Propiedad intelectual
y nombres de dominio

1. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Uno de los activos patrimoniales mds importantes que tiene cualquier
empresa, con independencia de cudl sea su dimension, es el de los bienes
inmateriales constituidos por las creaciones intelectuales (propiedad intelec-
tual) y sobre signos distintivos que permiten distinguir sus bienes vy servicios
en el mercado (propiedad industrial) ademds, en su caso, de las creaciones
industriales que puedan desarrollar. Es asi como, de un lado, la propiedad
intelectual v, de otro lado, la propiedad industrial, se convierten en aspectos
Jfundamentales que necesitan de proteccion en el dmbito empresarial.

1.1. Introduccion

intimamente unido a lo anterior se encuentra en el entorno electrénico, y en particu-
lar en Internet, el uso de los nombres de dominio, identificadores electronicos de las
empresas que permiten a éstas identificarse en Internet de manera que los usuarios
Yy, en su caso, clientes, pueda acceder a sus sitios 0 paginas web a través de la
marca u otro signo, con el que vienen siendo ya conocidos en el entorno fisico.

Por ultimo, la actividad diaria de cualquier empresa requiere del uso de bienes y/o
servicios informaticos, lo que determina la necesidad de negociar y elaborar contra-
tos que regulen las obligaciones de las partes, por un lado, el usuario y, por otro lado,
el prestador del servicio 0 suministrador del bien de que se trate.

A continuacién, vamos a atender a cada una de estas cuestiones con la intencion de
incidir en los aspectos mas relevantes que una empresa tiene que tener presente en
cada uno de estos ambitos.

1.2. Propiedad intelectual

La propiedad intelectual, regulada por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de
abril, por el que se aprobd el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la
materia, en adelante LPI, tiene por objeto la proteccién de una obra literaria, artistica
o cientifica, y la persona que gozara de la proteccion sera su autor, que, como norma
general, sera siempre una persona natural, aunque en los casos previstos por la Ley
se podra beneficiar también una persona juridica.
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Los derechos de proteccion que atribuye la legislacion de propiedad intelectual se clasifican en dos
tipos: derechos morales y derechos patrimoniales. Mientras los derechos personales son irrenunciables
e inalienables, los derechos patrimoniales son susceptibles de transmisibilidad.

Las obras pueden ser de varios tipos, y asi se entienden los distintos casos de proteccion que la Ley
otorga a personas juridicas.

Las obras pueden ser independientes, en colaboracion, colectivas o0 compuestas.

Se presumira autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra. Es decir, que por
el simple hecho de “firmar” una obra, y mientras no se demuestre lo contrario, esa persona sera consi-
derada autor y gozara de la proteccion de la Ley.

No sera necesario que €l autor sefiale su nombre completo, sino que bastara con cualquier signo que
lo identifique, incluyendo el de su propia firma.

Cuando una obra se divulgue en forma andnima o bajo pseuddnimo o signo, el gjercicio de los dere-
chos de propiedad intelectual correspondera a la persona natural o juridica que la saque a la luz, mien-
tras el autor no revele su identidad, y siempre y cuando la persona que lo haya sacado a la luz tenga el
consentimiento del autor.

1.3. Propiedad industrial

Los derechos de propiedad industrial permiten la proteccion de determinados signos distintivos de la
actividad empresarial, con el objeto de que las personas que acudan a unos servicios conozcan, sen-
cillamente por dichas marcas o signos distintivos, el empresario que se encuentra tras ellos, y quien, al
final, respondera de ellos.

Ademas, existen determinadas creaciones que encuentran su acomodo natural dentro de los derechos
de propiedad industrial. El Estatuto de la Propiedad Industrial *' la define como la que adquiere por si
mismo el inventor o descubridor con la creacion o descubrimiento de cualquier invento relacionado con
la industria, y el productor, fabricante o comerciante con la creacion de signos especiales con los que
aspira a distinguir de los similares los resultados de sus trabajos (art.1).

Vemos que la diferencia fundamental con las creaciones intelectuales, siendo ambas creaciones o des-
cubrimientos, en principio radica en la relacion del invento con la industria.

Es éste, por lo tanto, el hecho primero diferenciador, para comprender si un bien es objeto de protec-
cién intelectual o industrial.

Sin embargo, las diferencias son mucho mayores segun vamos profundizando en la materia, puesto
que lo que realmente otorgan los derechos de propiedad industrial es un derecho de uso o explota-
cion exclusiva.

Las creaciones intelectuales, como hemos sefialado anteriormente, otorgan dos tipos de derechos,
personales y patrimoniales, y precisamente estos Ultimos seran los que tengan una mayor facilidad
de cesion.

Los derechos de propiedad intelectual no se entiende que tengan como fin Ultimo su explotacion,
sino, bien al contrario, el reconocimiento del autor de una obra como tal, pasando la explotacion de
la misma a un segundo plano, en la filosofia de la Ley.

Sin embargo, los derechos de propiedad industrial tienen, como fin Ultimo, el reconocimiento de la
explotacion de un invento por parte de su creador, con los consiguientes beneficios patrimoniales
que ello supone.

S'Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929 (Gaceta nim. 127, de 7 mayo 1930).
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Podriamos decir que la diferencia entre los bienes protegibles mediante los derechos de propiedad inte-
lectual y los derechos de propiedad industrial es que, mientras la primera se centra en las creaciones
artisticas, la segunda se centra en las cosas susceptibles de ser utilizadas.

Mientras que para la propiedad intelectual no es requisito necesario que el bien objeto de proteccion
tenga alguna utilidad, si lo sera para los bienes objeto de propiedad industrial.

Los derechos de propiedad industrial poseen, ademas, una segunda parte, mas diferenciada de los
derechos de propiedad intelectual, pero que debemos considerar de igual o similar importancia, como
es la de evitar la confusion de los resultados de un trabajo por parte de los potenciales clientes o con-
sumidores.

Tan importante como el hecho de poder explotar un invento relacionado con la industria por parte de su
autor debemos considerar el de que no se confunda un negocio o una creacion con la de otro empre-
sario distinto.

El art. 2 del Estatuto de la Propiedad Industrial indica que el derecho de propiedad industrial puede
adquirirse por virtud del registro de las patentes, de las marcas, de los nombres comerciales, de los
modelos y de los rotulos de establecimiento.

Todas las formas de proteccion citadas responden a los distintos elementos que la legislacion sobre
propiedad industrial pretende proteger para el buen funcionamiento de la industria.

1.4. Proteccion juridica de los programas de ordenador

En las empresas es muy comun que los programas de ordenador constituyan una parte muy impor-
tante de su activo, e, incluso, que hayan desarrollado ellas mismas sus propios programas que les per-
mitan optimizar su actividad, para conseguir los maximos beneficios.

Estas empresas llevan a cabo su actividad con la transmision de informacion como su principal labor
pero, a la vez que para la transmision de la informacién es necesaria la utilizaciéon de programas de
ordenador, no se puede obviar la necesidad de proteccion juridica que esos programas necesitan.

Ademas, respecto a los programas de ordenador nos encontramos con otro problema afiadido, y es
el de la incardinacion de los mismos dentro de un ambito de proteccion o de otro; esto es, a la pro-
teccion de los programas de ordenador mediante las normas de propiedad intelectual, como crea-
ciones del intelecto que son, 0 mediante las normas de propiedad industrial como parte integrante
de una maquina.

En la Unién Europea los programas de ordenador se protegen como bienes de propiedad intelectual,
mediante los derechos de autor. Y es que el que el software es producto de una actividad creativa, con
una gran carga de intelectualidad es algo que, en principio nadie discute.

Lo que también es un hecho es la necesidad de implantar ese software en una magquina que permita su
funcionamiento y que esa maguina encuentra su proteccion dentro de los derechos de propiedad
industrial (patentes), es algo que tampoco se puede poner en duda.

En nuestra legislacion, estos programas encuentran proteccion en el titulo VII del Real Decreto Legis-
lativo 1/1996, de 12 de abril por el que se aprobd el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelec-
tual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia que
se rubrica, ademas, “De los programas de ordenador”.

Sin embargo, si el programa de ordenador forma parte de un procedimiento completo, susceptible de
ser patentado, dicho programa se encontrara dentro de la proteccion de la patente, lo que de nuevo
indica las dudas que al respecto de la proteccion tienen nuestros legisladores.
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Ademas, la tendencia dentro de la Unidn Europea no estéa tan definida como pudiera parecer, a favor de
la proteccion de los programas de ordenador mediante los derechos de propiedad industrial. En este
sentido, todavia se esta debatiendo en la Unidn Europea, tras un amplio periodo de consulta, la Pro-
puesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones
implementadas en ordenador [COM(2002) 92 final] en la que se analiza la situacion actual en materia de
patentabilidad de dichas invenciones implementadas en ordenador en el ambito de la Unién Europea
y en particular conforme a la practica seguida por la Oficina Europea de Patentes.

La Propuesta de Directiva lleva también a cabo una comparacion con otros sistemas, en particular,
Estados Unidos y Japdn, en los que los programas de ordenador si son patentables, lo que determina
que haya posturas, en particular la de las grandes comparias de la industria del software, que defien-
den la patentabilidad del software frente a la posicion de los fabricantes y usuarios de software libre y
de fuente abierta (open code) que se oponen firmemente a esta Propuesta por entender que ello podria
restringir el acceso a la creacion de programas de ordenador.

En concordancia con la primera Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo, sobre la proteccion
juridica de programas de ordenador, podemos encontrar en la legislacion interna una serie de principios
que rigen esta proteccion; asi y siguiendo los criterios indicados por la Comision Europea en su informe
sobre la transposicion de la Directiva 91/250/CEE indicada (COM (2000) 199 final):

- Los programas de ordenador reciben la proteccion conferida para las obras literarias median-
te derechos exclusivos sujetos a derechos de autor.

- Se especifica legalmente quién es la persona titular de los derechos de propiedad intelectual,
lo que conlleva en la LPI a la enumeracion de una serie de supuestos tasados en los que se
determina quién es o quiénes son los titulares de los derechos de autor sobre los programas
de ordenador.

- Se determinan una serie de actos sujetos a restricciones que requieren la autorizacion del titu-
lar de los derechos y actos que no constituyen incumplimiento.

- Se definen las condiciones para la proteccion del programa.

a. Concepto de programa de ordenador

Como ya hemos indicado y a efectos de su inclusion en el ambito de proteccion conferido, la LPI defi-
ne el programa de ordenador como:

“Toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirecta-
mente, en un sistema informatico para realizar una funcion o una tarea o para obtener un resul-
tado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresion y fijacion”.

Ademas, incluye en el &ambito de proteccion conferido a los programas de ordenador la documentacion
preparatoria que acompana al programa de ordenador, entendiendo por tal los manuales técnicos y de
uso de los programas de ordenador; y a las versiones sucesivas asi como a los programas derivados.

Respecto de los requisitos exigidos por la LPI a efectos de otorgar la proteccion conferida en materia
de derechos de propiedad intelectual, se concretan en la necesidad de que el programa de ordenador
sea original, constituyendo asi una creacion intelectual propia de su autor, con independencia de la
forma de expresion en que se manifieste dicha creacion intelectual.

La proteccion conferida a los programas de ordenador no abarca sélo a éstos sino que se extiende
también a las versiones sucesivas de un programa de ordenador original y los programas derivados del
mismo, con la Unica excepcion de que el programa de ordenador haya sido creado para ocasionar
algun efecto nocivo en un sistema informatico, es decir, que se trate de un virus.

72



Expresamente excluye la LPI del ambito de proteccion conferido a los programas de ordenador las
ideas y principios que sirven de base para la creacion de los elementos de un programa de ordenador,
asi como los que sirven de fundamento a sus interfaces. También se excluye de esta proteccion a los
programas de ordenador creados para causar dafios, es decir, los virus informaticos.

Sin reiterar aqui de nuevo lo ya expuesto respecto de la proteccion conferida por la LPI, cabe sefalar
que existen otras normas del ordenamiento juridico que también ofrecen proteccion a los programas de
ordenador, asi cabe sefalar principalmente el Codigo Penal de 1995, en materia de delitos contra la
propiedad intelectual (arts. 270 a 272), y la Ley 11/1986, 20 de marzo, de régimen juridico de Paten-
tes de Invencion y Modelos de Utilidad, si bien no es objeto de este apartado analizar la patentabilidad
del software.

Respecto de la proteccion conferida por el Codigo Penal, los programas de ordenador quedarian pro-
tegidos en el mismo régimen previsto para los delitos cometidos contra la propiedad intelectual, tipifi-
cando expresamente en su articulo 270 las conductas consistentes en:

— Lafabricacion
— Puesta en circulacion
— Tenencia
De cualquier medio que se destine especificamente a facilitar:
— Lasupresion no autorizada
— La neutralizacion
De cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador.

Sin perjuicio de la proteccion penal conferida y que resulta, al igual que las demas vias previstas, com-
plementaria a lo que dispone la LPI en materia de propiedad intelectual, y que debe encuadrarse den-
tro de las propiedades especiales reconocidas por el Codigo Civil, cabe sefialar que esta Ultima dispo-
ne expresamente otra forma mas de proteccion para aquellos programas de ordenador que formen
parte de una patente o modelo de utilidad, que no es sino la proteccion conferida en virtud de la apli-
cacion de la normativa vigente en materia de proteccion industrial.

b. Otras vias de proteccion

Debemos referirnos en este apartado principalmente a la proteccion de caracter administrativo, y mas
en concreto registral, en virtud de la posibilidad de que los programas de ordenador accedan al Regis-
tro de la Propiedad Intelectual, que tiene por objeto la inscripcién tanto de éstos como de sus sucesi-
vas versiones y los programas derivados.

Si bien es posible la inscripcion de programas de ordenador en dicho Registro, cabe senalar que en nin-
gun momento ésta tiene caracter constitutivo, sino que proporciona:

— Publicidad frente a terceros de los derechos inscritos en el mismo.

— Se convierte en una prueba cualificada sobre la existencia y pertenencia a su titular de los
derechos en él inscritos, que podria ser utilizada en juicio.

De esta manera se crea una presuncion sobre la existencia de los derechos inscritos en el mismo, si
bien cabe prueba en contrario, por lo que se convierte en una proteccidon mas bien de caracter formal.

73 Tecnologias de la Informacién. Aspectos Juridicos



C.

Registro General de Propiedad Intelectual

Cualquier obra susceptible de ser protegida mediante los derechos de autor, puede ser inscrita en el
Registro General de la Propiedad Intelectual.

La inscripcion de las obras en este Registro es potestativa, es decir, que al contrario que para la pro-
teccion mediante los derechos de propiedad industrial, no es necesaria la inscripcion en el Registro
para que la proteccion de la obra surta efecto.

Este Registro, como todo lo relativo a la propiedad intelectual, depende del Ministerio de Cultura.

Los requisitos que se exigen para la presentacion de programas de ordenador, en la actualidad, son:

REQUISITOS GENERALES

A. Impreso oficial de solicitud por duplicado, acompariado de:

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad:

a.1.- Del autor.

a.2.- Del titular de los derechos patrimoniales inscribibles.

Si se trata de personas juridicas, habra de aportarse:

b.1.- El titulo que acredite su personalidad juridica.

b.2.- El Cédigo de Identificacion Fiscal (CIF).

Si se actua mediante representante, éste debera aportar el documento que acredite dicha representacion
de forma fehaciente.

B. Ejemplar identificativo del programa de ordenador. (ver siguiente cuadro explicativo).

C. Justificante de Pago de la Tasa correspondiente.

D. Documentacién complementaria requerida en virtud de la legislacién sobre propiedad intelectual, si la hubiera.

(ver siguiente cuadro explicativo).

EJEMPLAR IDENTIFICATIVO DEL PROGRAMA DE ORDENADOR (PUNTO B CUADRO ANTERIOR)

A. Programas de ordenador inéditos:

La totalidad del cédigo fuente, en CD-ROM o en soporte papel, debidamente encuadernada y paginada. (En la
Oficina Provincial de Madrid, se permite su presentacién en disquete/s de 3 1/, pulgadas, en cédigo ASCII sin que
necesite tratamiento previo -sin comprimir, proteger de lectura, etc.-). En la etiqueta figurara el nombre del programa
y el autor.

Un ejecutable del programa.

Opcionalmente, podra presentarse una memoria que contenga:

— Una breve descripcion del programa de ordenador.

— El lenguaje de programacion.

— El entorno operativo.

Un listado de ficheros.

— El diagrama de flujo.

— En su caso, numero de depdsito legal.

Cuando la extension del cédigo fuente o las condiciones de archivo lo hicieran necesario, el registro podra exigir
que dicho cdédigo se aporte en CD-ROM u otro soporte diferente.

B. Programas de ordenador editados

Resumen de al menos 20 folios del cédigo fuente, que reproduzcan elementos esenciales del mismo, encuadernado
y con el nombre del programa y el autor.
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DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA EN LOS SUPUESTOS DE TRANSMISION
DE DERECHOS (PUNTO D DEL PRIMER CUADRO)

A. Sise desea inscribir los derechos sobre una obra a favor de persona distinta del autor, se debe aportar:

Contrato de cesion de derechos, salvo que el programa lo hubiera realizado un asalariado por cuenta ajena.

e Solo se inscribira en virtud de documento publico ante notario.

e Escritura expresara los derechos cedidos, las modalidades de explotacion, el tiempo, el &mbito territorial y el caracter
exclusivo o no.

¢ Justificante de pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, o el justificante
de exencién expedido por la Hacienda Publica.

B. Respecto a los programas creados por trabajadores asalariados por cuenta ajena, y en virtud de esa relaciéon
laboral se precisa:

Declaracién donde conste que el programa se ha creado en virtud de esa relacion laboral, en documento publico, salvo
que la haga el propio trabajador, en la que bastara una legitimacion notarial de la firma, o que ésta se extienda ante el fun-
cionario del Registro.

1.5. Proteccion juridica de las bases de datos

En lo que hace referencia al comercio electronico, es necesaria la utilizacion de la informacion para el
desarrollo de la actividad, de una manera, ademas, lo mas eficiente posible.

Si conseguimos tratar la informacion —elemento bésico de una actividad que se desarrolle a través de
la Red, y en la que no existe un trato presencial o fisico con los clientes—, de una manera mas eficiente
que la competencia, tendremos una ventaja incalculable sobre ésta.

Por otra parte, si desarrollamos una base de datos que produzca un tratamiento eficaz de esa infor-
macion, es muy posible que existan otras empresas en el mercado que deseen implementarla a su acti-
vidad, por lo que se nos antoja imprescindible el desarrollo de una proteccion adecuada para este tipo
de herramientas.

Las bases de datos son, dicho de una manera genérica, como “depositos” en los que se contiene infor-
macion, que puede ser Util para distintos usuarios y que sea recuperable mediante distintas aplicacio-
nes.

Estos depdsitos guardan la informacion de manera estructurada, afiadiéndole el valor de una recupe-
racion y tratamiento, automatizado o no, que permita una mayor utilidad de esa informacion.

El contenido de la base de datos sera, por tanto, un conjunto de documentos o datos, y la propia base
de datos, le otorga una estructura légica que le confiere un valor afiadido.

Los documentos no tienen por qué ser propiedad de la misma persona que crea la propia base de
datos. Son objetos distintos, y la proteccion que se confiere a ambos elementos también sera distinta.

Las bases de datos, en funcion del tipo de acceso las podemos clasificar en bases de datos auténo-
mas (0 de acceso local, desde el lugar en que nos encontremos utilizando el ordenador, normalmente
la base de datos se encontrara en un CD-ROM o un DVD-ROM) o bases de datos on line, (a las que
accederemos de manera remota, y que se encontraran en un servidor comun).

a. Forma de proteccion

Las bases de datos son obras de creatividad intelectual: nos estamos refiriendo a las propias bases
de datos, es decir, a la estructura que contiene la informacion.
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Las bases de datos se protegen como obras de creatividad intelectual, ya que esta creatividad no se
puede poner en duda en dos momentos distintos, tanto en el aimacenamiento de informacion como en
la recuperacion de la informacion.

Este esfuerzo que se debe hacer para poder poner en el mercado una herramienta de tratamiento de
la informacién agrupada se ve, de esta manera, protegido contra los posibles ataques que pueda sufrir.

La copia o el acceso a las bases de datos se puede hacer a un coste sensiblemente inferior al de su
creacion y desarrollo, por lo que es preciso que la proteccion de estos productos sea lo mas adecua-
da posible al bien objeto de proteccion.

De forma analoga a como ocurria con los programas de ordenador, el objeto de proteccion no es sola-
mente la recopilacion de informacion, sino mas bien todo el procedimiento de creacion de una base
de datos y el resultado del mismo.

En este mismo sentido, otro motivo por el que la proteccion debe ser a la propia base de datos y no al
contenido de la misma, es el de que es un producto que puede sufrir multiples actualizaciones, que,
ademas, impliquen un cambio sustancial en el contenido, lo que conllevaria una indefinicion de la pro-
teccién. Por este motivo, la proteccion debe ser a la propia base de datos (a su estructura), y no a su
contenido.

La proteccion de la estructura de la base de datos se entiende como forma de expresion de la seleccion
o disposicion de sus contenidos, no siendo extensiva a éstos.

Si bien al igual que en los programas de ordenador, son principalmente las inversiones efectuadas por
el sector privado las que requieren de la proteccion conferida por la Ley, la verdadera diferencia, sefia-
lada en la Exposicion de Motivos de la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporacion al Derecho espa-
fiol de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la
proteccion juridica de las bases de datos (publidada en el B.O.E. nim. 57, de 7 de marzo de 1998),
la constituye el hecho de que las diferencias en su proteccion juridica en los diferentes Estados miem-
bros de la Unién Europea incide de forma directa y negativa en la libertad de las personas fisicas y juri-
dicas de suministrar bienes y prestar servicios en el sector de las bases de datos.

De esta forma el legislador nacional procedio a dar cumplimiento al mandato comunitario, si bien la Ley
se incorporé directamente a la normativa existente, recuérdese que es la LPI, sobre propiedad intelec-
tual bajo razones de eficacia y economia legislativa.

Ademas de lo anterior, cabe sefialar que las bases de datos cobran especial importancia debido a la
inversion cuantitativa y cualitativa que se produce en las mismas, por parte de su fabricante, materiali-
zada en una inversion sustancial de factores tales como:

— Medios financieros

— Empleo de tiempo

— Esfuerzo

— Energia

— Otros de similar naturaleza

si bien los mismos seran sometidos a examen previo, a efectos de conferir la correspondiente protec-
cion por parte del ordenamiento juridico.

Respecto del concepto de base de datos, cabe sefialar que la Ley considera base de datos:

“Las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos independientes dispuestos de mane-
ra sistematica o metddica y accesibles individualmente por medios electrdnicos o de otra forma”.
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De esta forma se confiere proteccion a las bases de datos tanto on line como off line.
- Doble ambito de proteccion

Como ya hemos sefialado la proteccion juridica de las bases de datos goza en nuestro ordenamiento
juridico de una prevision especifica en la Ley 5/1998, de 6 de marzo, que contempla una doble via de
proteccion, en cualquier caso legal, al afirmar la aplicabilidad sobre la base de datos tanto de la citada
Ley como de la LPI.

Se articula por tanto un doble ambito de proteccion, de un lado, el que confiere el derecho de autor, y
de otro lado, el derecho sui generis, como figura juridica creada de forma especifica por la Ley 5/1998
al transponer a nuestro ordenamiento juridico la Directiva 96/9/CE. Sin perjuicio de la exposicion que se
realizara sobre el derecho sui generis, cabe sefialar que el derecho de autor recae sobre la base de
datos. De manera que ambos derechos o medidas de proteccion resultan ser complementarias.

Este derecho de autor requiere del requisito de originalidad, al igual que con el resto de obras que gozan
de la proteccion conferida por los derechos de propiedad intelectual, en la seleccion o disposicion de
sus contenidos, y sin perjuicio, ya que los mismos quedan excluidos de la proteccién conferida por esta
norma remitiéndose, en su caso, a la norma especifica que dote de proteccién a las mismas, asi:

— Las relativas a otros derechos de propiedad intelectual
— El derecho sui generis

— Derecho de propiedad industrial

— Derecho de la competencia

— Derecho contractual

— Normativa sobre secretos

— Proteccion de datos de caracter personal

— Proteccioén de los tesoros nacionales

— Normativa sobre el acceso a documentos publicos

Son por tanto materias que, por conformar el contenido de la base de datos, no reciben la proteccion
conferida a la misma y que reciben en su caso una proteccion especifica en funcion de la materia de
que se trate.

De igual forma, la proteccion conferida por el derecho de autor tampoco se extiende a los elementos
que resulten necesarios para:

— el funcionamiento o

— la consulta de algunas bases de datos como el tesauro y los sistemas de indexacion.

Respecto de estos Ultimos cabe sefialar que si serian objeto de proteccion por parte del derecho sui
generis.

- Derecho sui generis

El derecho sui generis constituye una figura especifica, surgida en nuestro ordenamiento juridico por
efecto de la transposicion de la normativa comunitaria en la materia, y que en ningn caso se contra-
pone o resulta incompatible con la proteccion legal conferida en virtud de la normativa sobre propiedad
intelectual.
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Esta figura juridica tiene por objeto la proteccion en una base de datos de:
— Lainversion sustancial
— Evaluada cualitativa o cuantitativamente
— Realizada por su fabricante
— De cualesquiera medios tales como tiempo, esfuerzo, energia u otros similares

— Parala obtencion, verificacion o presentacion de su contenido

Asimismo, la proteccion conferida por el derecho sui generis también recaeria sobre las modificacio-
nes sustanciales posteriores que se produjeran en una base de datos, siempre que las mismas cum-
plan todos los requisitos para otorgar dicha proteccion a una base de datos.

En consecuencia, el titular del derecho sui generis, y por tanto beneficiario de la proteccion conferida
por el mismo, es el fabricante de la base de datos. Si bien para gozar de la proteccion conferida por
aguél es necesario que concurran una serie de requisitos a fin de que el mismo pueda ser validamente
reivindicado, y que ya se han sefialado.

Cabe sefalar, que al igual que ocurre con el derecho de autor, la proteccion conferida en virtud del dere-
cho sui generis es independiente de la proteccion conferida a su contenido por la legislacion que resul-
te aplicable.

Respecto de las caracteristicas del derecho sui generis debe destacarse que el mismo no se configura
como un derecho absoluto, sino que al igual que ocurre con otros derechos éste no es absoluto, sino
que se prevén expresamente una serie de excepciones legalmente tasadas al mismo por parte del
usuario legitimo.

Este derecho no surge sino en el mismo momento en que finaliza el proceso de creacion o fabricacion
de la base de datos, y no con caracter previo al mismo, teniendo una duracion de 15 afios desde el
dia 1 de enero del afio siguiente en que termind dicho proceso.

En definitiva, el objeto de proteccion del derecho sui generis son las importantes inversiones de natu-
raleza econémica que han sido efectuadas previamente por el fabricante de la base de datos, y que
de no ser asi serian facilmente vulnerables por la posibilidad de efectuar copias con un bajo coste.

2. NOMBRES DE DOMINIO

2.1. ¢Qué es un nombre de dominio?

En un principio los ordenadores conectados a Internet se comunicaban entre si a través de las direc-
ciones IP (Internet Protocol), direcciones que identifican a los ordenadores compuestas por cuatro blo-
ques de numeros separados por puntos que van desde el O hasta el 255, (por ejemplo
232.125.96.205). Conforme la red iba creciendo, recordar un conjunto de nimeros se fue haciendo
cada vez mas complicado y de este modo se cred el sistema de los nombres de dominio, nombres faci-
les de recordar que los identificaban con la direccion IP de manera que ya no era necesario recordar el
numero de la misma.

Actualmente los nombres de dominio cumplen una funcion de identificacion comercial entrando asi a
actuar en el ambito comercial y coincidiendo de esta forma con otros identificadores comerciales como
son las marcas. Entendemos por marca todo signo o medio que diferencia o sirva para diferenciar en el
mercado productos o servicios de una persona de productos o servicios similares de otra persona. En
concreto, pueden constituir marcas las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sir-
van para identificar a las personas. Este es uno de los principales motivos por el que se suscitan con-
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troversias puesto que los nombres de dominio facilitan el acceso a las paginas web y, en muchas oca-
siones, permiten asociar dicho nombre de dominio a la entidad que lo ha registrado para que su ima-
gen e identidad sea conocida en el entorno electrénico como lo es fuera de €l.

La composicion de una direccion de Internet nos muestra la clasificacion de los nombres de dominio y
ésta la podemos analizar a través del siguiente ejemplo:

http//: www.cscamaras.es

e http://, es el protocolo de comunicaciones que se utiliza en Internet (HyperText Transfer Pro-
tocol) y que permite al usuario ver paginas web en la pantalla de su navegador;

e www, servicio de Internet (World Wide Web);

e “cscamaras’, es el nombre que se registra bajo el dominio correspondiente, es elegido por
el usuario y se asocia al mismo, y permite acceder al sitio web de la entidad que lo ha regis-
trado;

* “.es”, es el dominio bajo el que se registra un nombre. En este caso se trata de un nombre
de dominio de primer nivel de cédigo de pais correspondiente a Espana.

La clasificacion de los nombres de dominio se realiza atendiendo a la proximidad que tienen con el final
de la direccion de Internet, asi seran nombres de dominio de primer nivel los que se encuentren al prin-
cipio de la direccién mirando ésta desde la derecha. En el caso que hemos puesto de ejemplo, el nom-
bre de dominio de primer nivel es el “.es”, como nombre de dominio de segundo nivel encontramos
“cscamaras”, nivel éste en el que surgen las controversias con otros identificadores comerciales, a las
que anteriormente nos hemos referido.

Los nombres de dominio de primer nivel son conocidos como los Top Level Domain (TLD) y los de
segundo nivel como los Second Level Domain (SLD).

Los nombres de dominio de primer nivel se dividen en dos grupos: nombres de dominio de primer nivel
genérico (gTLD, generic Top Level Domain) y nombres de dominio de primer nivel de cédigo pais
(ccTLD, country-code Top Level Domain). Por Ultimo, estan los nombres de dominio de tercer nivel, tales

» o«

como “.com.es”, “.gob.es” 0 “.nom.es”.

Los nombres de dominio de primer nivel genéricos son los que recogemos a continuacion. Hasta el
momento se han creado catorce nombres de dominio genéricos y han ido surgiendo atendiendo a las
necesidades del trafico juridico:

gTLD Acceso Finalidad
.com Libre Comercial
.net Libre Comercial
.org Libre Organizaciones
.mil Restringido. Organismos militares Militar

del ejército de los Estados Unidos

.int Organizaciones internacionales sin limite Organizaciones internacionales
.edu Restringido. Organizaciones educativas Educacion
superiores

.gov Restringido. Organismos de gobierno Gobierno
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gTLD Acceso Finalidad

.biz Empresarios Exclusivamente comercial
y empresarial

.info Libre

.pro Restringido. Profesionales Profesionales pertenecientes a un
de determinadas categorias colegio profesional o similar

organizacion administrativa

.name Libre. Personas fisicas Identificacion de personas fisicas

.aero Restringido. Industria aeronautica Industria aeronautica

.coop Restringido. Cooperativas Identificacion cooperativas

.museum Restringido. Museos Museos

Por su parte, los nombres de dominio de cédigo pais se componen de dos caracteres que derivan
de las Normas ISO 3166 v, por lo que respecta a Espafia el ccTLD es “.es”. La entidad encargada del
registro de este nombre de dominio es la Entidad Publica Empresarial Red.es, que depende del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio *.

Los nombres de dominio de segundo nivel (SLD, Second Level Domain) son los que habitualmente
pueden coincidir con la marca o con el nombre comercial y los que dan lugar a la mayoria de los con-
flictos en materia de nombres de dominio.

El nombre de dominio de codigo pais correspondiente a Espafia, el “.es”, es regulado por el Plan
Nacional de nombres de dominio de Internet * que clasifica los nombres de dominio bajo “.es” en
regulares y especiales, siendo los primeros aquéllos que se asignan conforme a las reglas estableci-
das en el Plan y los especiales los que pueden ser asignados por la Entidad Publica Empresarial
Red.es sin sujecion a las reglas establecidas en el referido Plan cuando concurra un notable interés
publico para ello.

Los nombres de dominio de segundo nivel bajo el “.es” deben cumplir las normas establecidas en
el Capitulo segundo del Plan en el que se recogen las reglas de legitimacion para la solicitud de estos
nombres de dominio, los requisitos de asignacion, las normas de derivacion, las prohibiciones y la
necesidad de coordinacion con el Registro Mercantil Central, la Oficina Espafiola de Patentes y Mar-
cas, los demas registros publicos nacionales y la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior para
la asignacion de los nombres de dominio de segundo nivel.

Entre las principales novedades que introduce el Plan Nacional destacamos la creacion de los nom-
bres de dominio de tercer nivel, esto es, la posibilidad de solicitar el registro de un dominio bajo los
indicativos que se recogen en la tabla que examinamos a continuacion, los cuales podran ser solici-
tados por las personas en ella indicada.

*?Tal y como venimos sefialando, el Ministerio de Ciencia y Tecnologia ha pasado a denominarse Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En este sen-
tido, las referencias que se hagan a lo largo de este capitulo al Ministerio de Ciencia y Tecnologia han de entenderse realizadas al Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio.

%Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el cddigo pais correspondiente a Esparia (“.es”) aprobado por Orden CTE/662/20083, de 18 de
marzo, que ha venido a derogar la Orden del Ministerio de Fomento de 21 de marzo de 2000, que regulaba el sistema de asignacion de nombres de
dominio de Internet bajo el cddigo pais correspondiente a Espafa “.es”, que es la que hasta el momento regulaba esta materia, con las modificaciones
que le realizo la Orden de 12 de julio de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia con el objeto de subsanar determinados errores que dificultaban su
aplicacion, para que pudiese subsistir en tanto se aprobaba el Plan Nacional de nombres de dominio.
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NOMBRES DE DOMINIO DE TERCER NIVEL

Nombres de dominio Legitimacion

.com.es Personas fisicas o juridicas y las entidades sin personalidad que tengan intereses

o mantengan vinculos con Espaiia.

.nom.es Las personas fisicas que tengan intereses o mantengan vinculos con Espafia.

.org.es Las entidades, instituciones o colectivos con o sin personalidad juridica y sin animo de lucro

que tengan intereses o mantengan vinculos con Espana.

.gob.es Las Administraciones Publicas espafiolas y las entidades de Derecho publico de ella

dependientes, asi como cualquiera de sus dependencias, érganos o unidades.

.edu.es Las entidades, instituciones o colectivos con o sin personalidad juridica, que gocen

de reconocimiento oficial y realicen funciones o actividades relacionadas con la ensefianza
o la investigacion en Espaia.

Como reglas comunes a los nombres de dominio de segundo y de tercer nivel se establecen las refe-
rentes a los derechos y obligaciones que debe cumplir el que solicita la asignacion de un nombre de
dominio. Asi:

1.
2.

Esté obligado a facilitar sus datos identificativos siendo responsable de su veracidad y exactitud.

Debe respetar las reglas y condiciones técnicas que pueda establecer la autoridad de asigna-
cién para el adecuado funcionamiento del sistema de nombres de dominio bajo el “.es”.

Mantendra informada a la Autoridad de asignacion de todas las modificaciones que se produz-
can en los datos asociados al registro del nombre de dominio.

Como derechos destacamos el de la utilizacién del nombre de dominio, el derecho a la conti-
nuidad y calidad del servicio que presta la autoridad de asignacion.

El Plan Nacional establece entre las normas comunes a los nombres de segundo y de tercer nivel las
reglas de sintaxis que éstos deben cumplir:

Los Unicos caracteres validos son las letras de las lenguas espafiolas, los digitos “0” a “9” y el
guion (-)

El primero y el Ultimo caracter del dominio no puede ser el guion

Los cuatro primeros caracteres del nombre de dominio no podran ser “xn - -”

La longitud minima admitida para un dominio de segundo nivel es de tres caracteres y de dos
caracteres para un dominio de tercer nivel

La longitud méaxima para un dominio de segundo y de tercer nivel es de sesenta y tres carac-
teres

Ademas de los nombres de dominio que hemos analizado, la Unién Europea a través del Reglamen-
to (CE) n° 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril, ha aprobado la creacion
del dominio de primer nivel “.eu”. Se trata de un dominio de cddigo de pais, que se aplicara con inde-
pendencia de los dominios nacionales de los Estados miembros de la Unién Europea.
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2.2. ¢;Como adquirir un nombre de dominio?

El derecho a usar un nombre de dominio con caracter exclusivo se adquiere mediante su registro. Son
varios los pasos que deben darse en este sentido y varian segun el nombre de dominio que se quiera
registrar sea uno genérico o de cédigo pais.

El sistema de registro de un nombre de dominio esta estructurado sobre la base de un érgano central
que es la Corporacion Internacional de Asignacion de Nombres y NUmeros de Internet, en adelante la
ICANN, y un sistema de bases de datos centralizada que permite que un mismo nombre de dominio no
pueda ser registrado por dos personas a la vez.

Teniendo esta estructura presente, otra cuestion a tener en cuenta es que son muchos los sujetos que
intervienen en el registro de un nombre de dominio y se hace preciso conocerlos para poder acudir al
gue sea necesario en cada momento.

Los nombres de dominio que se registran son los de segundo y tercer nivel bajo los nombres de domi-
nio de primer nivel, en un caso, sean estos genéricos como el “.com”, “.net”, “.org” o de cddigo pais
como el “.es” y bajo los nombres de dominio de primer y segundo nivel como los de “.com.es”,

» o« ” o«

“.nom.es”, “.gob.es”, “.edu.es” y “.org.es”.

Por poner un ejemplo, en el caso de “cscamaras.es” lo que registramos es “cscamaras” que es el
dominio que nosotros hemos elegido y el que tenemos interés en registrar para nuestro trafico mercantil
on line. Y en el caso de www.midominio.com.es lo que registramos también es “midominio” dado que
el “.com.es” es el indicativo de cddigo pais bajo el que lo registramos.

a. Sujetos intervinientes

Para conocer el procedimiento de registro de un nombre de dominio hay que conocer a los sujetos
intervinientes en el mismo, que son:

1. Corporacioén Internacional de Asignaciéon de Nombres y Numeros de Internet (ICANN), que
se encarga de establecer las clausulas y condiciones en relacidon con una controversia que surja
sobre el registro y utilizacion de un nombre de dominio de Internet registrado. Lleva un control de
todos los nombres de dominio que se registran de modo que cada vez que se registra un nombre
de dominio se realiza una cesion de los datos del registrador a la ICANN.

2. Entidades de registro o entidades administradoras y responsables del registro de nombres de
dominio. Cada nombre de dominio genérico y de cddigo pais tiene una entidad encargada de su
registro a nivel mundial. Siendo Internet una red universal y pudiendo solicitarse el registro de un
mismo nombre de dominio desde cualquier parte del mundo, se ve necesaria la existencia de esta
figura que centralice el registro de uno o varios nombres de dominio permitiendo de este modo que
el sistema de los nombres de dominio y su caracteristica de identificadores comerciales en Inter-
net pueda ser efectivo.

Las Entidades encargadas del registro de los nombres de dominio genéricos son las que se reflejan
en la tabla que sigue:
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NombrFe de dominio Entidad registradora

“.com”, “.net” Verisign Global Registry Services

“.org” Public Interest Registry
“ biz” NeuLevel Inc.

“.info” Afilias Ltd.
“.pro” RegistryPro Ltd.

“.name” Global Name Registry LTD.

“.coop” DotCooperation LLC.

“.aero” Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA)

“.museum” Museum Domain Management Association (MDMA)

En lo que a los nombres de cédigo pais se refiere también ocurre que hay una Entidad encargada
del registro del dominio correspondiente. En el caso de Espana, el dominio “.es”, la autoridad encar-
gada de la asignacion de nombres de dominio bajo el “.es” es la Entidad Publica Empresarial
Red.es, que lo hace a través de su departamento ESNIC.

Nombre de dominio Entidad registradora

»

Red.es: www.red.es
Esnic: www.nic.es

“.es

En este caso particular encontramos otras figuras que intervienen en el registro de un nombre de
dominio con caracter excepcional, y en algunos casos por nueva creacion del Plan Nacional de nom-
bres de dominio, que son los agentes registradores, que actuando en régimen de libre compe-
tencia asesoran a los usuarios, tramitan sus solicitudes y actian ante la autoridad de asignacion para
la consecucion de la asignacion de nombres de dominio y el Consejo Asesor de las Telecomunica-
ciones y de la Sociedad de la Informacion que asesora al Gobierno sobre la gestion del dominio “.es”.

3. Entidades acreditadas por la ICANN: son empresas proveedoras de servicios de registro y man-
tenimiento de nombres de dominio acreditadas por la ICANN. Si esta corporacion es el érgano de
mayor jerarquia en lo que a la asignacion de nombres y nimeros de Internet se refiere, es facil com-
prender que las empresas que colaboren en la tarea de hacer posible el registro de los hombres
de dominio deban cumplir el requisito de ser acreditadas por ella. Asi en su pagina web,
www.icann.org, en la columna de la izquierda donde dice Registrars podemos acceder a una tabla
de las entidades acreditadas por orden alfabético y con indicacion del pais para el que estan acre-
ditadas y la relacion de los nombres de dominio cuyo registro pueden tramitar.

En concreto en Espafna encontramos las siguientes empresas proveedoras de servicios:

EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS EN ESPANA

Allglobalnames: www.cyberegistro.com

Arsys: www.soloregistros.com; www.arsys.es

Nominalia Internet, S.L.: www.nominalia.com

Interdomain: www.interdomain.org

Entorno Digital, S.A.: www.entorno.es
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Esto respecto a los nombres de dominio genéricos, en cuanto a los nombres de dominio de codi-
go pais, ocurre igual, es una entidad registradora la que se encarga de administrar la gestion de
los nombres de dominio bajo el cddigo pais correspondiente.

En Espana, como ya hemos comentado anteriormente, es la Entidad Publica Empresarial Red.es la
que centraliza el registro del nombre de dominio de cddigo pais que corresponde a Espafia (“.es”)
y COMo empresas proveedoras de servicios en lo que al registro del dominio “.es” se refiere pode-
mos consultar la lista de Registradores que hay en la direccion de Internet http://www.nic.es/agen-
tes/listado.html.

4. Solicitante de un nombre de dominio: Para solicitar un nombre de dominio no se necesitan otros
requisitos que los de aquellos que exija el nombre de dominio que se solicite, es decir, segun el
nombre de dominio sea de libre acceso o sea de acceso restringido a un grupo de personas deter-
minados, como por ejemplo ocurre con el dominio “.edu” que estéa reservado para centros educa-
tivos y universidades.

5. Otros: persona de contacto, persona de facturacion: Cuando se solicita el registro de un nom-
bre de dominio se piden al que lo registra un conjunto de datos que son de contacto para tenerlos
en la base de datos “Whois”, a la que nos referiremos después, y ponerlos asi a disposicion del
publico para facilitar su contacto. Ademas se solicitan datos para proceder a la facturacion del pre-
cio que el tener un nombre de dominio registrado devenga.

b. Eleccion del nombre de dominio

Cuando una empresa va a proceder a elegir el que sera su signo identificativo en el trafico comercial
on line, debe tener muy presente que sus servicios y productos se van a relacionar directamente con
él en el ambito del comercio electrénico, y por tanto la decision del que vaya a ser su nombre de domi-
nio no es una decision trivial sino que en ella va en juego la identificacion de nuestro trabajo.

Generalmente las empresas prefieren elegir como identificativo en la red el mismo signo que les identi-
fica en el comercio off line, de ahi que surjan los problemas que el nombre de dominio presenta en rela-
cién con las marcas u otros identificativos comerciales.

Cada entidad registradora puede dictar las normas de regulacion del nombre de dominio que tiene
asignado, si bien, la Internet Engineering Task Force (IETF), a través de su Recomendacion RFC-1034,
estableci6 las normas de sintaxis basicas de los nombres de dominio genéricos por las que se reco-
nocieron como posibles caracteres validos de los nombres de dominio las letras del alfabeto inglés,
los digitos del 0 al 9y guién “-”. Han de tener una longitud méaxima de 63 caracteres, comenzar y aca-
bar por letra del alfabeto inglés o digito del 0 al 9 y sélo pueden estar formados interiormente por letras

“

del alfabeto inglés, digitos del O al 9 y guion “-”.

Siguiendo estas reglas podria ser un nombre de dominio valido el de c-a-m-a-r-a-s.org pero no el de
-camaras-.org.

Han resultado polémicas las reglas por las que se establece que la composicion de los nombres de
dominio solo puede realizarse con caracteres del alfabeto inglés, en relacion con las lenguas que con-
tienen caracteres diferentes a los de este alfabeto. Si consideramos de un alto valor comercial el hecho
de que una empresa pueda solicitar como nombre de dominio la denominacion por la que es comun-
mente conocida, ¢,gué ocurre cuando esa denominacion esta formada por caracteres como la “fi”, la

“ "

¢”, vocales acentuadas, y con los alfabetos japoneses, coreanos, arabes, etc., ...?

Las razones que motivan la necesidad de un reconocimiento general de los caracteres distintos a los
del alfabeto inglés son multiples ya se contemplen desde el punto de vista del usuario o desde el del
empresario, siendo de gran valor tanto para darse a conocer como empresario como para el usuario
que busca el servicio o producto que se ofrece.
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Un importante paso en este sentido lo ha dado el Plan Nacional de nombres de dominio al reconocer
en sus normas de sintaxis, aplicables a los nombres de dominio de segundo y de tercer nivel bajo el
indicativo “.es” los caracteres de las lenguas espafiolas.

C. Registro de nombre de dominio

Realizada la eleccion del nombre de dominio se procedera a intentar su registro. Cuando se quiera
registrar un nombre de dominio genérico, habra de acudir a una de las entidades acreditadas por la
ICANN para poder proceder al registro de los nombres de dominio que se soliciten. Una vez elegida la
entidad de registro, los pasos a realizar son los siguientes:

1. Comprobar que el nombre de dominio que se solicita esta libre. Para ello se consultara la base de
datos “Whois”, que es la base de datos que contiene una relacion entre los nombres de dominio y
sus titulares, identificando a estos a través de su nombre, direccion y datos la persona que sea el
contacto administrativo, entre otros.

2. Dirigirse a una de las entidades acreditadas por la ICANN.
3. Aceptar las condiciones legales para registrar un nombre de dominio genérico.
4. Solicitarlo y esperar respuesta de la entidad registradora.

Por su parte, los nombres de dominio de cédigo pais y en concreto el que corresponde a Espana, el
“.es”, debe registrarse ante la entidad registradora acreditada por la ICANN, que como hemos sefiala-
do es Red.es. El registro de un nombre de dominio bajo el “.es” implica una primera comprobacion de
las normas establecidas en el Plan Nacional, anteriormente referidas y a continuacion se procede a
enviar el Formulario de Solicitud Electrénica de asignacion de un nombre de dominio, que se encuen-
tra en la pagina web de la entidad registradora.

En virtud del registro del nombre de dominio, la persona que aparece como titular del mismo adquiere
Unicamente el derecho a utilizar dicho nombre de dominio a efectos de direccionamiento en el sistema
de nombres de dominio de Internet durante el periodo determinado por el Registrador Competente y
asume todas las obligaciones que se desprenden a lo largo de este contrato asi como las indicacio-
nes de las normas establecidas tanto por el registrador competente, como por la entidad registradora
correspondiente, como por la ICANN en esta materia.

Hay que tener en cuenta que en el registro de un nombre de dominio rige el principio de que el prime-
ro que lo solicita es quien o obtiene (“first come, first served”).

2.3. Recuperacion de un nombre de dominio

En el caso de conflictos que tengan por objeto el registro de nombres de dominio, como alternativa a la
solucion judicial de controversias, existe una Politica Uniforme de soluciéon de controversias en materia
de nombres de dominio, aprobada por la ICANN el 26 de agosto de 1999 y un Reglamento de la Poli-
tica Uniforme de solucion de controversias en materia de nombres de dominio, aprobado €l 24 de octu-
bre de 1999.

La Politica Uniforme se aplica a los prestadores de servicios de registro de nombres de dominio que la
hayan adoptado y a los prestadores de servicios de solucion de controversias en la materia acreditados
por la ICANN. Sin embargo, algunos nombres de dominio poseen sus propias politicas de resolucion
de conflictos.

La Politica Uniforme y su Reglamento se aplican a las controversias que se susciten entre un tercero y
el titular de un nombre de dominio, en las que el demandado se somete obligatoriamente a este pro-
cedimiento administrativo y el demandante tiene que probar que:
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— El'nombre de dominio que motive la demanda sea idéntico o similar hasta el punto de crear con-
fusidn con una marca sobre la que el demandante tiene derechos

— No existen derechos o intereses legitimos sobre el nombre de dominio por parte del demanda-
do

— Elregistroy la posesion del nombre de dominio sean de mala fe

El prestador de servicios de solucion de conflictos en materia de nombres de dominio que mas con-
troversias solventa conforme a esta Politica es el Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra.

A continuacién puede observarse el esquema de procedimiento ante la OMPI:

ESQUEMA DE PROCEDIMIENTO

Presentacion de la demanda ante el centro de Mediacién y Arbitraje (incluida la | Envio de una copia de la demanda al:
portada de transmision) (remisidn por correo-e y envio por correo ordinario de ori- | [_] demandado
ginal y cuatro copias por servicio de mensajeria) ] registrador

Efectuar el pago de las tasas del Centro

Examen por el Centro del cumplimiento de los requisitos formales de la demanda
en el plazo de cinco dias naturales a partir de la presentacion de la demandada

Si cumple los requisitos formales, remision al demandado en el plazo de tres dias
naturales a partir de la recepcién de las tasas. Fecha de comienzo del procedi-
miento administrativo

Plazo de veinte dias en el que el demandado debera contestar

Si las partes no han optado por un grupo de expertos de tres miembros, el Cen-
tro nombrard, en un plazo de cinco dias naturales a la recepcion del escrito o una
vez transcurrido dicho periodo, un Unico panelista

Una vez nombrado el panelista, se notificara a las partes la fecha limite en la que,
sin que existan circunstancias excepcionales, se remitira al Centro la resolucion
sobre la controverisa

En especial la resolucion del caso “davara.net”

En este apartado se busca ilustrar la recuperacion del nombre de dominio “davara.net” por un espe-
cialista del Derecho de las TIC, el profesor D. Miguel Angel Davara Rodriguez, Presidente de la Firma
Davara & Davara, tras ver suplantada su identidad en Internet, sufriendo un grave perjuicio a su repu-
tacion, supuesto de hecho pionero en las controversias de resolucion de conflictos de nombres de
dominio. El caso fue resuelto por la OMPI a favor de la Firma Davara & Davara Asesores Juridicos,
demandante en el conflicto.

La recuperacion del nombre de dominio “davara.net” es el primer caso en que se usurpa la identidad
de un profesional en Espafia y éste recupera su dominio.

Los hechos se remontan al verano de 2001, cuando una persona que decia llamarse Luis Davara, con
nacionalidad supuestamente venezolana y afincado en México, registré el dominio objeto de contro-
versia a través de un registrador situado en Paris (Francia) y cred una pagina web que pretendia ser el
sitio web de la Firma Davara & Davara Asesores Juridicos, en la que todos los links que se incluian en
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la misma dirigian siempre a la Unica pagina que se encontraba bajo el dominio “davara.net”, ademas de
incluir algunas secciones bajo nombres tales como “Cursos y Seminarios. Master del prof. Davara” o
“Seccion destacada: el profesor Davara responde”, aludiendo de nuevo a la supuesta presencia y aten-
cién del Presidente de la Firma tras dicha pagina web, y con clara intencién de aprovecharse de la repu-
tacion del Prof. Davara.

Lo anterior supuso que se iniciara un procedimiento ante la OMPI* con el fin de recuperar el nombre de
dominio en cuestion, siendo las partes del conflicto, por un lado, el demandante, la Firma Davara &
Davara Asesores Juridicos, especializada en Derecho de las Tecnologias de la Informacion y las Comu-
nicaciones (TIC), fundada y presidida por D. Miguel Angel Davara Rodriguez, Profesor Ordinario (Cate-
dratico) de la Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE), pionero y experto reconocido internacional-
mente en Derecho de las TIC. Davara & Davara es una Firma espafiola, titular del nombre de dominio
“davara.com”, sitio web que contiene informacién especializada Unica y exclusivamente en el analisis
de las diferentes cuestiones que componen el Derecho de las TIC.

La Firma es asimismo titular del nombre de dominio “davara.org” y de derechos marcarios sobre la
marca de comercio DAVARA.ES, registrada en la Oficina Espariola de Patentes y Marcas, para la clase
42 con destino a “servicios juridicos”.

Por otra parte, el demandado, supuestamente, porque en ningln momento se acreditd su identidad,
era Luis Davara, con domicilio en El Mirador 193, Despacho 3. 01310 México, D.F. México.

En relacion con la utilizacion del dominio “davara.net” por el demandado, inicialmente incluy6 una pagi-
na en la que se presentaba como Davara & Davara, intentando beneficiarse no sélo de la imagen de
ésta sino también de la actividad profesional y académica del Prof. Davara, al incluir algunos enlaces a
secciones tales como “el prof. Davara responde”.

Todo ello, por supuesto, constituye una suplantacion de la identidad y una explotacion de la reputa-
cién ajena, incidiendo en cuestiones de competencia al afectar gravemente a la imagen de la Firma 'y
del Prof. Davara. El contenido de esta pagina inicial fue protocolizado por un notario a peticiéon de Dava-
ra & Davara, sirviendo posteriormente como prueba en el procedimiento para la recuperacion del nom-
bre de dominio.

Poco tiempo después el demandado cambid el contenido de dicha pagina por otra en la que se indi-
caba que se trataba de una pagina personal, si bien bajo el subdominio “davara.es.org” al que se redi-
reccionaba automaticamente a todo usuario que solicitaba ver la pagina “davara.net”.

Lo anterior debe considerarse, en su caso, sin perjuicio de las infracciones en que haya podido incurrir
al registrar dicho nombre de dominio, es decir como fase posterior, 0 en tal caso paralela, al inicio del
procedimiento de recuperacion del nombre de dominio ante la OMPI.

La demanda fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI mediante el envio de
una copia a través de correo electronico y en soporte papel, original y cuatro copias, mediante Cou-
rier a la direccion indicada, asi como al registrador del dominio, Gandi, que se encuentra en Francia,
y al demandado a la direccion que aparecia en el registro (El Mirador 193, Despacho 3, 01310, Méxi-
co, México, D.F.), siendo dicha direccion inexacta o incompleta, como asi hizo constar el servicio
Courier (DHL), cuestion que se puso en conocimiento del Centro a través de un escrito complemen-
tario, y sin que el demandado, tal y como consta en la Decision, verificase dicha direccion, propor-
cionando otra de su supuesta estancia provisional en Venezuela, si bien en la Decision se hace cons-
tar que éste ha alegado ser un estudiante venezolano que cursa estudios de especializacion en Méxi-
coD.F

%Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, cuyo Centro de Arbitraje y Mediacion es un prestador de servicios de solucion de controversias acre-
ditado por la ICANN.
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Como idioma del procedimiento, dada la nacionalidad y residencia espafnola de la Firma y la tedrica resi-
dencia en México del demandado, se solicitd el castellano. Asimismo, el demandado contestd sus
escritos en castellano, por lo que el Centro aceptd que el idioma del procedimiento fuera éste con base
en la tacita aceptacion del demandado y en atencion a las nacionalidades y domicilios de las partes en
paises cuya lengua oficial es el castellano.

La resolucion depende de la prueba de los tres requisitos exigidos por la Politica Uniforme en su art 4
(@) en el que, como ya hemos referido en el apartado referente a la solucion extrajudicial de controver-
sias, se exige que se pruebe: i) la identidad o similitud que cree confusion, ii) la ausencia de derechos
0 un interés legitimo del demandado en el nombre de dominio v, iii) el registro y uso del nombre de
dominio con mala fe por el demandado.

En el caso que nos ocupa el panelista sefiald lo siguiente:

i) Enrelacion con la identidad o similitud que cree confusion dispone que existe tal entre el domi-
nio “davara.net” y la marca “DAVARA.ES”.

i) En cuanto a la ausencia de derechos o un interés legitimo del demandado en el nombre de
dominio, al no haber acreditado su identidad el demandado ante la solicitud del Centro, con-
cluye el panelista que no tiene derecho o interés legitimo respecto al nombre de dominio “dava-
ra.net”.

iy Respecto del tercer requisito, el registro y uso del nombre de dominio con mala fe por el deman-
dado, el panelista entiende que el demandado ha registrado primero y usado luego el nombre
de dominio en disputa para interferir en la actividad en linea del demandante y causar asi moles-
tia a su propietario y director, constituyendo asi una conducta de mala fe.

Después de analizar todo esto, el panelista concluyd en resolucion D2002-0220, de 10 de junio de
2002, que el nombre de dominio “davara.net” fuese transferido a Davara & Davara, Asesores Juridicos.
El texto completo de la decision se encuentra disponible en la direccion de Internet
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2002/d2002-0220.html.
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