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INTRODUCCION

La marca, el nombre comercial y el extinto rétulo de establecimiento, son los
signos que fueron disefiados y han sido utilizados en el &mbito mercantil por los
empresarios y profesionales para la distincion de sus productos y servicios respecto de
otros de su misma especie. EI Derecho de marca es el area de conocimiento juridico
que regula y protege estos signos. Sin embargo, el panorama en el mercado econémico
ha sido modificado por la progresiva inclusion y utilizacion de otros signos que, pese
ano tener un origen en el Derecho de marca, ni ser propios para usarse como distintivos
de productos y servicios, pueden cumplir tal funcion en el trafico. Tal es el caso del
nombre civil o seudénimo, de la denominacién social o denominacion de personas

juridicas en general, y del nombre de dominio en Internet.

Derivado de lo anterior, se han suscitado diversas situaciones en las que en un
mismo dmbito material territorial existe identidad o similitud entre las denominaciones
de signos utilizados como distintivos en el trafico econémico, tales como marcas
(registradas o de hecho) nombres civiles o seudonimos, denominaciones sociales, o
nombres de dominio. Consecuentemente, se puede producir erréneamente confusion o
asociacion entre ellos, o aprovechamiento intencional del prestigio de otro signo para
beneficiarse de la reputacién adquirida por ese signo en el mercado, sin el
consentimiento correspondiente del titular. Esto, I6gicamente, provoca controversias
entre sus titulares, porque el derecho de exclusividad de uso se ve vulnerado por la
utilizacion no autorizada de signos idénticos o similares por parte de terceros,
ocasionando desprestigio y/o pérdidas econdmicas para los afectados, tanto por el dafio
derivado del uso del signo, como por lo invertido en los procesos para la resolucién de
dichas controversias. En general, los procesos suelen ser largos y complejos, y los
criterios de resolucion no siempre se han emitido en el mismo sentido, lo cual
incrementa la litigiosidad y, con ello, la inseguridad juridica y econdémica de los

titulares de signos.

Los conflictos de este tipo se resuelven conforme a la normativa de marcas,
principalmente, aunque también existe la opcion del procedimiento de solucion

extrajudicial de conflictos creado por la ICANN en 1999 para el caso de los nombres



de dominio. Aparentemente la solucion es sencilla; el derecho marcario se rige por el
principio de legitimidad registral, el de territorialidad y el de especialidad. No obstante,
existe la proteccion de la marca no registrada notoriamente conocida (y del nombre
comercial no registrado), ampliando asi el circulo de signos potencialmente
distintivos. Por otra parte, el resto de signos diferentes a la marca, como los nombres
civiles, denominaciones de personas juridicas y nombres de dominio, se rige por su
propia normativa, teniendo unas reglas propias de registro que no estan articuladas con
las reglas de registro de marcas y nombres comerciales, salvo en algunos casos

puntuales.

Lo anterior genera un ambiente complejo sugestivo para la atenta observacion
de la realidad, que desperté un interés personal en el estudio de las diferentes
naturalezas de los signos, sus diversas normativas, la problematica que ocasiona la
concurrencia de signos, asi como las posibles soluciones a las disputas originadas por
el conflicto de intereses de los titulares de los diferentes signos confluyentes en el
trafico economico. Aunado a la inevitable atraccién que causa las caracteristicas
especificas del nombre de dominio, por ser una herramienta tecnol6gica que irrumpe

de forma disruptiva con los principios de territorialidad y especialidad, principalmente.

El anélisis de las reglas de solucion de conflictos de intereses derivados de las
coincidencias de la marca denominativa, nombre comercial, nombre civil,
denominacion social, 0 nombre de dominio, tiene la intencidn buscar reglas précticas,
claras, uniformes y equitativas en la resolucion de este tipo de controversias, desde el
punto de vista de la proteccion patrimonial del signo de referencia pero también desde
la perspectiva del respecto al derecho al honor y a la intimidad, y buscando la seguridad
juridica en interés de todos los operadores del trafico econémico, incluyendo los
consumidores, y, asi, en la mejor consecucion del interés en general en el
funcionamiento de un mercado en términos de competencia libre y leal, siendo
evidente las relaciones intimas entre el Derecho de los signos distintivos y el Derecho
de la competencia. Es decir, se pretende apoyar el logro de un sistema arménico de
convivencia de los diferentes signos en el trafico econdmico, propiciando la tutela de
la seguridad juridica al evitar confusiones o practicas deshonestas por parte de

competidores en el mercado.



La normativa ha evolucionado en pro de la proteccion de los intereses de las
partes afectadas; sin embargo, considero que se debe terminar de articular del todo un
sistema armonico de registro de signos distintivos, cuidando no solo el signo registrado
frente a usos no autorizados de terceros en el trafico, sino también los derechos
anteriores y el derecho al honor y la intimidad, en su caso. En consecuencia, los
tribunales deberan resolver conforme a este sistema, mediante reglas claras y
uniformes, atendiendo a las circunstancias de los casos y las pruebas aportadas por las
partes. No obstante, tras la irrupcion de las tecnologias de la informacién y la
comunicacion surgié la interrogante respecto de si la normativa tradicional marcaria
es suficiente, por si sola, para garantizar la resolucién eficaz de conflictos derivados
por la identidad o similitud de signos de diferente naturaleza y funciones que, sin
embargo, coinciden habitualmente en el trafico econémico, analdgico y digital, por la

utilizacion que de los mismos hacen sus respectivos titulares.

Desde una perspectiva de mayor uniformidad de criterios que tutelen la
proteccién de cada uno de los signos involucrados, el proposito de esta investigacion
doctoral ha sido el de realizar un estudio de las normativas aplicables, tanto las
nacionales y de la Union Europea, como de la Politica URDP de la ICANN, para
indagar y proponer una mejor armonizacion de las normas aplicables a conflictos
derivados de controversias de signos distintivos dispares en origen pero que coinciden
en su utilizacion “de iure” o “de facto” como identificadores de productos, servicios o

empresas y profesionales en el mercado.

***k

La investigacion se ha desarrollado en torno a los conflictos derivados por
signos utilizados entre nacionales, o por nacionales y extranjeros en territorio espariol
o0 de la Unidn Europea. En cuanto al nombre de dominio, ademas de los del codigo del
pais “.es”, se ha incluido el anélisis de los conflictos derivados del dominio “.com”
(pese a no ser en territorio espafiol), por considerarlos fundamentales para el analisis

de las generalidades de la Politica UDRP.



El &mbito temporal esta definido desde la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de
noviembre hasta la Ley de Marcas Ley 17/2001, de 7 diciembre, y la modificacion a
la misma del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Desde la Directiva de
Marcas 1989/104/CEE, de 21 de diciembre hasta la Directiva 2015/2436/UE, de 16 de
diciembre de 1988. Ademés de los Reglamentos de la Marca de la UE, desde el
Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 hasta el Reglamento
2017/1001/UE, de 14 de junio. Incluyendo por tanto fuentes bibliograficas y
jurisprudenciales de distintas épocas, pero coincidentes en lo sustancial, salvo en la
parte disruptiva en el anélisis conflictual provocado por la aparicion de Internet y del
mercado digital. La seleccion de resoluciones del Centro de Arbitraje y Medicacion de
la OMPI, se realiz6 a partir del afio 2000, un afio despues de la expedicion de la Politica
UDRP.

*kk

El trabajo se ha desarrollado a partir de una amplia investigacion documental,
siguiendo los principios propios del método dogmatico y analitico, por lo que el objeto
de investigacion son las normas juridicas, los principios generales del derecho, la
interpretacion y su aplicacion judicial, todo ello a partir del método de la atenta
observacidn de la realidad propio de la doctrina mercantilista y con el animo de una
revision critica de los conceptos y reglas aplicables a la luz de la evolucion de las
practicas y conductas del mercado, cada vez mas complejas con motivo de la pujanza

imparable del mercado digital global.

Bajo estrategias del método inductivo, partiendo de la observacion de la
realidad, en especifico de casos particulares derivados de la concurrencia de signos de
naturaleza diferente y registrados por distintos titulares, se ha procurado organizar el
panorama conflictual interrelacionando estos hechos con la normativa aplicable.
Posteriormente, invirtiendo la pirdmide para la utilizacion de argumentos bajo la
estructura del método deductivo en el analisis y consecuencias de la aplicacion de las

normas a la casuistica de asuntos de conflicto de intereses por concurrencia de



denominaciones, se ha intentado ofrecer reflexiones para una mejor reorganizacion de
los sistemas de registro de los diferentes signos a fin de prevenir los conflictos y, donde
no fuera posible, criterios para una solucion ordenada y establece de los diferentes
tipos de conflictos, tanto desde la perspectiva judicial como extrajudicial (en el caso

de los nombres de dominio).

*k*x

Con la finalidad de integrar los objetivos planteados en la investigacion, la
investigacién se estructuré en cuatro capitulos, los cuales corresponden al
planteamiento del uso de los diferentes signos distintivos en el &ambito comercial, los
conflictos originados en sede registral, los conflictos judiciales, y los derivados del

registro y uso del nombre de dominio.

Consecuentemente, el inicio de la investigacion esta destina a la explicacion de
los diferentes signos, tal como se establece en el capitulo | (Naturaleza, funcién y
normativa de la marca denominativa, el nombre civil, la denominacién social y el
nombre de dominio), que plantea las generalidades de los signos, tales como su
normativa, estructura y registro de los mismos. Ademas de los principios bajo los
cuales se rige el registro y uso de la marca y el nombre comercial, tales como el de
territorialidad y especialidad, y sus excepciones. Asi como las funciones que cumplen,

destacando su importancia patrimonial.

Una vez identificada y evidenciada la diversidad de reglas aplicables a los
signos en estudio, en el capitulo Il (Conflictos originados en las diferentes sedes
registrales) se exponen y examinan los requisitos registrales de cada signo, y, por
supuesto, muy especialmente las prohibiciones relativas de registro de marcas y
nombres comerciales, que sirven para prevenir conflictos con signos anteriores de otra
naturaleza, como el nombre civil o la denominacion de personas juridicas. Finalmente,
se indaga en la armonizacion futura de las sedes registrales para evitar la duplicidad

de denominaciones en signos distintivos de distinta naturaleza y funciones que, sin



embargo, pueden coincidir por el uso que hagan de los mismos sus titulares en el

mercado

A pesar de las prohibiciones relativas de registro, es posible encontrar
problematicas derivadas del uso de signos registrados con una misma denominacion
pero diferentes titulares. Asi como la concurrencia en el uso de signos registrados
frente a otros no registrados confundibles. En consecuencia, el capitulo 11
(Conflictos judiciales por coincidencia de signos de diferente naturaleza) estudia,
en una primera parte, los criterios de los tribunales ante las controversias derivadas por
dos signos de diferente naturaleza; y en una segunda parte, se examinan los casos de
conflictos por la coincidencia de la denominacion de tres 0 mas signos de diferente
naturaleza. En ambos casos, se identificaron las principales lineas jurisprudenciales y

los factores para la determinacion de las mismas.

Ademas de los conflictos en sedes registrales y judiciales, existen los que se
resuelven bajo el procedimiento extrajudicial de resolucion de conflictos de nombres
de dominio, por tal motivo, se dedico el capitulo IV (Conflictos de resolucion
extrajudicial) al estudio de la Politica UDRP y los casos resueltos bajo esta norma,
destacando las peculiaridades del sistema, asi como las diferencias respecto del
derecho de marca, finalizando con un examen de la posible responsabilidad de los

registradores del nombre de dominio.

En las conclusiones se exponen los temas mas importantes de la tesis, teniendo
como hilo conductor las principales problematicas, asi como la correlacion de las

normativas implicadas y las sentencias analizadas.

La bibliografia estd compuesta por las fuentes citadas en el desarrollo de la
investigacion. Igualmente se incluye un listado de sentencias y resoluciones de

expertos de la OMPI, también citadas en la tesis.



CONCLUSIONES

Aunque desde el punto de vista legal el uso de signos distintivos en el mercado
econdmico no es un requisito sine qua non, si lo es desde el punto de vista practico
para poder competir en el mismo. Los actores comerciales deben tener signos
identificadores inequivocos para que los consumidores puedan identificar y acceder a
sus productos y servicios, de forma certera y facil, ya que el signo es la herramienta
idonea mediante la cual cualquier persona fisica o juridica puede darse a conocer en

un determinado entorno concurrencial.

En relacion al uso de cualquier tipo de signo, indiferentemente de cual sea su
naturaleza y funcién, la regla general establece que la denominacion elegida como
signo distintivo debe ser inscrita en su Registro antes de proceder a su utilizacion. El
registro tiene la finalidad de evitar concurrencia de signos con denominaciones
idénticas o similares anteriores, evitando asi confusiones. Ello es asi tanto en el ambito
de los signos del trafico econémico (registros de la propiedad industrial), como en el
de la identificacion de personas fisicas y juridicas (registro civil y mercantil), como en
el del uso de nombres de dominio de Internet (registradores delegados de la ICANN o

de registros nacionales como Red.es).

El Derecho de marca, a través de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas,
regula los signos clasicos del mercado, la marca y el nombre comercial, asi como el
extinto rétulo de establecimiento, estableciendo reglas para su registro y proteccion.
La marca, es el principal signo diferenciador en el comercio, fue disefiado
expresamente para distinguir productos y servicios, respecto de otros. En
consecuencia, es el mas utilizado y el méas protegido por el Derecho de la propiedad
industrial. Las principales funciones de la marca son la funcion indicadora del origen
empresarial, la indicadora de la calidad, la condensadora del eventual good will o
reputacion, la publicitaria y la de inversion, asi que la marca ha cobrado una gran
importancia patrimonial como activo de la empresa y como elemento procompetitivo

en el mercado.



Con las funciones mencionadas, es facil deducir que el uso de la marca es un
método muy eficaz para crear un nexo psicoldgico ente el empresario o profesional y
los consumidores, o entre el artista y el puablico, los deportistas y seguidores, etc. Este
nexo psicolégico tiene una fuerte influencia en la capacidad de eleccion en el
consumidor o publico al que se dirige el signo. Una vez que se fideliza al consumidor,
éste elegird de forma inmediata los productos o servicios de su preferencia, incluso los
nuevos productos, adn sin conocerlos. Los empresarios y profesionales son
conscientes de ello, y es por este motivo que invierten econdmicamente en la eleccién
de la denominacion del signo que quieren utilizar como distintivo de su persona u
organizacion, de sus actividades, sus productos o sus servicios, su disefio, los medios
publicitarios, etc.; de esta forma, el signo se convierte en un elemento importante de
su activo intangible, siendo la marca el signo de principal referencia ante la posibilidad
de que cualquier otro signo de derecho o de hecho acabe utilizandose en el mercado
para distinguir productos o servicios de forma directa o indirecta.

La regulacion de la marca establece principios que determinan su proteccién
de la marca ante otros signos con denominaciones idénticas o similares, desde la
prevencion (registro) y desde la represion (derecho exclusivo de marca) ya que es facil
darse cuenta que en un mismo espacio geografico, una misma denominacién puede
concurrir y utilizarse como marca por personas que no tienen conexion personal ni
comercial. La concurrencia puede ser de forma intencionada o meramente casual. Es
por tal motivo, que el Derecho de marca, se rige por el principio de inscripcion
registral, y el de especialidad. Dichos principios, tienen la finalidad de evitar riesgos
de asociacion o confusion entre marcas. El renombre de la marca o nombre comercial
es la excepcidn al principio de especialidad, debido a que es una proteccién reforzada

que protege mas alla de los limites de la especialidad.

La marca denominativa es el signo principal, el signo por excelencia, y en torno
al cual se dan los conflictos con signos de otra naturaleza y funciones, como los
nombres civiles, denominaciones y nombres de dominio. Es un signo que por estar
compuesta por palabras, es facilmente confundible con otro tipo de signos o
identificadores, también compuestos por palabras, como es el caso del nombre

comercial, que distingue empresas, del nombre civil, que identifica a personas fisicas,



de la denominacion social, identificadora de personas juridicas; y del nombre de
dominio, un identificador técnico necesario en internet. Ademéas del seuddnimo,
mediante el cual, también es posible identificar a personar fisicas, como artistas,
deportistas, etc. De los signos mencionados, los unicos gue son propios del Derecho
de marca, es la marca y el nombre comercial. Sin embargo, el resto de signos también
tienen una potencialidad distintiva, y en ocasiones, son utilizados como marcas de
hecho, sin perjuicio de que puedan llegar a registrar como marcas para convertir en

marcas “de iure”.

El nombre civil, la denominacion social y el nombre de dominio, también
pueden actuar como diferenciadores en el &mbito del comercio, a pesar de no ser signos
que tengan en origen la finalidad de distinguir productos o servicios. Son signos de
naturaleza diferente, y en principio, ajenos al Derecho de marca. Cada signo tiene una
sede registral independiente del resto, con una normativa y estructura especifica. Lo
cual genera un panorama complejo para la prevencion de concurrencia de signos en
los diferentes &mbitos, como el comercial, el cultural, el artistico, etc. Esta situacion
no ha sido ajena al Derecho, lo cual se refleja en las distintas modificaciones realizadas
con el paso del tiempo a los ordenamientos juridicos implicados, tratando de regular
una convivencia arménica de los signos, desde la prevencion en los diferentes
organismos registrales. El uso del nombre civil por un tercero no autorizado, para fines
publicitarios o comerciales, estd definido como intromision ilegitima en el articulo 7
de la Ley Organica 1/1982, de 5 de mayo, para la proteccion de la intimidad, el honor

y la propia imagen

Los signos mencionados, aun cuando no sean en rigor distintivos de empresa,
han ido adquiriendo importancia en el dmbito mercantil debido a que han sido
utilizados por sus titulares como medios para publicitar productos o servicios, propios
o de terceros (como en el caso de la utilizacion de la imagen de personas famosas para
identificar productos o servicios en el ambito publicitario). Una consecuencia muy

importante es que estos signos también estan teniendo una fuerte importancia



patrimonial para sus titulares, y de forma directa o indirecta, pueden producir un
detrimento econémico de los titulares de signos coincidentes o similares. La
concurrencia de signos de diferente naturaleza pero igual o similar denominacién
genera una situacion compleja, que sigue siendo un reto al momento de resolver casos

de conflictos de signos distintivos de diferente naturaleza.

Una forma de establecer reglas que permitan una concurrencia armoénica de los
diferentes signos identificadores, ha sido establecer una correlacion de las
prohibiciones relativas de registro. En las oficinas de marca, respecto de derechos
anteriores protegidos por el articulo 9 LM. En relacion a las denominaciones sociales,
la disposicion adicional decimocuarta LM impone el deber al registrador de negar el
otorgamiento de registro de una persona juridica coincidente, 0 que pueda causar
confusion, ya sea con marcas o con nombres comerciales renombrados. Y finalmente,
también hay reglas prohibitivas de registro de derechos anteriores en el Plan Nacional
de nombres de dominio de Internet bajo el cdigo de pais correspondiente a Espafia

(.es), que deben cumplir los registradores autorizados de nombres de dominio.

Dentro de los factores a analizar en el registro de los diferentes signos
mencionados, se encuentran el principio de inscripcion registral, el de especialidad, y
de territorialidad. La proteccién al renombre es una excepcion al principio de
especialidad, toda vez que se amplia el grado de restriccion a la existencia de otros
signos idénticos y similares, pese a no pertenecer al mismo ambito comercial en
sentido estricto, a través de las prohibiciones relativas de registro. La restriccion estara
orientada a evitar, la identidad o similitud que pudiera originar riesgo confusion o
asociacion, respecto de otro signo previamente registrado, o de otro no registrado pero
que es una marca notoriamente conocida o renombrada. Las restricciones de registro
se han establecido tanto para evitar la coincidencia en la denominacion de signos entre
las mismas categorias, como para evitar esta coincidencia entre marcas o nombres

comerciales, respecto de los términos utilizados o que, por su fama, se pueden llegar a



utilizar como marcas de hecho cuando se tratan de nombres civiles o seudénimos,

denominaciones sociales o0 nombres de dominio.

Los signos que se utilizan como marca de hecho pueden alcanzar un alto
reconocimiento por el pablico, incluso pueden llegar a ser marca no registrada pero
notoriamente conocidas y ocasionar confusion o asociacion con otros signos propios
del mercado. Tomando en consideracion que una marca de hecho puede estar
compuesta por un nombre civil, seudénimo, titulo nobiliario 0 denominacion social,
entre otros, las posibilidades de coincidir con un signo marcario son muy amplias,

ocasionando en muchos casos disputa por esta concurrencia de signos.

La estructura y denominacion, tanto de la marca como del nombre comercial,
son libres, siempre y cuando no contravenga las prohibiciones absolutas del articulo 5
LM, y las relativas de los articulos 6, 7, 8 y 9 LM. EIl nombre civil esta compuesto por
el nombre propio y los apellidos, los cuales siguen las reglas de articulo 109 CC., y
por los articulos 192 a 204 RRC. EIl seudénimo esta reconocido por el articulo 6.2
TRLPI. El titulo nobiliario es hereditario, y no se puede modificar a gusto de la
persona, aunque es una figura que no siempre identifica a una persona en especifico.
Ademas, esta contemplado en la prohibicion relativa del articulo 9.1.b), el registro de
un seudénimo por parte de un tercero que no tenga la autorizacion correspondiente. En
definitiva, la importancia del nombre ha traspasado el &mbito civil para adentrarse en
otros ordenamientos, tales como los correspondientes al Derecho de marca, o el de

Competencia desleal.

Respecto a las personas juridicas, la estructura de la denominacién social estara
conformada segun lo estipulado en los articulos 177, y 398 a 408 RRM. Y finalmente,
el nombre de dominio, deberd cumplir con las disposiciones aplicables al tipo de
nombre de dominio solicitado. La ICANN, la entidad reguladora de los nombres de
dominio, es un organismo estadounidense privado. En el caso de los dominios “.es”,
de segundo y tercer nivel, son administrados por la entidad publica Red.es, y el registro
deberéa hacerse conforme lo dispuesto en las diferentes disposiciones del Plan Nacional
de nombre de dominio de internet bajo el cddigo de pais correspondiente a Espafia
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Los elementos a estudiar en la solicitud de registro de marcas se refieren tanto
a la forma como al fondo. Las prohibiciones relativas de registro tienen como finalidad
establecer reglas que deban cumplir los signos a registrar, para evitar coincidencia en
las denominaciones elegidas. Sin embargo, a pesar de las restricciones registrales de
los diferentes signos, en ocasiones estas medidas son insuficientes para evitar el
registro y/o uso de signos idénticos o similares. La problematica aumenta cuando en
un mismo ambito se usan signos de diferente naturaleza pero que coinciden en tener
una denominacién igual, o muy parecida, sin que sean del mismo titular. La situacion,

es aun méas compleja por las ventajas tecnoldgicas propias del nombre de dominio.

Lo anterior es consecuencia de que el nombre de dominio es un identificador
al cual se puede acceder con cualquier dispositivo electronico con conexion a internet,
desde cualquier punto del planeta que tengo acceso a la red. Ademas, econdmicamente
es muy accesible, lo cual ha originado un importante incremento de registros de
nombres de dominio, tanto genéricos como territoriales, que puede coincidir con
cualesquiera otros signos (marcas, nombres comerciales, nombres civiles y
seudonimos o nombres artisticos o profesionales, denominaciones de personas
juridicas, titulos de obras...) registrados y/o utilizados en cualquier pais del mundo.
Estas caracteristicas coadyuvan a que el nombre de dominio sea un identificador dificil
de controlar, y por ende, se ocasionen conflictos derivados de la ciberocupacién. Si ya
era compleja la armonizacién en los sistemas de registro de los signos convencionales,
establecer una estructura de prevencion de conflictos por coincidencia de signos
distintivos con los nombres de dominio, supera la dificultad respecto de cualquier otro
signo. El registro del nombre de dominio se rige por reglas especificas que nuevamente
contrarian las generalidades de registro de otros signos. La solicitud se hace de forma
telematica, y en ese momento un programa electrénico garantiza la inexistencia de
dominios idénticos, mas no existe un filtro para dominios similares, ni, mucho menos
con otros signos. Este registro se rige por la regla first come first served, caracteristicas
que dificultan la cultura de la prevencién de concurrencia en las denominaciones de

los diferentes signos.
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La parte afectada puede acudir a los tribunales correspondientes para demandar
el cese del uso del signo que contraviene los derechos de su registro de marca. En el
caso de que el signo en disputa sea un nombre de dominio, ademas de la via judicial,
existe el procedimiento de resolucion extrajudicial de conflictos derivados de nombres
de dominio. Ambas vias tienen caracteristicas, ventajas o desventajas, diferentes. La
via judicial es la idonea en el caso de infraccion a los Derechos de marca, ademas, la
parte demandante puede también reclamar indemnizacion a la parte demandada. La
desventaja es la duracion del juicio, tomando en cuenta las diferentes instancias a las
que se puede recurrir. Por otra parte, el procedimiento de la Politica UDRP es muy
rapido, econdmico, y es resuelto por especialistas en nombres de dominio, pero se
constrifie a la recuperacion del nombre de dominio, sin poder reclamar indemnizacién
por los derechos infringidos. No obstante, tratdndose de nombres de dominio, es la via
idénea por la rapidez del procedimiento.

En el caso de la via judicial existen diferentes criterios jurisprudenciales
respecto de la solucion de conflictos por concurrencia de signos en el trafico
econdmico. Las lineas jurisprudenciales se pueden clasificar tomando en
consideracién la naturaleza de los signos confrontados; tratdindose de marcas y
denominaciones sociales se identifican dos criterios. El primero determina que la
denominacion social es siempre violatoria de la marca y la consecuencia sera que se
ordene el cambio de denominacion social. Por lo contrario, el segundo criterio,
reconoce que la denominacion social no siempre es violatoria de la marca, sino
solamente en aquellos casos en los que funge como identificador la empresa. Por lo
tanto, la modificacion de la denominacion social se ordenard solamente en aquellos
casos en los que se haya utilizado como marca de hecho o nombre comercial. En los
casos en los que la denominacién social no sea utilizada como signo distintivo, ésta
puede convivir armonicamente con marcas 0 nombres comerciales coincidentes, al

operar en ambitos muy diferentes.

En las disputas ocasionadas por signos concurrentes con nombres civiles, se
debera analizar si el nombre civil esta registrado como marca, asi como el riesgo de

confusion o asociacion, etc., o si se usa a modo de marca y puede llegar a protegerse



como marca renombrada. En el caso de que el nombre de la persona no esté registrado
como marca, la parte interesada debera comprobar su uso como marca de hecho, y si
es altamente conocida por el publico. Respecto del titulo nobiliario o seudénimo, estos
signos no otorgan en si mismos el derecho de exclusividad de la denominacion que lo
integren, sino que, solo se protegen en aquellos casos en 1os que se usa como marca de
hecho por una persona de reconocido prestigio en el &mbito en el que se desarrollan

sus actividades.

De forma similar sucede en aquellos casos en los que ademas de otros signos,
confluye con el nombre de dominio, en cuyo caso se deberé probar los derechos a los
cuales se vincula, debido a que el nombre de dominio no tiene una funcion distintiva
en si, sino que esta funcion esta intimamente relacionada con el prestigio que pueda
tener la denominacion alusiva. Este criterio se aplica incluso cuando existen diferentes
dominios registrados con una misma denominacion, si en contraposicion hay un solo
signo registrado o de renombre, se resolverd a favor de la parte que acredite derechos

anteriores.

Vi

El renombre del signo es uno de los factores determinantes en la resolucion de
este tipo de controversias, tal como lo establece los articulos 8 y 34.3 LM 2001, pues
las marcas o nombres comerciales que sean renombrados tienen una proteccion
ampliada, la cual debe probarse mediante la acreditacion del conocimiento en general
del publico al cual se dirige. Los criterios que el Tribunal de Justicia de la Union
Europea ha considerado para probar el conocimiento del pablico en general, son la
cuota de mercado, la intensidad, la extensidén geografica, la duracion del uso, y la

inversion en publicidad.

Igual de importante es el riesgo de confusion, que incluye el de asociacion por
ser considerado como parte del riesgo de confusion, por el Tribunal de Justicia de la
Union Europea. El concepto de riesgo de confusion estd intimamente ligado a la

identidad o similitud del signo, asi como del concepto de consumidor medianamente



informado. Respecto del riesgo de confusion, la identidad es tal cual, la igualdad exacta
de las denominaciones en concurrencia, mientras que la similitud, se analiza en
conjunto, es decir, el aspecto de la escritura y, el fonético y el conceptual. Asi que, los
signos pueden convivir en aquellos casos en los que la coincidencia se da con otro
signo que no tiene la calidad de renombrado. En cuanto al concepto de consumidor
medianamente informado, también puede ocasionar dificultad al definir a qué se
refiere, finalmente se ha optado por referirse a un consumidor medio, cuando en un

ambito, es obvio que se debe tener esa informacion.

Vil

Cuando los conflictos se derivan de coincidencias en las denominaciones de
signos distintivos con nombres de dominio, ademas de la via judicial, esta la opcién
de la via extrajudicial de solucion de conflictos. Esta opcion es para reclamar la
recuperacion de dominio cuando se tienen derechos anteriores, ya sea por una marca
registrada, o por marca de hecho. Esto es debido a que el nombre de dominio no tiene
una fuerza distintiva por si mismo, cuando adquiere esta caracteristica, es en

consecuencia de la denominacion a la que esté vinculada.

Con la finalidad de tener un mecanismo que solucionara los problemas
ocasionados por la ciberocupacidn, la ICANN regul6 un procedimiento mediante la
Politica UDRP. De forma posterior, Espafia emitio el Reglamento del procedimiento
de resolucion extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el codigo del
pais correspondiente a Espafia “.es”. Tal como se observa, la Politica UDRP fue
emitida por la ICANN, un organismo privado que regul6 el mencionado procedimiento
extrajudicial, con la participacién exclusiva de proveedores de servicios de resolucién

de conflictos, también privados.

En el caso de conflictos de nombres de dominio con el codigo de pais “.es”, los
cuatro proveedores autorizados son, la Asociacion Espafiola de la Economia Digital
(Adigital), la Asociacion para la Autorregulacién de la Comunicacion Comercial

(Autocontrol), el Consejo Superior de Camaras de Comercio, Industria y Navegacion



de Espafia, y el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI. En el procedimiento de
resolucion extrajudicial de conflictos es obligatorio para las partes, la sumision al
procedimiento de resolucion extrajudicial de conflictos. Al momento del registro del

nombre de dominio, se acepta la obligatoriedad de este procedimiento.

Las resoluciones son emitidas por Expertos (panelistas) propuestos por las
partes, de un listado proporcionado por el proveedor de servicios. Lo cual puede ser el
medio idéneo para que las partes propongan expertos que en el pasado, han emitido
criterios favorecedores a las circunstancias de su caso actual. Otro aspecto a revisar,
es que a pesar de que los registradores son organismos privados, y tienen la
responsabilidad de establecer mecanismos que eviten la ciberocupacion, estan exentos
de responsabilidades por la infraccion a derechos anteriores, salvo en los casos en los
casos de infraccion dolosa o culposa. Contrario al deslinde de responsabilidad de los
registradores, el solicitante asume la responsabilidad de no infringir derechos

anteriores.

La Politica UDRP sera aplicable a los casos en los que se compruebe que se
integran los tres requerimientos establecidos para tal fin, los cuales son que el nombre
de dominio sea idéntico o similar, pudiendo causar confusién con una marca de la que
el demandante sea titular. EI segundo requerimiento consiste en que la parte
demandante no tenga derechos o intereses legitimos respecto del dominio en disputa,

y finalmente que el dominio haya sido registrado y se utilice de mala fe.

Vil

La identidad o similitud entre signos se ha determinado con base en criterios
gue Unicamente analizan la denominacion del dominio de la marca, adaptando la
comparacion a las reglas de estructura del nombre de dominio, es decir, sin importar
que no se utilicen letras mayusculas ni espacios entre palabras, asi mismo tampoco se
toma en cuenta el dominio de primer o segundo nivel que lo conforma. Por lo que
respecta al concepto de marca de productos o servicios del demandante, ha sido
interpretado en forma amplia, e incluye la marca de hecho. De esta manera, se han

visto favorecidas personas de prestigio internacional que no tenian una marca



registrada, pero que eran ampliamente conocidas en el ambito artistico, del deporte, la

cultura, la moda, etc.

El segundo requisito establece que la parte demandada no debe tener derechos
0 intereses legitimos del dominio en cuestion. La carga de la prueba la tiene la parte
demandada, lo cual es complejo demostrarlo, tomando en consideracion que es una
prueba negativa, motivo por el cual, se ha optado por argumentar la inexistencia de

circunstancias que acrediten dichos derechos o intereses legitimos.

En cuanto al Gltimo requerimiento, el registro y/o uso de la mala fe, se ha
vinculado al renombre del signo anterior al nombre de dominio, y no tan sélo en
referencia a la marca o al nombre comercial, sino también a la denominacion social,
nombre completo o apellidos de la persona fisica, o incluso el apodo, siempre y cuando
se usen como marca de hecho y cumpla con la categoria de notorio, ademas de analizar
el contenido de la pagina web alojada en el dominio en disputa, verificando que sus
contenidos estén relacionados o no con actividades de quien lo haya registrado, siendo
comun encontrar sitios webs vacios, con informacion relacionado con pornografia, o

de promocion y venta de productos relacionados con la marca afectada.

La proteccion de los signos con incidencia en el mercado no es exclusiva del
Derecho de marca, pues se ha extendido a otras areas juridicas como la competencia
desleal o -indirectamente- a la referente a los nombres de dominio, por ejemplo; las
cuales, aun cuando no son propias del Derecho de marca, tienen puntos de conexién
en tanto a signos distintivos se refiere, y por tal motivo, existe una proteccion indirecta
de los signos que fungen como marcas de hecho respecto del uso no autorizado por
terceros en el ambito del comercio, asi como del uso de signos en situaciones que
pueden suponer una alteracion del orden concurrencial en detrimento de los intereses
de consumidores. La Ley de Competencia Desleal, ademas de la clausula general de
comportamiento contrario a la buena fe (articulo 4 LCD), establece el riesgo de
confusion (articulo 6 LCD) el aprovechamiento indebido de la reputacion ajena
(articulo 12 LCD). Esto es muy importante para aquellos casos de concurrencia de
signos, en los que no exista como tal violacion de derecho de marca, pero que si haya
un detrimento para la parte afectada, como sucede cuando se utilizan en el trafico

signos idénticos o confundibles con nombres civiles 0 denominaciones de personas



juridicas que, de hecho, se usan también como marcas 0 nombres comerciales, pero no
que no tienen acceso a la tutela del Derecho de marcas al no estar registrados como

marcas o0 nombres comerciales ni tener la consideracion de signos renombrados.

De tal forma, la competencia desleal realiza una funcion de complementariedad
del Derecho de marcas para proteger a marcas de hecho en el trafico, apreciandose
también en la interpretacion de los requisitos de la politica UDRP.

Tal como es evidente, la Politica UDRP ha sido un método rapido y econémico
para recuperar un dominio que ha sido usurpado, el cual se ha ido mejorando con el
tiempo, y ha funcionado hasta el momento. Por otra parte, las acciones judiciales que
se pueden interponer por violacion de derechos de marca, también han sido un
importante recurso para recuperar el uso exclusivo de la marca en sentido amplio, es
decir, registrada o de hecho, asi como reclamar la indemnizacion a la que se tenga
derecho. Sin embargo, es muy importante continuar con los trabajos de armonizacion
de los diferentes organismos registrales, con la finalidad de perfeccionar la
coordinacion entre ellos, asi como en los criterios valorativos de marcas y panelistas
de politicas extrajudiciales de solucion de conflictos provocados por el registro y/o uso
de nombres de dominio. Es necesario aprovechar los avances tecnoldgicos para el
logro de esta organizacion, basada en la prevencion de violacion de derechos anteriores
en el registro de los diferentes signos distintivos del mercado econémico.

Evidentemente, es un trabajo arduo, no tan sélo a nivel legislativo, sino en
referencia a la interrelacion de organismos puablicos y privados, que
independientemente de su naturaleza, deberan encontrar una forma de organizacion,
prevencion y estructuracion, desde la perspectiva de la proteccion de los titulares de
legitimos derechos, la garantia al consumidor de elegir desde la libertad, y por ende,
el equilibrio del mercado, como consecuencia de la prevencion de identidad o similitud

de las denominaciones de signos.
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STJUE de 8 junio de 2017, as. C-689/15, W. F. Gozze Frottierweberei GmbH,
Wolfgang Gozze vs. Verein Bremer Baumwollborse.

STJUE de 30 de noviembre de 2016, as. T-217/15, Fiesta Hotels & Resorts, S.L. vs
Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPO).

STJUE de 10 de diciembre de 2015, as. C-603/14 P, El Corte Inglés S.A vs. Oficina de
Armonizacién del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).

STJUE de 3 de septiembre de 2015, as. C-125/14, Hierro y Smith kft vs. Unilever NV.

STJUE de 8 mayo de 2014, as. C-591/12 P, Bimbo S.A. vs. Oficina de Armonizacién
del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).

STJUE de 6 febrero de 2014, as. C-65/12, Leidseplein Beheer BV, Hendrikus de Vries
vs. Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV.

STJUE de de 19 de julio de 2012, as. C-376/11, Pie Optiek SPRL vs. Bureau Gevers
SA.

STJUE de 28 junio de 2012, as. T-133/09, | Marchi Italiani y Basile/OHMI - Osra (B.
Antonio Basile 1952) vs. y otros contra Oficina de Armonizacién del Mercado
Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).



STJUE de 22 de septiembre de 2011, as. C-323/09, Interflora Inc. y otros vs. Marks
and Spencer Ipc y otros.

STJUE de 24 de junio de 2010, as. C-51/09 P, Barbara Becker vs. Harman

International Industries, Inc.

STJUE de 1 de junio de 2010, as. C-569/08, Internetportal und Marketing GmbH vs.
Richard Schlicht.

STJCE de 23 de marzo de 2010, as. acumulados C-236/08 a C-238/08, Google France
SARL y otros vs. Louis Vuitton Malletier SA.

STJCE de 18 de junio de 2009, as. C-487/07, L'Oréal SAy otros vs. Bellure NV y otros.

STJCE de 23 de abril de 2009, as. C-59/08, Copad SA vs, Christian Dior Couture S.A.

y otros.

STJCE de 27 de noviembre de 2008, as. C-252/07, Intel Corporation Inc. vs. CPM
United Kingdom Ltd.

STJCE de 12 de junio de 2008, as. C-533/06, O2 Holdings and O2 (UK) vs. O2
Holdings and 02 (UK).

STJCE de 11 de septiembre de 2007, as. C-17/06, Céline SARL vs. Céline SA.
STJCE de 25 de enero de 2007, as. C-48/05, Adam Opel vs Adam Opel.

STJCE de 6 octubre de 2005, as. C-120/04, Medion AG vs. Thomson multimedia Sales
Germany & Austria GmbH.

STJCE de 16 noviembre de 2004, as. C-245/02, Anheuser-Busch Inc. vs. Budejovicky

Budvar, narodni podnik.

STJCE de 16 septiembre de 2004, as. C-404/02, Nichols Plc vs. Registrar of trade

marks.
STJCE de 12 de febrero de 2004, as. C-218/01, Henkel vs. Henkel.

STJCE de 9 de enero de 2003, as. C-292/2000, Davidoff and Cie y Zino Davidoff vs
Davidoff and Cie y Zino Davidoff.

STJCE de 12 de diciembre de 2002 as. C-273/00, Ralf Sieckmann vs. Deutsches

Patent- und Markenamt.



STJCE de 12 de noviembre de 2002, as. C-206/01, Arsenal Football Club vs. Arsenal
Football Club.

STJCE de 18 de junio de 2002, as. C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV vs.

Remington Consumer Products Ltd.

STJCE de 4 de octubre de 2001, C-517/99, Proceso penal vs. Merz and Krell GmbH
and Co.

STJUE de 22 de junio de 2000, as. C-425/98, Marca Mode CV vs. Adidas AG, y Adidas
Benelux BV.

STJCE de 14 de septiembre de 1999, as. C-375/97, General Motors Corporation vs.
Yplon SA.

STJCE de 22 de junio de 1999, as. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH
vs. Klijsen Handel BV.

STJCE de 29 de septiembre de 1998, as. C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-
Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anteriormente Pathe Communications Corporation

STJCE de 16 de julio de 1998, as. C-355/96, Silhouette International Schmied GmbH
and Co. KG vs Hartlauer Handelsgesellschaft mbH.

STJCE de 11 de noviembre de 1997, as. C-251/95, SABEL BV vs. Puma AG, Rudolf
Dassler Sport.

STJCE de 17 de octubre de 1990, as. C-10/89, SA CNL-Sucal NV vs. HAG GF AG.

Espafia

Tribunal Supremo

STS de 2 de febrero de 2017, (RJ1\2017\446), «Pangasa 24 H».

STS de 6 de julio de 2015, (ECLI:ES:TS:2015:3196), «Autorama», y «Autorams.
STS de 17 de febrero de 2015, (RJ\2015\796), «E Eroski Fruit Pops».

STS de 3 de octubre de 2014, (RJ\2014\5341), «Mario RosSi».



STS de 30 de septiembre de 2014, (RJ\2014\6124), «Raventds | Blanc Manuel
Raventos» e «hijos de M. Ravent6s».

STS de 17 junio de 2014, (RI\2014\3960), «Bugui Va JCRF Joaquin»

STS de 2 junio de 2014, (RJ/2014/2984), «Viajes zaratours vaciones y ocio» y «Zara.
STS de 19 febrero de 2014, (RJ\2014\1371), «Saltxipi».

STS de 15 enero de 2014, (RJ\2014\1265).

STS de 20 diciembre de 2013, (RJ\2014\77), «Estrella Agua Mineral Natural 1,5 L» y

«Estrella Galicia».
STS de 19 diciembre de 2013, (RJ\2014\107), «Hugo Boss» y «BM Bossmiki».

STS de 3 de octubre de 2013, (JUR\2013\328064), «Etsystemsglobalstoragesolutions»

y «Etsystems».
STS de 6 mayo de 2013, (RJ\2013\3596), «Coca Cola Company» y «Acquabona»
STS de 25 septiembre de 2012, (RJ\2012\9422), «E Economista» y «El Economista».

STS de 12 junio de 2012, (RJ\2012\8007), «Puerta de La Bastida» y «Castillo de
Labastidax.

STS de 13 abril de 2012, (R)\2012\5256), «Kemikax.
STS de 4 abril de 2012, (R)\2012\5735), «kDKNY».

STS de 6 de marzo de 2012, (RJ\2012\4525), «Pavons.
STS de 21 diciembre de 2011, (RJ\2012\162). «Magafia».

STS de 14 septiembre de 2011, (RJ\2011\7353), «Marqués de Domecq» y «Ganaderia

Marqués de Domecqy.
STS de 12 septiembre de 2011, (RJ\2011\6418), «Briseis».

STS de 18 de marzo de 2010, RJ\2010\3910, «Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid -COAM-» y «COAM».

STS de 10 de noviembre de 2009, (R)\2010\327), «Tecninvest» y «Investech».



STS de 29 octubre de 2009, (RJ\2010\1222), «Coleccién de Arte Catalan Carmen
Thyssen-Bornemisza», «Coleccion Carmen Thyssen-Bornemisza» y «Coleccion

Thyssen-Bornemiszax.
STS de 23 de marzo de 2009, (RJ\2009\3226), «Acrisur» y «Acridur».
STS de 2 marzo de 2009, (RJ\2009\2789), «Comercial Rosa Maria Lladrd, SL».

STS de 19 diciembre de 2008, (RJ\2009\358), «Juan Pedro Domecg» y «Pedro

Domecqg».
STS de 15 octubre de 2008, (RJ\2008\5731), «Ganaderia Marques de Domecq».
STS de 10 de julio de 2008, (RJ\2008\4373), «Yustex.
STS de 9 julio de 2008, (RJ\2008\4332), «Veni» y «Venice».
STS de 18 mayo de 2006, (RJ\2006\2365), «Freixe».
STS de 20 de febrero de 2006, (RJ/2006/5783), «Ikusi».
STS de 25 de noviembre de 2005, (RJ 2005/7665), «lkea» y «Kitea».
STS de 11 noviembre de 2005, (RJ\2006\119), «Santiago Torres Curulla» y «Torres».
STS de 7 octubre de 2005, ((RJ\2005\8765), «Chanel».
STS de 28 de septiembre de 2004, (RJ/2004/5684), «Lilly, SA».
STS de 13 de julio de 2004, (RJ/2004/6508), «Intella» y «Nutella».
STS de 9 julio de 2004, (RJ\2004\5353), «Marqués de Palmer».
STS de 29 de junio de 2004, (RJ/2004/5800), «Proderma» y «Proderma.
STS de 27 de mayo de 2004, (RJ\2004\4413), «Natural Gas, SL» y «Naturgas, SA».
STS de 26 de junio de 2003, (RJ\2003\4265), «Macsony».
STS de 20 de julio de 2002, (RJ/2000/6186), «Eurolines».
STS de 28 de febrero de 2001, (ECLI:ES:TS:2001:1574), «Paniberica».
STS de 21 de noviembre de 2000, (RJ/2000/9297), «Sarda & Mascaro».
STS de 21 julio de 2000, (RJ\2000\6500), «José Ferret Mateu» y «Ferret».

STS de 17 de marzo de 2000, (RJ\2000\2017), «Camel».



STS de 29 febrero de 2000, (RJ\2000\812), «Marquesa de T0os0s».

STS de 26 febrero de 1997, (RJ\1997\1526), «Tele-Action, SA» y «Teleaccion».
STS de 13 mayo de 1996, (RI\1996\3877), «Manuel Giro» y «Giro».

STS de 19 de enero de 1996, (RJ\1996\336), «Seve» y «CB».

STS de 4 julio de 1995, (RJ\1995\5461), «Talleres Arevalillo, SA» y «Arevalillo
Hermanos S.A.».

STS de 26 junio de 1995, (RJ\1995\5114), «Aviancax.

STS de 21 de octubre de 1994, (RJ\1994\9036), «Hernandez Pérez Hermanos».
STS de 3 diciembre de 1993, (RJ\1993\9716), «Bisco» y «Nabisco».

STS de 22 julio de 1993, (RI\1993\6752), «Freixenet, S.A.» y «Freixenet, S.A.».
STS de 29 enero de 1993, (RJ\1993\1098), «Oquendo» y «Loquendo».

STS de 3 de diciembre de 1992, (RJ\1992\9715), «Manuel Raventos» e «Hijos de M.
Raventds.Raynat.Codorniu SA».

STS de 15 de octubre de 1992, (RJ\1992\796315). «Jose M? Raventds» e «hijos de M.

Raventos».
STS de 26 enero de 1990, (RJ\1990\26), «Marqués de Bradomin».
STS de 26 de marzo de 1988, (RJ\1988\1721), «Dasslerpuma.
STS de 20 de febrero de 1987, (RI\1987\668), «Frigolax».
STS de 21 de enero de 1986, (RJ\1986\326), «Rapid».
STS de 16 de julio de 1985, (RJ\1985\4092), «Lever Ibérica, S. A.» y «kDomestos».
STS de 27 de febrero de 1984, (RJ\1984\991), «La Tierrifia».
STS de 7 julio de 1980, (RJ\198012930), «Kemen».
STS de 11 de marzo de 1977, (RJ 1977\1026), «Finre».
STS de 21 de noviembre de 1958, (RJ 1959/2893), «Fénix».

STS de 27 de diciembre de 1954, (RJ 1955V 752), «OM».



Tribunales Superiores de Justicia

STSJ de Madrid de 17 junio de 2020, (ECLI: ES:TSIM:2020:6616), <UBER».

Audiencias Provinciales

SAP de Barcelona de 4 diciembre de 2013, (JUR\2014\22644), «Dexeus».
SAP de Barcelona de 13 octubre de 2008, (JUR\2009\79933), «Valles-pack».
SAP de Barcelona de 23 de abril de 2001, (AC\2001\1034), «Nexus».

SAP de Barcelona de 27 de septiembre de 2000, (AC\2000\2059), «Torello».
SAP de Barcelona de 18 marzo de 1996, (AC\1996\2575), «Picasso, SA».
SAP de Céceres de 2 de octubre de 2000, (JUR/2001/41725), «El Brezal».

SAP de Cantabria de 15 diciembre de 2017, (AC\2017\1698), «Sarabia y Asociados -
Abogados- S. C.P.» y «Sarabia y Gdmez S.L.L.».

SAP de Catalufia de 16 de abril de 2020, (TOL8.313.968), «La tienda del espia».
SAP de Cordoba de 3 de marzo de 2010, (ES:APC0:2010:700).

SAP de A Corufia de 22 de noviembre de 2006, (AC\2006\2316), «Dental

Compostela.

SAP de Granada de 31 octubre de 2006, (AC\2007\1045), «Ispaquimica» e
«Hispaquimica, SL».

SAP de Lleida 9 febrero de 2000, (AC\2000\50), «Ok Turi».

SAP Logrofio de 12 de junio de 2012, (RJ/2012/8007), «Labastidax.

SAP de Madrid de 31 octubre de 2014, (JUR\2015\53986), «Laberinto».
SAP de Madrid de 5 de mayo de 2014, (JUR\2014\166675), «Ingeconsul».
SAP de Madrid de 8 marzo de 2013, (AC\2013\1414), «Ana Locking».
SAP de Madrid de 11 de marzo de 2011, (AC\2011\1015), «Inversionax.
SAP de Madrid de 15 octubre de 2010, (AC\2010\2030), «Lico» y «Lycos».

SAP de Madrid de 25 de octubre de 2007, (TOL7.393.037), «La Oreja de Vang Gogh».



SAP de Madrid de 19 mayo de 2006, (AC\2007\199), «Santa Gema».
SAP de Madrid de 26 mayo de 2005, (AC\2005\1216), «Montecastillo».
SAP de Murcia de 8 noviembre de 2018, (AC\2018\1749), «El Rayo».

SAP de Santander de 15 diciembre de 2017, (AC\2017\1698), «Sarabia y Asociados -
Abogados- S. C.P.» y «Sarabia y Gomez S.L.L.»

SAP Valencia, de 19 de abril de 1997, (AC/1997/986), «PEPEx.

SAP de Vizcaya, de 1 de marzo de 2007, (AC\2007\803), «Luberri».

SAP de Vizcaya de 5 enero de 2001, (AC\2001\68), «Ozux.

SAP de Zaragoza de 24 de septiembre de 2002, (AC\2002\1633), «Zaragoza virtual».

SAP de Zaragoza de 15 enero 2001, (AC\2001\741), «Intel e Intelnet».

Juzgados de lo Mercantil

SJMerc de Valencia de 17 de enero de 2020, (TOL8.054.919), «gedesco».
SJMerc de Madrid de 16 de octubre de 2015, (TOL5.720.551).

SJMerc de Valencia de 25 de septiembre 2015, (AC\2015\1748), «Schweppes».

SJMerc de Madrid de 23 mayo de 2011, (AC\2011\1419), «Clinica Dental Diez
Zapata» y «Clinica Dental Zapata de Calatayud».

SJMerc de Madrid de 4 de abril de 2011, (TOL2.098.479).
SJPrimera Instancia de Valencia de 17 abril de 2001, (AC\2001\2320), «Bancaja».

SJPrimera Instancia de Oviedo, de 2 de junio de 1999, (AC\1999\1071), «Nocilla».

Direccion General de los Registros y del Notariado
DGRN de 11 noviembre 2015, (R)\2015\6470), «Macusa, S.A.».

DGRN de 5 de mayo de 2015, (RJ)\2015\3526), «Tabacalera Espafiola, S.A.» y

«Tabacalera, S.L.».



DGRN de 5 febrero de 2011, (RJ\2011\2469), «Financiera Naranja, SL» e «ING
Direct».

DGRN de 24 de febrero de 2004, (RJ\2004\5499), «Voleo Espafia, SA» y «Volvo

Construcciones, S.L».

DGRN de 2 de septiembre de 1982, (RJ/1982/5363).



RESOLUCIONES DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y
MEDIACION DE LA OMPI

Casos del dominio “.es”

DES2019-0014, «fcharcelonaonline.es».
DES2019-0001, «vazquez.es».
DES2017-0039, «philippleinzapatillas.es».
DES2017-0038, «ines-sastre.es».
DES2017-0036, «pertegazhombre.es».
DES2017-0033, «barca.es» y «barsa.es».
DES2017-0028 del dominio «ines-sastre.es».
DES2015-0020, «hugobossorange.es».
DES2015-0014, «chanelbolsos.es».
DES2015-0004, «zapatillassalomon.es».
DES2014-0038, «campusisde.es».
DES2013-0028, «kuapay.com.es».
DES2011-0034, «aviancataca.es».
DES2011-0010, «mibmw.es».
DES2010-0040, «uja.es».

DES2010-0025, «goldfren.es».
DES2010-0012, «world-series-poker.es».
DES2010-0007, «westerndigital.es».
DES2010-0006, «ayuntamientodelalaguna.es».
DES2010-0002, «partycasino.es».

DES2009-0038, «camicissima.es».



DES2009-0020, «chevrolet-volt.es».

DES2009-0006, «facebook.es».

DES2009-0002, «grancasinomallorca.es».
DES2008-0027 «inibsa.es».

DES2006-0044, «huawei.es».

DES2006-0033, «kalamazo.es».

DES2006-0022, respecto del dominio «petrobras.es».
DES2006-0008, «compra-acomplia.com.es».

DES2006-0001, «citifinancial.com.es» y «citifinancial.org.es».

Casos del dominio “.com”

D2017-0981, «philipp-plein.shop» y «philippplein.shop».
D2017-0626, «philipppleinclearancestore.com».
D2017-0125, «philippeplein.com» y «philipppleinscarpe.comy.
D2017-2164, «fidelitygrowthpartners.asia».

D2015-0840, «victoria-beckham.biz».

D2015-0325, «hugobosspolska.com».

D2015-00203, «hugobossuksale.comy.

D2014-2239, «hugoboss. B ».

D2013-0540, «metzingenhugoboss.coms.

D2012-0321, «hugobossshoesshop.com».

D2007-1402, «<marflores.com».

D2006-0524, «ronaldinho.com».

D2005-0524, «<mundial.com».

D2005-0023, «segwayaccessories.coms.



D2004-1044, «frankrijkaard.comy.
D2004-0827 del dominio «ronaldinhogaucho.comy.

D2004-0721, «dellalo.com», «dellfianancialservices.com»,

«dellupdates.com», «dell4dmemyway.com» y «rebatedell.com.
D2003-0400, «asioshop.net».
D2003-0330, «ccoo.org».
D2002-0725, «josecarreras.com.
D2002-0134, «francescototti.com».
D2001-1425, «kruppthyssen.coms.
D2001-0710, «xavihernandez.com».
D2001-0562, «mirurgia.comy.
D2001-0496, «bancodevitoria.com».
D2000-1369, «eduction.com».
D2000-1000, «bridgetjones».
D2000-0402, « stevenrattner.com».
D2000-0395, «zegnafashion.comy.

D2000-0239, «donsimon.com».

«dellsex.comy,

D2000-0235, «jeanettewinterson.com», «jeanettewinterson.net» y

«jeanettewinterson.org».
D2000-0210, «juliaroberts.coms.
D2000-1697, «Lorenzosilva.com.
D2000-1650, «joseluissampedro.comy.

D2000-1649, «rosamontero.comy.

D2000-1471, «nikeeurope.com»,  «nike-europe.com»,  «nikeurope.com» Yy

«euronike.comy.

D2000-0018, «banesto.org» y «banesto.net».
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