El uso de las marcas en Internet: Problemas y Soluciones

                MARCAS E INTERNET, INTERNET Y MARCAS: UN DIÁLOGO PERMANENTE
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Introducción:

Esta foto que presentamos, representa en su integridad el mensaje que hoy queremos compartir con ustedes.

Como ustedes saben Internet es un conjunto descentralizado e interconectado de redes de comunicación, que utilizan la familia de protocolos. TPC/IP . Sin duda fue la revolución del siglo XX.

Hoy Internet tiene vida propia , es el conjunto mayor que existe de información, de personas , ordenadores y software , funcionando en una red corporativa, intercambiando e interactuando a nivel global. Internet respira y palpita como un ser humano, creció y se desarrolló como lo hace un niño, siempre con el respaldo de los padres , apoyando y sosteniendo. 

Hoy nos encontramos frente a un desafío, un Internet adulto cuyo mundo se amplio infinitamente y que se nutre permanente de todas las áreas del conocimiento.

La propiedad intelectual es un nutriente  más de su crecimiento. 

Este ser humano que adquirió vida propia sin duda tiene un contrato de matrimonio con un elemento de la propiedad intelectual que lo sostiene y lo potencializa : las marcas.

Ahora como todo matrimonio, tiene períodos de crisis , entendiendo la crisis como un momento de crecimiento, en ese contexto estamos situados actualmente.

Internet presenta muchas infracciones de propiedad intelectual lo que sin duda es un problema, pero como no podemos abarcar todos los aspectos de esta problemática tan diversa, nos centraremos en comprender los problemas que las marcas presentan en la tecnología digital.

Identifiquemos el problema: 

      El uso indebido de las marcas en Internet comprende las acciones ya conocidas y clásicas como ser la venta de productos falsificados o similares utilizando este medio, prácticas que le permiten al producto que se quiere vender o promocionar,  posicionarse en determinados buscadores por diversos medios. Asimismo parte del problema radica también en la adquisición de información en  forma fraudulenta o phishing y por último la especulación que se produce diariamente con los nombres de dominio o ciberocupación.

Responsabilizando a los ISP, los titulares de derechos tienen una estrategia bien clara y que se ha venido incrementando en estos anos intimándolos con el fin de intentar prohibir el uso indebido  de sus marcas en Internet, evidentemente en muchos casos esto ha llegado a tener un resultado positivo y este tipo de acciones es cada día mas frecuente, lo problemático es de que forma se puede lograr una armonización de esta problemática y de que forma el titular del derecho puede estar atacando el problema en una forma mas rápida y en su caso previniendo las infracciones.

Volvemos al inicio, tenemos un adulto ya desarrollado que ha adquirido determinadas estrategias para sobrevivir pero que también contiene algunos vicios que no le permiten ser un ser integro, el problema lo tenemos planteado, el mundo se transformo gracias a Internet, la comunicación se transformo gracias a Internet, y la propiedad intelectual me cuestiono, se transformo al ritmo de Internet?

Problemas identificados:

Aquí comienza nuestro desafío como generar soluciones acordes a la revolución Internet. 

Vamos a formular siete interrogantes que nos ayudarán a pensar en la búsqueda de estrategias acordes a el momento que vivimos.

Nos preguntamos:

1. ¿Existen disposiciones legislativas algunos países de América para la protección de las marcas en Internet?
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Esta es la realidad  algunos países de America, no contamos con una normativa específica para solucionar el problema , probablemente porque el desarrollo fue tan rápido que el conocimiento generado no logro tener el tiempo de consolidación y de análisis necesario. Solamente encontramos en Paraguay una protección en teoría adecuada y bajo una ley especifica.

Por esta razón las situaciones particulares comienzan a aparecer en cada país pero al no existir una normativa concreta, cada contexto y coyuntura es única y es importante conocerlas.

2. ¿ Bajo que condiciones podría la aparición de una marca en Internet constituir uso en su jurisdicción y dar lugar a una infracción?
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     Continuamos investigando los problemas regionales

3. ¿Pueden los usuarios de una marca en Internet evitar un enlace con su país mediante la colocación de una declaración de “descargo de responsabilidad” en sus sitios Web y así evitar demandas en su territorio donde pudieran haber derechos conflictivos?
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Continuamos interrogándonos

¿Está prevista la política de puertos seguros safe harbor?
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Este breve relevamiento nos permite volver a confirmar que no existe una legislación especifica y que este matrimonio, Internet- marcas puede entrar en un conflicto difícil de solucionar sino encontramos nuevos canales de construcción.

Sintetizando los problemas, nos encontramos con una gama muy amplia pero que en su esencia tienen raíces comunes por eso es importante poder visualizarlos para que las soluciones tengan un carácter integrador.

Comenzamos pensando en los límites del Derecho de Autor, allí como vimos en los anteriores ejemplos nos encontramos con distintas normativas según los países, pero también percibimos un sistema normativo internacional en el cuál cada región se ampara, con sus propias limitaciones y excepciones. Esto también nos hace pensar en los derechos de reproducción en Internet, los usos libres y  gratuitos, las licencias no voluntarias y los usos libres remunerados.

Con respecto a los Derechos de Reproducción, nos encontramos con la copia privada, y el concepto de privacidad, y lo que esto produce como impacto, un impacto tecnológico que se puede percibir en la industria tecnológica, en la industria audiovisual y en la industria musical.

En Internet estamos viviendo un momento de crisis, las negociaciones están en crisis, los conflictos son difíciles de solucionar y dialogar, la red ha adquirido valor billete ,se ha monetizado, ha adquirido valor monetario,  las perspectivas son complejas, si no se responde jurídicamente con un paradigma que lo ampare.

Durante mucho tiempo este campo de estudio fue casi abandonado, en el mundo digital el Derecho de Autor y en la gestión de Marcas no se tuvo una estructura de control jurídica que permitiera su regulación por esta razón hoy nos cuesta determinar problemas y soluciones, no podemos seguir pensando que los problemas de Marcas en Internet son los mismos que nos ocupan en nuestra labor profesional cotidiana.

Algunos antecedentes relativos a este nuevo mundo tecnológico nos parece interesante citar.

          Nos encontramos con el Tratado de la  OMPI sobre Derecho de Autor y Tratado de la   

          OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas de 1996 que  pone de manifiesto 

          la obligación de los Estados de proporcionar :
“protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por artistas interpretes, ejecutantes o productores de fonogramas en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado y que , respecto de sus interpretaciones o ejecuciones o fonogramas restrinjan actos que no estén autorizados por los artistas intérpretes o ejecutantes o los productores de fonogramas concernidos o permitidos por la Ley”

Como podemos comprobar los procesos de notificación y retirada de productos son aplicables en materia de derecho de autor , y también percibimos que se intenta extender estos procesos a situaciones de infracciones de marcas en Internet. Según los contextos regionales nos encontramos con distintas realidades. 

Todos sabemos que si un sitio como lo es Justin.tv recibe una notificación de la UEFA porque en uno de sus canales que un privado sube , esta trasmitiendo un partido de la Liga de Campeones de Europa, de inmediato el mismo es dado de baja, no obstante cuando uno adquiere un producto por Internet el titular no se entera en el momento de la venta y esto genera hechos que desencadenan una serie de procedimientos que mas adelante analizaremos.

Siguiendo que la temática antes de utilizar el ejemplo de Justin.tv,  en Bolivia, Chile, Venezuela, Nicaragua, Uruguay, Canadá,  y Costa Rica al no existir disposiciones legales no hay ninguna regulación específica. Otros países como Argentina a pesar de que no existen avances de tipo legislativo, muchas empresas de Internet tienen políticas para las situaciones de infracción marcaria. Últimamente hay una marcada tendencia a tener políticas de reporte de abusos y usos indebidos que pueden derivar en la retirada de los contenidos infractores.

En Brasil se presenta una situación similar y aunque no existe una regulación, si se presume una infracción se llama la atención sobre la marca registrada implicada, amparado en la sección 867, del Código de Procedimiento Civil de Brasil. 

En Ecuador, al igual que en los países que venimos exponiendo no existe una legislación especifica, pero las resoluciones sobre las acciones de tutela administrativa que emite la oficina al momento de una infracción por el uso indebido de una marca en Internet han sido acogidas por las partes y ha surtido efecto frente al NIC  de Ecuador .

Continuamos observando la región y en México no hay prevista ninguna ley ni mecanismos de protección lo cierto es que se hace  extensiva la protección no sólo  a los derechos de autor sino a marcas registradas por igual, sí puede entenderse como una práctica comúnmente aceptada y reconocida en México, la cual se efectúa a través de cartas advertencia o bien de existir, mediante las formas electrónicas correspondientes contenidas en las páginas de Internet.

En Panamá los fiscales tienen autoridad para ordenar el retiro de contenidos siempre que el sitio Web esté sujeto a la jurisdicción de la República.

Latinoamérica se encuentra en un momento de crisis en donde frente a la ausencia de una normativa legal van apareciendo diversas figuras jurídicas, que tenemos que tener presente para poder construir lineamientos generales.

Podríamos pensar que operan en nuestros países algunos acuerdos informales de la industria , donde se produce una cooperación entre el ámbito público y privado para permitir el desarrollo del mercado en Internet, y como consecuencia resguardar los derechos marcarios de los titulares.

En México no existen propiamente acuerdos informales de la industria, ni cooperación entre los sectores público y privado para permitir el desarrollo del mercado en Internet y al mismo tiempo resguardar los derechos de los titulares de marcas registradas. Sin embargo, previo o durante la tramitación de un procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción tramitado ante el organismo público descentralizado encargado de la administración de la propiedad industrial en el país, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la parte interesada puede solicitar la imposición de medidas provisionales a fin de que el IMPI ordene al registrador acreditado por ICANN para el registro de nombres de dominio en México, la sociedad denominada Network Information Center México, S.C. ("Registry .MX"), la suspensión temporal de las actividades que constituyan la conducta infractora, el que se suspenda el contenido que presuntamente infringe derechos de propiedad intelectual de una página de Internet. Asimismo, a petición de la parte interesada el IMPI puede solicitar al Registry.MX, vía requerimiento de informes, que proporcione la información relativa al contacto registrante de un nombre de dominio administrado por este.

Continuaremos abordando algunos casos de infracciones y las posibles soluciones que se encontraron.

Algunas posibles soluciones.

“La palabra solución viene del latín solutio, Solutions, formada por la raíz del verbo Solvere, Solu- y el sufijo – tio (-ción: acción y efecto). El verbo Solvere , quiere decir Soltar, Liberar.”

Hoy estamos reunidos para poder buscar soluciones en el sentido etimológico de la palabra es decir liberar , acciones y efectos.

Para eso debemos tener presente lo que ocurre en América Latina en torno a las posibles soluciones. 

     En la República Argentina hubo algunos casos de medidas cautelares relacionadas con el uso indebido de marcas como ADWORDS por parte de un competidor del titular marcario. Tal fue el caso ORGANIZACIÓN VERAZ S.A. vs. OPEN DISCOVERY S.A. s/ medidas cautelares que la Cámara de Apelaciones dispuso “que Open Discovery cesara de inmediato en el uso de las marcas "Veraz" y "Organización Veraz" (reg. n° 1.753.696 y 2.019.886), de propiedad de la actora, en la publicidad que se realizaba en Internet, a través del buscador Google, hasta tanto se dictara sentencia en la acción que se promoverá”
También en un caso que involucraba a la agencia de viajes DESPEGAR.COM se dispuso mediante una medida cautelar que su competidora AVANTRIP eliminara un aviso publicitario “sembrado” en redes sociales y blogs, en el que la marca DESPEGAR se usaba en forma engañosa y denigrante para su titular. 

        En la República Federativa del Brasil nos encontramos con jurisprudencia que señala que  el registro de nombres de dominio que contienen signo de propiedad de un tercero (es decir, la ciberocupación) se considera infracción de la marca en Brasil. En este sentido, el Tribunal de Justicia de São Paulo de Apelación ha decidido ya en los siguientes términos: 

"Marcas de reconocida reputación, ya registradas con anterioridad. La protección especial. Derecho al uso exclusivo, que cubre el Internet. Imposibilidad de mantener el registro de nombres de dominio de propiedad de la demandada ante el Registro brasileño ". (Caso" HERING ").

Aunque hay pocos casos de enlaces patrocinados ya decididas por los tribunales brasileños, los estudiosos brasileños entienden en general el uso de marcas registradas  en los buscadores competidores  estaría violando los derechos adquiridos por el titular, ya que la marca está siendo utilizada para desviar los consumidores. En Río de Janeiro la Corte ya ha afirmado que "el vínculo del nombre de dominio del demandante a la sede de la poderosa multinacional que compite con él (...) ciertamente se desvía la clientela potencial de la demandante (...) desviación innegable de los Consumidores. Se trata de una competencia desleal  y por consiguiente todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial. "(www.saciperere.com.br caso).

   Continuamos recorriendo el continente y nos encontramos con Costa Rica, donde no tenemos muchas referencias de soluciones posibles aunque recientemente,  a través del mecanismo de solución de conflictos de GOOGLE fue posible prohibir el uso ilegítimo de una marca, ya que aparecía en la página de resultados del buscador. No obstante, si el contenido ilegítimo se encuentra incluido en una página Web, no existen mecanismos coercitivos para eliminar el mismo.

   En Ecuador podemos ver el ejemplo de uso indebido de la marca LOCURAS y diseño por parte de SEXY LOCURAS, quien al registro existente adhería la palabra SEXY para la venta de productos para adultos. Se presentó una acción de tutela administrativa por el uso indebido de la marca LOCURAS en el mercado, la autoridad dio paso a la acción y poco tiempo antes de emitirse una resolución confirmatoria de la infracción las partes llegaron a un acuerdo y SEXY LOCURAS cambio totalmente la tipografía de la palabra LOCURAS. 

      En México nos encontramos con una situación particular ya que  los procedimientos administrativos de infracción no son públicos para terceras partes que no hayan intervenido en el procedimiento, resulta difícil conocer de precedentes específicos, hasta en tanto dichos procedimientos no hayan sido resueltos en definitiva y se hayan emitido el o los criterios jurisprudenciales correspondientes.
No obstante, existen procedimientos de infracción en representación de titulares de derechos de propiedad industrial, los cuales se han basado en el uso indebido de marcas registradas como parte del contenido de una página de Internet, para identificar a los mismos productos que los protegidos por la marca registrada. En estos casos, la demanda se ha entablado en contra del contacto registrante o titular del nombre de dominio correlativo a la página de Internet infractora, y la autoridad ha fallado de manera favorable, declarando la comisión de las infracciones administrativas reclamadas e imponiendo las multas correspondientes.

   En Paraguay judicialmente el único caso que se tuvo noticias fue la cancelación del nombre de dominio www.sheraton.com.py en el caso  Sheraton International c/ Pleywood Investment Group, S.D: Nº 530/04, por entrar en conflicto con la marca registrada en Paraguay SHERATON. El correspondiente nombre de dominio fue registrado de mala fe, por quien no era el verdadero titular y además ofrecido en venta a los verdaderos titulares. Se decidió por declarar nulo y sin ningún valor el  nombre de dominio sheraton.com.py registrado inicialmente a nombre del demandado, y su posterior transferencia al auténtico dueño: SHERATON INTERNATIONAL.

   En Chile desconocemos casos resueltos por sus tribunales. Existe al menos un caso judicial en trámite, todavía no resuelto, respecto a la responsabilidad por el uso de marcas de competidores en publicidad de motores de búsqueda en Internet.

   En Panamá, no tenemos conocimiento de casos sobre infracciones en el Internet, aunque se pudo constatar un proceso en el cual la fiscalía ha formulado cargos al denunciado por estos delitos, pero se encuentra en etapa sumarial.

    En Nicaragua, no se presentaron infracciones de este tipo.

    En Uruguay son pocos los casos de infracciones marcarias en internet resueltos por los tribunales. La mayor parte de los casos se han negociado entre las partes por fuera de la justicia. En ese sentido no hay un patrón y no existen aún pautas del tratamiento jurisprudencial sobre estos casos.Si recientemente la institución estatal ANTEL que administra el .com.uy y el .uy,   ha cancelado el dominio ilegítimamente registrado de www.remax.com.uy pero por aspectos formales y no de fondo mas allá de la denuncia presentada ante esa empresa por parte de REMAX de Usa.

    En Venezuela cuando existen infracciones marcarias en internet y se determina que fue registrado un dominio .ve, a través de nic.ve, se aplican las políticas de la ICANN para resolver  conflictos de marcas vs. Nombres de dominio.

   En Bolivia al no existir disposiciones, no hay algo específico al respecto.

Otras soluciones:

Son poco los países que presentan algunas otras opciones , a las manejadas anteriormente, si podemos citar a la República Federativa de Brasil que con fecha del  07 de mayo 2010, el Comité de Gestión de Internet de Brasil (CGI.br) aprobó la Resolución CGI.br/RES/2010/003/P que creó la Resolución de Disputas Procediendo Administrativo para ". Br" nombres de dominio, también llamado SACI-Adm , procedimiento que es similar al Uniform Domain-Name Política de Resolución de Controversias (UDRP) implementada por la ICANN. En la actualidad, ya existen instituciones acreditadas para decidir las controversias sobre nombres de dominio, tales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

En México recientemente el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 25 de mayo de 2011, emitió la tesis de jurisprudencia VII-P-SS-20, de rubro “COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a través de la cual dicho Tribunal resolvió que “la persona que sin el consentimiento del titular de una marca registrada, incorpore dicho signo en un dominio en la Internet y obtenga el registro de la página web correspondiente, además de actuar contrariamente a los usos honestos en materia industrial o comercial, ya que su proceder tuvo como propósito confundir a los usuarios de la Internet, dicha conducta también constituye una competencia desleal desde el momento en que fijó un precio como condición para trasmitir el dominio en Internet al legítimo propietario de la marca ocupada, ya que con dicha acción busca un beneficio económico en la medida que la fijación del precio constituye el valor de rescate para devolver al legítimo propietario de la marca la plena potestad sobre la misma”, por lo que esta tesis soporta aquellas Solicitudes de Declaración Administrativa de Infracción presentadas en contra de los titulares de nombres de dominio que incorporen en este una marca registrada, dando lugar a la posibilidad de que el IMPI le imponga una sanción económica por dicho acto.

La anterior tesis de jurisprudencia es de carácter obligatorio para las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Tribunal encargado de resolver la primera instancia de apelación en procedimientos contenciosos de propiedad industrial), y debe fungir como marco de referencia para todas las entidades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, como es el IMPI.

Reflexiones

Para finalizar debemos en pocas palabras descubrir un camino posible para investigar en nuestra área .

El uso indebido de las marcas en Internet abarca aspectos muy variados y algunos nuevos para nuestra jurisprudencia.

Hablamos de acciones llamadas clásicas como ser venta de productos falsificados a través del posicionamiento en determinados buscadores,  o el correo electrónico no deseado, o el phishing y también la ciberocupación.

Hoy sabemos que el área del comercio de productos falsificados es una de las áreas de mayor crecimiento económico, esto sin duda lleva a pensar que cualquier empresa no puede depender de los recursos legales convencionales que contamos en nuestros países ya que esto no alcanza.

Necesitamos generar una ESTRATEGIA de protección de marcas , por medio de un sistema de engranajes que se pongan en funcionamiento cuando se detecta un problema, se genere la forma de prevenirlo nuevamente y se de una respuesta rápida, contundente y eficaz.

Para logar esto las nuevas leyes deben superar la territorialidad, ya que hasta este momento el derecho de marcas se rige por el criterio de territorialidad, pero en el área de Internet la regionalización casi no existe.

En el área tecnológica y de servicios especializados ya se cuenta con un sistema de vigilancia de marcas, y a pesar de no ser de índole estrictamente jurídica, han tenido muy buenos logros custodiando el uso de las marcas.

Debemos pensar en generar un sistema jurídico que no dependa de la territorialidad ya que peleamos constantemente con sitios Web infractores de los derechos de propiedad intelectual, que se transforman y mutan continuamente , de la misma manera que la identidad de los infractores de los derechos de propiedad intelectual.

Estos están organizados y cuentan con la mejor tecnología y herramientas para generar la infracción, por lo tanto nosotros debemos buscar una ESTRATEGIA que se solvente en la PREVENCIÓN mas que en el ataque al PROBLEMA.

¿Por qué?, porque es mucho más fácil prevenir un problema que reparar un problema con una marca, que sufre un daño que muchas veces es muy difícil de cuantificar ya que la marca puede sufrir daños irreparables.

La globalización, las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas operacionales de gestión empresarial han impactado en el mundo de la propiedad intelectual, por lo tanto es el momento que el mundo de la propiedad intelectual se adelante un paso e impacte en el mundo tecnológico.

Debemos trabajar en coordinación para logar una ESTRATEGIA DE PREVENCION, que sea capaz de contemplar toda la jurisprudencia presentada y que tenga como sostén jurídico una política internacional que proteja a las marcas.

Pero sin el apoyo de cada país esto es imposible por lo tanto la generosidad intelectual debe estar presente en este camino, un camino en conjunto pero respetando las particularidades, esto no es una política de generalización, muy por lo contrario, el problema que nos aqueja es general, la respuesta debe ser general pero construida a partir de cada identidad regional y puesta en marcha por estos actores que son los que mueven la propiedad intelectual en cada país.

Los invito a pensar juntos, y a volver a mirar a este niño pequeño que nos acompaño al inicio que ya se está convirtiendo en un adulto y que necesita de nuestra ayuda para su buen desarrollo.
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Como cito el escritor francés nacido en 1696 Jean de La Bruyére: 

                                Solo hay un camino para llegar y mil para alejarse.
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