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INTRODUCCIÓN 

La marca, el nombre comercial y el extinto rótulo de establecimiento, son los 

signos que fueron diseñados y han sido utilizados en el ámbito mercantil por los 

empresarios y profesionales para la distinción de sus productos y servicios respecto de 

otros de su misma especie. El Derecho de marca es el área de conocimiento jurídico 

que regula y protege estos signos. Sin embargo, el panorama en el mercado económico 

ha sido modificado por la progresiva inclusión y utilización de otros signos que, pese 

a no tener un origen en el Derecho de marca, ni ser propios para usarse como distintivos 

de productos y servicios, pueden cumplir tal función en el tráfico. Tal es el caso del 

nombre civil o seudónimo, de la denominación social o denominación de personas 

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

Derivado de lo anterior, se han suscitado diversas situaciones en las que en un 

mismo ámbito material territorial existe identidad o similitud entre las denominaciones 

de signos utilizados como distintivos en el tráfico económico, tales como marcas 

(registradas o de hecho) nombres civiles o seudónimos, denominaciones sociales, o 

nombres de dominio. Consecuentemente, se puede producir erróneamente confusión o 

asociación entre ellos, o aprovechamiento intencional del prestigio de otro signo para 

beneficiarse de la reputación adquirida por ese signo en el mercado, sin el 

consentimiento correspondiente del titular. Esto, lógicamente, provoca controversias 

entre sus titulares, porque el derecho de exclusividad de uso se ve vulnerado por la 

utilización no autorizada de signos idénticos o similares por parte de terceros, 

ocasionando desprestigio y/o pérdidas económicas para los afectados, tanto por el daño 

derivado del uso del signo, como por lo invertido en los procesos para la resolución de 

dichas controversias. En general, los procesos suelen ser largos y complejos, y los 

criterios de resolución no siempre se han emitido en el mismo sentido, lo cual 

incrementa la litigiosidad y, con ello, la inseguridad jurídica y económica de los 

titulares de signos. 

Los conflictos de este tipo se resuelven conforme a la normativa de marcas, 

principalmente, aunque también existe la opción del procedimiento de solución 

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



 

de dominio. Aparentemente la solución es sencilla; el derecho marcario se rige por el 

principio de legitimidad registral, el de territorialidad y el de especialidad. No obstante, 

existe la protección de la marca no registrada notoriamente conocida (y del nombre 

comercial no registrado), ampliando así el círculo de signos potencialmente 

distintivos. Por otra parte, el resto de signos diferentes a la marca, como los nombres 

civiles, denominaciones de personas jurídicas y nombres de dominio, se rige por su 

propia normativa, teniendo unas reglas propias de registro que no están 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 observación 

de la realidad, que despertó un interés personal en el estudio de las diferentes 

naturalezas de los signos, sus diversas normativas, la problemática que ocasiona la 

concurrencia de signos, así como las posibles soluciones a las disputas originadas por 

el conflicto de intereses de los titulares de los diferentes signos confluyentes en el 

tráfico económico. Aunado a la inevitable atracción que causa las características 

específicas del nombre de dominio, por ser una herramienta tecnológica que irrumpe 

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

El análisis de las reglas de solución de conflictos de intereses derivados de las 

coincidencias de la marca denominativa, nombre comercial, nombre civil, 

denominación social, o nombre de dominio, tiene la intención buscar reglas prácticas, 

claras, uniformes y equitativas en la resolución de este tipo de controversias, desde el 

punto de vista de la protección patrimonial del signo de referencia pero también desde 

la perspectiva del respecto al derecho al honor y a la intimidad, y buscando la seguridad 

jurídica en interés de todos los operadores del tráfico económico, incluyendo los 

consumidores, y, así, en la mejor consecución del interés en general en el 

funcionamiento de un mercado en términos de competencia libre y leal, siendo 

evidente las relaciones íntimas entre el Derecho de los signos distintivos y el Derecho 

de la competencia. Es decir, se pretende apoyar el logro de un sistema armónico de 

convivencia de los diferentes signos en el tráfico económico, propiciando la tutela de 

la seguridad jurídica al evitar confusiones o prácticas deshonestas por parte de 

competidores en el mercado. 



 

La normativa ha evolucionado en pro de la protección de los intereses de las 

partes afectadas; sin embargo, considero que se debe terminar de articular del todo un 

sistema armónico de registro de signos distintivos, cuidando no sólo el signo registrado 

frente a usos no autorizados de terceros en el tráfico, sino también los derechos 

anteriores y el derecho al honor y la intimidad, en su caso. En consecuencia, los 

tribunales deberán 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 irrupción de las tecnologías de la información y la 

comunicación surgió la interrogante respecto de si la normativa tradicional marcaria 

es suficiente, por sí sola, para garantizar la resolución eficaz de conflictos derivados 

por la identidad o similitud de signos de diferente naturaleza y funciones que, sin 

embargo, coinciden habitualmente en el tráfico económico, analógico y digital, por la 

utilización que de los mismos hacen sus respectivos titulares. 

Desde una perspectiva de mayor uniformidad de criterios que tutelen la 

protección de cada uno de los signos involucrados, el propósito de esta investigación 

doctoral  ha sido el de realizar un estudio de las normativas aplicables, tanto las 

nacionales y de la Unión Europea, como de la Política URDP de la ICANN, para 

indagar y proponer una mejor  armonización de las normas aplicables a conflictos 

derivados de controversias de signos distintivos dispares en origen pero que coinciden 

en su utilización “de iure” o “de facto” como identificadores de productos, servicios o 

empresas y profesionales en el mercado.  

 

*** 

 

La investigación se ha desarrollado en torno a los conflictos derivados por 

signos utilizados entre nacionales, o por nacionales y extranjeros en territorio español 

o de la Unión Europea. En cuanto al nombre de dominio, además de los del código del 

país “.es”, se ha incluido el análisis de los conflictos derivados del dominio “.com” 

(pese a no ser en territorio español), por considerarlos fundamentales para el análisis 

de las generalidades de la Política UDRP. 



 

El ámbito temporal está 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 modificación 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. Además 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 bibliográficas y 

jurisprudenciales de distintas épocas, pero coincidentes en lo sustancial, salvo en la 

parte disruptiva en el análisis conflictual provocado por la aparición de Internet y del 

mercado digital. La selección de resoluciones del Centro de Arbitraje y Medicación de 

la OMPI, se realizó a partir del año 2000, un año después de la expedición de la Política 

UDRP. 

 

*** 

 

El trabajo se ha desarrollado a partir de una amplia investigación documental, 

siguiendo los principios propios del método dogmático y analítico, por lo que el objeto 

de investigación son las normas jurídicas, los principios generales del derecho, la 

interpretación y su aplicación judicial, todo ello a partir del método de la atenta 

observación de la realidad propio de la doctrina mercantilista y con el ánimo de una 

revisión crítica de los conceptos y  reglas aplicables a la luz de la evolución de las 

prácticas y conductas del mercado, cada vez más complejas con motivo de la pujanza 

imparable del mercado digital global.  

Bajo estrategias del método inductivo, partiendo de la observación de la 

realidad, en específico 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 pirámide para la utilización de argumentos bajo la 

estructura del método deductivo en el análisis y consecuencias de la aplicación de las 

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



 

denominaciones, se ha intentado ofrecer reflexiones para una mejor reorganización de 

los sistemas de registro de los diferentes signos a fin de prevenir los conflictos y, donde 

no fuera posible, criterios para una solución ordenada y establece de los diferentes 

tipos de conflictos, tanto desde la perspectiva judicial como extrajudicial (en el caso 

de los nombres de dominio). 

 

*** 

 

Con la finalidad de integrar los objetivos planteados en la investigación, la 

investigación se estructuró en cuatro capítulos, los cuales corresponden al 

planteamiento del uso de los diferentes signos distintivos en el ámbito 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 investigación está destina a la explicación de 

los diferentes signos, tal como se establece en el capítulo I (Naturaleza, función y 

normativa de la marca denominativa, el nombre civil, la denominación social y el 

nombre de dominio), que plantea las generalidades de los signos, tales como su 

normativa, estructura y registro de los mismos. Además 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. Así 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 capítulo II (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 denominación de personas jurídicas. Finalmente, 

se indaga en la armonización 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 

problemáticas derivadas del uso de signos registrados con una misma denominación 

pero diferentes titulares. Así como la concurrencia en el uso de signos registrados 

frente a otros no registrados confundibles. En consecuencia, el capítulo III 

(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 denominación de tres o más signos de diferente 

naturaleza. En ambos casos, se identificaron las principales líneas jurisprudenciales y 

los factores para la determinación de las mismas. 

Además de los conflictos en sedes registrales y judiciales, existen los que se 

resuelven bajo el procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos de nombres 

de dominio, por tal motivo, se dedicó el capítulo IV (Conflictos de resolución 

extrajudicial) al estudio de la Política UDRP y los casos resueltos bajo esta norma, 

destacando las peculiaridades del sistema, así 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 más importantes de la tesis, teniendo 

como hilo conductor las principales problemáticas, así como la correlación de las 

normativas implicadas y las sentencias analizadas. 

La bibliografía está compuesta por las fuentes citadas en el desarrollo de la 

investigación. Igualmente se incluye un listado de sentencias y resoluciones de 

expertos de la OMPI, también citadas en la tesis. 

 

  



 

CONCLUSIONES 

I 

Aunque desde el punto de vista legal el uso de signos distintivos en el mercado 

económico no es un requisito sine qua non, sí lo es desde el punto de vista práctico 

para poder competir en el mismo. Los actores comerciales deben tener signos 

identificadores inequívocos para que los consumidores puedan identificar y acceder a 

sus productos y servicios, de forma certera y fácil, ya que el signo es la herramienta 

idónea mediante la cual cualquier persona física o jurídica puede darse a conocer en 

un determinado entorno concurrencial. 

En relación al uso de cualquier tipo de signo, indiferentemente de cuál sea su 

naturaleza y función, la regla general establece que la denominación elegida como 

signo distintivo debe ser inscrita en su Registro antes de proceder a su utilización. El 

registro tiene la finalidad de evitar concurrencia de signos con denominaciones 

idénticas o similares anteriores, evitando así confusiones. Ello es así tanto en el ámbito 

de los signos del tráfico económico (registros de la propiedad industrial), como en el 

de la identificación de personas físicas y jurídicas (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 clásicos del mercado, la marca y el nombre comercial, así como el 

extinto rótulo de establecimiento, estableciendo reglas para su registro y protección. 

La marca, es el principal signo diferenciador en el comercio, fue diseñado 

expresamente para distinguir productos y servicios, respecto de otros. En 

consecuencia, es el más utilizado y el más protegido por el Derecho de la propiedad 

industrial. Las principales funciones de la marca son la función indicadora del origen 

empresarial, la indicadora de la calidad, la condensadora del eventual good will o 

reputación, la publicitaria y la de inversión, así 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 fácil deducir que el uso de la marca es un 

método muy eficaz para crear un nexo psicológico ente el empresario o profesional y 

los consumidores, o entre el artista y el público, los deportistas y seguidores, etc. Este 

nexo psicológico tiene una fuerte influencia en la capacidad de elección en el 

consumidor o público al que se dirige el signo. Una vez que se fideliza al consumidor, 

éste elegirá de forma inmediata los productos o servicios de su preferencia, incluso los 

nuevos productos, aún sin conocerlos. Los empresarios y profesionales son 

conscientes de ello, y es por este motivo que invierten económicamente en la elección 

de la denominación del signo que quieren utilizar como distintivo de su persona u 

organización, de sus actividades, sus productos o sus servicios, su diseño, 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 utilizándose en el mercado 

para distinguir productos o servicios de forma directa o indirecta. 

La regulación de la marca establece principios que determinan su protección 

de la marca ante otros signos con denominaciones idénticas o similares, desde la 

prevención (registro) y desde la represión (derecho exclusivo de marca) ya que es fácil 

darse cuenta que en un mismo espacio geográfico, una misma denominación puede 

concurrir y utilizarse como marca por personas que no tienen conexión 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 inscripción 

registral, y el de especialidad. Dichos principios, tienen la finalidad de evitar riesgos 

de asociación o confusión entre marcas. El renombre de la marca o nombre comercial 

es la excepción al principio de especialidad, debido a que es una protección reforzada 

que protege más allá de los límites 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 fácilmente 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 físicas, 



 

de la denominación social, identificadora de personas jurídicas; y del nombre de 

dominio, un identificador técnico necesario en internet. Además del seudónimo, 

mediante el cual, también es posible identificar a personar físicas, como artistas, 

deportistas, etc. De los signos mencionados, los únicos que 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”. 

 

II 

El nombre civil, la denominación social y el nombre de dominio, también 

pueden actuar como diferenciadores en el ámbito 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 específica. Lo 

cual genera un panorama complejo para la prevención de concurrencia de signos en 

los diferentes ámbitos, como el comercial, el cultural, el artístico, etc. Esta situación 

no ha sido ajena al Derecho, lo cual se refleja en las distintas modificaciones realizadas 

con el paso del tiempo a los ordenamientos jurídicos implicados, tratando de regular 

una convivencia armónica de los signos, desde la prevención en los diferentes 

organismos registrales. El uso del nombre civil por un tercero no autorizado, para fines 

publicitarios o comerciales, está definido como intromisión ilegítima en el artículo 7 

de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, para la protección 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 ámbito 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 utilización de la imagen de personas famosas para 

identificar productos o servicios en el ámbito publicitario). Una consecuencia muy 

importante es que estos signos también están teniendo una fuerte importancia 



 

patrimonial para sus titulares, y de forma directa o indirecta, pueden producir un 

detrimento económico de los titulares de signos coincidentes o similares. La 

concurrencia de signos de diferente naturaleza pero igual o similar denominación 

genera una situación 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 armónica de los 

diferentes signos identificadores, ha sido establecer una correlación de las 

prohibiciones relativas de registro. En las oficinas de marca, respecto de derechos 

anteriores protegidos por el artículo 9 LM. En relación a las denominaciones sociales, 

la disposición adicional decimocuarta LM impone el deber al registrador de negar el 

otorgamiento de registro de una persona jurídica coincidente, o que pueda causar 

confusión, 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 código de país correspondiente a España 

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

 

III 

Dentro de los factores a analizar en el registro de los diferentes signos 

mencionados, se encuentran el principio de inscripción registral, el de especialidad, y 

de territorialidad. La protección al renombre es una excepción al principio de 

especialidad, toda vez que se amplía el grado de restricción a la existencia de otros 

signos idénticos y similares, pese a no pertenecer al mismo ámbito comercial en 

sentido estricto, a través de las prohibiciones relativas de registro. La restricción estará 

orientada a evitar, la identidad o similitud que pudiera originar riesgo confusión o 

asociación, 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 denominación de signos entre 

las mismas categorías, 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 seudónimos, 

denominaciones sociales o nombres de dominio. 

Los signos que se utilizan como marca de hecho pueden alcanzar un alto 

reconocimiento por el público, incluso pueden llegar a ser marca no registrada pero 

notoriamente conocidas y ocasionar confusión o asociación con otros signos propios 

del mercado. Tomando en consideración que una marca de hecho puede estar 

compuesta por un nombre civil, seudónimo, título nobiliario o denominación 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 denominación, tanto de la marca como del nombre comercial, 

son libres, siempre y cuando no contravenga las prohibiciones absolutas del artículo 5 

LM, y las relativas de los artículos 6, 7, 8 y 9 LM. El nombre civil está compuesto por 

el nombre propio y los apellidos, los cuales siguen las reglas de artículo 109 CC., y 

por los artículos 192 a 204 RRC. El seudónimo está reconocido por el artículo 6.2 

TRLPI. El título 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 específico. 

Además, está contemplado en la prohibición relativa del artículo 9.1.b), el registro de 

un seudónimo por parte de un tercero que no tenga la autorización correspondiente. En 

definitiva, la importancia del nombre ha traspasado el ámbito civil para adentrarse en 

otros ordenamientos, tales como los correspondientes al Derecho de marca, o el de 

Competencia desleal. 

Respecto a las personas jurídicas, la estructura de la denominación social estará 

conformada según lo estipulado en los artículos 177, y 398 a 408 RRM. Y finalmente, 

el nombre de dominio, deberá 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 pública Red.es, y el registro 

deberá hacerse conforme lo dispuesto en las diferentes disposiciones del Plan Nacional 

de nombre de dominio de internet bajo el código de país correspondiente a España 

“.es”.   



 

IV 

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 problemática aumenta cuando en 

un mismo ámbito se usan signos de diferente naturaleza pero que coinciden en tener 

una denominación igual, o muy parecida, sin que sean del mismo titular. La situación, 

es aún más compleja por las ventajas tecnológicas 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 electrónico con conexión a internet, 

desde cualquier punto del planeta que tengo acceso a la red. Además, económicamente 

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 

seudónimos o nombres artísticos o profesionales, denominaciones de personas 

jurídicas, títulos de obras…) registrados y/o utilizados en cualquier país del mundo. 

Estas características coadyuvan a que el nombre de dominio sea un identificador difícil 

de controlar, y por ende, se ocasionen conflictos derivados de la ciberocupación. Si ya 

era compleja la armonización en los sistemas de registro de los signos convencionales, 

establecer una estructura de prevención 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 específicas que nuevamente 

contrarían las generalidades de registro de otros signos. La solicitud se hace de forma 

telemática, y en ese momento un programa electrónico garantiza la inexistencia de 

dominios idénticos, más no existe un filtro para dominios similares, ni, mucho menos 

con otros signos. Este registro se rige por la regla first come first served, características 

que dificultan la cultura de la prevención de concurrencia en las denominaciones de 

los diferentes signos. 

  



 

V 

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, además de la vía judicial, 

existe el procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos derivados de nombres 

de dominio. Ambas vías tienen características, ventajas o desventajas, diferentes. La 

vía judicial es la idónea en el caso de infracción a los Derechos de marca, además, la 

parte demandante puede también reclamar indemnización a la parte demandada. La 

desventaja es la duración del juicio, tomando en cuenta las diferentes instancias a las 

que se puede recurrir. Por otra parte, el procedimiento de la Política UDRP es muy 

rápido, económico, y es resuelto por especialistas en nombres de dominio, pero se 

constriñe a la recuperación del nombre de dominio, sin poder reclamar indemnización 

por los derechos infringidos. No obstante, tratándose de nombres de dominio, es la vía 

idónea por la rapidez del procedimiento. 

En el caso de la vía judicial existen diferentes criterios jurisprudenciales 

respecto de la solución de conflictos por concurrencia de signos en el tráfico 

económico. Las líneas jurisprudenciales se pueden clasificar tomando en 

consideración la naturaleza de los signos confrontados; tratándose de marcas y 

denominaciones sociales se identifican dos criterios. El primero determina que la 

denominación social es siempre violatoria de la marca y la consecuencia será que se 

ordene el cambio de denominación social. Por lo contrario, el segundo criterio, 

reconoce que la denominación 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 modificación de la denominación social se ordenará solamente en aquellos 

casos en los que se haya utilizado como marca de hecho o nombre comercial. En los 

casos en los que la denominación social no sea utilizada como signo distintivo, ésta 

puede convivir armónicamente con marcas o nombres comerciales coincidentes, al 

operar en ámbitos muy diferentes. 

En las disputas ocasionadas por signos concurrentes con nombres civiles, se 

deberá analizar si el nombre civil está registrado como marca, así como el riesgo de 

confusión o asociación, 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 deberá comprobar su uso como marca de hecho, y si 

es altamente conocida por el público. Respecto del título nobiliario o seudónimo, estos 

signos no otorgan en sí mismos el derecho de exclusividad de la denominación que lo 

integren, sino que, sólo se protegen en aquellos casos en los que se usa como marca de 

hecho por una persona de reconocido prestigio en el ámbito en el que se desarrollan 

sus actividades. 

De forma similar sucede en aquellos casos en los que además de otros signos, 

confluye con el nombre de dominio, en cuyo caso se deberá probar los derechos a los 

cuales se vincula, debido a que el nombre de dominio no tiene una función distintiva 

en sí, sino que está función está íntimamente relacionada con el prestigio que pueda 

tener la denominación alusiva. Este criterio se aplica incluso cuando existen diferentes 

dominios registrados con una misma denominación, si en contraposición hay un solo 

signo registrado o de renombre, se resolverá a favor de la parte que acredite derechos 

anteriores. 

 

VI 

El renombre del signo es uno de los factores determinantes en la resolución de 

este tipo de controversias, tal como lo establece los artículos 8 y 34.3 LM 2001, pues 

las marcas o nombres comerciales que sean renombrados tienen una protección 

ampliada, la cual debe probarse mediante la acreditación del conocimiento en general 

del público al cual se dirige. Los criterios que el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea ha considerado para probar el conocimiento del público en general, son la 

cuota de mercado, la intensidad, la extensión geográfica, la duración del uso, y la 

inversión en publicidad. 

Igual de importante es el riesgo de confusión, que incluye el de asociación por 

ser considerado como parte del riesgo de confusión, por el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea. El concepto de riesgo de confusión está íntimamente ligado a la 

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



 

informado. Respecto del riesgo de confusión, 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. Así 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 

ámbito, es obvio que se debe tener esa información. 

 

VII 

Cuando los conflictos se derivan de coincidencias en las denominaciones de 

signos distintivos con nombres de dominio, además de la vía judicial, está la opción 

de la vía extrajudicial de solución de conflictos. Esta opción es para reclamar la 

recuperación 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 sí mismo, cuando adquiere esta característica, es en 

consecuencia de la denominación a la que está vinculada. 

Con la finalidad de tener un mecanismo que solucionara los problemas 

ocasionados por la ciberocupación, la ICANN reguló un procedimiento mediante la 

Política UDRP. De forma posterior, España emitió el Reglamento del procedimiento 

de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código del 

país correspondiente a España “.es”. Tal como se observa, la Política UDRP fue 

emitida por la ICANN, un organismo privado que reguló el mencionado procedimiento 

extrajudicial, con la participación exclusiva de proveedores de servicios de resolución 

de conflictos, también privados. 

En el caso de conflictos de nombres de dominio con el código de país “.es”, los 

cuatro proveedores autorizados son, la Asociación Española de la Economía Digital 

(Adigital), la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial 

(Autocontrol), el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación 



 

de España, y el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. En el procedimiento de 

resolución extrajudicial de conflictos es obligatorio para las partes, la sumisión al 

procedimiento de resolución 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 idóneo 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 ciberocupación, están exentos 

de responsabilidades por la infracción a derechos anteriores, salvo en los casos en los 

casos de infracción dolosa o culposa. Contrario al deslinde de responsabilidad de los 

registradores, el solicitante asume la responsabilidad de no infringir derechos 

anteriores. 

La Política UDRP será 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 confusión con una marca de la que 

el demandante sea titular. El segundo requerimiento consiste en que la parte 

demandante no tenga derechos o intereses legítimos respecto del dominio en disputa, 

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

 

VIII 

La identidad o similitud entre signos se ha determinado con base en criterios 

que únicamente analizan la denominación del dominio de la marca, adaptando la 

comparación a las reglas de estructura del nombre de dominio, es decir, sin importar 

que no se utilicen letras mayúsculas ni espacios entre palabras, así 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 tenían una marca 



 

registrada, pero que eran ampliamente conocidas en el ámbito artístico, del deporte, la 

cultura, la moda, etc. 

El segundo requisito establece que la parte demandada no debe tener derechos 

o intereses legítimos del dominio en cuestión. La carga de la prueba la tiene la parte 

demandada, lo cual es complejo demostrarlo, tomando en consideración que es una 

prueba negativa, motivo por el cual, se ha optado por argumentar la inexistencia de 

circunstancias que acrediten dichos derechos o intereses legítimos. 

En cuanto al último 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 sólo en 

referencia a la marca o al nombre comercial, sino también a la denominación social, 

nombre completo o apellidos de la persona física, o incluso el apodo, siempre y cuando 

se usen como marca de hecho y cumpla con la categoría de notorio, además de analizar 

el contenido de la página web alojada en el dominio en disputa, verificando que sus 

contenidos estén relacionados o no con actividades de quien lo haya registrado, siendo 

común encontrar sitios webs vacíos, con información relacionado con pornografía, o 

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

La protección de los signos con incidencia en el mercado no es exclusiva del 

Derecho de marca, pues se ha extendido a otras áreas jurídicas 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 conexión 

en tanto a signos distintivos se refiere, y por tal motivo, existe una protección indirecta 

de los signos que fungen como marcas de hecho respecto del uso no autorizado por 

terceros en el ámbito del comercio, así como del uso de signos en situaciones que 

pueden suponer una alteración del orden concurrencial en detrimento de los intereses 

de consumidores. La Ley de Competencia Desleal, además de la cláusula general de 

comportamiento contrario a la buena fe (artículo 4 LCD), establece el riesgo de 

confusión (artículo 6 LCD) el aprovechamiento indebido de la reputación ajena 

(artículo 12 LCD). Esto es muy importante para aquellos casos de concurrencia de 

signos, en los que no exista como tal violación de derecho de marca, pero que sí haya 

un detrimento para la parte afectada, como sucede cuando se utilizan en el tráfico 

signos idénticos o confundibles con nombres civiles o denominaciones de personas 



 

jurídicas que, de hecho, se usan también como marcas o nombres comerciales, pero no 

que no tienen acceso a la tutela del Derecho de marcas al no estar registrados como 

marcas o nombres comerciales ni tener la consideración de signos renombrados. 

De tal forma, la competencia desleal realiza una función de complementariedad 

del Derecho de marcas para proteger a marcas de hecho en el tráfico, apreciándose 

también en la interpretación de los requisitos de la política UDRP. 

Tal como es evidente, la Política UDRP ha sido un método rápido y económico 

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 violación 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, así como reclamar la indemnización a la que se tenga 

derecho. Sin embargo, es muy importante continuar con los trabajos de armonización 

de los diferentes organismos registrales, con la finalidad de perfeccionar la 

coordinación entre ellos, así como en los criterios valorativos de marcas y panelistas 

de políticas extrajudiciales de solución de conflictos provocados por el registro y/o uso 

de nombres de dominio. Es necesario aprovechar los avances tecnológicos para el 

logro de esta organización, basada en la prevención de violación de derechos anteriores 

en el registro de los diferentes signos distintivos del mercado económico. 

Evidentemente, es un trabajo arduo, no tan sólo a nivel legislativo, sino en 

referencia a la interrelación de organismos públicos y privados, que 

independientemente de su naturaleza, deberán encontrar una forma de organización, 

prevención y estructuración, desde la perspectiva de la protección de los titulares de 

legítimos derechos, la garantía al consumidor de elegir desde la libertad, y por ende, 

el equilibrio del mercado, como consecuencia de la prevención de identidad o similitud 

de las denominaciones de signos. 
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D2017-2164, «fidelitygrowthpartners.asia». 

D2015-0840, «victoria-beckham.biz». 

D2015-0325, «hugobosspolska.com». 

D2015-00203, «hugobossuksale.com». 

D2014-2239, «hugoboss. 商城». 

D2013-0540, «metzingenhugoboss.com». 

D2012-0321, «hugobossshoesshop.com». 

D2007-1402, «marflores.com». 

D2006-0524, «ronaldinho.com». 
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D2004-1044, «frankrijkaard.com». 

D2004-0827 del dominio «ronaldinhogaucho.com». 
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D2000-0018, «banesto.org» y «banesto.net». 
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