .ed para el sector
educativo como centros de educacion preescolar, primaria, secundaria. El .fi para el sector
financiero. El .go para el sector gobierno y supremos poderes, el .or para organizaciones
voluntarias o no gubernamentales y, finalmente, el .sa para el sector salud.

En el caso de Costa Rica, con el dominio .cr administrado por la Academia Nacional
de Ciencias mediante NIC Costa Rica, esto se establece en la Politica de Registro de un

Nombre de Dominio.*

2.4. El comercio electronico y su importancia con respecto al Secuestro a la Inversa de
Nombre de Dominio

Es relevante en esta investigacion mencionar la importancia y relacion en la préctica
entre los nombres de dominio y el comercio electronico. Es por eso que, al iniciar este
apartado, necesariamente debe partirse de la definicion de comercio electronico, por lo que
a continuacion se tratard de establecer su concepcion. Ademas, es importante determinar su

importancia con respecto al Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio.

“Fernando Medina,” Proteccion de Dominios en Internet.” (Madrid: Universidad Complutense de Madrid).
NIC Costa Rica. Politica de Registro de un Nombre de Dominio. Disponible en www.nic.cr/politicas/registro-
dominio. (Consultado el 23 de abril de 2019.
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Los nombres de dominio constituyen identificadores y una ruta fundamental para
acceder a un sitio web, por ejemplo, si una empresa ejerce el comercio electronico, necesita
un dominio para que su sitio web sea localizable por los usuarios, es asi como los nombres
de dominio ejercen un papel fundamental en el desarrollo del comercio electronico. Si una
empresa sufre de Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio, su actividad comercial en
linea podria llegar a sufrir graves dafos y perjuicios, lo cuales posteriormente podrian llegar
a determinarse en un proceso de Responsabilidad Civil.

Segtin Carbajo: “(...) juegan un papel relevante los nombres de dominio en cuanto
instrumentos técnicos de acceso a Internet dotados de una fuerza distintiva sobrevenida en la
que destaca su poder en abstracto como identificador comercial, por medio de la cual el
dominio puede globalizar la presencia de la empresa en La Red (7Trademarketing), atrayendo
el flujo de potenciales clientes en un mercado descontextualizado y desterritorializado por
medio de ése su poder evocador™*,.

Asi las cosas, dando la definicion de comercio electronico, segin la Organizacion
Mundial del Comercio, este: “se entiende como la compra o venta de bienes o servicios
realizada a través de redes informaticas por métodos especificamente disefiados para recibir
o colocar pedidos”.”’ A este también, se le denomina e-commerce o cibercomercio, el cuAl
ha sido definido como: “cualquier forma de transaccion comercial donde las partes
interacttian electrénicamente, en lugar del intercambio o contacto fisico directo”. #

Seglin lo anterior, el comercio electronico puede llevarse a cabo mediante plataformas
en linea o mediante una pagina web de quienes ejercen su actividad comercial mediante la
utilizacién de un nombre de dominio que lo hace identificable para los consumidores de los
bienes y servicios que se ofrecen. Por ejemplo, si un comercio ofrece sus productos o
servicios mediante una plataforma web alojada en servidor web mediante un nombre de
dominio, si falla este, su actividad comercial se podria paralizar,*’ por lo que es importante

asegurar la continuidad del nombre de dominio.

4 Fernando Carbajo Gascon.”Distribucién y Dominios en el Mercado Electronico” (Espafia:Universidad de
Salamanca, 2003).

4Organizacion Mundial de Comercio. El comercio electronico en los paises en desarrollo Oportunidades y retos
para las pequefias y medianas empresas.

46 Amelia Brenes.El Comercio Electrénico y sus Implicaciones Tributarias.(Costa Rica:Revista Hermenéutica,
2002).

“Indez.DNS: What you mneed to know for successful E-commerce. Disponible en
https://www.indez.com/blog/dns-need-know-successful-ecommerce/. (Consultado el 20 de marzo de 2019).
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Los nombres de dominio van estrechamente ligados a la marca de quien ejerza el
comercio, a la vez a su reputacion y prestigio. Cuando bienes y servicios se publicitan en
internet, el consumidor accede a su sitio web, el cual cuando esta relacionado con la marca
es facilmente identificable dentro de Internet, es ahi donde radica la importancia del nombre
de dominio, ya que cuando una empresa ejerce el comercio en linea, es necesario el nombre
de este como un medio para que sus clientes accedan al contenido que ofrecen.

Segun European IPR Helpdesk, Internet ha venido a crear oportunidades a pequeiias
y medianas empresas y revolucionado las dindmicas de comercio internacional, llevando a
facilitar el proceso de internacionalizacion.*® Afirma que, gracias al Internet, las pequefias y
medianas empresas han ganado presencia en el mercado internacional llegando a tener
ventaja comparativa con grandes empresas, algo que no hubiera sido posible en otro contexto
economico, debido a la cantidad de recursos que esto requiere, por lo que, mediante una
técnica de mercadotecnia denominada branding, las marcas pretenden diferenciarse de sus
competidores.

La palabra branding consiste en un anglicismo empleado en mercadotecnia, surge de
la union de la palabra brand que se traduce como marca, agregandole el sufijo -ing del inglés.
Es una disciplina que se encarga del proceso de creacion y construccion de una marca,
mediante la utilizacion estratégica de los elementos que componen sus activos, ya sea directa
o indirectamente, vinculandola a un nombre comercial y a un simbolo o logotipo que es la
correspondiente representacion grafica que la identifica como tal, influyendo en el valor de
esta tanto para la empresa o propietario de la marca como para sus clientes o consumidores.

Analizando su relacion con el DNS, especificamente el e-branding hace referencia al
registro de un nombre de dominio, el cual segun Hernandez Fernandez consiste en un modo
de identificar y permitir el acceso a recursos disponibles en Internet, los cuales incluyen sitios

web por medio de los que puede llevarse a cabo actividad comercial.*’

“ European IPR Helpdesk. Domain names and cybersquatting. November 2017.Disponible en

https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-Domain-Names.pdf (Consultado el
22 de Marzo de 2019).

“Asuncion Herndndez Fernandez.Interaccion entre el E-branding y los Nombres de Dominio: Perspectiva
Conflictual en Redes Sociales (México, 2016).
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“Cuando el nombre de dominio incluye elementos que sean reconocidos por
el publico, como indicacion del origen de bienes o servicios o alusivos a una
empresa especifica, ese nombre de dominio puede también actuar entonces

como marca o nombre comercial”.

Asi las cosas, Murphy®® afirma que promover el nombre de la marca agrega valor al
producto, atraec mas lealtad y crea percepciones de superioridad y cualidad en la mente del
consumidor y comerciante. Esto aplica también en el campo del comercio electronico.
Adicionalmente, se afirma que escoger bien el nombre de dominio de la empresa puede ser
determinante para el éxito en Internet de la misma, ademas, que puede utilizarse para crear
branding o imagen de marca.’!

Por su parte, se ha estudiado coémo el comercio electronico ofrece a las empresas
beneficios estratégicos, como la estrategia de crecimiento rapido, alternativa para la
internacionalizacion y diversificacion de la base de clientes, reduccion de costos de
mercadeo, automatizacion de procesos, conocimiento del cliente, eliminacion de
intermediarios y estrategias de promocion.>

Para concluir este apartado, es importante destacar que en la actualidad y con el auge
del comercio electronico, las empresas tanto grandes como pequefias y medianas encuentran
su colocacion y éxito en Internet mediante la eleccion de un nombre de dominio que refleje
su marca, con la que ofrecen bienes y servicios. Un buen nombre de dominio que identifique
la actividad comercial desarrollada por la empresa ayuda a lograr una mayor identificacion
de parte de los consumidores con la marca y una mejor colocacion de los productos o
servicios en el mercado comercial, por eso la importancia de los nombres de dominio dentro

del comercio electronico.

S0Jamie Murphy, et al, “Use of Domain Names in e-branding by the World’s Top Brands” (Estados
Unidos:Article in Electronic Markets, 2003).

! Anetcom, “Los Dominios en Internet” Disponible en https://www.filmac.com/wp-
content/uploads/librodominios.pdf. (Consultado el 25 de marzo de 2019).

52K eller Martinez Solis e Ivonne Vasquez Esquivel, “EL ROL DE LA GERENCIA EN LA ADOPCION DEL
COMERCIO ELECTRONICO: El caso de las mipymes costarricenses” (Costa Rica: Tec Empresarial, 2018).
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2.5. Marcas, signos distintivos y nombres de dominio

Para iniciar, es importante establecer la relacion entre las marcas, signos distintivos,
nombres de dominio y el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio. Las marcas
anteceden la creacion del Internet y los nombres de dominio, por lo que gozan de gran
proteccion juridica tanto a nivel internacional como nacional. Ademas, desde su creacion
ejercen una funcion identificadora y distintiva de los bienes y servicios que representan.

Por otro lado, los nombres de dominio nacieron con un fin practico y técnico: el de
traducir las direcciones IP en caracteres alfanuméricos mas faciles de recordar e identificar.
Paulatinamente, los nombres de dominio adquirieron una funcién distintiva, ya que estos
asocian una marca con un identificador web, por ejemplo, la marca Amazon se relaciona con
su dominio www.amazon.com.

Debido a esto, se han dado conflictos entre marcas y nombres de dominio,
especificamente respecto al Secuestro a la Inversa de Nombres de Dominio, los titulares de
marcas en algun territorio determinado alegan violacion de derechos marcarios cuando un
tercero utiliza de manera legitima un dominio similar o igual a su marca. Los titulares de
dichos derechos marcarios utilizan el procedimiento de manera abusiva y de mala fe
resultando en algunos casos la cancelacion o transferencia del nombre de dominio.

Iniciando con el tema de las marcas, resulta oportuno sefialar el marco juridico de
Proteccion de los Derechos de propiedad intelectual, entre ellos los derechos marcarios. Las
marcas y signos distintivos empezaron a gozar de proteccion juridica mediante el Convenio
de Paris, adoptado en 1883. Este se aplica a la propiedad industrial con inclusion de las
marcas, las marcas de servicio y los nombres comerciales.

Ademas, la proteccion de la propiedad intelectual e industrial constituye un derecho
fundamental consagrado en el articulo 47 de la Constitucion Politica, el cual versa: “Todo
autor, inventor, productor o comerciante gozara temporalmente de la propiedad exclusiva de
su obra, invencidén, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley”.

Respecto a la definiciéon de marca, segin la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, esta es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa

de los de otra, son derechos de propiedad intelectual protegidos.>

53 Organizacion ~ Mundial de la  Propiedad Intelectual. = Marcas.  Disponible  en:

https://www.wipo.int/trademarks/es/ (Consultado el 10 de junio de 2019).
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Segun los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el comercio, podran constituir una marca de fabrica o de comercio cualquier
signo o combinacidn de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una
empresa de los de otras empresas.>*

En la legislacion nacional, en su definicion dada por la Ley de Marcas y otros Signos
Distintivos, por signo distintivo se entiende “cualquier signo que constituya una marca, un
nombre comercial o un emblema”. > Por su parte, la Organizacion Mundial de Propiedad
Intelectual define la marca de la siguiente manera: “es un signo distintivo que indica que
ciertos productos o servicios han sido elaborados o prestados por determinada persona o
empresa”. °°

Ahora bien, dentro del bloque de legalidad costarricense, especificamente en la Ley
de Marcas y otros signos distintivos en su Titulo II, Capitulo I, establece los signos que
pueden constituir una marca, de la siguiente forma: “cualquier signo o combinacion de signos
capaz de distinguir los bienes o servicios, especialmente las palabras o los conjuntos de
palabras (incluidos los nombres de personas), las letras, los nimeros, los elementos
figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los
estampados, las vifetas, las orlas, las lineas o franjas, las combinaciones y disposiciones de
colores, asi como cualquier otro distintivo”.

Como se observa, los signos distintivos y la marca, al igual que el resto de las
clasificaciones que se indican en la Ley 7978, sea emblemas, sefales de propaganda o
denominaciones de origen, guardan una relaciéon de género a especie; siendo los signos
distintivos elementos necesarios para la conformacion de las marcas. Por su parte, el Tribunal

Registral Administrativo, en su voto nimero 236 de las 15 horas del 5 de julio de 2017,

ahonda en esta conceptualizacion definiendo a los signos distintivos de la siguiente manera:

Los signos distintivos son, en general, las seriales o figuras que utilizan las

empresas, entendidas éstas en el mas amplio sentido de la palabra, para

4 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Seccion
C. Articulo 15.1

SLey de Marcas y otros Signos Distintivos. Extraido de la pagina
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_consulta_selectiva.asp Articulo 2. (Consultado el
10 de junio de 2019).

56 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, ;Qué es la propiedad intelectual?
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hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Los
signos distintivos se protegen porque resulta necesario brindar a los
consumidores una orientacion que les facilite examinar las alternativas que
existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoria o
naturaleza, identificandolos en atencion a su origen, calidad o prestigio.
(...)Entre los signos distintivos que puede emplear un comerciante en
el ejercicio de su actividad mercantil, se encuentran, en un mismo nivel
juridico, las marcas; los nombres comerciales, los emblemas; las expresiones
o senales de publicidad comercial (conocidas también como senales de
propaganda); las denominaciones de origen; y las indicaciones de
procedencia (Véase en igual sentido a FLORES DE MOLINA, op.cit., pp. 16-
20, y pp. 41-45), y son estos los mismos signos distintivos que prevé y regula
en este pais la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de
enero de 2000, “Ley de Marcas”, en adelante). Restaria agregar que como
un signo debe tener capacidad distintiva, no se permite el registro de aquellos

que carezcan extrinsecamente de esa aptitud.57

2.5.1. Funciones de las marcas.

Es importante estudiar en este apartado las funciones de las marcas para contrastarlas

con las funciones de los nombres de dominio. Entre las principales funciones de las marcas,

esta la indicadora del origen empresarial, ya que estas individualizan un producto o servicio

frente al resto. Esto implica que el consumidor sabe que cada producto o servicio tiene como

responsable al titular de la marca.

También estd la funcion indicadora de calidad, ya que la marca proporciona

informacion al consumidor sobre la calidad del producto, calidad de materiales y procesos

productivos.

La funcion indicadora de la calidad del producto o servicio es una

consecuencia de la capacidad del signo de condensar y transmitir

57 Resolucion 236 del Tribunal Registral Administrativo a las quince horas del cinco de julio de dos mil siete.
Extraido de www.tra.go.cr el diez de setiembre de dos mil diecisiete.
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determinada informacion al consumidor. En este caso concreto, la
experiencia que adquiere el consumidor por medio de compras reiteradas de
un mismo producto lo lleva a confiar en una calidad constante, la cual podra

esperar en cada compra del mismo producto con la misma marca. >

Finalmente, debido a que las empresas invierten mucho tiempo y recursos para tener
una buena reputacion que les ayude a incrementar sus ventas, existe la funcion condensadora
de eventual goodwill o reputacion, seglin la cual todo el prestigio del producto o servicio se
recoge en la marca que lo identifica.>

“La buena fama presupone la preferencia que el publico de los consumidores otorga
a los productos dotados con la marca y entrafia la expectativa razonable de que un producto
o servicio sera reiteradamente adquirido o contratado porque cuenta con el favor del
publico”.%

A este punto, el consumidor ha escogido el producto o servicio, lo ha probado, ha
decidido reiterar el consumo y la misma dindmica se hace cada vez més extensiva. Esto es lo

que ocurre en el caso de la marca renombrada, es aquella que se caracteriza por ser de un

acrecentado prestigio, por la calidad de los servicios o productos que identifica.

2.5.2. Funcion distintiva de los nombres de dominio.

Habiendo dejado clara la funcién de la marca como signo distintivo, corresponde
ahora el andlisis de los nombres de dominio en el ejercicio de esa funcion de signo distintivo,
es asi como doctrinariamente algunos afirman que los nombres de dominio sirven para
distinguir en Internet a una empresa de las demas.®!

Los nombres de dominio por su cuenta no cumplen una funcion distintiva, sino
solamente cuando son utilizados en el trafico econémico, es decir, vinculado a bienes o
servicios que se comercializan. Cuando el dominio esta ligado a la actividad comercial y

empresarial, es cuando podria hablarse del ejercicio de una funcion distintiva.

8 Solérzano Salazar, Lucia. La marca notoriamente conocida en el sistema marcario costarricense y la
necesidad de la proteccion de la marca renombrada. (Costa Rica: Facultad de Derecho Universidad de Costa
Rica, 2010) Pagina 73.

3 Pablo Fernandez, “Valoracion de marcas e intangibles” (Espafia: Universidad de Navarra, 2007).

% Fernandez No6voa, Carlos. Tratado sobre derecho de marcas. Segunda Edicion. Ediciones Juridicas y Sociales
S.A. Madrid, Espafia. 2004. Pagina 76.

6! Carlos J. Gonzalez, “Marcas notorias y renombradas: en la ley y la jurisprudencia” (Espafia, 2005).
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2.5.3. Principios del Sistema Marcario.
Adicionalmente, es importante hacer mencidn de los principios del sistema marcario
para contrastar sus diferencias con el DNS. Entre los principios del sistema marcario se

pueden destacar:

2.5.3.1. Principio de Registrabilidad.

Este entrafa el requisito sine qua non de la existencia de una oficina especializada al
efecto de inscribir los derechos que se adquieran sobre signos distintivos que, segun la
legislacion patria e internacional, sean susceptibles de registrar. En Costa Rica, la oficina
especializada recibe el nombre de Registro de la Propiedad Industrial, oficina adscrita al

Registro Nacional, adscrito al Ministerio de Justicia y Paz.

Los antecedentes historicos se remontan al ano 1889 con los primeros
registros de marcas, la Oficina de Marcas pertenecia entonces a la Secretaria
de Hacienda y Comercio. El 30 de junio de 1896 se crea mediante ley numero
40, el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica. En el capitulo VI se
regula la propiedad de inventos. Posteriormente, en el aiio 1946, por Ley N.°
559, del 24 de junio de 1946, se modifican todas las leyes anteriores

relacionadas con marcas.®

En los afos sesenta, el Registro de Propiedad Industrial cambi6 de dependencia y se
adscribe al Ministerio de Agricultura y Ganaderia; luego, en los afios setenta pertenecid al
Ministerio de Industrias, el cual posteriormente se denomind Ministerio de Economia
Industria y Comercio. En 1975, por medio del Convenio Centroamericano para la Proteccion
de la Propiedad Industrial (Decreto nro. 4543), se cred un régimen juridico de uniformidad
en cuanto a las marcas y los signos distintivos. Posteriormente, pasd a formar parte del
Ministerio de Gobernacidn, el cual lo integra el Registro Nacional y actualmente pertenece
al Ministerio de Justicia y Gracia.

En cuanto a lo que el principio de registrabilidad concierne, en doctrina se identifican

dos posiciones respecto al reconocimiento del derecho que se ostente sobre una marca o un

62 Extraido de la pagina http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial el diez de setiembre de dos mil
diecisiete.
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signo distintivo. “El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse —en
un plano logico-juridico- sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad
en el uso; el principio de inscripcion registral”.®® Segin un sistema siga una u otra tesis,
recibira el nombre de sistema declarativo (en el caso de que reconozca la prioridad en el uso),
o bien el nombre de sistema constitutivo (si el derecho se adquiere tinicamente en virtud de
la registracion).

Aunado a los dos sistemas anteriores, se reconoce en doctrina una posicion mixta,
que se constituye por dos subsistemas, de manera tal que se requiere el registro para defender
la marca, pero la exclusividad surge del uso, teniendo el uso preeminencia sobre la
inscripcidon. Asimismo, en este sistema mixto el registro confiere derecho sobre las marcas
tras un determinado periodo de uso. Este sistema es seguido en Costa Rica.

En ordenamiento puede observarse la tendencia hacia el sistema mixto, es asi como
en relacion con la prelacion, el articulo ordinal 4 de la Ley de Marcas y otros Signos

Distintivos reza:

Articulo 4°- Prelacion para adquirir el derecho derivado del registro de la
marca. La prelacion en el derecho a obtener el registro de una marca se

regira por las siguientes normas:

a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté
usando de buena fe en el comercio desde la fecha mas antigua, siempre que
el uso haya durado mas de tres meses o invoque el derecho de prioridad de
fecha mas antigua.

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos
de tres meses, el registro sera concedido a la persona que presente primero
la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha mas

antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelacion en la presentacion

de dos o mas solicitudes seran resueltas segun la fecha y hora de presentacion

6 Fernandez No6voa, Carlos. Tratado sobre derecho de marcas. (Madrid, Espafia. 2004) Pagina 79.
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de cada una. El empleo y registro de marcas para comercializar productos o

servicios es facultativo.

2.5.3.2. Principio del Uso Facultativo.
La legislacion patria no exige que el comerciante registre la marca que usa en su giro

comercial, asi como tampoco exige que use un signo distintivo para identificar a su producto.

“Articulo 4°- Prelacion para adquirir el derecho derivado del registro de la
marca. La prelacion en el derecho a obtener el registro de una marca se regira
por las siguientes normas:

(..)

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o

servicios es facultativo”.%*

Al respecto, cita Solorzano Salazar en su tesis de grado a Riofrio Martinez-Villalba e
indica: “(...) son fundamentos de este principio basicamente dos derechos: primero, y de
forma evidente, el derecho general a la libertad del hombre, y luego, el derecho a la
informacion, que entre sus facultades consta la de difundir o manifestar las ideas, opiniones
o0 conceptos que uno tenga, entre las cuales consta el derecho a la propaganda”.®®

Como se menciono, la Unica situacion donde se exige el registro de una marca es para
hacer subsistente una oposicion en caso de que el opositor solo sea usuario de la marca y no
titular registral, sin embargo, dicha exigencia no es tal si se toma en cuenta que viene siendo
decision del opositor si quiere proceder o no con el registro con pleno conocimiento de que
puede perder su derecho de uso de no hacerlo. Aunado a lo anterior, podria entenderse que

el exigir la inscripcion de la marca podria transgredir otro derecho constitucional como lo es

la libertad de comercio.

64 Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Extraido de la pagina

http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_consulta_selectiva.asp el once de setiembre de dos
mil diecisiete.

65 Soldrzano Salazar, Lucia. La marca notoriamente conocida en el sistema marcario costarricense y la
necesidad de la proteccion de la marca renombrada. Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho.
Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica. San Jos¢, Costa Rica. 2010. Pagina 24.
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Ahora bien, por razones de interés publico, el legislador si establecié la obligacion de
registrar una marca y es cuando se trata de productos farmacéuticos; esta obligatoriedad
deriva de una tutela a la salud publica y no propiamente a la tutela del derecho de propiedad
industrial, pues es requisito para la obtencion del registro sanitario y consecuente

comercializacion del producto.

2.5.3.3. Principio de Temporalidad.

Este principio se refiere a que el derecho que se llegue a ostentar sobre la marca o
signo distintivo se encuentra sujeto al ejercicio de este a lo largo del tiempo.

En el caso de marcas y otros signos distintivos, el plazo de proteccion es de diez afios
contados a partir de la concesion de su registro, en principio, se entiende que el registro no
se lleva a cabo solo porque si, sino que debe venir aparejado de un interés legitimo por parte
del solicitante que se refleja en el uso de la marca. De esta manera, el articulo 39 de la Ley

de Marcas y otros Signos Distintivos establece lo siguiente:

Articulo 39°- Cancelacion del registro por falta de uso de la marca. A
solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del
registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelara el
registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los
cinco anos precedentes a la fecha de inicio de la accion de cancelacion. El
pedido de cancelacion no procederd antes de transcurridos cinco arios
contados desde la fecha del registro de la marca.

La cancelacion de un registro por falta de uso de la marca también
puede pedirse como defensa contra una objecion del Registro de la
Propiedad Industrial, una oposicion de tercero al registro de la marca, un
pedido de declaracion de nulidad de un registro de marca o una accion por
infraccion de una marca registrada. En estos casos, la cancelacion sera
resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco
anos contados desde la fecha de concesion del registro respectivo, tal uso
solo impedira la cancelacion del registro si se ha iniciado por lo menos tres

meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelacion. Cuando
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la falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o servicios
para los cuales la marca esté registrada, la cancelacion del registro se
resolverd en una reduccion o limitacion de la lista de los productos o
servicios comprendidos en el registro y eliminara aquellos respecto de los

cuales la marca no se ha usado.®®

Por lo tanto, el uso de la marca por disposicion normativa lleva relacion con la puesta
en el mercado de los productos y servicios identificados como esta, en una cantidad normal
y adecuada de conformidad con el mercado, es decir, se requiere un minimo de difusion de
la marca para que la misma se considere en uso.

El uso también se puede establecer por las exportaciones de productos o los servicios
brindados en el exterior. El articulo 40 de la Ley de cita regula que la marca debe usarse en
la forma en que se inscribio, permitiendo, sin embargo, pequefios cambios y variaciones. A
pesar de lo anterior, los titulares de las marcas deben ser cuidadosos en cuanto a que estas
variaciones no hagan totalmente diferente la marca, de manera que se altere la identidad de
esta, de otra manera, se puede alegar la falta de uso, pues el signo inscrito tal cual fue

solicitado y al cual se le brinda tutela no fue utilizado.

2.5.3.4. Principio de Territorialidad.

Este principio se refiere a que el registro de la marca surte efectos tinicamente en el
pais donde se inscriba, quedando asi sometido a la legislacion interna de cada nacion. Lo
anterior se desprende del articulo 6 del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad

Industrial que sefiala:

Articulo 6 [Marcas: condiciones de registro, independencia de la proteccion
de la misma marca en diferentes paises]

1) Las condiciones de deposito y de registro de las marcas de fabrica o de
comercio seran determinadas en cada pais de la Union por su legislacion

nacional.

66 Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Extraido de la pagina

http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_consulta_selectiva.asp el once de setiembre de dos
mil diecisiete.

31



2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un pais de la Union
en cualquier pais de la Union no podra ser rehusada o invalidada por el
motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el pais de
origen.

3) Una marca, regularmente registrada en un pais de la Union, sera
considerada como independiente de las marcas registradas en los demas

paises de la Unién, comprendiéndose en ello el pais de origen.®’

2.5.3.5. Principio de Especialidad.
Este se relaciona con la existencia de la Clasificacion de Niza, el cual, a su vez, se
vincula con la funcién distintiva que debe tener una marca o signo distintivo respecto de los

productos o servicios que pretende identificar en el mercado.

El principio de especialidad impone, por tanto, que una marca serd protegida
en relacion con los productos o servicios para los cuales ha sido utilizada o
registrada, dentro de una clase especifica. La finalidad de este principio
deriva en evitar el monopolio de signos cuando su uso para productos o
servicios disimiles estaria exento de confusion y, de la misma forma, permitir
la libre competencia. Por ejemplo; es viable que dos titulares distintos posean
marcas idénticas o similares para cosméticos, uno, y para herramientas, el
otro. En este caso, se pensaria que el consumidor no se ve alterado en su

percepcion de la marca ni asocia a sus titulares si los productos que protege

cada una se encuentran en campos tan distantes uno del otro.%®

Asi las cosas, al realizar el cotejo dos marcas similares o idénticas, pero que protegen
productos o servicios distintos, no se considera violatorio de ninguin derecho, pues por tener

la proteccion de un signo distintivo en una clase, no se puede alegar uso exclusivo en todos

87 Convenio de Paris. Extraido de www.tra.go.cr el once de setiembre de dos mil diecisiete.

% Soldrzano Salazar, Lucia. La marca notoriamente conocida en el sistema marcario costarricense y la
necesidad de la proteccion de la marca renombrada. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho.
Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2010. Pagina 33.
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los &mbitos y si no se induce a confusioén al consumidor, se entiende que los dos signos

pueden perfectamente concurrir en el mercado.

2.5.3.6. Principio de No-Confusion.

Su objetivo es tutelar los intereses de dos sujetos. En primer lugar, al del titular con
un derecho adquirido, ya sea por la presentacion de la solicitud o bien por un derecho ya
registrado a quien le asiste el derecho de que su signo no sea asociado con otro mas que pueda
desprestigiar su nombre en el mercado o bien aprovecharse de su buen nombre para obtener
ganancia; en segundo lugar, al consumidor, pues no se debe perder de vista que el signo
distintivo se asocia con productos y servicios en el mercado, y lo que se pretende es que el
consumidor pueda distinguirlos, para basar en ello su decision de consumo.

De ahi las disposiciones de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que establece
lo siguiente en sus articulos 7 y 8 al referirse a las marcas que se consideran inadmisibles. Si
bien las marcas buscan en gran medida la adecuada colocacion de un bien en el mercado,
este interés en el comercio no debe venir en detrimento de la adecuada tutela del derecho al
consumidor. De ahi que se disponga que la marca no puede contener afirmaciones que
denoten una procedencia que no tiene, una calidad que no ostenta o caracteristicas que no le
son propias, para evitar que el consumidor base su decision de compra en datos falsos.

De este modo, el que se encuentren dos marcas en el comercio que identifiquen
productos similares puede llevar al consumidor a asociar que el origen de una marca que era
de su preferencia es el mismo de otra que puede ostentar distinto titular, llevandolo a tomar
decisiones de consumo bajo engafio, restandole publico meta al titular original del signo
distintivo que tal vez ha estado en el mercado desplegando campafias de publicidad,
propaganda, que se ha preocupado porque su producto o servicio cuente con un
reconocimiento por sus propiedades; es decir, ha invertido trabajo en la colocacion del
producto y la identificaciéon del mismo con la marca, mientras otro distrae al consumidor

hacia su producto, obteniendo ganancia de ello.

2.5.3.7. Principio del Minimo Uso.
Si bien el uso de una marca en el comercio es facultativo, salvo para productos
farmacéuticos como ya se menciond, lo cierto es que una vez que se adquiere el derecho

sobre la marca por medio de la registracion, se debe ejercer ese derecho, para no perderlo. Se
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podria decir entonces que una vez adquirido el derecho marcario, su uso es obligatorio.

Fernandez-No6voa ha desarrollado una explicacion muy valiosa sobre este tema para el

presente estudio:

Entre las finalidades esenciales del uso obligatorio de la marca figura, en
primer término, la de arbitrar un mecanismo que contribuya a la
consolidacion de la marca como bien inmaterial, un signo constituye una
marca y por lo mismo un bien inmaterial, cuando la union entre el signo y
producto penetra en la mente de los consumidores. En este sentido cabe
afirmar que la plenitud de la marca como bien inmaterial depende prima
facie de un factor ajeno a la actividad del titular de la marca, a saber: la
receptabilidad de los consumidores frente a la asociacion entre marca y
producto, factor sobre el cual el ordenamiento juridico no puede influir. Pero
también cabe afirmar que mediante un uso efectivo y adecuado de la marca
el titular hace posible y facilita la receptibilidad de la asociacion entre marca
v producto por parte de los consumidores. Pues bien es innegable que en este
punto el ordenamiento juridico debe intervenir, imponiendo al titular la
carga legal de usar la marca registrada. De esta suerte, al cumplir la carga
del uso de la marca registrada, el titular difunde la marca entre el publico
de los consumidores y, en consecuencia, participa en el proceso de formacion
de la marca como bien inmaterial. De modo que el uso obligatorio de la
marca incide directamente en la culminacion de la marca como bien
inmaterial juridicamente protegido. Otra finalidad esencial que debe
perseguirse mediante la implantacion del uso obligatorio de la marca es,
justamente, la de aproximar en la mayor medida posible la realidad formal
del Registro de Marcas a la realidad viva de la utilizacion de las marcas en

el mercado.%®

% Lucia Soloérzano Salazar. La marca notoriamente conocida en el sistema marcario costarricense y la necesidad
de la proteccion de la marca renombrada. Costa Rica: Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho,

2010), 49.
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El derecho a la defensa marcaria es una légica consecuencia del hecho de ostentar la
titularidad sobre un signo distintivo. No solo se le otorga la potestad de uso exclusivo de la
marca con el fin de identificar los productos o servicios para los cuales fue creada, sino que
también le da la posibilidad al titular de oponerse a cualquier registracion de cualquier signo
que se parezca o reproduzca el de su propiedad y le pueda causar un perjuicio.

La legitima defensa del derecho puede ejercerse de dos formas: 1) de oficio en el
Registro de Propiedad Industrial, cuando tras la calificacion de fondo el registrador realiza
un cotejo de similitud con otras marcas que puedan dar pie a confusién y violacion de
derechos adquiridos, 2) mediante el tramite de oposicion, que se ejerce dentro de los dos
meses siguientes a la primera publicacion del edicto de ley de la marca solicitada. Este
derecho puede ser ejercido inclusive por quien no ostente un derecho inscrito, sino que tiene
un uso prolongado de la marca (més de 3 meses) y ese uso haya sido de buena fe, todo esto
de acuerdo con la Ley de Marcas y otros Signos distintivos.

El uso de la marca se entiende de manera amplia. Incluye actos de introduccion en el
comercio, venta, oferta o distribuciéon de productos o servicios con el signo, actos de
importacidn y exportacion, asi como el uso del signo en publicidad y propaganda de cualquier
indole.

Existe otra forma de ejercer lo que se podria denominar defensa marcaria y es
mediante la cancelacion o nulidad del registro, si se incurre en falta de uso, en las
prohibiciones legales, o bien si el registro fue otorgado en contravencion a las disposiciones

legales sobre admisibilidad de las marcas.

2.5.4. Distincion entre los nombres de dominio y las marcas.

Resulta importante establecer la diferenciacion entre los nombres de dominio y las
marcas. Es asi como, por un lado, las marcas cuentan con gran importancia para los
comercios debido a su funcidon primaria de indicar el origen de un bien y servicio en
particular.”® Ademads, dentro de sus funciones estd la de identificar la calidad del bien o
servicio, lo que indica a los consumidores sus preferencias de compra.

Por otro lado, dentro de sus funciones, los nombres de dominio son esenciales para el

funcionamiento técnico del Internet, primariamente lo que realizan es una traduccion de las

0 William Cornish and David Llewelyn, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and allied rights
(Reino Unido, 2003).
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direcciones IP a caracteres alfanuméricos mas faciles de recordar, ademas, en los ultimos

afios han adquirido una funcion distintiva.

Pero, como ya es ostensible, el nombre de dominio ha trascendido de ese
ambito puramente técnico, para integrar una de las categorias utilizadas por

los seres humanos en la identificacion de sus actividades e iniciativas.”!

Es decir, si bien los nombres de dominio constituyen un instrumento técnico para el
funcionamiento de Internet, estos han adquirido una funcién distintiva debido a que, dentro
del comercio en linea, si una empresa desea realizar actos de comercio por medio de Internet,
adquirird un nombre de dominio relacionado con su marca, para que esta sea identificada
entre sus competidores y consumidores.

Si bien tienen una funcion distintiva, los nombres de dominio y las marcas no tienen
los mismos principios aplicables, ademas, juridicamente no cuentan con la misma proteccion,
ya que las marcas se reconocen como derechos de propiedad intelectual industrial, mientras
que los nombres de dominio no cuentan con tal proteccion juridica dentro del Derecho de
Propiedad intelectual.

La proteccion de la propiedad industrial tiene su asidero en la Constitucion Politica,
especificamente en el articulo 47, se afirma: “Todo autor, inventor, productor o comerciante
gozard temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invencién, marca o nombre
comercial, con arreglo a la ley”.

Ademas de la normativa internacional como el Tratado de Libre Comercio, Republica
Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos en su articulo 15.11: Observancia de los
Derechos de Propiedad Intelectual Procedimientos y Recursos Penales. En contraste, los
nombres de dominio no han sido reconocidos como signos distintivos ni sujetos a la
proteccion como propiedad industrial dentro de la legislacion nacional.

Respecto a los principios aplicables en el caso de las marcas y contrastandolos con el
funcionamiento de los nombres de dominio, el principio de registrabilidad de las marcas
requiere como requisito la existencia de una oficina especializada al efecto de inscribir los

derechos que se adquieran sobre signos distintivos que segun la legislacion patria e

"I Javier Maestre,”El derecho al nombre de dominio”.
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internacional sean susceptibles de registracion. Por su parte, los nombres de dominio no
cuentan con una oficina especializada para su inscripcion, estos constituyen un contrato de
registro entre el registrador y el registrante del nombre de dominio.

El principio de territorialidad es definido como: “el derecho exclusivo sobre un signo
distintivo, que se adquiere por el registro, se extiende unicamente dentro de las fronteras del
pais en el que se concedié el registro”.”? Por un lado, las marcas, una vez inscritas en un pais,
tienen proteccion solamente en ese territorio determinado. Por otro lado, los nombres de
dominio tienen alcance global en Internet, por lo que se puede acceder al mismo sitio web
desde distintos paises.

Otras diferencias entre las marcas y los nombres de dominio son que una marca es un
signo que puede ser representado graficamente y es capaz de distinguir los bienes y servicios,
a partir de su registro en una institucion especializada, el duefio adquiere el derecho exclusivo
de utilizar la marca en relacion con los bienes y servicios que ofrece, ademas, puede prevenir
y evitar que terceras partes la utilicen.”> Por otro lado, un nombre de dominio provee una
identidad en linea y estd conformado por caracteres alfanuméricos, por otro lado, una marca
puede consistir en palabras, disefios, letras, nimeros y colores.

Respecto a su registrabilidad, el nombre de dominio es registrable si no existe un
dominio previamente registrado. Por otro lado, si bien una marca no puede ser registrada si
es idéntica o similar a una marca anteriormente registrada, surge la posibilidad de que existan
dos marcas iguales si estas proveen bienes y servicios bajo una distinta clasificacion, bajo la
Clasificacion de Niza. Los nombres de dominio no tienen que ser registrados con respecto a
una clase particular de bienes y servicios, mientras que una marca debe ser registrada con
respecto a los bienes y servicios clasificados bajo la Clasificacion de Niza.

El nombre de dominio es valido de acuerdo con el periodo del contrato aceptado entre
el registrante y el registrador acreditado, y es sujeto de renovacion. Por otro lado, las marcas
registradas tienen validez por 10 afos y se pueden renovar por periodos de 10 afios.

En el cuadro 1 se sintetizan las diferencias entre las marcas y nombres de dominio:

2 Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises Centroamericanos y la Republica Dominicana. “Manual
Armonizado en Materia de Criterios de Marcas”.
73 Jennifer Davis, “Intellectual Property Law” (Reino Unido,2008).
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Cuadro 1. Diferencias entre las marcas y el Sistema de Nombres de Dominio

Marcas

Nombres de dominio

Funcion:

Indicar el origen de un bien y
servicio.
Identificar la calidad del bien o
servicio.

Esenciales para el funcionamiento
técnico del Internet.

Traducir direcciones IP a caracteres
alfanuméricos.

Representacion:

La marca puede ser

Caracteres alfanuméricos.

representada graficamente,

puede consistir en palabras,

disenos, letras, numeros,

colores.
Proteccion Constitucion Politica articulo | No gozan de proteccion en Costa
juridica: 47. Rica.

Convenio de Paris.

Acuerdos sobre los Aspectos de

los Derechos de Propiedad

Intelectual.

Tratado de Libre Comercio

articulo 15.11
Principios 1) Principio de| 1) Registro se realiza
aplicables: Registrabilidad: mediante un contrato entre el

Oficina especializada para la
inscripcion  (Registro de la
Propiedad Industrial).

2) Principio de
Territorialidad:

El derecho de proteccion se
extiende dentro de las fronteras
del pais que concede el registro.

3) Principio de Uso
Facultativo

La legislacion no exige el
registro de la marca para el giro
comercial.

4)Principio de Especialidad

Se registran con respecto a una
clase particular de bienes y
servicios bajo la Clasificacion
de Niza.

registrador y el registrante.

2) No pueden existir dominios
iguales.
3) Los  dominios  tienen

alcance global en Internet.

4) Es necesario registrar un
dominio para utilizarlo.
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Tiempo de | El registro de una marca | El registro es valido por el tiempo

registro: vencera a los diez afos, | acordado en el contrato de registro,
contados desde la fecha de su | puede renovarse.
concesion.
Podra ser renovada

indefinidamente por periodos
sucesivos de diez afios,
contados desde la fecha del
vencimiento precedente.

Disputas: Procedimiento judicial en sede | Procedimiento administrativo
penal o civil. obligatorio de acuerdo con la
Civil: competencia desleal. UDPR. Ademas de procedimiento

Penal: delito de falsificacion de | judicial.
marca, delito de venta,
adquisicion, ofrecimiento de
disefio de ejemplares de una
marca ya inscrita.

2.5.5. Conflictos entre las marcas y los nombres de dominio.

Debido a su funcién distintiva y vinculaciéon entre los nombres de dominio y las
marcas, desde la creacion del sistema de nombres de dominio, se han suscitado conflictos
entre estos y las marcas.

Incluso se ha afirmado que el sistema de nombres de dominio conlleva amenazas para
los duefios de marcas registradas y se ha llegado a hacer la pregunta sobre si ser titular de
una marca en un sistema legal determinado confiere los mismos derechos en el
ciberespacio’*. Para ilustrar esto, se puede dar el siguiente ejemplo: si un titular de una marca
como Microsoft Corporation tiene derechos sobre la marca y otra entidad registra el dominio
www.microsoft.com antes que Microsoft Corporation y lo utiliza de buena fe ofreciendo
bienes y servicios en el ciberespacio, ;Microsoft tiene bases legales para reclamar los
derechos sobre el dominio? Esto depende, ya que puede existir una marca registrada que
utiliza dicho dominio de manera legitima y de buena fe.

Los nombres de dominio son diferentes a las marcas registradas, no obstante, se

traslapan con el derecho de marcas, debido a que estos pueden servir como identificadores

7 Alex Ansong, “Trademark Claims in Internet Domain Names: Applicable Disputes and Enforcement of Panel
Decisions under the ICANN Uniform Domain Name Dispute-Resolution Policy” (Canada: Journal of
International law and Trade Policy, 2015).
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importantes de productos y servicios, lo cual crea conflictos juridicos entre las marcas y los
nombres de dominio.

Con base en lo anterior, puede afirmarse que los nombres de dominio fueron creados
con el fin de traducir las direcciones IP en caracteres alfanuméricos mas faciles de recordar
e identificar, sin embargo, a pesar de su funcion originalmente técnica, estos en la actualidad
ejercen un papel fundamental en la identidad de una marca. Cuando se desea utilizar una
marca y expandir los servicios al comercio en linea, lo nombres de dominio ejercen un gran
papel identificador.

La problematica radica en que los nombres de dominio son unicos, es decir, no se
puede registrar mas de una vez un dominio. Por ejemplo, ante la existencia de multiples
marcas para diferentes servicios, por ejemplo, “Delta” usada por Delta Airlines, Delta
Dental, and Delta Faucets, no se podria registrar el dominio delta.com en multiples
ocasiones, por lo que solo una empresa, la que registre primero el dominio, sera la legitimada
para utilizarlo. En la mayoria de las legislaciones comparadas existe un sistema basico de
registracion de nombres de dominio, es un sistema atributivo, el cual se basa en el principio
“primero en tiempo, primero en derecho”.

Al respecto, afirma Ferndndez Delpech que, segun este sistema, debe primero
solicitarse y concederse por parte de la entidad registrante el uso del nombre de dominio,
naciendo a partir de ese momento el derecho exclusivo para el uso a favor del solicitante, lo
cual es trascendental cuando se trata de una marca que puede ser utilizada por diferentes

titulares para diferentes usos.’”> Se ha afirmado lo siguiente:

(...) los empresarios que ostentan ciertos derechos sobre algunos signos
distintivos que emplean en el mundo fisico y/o tradicional, pretenden, en
muchos casos, hacer uso de los mismos en el espacio virtual.

En efecto, dada la notable proyeccion que, en la actualidad, presenta la Red,
los empresarios suelen reproducir como nombres de dominio los signos

distintivos de su empresa con la finalidad de que los usuarios de Internet

5 Horacio Fernandez Delpech. “Internet: su problematica juridica” (Argentina, 2004).
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puedan localizar, de manera sencilla, el sitio Web que contiene los bienes y/o

servicios ofertados por la empresa en cuestion.”®

Es decir, existe una tendencia de parte de las empresas de aumentar su presencia en
Internet, por lo tanto, registrar un nombre de dominio igual o similar a su marca.

Los nombres de nombres de dominio al tener presencia global hacen que se produzcan
una serie de disputas y problematicas juridicas en torno a las marcas. Esto debido a que los
duefos de las marcas registradas que deseen utilizar un dominio que contenga en su totalidad
o parcialmente la marca, si este ya fue registrado por otro individuo o entidad, serd imposible
que pueda registrarlo.

La proteccion para los duenos de las marcas es limitada, debido a que los foros para
acudir a los procedimientos de mediacion solo reconocen el interés de estos si una tercera
parte registra y usa la marca en el nombre de dominio, si un tercero ha registrado y usado el
dominio de mala fe. No es por el simple hecho de poseer una marca registrada que faculta al
titular de esta a tener derechos sobre el nombre de dominio en disputa.

Por otro lado, las disputas en torno a nombres de dominio presentan una serie de
problematicas, primeramente, Internet es un sistema global, no existen normas donde se
establezca la jurisdiccion determinada, por lo que un caso puede involucrar multiples
jurisdicciones. En segundo lugar, la velocidad con que todo funciona en Internet hace que la
disputa se resuelva de manera expedita; finalmente, el costo de registrar un dominio es muy

bajo en comparacion al dafio econémico que puede causar o el costo de un litigio.”’

2.6. Disputas en torno a los nombres de dominio

En una primera etapa, cuando la actividad comercial en Internet era minima, los
nombres de dominio en su mayoria eran registrados de buena fe. Progresivamente, esto
cambio cuando las inversiones comerciales y la publicidad en Internet aumentaron y se
identificé el valor comercial de los nombres de dominio para las empresas, sobre todo si

querian aumentar su presencia y popularidad en la red.

6 David Lopez Jiménez. “EN TORNO AL CONFLICTO ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y OTROS
SIGNOS DISTINTIVOS DE LAS EMPRESAS: LA POLITICA UNIFORME DE SOLUCION DE
CONTROVERSIAS” (México, 2012).

TWIPO, “The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues: Final Report of the
WIPO Internet Domain Name Process” (Suiza, 1999).
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Como resultado del aumento en la popularidad y el uso comercial del Internet, los
nombres de dominio han adquirido el rol de identificadores comerciales y en ciertos casos
marcas, como amazon.com. Esto ha generado que aumenten los conflictos entre los signos

distintivos y los nombres de dominio. Afirma Garcia Vidal al respecto:

en determinadas ocasiones los nombres de dominio pueden entrar en colision
con los signos distintivos tradicionales. Estos conflictos se originan por las
diferencias existentes entre el sistema de proteccion de los derechos de
propiedad industrial sobre esos signos tradicionales y el sistema de nombres
de domino.

Dentro de los conflictos que habitualmente se originan, en el
escenario que planteamos, ocupan una posicion muy destacable aquellos que
tienen lugar por la utilizacion de los nombres de dominio con objetivos de
marcado cardcter distintivo —bienes y/o servicios, asi como actividades

empresariales.”™

Es asi como afirma la OMPI que: “la tension que existe entre los nombres de dominio,
por una parte, y los derechos de propiedad intelectual, por otra, ha provocado numerosos
problemas que plantean interesantes cuestiones de politica”.”’

Bajo la misma linea, afirma Maestre: “El registro de un nombre de dominio puede
violar el Derecho de marcas si se registra como nombre una marca ajena debidamente inscrita
y concurren los requisitos establecidos legal y jurisprudencialmente para apreciar la
existencia de una violacion de marca; puede suponer también una practica de competencia
desleal, si se pretende, por poner un caso, aprovecharse de la reputacion ajena”.%

Garcia Vidal desarroll6 una clasificacion de este tipo de conflictos muy valiosa para

el presente estudio; la cual se expone a continuacion.

8 David Lopez Jiménez. Entorno al conflicto entre nombres de dominio y otros signos distintivos de las
empresas: La Politica Uniforme de Solucién de Controversias. Revista de Estudios Econdmicos y Empresariales
Num. 24, 2001.Pagina 201.

7 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. La Gestién de los Nombres y Direcciones de Internet:
Cuestiones de Propiedad Intelectual. Disponible en:
https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/report.pdf (Consultado el primero de Abril de 2019)

80 Javier Maestre, “El derecho al nombre de dominio”.
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2.6.1. Nombres de dominio coincidentes con una marca propia.

Cuando el titular de una marca no puede tener un nombre de dominio asociado con
su marca porque el signo en cuestion ya ha sido registrado por un tercero que también posee
un derecho de marca sobre el signo para productos o servicios diferentes o con vigencia en
otro ambito territorial.

Esta problematica ocurre debido a que el derecho de marca es territorial, tiene un
alcance determinado dentro del pais de registro y, ademas, se concede para una determinada
clase de productos y servicios. Por otro lado, el registro de un nombre de dominio tiene
presencia mundial, es decir, sin importar de donde se accede, el nombre de dominio sera el
mismo. Los nombres de dominio se asignan de acuerdo con el principio de prioridad temporal

(primero en tiempo, primero en derecho).

2.6.2. Nombres de dominio coincidentes con una marca ajena.
El titular de una marca no puede registrar la marca como nombre de dominio en un
determinado dominio de primer nivel (TLD), porque el nombre ha sido tomado ya por un

tercero que no tiene derecho de propiedad industrial sobre esa marca.

2.6.3. Nombres de dominio coincidentes con una marca ajena renombrada.
En el caso de las marcas notoriamente conocidas, el registrado suele realizarse de
mala fe con la intencion de vender los dominios a los titulares de las marcas o impedir que

estos la utilicen como nombres de dominio.

2.6.4. Nombre de dominio confundible con una marca ajena.
El titular de una marca la registra como nombre de dominio, pero un tercero actuando

de buena o mala fe posee un dominio confundible con su marca.

2.6.5. La ciberocupacion o registro abusivo de un nombre de dominio.
Este tema fue discutido por primera vez en el afio 1999 por la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual en el documento titulado “La Gestion de los Nombres y

Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual”.®!

81 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. La Gestion de los Nombres y Direcciones de Internet:
Cuestiones de Propiedad Intelectual. Disponible
en :https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/report.pdf (Consultado el primero de abril de 2019).
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El término que se utiliza popularmente es el de ciberocupacion, pero el mas atinado
es el registro abusivo o de mala fe de un nombre de dominio. Existe otra practica conocida
como warehousing o la practica de registrar una coleccion de nombres de dominio
correspondientes a marcas con intencion de vender los registros a los titulares de las marcas
por un elevado valor monetario.

Este término ha sido definido en multiples ocasiones, la OMPI sefiala respecto a la
ciberocupacion: “es el término mas frecuentemente utilizado para describir el registro
abusivo, deliberado y de mala fe de un nombre de dominio en violacién de los derechos de

marcas de un producto y de servicio”. ¥

...durante los ultimos anos, ha sido relativamente habitual una prdctica en
virtud de la cual se han registrado nombres de dominio coincidentes con
marcas ciertamente conocidas con la unica finalidad de vendérselo al titular

de la misma.

La ciberocupacion es cuando se reserva una marca registrada como un nombre de
dominio solamente para venderlo y obtener fin de lucro. Se ha determinado que la
ciberocupacion es una infraccion de marcas registradas, esta incluye mala fe en el registro de
marcas conocidas como nombres de dominio, con el fin de forzar a los duefios legitimos de
las marcas registradas a pagar por el derecho de poseer dicho dominio y asi ejercer su uso
comercial.®?

Los ciberocupantes han sido caracterizados como individuos que intentan obtener un
fin de lucro reservando y luego revendiendo los nombres de dominio que registran a las
compafias duefas de una marca.®*

La ciberocupacion consiste en la mala fe en el registro de nombres de dominio bajo

marcas comerciales por parte de un tercero que no posee derecho de marcas. Se aprovecha

820rganizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, “La gestion de los nombres y direcciones de internet:
cuestiones de propiedad intelectual” p.55.

8Jennifer Golinveaux. “What’s in a Domain Name: Is “Cybersquatting” Trademark Dilution” (Estados Unidos,
1999).

8 John Mercer. Cybersquatting: Blackmail on the information Superhighway. Boston University Law
Journal,Volume 6,2000. Disponible en: http://www.bu.edu/law/journals-archive/scitech/volume6/mercer.pdf.
(Consultado el 2 de abril de 2019).
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de la naturaleza de “primero en tiempo, primero en derecho” en el registro de los nombres de
dominio, més que todo con el fin de vender el dominio al titular de la marca registrada o
atraer trafico comercial y lucrar con eso.

Afirma Bencomo que, en el comercio electronico, la ciberocupacion provoca mayores
dafios debido a que los ciberocupantes se aduefian ilegitimamente de nombres u otros
identificadores de relevancia, sabiendo que personas fisicas desean tener presencia en

Internet por motivos comerciales.

2.6.5.1. Casos de ciberocupacion.

Como un ejemplo de esta problematica, se puede mencionar el caso de
ciberocupacion sufrido por la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econdémico,
quienes desde diciembre de 2001 hasta febrero de 2002 sufrieron este problema, ya que su
dominio ocde.org fue registrado de mala fe por un tercero sin intereses legitimos. Por mas
de un mes, el sitio web se redirigid6 a una pagina web de pornografia, ademas, se
promocionaba la venta del mismo.

El ciber ocupante registré en el sistema WHOIS un nombre falso, un correo
electronico y un teléfono con contestadora automatica y se llegd a determinar la amplia lista
de victimas: ESPN, Hewlett Packard, un club de fatbol australiano, entre otros. Esto quiere
decir que estaban ante la amenaza de un ciber ocupante, quien reiteradamente registraba
nombres de dominio de empresas reconocidas, solamente con el fin de revender los dominios.

También se puede mencionar como ejemplo, el caso sufrido por una entidad bancaria
costarricense tramitado ante el Centro de Mediacion y Arbitraje de la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual, el Caso D2004-0884: Banco Bac San José S. A. y Mariano
Castillo Bolafios. Estuvieron involucrados como partes el Banco Bac San José S. A. y
Mariano Castillo Bolafios. La demanda tuvo como objeto los nombres de dominio
bancobacsanjose.com y bancodesanjose.com.

Por un lado, el demandante registro la marca BAC SAN JOSE en Costa Rica el 25 de
setiembre del 2003 para ofrecer “servicios de seguros y finanzas”. Por otro lado, el

demandado registrd los nombres de dominio: bancodesanjose.com, bancobacsanjose.com.

850rganizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econdmico.The OECD’S experience and the problems it
illustrates with registrar practices and the “WHOIS” system.
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El demandado se comunic6 reiteradamente por correo electronico con funcionarios
del demandante para ofertar la transferencia onerosa de sus derechos sobre los nombres de
dominio a los que se refiere este caso. Ademas, el demandado no utilizaba de manera activa
ninguno de estos dominios para ofrecer bienes o servicios.

Por un lado, el demandante alega en apoyo de la demanda que ha usado en forma
ininterrumpida en el comercio de Costa Rica, el signo BANCO DE SAN JO SE, como nombre
comercial, asi como signo distintivo de su amplia gama de servicios bancarios.

Como respuesta, el demandado argumenta que el demandante registré la marca BAC
San José (no la marca Banco BAC San José) y que la sociedad Banco BAC San José Sociedad
Anoénima no aparecia en el Registro Nacional de Costa Rica, en el momento que registrd
bancobacsanjose.com'y que a su vez se ha utilizado el dominio para anunciar la Urbanizacién
Rio Grande, ubicada en La Gudcima de Alajuela, muy cerca de San José, capital de Costa
Rica. Ademas, que no fue agregada la palabra genérica “banco” con el fin de que se confunda
con la direccion del demandante, de la cual no tenia conocimiento (...). En
bancobacsanjose.com se anuncian propiedades con referencia a su nombre Banco de Bienes
raices de América Central en San José, no pueden ser confundidos los servicios de bienes
raices que se ofrecen con los de una entidad bancaria.

Luego de haber evaluado y relacionado los argumentos de las partes, el panelista
procede a decidir el Caso atendiendo a los extremos pertinentes respecto del cumplimiento o
incumplimiento de las condiciones requeridas por la Politica.

Primeramente, procede a realizar el analisis del nombre comercial utilizado como
marca, afirmando que, como consta en los antecedentes, desde 1985 el demandante utiliza la
denominacién social de BANCO DE SAN JOSE para distinguir los servicios ofrecidos al
publico, sin registrar su nombre comercial como una marca.

Determina que, en el caso concreto, se invocan sus derechos sobre la “marca de
hecho” o marca no registrada. Por lo que cita antecedentes que indican que las “marcas de
hecho” merecen para la Politica igual proteccion que las marcas registradas. Sostiene que
marcas no registradas (o marcas de hecho) se encuentran comprendidas dentro de la
competencia del panel y protegidas contra el registro abusivo de nombres de dominio que las

afecte.
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Posteriormente, analiza el panelista elementos como la identidad o similitud hasta el
punto de causar confusion. Afirma que: “No cabe duda de que el contenido del nombre de
dominio <bancobacsanjose.com> es confusamente similar tanto con la marca BAC SAN
José registrada por el Demandante como con la marca de hecho bajo la cual el Demandante
ha sido conocido histéricamente”.

Respecto a los derechos o intereses legitimos, afirma que las expresiones “banco”,
“bac” o “San José” no forman parte del nombre personal del demandado ni de la
denominacién de alguna de sus empresas o negocios, tampoco describe algiin objeto de su
aficion o por el que manifieste preocupacion. Por lo anterior, el demandado fallo en
demostrar derechos o interés al uso de los nombres de dominio de manera legitima.

Concluye el panelista que el demandado no tiene interés legitimo en el uso de los
nombres de dominio objeto de la controversia y que este registrd originalmente y us6 luego
los nombres de dominio bancobacsanjose.com de mala fe. Debido a esto, ordena que el
registro de los nombres de dominio bancobacsanjose.com y bancodesanjose.com se
transfieran al demandante.

Para finalizar, en el siguiente capitulo se explicard con mayor amplitud la Politica
Uniforme de Solucion de Controversias en Materia de Nombres de dominio, su ambito de
aplicacion, los tipos de nombres de dominio que cobija, asi como los tipos de conflicto.
Ademas de los tramites para presentar una demanda, las pruebas requeridas, la conformacion
del Panel del Tribunal de Mediacion, las resoluciones a las que se pueden llegar y,
finalmente, las desventajas y criticas a la Politica.

Esto es trascendental para tener una mayor comprension del tema del Secuestro a la
Inversa del Nombre de Dominio, ademas de comprender los alcances y limitaciones de la

Politica.
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Capitulo I11. La Politica Uniforme de Solucién de Controversias en Materia de
Nombres de Dominio

3.1. Origenes de la Politica Uniforme de Solucion de Controversias en Materia de
Nombres de Dominio

Inicialmente, los més afectados por la ciberocupacion, es decir, los propietarios de
los derechos de propiedad intelectual fueron los que comenzaron a proponer soluciones sobre
esta practica.’® La OMPI desde finales de 1998 comenzé un proceso internacional de
consultas (denominado Proceso de la OMPI) con el objetivo de dar recomendaciones a
ICANN, en relacioén con ciertos conflictos generados entre los nombres de dominio y los

derechos de propiedad intelectual.’®’

Una de las principales recomendaciones contenidas en el informe del proceso
que emerge de esta convocatoria, fue la de crear una politica uniforme de
solucion de controversias y un procedimiento que posibilitara el poder
dirimir conflictos en los supuestos en los que se presumia la presencia de

ciberocupacion.®®

Dentro de las recomendaciones, se incluyd que este procedimiento administrativo
fuera rapido, eficaz, rentable y realizado principalmente en linea.

El 26 de agosto de 1999, la ICANN aprob6 la Politica Uniforme de Solucion de
Controversias en Materia de Nombres de Dominio, conocida por sus siglas en inglés como
UDRP. Posteriormente, el 24 de octubre del mismo afio se aprobo el Reglamento de la
Politica Uniforme de Soluciéon de Controversias en Materia de Nombres de Dominio.
Ademéds, la OMPI el 1° de diciembre de 1999 puso en funcionamiento un Reglamento

adicional, al cual se hace alusién como “El Reglamento Adicional”.

86 El fendomeno de la ciberocupacién ilegal, wuna practica imparable. Disponible en:
http://'www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/5S 0.pdf. (Consultado el 2 de abril).
87 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. La Gestion de los Nombres y Direcciones de Internet:
Cuestiones de Propiedad Intelectual. Disponible en:
https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/report.pdf (Consultado el primero de abril de 2019).
88 Ibid., pagina 3.

48


http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/5_0.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/report.pdf

El reglamento ha sido modificado en dos ocasiones: el 30 de octubre de 2009 y el 28
de septiembre de 2013. El Reglamento Adicional de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual se actualizo el 14 de diciembre de 2009 y finalmente el 31 de julio de 2015.

Es importante mencionar que, en el Segundo Proceso de la OMPI relativo a los
nombres de dominio de Internet, comenzo a instancias de los Estados miembros de la OMPI.
En este se plantea una serie de problematicas con respecto a identificadores distintos de las
marcas cuando se registran y utilizan de forma engafiosa y de mala fe. Dentro de estos
identificadores estan:®’

- Las Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) para las sustancias
farmacéuticas, el cual es un sistema de nomenclatura basado en el consenso y
utilizado en el sector sanitario con el fin de crear nombres genéricos para las
sustancias farmacéuticas sobre las que no pesan derechos de propiedad y no

estan sometidas a control.

- Los nombres y acrénimos de organizaciones internacionales

intergubernamentales (OII).
- Los nombres de persona.

- Los identificadores geograficos, como las indicaciones de procedencia

utilizadas en productos, las indicaciones y otros términos geograficos.

- Los nombres comerciales, que son los nombres utilizados por las empresas

para identificarse.

El segundo procedimiento concluyo en el Informe final titulado “El reconocimiento
de los derechos y el uso de nombres en el sistema de nombres de dominio de Internet”, donde
la OMPI concluye que es poco apropiado extender la Politica Uniforme de Resolucion de
Controversias en Materia de Nombres de Dominio a los conflictos entre nombres de dominio

y denominaciones comunes internacionales ni organizaciones internacionales.

8 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. El reconocimiento de los derechos y el uso de nombres en
el Sistema de Nombres de Dominio de Internet. Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los
Nombres de Dominio de Internet. 2001.
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Afirma Garcia Vidal: “...tampoco se juzga oportuna la introduccion de cambios en la
Politica Uniforme para proteger las indicaciones geograficas, los nombres comerciales o los
nombres de personas que no se registren como marca (0 no se conviertan en una marca no

registrada), frente a su utilizacion como nombre de dominio por parte de un tercero”. *°

3.2. La Politica de Resolucion de Controversias en Materia de Nombres de Dominio

La Politica establece un procedimiento administrativo obligatorio al que las partes
deberan someterse, el cual es incorporado en el acuerdo de registro entre la entidad
registradora y quien suscribe la compra del nombre de dominio. En este se establecen las
condiciones para resolver los conflictos que puedan surgir entre el titular del dominio y un
tercero sobre el registro y el uso de un nombre de dominio de Internet registrado.

El procedimiento se lleva a cabo mediante alguno de los centros autorizados de
resolucion de disputas por ICANN, estos siguen la Politica y, ademas, reglas

complementarias a lo interno del centro. Los centros de resolucion autorizados son:

e [a Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.

e El Centro Asiatico de Resolucion de Disputas de Nombres de Dominio.
e El Foro de Arbitraje Nacional.

e El Tribunal de Arbitraje Checo para disputas de Internet.”!

Los procedimientos se llevan a cabo en seguimiento de la Politica y el Reglamento
para una politica uniforme de resolucion de disputas sobre nombres de dominio, ademas, en
complemento con el Reglamento de cada Centro de Mediacion.

El objetivo de la UDRP fue proveer un proceso de resolucion de disputas como un
procedimiento alternativo a los que se dan ante una Corte, para asi resolver disputas
concernientes a los nombres de dominio en internet, de una forma mas rapida y eficiente.”?

Las controversias aplicables bajo el procedimiento administrativo obligatorio son:

cuando el demandado posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear

% Angel Garcia Vidal. Derecho de Marcas e Internet. Tirant lo Blanch.Valencia,2002. Pagina 214.

o' ICANN. Lista de Proveedores de Servicio de Resolucion de Disputas Aprobados. Disponible
en:https://www.icann.org/resources/pages/providers-2012-02-25-es. (Consultado el dos de abril de 2019).

%2 Fabio Vincenzi Guild, Fabio. El Reglamento De Arbitraje De La OMPI como una de las Politicas de Solucion
de Controversias con los Nombres de Dominio impulsadas por la OMPI”.(Costa Rica: 2013).
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confusién con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante

tiene derechos.
3.2.1. Ambito de aplicacion.

3.2.1.1. Tipos de nombres de dominio.

El procedimiento elaborado por ICANN se aplica unicamente a los nombres de
dominio de primer nivel genéricos como lo son .com, .net y .org. Respecto a los dominios de
primer nivel codigo pais (ccTLD), cada entidad administradora de estos debe crear su propio
reglamento de solucidon de controversias. Por ejemplo, con el dominio .cr, se aplica la Politica

de Solucién de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .cr y su reglamento.

Las controversias relacionadas con nombres de dominio registrados en
dominios de nivel superior correspondientes a codigos de paises, quedan en

principio excluidas del ambito de aplicacion del procedimiento de la

ICANN.”

Aun asi, es posible que los centros encargados de la asignacion y registro de los
ccTLD adopten de manera voluntaria la Politica de la ICANN, como ejemplos estan los
encargados de administrar los dominios .¢#v (Tuvalu), .ve (Venezuela), .mx (México), entre

otros.

3.2.1.2. Tipos de conflictos.

Reiterando el tema, las controversias aplicables bajo el procedimiento administrativo
obligatorio son: que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear
confusion con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante
tiene derechos, si no se tiene derechos o intereses legitimos respecto del nombre de dominio
o que haya sido registrado y se utiliza de mala fe.

Ademas, se ha reconocido que los nombres comerciales caen en el ambito de
aplicacion de la Politica.”* La Politica también se ha aplicado cuando se alega el nombre civil

de una persona frente al nombre de dominio, como pasé con las actrices Julia Roberts” y

9 Angel Garcia Vidal. Derecho de Marcas e Internet. (Espafia: Tirant lo blanch, 2002).
% OMPI. Caso D200-0819: Canon USA contra Astro Business Solutions.
5 OMPI. Caso D2000-0210: Julia Fiona Roberts vr Russell Boyd, 2000.
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Jennifer Lopez’®, quienes tuvieron que demostrar la capacidad distintiva de sus nombres
como para poderse considerar una marca no registrada. Asi las cosas, es requisito demostrar
que el nombre tiene capacidad distintiva porque el procedimiento no procedera cuando el

nombre civil no pueda ser considerado una marca no registrada.

3.2.2. Presentacion de la demanda.

Si se considera que se lesiona el derecho de marcas, se debera seleccionar a un
proveedor del servicio de solucion de conflictos aprobado por ICANN, por ejemplo, el Centro
de Mediacion de la OMPI. La demanda puede ser presentada directamente por el demandante
o por medio de un representante, de acuerdo con el parrafo tercero del Reglamento de la
Politica, ademas, presentarse en formato electronico.

Se deben indicar, ademas, los fundamentos en los que se basa el reclamo:

la manera en que los nombres de dominio son idénticos o confusamente
similares a una marca comercial o marca de servicio sobre la que la Parte
reclamante tiene derechos, y el motivo por el cual la Parte reclamada (titular
de nombre de dominio) debe ser considerada que no tiene derechos o intereses
legitimos respecto de los nombres de dominio que son objeto del reclamo, y
el motivo por el cual los nombres de dominio deben ser considerados que se

han registrado y son utilizados de mala fe.”’

3.2.3. Pruebas en el proceso.

La demanda debe ir acompafiada de todo tipo de pruebas documentales, incluida una
copia del registro de marca del producto o servicio. El demandante podria acreditar pruebas
que indiquen que el objetivo principal del titular del dominio al registrar o adquirir el nombre
de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre
de dominio al demandante titular de la marca de productos o a un competidor de dicho

demandante.

% OMPI. Casos Case No. D2009-0057: The Jennifer Lopez Foundation vr Jeremiah Tieman, 2009.

97 ICANN. Reglamento para una Politica uniforme de resolucion de disputas sobre Nombres de Dominio, 2015.
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Si el titular del nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de
los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y
cuando haya incurrido en una conducta de esa indole.

Si el objetivo al registrar el nombre de dominio fue obstaculizar la actividad comercial
de un competidor o atraer, con &nimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro
sitio en linea, creando confusion con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio,
afiliacion, promocion de su sitio web, su sitio en linea, de un producto o servicio en su sitio
web o sitio en linea.

Por otro lado, en caso de que el titular del dominio lo haya registrado y utilizado de
buena fe, con el fin de ofrecer bienes y servicios en linea, este puede demostrar sus derechos
e intereses legitimos sobre el nombre de dominio, por ejemplo, con documentos que prueben
haber efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio aunque no
haya adquirido los derechos de marca.

En los casos donde se alega que el nombre de dominio es similar o confuso al derecho
de marca, es necesario que los propietarios de marcas demuestren que tienen derechos sobre
las marcas de fabrica o de comercio y las marcas de servicio en cuestion, aportando copias

de los correspondientes certificados de registro.”®

3.2.4. Contestacion de la demanda.

Una vez recibida la demanda, el proveedor de servicios de solucidon de controversias
debe comprobar si cumple las disposiciones de la Politica y el Reglamento de la ICANN. Si
la demanda es defectuosa, se le notificara inmediatamente al demandante y al demandado,
por lo que tendra cinco dias naturales para subsanar los defectos y si en este plazo no los
subsano, se considera la demanda como retirada.

Cuando la demanda no presente defecto o cuando se hayan subsanado, el centro
encargado de la resolucion del conflicto remitira la demanda al demandado, en un plazo de
tres dias naturales a partir de la recepcion de las tasas que debe pagar el demandante. Cuando
se da la notificacién, se inicia el procedimiento administrativo, se deberd notificar

inmediatamente al demandante, al demandado, a los registradores interesados y a la ICANN.

%8 Justine Soon-Hoon y Brian Beckham, “La evolucion de la jurisprudencia relativa a los nombres de dominio”
(Estados Unidos: Revista de la OMPI, 2017).
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El parrafo octavo de la Politica establece que, una vez iniciado el procedimiento
administrativo, el demandado no podra ceder su registro de nombre de dominio a otra persona
ni ceder la administracion del registro del nombre de dominio a otro registrador mientras esté
pendiente el procedimiento y hasta que no haya transcurrido un periodo de 15 dias habiles
en el lugar del domicilio social principal del registrador a partir de la conclusion del

procedimiento.

3.2.5. Conformacion del Tribunal en el Procedimiento de Mediacion.

El Centro de Arbitraje que administre el conflicto debe nombrar a un grupo
administrativo de personas independientes e imparciales, expertas en la materia de nombres
de dominio y propiedad intelectual. A estas personas que conforman el Tribunal de
Mediacion se les llama grupo de expertos. El Tribunal puede estar conformado por uno o tres
miembros de acuerdo con lo que deseen las partes dentro del procedimiento. Estos se

nombran después de la presentacion del escrito de contestacion.

3.2.6. Resolucion del grupo de expertos.

El grupo de expertos o Tribunal de Mediacion dispone de un plazo de 14 dias a partir
de su nombramiento para transmitir la resolucion de la controversia. Las partes pueden llegar
a un acuerdo antes de la resolucion del grupo de expertos, por lo que terminard el
procedimiento administrativo. Adicionalmente, el grupo de expertos puede terminar o
suspender el procedimiento en caso de que antes o durante se inicie un procedimiento judicial
respecto a la misma controversia.

La demanda debera ser resulta de acuerdo con las declaraciones y documentos
ofrecidos por las partes a oficio del grupo de expertos o entregados facultativamente.
Respecto a las vistas ya sean teleconferencias, videoconferencias, estas se utilizaran
solamente cuando el grupo de expertos lo determine necesario para resolver la controversia.

La decision del grupo de expertos puede limitarse solamente a:

1) Ordenar la cesion del nombre a favor del demandante.
2) Ordenar la cancelacion del nombre de dominio objeto de la controversia.

3) Resolver la controversia a favor del titular del nombre de dominio.
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El o6rgano administrativo que conozca del conflicto podrd adoptar una de

estas tres decisiones:”’

1. Denegar la demanda. En este sentido, resolvera que el nombre de dominio contintie
utilizandolo el demandado. El 6rgano competente concluira que el demandante no ha probado
la concurrencia de los tres requisitos exigibles en la demanda, a saber: el dominio idéntico o
similar; la falta de derecho o interés legitimo del demandado sobre el nombre de dominio y,

finalmente, el registro y uso del dominio con mala fe.

2. Transferir el nombre de dominio. Se trata de que el nombre de dominio pase al
demandante, en cuyo caso se tendran probados los tres requisitos de la demanda, por lo que
se ordenard que el nombre de dominio sea transferido al demandante, siempre que se entienda
que tiene derecho a €1, que el demandado no tiene derecho ni interés legitimo y, ademads, lo

registrd y lo ha utilizado de mala fe.

3. Cancelar el nombre de dominio. En esencia, como su propio nombre indica, persigue
que se cancele el nombre de dominio. Esta resolucion tendré lugar cuando se resuelva a favor
del demandante, pero este no quiera utilizar el nombre de dominio objeto de conflicto. En
este supuesto, se estara cuando el nombre pueda resultar ofensivo para el demandante y, por
consiguiente, solicite que se retire del mercado. Dentro del procedimiento no se podra

imponer el pago de costas procesales o personales ni de dafios o perjuicios.

3.2.6.1. Resolucidn a favor del demandante.
Esto se establece si se cumplen o no los requisitos establecidos en el parrafo 4 inciso
a) de la Politica. Si se cumplen, se podra ordenar la cesioén o la cancelacion del nombre de

dominio segtn la solicitud del demandante.

3.2.6.1.1. Existencia de un nombre de dominio idéntico o confundible con una
marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos.
El panel de expertos establece que el demandante debe demostrar sus derechos de

marcas y que el nombre de dominio sea idéntico o similar a la marca registrada. Para

% Ettiene Sanz de Acedo. “Elregistro y uso de mala fe de los nombres de dominio. Actas de Derecho Industrial
y Derecho de Autor, nim. 21. 2000. Pagina 535.
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ejemplificar esto, en el caso niimero D2012-1112 Banco Santander versus Andrés Diego
Diestro. La disputa se da por el dominio santanderbank.com. El demandante se dedica a la
actividad bancaria, ademas, cuenta con el registro en Espafia de la marca Banco Santander,
alega que al ser Santander Bank la traduccion en inglés de Banco Santander, el consumidor
con ambas denominaciones identifica las actividades relacionadas con dicha entidad
bancaria, por lo que puede inducir a confusién. Ademas, el demandado no tiene intereses
legitimos sobre el nombre de dominio ni que lo utiliza para un fin comercial licito.

Adicionalmente, el demandado alegd que la denominacion Santander es de uso
genérico y que no existe confusion entre el nombre de dominio y la marca bajo registro del
demandante, ademas, que ejercia la actividad comercial de venta de juguetes bajo ese
dominio.

El panel de expertos, conformado en este caso por una persona, analiza la identidad
o similitud hasta el punto de causar confusion. Considera: “para establecer que existe
identidad o similitud hasta el punto de causar confusion basta con la existencia de los
registros de marcas BANCO SANTANDER Y SANTANDER, habiendo acreditado la

Demandante la titularidad de los mismos en su favor”.

3.2.6.1.2. La ausencia de derechos o intereses legitimos del demandado respecto al
nombre de dominio.
Existen circunstancias como las establecidas en el parrafo 4 inciso c) de la Politica

que demuestran cuando el demandado tiene intereses legitimos:

- El demandado ha utilizado el nombre de dominio o un nombre correspondiente al
nombre de dominio en relacion con una oferta de buena fe de productos o servicios
antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia o ha efectuado preparativos
demostrables para su utilizacion.

- El demandado, en calidad de particular, empresa u organizacion, ha sido conocido
corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de
marcas sobre los productos o servicios.

- El demandado hace un uso legitimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin
intencion de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empafiar el buen

nombre de la marca.
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3.2.6.1.3. El registro y uso del nombre de dominio de mala fe.
La mala fe abarca desde el registro hasta el uso del nombre de dominio. La Politica
exige que exista utilizacion de mala fe, lo cual no significa que la inactividad en el uso del

dominio constituya utilizacion de mala fe.

3.2.6.2. La resolucion a favor del demandado.

Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en el parrafo 4 inciso a) de la
Politica, los expertos resolveran el caso a favor del demandado. Los expertos pueden concluir
que la demanda fue presentada de mala fe, lo cual debe constar en la resolucion. El articulo
15 inciso 15 e) del reglamento prevé estos casos:

1) Cuando responde a un intento de sustraer el nombre de dominio a un titular que lo

utiliza de buena fe (se le conoce como secuestro a la inversa del nombre de dominio).

2) Cuando se presenta la demanda para obstaculizar las actividades del titular del

nombre de dominio.

3.2.7. Ventajas de la Politica Uniforme de Solucién de Controversias en
Materia de Nombres de Dominio.

Dentro de las ventajas de la Politica se encuentra su alcance global, que provee un
mecanismo Unico para resolver las disputas relativas a nombres de dominio sin importar
donde se encuentra el registrante, registrador y el titular del derecho de marca. Cualquier
persona o compafiia puede llenar la solicitud para la resolucién de una disputa en torno a
nombres de dominio a través del procedimiento. De este modo, la OMPI ha recibido casos
de partes intervinientes de mas de 120 paises.

Ademas, la efectividad en el tiempo y costo monetario, ya que en comparacion con
un proceso judicial, el procedimiento resulta mas econémico y célere. Para ilustrar el costo
del procedimiento, las tasas por parte del Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI varian
dependiendo del numero de miembros que conforman el grupo de expertos, ademas del
numero de dominios en disputa, por ejemplo, si el grupo esta conformado por un miembro y

hay de uno a cinco dominios en disputa, la tasa serd de 1500 dolares.!”’ Con respecto a la

100Qrganizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Baremo de Tasas aplicable a los procedimientos bajo la
Politica UDRP. Disponible en: https://www.wipo.int/amc/es/domains/fees/. (Consultado el ocho de abril de
2019).
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duracién del procedimiento, este se completa en un plazo aproximado de 60 dias naturales
desde que el centro de la OMPI recibe la demanda.'!

Afirma Garcia Vidal: “es una alternativa que representa algunas ventajas indudables;
a saber: menor coste y mayor rapidez”.

Otra de sus ventajas es la transferencia, por ejemplo, el Centro de Arbitraje de la
OMPI tiene disponible en linea todas las disputas de los nombres de dominio, el estatus del
caso, las estadisticas y el texto completo de la resolucion.

Ademas, el procedimiento administrativo no limita que se recurra a la via judicial, la
cual se puede interponer antes, durante o después del procedimiento. Cualquiera de las partes
puede someter la controversia a un tribunal competente como se establece en el parrafo 4.k)
de la Politica. Ademas, en el parrafo 18 del Reglamento se prevé que, en caso de que se inicie
un proceso legal antes de un procedimiento administrativo o durante el panel, tendra la
discrecion de decidir si suspender, dar por concluido el procedimiento administrativo o
continuar hasta llegar a una decision.

Como ventaja proporciona una solucion provisional que es ejecutable de forma
inmediata, reponiendo al titular de aparente mejor derecho en su dominio, frente a la situacion
anterior, que dejaba a las partes con el dominio en suspenso hasta que se dictara una
resolucion judicial.

Sefiala Planell lo destacable de la UDRP:

Se trata de un procedimiento administrativo y no judicial. Es un
procedimiento internacional (evita el problema de identificar la jurisdiccion
competente).

Es rapido: las disputas se suelen resolver en un periodo de entre 30 a
45 dias.

Es economico: las tasas son razonables y varian segun el proveedor
de servicios del UDRP.

Es adaptable: se trata de un procedimiento flexible y abierto a ser
modificado para asi adaptarse a las nuevas circunstancias y mejorar su

eficacia y aplicacion.

10IOMPI.Guia de la OMPI de solucién de controversias en materia de nombres de dominio. Disponible en
https://www.wipo.int/amc/es/domains/guide/#b2. (Consultado el ocho de abril de 2019).
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Es publico: todas las decisiones emitidas son publicadas en las
respectivas webs de los distintos proveedores de servicios del UDRP. Las
decisiones son ejecutadas directamente por el registrador, lo que ahorra

tiempo.'%?

3.2.8. Desventajas y criticas de la Politica Uniforme de Solucion de
Controversias en Materia de Nombres de Dominio.

Se destaca como desventajas, la imposibilidad de condenar en costas, la reduccion de
su ambito de aplicacion solo a determinados TLDs y a determinados tipos de conflictos, asi
como la escasa fuerza vinculante que supone para las partes el procedimiento al poder,

posteriormente, plantear el conflicto ante 6rganos jurisdiccionales.

El arbitraje aplicado por el Centro de Arbitraje de la OMPI para la solucion
de controversias sobre nombres de dominio, no viene a resolver de forma
definitiva el fondo de la cuestion, ya que, luego de un procedimiento rapido
se puede lograr una resolucion y/o decision sobre un eventual mejor derecho,
razon por la cual se concede el uso del nombre de dominio de que se trate,
pero las partes no quedan impedidas de acudir a la via judicial ordinaria, lo
que nos viene a probar que tal arbitraje no lo es en el sentido estricto

doctrinal '%3

De acuerdo con Willoughby, la Politica debe modificarse para reducir los casos de
presentacion de la Politica de mala fe y establecer alguna sancion contra los demandantes
que en reiteradas ocasiones la utilizan, como es el caso del secuestro a la inversa de nombre
de dominio.'™

Multiples articulos académicos y doctrinarios, principalmente en universidades de

Estados Unidos, han criticado la Politica y solicitan una reforma a esta, ya que es propensa a

102Flisabeth Planell. Casos limite para el UDRP (reflexiones a proposito del asunto barcelona.com).Disponible
en: https://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/planell0502/planell0502.pdf. (Consultado el 13 de mayo de 2019).
103 Vincenzi Guila, Fabio. (2013). El Reglamento De Arbitraje De La OMPI como una de las Politicas de
Solucion de Controversias con los Nombres de Dominio impulsadas por la OMPI”.

104 Toby Willoughby,”The Uniform Dispute Resolution Policy for Domain Names from the Perspective of a
WIPO panellist”. (Estados Unidos, 2000).
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que se den casos de Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio, por lo que en estos casos
la Politica se utiliza de mala fe y de manera abusiva.

Bajo la misma tesis, Matthew Hall afirma, para prevenir y evitar casos de Secuestro
a la Inversa de Nombre de Dominio y para restaurar la equidad en los procedimientos, una
reforma a la Politica que incluya el uso de mala fe de esta.'® Afirma que deberian incluirse
factores para determinar que un nombre de dominio fue registrado de mala fe como:

a. Sieltitular del nombre de dominio estd haciendo un uso legitimo no comercial
0 uso justo de la marca, sin la intencion de desviar engafiosamente a los
consumidores para beneficio comercial o empafiar la marca.

b. Si el titular del nombre de dominio (incluidos los individuos, empresas y otras
organizaciones) se conoce comunmente por el nombre del mismo, incluso si
el titular no ha adquirido derechos de marca o marca de servicio.

c. Sial solicitar el pago por la transferencia del nombre de dominio, el titular del

nombre de dominio ha limitado su solicitud de pago a sus costos de bolsillo.

Ademéds, Hall indica que debe existir una paridad general entre los derechos de
apelacion de los reclamantes y los titulares de nombres de dominio, finalmente, la politica de
disputas debe tratar de definir y minimizar el secuestro de nombres de dominio inverso.

Se han criticado asuntos del procedimiento como el idioma, el cual en la Politica y su
Reglamento se establece que debe realizarse en el idioma usado en el contrato de registro,
salvo que las partes acuerden un idioma distinto. Sin embargo, el Panel puede establecer el
idioma del procedimiento tomando en cuenta circunstancias como la nacionalidad de las
partes o el idioma del documento.

Otra problematica radica en que la Politica no ha sido oficialmente traducida a otros
idiomas ademas del inglés, lo cual conlleva a dificultades en su interpretacion y defensa
procesal para las partes que no tienen al inglés como lengua materna. También se ha criticado
que dentro de la Politica no es posible ordenar compensaciones econdémicas o imponer costas
procesales, por lo que es necesario acudir a un procedimiento judicial en el caso de utilizacién

de esta de mala fe, como es el caso del secuestro a la inversa de nombre de dominio.

105 Matthew Hall, Paul Heymann, “UDRP: Criticisms and Solutions” (Estados Unidos: Duke University,2002).
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Existe otra critica'% respecto a los limites de tiempo para contestar la demanda, al ser
un procedimiento expedito, impone que los demandados no sobrepasen su defensa de 5000
palabras, pruebas y audiencias limitadas y tiempos. Se ha criticado fuertemente que la
Politica beneficia mas al demandante que al demandado, lo cual es grave en los casos de
secuestro a la inversa de nombre de dominio; por un lado, los demandantes no tienen un
limite para presentar la demanda, por otro lado, los demandados tienen un periodo corto de
tiempo para establecer su defensa.

Estas criticas a la Politica se derivan de una problematica latente, como lo es el
secuestro a la inversa de nombre de dominio, ya que genera una grave afectacion a los
derechos de pequefias y medianas empresas que ejercen el comercio en linea. Ademas, que
la Politica no prevé sanciones monetarias dentro del procedimiento para quienes practican el
RDNH, por esta razon, los agraviados deben acudir a un procedimiento judicial para solicitar
el pago de los dafios y perjuicios ocasionados.

En el tercer y siguiente capitulo se analizara la responsabilidad civil en Costa Rica
por el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio, aplicando tanto la teoria de la
responsabilidad civil como la teoria del abuso del derecho. Se tomara el caso de Estados
Unidos, donde existe una ley que permite establecer acciones civiles contra quienes incurran
en el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio, donde se pueden establecer sanciones

de hasta cien mil délares por nombre de dominio.

106 Juan Pablo Cortés Diéguez, “An Analysis of the UDRP Experience: Is it Time for Reform?” (Irlanda: The
International Journal of Technology Law and Practice, 2008).
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Capitulo 1V. Responsabilidad Civil en Costa Rica por el Secuestro a la Inversa de
Nombre de Dominio

En este capitulo final, se pretende realizar un estudio de la responsabilidad civil por
el Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio. Primeramente, es necesario realizar un
estudio general sobre la doctrina de la responsabilidad civil en Costa Rica, las normas y la
jurisprudencia desarrollada. Después, se desea exponer sobre la teoria del abuso del derecho,
su tratamiento doctrinario y jurisprudencial en Costa Rica.

Finalmente, se pretende aplicar estas teorias para determinar la responsabilidad civil
existente por el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio. Si bien existen casos en los
que los tribunales costarricenses han aceptado responsabilidad civil derivada del abuso del
derecho, no existe ningun precedente de responsabilidad civil derivada del Secuestro a la
Inversa del Nombre de Dominio, por lo que mediante un anélisis normativo y jurisprudencial
se desea determinar si la conducta de secuestro a la inversa de nombre de dominio encaja en
la figura del abuso del derecho, a partir de esto, determinar si es posible que exista

responsabilidad civil.

4.1. Seccidn I: Generalidades de la Teoria de la Responsabilidad Civil y Abuso del

Derecho

4.1.1. La responsabilidad civil.

El concepto de responsabilidad civil nace del deber de reparar el dafio sufrido contra
otras personas. En derecho civil, esta obligacion se cumple mediante la indemnizacion de
dafios o de perjuicios. Es decir, cuando una persona causa un dafio, ya sea por accioén u
omision, tiene un deber juridico de repararlo. En Costa Rica, esto se deriva de la Constitucion

Politica, de su articulo 41, el cual versa lo siguiente:

Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparacion para las injurias
o darios que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales.
Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegacion y en estricta

conformidad con las leyes.

62



Ademés, esta se deriva de los articulos 1045 y 1046 del Codigo Civil, el articulo 1045

versa lo siguiente:

Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un
dario, esta obligado a repararlo junto con los perjuicios (Articulo 1045 del

Codigo Civil).

Por su parte, el articulo 1046 del Cédigo Civil indica sobre la obligacion de reparar

los dafios causados:

La obligacion de reparar los darios y perjuicios ocasionados con un delito o
cuasidelito, pesa solidariamente sobre todos los que han participado en el

delito o cuasidelito, sea como autores o complices y sobre sus herederos.

(Articulo 1046 del Codigo Civil).

Sobre el tema de la responsabilidad civil, la Sala Primera de la Corte en su resolucion

320-1990 ha indicado:

Mediante la responsabilidad civil se atribuye a un sujeto la obligacion de
reparar, indemnizar o compensar (caso este ultimo del daiio moral), un dasio
infringido a la esfera juridica de otro sujeto, como consecuencia de un acto

o una actividad realizada por aquél.

Ademas, la Sala Primera en su resolucion numero 00590-2005 afirmo, desarrollando

los principios de la responsabilidad civil a partir del articulo 41 de la Constitucion Politica:

En la actualidad, cualquier Estado de Derecho lleva intrinseco como
elemento consustancial, propio de su esfera externa de garantia, la tutela
Jjudicial efectiva del ser humano y su correlativo derecho a una reparacion
plena ante un dario o perjuicio ocasionado. En el caso de Costa Rica, la

Constitucion Politica, en el articulo 41 dispone: “Ocurriendo a las leyes,
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todos han de encontrar reparacion para las injurias o danios que hayan
recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles
Justicia pronta, cumplida, sin denegacion y en estricta conformidad con las
leyes”. Este postulado recoge un principio de responsabilidad que, a su vez,
ha generado una vasta labor legislativa, tratando de dar solucion a las
posibles situaciones que se presenten segun el tipo de relacion que se dé entre

los sujetos involucrados sea como autor del daiio o como victima de aquél.

Respecto a la funcion de la responsabilidad civil, ha indicado la Sala Primera en su
resolucion 212-2008: “(...) la Constitucion Politica, en el ambito del resarcimiento
pecuniario, no busca cumplir una funcion punitiva o preventiva, sino constituirse en una
garantia de preservar lo que en doctrina se denomina Derecho de Dafos: el derecho de la
victima a que su afectacion le sea reparada si existe un factor de atribucion de
responsabilidad, en contra de otro sujeto, que lo permita. Ello concuerda con las tendencias
juridicas actuales que no ven a la responsabilidad civil como una forma de sancionar al
culpable sino de trasladar las consecuencias dafiosas a un sujeto distinto del que las suftio,
cuando existe una razén que justifique tal desplazamiento”.

De manera general, la responsabilidad civil se divide en grandes regiones:'%’ por un
lado, la responsabilidad subjetiva y la objetiva, la contractual y la extracontractual, asi como
la directa e indirecta. Por otro lado, civilistas coinciden en que es mas adecuado clasificar a
la responsabilidad en subjetiva y en objetiva, la cual es distinta de las categorias sobre
responsabilidad contractual y extracontractual.!®

Sobre este tema, la Sala Primera en resolucion nimero 590-2005 indica: “De esta
manera puede identificarse, en primer término, la responsabilidad contractual, cuyo origen
radica en el incumplimiento de una obligaciéon convenida libremente por las partes; o,
extracontractual, en los casos en que se incumpla con el deber general de no causar dafio a
los demas”.

La Sala Primera, en la resolucion 320 de las 14 horas 20 minutos del 9 de noviembre

de 1990, senal6: “(...) la responsabilidad extracontractual recae sobre quien, fuera de toda

197 Federico Torrealba Navas. “Responsabilidad civil” (Costa Rica: Editorial Juricentro, 2001).
108 Lucia Alejandra Mendoza Martinez. “La accién civil del dafio moral”. (México: Universidad Nacional
Autonoma de México, Instituto de Investigaciones Juridicas, 2014).
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relacion contractual previa, ha causado un dafo en la esfera juridica de otro sujeto, por culpa,
o0 a través de la puesta en marcha de una actividad riesgosa o creacion de un riesgo social.
Esta responsabilidad no nace del incumplimiento de un vinculo determinado, sino de la

violacion del deber general de no dafar a los otros”.
4.1.1.1. Responsabilidad subjetiva y objetiva.

4.1.1.1.1. Responsabilidad subjetiva.

A esta clase de responsabilidad, se le llama responsabilidad por culpa, debido a que
se basa en la culpa del autor, la cual es determinante para la imputacion de la
responsabilidad.'?”

La nocidn de culpa en sentido amplio se entiende como: “un juicio de valor de signo
negativo sobre la conducta de un sujeto, a quien se reprocha no haberse comportado de cierto
modo y haber generado como consecuencia de su falta, un efecto nocivo para la otra
persona”.!1?

Respecto a la responsabilidad subjetiva, parte de un elemento estrictamente personal,
en este caso la negligencia, la culpa o el dolo. Segin Torrealba, el concepto civil de culpa
abarca un espectro de conducta reprochable, este puede consistir en una conducta con el dolo
de dafar o un comportamiento imprudente o negligente.

Existe dentro del ordenamiento juridico, un deber de cada persona de cumplir una
serie de reglas, deberes, estandares minimos de diligencia en sus actuaciones, siempre que

un individuo no se ajuste a dichas normas y su conducta genere la afectacion de un tercero,

puede generar responsabilidad civil.

4.1.1.1.2. Responsabilidad objetiva.
En este tipo de responsabilidad, la relacion entre el riesgo y la persona responsable
no se deriva de la conducta de la persona, sino del control econémico y organizacional que

la persona ejerce sobre la actividad de la que dimana el riesgo.!!!

19Antonio Ferndndez Fernindez. “La responsabilidad civil subjetiva” (México: Facultad de Derecho,
Universidad Nacional Autonoma de México, 2007).

110 Jdem. pagina 196.

""Maria Lubomira. “El riesgo y la responsabilidad objetiva”. (Italia: Universidad de Girona, tesis doctoral,
2015).
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Esta forma de responsabilidad se aplica principalmente en el Derecho del
Consumidor. Se deriva del articulo 35 de la Ley de Promocion de la Competencia y Defensa

<

Efectiva del Consumidor, el cual indica literalmente: “...Régimen de responsabilidad. El
productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente
de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razén del bien o el servicio,
de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilizacion y riesgos”.

Este tipo de responsabilidad prescinde del elemento de la culpa como criterio de
imputacion y mas bien se toma en cuenta la nocion de la puesta en marcha de una actividad
peligrosa o que conlleve un riesgo, por ejemplo, en el desarrollo de una actividad comercial,
es por eso que se sustituy6 la idea de culpa por la del riesgo.!'?

El riesgo derivado de la actividad en cuestion como uno de los criterios que justifica
imponer la responsabilidad objetiva debe recaer sobre la persona que:

1) Crea este riesgo a través de dicha actividad.

2) Esté en la posicion de controlar y minimizar el mencionado riesgo.

3) Puede valorar este riesgo, lo que significa que puede preparar acuerdos
dirigidos a financiar la compensacion en el caso de que el riesgo se realice a

través de tales mecanismos como seguros. '

4.1.1.2. Responsabilidad contractual y extracontractual.

Segun Barro Bourie, respecto de la division entre la responsabilidad civil contractual
y extracontractual, afirma que ambos estatutos de responsabilidad comparten un objetivo
comun: dar lugar a una accion civil de indemnizacion de perjuicios, que persigue la
reparacion pecuniaria de los dafios sufridos por el hecho de un tercero. Por lo que parte de la
doctrina comparada ha sostenido que la responsabilidad civil debe ser tratada bajo un estatuto

tinico. !'* A pesar de esto, para fines académicos se realizara la division conceptual.

12 Lucia Alejandra Mendoza Martinez. “La accidn civil del dafio moral”. México :Universidad Nacional
Auténoma de México, Instituto de Investigaciones Juridicas, 2014.

113 Karl Larenz, Derecho de obligaciones, 1958. Pag. 666.

114 Enrique Barro Bourie. “Responsabilidad Extracontractual”. Universidad de Chile: 2001.
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4.1.1.2.1.Responsabilidad contractual.
La responsabilidad civil contractual se fundamenta en la existencia previa de una

relacion contractual valida''?

segun lo explicado por Torrealba. Siendo asi, una parte causa
dafios a la otra como consecuencia del incumplimiento de una obligacion o del ejercicio
abusivo de un derecho.

La responsabilidad en materia contractual tiene un caracter secundario. Como afirma
Barros, la obligacion originaria esencial es cumplir lo convenido en el contrato, por lo que la
obligacién secundaria surge solo una vez que el deudor ha incumplido la obligacion
contractual.

En el mismo sentido, Morelo!!'® indica que la responsabilidad civil contractual nace
del incumplimiento de una relacion juridica obligatoria derivada de un acuerdo de partes.
Esta presupone la existencia de una obligacion juridica determinada, convenida libremente,
ademas del hecho de que tal obligacion haya sido incumplida por el obligado.

7 la responsabilidad contractual viene impuesta por la

Para Blanco Goémez'!
existencia previa de una relacion juridica entre personas determinadas y la produccion de un
dafio que se da, precisamente, como consecuencia de la infracciéon o incumplimiento del
vinculo preexistente.

Siempre que entre las partes existe una relacion y el dafio es consecuencia del
cumplimiento defectuoso o del incumplimiento de cualquiera de los deberes contractuales
que de dicha relacion derivan, sean obligaciones expresamente pactadas o deberes accesorios
de conducta nacidos de la buena fe o de los usos de los negocios, la responsabilidad es de
carécter contractual.''®
Entonces, puede ser definida como la obligacion de indemnizar los dafios y perjuicios

ocasionados por la falta de cumplimiento de un contrato o de una obligacion juridica

determinada y convenida libremente por las partes con anterioridad.

115 Federico Torrealba Navas, “Responsabilidad civil” (Costa Rica: Editorial Juricentro, 2001). Pagina 366.

116 Augusto Morelo. “Indemnizacion del dafio contractual”. (Argentina, 1974).

" Juan José Blanco Goémez. “La concurrencia de la Responsabilidad Civil contractual y extracontractual en un
mismo hecho dafioso. Problemética en Derecho Sustantivo Espafiol”. (Madrid: Editorial Dykinson, 1996).
18Rut Gonzalez. “Responsabilidad extracontractual y contractual: barrera entre ambas”. Universidad Antonio
de Nebrija. Anuario Juridico y Econémico Escurialense, 2013.
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4.1.1.2.2. Responsabilidad extracontractual o aquiliana.

Con respecto a la responsabilidad extracontractual, se puede decir que esta se origina
fuera de las relaciones contractuales, es decir, en las situaciones donde las partes estan sujetas
a deberes juridicos genéricos como no dafiar a otros y actuar de buena fe.

Se puede concordar, segin lo indicado por la doctrina mexicana, que la
responsabilidad extracontractual: “surge como consecuencia de la lesion de un interés e
inobservancia de un deber de respeto y de conservacion de la esfera de intereses ajenos”.!"’

Segin Diaz Barriga'®® citando a Bonnecase, compara la responsabilidad

extracontractual con respecto a la responsabilidad delictuosa y establece los requisitos de

dicha responsabilidad:

Bonnecase considera como fuente de la responsabilidad delictuosa el
incumplimiento de una obligacion extracontractual, serialando como
requisitos de la responsabilidad delictuosa los siguientes:

1) El incumplimiento de la obligacion acompanado de un perjuicio para un
tercero.

2) Que el incumplimiento sea resultado de una culpa del autor del perjuicio.

3) Que el incumplimiento sea de una obligacion extracontractual.

Se diferencia de la responsabilidad contractual, lo cual ha sido evidenciado por la

Sala Primera en su resolucion 17-1992, en cuanto afirma:

Una de las diferencias fundamentales entre la responsabilidad civil
contractual y extracontractual, radica en la carga de la prueba, pues en la
responsabilidad derivada de un contrato el acreedor no estd obligado a
demostrar la culpa del deudor, ya que ésta se presume en tanto el segundo
no demuestre que su incumplimiento o el atraso no le son imputables, como

el caso fortuito o la fuerza mayor, en cambio, en la responsabilidad

19 Mercedes Diaz Barriga “La responsabilidad civil por dafios al medio ambiente: el caso del agua en México”.
Ciudad de México, México: UNAM, 2016. Pagina 24.
120 Thidem: 24, 25.
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extracontractual, o aquiliana le compete al damnificado demostrar la

culpabilidad del autor del acto ilicito.

Por otra parte, es trascendental resaltar lo explicado por Pérez Vargas, quien sefala
tres elementos presentes en los supuestos que generan responsabilidad extracontractual: el
dafio causado, la antijuricidad y la culpabilidad.'?!

La Sala Primera de la Corte, en resolucion 53-1992, se refiere de manera expresa

sobre la responsabilidad extracontractual:

Es posible hablar de responsabilidad extracontractual cuando, en
ausencia de un vinculo obligacional de caracter legal o contractual del
que derive un "deber concreto y especifico", se transgreda el deber
genérico de no danar. (...) En otras palabras: "La extra contractualidad
es una calificacion especificadora que denota la falta de preexistencia de

un vinculo concreto.

De la misma forma, la Sala Primera en la Resolucion numero 00103 - 1991 del 28 de

junio de 1991, ha afirmado lo siguiente sobre dicho tipo de responsabilidad:

La responsabilidad extracontractual encuentra su asidero en el articulo 1045
del Codigo Civil, el cual prescribe la obligacion de reparar los darios junto
con los perjuicios, que fueren ocasionados por dolo, culpa, negligencia o
imprudencia. Dicho ordinal, a su vez, se engarza en el principio general
contenido en el articulo 41 de la Carta Magna, el cual garantiza el amparo
Jjudicial, para efectos de reparacion, a quienes hayan sufrido darios en su
persona, propiedad o intereses morales. La norma legal antedicha establece
la relacion entre el dario -perjuicio- y la reparacion. El nexo de referencia

precisa la concurrencia de ciertos elementos, a saber, el daiio causado, la

121 Victor Pérez Vargas. “Derecho Privado”. Tercera Edicion. Costa Rica: San José, Costa Rica, 1994. Pagina
390.
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antijuricidad y la culpabilidad. Estructuralmente, debe mediar un vinculo
causal entre la conducta -antijuridica y culpable- y el daiio. De manera que,
frente a la verificacion de un comportamiento ilicito -doloso o culposo-
atribuible a un sujeto (responsabilidad subjetiva), causante del dario, surge
la obligacion de reparo. Conviene sefialar que la imputacion de tal conducta
al agente provocador puede ser por un comportamiento enteramente suyo, es
decir, por hecho propio, o bien, por una conducta de otro, sea, por hecho

ajeno, cuyo autor no ha tenido relacion juridica previa con el ofendido.

Es asi como, en la jurisprudencia, se han establecido los presupuestos para la
existencia de responsabilidad civil, los cuales seran ampliados subsecuentemente, de esta
manera, en la responsabilidad civil extracontractual, no es necesaria la existencia de un
vinculo contractual previo, pero la actuacion que genera el agraviante al causar un dafio a un

tercero debe ser indemnizada.

4.1.1.3. Criterios para la existencia de responsabilidad civil.

Es importante en este apartado analizar los criterios necesarios para la existencia de
la responsabilidad civil. De esta manera, segun la doctrina nacional, los autores Pérez Vargas
y Torrealba Navas'?? concuerdan en que, para que exista responsabilidad civil, deben darse

los siguientes presupuestos:'?

-Un comportamiento.
- La accibon u omision debe  haber producido un  dafio.
- Existencia de un nexo causal entre el comportamiento y el dafio.

- Criterio de imputacion de la responsabilidad, que normalmente es el de la
culpabilidad.

Bajo la misma linea, Patifio manifiesta que, para que exista la responsabilidad, se

requieren tres elementos absolutamente indispensables y necesarios: el dafio, el hecho

122 Federico Torrealba Navas. “Responsabilidad civil”. (Costa Rica: Editorial Juricentro, 2001). Pagina 103.
123 Victor Pérez Vargas. “Derecho Privado”. Tercera Edicion. (Costa Rica: San José, Costa Rica, 1994). Pagina
390.
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generador del mismo y un nexo de causalidad que permita imputar el dafo a la conducta
(accion u omision) del agente generador.!?*

La Sala Primera, en su jurisprudencia relativa al tema sobre los criterios necesarios
para la existencia de la responsabilidad civil, ha indicado: “(...) Tal derecho de reparacion
requiere de la existencia de un factor de atribucion de responsabilidad, en contra de otro

sujeto y de un nexo de causalidad entre la conducta combatida y los dafos alegados”.

4.1.1.3.1. El factor de atribucion.

(13

El factor de atribucion en la responsabilidad civil ha sido caracterizado como: “el
sustrato moral de la obligacién indemnizatoria™.'?® Por otro lado, el autor Infante lo define
como: “el motivo o fundamento por el cual un sujeto debe responder ante el incumplimiento
de una obligacion que provocé un dafio a otro”. 126

Haciendo una sintesis de los principales factores de atribucion, segiin Torrealba se
pueden encontrar: la culpa, el incumplimiento injustificado de obligaciones, el riesgo creado
en el desarrollo de una actividad econdmica licita, pero peligrosa, la existencia de relaciones
juridicas de delegacion, dependencia o subordinacion con el sujeto que causa el dafio, la
existencia de vinculos juridicos con la cosa dafiina, entre otros.'?’

Hay factores subjetivos de atribucion de la responsabilidad civil, los cuales se
caracterizan por la formulacioén de un juicio de reproche al agente, es decir, a quien genera el
dafio, con respecto a un patrén o modelo de conducta que le era exigible.!?3

Dentro de estos estan los tipos de culpa, ya sea in eligendo o in vigilando, el dolo, la
culpa grave del servidor publico, la culpa in contrahendo, el abuso del derecho, la culpa del
menor de edad, del incapaz, la falta del servicio publico y el incumplimiento de obligaciones
de medios.

La Sala Primera en resolucion nimero 00212 - 2008 ha afirmado: “(...)la

Constitucion Politica, en el dmbito del resarcimiento pecuniario, no busca cumplir una

124Hector Patino. “Responsabilidad extracontractual y causales de exoneracion”. (Colombia: Universidad
Externado de Colombia. Revista de Derecho Privado, 2008).
125 Federico Torrealba Navas. “Responsabilidad civil”. (Costa Rica: Editorial Juricentro, 2001). Pagina 56.
126 Horacio Infante Caffi. “El factor de atribucién en la responsabilidad civil contractual por el hecho ajeno”
(Chile, 1999).
127Federico Torrealba Navas. “Responsabilidad civil”. (Costa Rica: Editorial Juricentro, 2001) P4gina 53.
128 oracio Infante Caffi. “El factor de atribucion en la responsabilidad civil contractual por el hecho ajeno”.
(Chile, 1999). Pagina 57.
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funcién punitiva o preventiva, sino constituirse en una garantia de preservar lo que en
doctrina se denomina Derecho de Dafios: el derecho de la victima a que su afectacion le sea
reparada si existe un factor de atribucion de responsabilidad, en contra de otro sujeto, que lo
permita”. Es decir, los factores de atribucion son los supuestos necesarios para la existencia
de la responsabilidad civil, estos generan el nacimiento de la obligacion de indemnizar a
quien sufre un dafio.

Segin Peralta Diaz, al hablar de los factores de atribucion, se debe responder
basicamente dos interrogantes: quién responde y en virtud de qué circunstancia.'?® El mismo
autor afirma que existen factores de atribucion subjetivos u objetivos. Los subjetivos son
fuente de responsabilidad civil subjetiva, mientras que los objetivos son fuente de la
responsabilidad civil objetiva.

Como factores de atribucion subjetiva estan el dolo y la culpa. Por un lado, la culpa:
“puede significar el quebrantamiento de un deber juridico, comprendiendo tanto la violacion
dolosa como la culposa propiamente dicha”.!*® Es decir, la culpa como factor de atribucion
significa que el agraviante quebrantd un deber juridico en su actuacion que generd
consecuentemente un dafio a un tercero, a partir de ese daflo nace una obligacion de
indemnizar.

Sobre esto afirma Lopez lo siguiente: “En un sentido lato, la culpa puede significar
el quebrantamiento de un deber juridico”.!*! La culpa también se ha definido como una
omision al deber de cuidado.

Por otro lado, el dolo, como elemento de atribucion de la responsabilidad, hace
referencia a la actuacion de una persona que se realiza con la manifiesta intencion de causar

un dafio deliberado a otro sujeto.!*

129Fabricio Peralta Diaz. “Los factores de atribucion de la responsabilidad civil en el derecho argentino y breves
referencias al derecho civil ecuatoriano”. (Ecuador, 2017).

130 Trigo, F. y Lopez, M. “Tratado de Responsabilidad Civil”. (Buenos Aires, Argentina: La Ley. Valencia,
2004).

131 Marcelo J. Lopez Mesa. “La culpa como factor de atribucién de responsabilidad”. (Cérdoba: Espatfia, 2006).
132 Alberto Martinez. “La culpa y €l dolo en la responsabilidad civil contractual y en la extracontractual”.
(Revista de Ciencias Sociales Universidad de Paraguay, s.f.).
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4.1.1.3.2. El dario indemnizable.
El dafo es una situacion factica desfavorable derivada de la accion u omision de otro.
Por su parte, Victor Pérez define dafio como: “toda lesion a un interés juridicamente

99133 «<c

relevante. el detrimento, perjuicio o menoscabo que una persona sufre a consecuencia

de la accién u omision de otra y que afecta a sus derechos personales o reales”.!>
Para que el dafio sea indemnizable, debe ser objeto de resarcimiento econdmico,
como, por ejemplo, que exista un dafo emergente o un decremento patrimonial, un lucro
cesante o las ganancias dejadas de percibir, o un dafio moral como el sufrimiento fisico.
Torrealba considera como atributos del dafio indemnizable: la certeza, la injusticia y
la subsistencia.!* Respecto a la certeza, se debe probar la existencia de un perjuicio ya sea
presente o futuro, por lo que debe tenerse una valoracion cuantificable del perjuicio

136 se considera, ademas, que debe existir un

patrimonial o de la gravedad de la afectacion
nivel razonable de certeza.

Con respecto a la injusticia, para ser indemnizable el dafio debe implicar la
vulneracion de un interés o de un derecho digno de tutela por el ordenamiento juridico.
Finalmente, sobre la subsistencia, para ser indemnizable el dafio no puede ser objeto de una
indemnizacion previa.

En todo caso, para que se derive responsabilidad, debe existir un dafio, ya que para
que proceda el resarcimiento es ineludible la produccion de un menoscabo de la esfera
juridica del perjudicado. No se puede hablar de responsabilidad contractual ni
extracontractual, si no se ha causado un dafio a alguien.

Para que el dafio sea indemnizable debe probarse su existencia, como principios
basicos esta: a) que el dafio sea real en su existencia y cuantia, y b) que no basta para que
exista dafio probar el incumplimiento de una obligacion, porque el incumplimiento por si

solo no lleva consigo en todo caso la produccidn de dafio.

133 Victor Pérez Vargas. “Nuevos Horizontes de la Responsabilidad Civil” (Costa Rica: Revista Judicial, 2012)
134 Ramon Macia Gomez. “La dualidad del dafio patrimonial y el dafio moral. Revista de Responsabilidad Civil
y Seguro”.
135 Tdem, 215.
136 Daniel Sarmiento, Sindy Medina y Rodrigo Plazas. “Sobre la responsabilidad y su relacion con el dafio y los
perjuicios”. (Colombia, 2017).
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4.1.1.3.3. La relacion de causalidad.

El nexo de causalidad significa que el dafio debe ser imputable, es decir, que exista
una relacion de causa-efecto contra el responsable de haberlo causado. Por lo cual, se han
planteado distintas teorias para tratar de explicar el nexo de causalidad entre una accion y su
resultado. Por ejemplo, la teoria de la equivalencia de las condiciones o conditio sine qua
non, la cual sostiene que normalmente confluyen una multiplicidad de causas para que se
produzca un determinado desenlace, todas ellas equivalentes en la produccidon del evento
dafioso. Si al suprimir hipotéticamente de forma mental una de ellas se obtiene que el
resultado no tendria lugar, se ha dado con aquella sin la cual el dafio no existiria.!’

Ademas, la teoria de la causalidad adecuada sostiene que la causa del dafio debe
corresponder o relacionarse con el menoscabo que ocasiona. Por ejemplo, para Espinoza
Espinoza: “Es aquélla que considera como causa de un evento, aquella conducta que en un
analisis ex ante, resulta la causa adecuada para determinar el efecto, de manera que la
relevancia juridica de la condicion estd en funcion del incremento, producida por ésta, de la
objetiva posibilidad de un evento del tipo de aquél efectivamente verificado”.

Actualmente, en la doctrina, predomina el criterio fundado en causalidad adecuada,
especialmente en el ambito de la responsabilidad civil, el cual también ha sido acogido por
los tribunales costarricenses, como lo fue en la sentencia nimero 88 del 2010 de la Sala
Primera, donde se afirma lo siguiente: “En cuanto a la causalidad, existen distintas teorias, la
que se ha calificado mas acorde con el régimen costarricense es la de causalidad adecuada,
que sustenta la presencia de un vinculo entre dafio y conducta.”!8

La teoria de equivalencia de las condiciones consiste en que la causa de un
determinado suceso es la suma de las condiciones necesarias para producirlo. Ademads, en
ella se establece que todos los factores necesarios para la generacion de un dafio son
considerados como causas concatenadas. Quien analiza la relacion de causalidad debe
realizar una labor de “supresion hipotética”, es decir, la eliminacion mental de la conducta

en cuestion para determinar que el resultado siempre se hubiera introducido.

137 Ignacio Cuevillas Matozzi. “La relacion de causalidad en la 6rbita del Derecho de Dafios” (Editorial Tirant,
Valencia: Espafia,2000) 81

138 Juan Espinoza Espinoza. “Derecho de la Responsabilidad Civil” (Gaceta Juridica:Perua, 2002) 119.
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4.1.2. El abuso del derecho.

La Teoria del abuso del derecho aparece por primera vez en la jurisprudencia francesa
del siglo XIX, en materia de propiedad. Se crea como consecuencia del caracter absoluto de
los principios enunciados después de la revolucion francesa,'*® es decir, es una respuesta del
fenomeno donde se establece que el ejercicio de un derecho tiene sus limites.

Por su lado, Busnelli afirma que esta teoria ha sido desarrollada particularmente por
la doctrina francesa con base en dos perspectivas: la desviacion del fin perseguido por la ley
y el posible contraste entre derecho positivo y moral. Uno de los principales doctrinarios en
el desarrollo de esta teoria fue Josserand, quien parte de la relatividad del derecho subjetivo
y ve en el ejercicio abusivo un rompimiento con el espiritu de la institucion.

Por otro lado, autores como Santoro Passarelli consideran que no se trata realmente
de un “abuso” del derecho, sino de un “exceso”, en cuanto se trata de conductas que
sobrepasan los limites de la situacion juridica; en el sentido de: “el ejercicio de un derecho

termina cuando el derecho desaparece y desaparece cuando se abusa de €1”.

La teoria del abuso del derecho descansa sobre la necesidad de que el sujeto
titular del derecho subjetivo lo ejercite de manera congruente con la prevision
normativa. Debe haber correspondencia entre ejercicio del derecho y

contenido del derecho que la norma contempla.'*’

Es decir, por ejemplo, si una norma se establece para un fin especifico, quienes lo
gjercitan de una manera contraria a la norma, pueden incurrir en abuso del derecho.
Congruentemente, se puede ilustrar el caso del Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio,
donde se utiliza la Politica Uniforme de Solucion de Controversias en materia de nombres de
dominio de mala fe, debido a que inicialmente fue creada para que los titulares de derechos
marcarios ejercieran sus derechos de propiedad intelectual, pero estos se extralimitan cuando
acuden a la Politica con el fin de arrebatarle a un titular legitimo el nombre de dominio.

Seglin Victor Pérez, se puede abusar tanto de un derecho como de una situacion

juridica, a partir del desarrollo de la doctrina del abuso del derecho se determiné que, por

139 Juan Pinaglia Villalon. “Aproximacion al concepto de abuso del derecho del articulo 7.2 del Codigo civil
espaiiol”. 2016.
140 Mara Messina. “L'abuso del diritto”. (Napoli, 2003).
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ejemplo, los actos dafiosos que realice su autor, aunque ejercite un derecho, son sujetos de
responsabilidad. Segun este, los dafios causados por abuso del derecho configuran una forma

de responsabilidad civil aquiliana o extracontractual.

En el abuso del derecho unicamente se puede hablar de ejercicio del derecho
en apariencia, porque no es nunca ejercicio del derecho. Es un acto ilicito del

que se responde.

Considera Torrealba Navas que el abuso de derecho es un tipo especial de culpa que
genera efectos indemnizatorios, correctivos y preventivos, este a su vez configura un hecho
ilicito generador de responsabilidad civil.'*! Para determinar cuidndo se esté tratando con el
uso abusivo del derecho, es necesario determinar los siguientes criterios:

a) Criterio subjetivo: El abuso del derecho, segun esta posicion, resulta ser el ejercicio

de un derecho subjetivo con la intencion de perjudicar a otro sujeto!*?

0, en cualquier
caso, sin que su actuacion origine un beneficio propio. De ello se desprende que el
surgimiento del abuso del derecho puede juzgarse a través de alguno o algunos de
estos criterios: a) La intencion de causar perjuicio (animus nocendi); b) accidon

culposa o negligente y, ¢) no existencia de un interés serio y legitimo para el agente.

Segun Torrealba, el abuso del derecho constituye un tipo especial de culpa, puede dar
pie tanto a responsabilidad contractual como extracontractual, siempre y cuando esta
ocasione dafios a un tercero.!* Por ejemplo, en el secuestro a la inversa del nombre de
dominio, dicho abuso del derecho y utilizacion de mala fe de la politica podrian generar dafios
al titular del nombre de dominio, por consecuente responsabilidad civil extracontractual.

El abuso del derecho significa: “que una persona ejerce su prerrogativa juridica o un

derecho subjetivo, pero desviando los finalismos éticos, sociales o econdmicos que el

141 fdem, pagina, 224.

1492 Louis Josserand. “Derecho Civil”. Tomo I, Vol. 1. Buenos Aires: Ediciones Juridicas. Europa, 1959.

143 Federico Torrealba Navas. “Responsabilidad civil”. Primera Edicién. San José, Costa Rica: Editorial
Juricentro, 2001. Pagina 215.
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derecho objetivo ha tenido en cuenta para otorgar o amparar esa prerrogativa juridica o ese
derecho subjetivo”. 14

Es asi como, en el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio, se desvian los fines
establecidos por la Politica, dichos fines claramente delimitados dentro del contenido de esta,
como lo son la defensa de los derechos de propiedad intelectual de los titulares de marcas.
Al desviarse estos fines, mas bien se da un ejercicio abusivo del derecho que, a su vez, causa
dafios a terceros.

El abuso del derecho consiste en el ejercicio de un derecho contra su razon de ser y
en perjuicio de tercero, es decir, la extralimitacion en el ejercicio de un derecho en perjuicio

de tercero, ya que el ejercicio contra su razon de ser constituye una extralimitacion.

El abuso del derecho es una realidad coexistente con el desarrollo humano,
como un producto de las relaciones intersubjetivas. Es un fenomeno dentro
de la dinamica de la vida juridica. Los codigos civiles no pueden agotar, con
la tipicidad de sus normas, la proteccion de los multiples y complejos aspectos
e intereses del ser humano. Es imposible comprender dentro de su articulado
todas las posibilidades de agresion y, por consiguiente, el dario al que la

persona pueda estar sometida en un mundo en permanente y veloz cambio.'*®

El abuso puede producirse en cualquier actividad juridica; asi, en el ejercicio de un
derecho, de una funcidon, como también en el cumplimiento de cargas, deberes, obligaciones,
etc. En general, el abuso integra la categoria de los “conceptos juridicos indeterminados”, de
alli que para determinar sus efectos deben analizar cuidadosamente las circunstancias
particulares de cada caso.

La doctrina ha creado tres criterios para determinar la existencia del abuso del
derecho, primeramente, la teoria clasica o subjetiva de Josserand. Este fue: “el primer autor

que sistematizo la teoria del abuso del derecho, instituto que nacié como una reaccidon contra

M4 Alberto Spota. “Instituciones de Derecho Civil”. Contratos. Buenos Aires, Depalma, volumen I, 1975, pag.
52.

“SGerardo Parajeles Vindas. “El abuso procesal”. Primera Edicién. San José, Costa Rica. Editorial
Investigaciones Juridicas S.A. 2005. Pp 36-37.
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el liberalismo individualista de los siglos XVIII y XIX, el cual concebia a los derechos

subjetivos como absolutos e ilimitados”. 14

4.1.2.1. Teoria Clasica o Subjetiva.

Las teorias subjetivas se enfocan, principalmente, en la situacion del sujeto que
incurre en el abuso.'*’

Consiste en que el sujeto tenga la intencidon de causar un perjuicio (animus nocendi),
segun esta posicion incurre en abuso del derecho aquella persona que, sin salirse del marco
de su derecho, lo ejercita con el fin de perjudicar a otro, con la voluntad de causar un dafo,
y lo consigue. Tal como ocurre en el secuestro a la inversa del nombre de dominio, se ejercita
el derecho, pero de una manera abusiva, con el fin de perjudicar a un tercero titular del

nombre de dominio.

Los derechos subjetivos de los particulares, tanto en su existencia como en su
gjercicio, obedecen a una orientacion determinada, y de esos derechos se
abusa cuando existiendo el deber de ejercerlos no se ejercen, o se ejercen en

sentido opuesto a su propio destino o contenido.'*3

4.1.2.2. Teoria Objetiva.
Estas teorias se basan, para caracterizar el abuso del derecho, en aspectos de

naturaleza objetiva. Como los siguientes:

a) Ruptura del equilibrio: segun esta posicion existe abuso del derecho cuando
la conducta del agente produce una ruptura del equilibrio de los intereses de
los sujetos vinculados.

b) Ejercicio anormal de un derecho: esta posicion considera que existe abuso

cuando se ejercita un derecho en forma anormal, es decir, contrariando los

1Diego Mayordomo. “Hermenéutica de la Teoria del abuso del derecho”. Universidad Nacional de la Palma.
Disponible en: http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/perspe/v03n2a03mayordomo.pdf (Consultado el
13 de mayo de 2019).

147 Roberto G. Loutayf. “Abuso del Derecho”. (Argentina: Jurisprudencia Argentina, 2015).

148 A Valencia, “Derecho civil de las obligaciones”. (Bogota,1998) Pagina 304.
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fines de la norma que lo concede o los fines del ordenamiento juridico,
contrariando el espiritu de la ley, o en forma refiida con la buena fe, la moral

y las buenas costumbres.

Planiol tiene un punto de vista objetivista, en virtud de que considera que basta con
que alguien se extralimite en el ejercicio del derecho, pasandose de los limites objetivos
establecidos por el ordenamiento juridico, independientemente de cual sea la intencion del

sujeto que sea titular del derecho, para que si se caus6 un dafio, se esté obligado a repararlo.

4.1.2.3. Teoria Mixta.

Estas teorias consideran que renuncia a dar un criterio para caracterizar el abuso del
derecho y lo deja librado a la determinacion por parte del juez en cada caso. Es decir,
dependiendo de cada caso concreto, el juez analiza los alegatos y elementos probatorios para
determinar si efectivamente existid abuso del derecho.

Por un lado, establece Torrealba Navas que el abuso del derecho da pie a efectos
indemnizatorio, correctivo y preventivo. Respecto al efecto indemnizatorio, se configura un

hecho generador de responsabilidad civil ya sea contractual o extracontractual.

4.1.3. El Abuso del derecho en Costa Rica.
En Costa Rica, el abuso del derecho se deriva del articulo 22 del Cédigo Civil:

La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo
acto u omision en un contrato, que, por la intencion de su autor, por su objeto
o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los
limites normales del ejercicio de un derecho, con dario para tercero o para la
contraparte, dara lugar a la correspondiente indemnizacion y a la adopcion
de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el

abuso.

Ademés, en el nuevo Cddigo Procesal Civil, se consagra el principio de buena fe

procesal, en su articulo segundo inciso tercero:
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Buena fe procesal. Las partes, sus representantes o asistentes y, en general,
todos los participes del proceso ajustardan su conducta a la dignidad de la
Justicia, a la buena fe, al respeto que se deben los litigantes, a la lealtad y la
probidad. El tribunal debera tomar, a peticion de parte o de oficio, todas las
medidas necesarias que resulten de la ley o de sus poderes de direccion, para
prevenir o sancionar cualquier accion u omision contrarias al orden o a los
principios del proceso, impidiendo el fraude procesal, la colusion y cualquier

otra conducta ilicita o dilatoria.

Sobre este tema, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su resolucion

namero 0106-1992 indica:

El acto abusivo es un acto de indole antifuncional, contrario o desviado del
espiritu, destino o funcion economico social de un derecho determinado. Lo
caracteristico de este acto es su desarmonia con el fin economico social
merced al cual el derecho subjetivo se encuentra amparado por el
ordenamiento juridico, es decir, implica un divorcio absoluto entre la
finalidad perseguida y el espiritu de la institucion.

Son varios los criterios reveladores del abuso, los cuales permiten, al
propio tiempo, concretar el concepto de funcion economico-social de los
derechos subjetivos, entre los cuales se pueden citar, por su trascendencia,
los siguientes: a) Intencion de dariar; b) eleccion, entre los varios modos
posibles de ejercer un derecho, del mas gravoso o dariino para el tercero; c)
ausencia de un interés o movil serio y legitimo, en cuanto el derecho subjetivo
ha sido otorgado unicamente para la consecucion de intereses humanos
confesables susceptibles de ser tutelados por el derecho objetivo, de modo
que el acto deviene en antifuncional cuando se propende a la obtencion de
intereses ilegitimos contrarios a la probidad que orienta la actuacion

humana.'*’

149 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. (San José, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del
ocho de julio de mil novecientos noventa y dos). Resolucién nimero 0106-1992.
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El abuso del derecho nace cuando se exige determinada conducta de buena fe al titular
del mismo, pero este realiza una conducta abusiva amparado en el ejercicio de un derecho, a
partir de esta conducta abusiva, se produce un dafio a un tercero. Existe una intencion de
dafiar por parte del autor de la conducta, este elige un modo de ejercer un derecho gravoso o
daiiino para el tercero.

Por su parte, Martinez afirma que: “el abuso del derecho creemos que surge cuando
en el ejercicio de un derecho subjetivo, al realizar su esencial finalidad -actuar el interés del
titular- se produce una alteracion en el equilibrio de debe existir entre el interés social de que
sean respetados los derechos individuales, y los restantes intereses que a la sociedad como
entidad orgénica cumple realizar. Alterada la equivalencia de los términos de la ecuacion, el
ejercicio del derecho individual serd abusivo si su titular tenia conocimiento de las
consecuencias antisociales que su obrar ocasionaba”.!>°

Uno de los elementos esenciales del acto abusivo lo constituye la produccion de un

dano, material o moral, el cual debe ser resarcido. Es decir, este dafio derivado del abuso del

derecho acarrea responsabilidad civil.

La responsabilidad extracontractual se determina de manera igual que en los
actos ilicitos, esta tesis genera grandes beneficios pues no se libra al arbitrio
Jjudicial la determinacion de la finalidad social o economica de cada derecho,
ademas de ser congruente con la realidad, pues solo existe la figura cuando

se ejerce un derecho de manera dolosa o culposa.’”!

Por su parte, Picado Vargas establece que, dentro de los supuestos de identificacion
del abuso del derecho, se encuentra cuando es un modo excesivo, injusto, impropio o

indebido en el ejercicio del derecho.!?

150 Enrique Martinez. “La doctrina del abuso del derecho y el orden juridico administrativo”. (Espafia, 1947).
15T Centro de Informacion Juridica en Linea. “El abuso del Derecho”. (San José, 2010).

152 Carlos Adolfo Picado Vargas. “Del abuso procesal y sus modalidades en el nuevo coédigo procesal civil.”
(Costa Rica, s.f.).
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Hay abuso cuando en un proceso civil se ejercita objetivamente, de manera
excesiva, injusta, impropia o indebida poderes-deberes funcionales,
atribuciones, derechos y facultades por parte de alguno o algunos de los
sujetos procesales, principales o eventuales, desviandose del fin asignado al
acto o actuacion ocasionando un perjuicio innecesario (daiio procesal

computable).'>

4.1.4. Responsabilidad civil en el common law en Estados Unidos.

4.1.4.1. El common law.

El common law es un sistema juridico que prevalece en Inglaterra, los Estados Unidos

de América y muchos otros paises que formaron parte del Imperio britanico.

La tradicion del common law se basa en el empirismo y la induccion y se
desarrollo en Inglaterra, como un conjunto de principios y prdcticas no
escritas, derivadas principalmente de la labor judicial (judge-made law), con

la técnica del precedente vinculante establecido por los tribunales superiores

(Case Law).">*

Para Gonzélez Martin, el common law se caracteriza por la plasticidad de sus fuentes,

el espiritu realista y practico de sus métodos juridicos, la concepcién empirica del mundo, el

pensamiento concreto, el caracter judicial eminentemente, caso real practico y el derecho

jurisprudencial hecho por los jueces.!*

Dentro de las fuentes del derecho, destaca en primer lugar la jurisprudencia y

posteriormente la ley.!*® El derecho inglés es esencialmente un derecho jurisprudencial, es

decir, creado por los jueces. Se le denomina case law a los casos conocidos por los tribunales.

153 Mariela Alvarez. “Abuso del proceso”. (Argentina, s.f.).
154 Jorge Saenz Carbonell. “Elementos de Historia del Derecho”. (Costa Rica: ISOLMA, 2012).
155 Nuria Gonzalez Martin. “Common Law: Especial referencia a los restatement of the law en Estados Unidos”.

Pégina 404.

156 Nuria Gonzélez Martin. “Common Law: Especial referencia a los restatement of the law en Estados Unidos”.

Pagina 392,
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Por otro lado, continuando con sus fuentes, esté la ley, en inglés conocida como statute law,
situada al lado de la jurisprudencia como la fuente mdas importante.'>’

La principal distincion entre el common law y el derecho civil es que el derecho civil
tiene un sistema codificado, mientras que el common law se basa en el empirismo y en la

induccion.

Se desarrollo en Inglaterra como un conjunto de principios y practicas no
escrita, derivadas principalmente de la labor judicial con la técnica del

precedente vinculante establecido por los tribunales superiores. '8

Sin embargo, las diferencias entre el Derecho anglosajon y el continental no
son en realidad tan tajantes como a veces se cree: hay muchos nucleos y

principios comunes entre ambas tradiciones, asi como influencias mutuas."

Siguiendo la misma linea, Rabat Celis afirma: “A pesar de sus diferencias tedricas,
estos dos sistemas comparten sus aspectos mas importantes y se necesitan mutuamente para
funcionar mejor y de manera mas eficiente”.!®

Igualmente, los sistemas juridicos de origen anglosajon si tienen normas escritas, las

cuales reciben el nombre de leyes estatutarias, pero en el common law las Cortes pueden crear

ley. 1!

Especificamente dentro del tema de responsabilidad civil, cuando una persona alega
que otra persona incurri6 en algin dafio, es preciso acudir al fort law o derecho de la
responsabilidad civil. Un tort es un ilicito civil en el que un tribunal le proveera remedio en
la forma de una accion por dafios. Una accién civil por un dafio es comenzada y mantenida

por la persona perjudicada y su propésito primario es compensar el dafio sufrido.'*?> Respecto

157 Marta Morineau. “Introduccion al Sistema Common Law”. Pagina 15.

158 Idem, 271.

159 Idem, 300.

190Jyan Diego Rabat Cellis. “Civil law y common law. ;Son tan distintos?” (Espafia: Revista del Abogado,
2008).

16ICaslav Pejovic, Caslav. “Civil law and common law: Two different paths leading to the same goal”.
Poredbeno Pomorsko Pravo, 2001.

162 Page Keeton, Prosser and Keeton on Torts. (Minnesota,1984).
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a los dafios en el derecho anglosajon, estos se clasifican en los dafios compensatorios, los
estatutarios, agudos (treble damages), punitivos y ejemplarizantes.

En el derecho anglosajon, el proposito primordial del derecho de dafios es compensar
el dafio, no castigar al agraviante.'®> En ocasiones ordenar el pago de dafios punitivos es
permitido de acuerdo con el caso concreto.

Los dafios compensatorios tienen como propdsito que el agraviado se ubique en una
misma posicion en la que se encontraba antes de haber ocurrido el dafio.!** En este caso, la
ley busca indemnizar a la victima por la pérdida que ha sufrido, no multar al agraviante por
la lesion que ha causado.

En el caso de los dafios “ejemplares” o “punitivos”, estos no se centran en las lesiones
del demandante, sino en la conducta escandalosa del demandado, conducta que es tan
censurable como para exigirle al demandado que pague una cantidad adicional de dafios por
dafios y perjuicios.!®®

Un caso de responsabilidad civil bajo el common law estd compuesto por diversos
elementos, entre ellos estan:

La causa del proceso (cause of action), también llamado el reclamo, esta es la base
en la que se fundamenta para que el demandante establezca la demanda. Por ejemplo, el
derecho de la responsabilidad puede tener varias causas del proceso, estan la negligencia,
fraude, entre otros. Para presentar una demanda fundamentada, el demandante debe alegar al
menos una causa del proceso.

Las diversas acciones dentro de un proceso dentro del common law se dividen en
distintos elementos que varian dependiendo de la causa del proceso (cause of action) que se
analice. A manera de ejemplo, se puede mencionar la agresion con lesiones (battery), esta
compuesta por cuatro elementos: (1) una accion, que es (2) intensional y que resulta en un

(3) dafio u ofensa (4) perjudicando al demandante.

163 The Law of Torts Damage, pagina 265.
164 Jill Wieber Lens. “Honest Confusion: The Purpose of Compensatory Damages in Tort and Fraudulent

Misrepresentation”. Baylor University School of Law, 2010. Disponible en:
https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/20178/02-Lens_Final.pdf?sequence=1. (Consultado el 8
de mayo de 2019).

165 [dem, pagina 284.Como versa: “Exemplary” or “punitive” damages focus not on injury to the plaintiff but
on outrageous conduct by the defendant, conduct that is so reprehensible as to warrant requiring the defendant
to pay an additional amount of tort damages”.
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Si el demandante prueba estos elementos de la causa del proceso (cause of action), es
posible que gane la accidn, no es suficiente que se establezca uno de estos elementos, lo ideal

es que sean todos para ganar el proceso.

4.1.4.2. Responsabilidad civil por Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio
en Estados Unidos, derivado de Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA).

El propdsito de esta ley es proteger a los consumidores y empresas, promover el
crecimiento del comercio en linea y ofrecer claridad en la ley para los duefios de marcas
registradas mediante la prohibiciéon de la mala fe y el abuso en el registro de marcas
distintivas como nombres de dominio, con el objetivo de lucrar, practica conocida como
ciberocupacion. !¢

Para la época, los duefios de marcas registradas enfrentaban una nueva forma de
pirateria en Internet causada por los actos de ciberocupacion, la cual, como ha sido
mencionado a lo largo de esta investigacion, se refiere al registro deliberado, de mala fe y
abusivo de nombres de dominio, violentando ademas los derechos de marca registrada.

El antecedente del ACPA fue Lanham Act, que agrega provisiones cubriendo cuando
una persona es responsable de registrar un nombre de dominio que es una marca reconocida
o renombrada.

Segun esta legislacion, las personas con derechos marcarios pueden iniciar una accion
ante cualquiera que de mala fe intente lucrar con la marca registrada de otra persona o incluso
registre, trafique o use un nombre de dominio que es idéntico o confusamente similar a una
marca distintiva, o diluyente de una marca famosa, sin importar los bienes o servicios de las
partes.

Dentro de ACPA se define una serie de factores para determinar si un nombre de

dominio fue registrado de mala fe, por ejemplo:'®’

® Que este haya sido registrado con la intencion de desviarse a un sitio que
pueda dafar la buena voluntad del propietario de la marca comercial, ya sea

con fines comerciales o con la intencion de empanar, creando un riesgo de

166 “Anticybersquatting Consumer Protection Act”. Sexto reporte del Congreso de los Estados Unidos. Agosto
de 1999.
167 Anti-Cybersquatting Piracy Act (ACPA). Lanham Act S. 43(d)15 U.S.C. S.1125(d). October 26, 1999.
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confusion en cuanto a la fuente, el patrocinio, la afiliacion o el respaldo del
sitio.

® Que se ofrezca vender el dominio sin haber sido utilizado o que no haya
existido la intencidon de usarlo de buena fe para ofrecer bienes o servicios.

e (Cuando para el registro del dominio se suministrd intencionalmente
informacion de contacto engafiosa en la solicitud de registro de nombre de
dominio o el historial de dicha conducta.

e El almacenamiento de multiples nombres de dominio conocidos por ser
idénticos o confusamente similares a las marcas distintivas o dilutivo de

marcas famosas, sin tener en cuenta los productos o servicios de las partes.

Otros factores enumerados dentro de la ley ayudan a determinar que el titular del
nombre de dominio no actué de mala fe, como, por ejemplo, si tiene derechos de marca
registrada u otros derechos de propiedad intelectual sobre el nombre, si es su nombre legal o
apodo, si anteriormente utilizdo el nombre de dominio de buena fe para ofrecer bienes y
servicios o si lo ha utilizado de manera no comercial, pero legitima, por ejemplo, para
parodia, critica, publicidad o comentarios.

En los procesos amparados bajo la ley ACPA, los demandantes pueden solicitar el
pago de dafios, los cuales pueden oscilar entre mil y cien mil dolares por nombre de dominio.
Especificamente en la seccion quinta de la Ley, se da especial proteccion de los derechos de
los titulares de los nombres de dominio, en caso de que los duefios de marcas registradas
sobrepasen su actuacion, como se da en el caso del Secuestro a la Inversa de Nombre de
Dominio.

En este caso, el duefio de una marca registrada, quien de manera engafiosa le atribuye
al titular un nombre de dominio, infringe los derechos de marca registrada, puede ser
responsable por los dafos que resultan de la suspension, cancelacion o transferencia del
dominio. Ademas, la Corte puede ordenar que se reactive el dominio o la transferencia a su
titular inicial.

Especificamente respecto al Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio, el
propietario de una marca registrada puede ser responsable ante el titular del nombre de

dominio de los dafios y los honorarios de abogados que resulten de la cancelacion del
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dominio. En la ley se establece que: “se autoriza al titular del nombre de dominio buscar
restauracion de su nombre de dominio cuando el duefio de la marca registrada haya
sobrepasado su autoridad causando que el nombre de dominio haya sido suspendido,
inhabilitado o transferido”.!6®

Sobre el tema del Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio (reverse domain
name hijacking), este ocurre cuando el titular de la marca registrada intenta obtener un
nombre dominio de un tercero que lo utiliza de manera legitima.

Derivados de esta ley se han dado casos de responsabilidad civil, por ejemplo, el caso
Jeffery Walter contra la Ciudad de Paris, previamente tramitado en el Centro de Mediacion
de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, el caso numero D2009-1278. En este
caso, el dominio en disputa fue parvi.org.

Concretamente, la ciudad de Paris, en Francia, obtuvo en el afio 2002 el registro de la
marca PARVI para el manejo de terminales con el fin de ofrecer servicios de wifi de cobertura
de internet en la ciudad, ademas, ha sido utilizada para promover a la ciudad como un centro
para la comunicacion y la industria de las tecnologias de la informacion.

Por otro lado, el demandado registro el nombre de dominio en disputa en junio de
2006. Posteriormente, entre septiembre y noviembre de 2006, el demandante le escribio al
titular del dominio diciéndole que el registro de dicho dominio constituyd una infraccion de
sus derechos de propiedad bajo el Codigo de Propiedad Intelectual francés y que debia
transferir el nombre de dominio de manera gratuita.

El demandado respondio6 que ¢l registro el dominio de buena fe, sin conocimiento del
registro de la marca PARVI, porque este término significa “pequefio” en francés y deseaba
usar dicho dominio en la red social que estaba desarrollando. Nuevamente, el demandante
contestd afirmando que entendia que el registro del dominio fue realizado sin intencion de
confundir, sin embargo, esto infringia los derechos de marca y, finalmente, lo amenazé con
que, en caso de no recibir respuesta en los siguientes 15 dias, estableceran acciones legales.
Las comunicaciones reiteradas daban afirmaciones como la violacion de los derechos de

propiedad intelectual de la marca bajo el Codigo de Propiedad Intelectual Francés, la

168 «“Authorizes a domain name owner to seek recovery or restoration of its domain name when a trademark
owner has overstepped its authority in causing the domain name to be suspended, disabled, or transferred”.
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transferencia gratuita del dominio y el establecimiento de medida legales por parte de la
ciudad de Paris.

Una vez establecida la demanda, el demandante alegaba que el nombre de dominio
en disputa era similar a las marcas registradas PARVI y PARVI PARIS VILLE
NUMERIQUE. Afirma, ademas, que el demandado no tiene derechos ni intereses legitimos
sobre el nombre de dominio en disputa y que no existia uso del dominio ni ofrecia bienes o
servicios por medio de este. También indico que se registrod este dominio de mala fe con el
fin intencional de perjudicar la marca registrada.

Por otro lado, el demandado afirma que la confusidn entre el nombre de dominio en
disputa y la marca registrada no es existente y que la marca registrada como “PARVI PARIS
VILLE NUMERIQUE” no aplica en el dominio parvi.org. Afirma que si tiene derechos e
intereses legitimos sobre el nombre de dominio en disputa, debido a que estaba desarrollando
una red social. Reitera que no registr6 ni utilizé el dominio de mala fe, porque no lo hizo con
la intencién de venderlo, rentarlo o transferirlo con un fin de lucro, sino mas bien escogio ese
dominio debido a sus planes de desarrollar una red social pequefia, tal como indica el término
“parvi” en latin. Finalmente, indica que este ha desarrollado actividades relativas a internet
y desarrollo de software desde 1991 y que no es sorprendente que alguien como ¢l creara un
sitio web para este tipo de actividad.

Ademés, solicita al panel que se declare en el caso el secuestro a la inversa de
dominio, debido a que se da previo a establecer el procedimiento ante la OMPI, amenazas
reiteradas de acudir a medios legales si no se transfiere el dominio.

El tribunal analiza los elementos para determinar si existio en el caso en concreto
ciberocupacion, segun los elementos presentes en la Politica, como que el dominio sea
confusamente idéntico o similar, concluye que el nombre de dominio en disputa es
efectivamente idéntico a la marca registrada PARVI.

Con respecto a los derechos o intereses legitimos, a prima facie se afirma que el titular
del dominio no tiene derecho o intereses legitimos en el dominio en disputa y que no es
evidente ni plausible su argumento de utilizacion para una red social a futuro; se alega que si
fuera cierto, su argumento no es evidente porque: una palabra en latin seria usada para una
red social ni porque seria una palabra que significa “pequefio”. Ademas, que el demandado

no rindié como prueba “preparaciones demostrables de uso” para el proposito alegado.
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Finalmente, respecto al registro de mala fe, se debe demostrar por parte del
demandante que el dominio fue registrado de mala fe, afirmado en el caso concreto que no
hay suficiente evidencia para demostrar que el demandante registr6 el nombre de dominio de
mala fe, pero que existia posibilidad (aunque poco probable debido a sus ubicaciones
geograficas e idiomas distintos) de que el demandado conociera la marca registrada PARVI.
De acuerdo con el “balance de probabilidades”, el demandado actudé de mala fe, por lo que
finalmente el tribunal de mediacidon ordeno la transferencia del dominio al demandante (la
ciudad de Paris).

Posteriormente, el titular del dominio presentd una demanda ante la Corte Federal de
Distrito por secuestro a la inversa de nombre de dominio fundamentado en
Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA), para solicitar el pago de los dafios
causados ante la Corte de Distrito de Texas, los cuales fueron concedidos por la violacion de

la Ley ACPA.

4.2. Seccion 11: Responsabilidad civil en Costa Rica por Secuestro a la Inversa de

Nombre de Dominio.

4.2.1. Antecedentes de la responsabilidad civil en Costa Rica por Secuestro a la
Inversa de Nombre de Dominio.

Desde la década de los afios noventa, cuando se dio la liberalizacion del Internet,
comenzd una propagacion en su uso por parte de usuarios de todo el mundo. A partir de
entonces comenzaron a desarrollarse diversas aplicaciones del Internet, como lo fue el
comercio electronico, definido este por la Organizacion Mundial del Comercio como:“La
produccion, distribucidon, comercializacion, venta o entrega de bienes o servicios a través de
medios electrénicos”. !¢

Las empresas encuentran en Internet una serie de ventajas respecto al comercio

tradicional, basado en una serie de circunstancias de la sociedad globalizada actual.

1¥Consejo General de la OMC. “Work Programme on Electronic Commerce”. Adoptado por el Consejo
General el 25 de Setiembre de 1998.
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Es una actividad economica que ha impactado significativamente en la
mejora continua de los procesos de negocios y una respuesta de mejora al

desarrollo social y democratico.'”’

Una de las ventajas sefaladas dentro del comercio electronico es que, debido al
caracter global de Internet, es posible que se ofrezca el servicio las 24 horas del dia, alrededor

del mundo.

Permite abarcar un amplio mercado facilmente y a un costo menor. Las
posibilidades de eleccion se ampliaran y no se reduciran a zonas geograficas,

sino que las empresas podran vender en un mercado global.!”’!

Ademas, permite mejorar eficiencia y flexibilidad en las operaciones internas de las
empresas, debido a que los plazos y tiempos de respuesta se acortaran proporcionalmente, lo
que conlleva a un aumento de la competitividad, calidad del servicio y reduccion de costes y
precios.!”?

Segun el Observatorio Ecommerce y Transformacion Digital, el comercio electronico
ha experimentado un fuerte crecimiento a nivel global, tanto en volumen de usuarios como
de sitios comerciales.!”’En Costa Rica, se ha reportado un alza en las ventas realizadas a
través de Internet.!” Las empresas realizan su actividad comercial a través de sitios web por
medio de nombres de dominio, desde grandes empresas hasta pequenas y grandes empresas
(PYMES) han implementado las ventas online como una nueva forma de ejercer el comercio.

A nivel nacional existen ejemplos variados, por un lado, Tiendas Ekono, dedicada al
comercio minorista, utiliza el dominio tiendasekono.com. Por otro lado, pymes nacionales

como la empresa de comercio electronico Doer Fitness, dedicada a la venta de articulos

170 Doris Oropeza. “La competencia econdmica en el comercio electronico y su proteccion en el sistema juridico
mexicano”. Universidad Nacional Autonoma de México. Primera Edicion, 2018.

1710scar Malca. “Comercio electronico”. Universidad del Pacifico. Primera edicién, 2001.

172José Maria Anteportamlatinam Valero. “Relevancia del E-commerce para la empresas”. Universidad de
Valladolid, 2014. Pagina 15.

173Observatorio Ecommerce y Transformacion Digital. Como crece el Comercio Electronico en el mundo.

174 El Financiero. Comercio electronico crece en Costa Rica y es mas prometedor para las marcas. 20 de
diciembre de 2018.
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deportivos, utiliza el dominio doerfitness.com o la empresa de indumentaria y moda
SULARA ejerce el comercio por medio del dominio sularawear.com.

Si bien un nombre de dominio no es un sitio web, es una “direccion” para acceder a
¢él. Cuando se escribe en el buscador un dominio o se da clic en un enlace, dicho dominio se
traduce en una direccion IP, la cual hace que el dispositivo de donde se accede encuentre el
sitio web. 17

A medida que se da un aumento en el comercio electronico en Costa Rica, pueden
nacer nuevas disputas en torno a los nombres de dominio. Los avances tecnologicos acarrean
beneficios sociales y la vez nacen nuevas problematicas juridicas, “por ello la importancia
del estudio y analisis de los diversos aspectos del comercio electroénico que son tutelados por
las diversas ramas juridicas, en sintonia de la relacion interactiva, dindmica y compleja entre
el derecho y los desarrollos tecnolégicos™!7®, tal como afirma Oropeza citando a Cockfiled.

Como se ha analizado anteriormente, distintos tribunales estadounidenses han
condenado al pago de altas sumas monetarias como indemnizacion por los dafios derivados
del secuestro a inversa del nombre de dominio. Las partes agraviadas han alegado dafios
como la confusion publica sobre el origen de los bienes y servicios que ofrece. Esto llega a
ocasionar dafios al negocio, a su reputacion y buena fe, ademés de la pérdida de ventas y
ganancias.

Es por eso que, en esta seccion final del capitulo tercero, se pretende analizar si
pudiera existir responsabilidad civil por el secuestro a la inversa del nombre de dominio en

Costa Rica.

4.2.2. Aplicacion de la Teoria de Responsabilidad Civil y del Abuso del

Derecho en el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio.

Esta seccion es el resultado de la sintesis de los capitulos anteriores, ya que se explico

a lo largo de la investigacion la Politica de Solucion de Controversias en Materia de Nombres

5Centr. “What is a cctLD registry and what does it do?”. Bruselas, Bélgica. Disponible en
https://eurossig.eu/eurossig/wp-content/uploads/2017/07/P_Centr_flyer 0517 web.pdf (Consultado el 12 de
mayo de 2019).

176 Doris Oropeza. “La competencia econdmica en el comercio electronico y su proteccion en el sistema juridico
mexicano”. Universidad Nacional Autonoma de México. Primera Edicion, 2018. Pagina 6. Citando a Arthur
Cockfield. Towards a Law and Technology Theory. Manitoba Law Journal, USA, Vol. 30, Nam. 3, 2013, p.18.
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de Dominio, la ciberocupacion, el secuestro a la inversa del nombre de dominio y, finalmente,
la responsabilidad civil.

Se pretende aplicar la teoria de la responsabilidad civil y el abuso del derecho, encajar
uno de los conflictos que se generan en torno a los nombres de dominio: el Secuestro a la
Inversa del Nombre de Dominio. Lo anterior resulta de gran relevancia actual y
principalmente futura, ya que los nombres de dominio revisten de una gran importancia
dentro del comercio electronico, porque permiten y funcionan como un medio para que
pymes puedan ejercer su actividad comercial en linea.

El auge de los nombres de dominio y el comercio en linea ocasiona que se genere
mayor volumen de conflictos en torno a las marcas y a los nombres de dominio, esto no
exime a las empresas costarricenses de poder sufrir un Secuestro a la Inversa de Nombre de
Dominio, ya sea por alguna empresa extranjera o nacional.

El tema de la responsabilidad civil aplicado al Secuestro a la Inversa de Nombre de
Dominio estd estrechamente vinculado a la teoria del abuso del derecho, debido a que
intrinsecamente este acarrea la utilizacion de la Politica de Soluciéon de Controversias en
Materia de Nombres de Dominio de manera abusiva, ya que se da una extralimitacion en el
ejercicio de los derechos de propiedad intelectual.

En la doctrina existe un consenso por parte de autores como Torrealba y Pérez sobre
los efectos que conlleva el acto abusivo, entre ellos, la responsabilidad civil que genera para
el titular del derecho ejercitado en forma abusiva y el no amparo que el ejercicio abusivo de
un derecho tiene en el ordenamiento.

Como se ha mencionado con anterioridad, la responsabilidad civil se deriva del
derecho constitucional al resarcimiento o reparacion, el cual estd consagrado en el articulo
41 constitucional. Esto indica claramente que existe un derecho fundamental a la reparacion
del dafio a quien lo sufre derivado del articulo supracitado. Bajo esta linea, a nivel normativo
la responsabilidad civil puede derivarse ademas del articulo 1045 del Cédigo Civil.

La normativa que regula el abuso del derecho en Costa Rica estd incorporada al

ordenamiento en el articulo 22 del Codigo Civil, que literalmente reza:

La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo

acto u omision en un contrato, que, por la intencion de su autor, por su objeto
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o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los
limites normales del ejercicio de un derecho, con dario para tercero o para la
contraparte, dara lugar a la correspondiente indemnizacion y a la adopcion
de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el

abuso.

Se puede considerar que el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio encaja en

un ejercicio abusivo del derecho, por motivos que seran explicados a continuacion.

4.2.3. Utilizacion de la Politica abusando del derecho.

Inicialmente, la Politica fue creada para dilucidar casos de ciberocupacion y los
presupuestos para iniciar un proceso de mediacion se establecen claramente en ella, ademas,
deben ser probados dentro del procedimiento.

Por ejemplo, se exige que, si se presume un elemento de mala fe en el registro del
nombre de dominio, debe ser probado en el procedimiento, ademas de los demés elementos
establecidos para presentar el procedimiento de mediacidn, por ejemplo, que el nombre de
dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusion con respecto a una marca de
productos o de servicios o que el titular de este no tenga intereses legitimos respecto del
nombre de dominio.

Por definicion, el Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio estd definido por la
misma Politica de Solucion de Controversias en materia de nombres de dominio como la
utilizacion de la Politica de manera abusiva y de mala fe, con el fin de privar al titular del
nombre de dominio de este.

Puede resultar abusivo presentar un procedimiento observando que el nombre de
dominio es utilizado para ofrecer bienes y servicios bajo un uso legitimo y leal,
principalmente debido a que dicho procedimiento de mediacioén puede llegar a causar grandes
perjuicios al titular del nombre de dominio, ocasionando dafios dentro de su actividad
comercial.

Si una empresa ejerce el comercio en linea mediante la utilizacion de un dominio en
particular, es fundamental dicho dominio mientras ejerce su actividad comercial. Igualmente,

para que una empresa tenga relevancia en el mercado actual en linea, un nombre de dominio
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permite a los consumidores localizar facilmente el sitio web, lo cual puede ayudar a alcanzar
ganancias significantes para las empresas.

Que un tercero ocasione, mediante un procedimiento establecido de mala fe y
abusando de su derecho, la cancelacion o transferencia de un dominio utilizado de manera
legitima por su titular podria generar dafios y perjuicios que pueden llegar a ser probados en
un procedimiento judicial.

Respecto a los dafios, estos pueden incluir desde la confusion publica sobre el origen
de los bienes y servicios, es decir, dafo a la marca, hasta dafios a la actividad empresarial y
comercial del negocio, a la reputacion, pérdida en las ventas y ganancias.

Si se ejerce abusivamente el derecho por parte del secuestrador a la inversa del
dominio, este hace incurrir en una serie de gastos al titular del dominio, sin existir ninguna
penalidad por ello dentro de la Politica, por lo que es necesario recurrir a procesos judiciales
para saldar monetariamente el dafio. Por ejemplo, si una multinacional extranjera alega que
existe infraccion a derechos marcarios, pero el titular del dominio lo utiliza legitimamente.

Se ha encontrado que, en los casos de secuestro a la inversa de nombre de dominio,
el demandante tenia conocimiento antes de presentar la demanda de que el titular del dominio
ofrecia de buena fe los bienes y servicios.

Respecto al tema del abuso del derecho, dentro de la doctrina referente a dicho abuso,
Gonzalez Calero'”” y Solano Vargas'’® establecen los elementos basicos para analizar que se
ha incurrido en abuso de derecho, entre ellos citan el ejercicio de un derecho, ausencia de
utilidad para su autor, dafio generado a un tercero y, finalmente, antisocialidad de ese dafio.

Una de las circunstancias para determinar que existe abuso del derecho es que se
ejercite un derecho. En el caso en concreto respecto al Secuestro a la Inversa de Nombre de
Dominio, la Politica fue creada como un procedimiento de mediacion mas expedito para
dilucidar casos de ciberocupacion, donde los titulares de derechos marcarios pudieran ejercer
sus derechos de propiedad intelectual.

Es decir, en el RDNH, los titulares de derechos marcarios ejercen sus derechos de

propiedad intelectual, pero este ejercicio resulta perjudicial para un tercero, ya que, si bien

""Dunia Gonzalez Calero. “La Aplicacion del Abuso del Derecho en el Ordenamiento Juridico
Administrativo”. (Costa Rica, 2016).

178 Luis Anselmo Solano Vargas. “El articulo 22 del Codigo Civil a la luz de la Teoria del Abuso del Derecho”.
(Costa Rica, 1991).
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una persona puede tener una marca registrada en un pais, otra puede tener la misma marca
registrada en otro territorio, incluso registrar un nombre de dominio ligado con su marca y
utilizarlo de buena fe. Esto no ocasiona ninguna violacion a los derechos de propiedad
intelectual ni encaja con la ciberocupacion, ya que el nombre de dominio puede estar siendo
utilizado legitimamente.

Lo que sucede es que los titulares de derechos marcarios alegan solamente su
titularidad sobre una marca registrada, ejerciendo una “defensa” a sus derechos de propiedad
intelectual, lo que resulta contradictorio y nocivo, ya que presentan el procedimiento de
mediacion fundamentados en un Unico elemento: sus derechos sobre la marca, sin tomar en
cuenta los otros supuestos y requisitos que exige la presentacion del procedimiento, como lo
son que el demandado no tiene derechos o intereses legitimos respecto del nombre de
dominio y que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

En el caso del RDNH, el demandante usualmente conoce antes que el titular del
nombre de dominio lo utiliza de manera legitima ofreciendo bienes y servicios a través del
comercio en linea, conociendo con esto que no fue registrado ni utilizado de mala fe.

Usualmente, el titular de marca registrada o demandante primero incurre en gestiones
previas para adquirir el dominio de su interés, desde solicitudes de transferencia hasta
amenazas con establecer el proceso, con el fin de intimidar a los titulares de los nombres de
dominio.

El RDNH se ha clasificado como un comportamiento predatorio por el cual un
operador econdmico con elevados recursos propios (empresas grandes) intenta apoderarse de
un nombre de dominio registrado y utilizado ilicitamente en el trafico empresarial por un
tercero de menores recursos econdmicos, por ejemplo, una pequeila y mediana empresa que
ejerce el comercio electronico.!” Es una manera en la que se pretende adquirir un nombre de
dominio de forma gratuita causando si se obtiene, un gran dafio al titular del nombre de
dominio.

En el caso de establecer una demanda, el demandante debe probar el elemento de
mala fe en el registro del nombre de dominio, si no puede probar este elemento, se debe

denegar la demanda, de acuerdo con la jurisprudencia relativa a los nombres de dominio en

Miguel Angel Bouza. “La proteccion juridica de la cabecera de una seccion periddica”. Madrid, 2013.
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su sinopsis elaborada por la OMPI: “sin derechos de marca no se puede presentar una
demanda con arreglo a la Politica Uniforme”. '8¢

La OMPI ha determinado diversas circunstancias para encontrar que el demandado
tiene como objetivo incurrir en secuestro a la inversa de nombre de dominio.'®'Por ejemplo,
se ha demostrado que el demandante conocia previamente que no tenia derechos marcarios
y que, ademas, no se cumplia con los presupuestos para establecer la demanda, pero de igual
manera lo hizo, por ejemplo, en casos donde:

1) El demandante carece de derechos relevantes sobre la marca comercial.

2) Conocimiento notorio del demandante de los intereses legitimos o derechos
del titular del dominio.

3) Claridad de la carencia de mala fe del titular del nombre como, por ejemplo,
que el registro del nombre de dominio en disputa fue anterior a los derechos
marcarios del demandante.

Se presume también que existe utilizacion abusiva del procedimiento cuando se
ignoran los precedentes jurisprudenciales, como las del Centro de Mediacion de la OMPI.
Incluso cuando se ofrece evidencia o pruebas falsas dentro del procedimiento de mediacion
con el fin de confundir al Tribunal de Mediacion.

Usualmente, RDNH hace que las partes incurran primeramente en gastos legales para
la defensa del dominio, ya que, ante la amenaza de demanda, se requiere contratar un
especialista en el tema que ejerza la defensa del dominio. Posterior a esto, dependiendo de la
declaratoria por parte del Tribunal de mediacion, ya sea la transferencia o cancelacion del
dominio, la parte agraviada puede sufrir otros dafos o perjuicios.

Por ejemplo, si se declara la cancelacion del dominio y la parte agraviada ejercia el
comercio electrénico por medio de este, su actividad comercial podria sufrir graves dafios y
perjuicios, ya que se afecta la continuidad del negocio ejercido en linea, lo cual puede
conllevar a graves pérdidas econdmicas a los titulares del nombre de dominio que ejercen en

comercio electronico. Muller afirma al respecto: “Ocurre mas de lo deseado y puede ser

80Jyustin Soong-Hoon Chay. “La evolucion de la jurisprudencia relativa a los nombres de dominio”. Revista de
la OMPI. Octubre, 2017.

181 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. WIPO Jurisprudential Overview 3.0. Disponible
en:https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item38. (Consultado el 14 de marzo de 2019).
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“igual de onerosa” como la ciberocupacion debido al tiempo y recursos requeridos para su
resolucion”.!82

En tribunales estadounidenses, las partes agraviadas por el secuestro a la inversa del
nombre de dominio han alegado dafios, por ejemplo, la confusioén publica sobre el origen de
los bienes y servicios que ofrece. Ademas, se ha llegado a alegar que ocasiona dafios al
negocio, a su reputacion y buena fe, asi como la pérdida de ventas y ganancias.

Una problematica de la Politica es que no se pueden alegar dafios o perjuicios si se
establece que el demandante incurrid en secuestro a la inversa de nombre de dominio. Si bien
se ha determinado esta practica como un abuso del procedimiento administrativo, no existe
ninguna penalidad econémica dentro del procedimiento, ademas de la declaracion de que
existidé mala fe en establecerlo. Por esta razon, las partes tienen que establecer procedimientos
judiciales por dafios y perjuicios posteriormente y determinar en estos procedimientos los
dafios y perjuicios ocasionados por el secuestro a la inversa de nombre de dominio en el
proceso de mediacion.

El secuestro a la inversa de nombre de dominio inicia con comunicaciones reiteradas
por parte de la empresa que desea adquirir el dominio, desde amenazas hasta ofrecimientos
por comprar el nombre.

Una empresa grande podria estar interesada en un nombre de dominio utilizado de
manera legitima para ofrecer bienes y servicios por una empresa nacional pequefia, después
de reiteradas comunicaciones solicitando la transferencia del nombre de dominio en cuestion,
alegando derechos sobre la marca, presenta una demanda alegando ciberocupacion.

Se ha comentado que en el secuestro a la inversa del nombre de dominio: “el duefio
de una marca usa sus derechos marcarios para acosar o intimidar a un tercero titular de un
nombre de dominio”. Ademas, como “la extralimitacion en el uso de los mecanismos
establecidos para luchar contra la ciberocupacién contra un registrante que tiene un interés
legitimo sobre su dominio”.'®3

Esta extralimitacion consiste en un abuso de sus derechos marcarios, en el

procedimiento se alega infraccion a los derechos marcarios cuando en realidad se presenta la

demanda con el propdsito de dafar a terceros. Dicho dafio se ejerce cuando se ejecuta la

182 Milton Muller. “Rough Justice: An analysis of ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy”.
183 Corte de Apelacion del Segundo Circuito. (Estados Unidos: Caso Storey contra Cello Holdings, 2003).
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cancelacion o transferencia del dominio, lo cual resulta muy gravoso para una empresa si
ejerce el comercio electronico. Es importante mencionar que en el pais nunca se ha dado un
caso en donde se busque responsabilidad civil por el secuestro a la inversa de nombre de
dominio, pero se pretende con esta investigacion causar un precedente en el tema.

Ahora bien, tanto la doctrina como la jurisprudencia de la Sala Primera han
reconocido la responsabilidad civil derivada del abuso del derecho en sus resoluciones
numero 0106-1992,2009-000386 y Tribunal Primero Civil, resolucién de las ocho horas
veinticinco minutos del treinta de mayo del afio dos mil ocho nimero 484 -F.

Es asi como la Sala Primera ha manifestado lo siguiente en su resolucion N.° 00053
- 1998: “Las consecuencias juridicas del abuso de un derecho son el deber de indemnizar los
dafios causados, y cuando proceda, la adopcion de las medidas judiciales o administrativas
que impidan la persistencia del abuso, por eso en nuestro derecho la sancion del abuso no se
reduce al resarcimiento del dafio, sino que comprende las medidas impeditivas de su
persistencia (cesacion de los efectos del abuso)”.

El pais donde existen mas antecedentes sobre casos de responsabilidad civil por el
secuestro a la inversa del nombre de dominio es Estados Unidos. Es asi como han derivado
casos judiciales por responsabilidad civil de la Ley ACPA, como el caso Jeffery Walter
contra la Ciudad de Paris, donde se ordeno6 que la ciudad de Pais pagara la suma de cien mil
dolares por los dafios derivados del secuestro a la inversa de nombre de dominio, adicionando
veintiséis mil ddlares en honorarios de abogados. Otro caso notable fue Telepathy, Inc.,
Development Services contra Corporacion Empresarial Altra S.L. ante la Corte del distrito
de Columbia, donde se ordeno el pago de cuarenta mil ddlares por secuestro a la inversa de
nombre de dominio.

Por esta razon, existiendo precedentes en Costa Rica de demandas de responsabilidad
civil bajo la aplicacion de la teoria del abuso del derecho, es posible concluir que
analogamente se puede aplicar la responsabilidad civil al secuestro a la inversa del nombre
de dominio.

Si bien no existe amplio contenido bibliografico para analizar el abuso del derecho,
algunos autores como Gonzalez Calero han planteado los elementos bésicos para estimar que
se ha incurrido en abuso de derecho, entre los cuales estan: el ejercicio de un derecho, la

ausencia de toda utilidad derivada del ejercicio del derecho por su titular, el perjuicio o dafio
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ocasionado a otra persona y la antisocialidad del dafio. Estos supuestos seran analizados uno

a uno aplicados al RDNH.

4.2.3.1. El ejercicio de un derecho.

Como ejercicio de un derecho, se entiende la adecuacion de la conducta a una norma
legal que establece el derecho que se ha ejercitado. Esto implica la existencia del derecho
subjetivo de actuar. En este caso, se puede hablar del ejercicio de los derechos de propiedad
intelectual, los cuales tienen su proteccion juridica en el Convenio de Paris en 1987 y los
Acuerdo sobre los ADPIC.

Este ejercicio de los derechos de propiedad intelectual se ejerce mediante la
utilizacion de la Politica, la cual fue creada para los casos de ciberocupacion cuando se
infringen los derechos de marcas.

Se afirma que dicho ejercicio se realiza de mala fe, ya que no se cumplen los
requisitos en la presentacion del procedimiento de mediacion, debido a que solamente se
alegan los derechos sobre una marca registrada en determinado territorio para obtener la
transferencia gratuita de un nombre de dominio. Los demandantes omiten los otros supuestos
para la presentacion de la demanda, como que el nombre de dominio haya sido registrado y
utilizado de mala fe. Dicha practica, considerada como predatoria, ocasiona grandes

perjuicios, los cuales seran detallados mas adelante.

4.2.3.2. La ausencia de toda utilidad derivada del ejercicio del derecho por su
titular.

La presentacion del procedimiento de mediacion, ante la falta de elementos
probatorios, argumentos plausibles, puede ocasionar que el demandante presente la demanda
de manera intempestiva. Ademads, al presentarse esta de mala fe, es decir, con el fin de usurpar
un nombre de dominio, dicho ejercicio del derecho puede generar dos supuestos: que se
presente un procedimiento débil, carente de argumentos y que el tribunal de mediacion
declare que fue presentado de manera abusiva, de mala fe y que constituye RDNH, por lo
que dentro del procedimiento esto se indica, pero al no existir alguna sancion a lo interno de
este, no se genera ningin perjuicio ni beneficio al demandante. El otro supuesto es que se
declare por parte del tribunal de mediacidn la transferencia o cancelacion del dominio, lo

cual mas que causar un beneficio, causa un grave perjuicio para el demandado.
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4.2.3.3. El perjuicio o dafio ocasionado a otra persona.

Los perjuicios ocasionados pueden ser multiples, pueden percibirse desde la
presentacion del procedimiento, ya que la parte demandada debe incurrir en gastos de
representacion legal para la defensa de su dominio, siendo este el minimo dafio que puede
ocasionar el RDNH. Los dafios se pueden ampliar dependiendo de la resolucion del panel de
mediacion, por ejemplo, en caso de que se determine la cancelacion del dominio o su
transferencia, estos podrian ser mayores.

Ademas, para iniciar un procedimiento de responsabilidad civil en caso de sufrir
dafos y perjuicios, si se declara la eliminacion o transferencia del nombre de dominio, debe
el agraviado acudir a un procedimiento judicial, lo cual implica una serie de gastos
significativos en honorarios. Dentro del Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de
Dominio de Internet, se presentd el comentario de Michael Doughney, donde afirmé lo

siguiente:

Recientemente me informaron de una controversia. Un pequerio proveedor de
Internet ha recibido una impugnacion de nombre de dominio de otra
compaiiia situada al otro extremo de los Estados Unidos y que se dedica a un
negocio completamente diferente. Ya han gastado mas de 40.000 dolares de
los EE.UU. para defenderse y el caso ni siquiera ha llegado aun a los
tribunales. Estoy hablando de una compaiiia de seis empleados, pues bien, si
mi compania, cuando tenia seis empleados y cerca de 1.000 clientes, luchando
por mantener el nivel de desarrollo, y teniendo que decidir diariamente entre
pagar a nuestros empleados y comprar nuevos materiales, hubiera tenido que
hacer frente a dicha impugnacion, probablemente nos habriamos ido a

pique.'®

La suspension, cesion o cancelacion de un nombre de dominio cuyo titular sea un

pequefio empresario podria perjudicar de manera irrevocable sus intereses comerciales, ya

184 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los
Nombres de Dominio de Internet. (Ginebra, 1999).
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que actualmente existe una dependencia creciente de las empresas pequefias de las ventajas
comerciales de Internet.

Se puede también suftrir de dafos a la reputacion corporativa de la empresa, la cual
es considerada como: “uno de los activos intangibles fundamentales en el desarrollo
empresarial.”'®> La reputacion de una empresa o marca es algo que se alcanza
progresivamente a través del tiempo, dicho dafio puede generar grandes pérdidas econémicas
para una compaiiia.

Se pueden dar dafios a la marca, lo cual constituye un bien intangible para una
empresa, estos dafios se pueden evaluar, segiin la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, mediante un mecanismo de compensacion que abarque la pérdida real y el lucro
cesante. Uno de los instrumentos para determinar el dafio podria ser los estados financieros
auditados del agraviado antes y después de la infraccion, para evaluar los beneficios del
propietario de la marca.

Ademas de esto, pueden generarse danos a la continuidad de la actividad comercial
en linea del negocio, ya que, si estos ejercen el comercio a través de dicho medio, la
cancelacion de su dominio puede generar una disminucion en las ventas, esto podria
comprobarse igualmente mediante estados financieros auditados.

Es importante mencionar que podria ser dificil para el agraviado probar los dafios y
perjuicios sufridos si no tiene acceso adecuado a la informacion y los documentos sobre su

actividad econOmica.

4.2.3.4. Antisocialidad del dafio.

El dafio es antisocial cuando tiene repercusion en la esfera social, esto se puede
manifestar cuando el ejercicio del derecho se realiza con la intencidon de perjudicar o sin un
interés.

En concreto, se puede percibir esto especialmente cuando, previo a presentar el
procedimiento, se manifiestan una serie de conductas que pueden ser consideradas como
predatorias hacia los titulares legitimos de los nombres de dominio. Esto principalmente
cuando se envian comunicaciones informales a los titulares de los nombres de dominio,

donde se les solicita que transfieran sus dominios alegando que estos infringieron derechos

13Maria del Olmo de Pablo. “Reputacion Corporativa: Caso Volkswagen”. (Universidad de Valladolid: Espafia,
2015).
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de propiedad intelectual. En caso de no realizar dicha transferencia, los supuestos titulares de
dichos derechos de propiedad intelectual iniciarian procedimientos judiciales y
administrativos por violacion a sus derechos.

Es decir, previo a esto, se presentan una serie de actuaciones de mala fe, consiguiendo
que el titular transfiera el nombre de dominio de manera gratuita y de no ser asi, se presenta
el procedimiento de mediacion, el cual puede resultar intimidante para algin individuo o
pequefia empresa que no sabe como actuar ante tal amenaza.

Derivado del anélisis, se puede concluir que el Secuestro a la Inversa de Nombre de
Dominio cumple con todos los elementos del abuso del derecho, entre ellos: el ejercicio de
un derecho, la ausencia de toda utilidad derivada del ejercicio del derecho por su titular, el
perjuicio o dafio ocasionado a otra persona y la antisocialidad del dafio; al ocurrir esto, se
configura como una causal de responsabilidad civil, donde el agraviante tiene el deber de

reparar los dafios y perjuicios ocasionados.
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Capitulo V. Conclusiones

Los nombres de dominio constituyen un medio relevante en la actualidad para ejercer
el comercio electronico, ya que su titularidad ubica a las empresas dentro del entorno digital
y permite que sus consumidores encuentren su negocio mas facilmente. Es asi como las
marcas y los signos distintivos presentan similitudes en cuanto a su funcién indicadora, a
pesar de esto, ambos se diferencian en muchos aspectos como su proteccion juridica y
principios rectores.

Por un lado, existe una proteccion juridica de las marcas reconocida por Tratados
Internacionales como el Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial, el
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio y dentro de la legislacion nacional, se cuenta con la Ley de Marcas y otros signos
distintivos y Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual. Por otro lado, no se ha reconocido una proteccion del nombre de dominio mas
alla de Procedimiento de Solucion de Controversias en Materia de Nombres de Dominio.

Con respecto a sus principios, las marcas se rigen bajo el principio de registrabilidad,
el cual requiere de la existencia de una oficina especializada al efecto de inscribir los derechos
que se adquieran sobre signos distintivos. Por su parte, los nombres de dominio no cuentan
con una oficina especializada para su inscripcion, estos constituyen un contrato de registro
entre el registrador y el registrante del nombre de dominio. Sobre el principio de
territorialidad, la marca que establece el derecho exclusivo sobre un signo distintivo se
adquiere por el registro y se extiende inicamente dentro de las fronteras del pais en el que se
concedid el mismo. Por otro lado, los nombres de dominio cuentan con un alcance global,
por lo que pueden ser accedidos desde cualquier parte del mundo.

Otras diferencias entre las marcas y los nombres de dominio es que una marca es un
signo que puede ser representado graficamente y es capaz de distinguir los bienes y servicios.
Por otro lado, un nombre de dominio provee una identidad en linea relacionada con los bienes
y servicios que se ofrecen.

Finalmente, los nombres de dominio no tienen que ser registrados con respecto a una
clase particular de bienes y servicios, mientras que una marca debe ser registrada con respecto

a los bienes y servicios clasificados bajo la Clasificacion de Niza.
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d. El Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio constituye la utilizacion de la
Politica Uniforme de Solucion de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de mala
fe y abusando del procedimiento administrativo, ya que los que incurren en esto utilizan de
forma desproporcionada la Politica, con el fin de intimidar a los titulares legitimos de los
nombres de dominio. Esto provoca que, cuando los titulares del dominio son privados de su
dominio de manera ilegitima, sufran dafos y perjuicios dentro de su actividad comercial, por
lo cual, al no poderse exigir dentro del mismo procedimiento administrativo o uno ulterior,
deben acudir a un procedimiento judicial.

Los nombres de dominio son diferentes a las marcas registradas, pero estos se
traslapan con el derecho de marcas, debido a que pueden servir como identificadores
importantes de productos y servicios, lo cual crea conflictos juridicos como la ciberocupacion
y el secuestro a la inversa de nombre de dominio.

La Politica de la ICANN fue creada con el fin de solucionar los conflictos en casos
de ciberocupacion, en casos en que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente
similar a una marca de producto o de servicio, el titular del nombre de dominio no tiene
derechos o intereses legitimos con respecto del nombre de dominio o que el nombre de
dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

En los ultimos afos, han venido en aumento los casos de secuestro a la inversa de
nombre de dominio, por lo que se ha manifestado la necesidad de reformar la Politica para
disminuir estos casos o la posibilidad de solicitar el pago de dafios y perjuicios dentro del
procedimiento. Ademas, la incorporacion de un procedimiento mas equitativo para los
titulares de los nombres de dominio.

En Estados Unidos existe la posibilidad de interponer una accion civil y reclamar en
un procedimiento judicial los dafios y perjuicios ocasionados por el secuestro a la inversa de
nombre de dominio con fundamento en la Ley ACPA o Anticybersquatting Piracy Act: “se
autoriza al titular del nombre de dominio buscar restauracion de su nombre de dominio
cuando el duefio de la marca registrada haya sobrepasado su autoridad causando que el

nombre de dominio haya sido suspendido, inhabilitado o transferido™.!%¢

18 Anti-Cybersquatting Piracy Act (ACPA). (Estados Unidos, 1999).
“Authorizes a domain name owner to seek recovery or restoration of its domain name when a trademark owner
has overstepped its authority in causing the domain name to be suspended, disabled, or transferred”.
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En Costa Rica, es posible aplicar la teoria del abuso del derecho para determinar la
responsabilidad civil por el secuestro abusivo del nombre de dominio, debido a que la
utilizacion de la Politica de manera abusiva y de mala fe constituye un abuso del derecho que
puede causar dafios al titular del nombre de dominio.

Se puede considerar el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio como el
gjercicio anormal de un derecho, ya que contraria los fines de la norma, debido a que la
Politica fue creada con el fin de combatir la ciberocupacién y no como una manera en la que
los duefios de marca registrada puedan ocasionar dafios a terceros alegando derechos
marcarios.

Siguiendo los elementos para determinar la existencia del abuso del derecho, se puede
determinar que el Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio cumple con los elementos
de ausencia de utilidad o beneficio para su autor, debido a que este en muchos casos tiene
conocimiento notorio de los intereses legitimos o derechos del titular del dominio y de la
carencia de mala fe del titular del nombre, pero igualmente presenta la demanda de forma
intempestiva solamente para intimidar al titular del nombre de dominio.

Ademas del elemento del dafio o perjuicio generado a otra persona, ya que hace
que las partes incurran en gastos legales y hasta en la cancelacion y transferencia de su
dominio, lo cual resulta perjudicial para la actividad comercial de la empresa, ademas de la
confusion publica sobre el origen de los bienes y servicios que ofrece; esto llega a ocasionar
danos al negocio, a su reputacion y buena fe, ademas de la pérdida de ventas y ganancias.

Otro elemento es la antisocialidad de ese dafo, debido a que en el secuestro a la
inversa de nombre de dominio usualmente se dan comunicaciones reiteradas y amenazantes
por parte de la empresa que desea adquirir el dominio. Se ha comentado que en el secuestro
a la inversa del nombre de dominio “el duerio de una marca usa sus derechos marcarios
para acosar o intimidar a un tercero titular de un nombre de dominio.”

Respecto a los elementos de responsabilidad civil aplicados al Secuestro a la Inversa
de Nombre de Dominio son: un factor de atribucion, un dafio indemnizable y un vinculo de
causalidad entre el factor de atribucion y el dafio indemnizable. Sobre el factor de
imputacion o atribucion, el uso abusivo del derecho puede generar un factor de imputacion,

el secuestro a la inversa de nombre de dominio es la utilizacion de la Politica de mala fe para
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privar al titular del nombre de dominio de este, constituye una utilizacion reprochable hacia
el que incurre en el Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio.

Sobre ¢l dafio indemnizable, la comprobacion de los dafios es fundamental en el
establecimiento de responsabilidad civil, esto varia en cada caso concreto. El establecimiento
de mala fe de un procedimiento que se derive en la cancelacion o transferencia del nombre
de dominio hace que el demandado titular del dominio incurra en gastos altos para la
contratacion de un abogado para la defensa del mismo. Posteriormente, si se cancela o
transfiere su dominio, a no existir apelaciéon del Procedimiento de Resolucion de
Controversias en Materia de Nombres de dominio, para acudir a una indemnizacion por los
dafios sufridos, es necesario que la parte perjudicada acuda a un procedimiento judicial.

Finalmente, respecto al vinculo de causalidad entre el factor de atribucion y el
dafio indemnizable, la conducta reprochable a quien incurre en el secuestro a la inversa del
nombre de dominio se deriva en una serie de dafios al titular del nombre del dominio, desde
el pago de los honorarios legales por la defensa del dominio hasta las pérdidas monetarias a
quien ejerce el comercio por medio del dominio en disputa. Si es necesario acudir a una
segunda instancia judicial para el pago de dafios, es necesario incurrir en un costoso proceso
judicial para saldar monetariamente el dafio.

Como ultima conclusion, se deriva a lo largo del trabajo que, si bien no han existido
casos previos en el pais de responsabilidad civil por Secuestro a la Inversa de Nombre de
Dominio, si existen precedentes de responsabilidad civil derivada del abuso del derecho.
Analogicamente, se analizd cémo la figura del Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio
encaja en la figura del abuso del derecho, por lo que cabe destacar que los tribunales
costarricenses han reconocido en multiples ocasiones responsabilidad civil por abuso del
derecho, por lo tanto, se concluye y haciendo afirmacion de la hipdtesis planteada, que en
Costa Rica si existe responsabilidad civil por el Secuestro a la Inversa de Nombre de

Dominio.
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