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La infraccion de una marea
por un nombre de dominio anterior

a su registro

En su Sentencia num. 1341/2025, de 30 de septiembre

(ECLI:ES:TS:2025:4206), la Sala de lo Civil

del Tribunal Supremo declara que no existe ninguna

limitacion consistente en que el titular de la marca

haya de tolerar la existencia de nombres

de dominio confundibles que hayan sido registrados

con anterioridad a la marca.
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1. Preliminar

Es un hecho notorio que los nombres de
dominio pueden colisionar con derechos
de marca de terceras personas y que el
numero de conflictos de este tipo es muy
numeroso en la préactica. Ello es debido a
que en muchas ocasiones el registro del
nombre de dominio tiene un claro carac-
ter especulativo. Tal proceder consiste en
registrar uno o varios nombres de domi-
nio que coinciden o se asemejan a mar-
cas u otros signos distintivos ajenos, que
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generalmente gozan de renombre, con la
intencion de ceder posteriormente, a pre-
cios elevados, esos nombres de dominio
a los titulares de dichas marcas. Este tipo
de actuaciones son muy habituales por-
que generalmente los nombres de domi-
nio solicitados se registran sin que la en-
tidad encargada del registro compruebe
si el solicitante del dominio posee algun
derecho o inferés sobre el signo solicita-
do como dominio y sin examinar si dicho
nombre de dominio puede lesionar el de-
recho de alguna otra persona.
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Los conflictos entre los nombres de domi-
nio y las marcas pueden ser solventados
ante los tribunales de justicia competen-
tes, pero la lentitud de los procedimientos
judiciales ha dado lugar a la creacion de
procedimientos alternativos de resolucion
de confroversias. De entre ellos desta-
ca (por ser el que mas casos resuelve y
porque es el que ha servido de modelo a
los demas procedimientos alternativos) el
denominado procedimiento administrati-
vo de la ICANN (Corporacion de Internet
para la Asignacion de Nombres y Nume-
ros) para la solucion de controversias en-
fre marcas y nombres de dominio, que se
rige por la «Politica uniforme de solucion
de controversias en materia de nombres de
dominio» (en adelante, la «Politica») y por
el «Reglamento de la Politica uniforme
de solucion de controversias en materia de
nombres de dominio», aprobados inicial-
mente en 1999 y objeto ambos de algunas
reformas posteriores.

El procedimiento de la ICANN se aplica a
los conflictos entre el titular de una mar-
ca y el de un nombre de dominio, siem-
pre que el nombre de dominio tenga un
dominio de primer nivel que entre en el
ambito de aplicacién de la Politica. So-
bre esa base, el tfitular de la marca, que
en el procedimiento actua siempre como
demandante y que elige el «proveedor de
servicios de solucion de controversias»
que resolvera la disputa, debe probar lo
siguiente:

a) que el nombre de dominio en litigio
es idéntico o similar hasta el punto de
crear confusion con respecto a una
marca de productos o de servicios
sobre la que el demandante tenga
derechos;

b)  que el demandado no tiene derechos o
intereses legitimos respecto del nom-
bre de dominio;

c¢) que el demandado ha registrado y
ha usado el nombre de dominio de
mala fe.

Se trata, por tanto, de requisitos distintos a
los que han de cumplirse para que exista
infraccion del derecho de marca ante un
tribunal de justicia, por lo que es perfec-
tamente posible que un mismo asunto sea
resuelto a favor del fitular de la marca en
un procedimiento extrajudicial, pero no
en un procedimiento judicial.

Tiene por ello especial importancia el
hecho de que la Politica de la ICANN esta-
blezca que la parte que no haya obtenido
una resolucion satisfactoria puede someter
la controversia a un tribunal competente
a fin de obtener una resolucion indepen-
diente. De este modo, cuando la resolu-
cion del procedimiento de la ICANN sea
favorable al titular de la marca, el registra-
dor del nombre de dominio debera ejecu-
tarla (fransmitiendo el nombre de dominio
a favor del demandante o procediendo a
su cancelacion), salvo que, en el plazo es-
tipulado al efecto, el demandado titular del
nombre de dominio le haya presentado
documentacion acreditativa de la interpo-
sicion de una demanda judicial contra el
demandante en una jurisdiccion a la que
se haya sometido el demandante al iniciar
el procedimiento; es decir, bien sea en el
lugar del registro del nombre de dominio,
bien en el domicilio del titular del nombre
de dominio.

Pues bien, la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo ha dictado una reciente e intere-
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sante sentencia en relacion con un supues-
to en el que el fitular de un nombre de do-
minio acudi¢ a los tribunales espafioles
después de haber perdido un procedimien-
to ICANN.

2. LaSentencia del Tribunal Supremo (Sala
de lo Civil) num. 1341/2025, de 30 de
septiembre

2.]. Ellitigio resuelto por la sentencia en-
frenta a una sociedad mercantil (que
en el 2007 registré el nombre de
dominio «mezquitadecordoba.org»
y que lo uso para ofrecer una pagi-
na web en la que ofrece la contra-
tacion de visitas turisticas guiadas a
la Mezquita de Cordoba, asi como
otras ofertas de turismo), con el Ca-
bildo de la Catedral de Coérdoba,
titular de las marcas denominativas
«Mezquita de Coérdobax», concedi-
das en el affio 2012 para numero-
sas clases del nomenclator inter-
nacional.

Sobre la base de esas marcas, el Ca-
bildo de la Catedral de Cérdoba acu-
dio al procedimiento de la ICANN,
eligiendo como prestador del ser-
vicio de solucion de controversias a
la Organizacion Mundial de la Pro-
piedad Intelectual y obteniendo la
orden de transferencia del nombre
de dominio en conflicto, ante lo cual
la sociedad titular del nombre de do-
minio entabld una accién negatoria
para que se declarara que el uso de
dicho dominio no constituye una vio-
lacion de las marcas «Mezquita de
Cordoba», de modo que no tuviera
que transmitir el nombre de dominio al
Cabildo.
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El Juzgado de lo Mercantil num. 11 de
Madrid y la Audiencia Provincial
de Madrid (Seccion Vigésima Octa-
va), en primera y segunda instancia,
desestimaron la accion negatoria por
entender que el nombre de dominio
en cuestion si infringia las marcas de la
demandada. Por su parte, el Tribunal
Supremo desestima los recursos ex-
traordinarios por infraccion procesal y
de casacion contra la sentencia de la
Audiencia Provincial de Madrid.

El Tribunal Supremo, al sintetizar los
hechos, afirma que «el Cabildo acudié
al procedimiento arbitral de la OMPI
[Organizacion Mundial de la Propie-
dad Intelectual] sobre conflictos entre
nombres de dominio y derechos de
marca y obtuvo una decision que or-
dena la transferencia del citado nom-
bre de dominio». No obstante, esta
afirmacion no es correcta, porque las
resoluciones dictadas en virtud del
procedimiento de solucion de contro-
versias de la ICANN no son equipa-
rables a un laudo arbitral, ya que las
partes no asumen ni la obligatoriedad
ni el caracter definitivo de la decision
del centro de solucién de controver-
sias. Y, en consecuencia, esta siempre
abierta el recurso a la via judicial.

Por lo demas, del contenido de la sen-
tencia del Tribunal Supremo interesa
especialmente el analisis que se realiza
sobre la posibilidad de que un nombre
de dominio infrinja una marca, pese a
que el nombre de dominio haya sido
registrado antes que la marca (recuér-
dese que en este caso el nombre de
dominio es cinco afios anterior a las
marcas).
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Segun el Tribunal Supremo, las limita-
ciones del ius prohibendi se encuen-
tran reguladas fundamentalmente en
el articulo 37 de la Ley de Marcas,
y en dicho precepto «no existe nin-
guna limitacion consistente en que
el titular de la marca haya de tolerar
la existencia de nombres de dominio
confusorios [sic] que hayan sido re-
gistrados con anterioridad. Si el titular
del nombre de dominio no ejercita
con éxito una accion reivindicatoria o

El Tribunal Supremo rechaza
la aplicacion de la figura de la prescripcion
por tolerancia

una accion de nulidad (fundamental-
mente, por registro de mala fe) con-
tra el titular de la marca, éste puede
ejercitar el ius prohibendi respecto del
nombre de dominio».

Anade ademas el alto fribunal que la
directiva de marcas (tanto la vigente
como la anterior) prevé que el derecho
conferido por la marca no permitira a
su titular prohibir a los terceros el uso,
en el trafico econémico, de un dere-
cho anterior de ambito local cuando
tal derecho esté reconocido por las
leyes del Estado miembro de que se
trate y dentro de los limites del terri-
torio en que esté reconocido. Y esta
prevision de la directiva fue trans-
puesta en Espafia solo respecto de
los rétulos de comercio en la dispo-
sicion transitoria cuarta de la Ley de
Marcas, pero no respecto a los nom-
bres de dominio.

24.

2.5.

Por otra parte, el Tribunal Supremo
también rechaza la aplicacion de la fi-
gura de la prescripcion por tolerancia,
porque «lo que prevé el articulo 52.2
como prescripcion o caducidad por
tolerancia es un 6bice a que el fitular
del derecho anterior pueda pedir la
nulidad de la marca posterior u opo-
nerse» a su uso. «Pero aqui quien se
opuso al uso del nombre de dominio
fue el titular de una marca registrada
posteriormente, por lo que se estaria,
en fodo caso, en la situa-
cion inversay. Y, ademas,
el «derecho anteriory al
que se refiere el precep-
to ha de ser uno de los
previstos en los articu-
los 6,7, 8 091delalLey
de Marcas, y la titulari-
dad de un nombre de dominio no se
encuentra entre ellos.

Finalmente, y en relacién con la in-
fraccion de la marca por medio del
nombre de dominio, el Tribunal Su-
premo entfiende que existe riesgo de
confusién, tfoda vez que «la deman-
dante ha utilizado como nombre de
dominio un signo idéntico o practica-
mente idéntico (en el nombre de do-
minio se omiten las mayusculas y la se-
paracion entre palabras) a las marcas
de la demandada. Y algunos de los
servicios ofertados en la web a que
corresponde el nombre de domi-
nio (visitas guiadas a la Mezquita de
Cordoba) no solo coinciden con al-
gunos para los que esta registrada la
marca, sino que ademas tienen una
estrecha relacion con los que efec-
tivamente se ofertan bajo la marca
del Cabildo (venta de entradas a la
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Mezquita de Cordoba), de modo que
existe riesgo de confusion o, cuando
menos, de asociacion, porque el pu-
blico puede creer que los servicios
ofertados en la web son prestados
por el titular de la marca o por una
empresa vinculada con éstey. Y, a este
respecto, no elimina dicho riesgo de
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confusion la circunstancia de que el
titular del nombre de dominio incluya
en su web una nota de advertencia
para informar de que no es el sitio
web oficial de la Mezquita-Catedral
de Cordoba ni tiene relacién alguna
con ningun organismo oficial vincula-
do a ella.

Advertencia legal: El contenido de este documento no se puede considerar en ninguin caso recomendacién o asesoramiento legal sobre cuestion alguna.

Para mas informacion, consulte nuestra web www.ga-p.com, o dirijase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.
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