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RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo de esta publicacion es brindar un resumen y analisis de la opinién publica acerca de
la propuesta del Equipo de recomendacion para la implementacion (IRT) de la Central de
informacidn sobre marcas comerciales (una lista de marcas mundialmente protegidas (GPML) y
la Central de informacién).

A continuacidn se presenta una lista de resumen de opiniones sobre la Central de informacion
(que incluyen referencias especificas para el Control de reclamaciones y servicios Sunrise) que se
recibieron a través de sesiones publicas en Sydney, Nueva York y Londres. Después se presenta
una lista de resimenes de comentarios acerca de la Central de informacion realizados en el Foro
de opinion publica de ICANN. Luego de los comentarios acerca de la propuesta de la Central de
informacidn, se presentan comentarios de las sesiones publicas y del Foro de Opinién Publica de
ICANN acerca del GPML (que se integrd a la propuesta de la Central de informacion).

Los textos completos de los comentarios enviados al Foro de Opinién Publica de ICANN, en
respuesta al Informe Final del IRT (29 de mayo de 2009 -07 de julio de 2009) se encuentran en
http://forum.icann.org/lists/irt-final-report/. Una lista completa de los comentarios recibidos
durante las sesiones publicas en Sydney, Nueva York y Londres se encuentra publicada como
documentos complementarios a éste.

Después de los comentarios resumidos, se presenta un andlisis y discusidn de las propuestas e
informacion de la comunidad mundial de Internet. También se presenta un balance de esos
intereses.

También esta bajo consideracidén un Procedimiento para la Central de informacién de marcas
comerciales propuesto por la GNSO y publicado para su aplicacién a la comunidad junto a la
version 3 de la Guia del postulante.


http://forum.icann.org/lists/irt-final-report/
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PUNTOS CLAVE:

Central de informacion:

El registro en la Central de informacidn no creara o ampliara los derechos de marcas
comerciales y la ausencia del registro de la marca tampoco podra interpretarse como
una limitacion de cualquier derecho.

La Central de informacidn, si se adopta, debe estar separada y ser independiente de
ICANN. ICANN no deberia mantenerla y ésta debe ser transparente e independiente de
ICANN.

De acuerdo a la propuesta de la Central de informacion, los costos del registro de las
marcas no deben ser onerosos para ninguna de las partes. Lo que aqui se concibe es la
asignacion de costos entre varias partes.

Los requerimientos de rendimiento, inclusive los que incluyen la interfaz con
registrantes y registradores, deben garantizar que no se obstaculizaran la puntualidad
del registro del nombre del dominio ni las operaciones del registrante o el registrador.

GPML:

Tras su evaluacidén, los comentarios de este RPM en particular sugieren que, en vez de
ser de ayuda, el GPML serd una carga para la administracion de la Central de
informacion.

Los comentarios sugieren que la falta de capacidad para establecer un criterio aplicable
podria tener un efecto socavante para la buena fe del titular de la marca comercial en el
sistema gTLD y los mecanismos de proteccién de derechos.

Existen algunas inquietudes respecto al hecho de que GPML podria acarrear una
expansion de los derechos de la marca: la expansion de los derechos de la marca en la
jurisdiccion donde se emitieron, y debido a la naturaleza global de Internet, y la creacion
de derechos en jurisdicciones donde no se realizé el registro.

RESUMEN DE CONTENIDOS

Central de informacidn sobre la propiedad intelectual

Sydney

Descripcidn general

La central de informacién sobre la propiedad intelectual incluira y respaldara los datos que se
relacionen a GMLP y a otras formas de marcas que no sean las que comprende GPML. En efecto,
serd, si funciona, un depésito a gran escala donde se almacenaran datos relacionados con todo
tipo de derechos que sean compatibles con los nuevos registrantes de gTLD. Entre las funciones
clave, los datos enviados por los titulares de la marca comercial deberdn validarse de manera
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anual. La carga sera principalmente para los titulares de la marca comercial, que proporcionaran
y actualizardn la informacion exacta. Los titulares de marcas comerciales son los propietarios de
los datos que introducen. Estos datos se usaran solamente para los fines especificos, por los que
se establecié la Central de informacidn sobre la propiedad intelectual. Se recomienda establecer
un proceso de registro y subregistro. La Central de informacion sobre la propiedad intelectual se
ejecutard en una entidad subcontratada que se seleccionara en un proceso de concurso abierto
competitivo (no participara ninguna entidad que mantenga una relacion contractual vigente con
ICANN) que debera presentar acceso equitativo. La escalabilidad debe incluirse y los costos no
deben ser prohibitivos. Debe haber incentivos para que los propietarios de las marcas
comerciales deseen usar la Central de informacién sobre la propiedad intelectual. M. Wong.

Medidas de seguridad y supervision

WIPO cree que debido al rol central concebido para la Central de informacién sobre la
propiedad intelectual, ICANN deberia realizar una supervisién muy cercana mediante medidas
de seguridad adecuadas en el lugar, y en caso de que se adjudique un monopolio, las funciones
deberian limitarse. Una opcidn es adjudicar funciones a distintas entidades; por ejemplo, la
recoleccidn y el almacenamiento de datos a una entidad, la validacion de datos a una entidad
distinta y las reclamaciones de propiedad intelectual a una tercera entidad. E. Min.

Consideraciones financieras

Todavia no hay certeza sobre quién pagara la Central de informacidn sobre la propiedad
intelectual. Los costos no deben imponerse Unicamente a los propietarios de las marcas sino
gue deberian compartirse con todos los actores relevantes del sistema de nombres del dominio
(DNS). E. Min. Existen opiniones adversas entre la opcidén de hacer una central de informacion
sobre la propiedad intelectual robusta, al menos tan rdpida y confiable como la infraestructura
de registro ya existente (lo que parece costoso) y la opcién de que sea econdmica para los
titulares de marcas. J. Buchanan. El IRT no quiso determinar modelos fundadores, y en un
proceso competitivo de seleccidn de la entidad que mantendra la central de informacion, se da
por entendido que los postores sugeriran algunos modelos de financiacidn. Los modelos de
financiacién también se propondran en el proceso de comentarios. El IRT no concibié la
posibilidad de que se compartan los costos. Se trataron otras ideas tales como la posibilidad de
gue ICANN financiase algunos de estos, pero no hubo consenso que pudiera asentarse en el
informe del IRT. J. Neuman.

Derechos incluidos

Todavia no veo como existe alguna excusa para realizar designaciones de origen y calidad en esa
categoria con marcas comerciales registradas. Esto no se trata del valor internacional de
distintos tipos de cosas de origen nacional de acuerdo a las leyes internacionales. Se trata del
hecho de que existen en distintos tipos de regimenes nacionales y deberian tener este nivel de
prevencién de registros abusivos, el mismo nivel de proteccién. Debido a que tienen menos
estructuras de mecanismos y a que solamente se habla de marcas comerciales, por definicion
legal no tienen esta herramienta. A. Abril i Abril. Respecto al punto mencionado por A. Abril |
Abril, esto podria representar falta de comunicacion en el informe. EL IRT no quiso decir que la
Central de informacidn debia recolectar todos estos elementos, sino que tenia en mente el
concepto de una herramienta (p.ej. si un registrante desea otorgar algun tipo de preferencia a
las marcas en base a la designacion de origen, la central de informacion podria ser un depésito
de esa informacion). El IRT no sugirié que se utilizard un elemento en cada uno de los TLD
lanzados sino que propuso colaborar para que los futuros registrantes tengan una fuente de
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referencia donde acudir si eligen dar preferencia a ese tipo de marca. J. Neuman. Respecto a las
marcas no registradas en la central de informacidn, se intenté permitir que la base de datos
obtenga toda la informacion que necesite el registro para la implementacion de su RPM. Asi que
si el registrante desea reconocer las marcas no registradas, sin obligacién a hacerlo, podria usar
la central de informacion. J. Neuman.

Registros de marcas comerciales en intencion de uso

Muchas marcas se registran bajo el principio de "intencién de uso”. Si hay marcas registradas y
cumplen con el criterio, entonces eso deberia calificarlas para su inclusion como marcas
registradas si cumplen con los criterios de registro nacional y si son marcas de efecto nacional y
asi sucesivamente. Ese podria o no ser el caso en otros paises. Si en su pais no tiene derecho de
registro bajo el principio de intencidn de uso, eso no lo transforma en titular de derechos de
marca comercial ante los ojos de la central de informacidn sobre la propiedad intelectual.

M. Wong.

Central de informacion sobre la propiedad intelectual: inquietudes acerca de la
expansion de leyes de marcas registradas existentes

¢Estamos otorgando mas derechos y oportunidades a las personas y esto va mas alla de las leyes
existentes (expandiendo la aplicacion de las marcas nacionales existentes a derechos
internacionales que los titulares de marcas registradas no poseen actualmente )? Esto parece
una puerta abierta a muchos usos indebidos, no sélo para los titulares de marcas existentes sino
para quienes ocupan dominios ilegalmente. David. B. Los mecanismos se crearon para minimizar
los problemas de confabulaciones. La funcidn de validacion de la Central de informacién con
cualquier registro nacional de marcas comerciales que se obtenga para el registro de marcas
comerciales es una forma de minimizar este problema. M. Wong. La Central de informacién es
solamente un mecanismo de eficiencia. No se trata de crear algo que no se haya hecho
anteriormente y es un modelo que ha sido exitoso. Todo lo que decimos es que debemos
colocarlo en una ubicacidn central. J.S. Evans.

Respaldo a la Central de informacidn sobre la propiedad intelectual

eNOM respalda a la Central de informacién de propiedad intelectual; es una medida précticay
eficiente que hara que los titulares de marcas comerciales ahorren dinero, porque evita que
tengan que acudir repetitivamente a los registros individuales. No define una politica en ningun
aspecto. Es una base de datos, y los registrantes eligen cémo aplican los datos a esta base. Las
protecciones se colocan para evitar el uso abusivo. R. Tindal.

La Central de informacidn sobre la propiedad intelectual es problematica

Es una sola medida para todos los enfoques que ICANN propone, y no sera apropiada para
muchos TLDs (p. ej. para un TLD de IDN no seria apropiado hablar acerca de nombres
mundiales). David K.

Central de informacion sobre la propiedad intelectual: idiomas

¢En cuantos idiomas se necesitara la central de informacién sobre la propiedad intelectual y qué
costos representa? ¢ COmo hara el operador para tratar Internet a nivel mundial, especialmente
para trabajar con gTLDs de IDN en varios idiomas? Las personas de los paises desarrollados
seguramente estaran preocupadas acerca de los costos para quienes mantienen gTLDs de IDN y
si ese monto es un impuesto regresivo para los idiomas que no sean anglosajones o latinos y si
obstaculizara el objetivo de que los gTLDs de IDN aumenten la diversidad lingtiistica de Internet
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lo mas rapido posible. R. McKinnon. Estos son los puntos principales que deben tratarse. El
objetivo era que la central de informacidn pudiese recolectar informacién en varios idiomas y
gue se pudiese usar para registros de IDN. El objetivo no era transferir el costo al registro; no
deseamos obstaculizar la competencia en el espacio de registro. J. Neuman.

Servicios de control existentes

¢éLa central de informacion sobre la propiedad intelectual esta reinventando la rueda? ¢ Acaso
los servicios de control actuales y otras informaciones en varios idiomas de todo el mundo no
cumplen la misma tarea de enviar notificaciones a propietarios de grandes marcas comerciales
cuando se registran nombres de dominio de su marca y tampoco les informa dénde pueden
encontrar esos nombres de dominio? K. Kleiman. En lo que respecta a mi conocimiento, no
existe un servicio de control que realmente valide y compruebe que alguien tiene el derecho
que se estd reclamando antes de obtener los resultados. El objetivo de la Central de informacion
sobre la propiedad intelectual no es reemplazar a los servicios de control existentes. J. Neuman.

Nueva York

Descripcion general

Se propuso que la central de informacién sobre la propiedad intelectual como una manera de
tener una base de datos rentable y eficiente con dos funciones principales: ser la entidad
centralizada que todos los nuevos registrantes de gTLD y posiblemente los registradores puedan
interactuar en lo que respecta a la implementacién de listas de marcas mundialmente
protegidas (GPML), el servicio de reclamaciones de propiedad intelectual y el URS. Los titulares
de marcas comerciales enviarian datos a la central de informacién (mantenido por una entidad
subcontratada que no mantenga una relacién contractual vigente con ICANN) de manera
potencial o directa a través del registrante o registrador y a cambio de una tarifa. La central de
informacidn sobre la propiedad intelectual validaria los datos. El acceso y uso de los datos estara
restringido a los propésitos para los que fueron presentados y los titulares de las marcas
tendran una licencia no exclusiva para los datos que ICANN sublicenciara para la central de
informacidn sobre la propiedad intelectual. El acceso igualitario para todos los registrantes y
registradores de ICANN seria obligatorio. La central de informacidn sobre la propiedad
intelectual deberia ser robusta (escalable y apta para acomodar registros de distintos tipos de
derechos), segura, flexible y rapida, y deberd operar a un costo razonable para los titulares de
las marcas. K. Rosette.

Central de informacién sobre la propiedad intelectual: mas alla de la mision de ICANN

La central de informacidn sobre la propiedad intelectual transforma a ICANN en un
administrador de la proteccién de derechos de propiedad intelectual a nivel mundial, mas alla
de su misién como administrador técnico de DNS; existen riesgos de consecuencias no previstas
de la central de informacidn sobre la propiedad intelectual. El mercado puede proporcionar este
servicio y deberia poder operar. K. Kleiman.

Central de informacion sobre la propiedad intelectual: respaldo

La central de informacidn permitird que los registrantes mas pequefios implementen politicas a
la medida del drea en la que estan trabajando. A. Van Couvering.
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Central de informacién sobre la propiedad intelectual: permitir acceso publico

La central de informacién deberia designarse para que se permita el acceso publico a ésta. La
restriccion que impone que solamente los registradores y registrantes de ICANN puedan tener
acceso deberia suprimirse, e ICANN deberia tener un mayor alcance para que el publico sepa
gue tiene acceso a la base de datos. Podria haber desventajas por el acceso publico, aunque
también algunas limitaciones sobre lo que puede hacerse con los datos, y las sanciones a aplicar
a las infracciones. T. Barrett.

Proveedor de la central de informacidn sobre la propiedad intelectual

ICANN deberia suprimir la restriccién que impone que las entidades que tengan relacién
contractual vigente con ICANN no puedan ser proveedores de la central de informacion sobre la
propiedad intelectual, para asi solicitar el mayor rango de soluciones innovadoras. Si una
soluciéon innovadora proviene de un registrante o registrador reconocido, ese tema puede
abordarse en el contrato. T. Barrett.

Londres

Central de informacién sobre la propiedad intelectual: rol

Aunque ICANN pueda crearlo, Demand Media cree que el mercado crearia una o mas centrales
de informacidon. Demand Media respaldaria una solucién ya sea de una o varias centrales de
informacidn (regionales). R. Tindal.

WIPO siente que el rol ubicuo asignado a la central de informacién requiere medidas de
seguridad adecuadas y supervision cercana de ICANN. En circunstancias particulares, la
diferenciacidn de roles puede ser apropiada, en lugar de adjudicar distintos roles a una entidad.
Los propietarios de marcas comerciales no deberian afrontar toda la carga de financiamiento de
la central de informacidn, sino que la carga deberia compartirse entre todas las partes
interesadas, incluyendo registrantes y registradores que se beneficiaran de la central de
informacidn. Eun-Joo Min.

(que tiene un precursor en .eu y .asia) es una base de datos con dos funciones principales: una
entidad central en la que todos los nuevos registros de gTLD y posiblemente los registrantes
puedan interactuar en lo que respecta a la implementacion de listas de marcas mundialmente
protegidas (GPML), el servicio de reclamaciones de prelanzamiento y el URS. La informacion se
recolecta para la validacién y se sugiere que incluya los derechos registrados y no registrados.
Los titulares de las marcas envian los datos directamente a través del registro por una tarifa que
deberia ser razonable. Es necesario validar los datos inicialmente y luego anualmente. Los datos
son propiedad de los titulares de la marca comercial; por lo tanto, se deben conceder a través
de licencias. La central de informacidn sobre la propiedad intelectual seria una entidad
subcontratada que no tenga relacién contractual directa con ICANN y que estaria disponible las
24 horas y seria escalable. Debe operar de manera rapida y segura para entregar informacion
exacta en formato estandar usando una plataforma de tecnologia avanzada, robusta y segura.
Los titulares de marcas comerciales deberian poder poner su porfolio de marcas comerciales
completo y el costo deberia ser razonable. D. Taylor.

Central de informacidn sobre la propiedad intelectual: objecién

La Unidad Constitutiva de Usuarios No-comerciales cree que la central de informacion va mas
alla de la mision de ICANN, e ICANN recibiria privilegios que disfrutan las cdmaras de marcas
comerciales nacionales. En los proximos afios, esta base de datos podria servir para usos
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abusivos o para usos contrarios a quienes registran los nombres del dominio. La idea es valiosa
pero su presentacion todavia es bastante problematica. El hecho de tener una base de datos
masiva podria generar problemas de consistencia y uniformidad. No existen indicaciones en el
informe del IRT acerca de cdmo ICANN garantizara que todos los titulares de marcas comerciales
se encuentran en la lista, o cdmo se abordaran los registros de marcas comerciales en paises en
gue no son validos. Es necesario tratar estos problemas. El mercado deberia atender a las
demandas de esta central de informacién. K. Komaitis. El IRT se concentra en un proveedor
como una forma de asegurar la uniformidad. Varias centrales de informacién adheridas al
protocolo estandar podrian aliviar las inquietudes acerca de la uniformidad. F. Vayra en
respuesta a K. Komaitis. Desarrollar una norma estandar para varias centrales de informacion
retrasaria el programa gTLD nuevo hasta que se apruebe el estandar. Si el programa comienza
con una central de referencia, podria resolverse en el futuro si el deseo de la comunidad es que
haya un mercado competitivo para centrales de informacion. Anénimo. En ninguna parte del
informe del IRT se menciona que el plan inicial sea tener una central de informacién.

K. Komaitis.

.z ’

Opinion publica sobre el informe final del IRT

Central de informacidn sobre la propiedad intelectual: impacto del sistema internacional de
marcas comerciales. Las incidencias de las propuestas representan un paso hacia un sistema
mundial de marcas comerciales registradas completamente nuevo. Son prematuras porque no
existe un acuerdo en ningun tratado internacional. Es necesario tomar recaudos necesarios que
reflejen las defensas y limites de las legislaciones de marcas comerciales fuera de linea.

V. McEvedy (7 de julio de 2009).

La central de informacidn sobre la propiedad intelectual: podria no ser escalable. La base de
datos sera grande y compleja y todavia no hay certeza sobre quién tiene la experiencia y
capacidad de mantenimiento. BBC (6 de julio de 2009). Aunque en teoria resulta util, no seria
practico para todos los gTLDs; una Unica central de informacién impuesta seria problematica.
EFA (6 de julio de 2009).

ICANN no deberia crear la central de informacién sobre la propiedad intelectual. Tal como se
establece en el Libro Blanco, estda fuera del alcance y la autoridad de ICANN. NCUC se opone a
que ICANN cree una base de datos Unica, monolitica y masiva con datos de derechos de marca
comercial ambiguos. Este esfuerzo podria descarrilar a ICANN. No existe consenso entre los
titulares de marcas acerca de lo que se introduce en la base de datos. Contrariamente a ICANN,
varias camaras de comercio nacionales estan bien posicionadas para realizar esfuerzos para la
creacién de centrales de informacidn de propiedad intelectual y pueden incorporar sus propias
ideas e intereses segln sus legislaciones nacionales. Si se crean centrales de informacién
privadas o de camaras de comercio, entonces se debe agregar informacién clara para permitir
gue los nuevos registradores y registrantes de gTLD puedan operar. NCUC (7 de julio de 2009).
ALAC (7 de julio de 2009).

Central de informacién sobre |a propiedad intelectual: alcance fuera de las leyes de marcas
comerciales. Los registrantes de marcas comerciales deberian tener derecho a la proteccién de
marcas comerciales pero no a un derecho de propiedad de registro. Los registrantes del nombre
del dominio protegido deberian tener al menos una buena oportunidad, al igual que todas las
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demads personas del mundo para registrar un nombre de dominio que deseen usar para
objetivos que sean legales y que no representen infracciones. Los RPMs deberian proteger las
marcas comerciales, no asignar nombres de dominio, y se deberian rechazar todos los RPM que
asignen nombres de dominios. ALAC (7 de julio de 2009).

Central de informacidn sobre la propiedad intelectual: medidas de seguridad y supervisién.
Debido a la ubicuidad del rol concebido para la central de informacién sobre la propiedad
intelectual, la importancia de las medidas de seguridad no puede exagerarse. Por ejemplo, épor
qué el IRT omitid en el informe final el texto del informe borrador que aseguraba que los datos
de la central de informacion sobre la propiedad intelectual se recolectarian solamente para el
uso de la central de informacién sobre la propiedad intelectual? Debe haber medidas de
seguridad que garanticen que los datos enviados se usen solamente para los propésitos
claramente definidos para la central de informacidn sobre la propiedad intelectual y Unicamente
durante la duracidén de este contrato. El papel de la central de informacién sobre la propiedad
intelectual deberia definirse detenidamente para incluir comparaciones con su extension mas
alla del desempefio contratado. La adjudicacién de un monopolio acarrea serias
responsabilidades para evitar el uso abusivo. Se deberia considerar un proceso de oposicién o
controversias, debido a los usos o consecuencias posibles de los datos contenidos en cualquier
central de informacion. WIPO AMC (19 de junio de 2009). Regions (3 de julio de 2009). El informe
IRT no contempla el problema de archivar los datos. Los archivos histéricos de los datos de la
central de informacion deberian mantenerse y ser accesibles. RyC (6 de julio de 2009). Los datos
deberian ser expresamente de uso limitado. Playboy (6 de julio de 2009). Verizon (7 de julio de
2009). La central de informacidn no debe tener fines de lucro. Verizon (7 de julio de 2009).

Central de informacidn sobre la propiedad intelectual: problemas de registro y del registrante. Si
se implementa la Central de informacidn sobre la propiedad intelectual, es necesario manejar
una cantidad de problemas referentes a los registradores y registrantes, incluyendo:
indemnizacién y su fuente y financiacién; frecuencia de actualizacidn en comparacién a los
registros, si se usa de manera continua y no sdélo para actividades previas al lanzamiento; y cémo
la central de informacién admitird operaciones de registro sin tener impacto en contratos de
nivel de servicio o en el rendimiento del registro. RyC (6 de julio de 2009).

Central de informacidn sobre la propiedad intelectual: diferenciacion de roles. La inmensidad de
los servicios de la Central de informacion sobre la propiedad intelectual puede necesitar una
diferenciacién de roles en algunas circunstancias; por ejemplo, en términos de recolecciény
almacenamiento de datos por un lado y en la validacién por el otro. Los roles de la Central de
informacidn sobre la propiedad intelectual en el servicio de reclamaciones de prelanzamiento y
el URS, ademas de la posible provisidon de datos, deberian aclararse. WIPO AMC (19 de junio de
2009). Verizon (7 de julio de 2009). La competencia deberia presentarse mediante la divisidon de
funciones especificas de la Central de informacidn sobre la propiedad intelectual (validacion,
administracion y almacenamiento de datos y provision de servicios auxiliares) y deberia permitir
mas de un participante en la puja de estos componentes separados. MarkMonitor (2 de julio

de 2009).

Central de informacidn sobre la propiedad intelectual: implementacién en etapas. La mayoria de
los usos indebidos se producen contra marcas comerciales registradas y no registradas, donde
también existe un gran riesgo de perjuicios para el consumidor. Por lo tanto deberia haber un
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proceso de implementacién en etapas que comience con las marcas que sufren mayor cantidad
de usos indebidos y donde se produce la mayor probabilidad de perjuicio del consumidor.
MarkMonitor (2 de julio de 2009).

Central de informacidn sobre la propiedad intelectual: reservas. Seria preferible reservar la
Central de informacidn sobre la propiedad intelectual y que la carga de la prueba se coloque en
el solicitante que realiza la solicitud de un gTLD nuevo. Unilever (1 de julio de 2009).

Central de informacidn sobre la propiedad intelectual: uso indebido y otras inquietudes. El
modelo de la Central de informacidn sobre la propiedad intelectual posibilita el uso indebido.
Una parte de la funcién deberia manipularse por una o mas organizaciones existentes que ya
estén involucradas en el mantenimiento de bases de datos de marcas comerciales similares. La
validacidon de marcas deberia realizarse mediante una agencia aparte. S. Donahey (1 de julio
de 2009).

Central de informacidn sobre la propiedad intelectual: respaldo. La Central de informacién sobre
la propiedad intelectual es un mecanismo preciso que cumple con todos los criterios de
referencia del IRT para la adopciéon de RPM. ICANN deberia moverse rapidamente para adoptar
este RPM y comenzar a desarrollar un RFP para ello. El uso de un sola entidad no deberia
generar preocupacione,s porque la entidad tendria una licencia limitada para el uso de los datos
gue se le proporcionan. Su precio y operaciones se especificardn por un término de 5 afios
mediante un concurso y es simplemente una base de datos autenticada que no definira politicas
sobre la forma en que se usan los datos. ENOM (22 de junio de 2009). Wrays (6 de julio de 2009).
INTA IC (6 de julio de 2009). La base de datos centralizada de la Central de informacién sobre la
propiedad intelectual deberia reducir los costos y las cargas administrativas asociadas a la
protecciéon de marcas comerciales para los titulares de la marca comercial, registradores y
registrantes. Microsoft (2 de julio de 2009). MARQUES (3 de julio de 2009). Yahoo! (6 de julio de
2009). Com Laude (3 de julio de 2009). La central de informacidn sobre la propiedad intelectual
deberia ser obligatoria y todos los operadores de nuevo gTLD "abierto" deben interconectarse
con los usos y servicios y ofrecer servicios en base a la central de informacidn sobre la propiedad
intelectual. Regions (3 de julio de 2009). K. Grabienski (4 de julio de 2009). Experian (6 de julio de
2009). ECTA (6 de julio de 2009). Time Warner (6 de julio de 2009). PMI (6 de julio de 2009). En
muchas formas, la central de informacion sobre la propiedad intelectual es la recomendacién
del IRT mas importante. La guia del postulante deberia indicar (1) que la participacion del
registro es obligatoria; y (2) que, como menciona el IRT, no se puede imponer un RPM de
prelanzamiento de segundo nivel universal en todo el rango de nuevos gTLDs; los RPM que no
dependen de envios y verificacidon de derechos de terceros deben indicarse completamente en
la aplicacidon y un mecanismo robusto posterior a la delegacion debe estar disponible para
asegurar la adhesion estricta. COA (6 de julio de 2009). IPC (6 de julio de 2009). SIIA (6 de julio de
2009). La propuesta tiene mérito si su alcance y uso se circunscriben detenidamente. Debe estar
dedicado a las marcas comerciales registradas y debe excluir marcas no registradas, nombres
geograficos, nombres de familia, etc. También se necesita informacion confiable acerca del
mercado y alcance geografico relevantes de una marca comercial determinada, y no se deberia
usar con el URS o GPML, a los que ICA se opone. Los registrantes deberian realizar un paso extra
para realizar representaciones y garantias como condicion previa al registro, si saben que el
nombre del dominio que desean registrar coincide con una marca de la central de informacion
sobre la propiedad intelectual; esto es innecesario, perjudicial y agobiante. También, todos los
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registrantes reciben la notificacion sobre los dominios que estan sujetos a controversia de UDRP
y acuerdan acatarlo cuando realizan un contrato con un registrador para registrar y renovar sus
dominios. ICA (7 de julio de 2009).

Central de informacidn sobre la propiedad intelectual: respaldo pero con inquietudes sobre
costos y estructuras. La propuesta de la central de informacion sobre la propiedad intelectual
genera inquietudes acerca de los costos y estructuras organizativas. IHG (2 de julio de 2009).
Debido a que los nuevos registros tienen la opcion de un periodo tradicional sunrise o de usar
una nueva central de informacién sobre la propiedad intelectual nueva, los titulares de marcas
registradas deben asegurarse que estan en las listas de la base de datos de la central de
informacidn y que se aplican durante los periodos sunrise. Si las tarifas impuestas para figurar
en la lista de marcas comerciales de la base de datos de la central de informacidn fuese muy
elevadas, irian en contra del objetivo de reducir los costos para los titulares de marcas
comerciales. Como el alcance del uso de la central de informacién por parte de los nuevos
registrantes todavia es poco claro, una tarifa minima seria mds apropiada. Telstra (6 de julio
de 20089).

Central de informacidn sobre la propiedad intelectual: licencia de marca comercial innecesaria.
Las marcas comerciales no necesitan tener una licencia para que ICANN permita la creacion de
una Central de informacién sobre la propiedad intelectual, en especial en los términos amplios
delineados en el informe del IRT (p. ej. licencias no exclusivas, licencias exentas de regalias y
sublicencias). La central de informacidn sobre la propiedad intelectual puede hacer uso de los
datos publicos disponibles. Adobe (25 de junio de 2009).

Central de informacidn sobre la propiedad intelectual: capacidad de los operadores y
supervision. El IRT deberia proporcionar mas informacion acerca de qué tipo de entidad estaria
calificada y tendria la suficiente experiencia para operar como Central de informacién sobre la
propiedad intelectual. También deberia informar el nivel de supervision que ICANN ejercera
sobre la entidad. Adobe (25 de junio de 2009). Los encargados de tomar decisiones de la Central
de informacién sobre la propiedad intelectual deben estar correctamente calificados para
realizar comparaciones acerca de similitudes confusas, y deberia haber un manual de practicas y
procedimientos para maximizar la consistencia en la toma de decisiones. F. Drummond (3 de
julio de 2009). El operador deberia ser del mismo calibre que WIPO. El modelo dptimo seria un
proveedor de servicios sin fines de lucro. Regions (3 de julio de 2009). Es probable que las partes
contratadas por ICANN propongan soluciones interesantes; impedirles que presenten una oferta
para hacer funcionar la Central de informacidn sobre |la propiedad intelectual reduciria la
competencia y podria evitar que se desarrollen mejores soluciones. Una vez que se seleccione la
mejor propuesta, los conflictos se resolveran de manera mas efectiva. EnCirca (5 de julio de
2009). Se necesita mas informacidn acerca de qué entidad (probablemente sin fines de lucro)
podra brindar mecanismos de bajo costo y tenga niveles apropiados de experiencia para
ejecutar las operaciones de la central de informacién. CADNA (7 de julio de 2009). Verizon (7 de
julio de 2009).

Financiamiento de la Central de informacidn sobre |a propiedad intelectual. Los titulares de
marcas comerciales no deberian afrontar toda la carga de financiamiento de la central de
informacion. Debido a los beneficios que los registrantes y registradores obtendran a través de
la central de informacidn, seria correcto compartir los costos entre todas las partes relevantes.
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Los titulares de marcas comerciales deben estar informados acerca de los costos razonables de
estos servicios (como en el caso de los costos estimativos para URS y procedimientos
posteriores a la delegacién). WIPO AMC (19 de junio de 2009). Playboy (6 de julio de 2009). Ford
y otros. (6 de julio de 2009). Todos los participantes de la central de informacién deberian pagar
el mismo monto por sus servicios. CADNA (7 de julio de 2009). Los costos deberian compartirse
entre quienes se benefician de los servicios de la central de informacién. Verizon (7 de julio de
2009). Los costos asociados a la Central de informacion sobre la propiedad intelectual deberian
ser afrontados por ICANN y/o los solicitantes de nuevos gTLDs. Como minimo, se deberia
discutir un mecanismo de costos compartidos para que todos los costos no recaigan
desproporcionadamente sobre los titulares de marcas comerciales. Adobe (25 de junio de 2009).
C. Speed (2 de julio de 2009). Los costos deberian ser afrontados por los solicitantes de nuevos
gTLDs y se deberian incluir en la nueva tarifa de aplicacion de gTLD. Unilever (1 de julio de 2009).
Parte de los costos de suscripcion a la Central de informacidn sobre la propiedad intelectual
deben incluirse en las tarifas para solicitar un gTLD nuevo o para registrar un nombre de
dominio. Regions (3 de julio de 2009). Los costos para los titulares de marcas podrian ser
prohibitivos. No se deberia descartar la contribucién financiera de los registrantes y
registradores. BBC (6 de julio de 2009). Los costos de la central de informacion deben estar
financiados principalmente por ICANN o indirectamente por los registrantes del nuevo gTLD,
como un costo de realizar negocios. Time Warner (6 de julio de 2009). Los costos deberian ser
afrontados por ICANN y los registrantes de gTLD, pero COA esta de acuerdo con el IRT en que se
podria establecer una tarifa razonable a los titulares que envian datos para verificacidn y
almacenamiento en la Central de informacion sobre la propiedad intelectual. COA (6 de julio de
2009). IPC (6 de julio de 2009). SlIA (6 de julio de 2009). ICANN no deberia adoptar un sistema de
tarifa de registro doble (pago por el registro de la marca y también pago por recibir noticias).
SIIA (6 de julio de 2009).

Central de informacidn sobre la propiedad intelectual: costo cero para los titulares de marcas
comerciales. AIM respalda la propuesta de la Central de informacién sobre la propiedad
intelectual en que el costo de la presentacion para el titular de la marca comercial deberia ser
cero. Si el costo cero no se puede lograr, entonces deberia haber un subsidio cruzado del
presupuesto de tarifas de las solicitudes de ICANN para minimizar los costos que probablemente
sean sustanciales. AIM (23 de junio de 2009).

Central de informacidn sobre la propiedad intelectual/ GPML: inclusién del sector financiero. Los
siguientes términos y texto relacionados al sector financiero se deberian incluir en la Central de
informacidn sobre la propiedad intelectual, debido al estado igualitario a GPM: .bank, .fin,
finance, .bang, .ins, .insurance y .broker. Regions (3 de julio de 2009).

Central de informacidn sobre la propiedad intelectual: validacién. La validacién deberia
realizarse cada tres afios y no anualmente. AIM (23 de junio de 2009). Unilever (1 de julio de
2009). C. Speed (2 de julio de 2009). La validacion se deberia realizar cada dos o tres afios para
reducir las cargas sobre los titulares de marcas comerciales. Regions (3 de julio de 2009). La
validacién anual debe retirarse debido a que las marcas comerciales se registran por periodos de
diez afos y el IRT rechazé el criterio de uso para la validez de GPMs. Sin embargo, los titulares
de las marcas registradas deberian ser responsables de la actualizacién y correccion de datos
contenidos en la Central de informacidn sobre la propiedad intelectual. F. Drummond (3 de julio
de 2009). Se deben definir los requisitos de actualizacion de datos. Los titulares de las marcas
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comerciales deberian ser responsables de la actualizacién de datos una vez al afo para todas las
marcas comerciales, aln si las marcas comerciales no se presentaron en el mismo momento.
Nestlé (3 de julio de 2009). MARQUES (3 de julio de 2009).

Central de informacidn sobre la propiedad intelectual: responsabilidad del operador. El
operador deberia ser responsable de la exactitud de los datos que mantiene, y todos los
registros deberian revalidarse anualmente debido a la frecuencia con la que se asignan o
abandonan marcas comerciales. Com Laude (3 de julio de 2009).

Central de informacidn sobre la propiedad intelectual: desarrollo. Deberia haber un proceso
definido para que los grupos interesados inicien nuevas politicas del proceso de desarrollo
referentes a la Central de informacidn sobre la propiedad intelectual, para servicios nuevos que
podrian aportar al bien comun. Las inquietudes acerca del uso indebido de datos deberian
tratarse de manera que no limiten los futuros usos de datos aprobados y legitimos. EnCirca (5 de
julio de 2009).

Central de informacidn sobre la propiedad intelectual: modificacion. La participacién deberia
limitarse a las marcas de palabras registradas que se pueden verificar independientemente. Se
deberian administrar mediante agencias gubernamentales u ONGs que sean neutrales y tengan
experiencia. Los titulares de marcas comerciales participantes deberian afrontar los costos. La
Central de informacidn sobre la propiedad intelectual seglin la propone el IRT no se deberia
adoptar, porque entre otras cosas quebranta los propios patrones de referencia del IRT para
establecer RPMs. P.R. Keating (6 de julio de 2009).

Central de informacidn sobre la propiedad intelectual: acceso publico. Deberia haber acceso
publico gratuito a la Central de informacidn sobre la propiedad intelectual, de modo similar al
registro Whois. EnCirca (5 de julio de 2009).

Extensidn de coincidencia idéntica. La definicidn de coincidencia idéntica se deberia extender
para que incluya las formas plurales y singulares de todas las marcas comerciales contenidas en
el Centro de informacidn sobre la propiedad intelectual. Regions (3 de julio de 2009).

Sistema "Publicar y oponer" propuesto para nombres de dominio de segundo nivel para
desalentar la ciberocupacién. El IRT deberia considerar un sistema "publicar y oponer" en el que
cada nombre de dominio de segundo nivel se publique en una base de datos central durante un
breve periodo antes del registro (p. ej. 2 dias). Los titulares de marcas comerciales que tengan
inquietudes acerca de los usos indebidos podrian controlar constantemente las aplicaciones
nuevas y oponer una aplicacién controvertida de manera similar a URS. Un breve periodo de
publicacion no afectaria las practicas comerciales pero afectaria los usos indebidos y pruebas de
dominios. Esto desalentaria los usos indebidos y eliminaria la necesidad de la central de
informacidn sobre la propiedad intelectual y GPML. Griffith Hack (6 de julio de 2009).

Inquietudes sobre el proceso Sunrise. El texto de la seccion del proceso Sunrise (p. 23)
aparentemente afirma que solamente los registrantes organizados en paises con derecho
consuetudinario pueden reconocer los derechos de marcas registradas segun este derecho.
S. Donahey (1 de julio de 2009). Regions no esta de acuerdo con que se permita un nuevo
registro de gTLD para proporcionar un proceso de registro Sunrise en lugar del Servicio de
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reclamaciones de prelanzamiento de propiedad intelectual. El proceso Sunrise voluntario,
incluyendo los requerimientos estandar de elegibilidad de Sunrise, deberian agregarse a la
participacién obligatoria del Servicio de reclamaciones de propiedad intelectual para todos los
nuevos gTLDs "abiertos". Regions (3 de julio de 2009). El Sunrise estandar deberia agregarse (y
no reemplazar) a otros RPMs, e ICANN deberia impedir que los registrantes participen de
practicas de asignacidn de precios anticompetitivas durante el periodo Sunrise. Los registrantes
no deberian poder cobrar mucho mas durante el periodo Sunrise que el costo de un registro
después de que expira Sunrise. Verizon (7 de julio de 2009). Todas las marcas en la Central de
informacidn sobre la propiedad intelectual deberian poseer derechos de registro durante
cualquier periodo Sunrise proporcionado por los gTLDs nuevos. Time Warner (6 de julio de
2009). Las sugerencias del IRT para Sunrise de prelanzamiento no contribuyen en nada a la
estructura existente. P.R. Keating (6 de juli de 2009). Sunrise no puede ser una alternativa a
RPM. Es un mecanismo enfocado en lucros, que requiere registros defensivos. Playboy (6 de
julio de 2009). Ford y otros. (6 de julio de 2009).

Los RPMs de prelanzamiento necesitan aclaraciones. Los impactos de RPMs que no son
“coincidencias idénticas” deberian reconsiderarse y los derechos de los titulares deberian
otorgar un mecanismo de resolucién de disputas de prelanzamiento. Los registros en conflicto
con marcas verificadas en la Central de informacidn sobre la propiedad intelectual deberia
poseer mayor transparencia, mediante la prohibicidn de tratamientos de proxy y registros
privados. La simulada afirmacién de "buena fe" de los registrantes que intentan registrar
nombres de dominios que coinciden con marcas de la Central de informacién sobre la propiedad
intelectual deberia acarrear penalizaciones adicionales. Los registros privados o proxy no
deberian permitirse durante la etapa de prelanzamiento, debido a que el objetivo del Servicio
de reclamaciones de propiedad intelectual es notificar a los titulares de derechos calificados
para que impidan registros de segundo nivel que amenacen sus marcas. Ademas, el proceso de
evaluacion de aplicacion de gTLD nuevos deberia incluir fuertes incentivos para nuevos
registrantes que otorguen detalles de sus RPMs, y ademas deberia ir mas alla de los estdandares
minimos e incluir cldusulas que impongan obligaciones aplicables a los registrantes. Time
Warner (6 de julio de 2009).

Prelanzamiento: Proceso Sunrise estandar y Servicio de reclamaciones de propiedad intelectual:
respaldo. Estos mecanismos propuestos son coherentes y practicos y se comprobd que son
efectivos en otros lanzamientos TLD. La gran mayoria de los titulares de derechos recibiran la
proteccién necesaria a través de estos mecanismos de prelanzamiento. ENOM (22 de junio de
2009). Ambos procesos de prelanzamiento efectivamente equilibran los derechos de proteccion
de marcas comerciales con los derechos de terceros para hacer uso legitimo de texto que
corresponde a sus marcas comerciales. Microsoft (2 de julio de 2009). PMI (6 de julio de 2009). El
proceso de registro Sunrise estandar tiene mérito si su alcance y uso se circunscriben
detenidamente. ICA (7 de julio de 2009).

Servicio de reclamaciones de propiedad intelectual: respaldo. También se deberia extender a los
dominios de nivel superior. Se necesita un mayor analisis de la propuesta del IRT para incluir los
derechos consuetudinarios en el Servicio de reclamaciones de propiedad intelectual; para los
operadores del registro, podria ser dificil evaluar si existen suficientes derechos
consuetudinarios de una marca comercial determinada. Los RPMs deben basarse en derechos
registrados y facilmente identificables. F. Drummond (3 de julio de 2009). Los titulares de marcas
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en la Central de informacién sobre la propiedad intelectual deberian poder recibir noticias sobre
las coincidencias en términos registrados de marcas comerciales incluidos en dominios de
palabras multiples y en estos casos los registrantes tendrian que realizar representaciones y
garantias adicionales. INTA IC (6 de julio de 2009).

Servicio de reclamaciones de propiedad intelectual: respaldo pero es muy limitado. El Servicio
de reclamaciones de propiedad intelectual deberia extenderse a nombres de dominios que
contienen las marcas comerciales y, por ejemplo, una o mas palabras genéricas. LEGO y otros.
(29 de junio de 2009). El Servicio de reclamaciones de propiedad intelectual no deberia limitarse
solamente al periodo de prelanzamiento. Si un titular de la marca registra sus marcas
comerciales en la Central de informacidn, no es razonable que un registrador también tome en
cuenta esos derechos de marca comercial cuando el nombre del dominio se aplique durante la
etapa de prelanzamiento o después de un periodo alternativo de Sunrise. BBC (6 de julio de
2009). Regions (3 de julio de 2009).

Servicio de reclamaciones de propiedad intelectual: avisos inadecuados. Los avisos son un
substituto inadecuado para un derecho de proteccidn y no deberian reemplazarlo. Playboy (6 de
julio de 2009). Ford y otros. (6 de julio de 2009).

Central de informacidn sobre la propiedad intelectual: servicio de control. AIM respalda la
seccion 1.3 de acceso igualitario para otros servicios de control. AIM (23 de junio de 2009). IHG
respalda la creacién de un servicio de control efectivo pero vuelve a poner énfasis en la
necesidad de que los titulares de marcas comerciales reciban notificaciones ante un intento de
registro de un nombre de dominio de nivel superior o de segundo nivel que incluya la marca
comercial. Este proceso debe ser rentable para los titulares de la marca comercial que deben
afrontar posibles infracciones a sus marcas comerciales. IHG (2 de julio de 2009). La Central de
informacidn sobre la propiedad intelectual no deberia poder operar en los Servicios de control o
competir con los proveedores de otros servicios.Com Laude (3 de julio de 2009). El IRT deberia
volver a examinar el problema del servicio de control y permitir que los proveedores de servicios
existentes brinden este servicio para alentar la competencia y aumentar las posibilidades de
eleccién de los titulares de marcas. Verizon (7 de julio de 2009).
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ANALISIS DE COMENTARIOS PUBLICOS

CLEARINGHOUSE DE MARCAS REGISTRADAS (Clearinghouse de IP)
A. Organizacion
Q) éDonde obtiene ICANN el poder para crear el IRT y/o el Clearinghouse?

Desde la publicacion del informe final del grupo de implementacién de
recomendaciones (IRT), algunas preguntas se centraron en si ICANN tiene el poder de crear el
IRT y/o el poder de implementar cualquiera de las recomendaciones resultantes del informe
final del IRT. Dichas preguntas se pueden responder mediante las recomendaciones del GNSO,
que dicen que las gTLD no pueden infringir los derechos legales existentes de otros. La
Clearinghouse es un resultado de la implementacion por parte de ICANN de esta recomendacion
de GNSO y su respuesta a las inquietudes de los titulares de derechos de marcas comerciales.

Inicialmente, se pensé que el desarrollo y la implementacién de mecanismos especificos
de proteccién (RPMs) para la proteccidn de los derechos de titulares de derechos de marcas
comerciales quedaria a cargo de los operadores de registros. Sin embargo, los comentarios
publicos indicaron que simplemente diciendo que las RPMs estarian a cargo de los operadores
de registros para ser identificadas no era lo suficientemente especifico y la junta directiva de
ICANN escuchd esas inquietudes. A pesar de que se cred [reviamente un grupo para tratar de
crear RPMs universales que se pudieran adoptar por los operadores de registro gTLD, el
esfuerzo no resultd exitoso. Por lo tanto, se realizaron esfuerzos adicionales para determinar
como lograr el nivel de especificacién requerido por el comentario publico.

El comentario publico sugirié que se creara un grupo para estudiar otras formas de
satisfacer las inquietudes de los titulares de derechos de marcas comerciales. Como resultado,
se cred la IRT para ayudar a identificar RPMs especificos de aplicacion universal para los
operadores de registro gTLD. El comentario publico acerca del informe final del IRT ha sido
generalmente el de apoyar la idea del Clearinghouse. El Clearinghouse es una base de datos de
derechos de marcas comerciales autenticadas en un formato estandar, incluyendo el requisito
de que los registradores proporcionen un servicio de reclamos IP para procesos Sunrise durante
el lanzamiento del TLD. Es una de las varias formas en las cuales se puede ayudar a lograr un
método transparente y predictible para asignar gTLDs en un terreno nivelado. Existen criticas
contra el Clearinghouse, las que generalmente, pero no siempre, critican detalles de
implementacion y no el hecho de si debiera haber un Clearinghouse o no.

Una de esas criticas esta dirigida al nombre de la entidad - y a la manera en que el
nombre es un indicador de su funcién. Se ha sugerido que, ya que la Clearinghouse se concentra
en los derechos de las marcas registradas y no se encarga de derechos de autor o derechos de
patentes, que se cambie el nombre de IP Clearinghouse. Por lo tanto, el nuevo nombre serd
Clearinghouse de marcas registradas. Pero, con el propdsito de la discucion y las preguntas
relacionadas, en papel, se hara referencia a "Clearinghouse" para evitar confusiones.
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Es importante notar que la Clearinghouse esta propuesta como una solucién de
implementacidon temporaria que serd considerada por la GNSO. Puede llegar a implementarse, y
si lo es, lo serd hasta que la GNSO realice mas trabajo de desarrollo de politicas en este area. La
GNSO tendra la oportunidad de adoptar esto como una solucidon temporaria o adoptar una
solucion alternativa para afrontar las inquietudes que presenta la implementacién del
Clearinghouse.

(i) éSe separara el Clearinghouse del ICANN, y cémo funcionara?

Han sugido preguntas acerca de si ICANN manejara el Clearinghouse y, de no ser ICANN,
qué entidad o entidades lo harian. Primero, mientras que ICANN apoya la Clearinghouse y
proporcione orientacion para su uso, no participara en el manejo de la misma.

La Clearinghouse debe permanecer separada e independiente de ICANN: no debe ser
manejada por ICANN y debe mantenerse separada de la misma. Debe funcionar basada en las
necesidades del mercado, y recolectar pagos de aquellos que utilicen sus servicios. ICANN puede
llegar a coordinar o a especificar la interfaz usada por registros y registradores y a proporcionar
cierta supervision de la funcion de control de calidad para asegurar que se cumplan
correctamente los objetivos de proteccidn de derechos. A pesar de que la ultima palabra para
designar los provedores que manejaran el funcionamiento de la Clearinghouse quedara en
manos de ICANN, la seleccidon y retencidn de cualquier proveedor continuara realizandose a
través de un proceso publico y transparente. ICANN no tendrd ninguna funcidn diaria en el
manejo de ningun aspecto de la Clearinghouse. Como habra solamente una Clearinghouse en
cualquier momento dado, debera existir alguna forma de acuerdo entre ICANN y la
Clearinghouse. De modo que el trabajo se pueda asignar a otra parte en lo sucesivo, de ser
necesario o deseado. Por lo tanto, el acuerdo deberd tener una provisién para la custodia de
datos para asegurar una transferencia sin problemas en caso de ser necesario.

Segundo, el comentario publico sugiere que la mejor forma de proteger la integridad de
los datos y evitar problemas a través de proveedores seguros es separar las funciones de
administracion de base de datos y validacion de datos. Se sugiere que dicha separacion
eliminara el incentivo de que la entidad de validacién apruebe entradas en la Clearinghouse
simplemente para aumentar la cantidad de marcas comerciales incluidas en la Clearinghouse
con fines de lucro. Si se adopta la separacion de funciones, los detalles de la separacidn seran
cubiertos en los contratos que se realizardn con la entidades de validacion de datos y
administracion de base de datos.

El comentario publico acerca del informe final del IRT sugiere que la forma de asegurar
un proceso justo y competitivo seria el poner ambos procesos en una subasta. Se espera que
una cantidad de administradores de bases de datos internacionales y proveedores de servicios
hagan apuestas para comvertirse en proveedores de validacién de datos o administracion de
base de datos. El resultado final seria el tener una organizacidn que administre la Clearinghouse
y otra organizacién que valide los datos para ingresarlos en la Clearinghouse.

Para proporcionar proteccién adicional, los contratos otorgados no se renovaran
automaticamente. Todos los contratos seran evaluados en cada término para asegurar que se
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mantenga la estabilidad técnica y la confiabilidad, que se proporcionen los servicios de forma
eficiente y eficaz y que se presten los servicios de la forma mas efectiva.

(i)  ¢Qué criterio de rendimiento serd necesario para los proveedores de servicios
de la Clearinghouse?

Los comentarios indicaron que la validacién y administracion sea realizada por
proveedores de servicio que demuestren los niveles mas altos de estabilidad técnica y
seguridad. Se consultara con los registros y registradores para asegurar que el criterio de
rendimiento no interfiera con la integridad o puntualidad de los procesos de registro. Ademas,
se cree que el siguiente criterio son solamente algunas de las funciones con las cuales el
proveedor de servicio seleccionado debera acordar:

(a) demostrar una accesibilidad de 24 horas, siete dias por semana;
(b) emplear sistemas que sean técnicamente confiables y seguros;
(c) todo sistema utilizado debe tener acceso global y escalable, de modo que se

puedan atender multiples marcas desde multiples fuentes y en multiples idiomas, y
catalogarlas correctamente;

(d) los proveedores tendran experiencia relevante en administracién o validacion
de bases de datos, asi también como acceso , y conocimiento de varias leyes de marcas
comerciales; y

(e) los requisitos de rendimiento, incluyendo aquellos acerca de la interfaz con los
registros y registradores, debe asegurar que ni la puntualidad del registro de nombres
de dominio ni las operaciones de los registros o registradores se vean afectadas.

(iv)  ¢Debe haber una o varias Clearinghouses?

Se ha sugerido que haya varias Clearinghouses regionales. Los comentarios sugieren que
las entidades regionales ayuden con la responsabilidad de validacién de los datos y que ayuden
a encargarse de problemas relacionados con el tena de un proveedor Unico. Mientras pueden
existir beneficios en tener entidades regionales, tales como el conocimiento de costumbres
culturales locales y leyes de marcas comerciales, y el acceso a oficinas de marcas comerciales
locales que no tengan datos publicos; en definitiva, se cree que tendria desventajas el utilizar
dichas entidades regionales, las cuales pesarian mas que los beneficios.

Por ejemplo, una de las funciones principales de la Clearinghouse es proveer una forma
econdmica y eficiente para almacenar informacion acerca de la propiedad de marcas
comerciales, y hacer que esta informacidn esté disponible para los registradores y operadores
de registros gTLD durante Sunrise y/o servicios de control de reclamos, cualquiera que sea
usado por el operador antes del lanzamiento de la gTLD. La expansién de la cantidad de
Clearinghouses a entidades regionales para proporcionar dichos servicios seguramente
disminuird la eficiencia y aumentara el costo de la operacion.
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Las Clearinghouses regionales también podrian aplicar inconsistentemente las normas y
podrian conducir a la busqueda de un foro de conveniencia. Por lo tanto, en resimen, se cree
que el propédsito fundamental de la Clearinghouse se logrard mejor con una sola organizacion.

El conocimiento de las costubres locales de marcas comerciales, el acceso a datos de
marcas comerciales locales y la comprension de los términos relevantes de significacion cultural
serdn criterios de rendimiento requeridos del proveedor al que sea asignado el contrato de
validacion de datos. De esta forma, los beneficios de oficinas regionales de una sola entidad se
pueden lograr sin incurrir en los desafios de tener Clearinghouses regionales separadas.

B. ¢Qué seguridades se implementaran para evitar el uso inadecuado de los datos?

Algunos han expresado preocupacion con respecto a tener una concentracién de datos
de marcas comerciales en un solo repositorio. Por lo tanto, la Clearinghouse debe aceptar la
implementaciéon de seguridades adecuadas para prevenir dicho uso inadecuado. Un
componente obvio de cualquier contrato otorgado a cualquier proveedor de servicio seria la
limitacidn en el uso de los datos; por ejemplo, los duefios de marcas registradas proporcionan
esta informacidén Unicamente para su uso en relacion con las reglamentaciones de la
Clearinghouse y no puede ser usada por el administrador y/o validador con ningun otro fin. En
caso de que el proveedor de servicio no cumpla con su obligacién de limitar el uso de los datos,
se terminara el contrato y se le asignard a otra entidad.

Ademads, como una condicidn previa al otorgamiento del contrato, existiran seguros
técnicos adecuados para evitar poner en riesgo los datos por cualquier sistema que use el
proveedor de servicio.

Otra pregunta acerca de esto es si los datos deben aceptar busquedas o no,
reconociendo que de alguna forma ya son informacion de dominio publico. Mientras que ICANN
entiende y apoya la transparencia completa, si los datos de la Clearinghouse aceptan busquedas
podria causar un dafio competitivo no intencional, ya que el total es mas grande que la suma de
sus partes. Por ejemplo, el saber qué marcas eligié un competidor para registrar podria tener
algun valor. Por lo tanto, la base de datos no aceptard busquedas para determinar en una
busqueda la cantidad total de marcas que una entidad determinada tenga validadas e incluidas
en la Clearinghouse.

C. ¢Qué tipo de marcas se pueden incluir en la Clearinghouse y cudl es el efecto de su
inclusién?

El registro en la Clearinghouse no creara o aumentara ningun derecho de marca
comercial, ni el no registrar una marca no constituira una limitacion de ninguno de sus derechos.
Como la Clearinghouse es simplemente un repositorio de informacidn, no necesita ninguna
licencia de uso por parte de ningln duefio de marca comercial. Por el contrario, el administrador
de la Clearinghouse tendra autorizacidn para almacenar la informacién acerca de una marca
comercial y a usar esa informacidn Unicamente con los fines limitados de la Clearinghouse.

Se propone que Unicamente las marcas comerciales registradas y no registradas se
puedan enviar a la Clearinghouse. No seria posible o consistente con el doble propésito de
eficiencia y bajo costo el permitir que se registe cualquier nombre o palabra. La verificacion de
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dicho proceso podria ser larga, lenta y dificil de controlar. Ademas, finalmente, se cree que la
Clearinghouse deberia limitarse a marcas comerciales. Al establecer un criterio estricto, un
proceso establecido para la entrada y limitacidn de entrada para derechos de marcas registradas
validas, se puede losgrar una RPM de bajo costo.

A pesar de que seguramente habra algun desafio inicial en la validacién de marcas no
registradas, se cree que los beneficios de incluirlas pesardn mas que los desafios iniciales. La
idea es incluir la propiedad de marcas comerciales "de hecho" ya que los derechos se obtienen a
traves del uso continuo. Ya que los duefios de marcas no registradas tendran los mismos
derechos para iniciar disputas después de la delegacidn o iniciar procedimientos UDRP, tiene
sentido el otorgar a los mismos portadores de derechos la oportunidad de participar en la
Clearinghouse, lo que aumentara la eficiencia con el tiempo.

Como seguro adicional, la validacidn de datos debera ser renovada periédicamente por
todo duefio de marca comercial que desee permanecer en la Clearinghouse. Algunos han
sugerido que sea una vez por ano, y otros creen que seria demasiado caro. Esta determinacion
todavia esta bajo consideracidn y puede llegar a ser informada mediante una discusidén con
aquellos que desean desempefiarse como validadores de la Clearinghouse de marcas
comerciales.

Como se indica anteriormente, algunos de los comentarios indicaron precupacion
acerca de que una herramienta como la Clearinghouse podria usarse para adjudicar o crear
derechos. Ese no es el propdsito de la Clearinghouse. La Clearinghouse actuard de acuerdo con
limitaciones, y las marcas comerciales incluidas en ella no tendran ningun derecho adicional
para los duefios de las marcas registradas. Y, cuando se haga cualquier cambio substancial en la
Clearinghouse, sera sometido al mismo procedimiento de comentario publico antes de ser
adoptado.

D. ¢Cémo se financiara la Clearinghouse?

Existieron comentarios acerca de como se cubriran los costos de los servicios que
proporcionara la Clearinghouse. Siendo consistentes con el propdsito de la Clearinghouse, los
costos de registracion de marcas comerciales en la Clearinghouse no deben ser demasiado caros
para nadie. Lo que se quiere lograr es que los costos se distribuyan en varias partes. Se ha
sugerido que ICANN deberia cubrir los costos iniciales, sin embargo se cree que no existiran
dichos costos. El grueso de los costos de la Clearinghouse serdn costos incrementales en la
validacion y durante el lanzamiento del gTLD. Los costos razonables de validacién seran
financiados por los duefios de marcas comerciales que envien marcas para incluirlas en la
Clearinghouse. Los costos previos al lanzamiento del gTLD (provisién de Sunrise y servicios de
control de marcas comerciales) son incurridos durante cada lanzamiento y seran financiados
mediante una tarifa al operador del registro gTLD que implementa servicios de Sunrise o control
de marcas comerciales como RPMs. Esta estructura de tarifas parece ser la mejor forma de
igualar el esfuerzo incremental con tarifas en un entorno donde muchos gTLDs estén utilizando
los servicios de la Clearinghouse. Se espera que el registro gTLD recuperara esos costos en las
tarifas de registro de nombre de dominio que cobre durante el lanzamiento, que
contrariamente a los comentarios, sera fijada por el operador del registro y no determinada por
ICANN.
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La provisién de los servicios de Sunrise y el control de marcas comerciales de la
Clearinghouse estard vinculado competitivamente para asegurar su valor - tarifas bajas y buen
servicio. Por supuesto, la discusiéon con potenciales proveedores de Clearinghouse también
pueden informar cdmo podria estructurarse el financiamiento y los precios.

E. Reclamos previos al lanzamiento de Sunrise y marcas comerciales

(i) éNecesitan los operadores de registro usar los servicios de reclamos previos al
lanzamiento de Sunrise y marcas comerciales y deberia la Clearinghouse reempazar otro servicio
de control para estos servicios?

Aunque parezca que cuantos mas RPMs es mejor, los operadores de registros deberian
tener varias opciones con respecto a cual RPM utilizar. Ademads, mientras se propone que la
Clearinghouse apoye ambos servicios de de reclamos previos al lanzamiento de Sunrise y marcas
comerciales, el objetivo es hacer que esos procesos previos al lanzamiento sean mas eficientes y
menos costosos para los duefios de marcas comerciales. De lo contrario, los duefios de marcas
comerciales interesados deberian registrarse para cada uno de los servicios de Sunrise o
reclamos previos al lanzamiento que use cada uno de los gTLD. Dependiendo de la cantidad de
nuevos gTLD, esto puede ser caro e inalcanzable. Por lo tanto, los operadores de registro no
tendran prohibido el utilizar otras clearinghouses o servicios de control de reclamos que existan
0 que aparezcan en el mercado, pero de ser implementado, se propone que al menos tengan
gue usar la Clearinghouse contemplada aqui con dichos fines.

(i) éDeben los dueiios de marcas comerciales recibir una notificacion previa al
lanzamiento del servicio de reclamos y deberia dicha notificacién extenderse a mas que
simplemente una marca idéntica?

La propuesta incluye notificaciones a duefios de marcas comerciales, pero dichas
notificaciones deben proporcionarse Unicamente luego de que un registrador haya sido
notificado acerca de la existencia de una marca idéntica en la Clearinghouse y proceda a
registrar el nombre después de verificar la buena fe del registro. Esta secuencia de
notificaciones a los dueinos de marcas registradas en la Clearinghouse es importante para no
crear artificialmente lo que podria parecer un sistema de bloqueo de registro. Las notificaciones
de reclamos previas al lanzamiento, para ser eficientes y efectivas, deberian estar limitadas a
marcas idénticas.
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RESUMEN DE COMENTARIOS
Lista de marcas protegidas mundialmente (GPML)

Sidney

Descripcidon general

El criterio para el GPML es numérico y puramente objetivo; los requisitos de eligibilidad se
establecerdn muy altos y estrictos. Con respecto a la fecha del 1 de noviembre de 2008, el
informe del IRT contempla que a medida que se realicen las registraciones y a medida que se
lancen nuevas aplicaciones, que ciertos requisitos de criterios asi también como estas fechas
podrian necesitar revisarse. La GPLM funciona en dos niveles: Si cualquier marca pasa el criterio
estricto de GPML, tendrdn un maximo nivel de proteccidn y un segundo nivel de proteccién para
esa marca. Con respecto a la falta de nimeros en el informe, los datos que el personal de ICANN
estd clasificando para ayudar en los estrictos umbrales del GPML no se han recibido hasta el
momento. M. Wong.

Maximo nivel de proteccion

Para el maximo nivel, lo que se analiza ante la aplicacidon de una nueva gTLD es si existe una
coincidencia idéntica con la marca acual en el GPML, o una similaridad confusa. Si, luego de
aplicar esta evaluacion para la gTLD existe una coicidencia idéntica o una confusa similaridad
con una marca actual del GPML, existe un nivel de reconsideracién. El informe de IRT dice que
todos los aplicantes que fallen la evaluacidén inicial deberdn tener la oportunidad de
reconsideracién. M. Wong. En el maximo nivel, las entidades que tengan marcas en el GPML
tendran la misma oportunidad que ICANN se reserva para si misma y sus partes contratadas, los
registradores, en DAG 1y DAG 2 En la evaluacién inicial actual, la confusiéon de nombres se
comparara contra nombres existentes en TLDs y nombres reservados, de modo que
simplemente estamos agregando a esto. Si tienen alguna objecion con esta idea, deberia ser
para todos. K. Rosette. Al maximo nivel parece que usted tiene un gran martillo para un
problema inexistente; no se trata de 6S de uso no autorizado de marcas comerciales en
dominios de Internet - la gente tiene que pagar 185,000 S. A. Schubert.El informe IRT dice que
los problemas estan el el segundo nivel y no en el maximo nivel, porque no existen taantos
ciberocupas que sean capaces de perder 185,000 $. D. Taylor. Una vez que haya demostrado
que tiene derechos, a menos que se abonen 185,000 $ y se haga una inversion inicial para
manejar su propio TLD, simplemente vuelve al pozo y es inutil, incluso en el maximo nivel.

J.S. Evans.

Proteccion de segundo nivel

Para el segundo nivel, la diferencia principal es que la coincidencia entre la marca real en el
GPML Yy lo que se aplique para el segundo nivel queda limitado Unicamente a una coincidencia
idéntica. En ese punto se puede iniciar un proceso de resolucién de disputa que incluya una
apelacion, y si el aplicante puede demostrar que tiene derechos legitimos o intereses en el
nombre del dominio, y eso puede incluir, por ejemplo, usos genéricos o descripciones
permitidas del producto, que pasen por el proceso de registracion. M. Wong.

Efectos de estar en la lista GPML

Si usted esta en la GPML no tiene automdaticamente asignado el nombre del dominio respectivo
(respuesta a la pregunta de A. Schubert). El GPML no le da prioridad a los duefios de marcas ni
ningun otro benefico bajo Sunrise. M. Wong. Mientras el GPML no le otorgara a la gente ningln
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derecho legal adicional, les dara derechos administrativos que les permitira tener un efecto
intimidatorio sobre otros. A. Schubert.

Negociaciones con dueios de marcas comerciales

¢Por qué no puede un aplicante, como en el caso de designaciones geograficas, dirigirse al
duefo de la marca comercial y negociar una carta de no rechazo? Es un poco exagerado y la
proteccién debe permitir al menos la negociacidon entre las partes y no automaticamente anular
la aplicacion. A. Abril i Abril.

GPML debe abandonarse -- los costos superan a los beneficios

eNOM se opone a GPML. Sera complicada, controversial y politica la creacién de lo que dice la
lista. El critero de la lista es subjetivo. No sabemos cémo decidiremos el valor del umbral, y
quién decidird otros asuntos determinados. Habra globalizacion politica, de modo que existiran
personas en paises menos desarrollados con marcas fuertes que querrian estar en la lista pero
no cumplan con el criterio. Por lo tanto veremos intrigas de algunos paises para bajar el umbral
para paises menos desarrollados, frente a los paises occidentales. No vale la pena todo este
problema porque la lista GPML no agrega mucho valor. En el nivel mas alto, la lista no agrega
valor adicional con respecto al proceso de objecion legal de DAG ya proporciona. La lista sélo
agrega un cierto beneficio marginal en el segundo nivel. El estar en la lista no le brinda ningun
beneficio en Sunrise. R. Tindal. El estatuto de usuarios no comerciales se opone fuertemente al
GMPL; es una extension masiva de derechos legales existentes. K. Kleiman. GPML nos saca
derechos al resto de nosotros. Los costos superan a los beneficios ya que un pequefio grupo de
grandes empresas se adherira al GPML, especialmente considerando la propuesta introduccién
de muchas otras RPMs. P. Stahura.

Alternativa: Problema de umbral de UDRP - GPML de hecho

una alternativa mas simple que adoptar una nueva estructura para encargarse de los danos del
uso no autorizado de marcas comerciales en dominios de Internet debe considerarse. Existieron
unos 30,000 casos de UDRP; esto representa un tipo de GPML de hecho, porque no existird
ninguno de los posibles candidatos en el GPML que no haya sido objeto a una bisqueda en un
caso de UDRP en el que tiene derechos sobre la marca comercial. La UDRP es una alternativa
sumamente superior al litigio. ¢Por qué no puede ser el punto inicial que antes de poder
registrar una nueva TLD (y no solamente en el periodo de Sunrise), se deba verificar si la marca o
dominio en cuestdn estd sujeta a una decision existente de UDRP? Si lo es, el resultado es que
realiza el litigio en un procedimiento de UDRP antes del registro, no el forzarlo depués del
mismo, despues de haber causado algun dafio potencial. P. Argy.

Iduomas Chino, Japonés, Coreano

Es importante ver cdmo estos idiomas reuniran el criterio establecido y qué problemas
apareceran. También, en lugar de crear una base de datos o servicios centralizados para el
GPML, puede haber una forma alternativa de hacerlo dividiendo el servicio en diferentes
idiomas. punto asia

GPML—consenso global

¢Cémo hace el estricto criterio GPML para conseguir consenso global? Los paises tienen
diferentes jurisdicciones y diferentes leyes de marcas comerciales con diferentes protecciones.
G. Yuanyuan.Con respecto al punto acerca de diferentes leyes y jurisdicciones nacionales, la
GPML fue disefiada con ciertos requisitos basicos. Una es que tenga una registracidon de marca
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comercial con efecto nacional. Eso serd validado por la IP Clearinghouse. No hay dudas de que
una marca comercial del pais X serd mds sospechosa que una marca comercial del pais Y. Es
cuestién de sumar todo. Si se tiene la cantidad requerida de registraciones nacionales y se
distribuyen a lo largo de todas las cinco regiones geograficas globales de ICANN, entonces ese es
el criterio. M. Wong.

Nueva York

Lista de marcas protegidas mundialmente

El GPML se encuentra mas alla de la misidn de ICANN. No hay consenso internacional respecto
de las marcas famosas mundialmente. EL GPML protege estas marcas registradas no como
marcas de productos y servicios sino como secuencias de caracteres protegidos a lo largo de
todos los nuevos dominios de nivel superior, sin importar el uso ni la relevancia. Esta lista
eliminara del nombre de dominio palabras basicas del diccionario tales como manzana, sol, hora
y gente. C. Climen. No nos agrada la GPML, pero consultaremos una lista si la elabora la WIPO.
A. Van Couvering.

Lista de marcas protegidas mundialmente

La GPML no es una lista de marcas famosas, sino una lista basada en criterios, es decir, nUmeros
muy estrictos para el registro de marcas de efecto nacional, a través de ciertas regiones. Todos
los registros que se encuentren en discusién deberan estar resueltos con anterioridad a la fecha
de lanzamiento. En cualquier momento que alguien solicite una secuencia de caracteres de nivel
superior, ésta se comparard con las marcas de la GPML. Si hay una coincidencia idéntica, la
solicitud sera rechazada inicialmente. Es posible una reconsideracién; para prevalecer, se debe
demostrar que no existe confusion con la marca o que se tiene alguna clase de propdsito
legitimo. En el segundo nivel, usted también tiene un bloqueo inicial, pero el solicitante también
puede acceder a una reconsideracion por parte de un tercero neutral y se recomienda el uso del
mismo tipo de norma que la aplicada en el UDRP. Este proceso esta disefiado con el fin de evitar
que los duefios de marcas registren de modo defensivo cada una de las marcas que poseen, y
también para permitir a los consumidores tener acceso a algunos espacios viables. Si la marca
no logra pasar la GPML, usted seguird teniendo todos los derechos otorgados en el Borrador de
la Guia del Solicitante en relacién con el proceso de objeciones legales. F. Vayra.

Londres

Lista de marcas protegidas mundialmente (GPML)

Demand Media se opone por completo a la GPML, impulsa su eliminacién y cree que otros RPM
lograran mejor el objetivo de la GPML. La GPML sera muy dificil de crear porque los criterios y el
umbral para ingresar a la lista es intrinsecamente subjetivo. Serd muy politizada y controvertida
entre los titulares de marcas registradas y paises acerca de quién ingresa en la lista y quién no.
Ademds, la GPML no anade mucho valor al proceso; la GPML no le da mds beneficios reales a
primer nivel que los que ya tienen en el borrador de la guia para el solicitante existente. En el
segundo nivel, la inclusién en el GPML sélo otorga algunos beneficios marginales limitados. Si la
lista incluye marcas extremadamente conocidas, cada una de ellas sélo obtendra la cantidad
exacta de proteccién coincidente en el segundo nivel del TLD. Asimismo, la GPML
probablemente no cumpla con los lineamientos del IRT respecto de que una RPM no puede
expandir los derechos legales existentes. R. Tindal.

ICANN - Octubre de 2009 23



Programa de gTLD nuevo:
Central de informacién sobre marcas comerciales

Lista de marcas protegidas mundialmente

La GPML se asemeja a una lista de reserva y no es una lista de marcas famosas. Se basa
estrictamente en criterios: el duefio de una marca deberia tener un cierto nimero de regiones
para marcas registradas de efecto nacional; dichos registros deberian haber ocurrido antes de
cierta fecha; nosotros nos dedicamos a que usted tenga su marca como una presencia principal
en linea, es decir, Delta necesita delta.com para coincidir con sus marcas registradas. La GPML
no reemplazard ninguna objecién a los derechos legales que el duefio de una marca ya tenga en
el Borrador de la guia del solicitante. Si una entidad no tiene marcas incluidas en la GPML,
puede presentar una objecion a través de ese otro proceso. La GPML tiene proteccién del nivel
mas alto, no es diferente del que que actualmente propone la DAG para ciertos términos de
ICANN. Durante el proceso de solicitud, sea lo que sea que se solicite se comparara con
secuencias en la GPML y sdélo para encontrar coincidencias exactas. Si existe una coincidencia, se
producird un rechazo inicial que puede estar sujeto a un proceso de reconsideracion. La
reconsideracién no es una oportunidad para enviar nueva informacién sino para clarificar que
usted tiene un interés legitimo y su término no presta a confusién respecto de aquello con lo
gue se compara. En el segundo nivel, y nuevamente en relaciéon a coincidencias exactas, solo
habra un bloqueo inicial pero habrd una oportunidad para la reconsideracion para mostrar un
interés legitimo (utilizando normas aplicadas en ese momento en la UDPR en el punto 4C).

F. Vayra.

Lista de marcas protegidas mundialmente

La interpretacidn que realiza la WIPO sobre la recomendacion sobre la GPML del IRT es que
tiene por intencidn ser un tipo totalmente distinto de lista con criterios basados en contratos y,
por lo tanto, tendria poco que ver con el trabajo de WIPO respecto de marcas conocidas.
Eun-Joo Min.

IP Clearinhouse: la propuesta es agobiante para los duefios de marcas registradas. Deberia ser
responsabilidad de la IP Clearinghouse recopilar y mantener una base de datos precisa
utilizando informacién sobre marcas registradas de recursos disponibles al publico. Deberia ser
voluntario para los duefios de marcas registradas proveer datos a la IP Clearinghouse. Adobe
(25 de junio de 2009).

Comentarios publicos sobre el Informe final del IRT

GPML: apoyo. La GPML procura un balance adecuado entre la proteccidon de marcas que son
mundialmente protegidas y la capacidad de terceros de utilizar nombres de dominios que son
idénticos o confusamente similares a marcas incluidas en la GPML. Microsoft (2 de julio de
2009). AT&T (2 de julio de 2009). Nestle (3 de julio de 2009). Yahoo! apoya la GPML, pero si no
se adopta ICANN deberia revisar el DAG para incluir un blogueo inicial por cualquier secuencia a
la que se hubiera opuesto satisfactoriamente durante el proceso de objecién. Yahoo! (6 de julio
de 2009). La norma para la inclusién deberia ser alta y definida de acuerdo a criterios objetivos
(ndmero de registros) en lugar de basarse en conceptos que tienen un significado diferente del
que procura la legislacidn nacional. MARQUES (3 de julio de 2009). La barrera deberia colocarse
muy alto (es decir, registro en mas de 140 de las 185 marcas registradas). No es de esperar que
mas de 250 duefios de marcas registradas califiquen si este es el caso, por lo que la GPML no es,
en realidad, mucho mas agobiarte que las Listas Reservadas que los registros ya operan. Com
Laude (3 de julio de 2009). Ver también COA (6 de julio de 2009). IPC apoya la GPML en principio.
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Los solicitantes de los nuevos gTLD deberian recibir incentivos para emplear listas de nombres
reservados ampliamente; ésta deberia ser una caracteristica del lanzamiento del nuevo gTLD.
IPC (6 de julio de 2009).

GPML: conflicto de jurisdiccién; preocupacion de segundo nivel. Se debe prestar mayor atencién
al hecho de que una GPML podria evitar que el duefio legitimo de una marca registrada en una
jurisdiccion registre un nombre de dominio adn cuando el duefio de la GPM no tiene un registro
de marca en esa jurisdiccidn especifica. El costo de resolver dichos conflictos potenciales no
deberia ser prohibitivo para el duefio legitimo de la marca registrada. Asimismo, los duefios de
marcas registradas enfrentan una amenaza mayor en el segundo nivel, pero el segundo nivel
ofrece una prueba mas limitada, una coincidencia exacta, sin prestar atencidn a similitudes que
prestan a confusién. Este tema se debe analizar con mayor profundidad. F. Drummond (3 de
julio de 2009).

GPMLL: criterios. El asunto clave es qué criterios se utilizan para determinar si una marca califica
como GPM. Al tiempo que unas pocas marcas calificaran como GPM, una disparidad sustancial
entre la lista de GPM y otros estudios con amplia circulacion sobre el reconocimiento y valor de
marca podrian obstaculizar la fe de los duefios de marcas en el proyecto completo. Pattishall
McAuliffe (17 de junio de 2009). Telstra (6 de julio de 2009). Cualquier GPML debe operar sobre
criterios establecidos por contrato en el contexto especial del nuevo programa gTLD de ICANN.
La inclusion en la GPML no protegeria contra la practica habitual de la utilizacion ilegal de
erratas. WIPO AMC (19 de junio de 2009). Los requisitos de identidad de la GPML pasan por alto
las formas mds comunes de uso no autorizado de marcas comerciales en dominio de Internet-
utilizacion ilegal de dominio de erratas. S. Donahey (1 de julio de 2009).

Se necesita un mayor estudio respecto del umbral para calificar como una GPM, una opcion es
tener 100 registros de la misma palabra. Todos los registros actuales deben ser aceptados, no
s6lo aquellos que hayan sido emitidos hasta el 1 de noviembre de 2008. AIM (23 de junio de
2009). Al tiempo que la GPML es promisoria, el IRT no ha podido proveer los criterios especificos
para la inclusién en esta lista. Cdmo calificaran las marcas registradas es una pregunta central.
También, la GPML deberia dejar de lado los criterios de fecha (antes del 1 de noviembre de
2008) de modo tal que la GPML pueda ser dindmica y creciente, dando a los duefios de marcas
la clase de proteccidén que necesitan para fortalecer su cartera completa de marcas registradas.
Adobe (25 de junio de 2009).

Los criterios de la GPML no son claros. Unilever (1 de julio de 2009).El objetivo deberia ser
abarcar a todas aquellas marcas que son tan "mundialmente protegidas" que sdlo unos pocos
derechos (o ninguno) seran afectados. También es vital no escoger aquellos criterios que
favorezcan a una region o a un régimen legal sobre otro. Los criterios pueden simplificarse
haciendo hincapié exclusivamente en el nimero de paises y (diversidad de paises) donde se
registra una marca registrada, también pensando en las realidades del mercado del comercio
internacional. INTA IC (6 de julio de 2009). Los umbrales de la GPML necesitan un mayor estudio
y se debe contemplar que algunos dueiios de marcas mundiales completan solicitudes de
marcas registradas en diferentes paises en el nombre de diferentes entidades. Asimismo, el
registro de las asignaciones de marca registrada pueden, en algunos paises, tomar varios meses
o afios, lo que significa que las marcas adquiridas pueden permanecer en el nombre del duefo
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anterior por algun tiempo. Deberia ser suficiente para calificar para una GPM que el duefio de la
marca pudiera probar una relacidén entre estas empresas. C. Speed (2 de julio de 2009).

Los umbrales de la GPML son demasiado altos para que muchos duefios de marcas registradas
reconocidas internacionalmente puedan ser incluidos. Se debe continuar el didlogo con ICANN
respecto del nimero adecuado de "registros de efecto nacional" IHG (2 de julio de 2009). Se
deben establecer los criterios de ingreso para cubrir un amplio rango de marcas protegidas
mundialmente. MPAA (6 de julio de 2009). BBC (6 de julio de 2009). La mera cantidad de
registros no deberia ser el Unico criterio para determinar si una marca registrada es mundial.
UBS (6 de julio de 2009). La proteccidn en no mas de 40 paises de tres regiones mundiales seria
una base adecuada para el estado de inclusidon en la GPML. Se necesita estudiar la posibilidad de
requerir un cierto nimero de registros en cada region. Se deben incluir las marcas donde se
encuentren ampliamente registradas y reconocidas en tres regiones de ICANN. Los criterios de
la GPML no deben excluir marcas reconocidas que son objetivos populares de los usuarios no
autorizados de marcas comerciales en dominios de Internet. Asimismo, se debe reconsiderar la
exclusion de marcas que no hayan madurado hasta el registro completo. Time Warner (6 de julio
de 2009). El informe final sélo ofrece una guia general acerca de los criterios. Sin datos analiticos
disponibles, es dificil evaluar si los criterios para el estado de GPM son adecuados pero no
excesivamente estrictos. COA (6 de julio de 2009). Yahoo! (6 de julio de 2009). Un umbral
adecuado seria los registros en al menos 30 paises a lo largo de 4 de las 5 regiones de ICANN.
SIIA (6 de julio de 2009). Seria prudente disminuir el nUmero de registros necesarios para
calificar para la GPML. Verizon (7 de julio de 2009).

Expansion de la GPML. La GPML debe extenderse también a las secuencias que contengan la
marca idéntica asi como "identificadores asociados" una vez que la marca registrada principal
haya calificado para el estado de GPM. La proteccién de GPM también debe extenderse a
marcas con presencia regional fuerte (es decir, no centradas en las cinco regiones de ICANN).
AIM (23 de junio de 2009). La propuesta no permite extensiones en comun de una marca. Adobe
(25 de junio de 2009). La GPML sdlo tendra valor si las posibilidades de bloquear nombres de
dominio se extienden a nombres que contengan la GPM y, por ejemplo, una o mas palabras
genéricas. Esto reflejard el tipo de abuso que los duefios de la GPM enfrentan a diario. LEGO

et al. (29 de junio de 2009). Unilever (1 de julio de 2009). La mayoria de los casos de infracciones
se refieren a marcas mas un elemento no distintivo o a faltas de ortografia, y no tanto a la marca
idéntica. C. Speed (2 de julio de 2009). Incluso la definicién expandida de una "coincidencia
idéntica" no aborda el patrén de abuso donde una palabra o frase se afiade a una marca
registrada. El IRT deberia expandir la definicion para incluir el problema de los nombres
geograficos incorporados a marcas registradas existentes. IHG (2 de julio de 2009). La proteccion
deberia extenderse a mas que la coincidencia exacta. MPAA (6 de julio de 2009). Time Warner
(6 de julio de 2009). Las marcas registradas que han sido sometidas a abuso mundial repetido,
difundido y sistematico en el DNS deberian ser elegibles para la inclusién en la GPML. INTA IC

(6 de julio de 2009). Segun se propuso, la GPML dejara muchas marcas de gran valor sin
proteccion. La GPML deberia ser reevaluada y expandida para afrontar la proteccién de las
marcas registradas en base a un conjunto objetivo de criterios mas alla de los registros en todo
el mundo y el alcance de la presencia en linea. Playboy (6 de julio de 2009). La GPML se deberia
expandir para abarcar un mayor nimero de duefios de marcas registradas y ofrecer una
proteccion mas amplia. El hecho de sélo permitir que los registros de marcas de la GPML
protejan una coincidencia exacta de la marca obligard a los duefios de marcas que registren

ICANN - Octubre de 2009 26



Programa de gTLD nuevo:
Central de informacién sobre marcas comerciales

preventivamente diversas variaciones de su marca. La GPML deberia aclarar cémo se incorporan
nuevas marcas registradas a la lista. CADNA (7 de julio de 2009). Se deberia considerar la
posibilidad de expandir la lista GPML. No deberia incluir variaciones tipograficas pero deberia
incluir términos genéricos usados co-extensivamente con la GPM. Si apenas se interpreta a la
marca exacta de uno, los duefios de marcas registradas seran forzados a registrar diversas
variaciones de sus marcas registradas en forma preventiva en los nuevos TLD mas riesgosos por
razones puramente defensivas o a gastar grandes sumas mas adelante en hacer cumplir el
contrato. Verizon (7 de julio de 2009).

GPML: reconocimiento de proteccion especial reglamentaria de marcas registradas . El criterio
de la proteccidn especial reglamentaria debe considerarse para determinar el verdadero alcance
mundial y fortaleza de una marca. IOC (6 de julio de 2009).

GPML: utilizacién ilegal de erratas. La GPML deberia, en principio, bloquear el registro tanto de
los nuevos gTDL y dominios de segundo nivel en instancias claras de utilizacién ilegal de dominio
de erratas. /0C (6 de julio de 2009).

GPML: marcas combinadas. En caso de marcas combinadas, los elementos de texto que
constituyen la GPM no deben retirarse de la proteccién de la marca registrada. Nestle (3 de julio
de 2009). MARQUES (3 de julio de 2009).

GPML: sin objecion. Debe explicarse en detalle que el estado de GPML puede ser revertido por
una declaracion del duefio de la marca. Time Warner (6 de julio de 2009).

GPML: reconsideracion. El duefio de la GPM debe ser parte de cualquier proceso de
reconsideracion. Time Warner (6 de julio de 2009).

GPML: preocupaciones de primero y segundo nivel. La fecha de emisidn del registro de la marca
registrada es una caracteristica importante para la solicitud inicial de los dominios de nivel
superior. Se debe encontrar una solucién para los dominios de segundo nivel respecto de las
marcas que se convertirdn en marcas "protegidas mundialmente" después de que se active el
gTDL. Nestle (3 de julio de 2009). MARQUES (3 de julio de 2009). Un gTDL deberia considerarse
confusamente similar a una GPM cuando incluya a la GPM junto con algin tema adicional.
Aparentemente no hay proteccion en el nivel superior para una marca registrada que no califica
como GPM. Esto es inaceptable. BBC (6 de julio de 2009).

Preocupaciones del RPM de segundo nivel. Los dominios de segundo nivel solicitados deberian
bloquearse si son idénticos o si son confusamente similares a una GPM. C. Speed (2 de julio de
2009). La capacidad de bloquear un registro en el segundo nivel no deberia estar limitado a una
coincidencia idéntica. BBC (6 de julio de 2009). Time Warner (6 de julio de 2009). Respecto de los
RPM de los dominios de segundo nivel, un conjunto individual de reglas que rigen la proteccion
de marcas registradas no serd adecuado para todos los gTDL. EFA (6 de julio de 2009).Requerir
que el dominio de segundo nivel para la presencia principal en linea sea idéntico a la marca
registrada parece ser una norma razonable. INTA IC (6 de julio de 2009). El Informe final del IRT
crea una norma separada y conflictiva segun la cual los titulares de marcas registradas pueden
obtener un nombre de dominio (y dafios y perjuicios en un litigio) simplemente al declarar sobre
el incumplimiento de la garantia sugerida de mala fe. P.R. Keating (6 de julio de 2009). Los
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mecanismos de segundo nivel del IRT son insuficientes. En un caso claro de abuso de marca
registrada sin un interés legitimo convincente, el dominio deberia bloquearse en la fase de
registro, sea la marca una GPM o no. No hay razén para limitar el derecho de bloqueo. El duefio
de cualquier marca registrada deberia tener derecho a un bloqueo inicial de un nombre de
dominio en un nuevo gTDL, sujeto a la presentacion de cualquier rango amplio de "derechos de
interés legitimo" en el nombre de dominio por parte del solicitante. Ninguno de los RPM del IRT
(la IP Clearinghouse, IP Claims Service, Sunrise Registration o URS) es adecuado y cada uno debe
adaptarse y modificado antes de la implementacion. Playboy (6 de julio de 2009). Ford et al.

(6 de julio de 2009).

GPML: estudio mas profundo. El umbral de la GPML parece ser muy elevado y no esta claro. Se
necesita un estudio mas profundo de este asunto asi como de los requisitos de contar con un
registro en las cinco regiones de ICANN. Unilever (1 de julio de 2009).Seria util conocer la
proporcién de procedimientos UDRP que tratan marcas de "tipo GPM" en oposicién a marcas
gue no son GPM. Podria ser el caso que los problemas se relacionen principalmente a marcas
gue no son GPM. Este podria ser un factor al evaluar el impacto practico de la GPML propuesta y
qué proteccion debe suministrarse a marcas que no son GPM. También seria util conocer el
modo en que se manejaran las carteras de la nueva marca registrada, sean o no realmente
mundiales, (después del 1 de noviembre de 2008). 1 Place (6 de julio de 2009). Debe haber una
fecha limite para el registro a fin de evitar especulaciones, pero debe brindar la posibilidad de
qgue nuevas GPM se afiadan a la lista mas adelante. INTA IC (6 de julio de 2009). Es preocupante
el hecho que la GPML no sea una solucién a largo plazo debido a que provee una proteccidon
para marcas registradas que existan o califiquen hasta el 1 de noviembre de 2008. El IRT debe
dejar lugar ahora para futuros registros. Verizon (7 de julio de 2009).

La GPML deberia ser re-examinada en términos de los criterios para la inclusion en la lista y el
impacto del estado de GPML en los registros de segundo nivel que no son "coincidencias
idénticas" con la GPM. De otro modo, algunos de los riesgos de la utilizacidn ilegal del dominio
de erratas no se abordarian de manera efectiva. EL estado de GPML también deberia proveer
algunas protecciones contra la utilizacién ilegal del dominio de erratas y registros combinando la
GPM con términos descriptivos. Time Warner (6 de julio de 2009).

GPML: regiones. EL IRT deberia recomendar que se permitieran los registros en cuatro de las
cinco regiones en lugar de donde un solicitante de la GPML muestre una consistencia mundial
para su marca registrada. Las empresas que han sido sometidas a una posicién forzada sobre
ellas deberian, por cuestiones de equidad, ser capaces de incluirse en la GPML en virtud de sus
circunstancias especiales. Baker Hostetler (6 de julio de 2009).

GPML: solicitudes conflictivas de titulares de derechos legitimos. En tales casos, donde es muy
claro que el registro en las cinco regiones no es un requisito adecuado debido a acontecimientos
gue superan el control de los titulares de derechos legitimos, se deberia considerar una
evaluacion basada en la preponderancia de los derechos de marcas registradas y otras
circunstancias en el proceso de otorgamiento del gTDL. Baker Hostetler (6 de julio de 2009).

La GPML es controvertida. La GPML es controvertida; parece que los titulares de marcas
registradas "normales" estaran en desventaja mientras que los usuarios ilegales de dominios de
erratas encontraran, sin duda, una solucidn. Si se presentara la propuesta de la GPML, no
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deberia formar parte de ningln régimen nuevo vinculado con los nuevos TLD, sino que deberia
observarse a través de los procedimientos habituales de ICANN. Wrays (6 de julio de 2009).
Dado que la GPML sélo protegera a un porcentaje minusculo de duefos de marcas registradas,
no otorga mucha seguridad. PMI (6 de julio de 2009). La GPML propuesta puede ser dificil, si no
imposible, de implementar, probablemente se expandiria dramaticamente con el tiempo y
carece de un fundamento adecuado en el derecho de marcas. Coloca a ICANN en el rol que no le
corresponde de una legislatura de organizacion/multinacional de tratado internacional. ICA

(7 de julio de 2009). La GPML destina nombres de dominio a una cierta categoria de solicitante
de marca registrada, usurpando oportunidades de solicitantes, incluso en paises donde la GPML
no tiene registros ni efectos. ALAC (7 de julio de 2009). No es tan simple como marcas
mundialmente protegidas. Surgirdn asuntos importantes respecto de los conflictos territoriales.
¢Cémo serd abordado el sistema de especificaciones de clase de marca registrada, en casos
donde el mismo nombre tiene diferentes duenos para distintos tipos de bienes y servicios
permitiendo su coexistencia pacifica, en linea o cuando se multipliquen por pais? ¢Es por orden
de llegada? Si se toman tales medidas, se deberia encargar el trabajo académico independiente
y se deberian analizar cuidadosamente los paises en desarrollo y los asuntos linglisticos.

V. McEvedy (7 de julio de 2009).

Solicitudes defensivas de la GPM. Un sistema de procesos de via rapida para una solicitud
defensiva también deberia estar disponible para cualquier solicitante con una GPM); el uso del
TLD no seria presupuesto, el uso de los criterios seria rechazado, las tarifas reducidas y el TLD
otorgado pero colocado en un estado "en suspenso” (retencidn del solicitante) permanente.
AIM (23 de junio de 2009).

La GPML se deberia dejar de lado. Los costos de la GPML superan sus beneficios y seria
complejo y controvertido implementarla. No proveera mayores beneficios a nivel superior que
aquellos disponibles debido al proceso existente de Objeciones Legales, y proveera un beneficio
limitado en el segundo nivel (asumiendo que se adopta la recomendacién Sunrise del IRT).
GPML tampoco logra cumplir con la referencia del IRT de no expandir los derechos existentes ni
de crear nuevos derechos legales. La GPML no se puede aplicar a gTDL existentes incluso con
una nueva politica de consenso de ICANN. ENOM (22 de junio de 2009). M. Neylon (6 de julio de
2009). M. Berkens (6 de julio de 2009). La GPML es una solucién compleja a un asunto
relativamente no problematico y es innecesaria. EFA (6 de julio de 2009). La GPML deberia
dejarse de lado debido a que se presta a abusos y es inconsistente con la ley de marcas. Infringe
las propias referencias del IRT para establecer RPM. P.R. Keating (6 de julio de 2009). DNS (6 de
julio de 2009). La GPML tiene profundas fallas en diversos terrenos (es decir, va mas alla de los
limites de la ley de marcas, congela la libertad de expresion y reprime la innovacion) y se
encuentra completamente fuera de la misién y el alcance de ICANN; si se le permite avanzar
demorara la implementacién de los nuevos gTLD en lugar de acelerarla. NCUC (7 de julio

de 2009).
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ANALISIS DE COMENTARIOS PUBLICOS

La Lista de marcas protegidas mundialmente

Se sugirié que uno de los servicios que Clearinghouse deberia ofrecer consiste en el
mantenimiento de una lista de marcas protegidas mundialmente (GPML). La GPML se limitaria a
un conjunto de marcas que satisfacen "criterios estrictos" que serian utilizados para evitar
ciertos registros en el primero y segundo nivel. Las marcas en la GPML también recibirian ciertos
beneficios en otros RPM concebidos por el IRT. La idea era que ciertas marcas que eran mas
reconocidas y cumplian con estandares muy elevados, podian ser incluidas en la lista y podian
recibir una nivel mas alto de proteccién tanto antes como después del lanzamiento del TLD. Al
tiempo que algunos comentaristas sugieren que la GPML es adecuada y, de hecho, el umbral
para la inclusién en la GPML es demasiado elevado, los comentarios sobre este RPM especifico
sugieren que la GPML cargard a la administracién de Clearinghouse mas que lo que la ayudara.
Los comentarios publicos también sugieren que la GPML conducira a tratar de distinta manera a
solicitantes situados del mismo modo y podria tener el efecto de aumentar los derechos. Como
tal, la GPML no sera implementada.

Los estandares propuestos para la inclusidon en la GPML aparentaban no ser claros para
muchas personas y se duda que se puedan implementar estandares uniformemente aceptados.
Parte del motivo por el cual podria ser dificil articular un conjunto de estandares cohesivos
podria ser que, de acuerdo con los criticos, la GPML hubiera sido una creacion hibrida de alguna
clase de derecho nunca antes reconocido en la ley de marcas de ninguna jurisdiccion. Los
criterios no cumplieron con los estandares de marcas "reconocidas" ni los estandares
coincidieron con los criterios para marcas "famosas" segun se establece al menos en las leyes de
una jurisdiccion. Consulte el Codigo de los Estados Unidos 15 § 1125. En su lugar, se ha sugerido
que la GPML crearia una cierta clase de marcas registradas "supernova" que no necesariamente
abarcarian las marcas mas reconocidas mundialmente.

Los comentarios sugieren que la incapacidad para establecer criterios aplicables podria
tener el efecto de obstaculizar la fe del titular de la marca registrada en el sistema gTLD y los
RPM.

Para aquellas marcas en relacion a las cuales podria existir una clasificacion de fama
argumentable, los comentarios sugieren que la GPML no es necesaria para evitar dafios al duefio
de la marca registrada. En su lugar, la extensién del estado de "supernova" podria tener el
efecto de retirar del dominio publico ciertas palabras genéricas discutibles que han llegado a ser
reconocidas ampliamente como marcas registradas.

La GPML seria dificil de establecer y controvertida para mantener. Asimismo, crearia
s6lo beneficios marginales en el primero y segundo nivel debido a que sélo se aplicaria a un
numero relativamente pequefio de nombres.

Debido al modo en que la GPML se ha definido y las protecciones limitadas que

proveeria a dichas marcas, no parece dificultar la utilizacién ilegal de dominio de erratas. Los
comentarios recomendaron que la conducta proscripta se expandiera mas alla de las
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coincidencias exactas. Por esta razén, los comentarios sugieren que una gran porcion de la
actividad que se considera problematica no se abordaria ni remediaria mediante la GPML.

Existen otras preocupaciones de que la GPML conduciria a expandir los derechos de las
marcas registradas: aumento de los derechos de las marcas registradas en la jurisdiccion donde
se emite el registro, y teniendo en cuenta la naturaleza mundial de Internet, creacién de
derechos en jurisdicciones donde el registro no se ha emitido.

Por ultimo, si se implementara la GPML, seria dificil evitar tratar a una clase de titular de
marca registrada de diferente manera que a otro, es decir, un titular de marca registrada estaria
en la GPMLy otro no. El potencial para dicha disparidad es inconsistente con el objetivo de que
titulares de marcas registradas situados en la misma posicién sean tratados de la misma
manera.
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