NOMBRE CIVIL, DENOMINACION SOCIAL
Y NOMBRES DE DOMINIO

por Juan José MariN LOPEZ
Catedratico de Derecho Civil
Universidad de Castilla-La Mancha

SUMARIO: 1. EL PUNTO DE ARRANQUE: LA RESOLUCION DE LA DIRECCION GE-
NERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO DE 10 DE OCTUBRE DE 2000.
II. EL NOMBRE CIVIL Y OTROS SIGNOS DE IDENTIFICACION DE LAS PER-
SONAS FiSICAS. III. LA DENOMINACION SOCIAL DE LAS PERSONAS
JURIDICAS. IV. LA ADOPCION COMO NOMBRE DE DOMINIO DE UN NOM-
BRE CIVIL O DE UNA DENOMINACION SOCIAL. 1. EL NOMBRE DE DOMINIO BAJO
CODIGO DE PAfS «.ES». 2. EL NOMBRE DE DOMINIO BAJO CODIGO INTERNACIONAL DE USO ABIER-
To («.COM», «.NET», «.0RG»). V. EL NOMBRE DE DOMINIO COMO
DENOMINACION SOCIAL DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL. VI. EPILOGO: LA
PROTECCION DE LA MARCA FRENTE AL NOMBRE DE DOMINIO EN LA NUE-
VA LEY DE MARCAS.

I. EL PUNTO DE ARRANQUE: LA RESOLUCION DE LA DIRECCION
GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO
DE 10 DE OCTUBRE DE 2000

1. Me propongo en las paginas que siguen examinar el sistema de relaciones
que, en el momento actual de nuestro ordenamiento juridico, existe entre, de
una parte, los nombres civiles de las personas fisicas y las denominaciones so-
ciales de las personas juridicas, y, de otra, los nombres de dominio. El punto
de arranque de estas reflexiones estd constituido por la Resolucién de la
Direccién General de los Registros y del Notariado de 10 de octubre de 2000',
que admitié la utilizacién de un nombre de dominio como denominacién de
una sociedad de responsabilidad limitada. Se trata de la primera Resolucién
que aborda un supuesto de estas caracteristicas.

La mencionada Resolucién estima el recurso gubernativo interpuesto por la en-
tidad Internet.com Corporation contra la negativa del Registrador Mercantil
Central a expedir una certificacién negativa de la existencia de la denomina-
cién «Internet.com, S.L.», con la consiguiente reserva temporal de esa deno-
minacién por el tiempo de quince meses previsto en el articulo 412.1 del
Reglamento del Registro Mercantil (RRM), aprobado por Real Decreto
1784/1996, de 19 de julio. Frente a la solicitud de expedicién de certificacion
negativa de la denominacién «Internet.com, S.L.», el Registrador Mercantil

' BOE n.° 266, de 6 de noviembre de 2000; RJ 2000, 10124. Un comentario a esta Resolucién pue-
de verse en M.* A. DIAZ GOMEZ, «<Nombre de dominio preexistente y acceso al Registro Mercantil
Central de denominacién social. Comentario a la DGRN de 10 de octubre de 2002», RdS 16 (2001),
pp. 299-320.
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Central resolvié negativamente aduciendo que, «conforme a los criterios de ca-
lificacién que resultan de los articulos 406 y 408 del Reglamento del Registro
Mercantil, figuran registradas las denominaciones siguientes «Internet.com,
S.L.»%. Don José Luis, Abogado, en nombre y representacién de Internet.com
Corporation, sociedad debidamente constituida y en situacién regular de con-
formidad con la legislacion de Delaware, con domicilio en ... Old Kings
Highway, Danen, Connecticut (Estados Unidos), interpuso recurso gubernativo
frente a la calificacién base de dicha certificacién, con base en los siguientes
argumentos: que de las gestiones realizadas personalmente en el Registro fue
informado que no existia ninguna sociedad con la denominacién solicitada y
que la calificacién respondia tan sélo a una objecion sobre el uso del término
«.com» dentro de aquélla; que se ha de tener en cuenta que la solicitante, cuya
denominacion es «Internet.com Corporation», debidamente constituida, desa-
rrolla su actividad comercial a través de Internet, siendo uno de los principa-
les proveedores de noticias en tiempo real y fuente de informacién para la in-
dustria de Internet, a la vez que titular del dominio «www.internet.com», siendo
su deseo l6gico aprovechar en Espafia el prestigio adquirido precisamente bajo
el nombre «Internet.com», siendo el objeto social de la compania a constituir,
el ser titular, operar, gestionar y explotar comercialmente paginas web en
Internet; que no se alcanza a comprender la referencia del Registrador al arti-
culo 406 del Reglamento del Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual rechaza
que la denominacién «Internet.com» incluya término o expresion que pueda
inducir a error o confusién en el trafico mercantil sobre la identidad, clase o
naturaleza de la compafiia, muy al contrario, expresa claramente esas circuns-
tancias, significando que el nombre de la solicitante coincide en parte con la
que se pretende constituir, de la que sera socio mayoritario y es titular del do-
minio antes sefialado; que el debate debe centrarse en si la denominacién so-
licitada es idéntica a otra preexistente o si, como sefiala el articulo 408 del mis-
mo Reglamento, existe identidad por concurrir alguna de las circunstancias que
enumera; que para apreciar la identidad se precisa la comparacién entre al me-
nos dos denominaciones, la que se solicita y la que ya aparezca en la corres-
pondiente Seccién del Registro; que en el presente caso el Registrador no ha
identificado en su calificacién la denominacién ya existente que permitiese
comprobar esa identidad, para lo cual seria preciso que la ya registrada o bien
utilizase exclusivamente el término «Internet», o bien que, ademas de los tér-
minos «Internet» y «.com» incluyese también otros genéricos que ahora fueran
suprimidos, o una combinacién de ambas circunstancias; que desconociendo
tal circunstancia, y entrando en el terreno de las suposiciones, cabe imaginar
que la expresién «.com» resulta genérica y por ello no pueda utilizarse, lo que
implicaria crear un nuevo supuesto de identidad no previsto reglamentaria-
mente; y que en lo referente a los apartados 2 y 3 del mismo articulo 408, el
primero no es aplicable pues no se identifica a la sociedad que pudiera resul-
tar afectada por la denominacion solicitada y en cuanto al segundo, el meca-
nismo de prescindir de las indicaciones relativas a la forma social ha de limi-
tarse a las previstas en los apartados 3 y 5 del articulo 403 del mismo

2 Asi en el original: se emplea el plural «denominaciones siguientes» pero a continuacién se in-
cluye solamente una.
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Reglamento y no cualquier otra, como pueda ser la de afiadir un dominio de
Internet, caso de «.com» cuya concesién, ademads, no corresponde a las auto-
ridades espanolas.

El Registrador decidié desestimar el recurso, confirmando su calificacién, con
base en los siguientes fundamentos: que son tres los preceptos del Reglamento
del Registro Mercantil a tener en cuenta, los articulos 408.3, y el 406’ que en el
glosario de términos o expresiones surgidos en el marco de las nuevas tecnolo-
gias de la informacioén y, en particular, en el &mbito de la red mundial conocida
como Internet, la expresién «.com» (0 «puntocom»), asi como «.net» 0 «.es» se
asocian al aspecto institucional de los denominados nombres de dominio (DNS
o Domain Name System) cuya finalidad es permitir identificar a cada usuario de
la red en una determinada direccion, y en particular, la expresion «.com» se en-
cuentra comprendida dentro de los llamados dominios internacionales genéricos
de primer nivel, estimados por la institucién conocida como Internic; que con
arreglo a los criterios interpretativos del articulo 3 del Cédigo Civil, en especial
el relativo a la «realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas —las nor-
mas— atendiendo fundamentalmente al espiritu y finalidad de aquéllas», éste es
el criterio que ha de seguirse con la expresién «.com» y similares en relacién con
el articulo 408.3 del Reglamento citado; que si bien es cierto que no existe una
Ley que regule las indicaciones referidas, un uso internacional obligatorio hace
posible, en unién de otros elementos, la identificacién de las personas fisicas o
juridicas en la red, y que conforme al articulo 4 del Cédigo Civil podria incardi-
narse en el ambito de proteccién de la norma reglamentaria; que dado el prin-
cipio de especialidad que rige en materia de denominaciones sociales, éstas han
de ser Unicas y tales que impidan el error o confusién con otras, lo que resulta-
ria vulnerado de admitir, junto con las propias sefiales de identidad y de la for-
ma social, otros términos o expresiones carentes de virtualidad diferenciadora
suficiente por formar parte de un glosario de términos de uso obligatorio en el
acceso a la red, que vedaria el articulo 408.1.2.° del citado Reglamento; que dado
el caracter accesorio del término «.com», la denominacién solicitada colisiona
con las registradas «Internet, SA» e «Internet Centre, SL», dado que el término
«centre», como traduccién de «centro» es genérico.

El recurrente apel6 la decisién del Registrador, frente a cuyos fundamentos ale-
g6: que no existe error en el trafico mercantil acerca de la identidad de la so-
ciedad que se pretende constituir dado que la solicitante ejerce su actividad a
través del nombre solicitado, con el que es conocida universalmente a través
de un nombre de dominio en la red que coincide con su denominacién social,
sin que, por tanto, la atribucién de esa denominacién a su filial espafiola su-
ponga la introduccién en el trafico mercantil nacional de un nombre suscepti-
ble de crear confusién; que no puede estimarse que exista identidad con otras
denominaciones existentes, en concreto con las invocadas en la decisién ape-
lada pues no puede estimarse que el término «.com» tenga caracter genérico,
maxime habida cuenta que no figura en la relacién prevista en el articulo 10.3

* Se mencionan «tres articulos» pero a continuacién se citan tinicamente dos.
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de la Orden Ministerial de 30 de diciembre de 1991; que resulta evidente que
no puede identificarse la palabra «.com» con la preposiciéon «con», de fonética
y grafia distintas, de suerte que aquél otorga una clara distintividad que impi-
de que la denominacion solicitada sea confundida con «Internet Centre, SL» ni
con «Internet, SA», maxime cuando ésta ni siquiera se encuentra inscrita en el
Registro Mercantil; que aunque se encuentre generalizado entre los usuarios
de la red el uso de la expresion «.com», no lo esta en el trafico mercantil ni en
las denominaciones societarias, que es lo que debe valorar el Registrador; que
en esta materia no es suficiente cualquier grado de semejanza fonética entre
los términos enfrentados, sino que ha de tener suficiente relevancia para in-
ducir a error o confusién al consumidor haciendo imposible la convivencia de
ambas denominaciones; que ha de valorarse a efectos diferenciadores la deno-
minacién en su conjunto, sin que en el caso de presencia de dos términos ge-
néricos haya de prescindirse de ambos si de su conjuncién resulta el efecto di-
ferenciador deseado.

La Direccién General estima el recurso, segiin se ha dicho con anterioridad,
con base en los siguientes Fundamentos de Derecho sustantivos:

SEGUNDO.—Son tres los argumentos juridicos en que se funda la deci-
sion apelada. El primero de ellos consiste simplemente en invocar la
prohibiciéon contenida en el articulo 406 del Reglamento del Registro
Mercantil de incluir en la denominacién términos o expresiones que pue-
dan inducir a error o confusién en el trafico mercantil sobre la identi-
dad, clase o naturaleza de la sociedad o entidad, sin mayores precisiones
sobre en qué medida puede en este caso provocarse tal efecto. Si la in-
clusién de la abreviatura «SL», ajustada a la exigencia del articulo 403
del mismo Reglamento, ya es de por si suficientemente aclaratoria de la
naturaleza y clase de la entidad, los términos «Internet.com» tan sélo
pueden crear confusién sobre la identidad en la medida que se den en
ellos elementos de coincidencia con la denominacién de otra entidad, ex-
cluido en todo caso la de la propia solicitante conforme a lo establecido
en el articulo 408.2 del repetido Reglamento. Cuestién distinta serd, en
su momento, la posible exigencia, de conformidad con el articulo 402 del
mismo Reglamento, de correspondencia entre el significado que estos tér-
minos tienen en un determinado 4mbito de la actividad econémica y la
inclusién en el objeto social de una actividad relacionada con ellos.

TERCERO.—Es la coincidencia entre denominaciones otro de los fun-
damentos de la decisién apelada, al entender que el término «.com» tie-
ne caracter accesorio y, por tanto, no puede tomarse en consideracién
como elemento diferenciador en base a lo dispuesto en el articulo
408.1.2.° del Reglamento del Registro, con lo que su eliminacién daria
lugar a la coincidencia entre la denominacién solicitada y las ya exis-
tentes «Internet, SA» e «Internet Centre, SL», habida cuenta del caracter
también genérico y no diferenciador del vocablo «centre» como traduc-
cién de «centro». Dejando aparte la contradicciéon que supone acudir
como argumento a la existencia de dos denominaciones idénticas, pues
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como tales han de considerarse las aducidas si se prescinde del término
«centre» utilizado en una de ellas, la apreciacién del caracter accesorio
o genérico de términos y expresiones ha de basarse en su efecto diferen-
ciador y el uso generalizado de las mismas (cfr. articulo 10.3 de la Orden
de 30 de diciembre de 1991), y que han de incluirse en la relacién a dis-
posicién del pablico prevista en dicha norma. En este caso no es ya que
dicho término «.com» no figure incluido en tal relacién, sino que su adi-
cién al de «Internet» implica una diferenciacién tanto desde un punto de
vista grafico como fonético de este ultimo aisladamente considerado, del
mismo modo que resultan diferenciables en virtud de la adicién de otros
términos las mas de setenta denominaciones sociales que comenzando
por el de «Internet» figuran en la relacion de las existentes que obra en
el expediente. Cabe, en ultima instancia, preguntarse si ese mismo crite-
rio se hubiera mantenido caso de que la denominacién solicitada hubie-
ra de ser la razén social de una sociedad colectiva o, mas atn, una co-
manditaria simple cuyo tnico socio colectivo fuera la compafiia que la
interesa, vistas las exigencias que en tal supuesto impone el articulo 400.2
del mismo Reglamento.

CUARTO.—Ha de abordarse, por dltimo, el que parece argumento esen-
cial de aquella decisién, la improcedencia de incluir en la denominacién
de una entidad el término «.com», que se fundamenta en el hecho de ser
el mismo un nombre de dominio genérico de primer nivel en Internet,
que caeria dentro del ambito de la prohibicién contenida en el apartado
3.° del articulo 408 del Reglamento del Registro Mercantil que impone,
a afectos de determinar la existencia o no de identidad, prescindir de las
indicaciones relativas a la forma social o de aquellas otras cuya utiliza-
cién venga exigida por la Ley, acudiendo para ello a una interpretaciéon
de dicha norma acomodada a su espiritu y finalidad y a la realidad so-
cial del tiempo en que han de ser aplicadas, pautas éstas impuestas por
el articulo 3 del Cédigo Civil. El propio Registrador reconoce que no exis-
te norma legal, tal como el precepto exige, que obligue a la inclusién del
término «.com» en la denominacién de una sociedad, pero acude al po-
sible valor normativo que pueda tener su utilizacién como uso de co-
mercio universal para la identificacién, junto con otros elementos, de los
usuarios de la red.

Frente a esa forma de interpretar la norma no puede desconocerse que
la misma desarrolla extensivamente una prohibicién legal, la de adoptar
una denominacién «idéntica» a la de otra sociedad preexistente (cfr. ar-
ticulo 2.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada), al ex-
cluir que para apreciar la diversidad se acuda a expresiones que deben
integrarse en ella de forma imperativa, lo que obliga, como con toda nor-
ma de igual naturaleza, a interpretarla con criterios restrictivos, sin in-
cluir en su dmbito de aplicacién supuestos no previstos en ella, ni apli-
carla por analogia. Pero es mas, la norma contempla el supuesto de
inclusién obligatoria (caso, por ejemplo de «laboral») no el de inclusién
facultativa, que haria transito a la cuestién abordada en el fundamento

13



Juan José Marin Lopez

anterior.

Es cierto que los conocidos como nombres de dominio en Internet tienen
por objeto el poder identificar universalmente al usuario conectado a la
red al que se vincula, y que existen unos genéricos como «.com», «.net»,
u «.org», al igual que los correspondientes al cédigo de cada pais («.es»
en el caso de Espafia) que constituyen los dominios llamados de primer
nivel, el mas alto de la jerarquia en que se apoya técnicamente el sistema
de nombres de dominio, cuya administracién corresponde a una organi-
zacion supranacional —ICANN— que es la responsable de la administra-
cién a nivel mundial de los nombres y direcciones de Internet, sin per-
juicio de que la estructura descentralizada de la red permita que la gestion
del administrador tinico se reparta entre distintos subadministradores, tal
como ocurre con los cédigos de cada pais. Pero esos nombres de domi-
nio y la necesidad de su exclusividad tienen su propio ambito de aplica-
cion, al igual que ocurre, por ejemplo, con las marcas o nombres comer-
ciales. Si la denominacién social tiene por objeto la identificaciéon de un
sujeto de derecho, centro de imputacién de relaciones juridicas, en tanto
que las marcas tienen por objeto distinguir en el mercado los productos
o servicios de una persona frente a los de otra, o el nombre comercial el
identificar a una persona fisica o juridica en el ejercicio de su actividad
empresarial, el del nombre de dominio en Internet lo es identificar a un
usuario de la red, y cada una de ellas se desenvuelve en su propio campo
de aplicacion en el que pueden excluirse reciprocamente.

Cuestién distinta es la conveniencia o no de establecer criterios que pro-
curaran evitar en lo posible los conflictos a que esa diversidad de ambi-
tos de aplicacién dan lugar, algo a lo que, por cierto, con relacién a los
nombres de dominio en Internet bajo el cédigo de pais correspondiente
a Espafia «.es», tiende la reciente Orden del Ministerio de Fomento de
21 de marzo de 2000, con medidas de proteccién de los propietarios de
marcas y denominaciones sociales, cuando en su articulo 7 dispone que
para tal asignacién se procurard, aunque sin precisar de qué modo, la
necesaria coordinacién con el Registro Mercantil Central y la Oficina
Espaifiola de Patentes y Marcas, o cuando prohibe los nombres que se
asocien de forma publica y notoria a otra organizacién —término este en
el que se incluyen las personas juridicas—, al igual que excepciona de
otras prohibiciones el supuesto de que el nombre solicitado reproduzca
literalmente el de la organizacién solicitante, o cuando, al regular la de-
rivacién de nombres, expresamente exige que se trate del nombre com-
pleto de la organizacién tal como aparece en la escritura o documento
de constitucién, o un acrénimo del mismo lo més cualificado posible.
Siendo de resaltar, por ultimo, que al margen de cuéles sean las reglas
que a nivel internacional rijan la asignacién de nombre de dominio en
Internet, en este caso, segiin alegaciones no contradichas, coinciden la
denominacién de la solicitante, la solicitada y el nombre de dominio en
Internet de la primera.

En virtud de estas razones, la Direccién General estimé el recurso y revocé la
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decision apelada y la calificacion que la confirmé.

2. Dado el objeto de este estudio, tal como se ha precisado con anterioridad,
se prescinde en él de la exposicién de otros aspectos relacionados con los nom-
bres de dominio. Asi, no es de este lugar, sin perjuicio de que en lo pertinente
haya de ser recordado, el examen de los conflictos suscitados entre los signos
distintivos empresariales, en particular las marcas, y los nombres de dominio,
materia tratada hasta la saciedad en la literatura extranjera y que también cuen-
ta con valiosas aportaciones en nuestra doctrina®. En todos estos estudios se
ofrece también una explicacién suficientemente accesible para un profano so-

* Como monografias, F. CARBAJO CASCON, Conflictos entre signos distintivos y nombres de domi-
nio en Internet, 1999, y E. SANZ DE ACEDO HECQUET, Marcas renombradas y nombres de domi-
nio en Internet: en torno a la ciberpirateria, 2001. También J. MASSAGUER, «Conflictos de marcas
en Internet», RGD 648 (1998), pp. 11107-11142; J. RIBAS ALEJANDRO, Aspectos juridicos del co-
mercio electronico en Internet, 1999, pp. 31 ss.; P. A. DE MIGUEL ASENSIO, Derecho privado de
Internet, 2000, pp. 38 ss. y 89 ss.; J. A. MAESTRE, E! derecho al nombre de dominio, 2001; A.
GARCIA VIDAL, «Marcas y nombres de dominio en Internet», ADI 1997, pp. 187-213, y «La tute-
la de los signos distintivos frente a los nombres de dominio (un analisis de las resoluciones judi-
ciales espafiolas)», en J. A. GOMEZ SEGADE (dir.), Comercio electrénico e Internet, 2001, pp. 117-
135; V. PEREZ DAUDI, «Comentario al Auto del Juzgado de Primera Instancia num. 5 de Oviedo
de 2 de junio de 1999 (El conflicto entre las marcas y los nombres de dominio)», Justicia 2000-1,
pp. 115-140; S. RICHARD, «Aproximacion al Sistema de Nombres de Dominio de Internet en la
actualidad», RGD 666 (2000), pp. 2327-2352; E. SANZ DE ACEDO HECQUET, «Marcas y nombres
de dominio: comentario al Auto del Juzgado de Primera Instancia n.° 5 de Oviedo de 2 de junio
de 1999», AJA n.° 438, 11 de mayo de 2000, pp. 1-5; L. HERNANDO DE LARRAMENDI, «El uso
como dominio de una marca registrada», Estudios sobre propiedad industrial. Homenaje a M. Curell
Suiiol, 2000, pp. 345-351; F. CARBAJO CASCON, «Localizacion, identificacién y distincién en la
red. La problematica entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet», en J. A.
ECHEBARRIA SAENZ (coord.), El comercio electrénico, 2001, pp. 357-408; y A. BERCOVITZ
RODRIGUEZ-CANO, «Denominaciones sociales, signos distintivos de la empresa y nombre de do-
minio», en Derecho de Sociedades. Libro Homenaje a F. Sdnchez Calero, 1, 2002, pp. 3-23. Mas ele-
mental, S. MUNOZ MACHADO, La regulacién de la red. Poder y Derecho en Internet, 2001, pp. 109
ss.; y J. L. VILLAR PALASI, «Nombres de dominio y protocolo de Internet», REDETI 2000, nu-
mero extraordinario, pp. 79 ss. En la jurisprudencia interna es destacable, porque representa un
ejemplo de la maxima reaccién del ordenamiento juridico en la proteccién de la marca frente al
nombre de dominio que la lesiona, la Sentencia del Juzgado de lo Penal de Madrid n.° 23 de 29
de enero de 2001 (ARP 2001, 10), que condena por un delito contra la propiedad industrial a quien
ofertaba servicios financieros empleando una pagina web cuyo nombre de dominio coincidia con
la marca «Chase Manhattan» y presentaba diferentes vinculos con la pagina oficial de la sociedad
titular de aquella marca, aparentando operar amparado por esta entidad de prestigio.

Entre las muy numerosas aportaciones extranjeras, ademas de las citadas en los trabajos prece-
dentes, cfr. entre muchos P. VARIA, La natura giuridica dei nomi de dominio, 2001; C. GALLI, I do-
main names nella giurisprudenza, 2001; P. SPADA, «Domain names e dominio dei nomi», Riv.Dir.Civ.
2000, I, pp. 713-736; M. BERTANI, «Domain names, titolo del sito web e contraffazione telemati-
ca del marchio», AIDA 2000, pp. 918-927; y D. SARTI, «Assegnazione dei nomi di dominio e ordi-
namento statale», AIDA 2000, pp. 953-959. Para Francia, donde los primeros conflictos se han plan-
teado, como no podia ser de otro modo, en relacién con prestigiosas marcas de productos
cosméticos del tipo Lancome, L'Oréal o Vichy, cfr. Y. REBOUL, «Le droit de marque a l'aube du 3¢
millénaire», JCP-La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, 2000, p. 123. Tiene igualmente interés,
en lengua francesa, la pagina <http://www.juriscom.net>.

° Una definicién legal proporciona la Section 45 de la Trademark Act de 1946, tras la insercién de un
nuevo parrafo por la Section 3005 de la Anticybersquatting Consumer Protection Act de 17 de noviem-
bre de 1999, disponible, entre otros muchos sitios, en <http://www.mccutchen.com/are/ecomm/cy-
ber.doc>. Conforme a dicha ley, por nombre de dominio se entiende «any alphanumeric designation
which is registered with or assigned by any domain name registrar, domain name registry, or other
domain name registration authority as part of an electronic address on the Internet». Para la Resolucién
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bre qué son los nombres de dominio®, qué funcién cumplen, cémo esta orga-
nizado el DNS (Domain Name System), cudl es el papel que en ese sistema co-
rresponde a la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)®
y a las autoridades nacionales de asignacién y en qué se diferencian los nom-
bres de dominio de primer nivel (Top Level Domain; TLD) y de segundo nivel
(Second Level Domain; SLD)’ y, dentro de los primeros, los TLD genéricos (ge-
neric Top Level Domain; gTLD) de los TLD nacionales o de pais (country code
o national Top Level Domain; ccTLD o nTLD)?, y los TLD abiertos de los TLD
cerrados o restringidos’. Tampoco procede estudiar en esta sede la estructura,
con sus ventajas e inconvenientes, de los mecanismos de arbitraje puestos en
marcha por la ICANN para dirimir los conflictos entre nombres de dominio y

de 10 de octubre de 2000, el objeto del nombre de dominio es «identificar a un usuario de la red»
(Fundamento de Derecho cuarto). La Anticybersquatting proporciona utiles criterios para la decisiéon
de conflictos entre nombres de dominio y otros signos, aunque su examen detenido nos llevaria de-
masiado lejos.

¢ Consultese <http://www.icann.org>.

" En la direccién «www.uclm.es»; «uclm» es el nombre de dominio de segundo nivel y la abrevia-
tura «.es» el de primer nivel.

8 Los gTLD, cada uno de ellos con un tedrico uso propio, son «.gov» para oficinas y agencias fe-
derales del Gobierno norteamericano, «.mil» para el ejército norteamericano, «.com» para entida-
des o personas que realicen cualquier actividad comercial, «.edu» para instituciones educativas,
«.net» para proveedores de servicios relacionados con la red e «.int» para organizaciones interna-
cionales. A ellos ha afiadido la ICANN, en fecha mas reciente (16 de noviembre de 2000), los si-
guientes gTLD: «.aero» para industrias de transporte aéreo, «.biz» para negocios, «.coop» para en-
tidades cooperativas, «.info» para propésitos generales sin restriccién, «.museum» para museos,
«.name» para particulares y «.pro» para ciertos grupos profesionales.

Los ¢cTLD son, dicho de modo sencillo, los cédigos de TLD de cada pais o Estado, y se correspon-
den con las abreviaturas previstas en la regla normalizada ISO-3166. Por ejemplo, «.es» para Espafia,
«fr» para Francia, «.pt» para Portugal, «.de» para Alemania o «.it» para Italia. En el dmbito de la
Unién Europea se baraja seriamente la propuesta de «.eu» como nuevo ccTLD. A este fin responden
la Comunicacién de 5 de julio de 2000, de la Comisién al Parlamento Europeo y al Consejo, relati-
va al sistema de nombres de dominio de Internet — Creacién del dominio de nivel superior «.eu»
[COM(2000) 421 final, de 5 de julio de 2000] y la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo a la implantaciéon del dominio de nivel superior de Internet «.eu» [COM(2000)
827 final, de 12 de diciembre de 2000], ya dictaminada por el Consejo Econémico y Social Europeo
(DOCE n.° C 155, de 29 de mayo de 2001). En su sesién del 4 de julio de 2001, el Parlamento Europeo
fijé su posicién en primera lectura sobre dicha propuesta, tras lo cual la Comisién present6 una pro-
puesta modificada [COM(2001) 535 final, de 2 de octubre de 2001]. La Recomendacién del Parlamento
para la segunda lectura fue presentada el 25 de enero de 2002 (documento A5-0027/2002) y debati-
da en sus sesiones plenarias de 27 y 28 de febrero de 2002. Finalmente ha sido aprobado el Reglamento
(CEE) n.° 733/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril de 2002, relativo a la apli-
cacion del dominio de primer nivel «.eu» (DOCE n.° L113, de 30 de abril de 2002).

° En funcién de que cualquier persona o entidad pueda obtener el nombre de dominio de que se
trate (asi sucede, por ejemplo, con los gTLD «.com», «.net» o «.org») o, por contra, su asignacién
se encuentre sometida a reglas mas o menos estrictas (como ocurre, por ejemplo, con los gTLD
«.mil» 0 «.gov», reservados a instituciones federales norteamericanas, o, como veremos mas ade-
lante al estudiar sus requisitos, con el ccTLD «.es»)

Y Esos mecanismos no son otros que los previstos en la Politica Uniforme de Solucién de
Controversias en materia de Nombres de Dominio, aprobada por la ICANN el 26 de agosto de 1999,
y en el Reglamento de dicha Politica Uniforme, aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999.
Ambos textos, que no han sido objeto de ninguna publicacién oficial en el sentido de los articulos
96.1 CE y 1.5 CC, pueden consultarse en lengua castellana en <http:/arbiter.wipo.int/domains/ru-
les/icannpolicy-es.pdf> y en <http://arbiter.wipo.int/domains/rules/icannrules-es.pdf>, respectiva-
mente. También se encuentran incluidos en el volumen recopilatorio Legislacién de comercio elec-
trénico, 2001, publicado por la Editorial Tecnos en su coleccién «Textos legales» y preparado por
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marcas de productos o de servicios'. Por ultimo, queda igualmente extramu-
ros de nuestra atencién, aunque se volvera sobre él en lo que atafie de modo
especifico al objeto de este trabajo, el régimen general de asignacién de los
nombres de dominio bajo ccTLD «.es», recogido en la Orden del Ministerio de
Fomento de 21 de marzo de 2000, por la que se regula el sistema de asigna-
cién de nombres de dominio de Internet bajo el cédigo de pais correspondiente
a Espafa (.es)'!, posteriormente reformada por la Orden del Ministerio de
Ciencia y Tecnologia de 12 de julio de 2001'>. También este sistema ha sido ya
objeto de algunas aproximaciones doctrinales®, si bien ahora se encuentra en
transito hacia una nueva regulacién atendida la reciente Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas'!, cuya Disposicién adicional 16.* («Proyecto de Ley de

R. CASAS VALLES, J. BISBAL MENDEZ, A. ABRIL I ABRIL, M. PEGUERA POCH y E. PLANELL
PONS. Una excelente visién de conjunto sobre estos instrumentos, con amplia referencia a la pra-
xis de la OMPI en cuanto organismo administrador de la Politica Uniforme, en R. CASAS VALLES,
«Politica uniforme para la resolucién de conflictos en materia de nombres de dominio», disponible
en <http://www.uoc.es/web/esp/art/uoc/casas/casas_imp.html> y, en soporte papel, en J. CREMA-
DES/R. ILLESCAS/M. A. FERNANDEZ-ORDONEZ (coords.), Régimen juridico de Internet, 2002, pp.
1495-1552. Para un aspecto concreto de la aplicaciéon de la Politica Uniforme, a buen seguro el mas
problematico de ellos, cfr. E. SANZ DE ACEDO HECQUET, «El registro y uso de mala fe (Comentario
a la Decision del Panel de Arbitraje y Mediacién de la OMPI de 23 de febrero de 2001, caso nim.
D2000-1679, Playboy International Enterprises, Inc.)», ADI 2001, pp. 535-553, asi como P. GEY, «Bad
Faith under ICANN’s Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy», EIPR 2001, pp. 507-520.
" BOE n.° 77, de 30 de marzo de 2000. La habilitacién del Ministerio de Fomento para dictar esta
Orden procede del articulo 27 («Principios generales de la numeracién»), apartado 13, del Real
Decreto 1651/1998, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el Titulo IT
de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, en lo relativo a la interconexiéon
y al acceso a las redes publicas y a la numeraciéon (BOE n.° 181, de 30 de julio de 1998; correc-
cién de errores en BOE n.° 253, de 22 de octubre de 1998), a cuyo tenor «el Ministerio de Fomento
designaré, en cada caso, el 6rgano o autoridad competente para el registro de nombres y direc-
ciones, y regulara los sistemas para que se lleve a cabo éste y propondra al Gobierno la aproba-
cién de los planes de nombres y direcciones de los servicios de telecomunicaciones». Nétese que
el precepto no se refiere de modo explicito a los nombres de dominio, sino a los «<nombres y di-
recciones de los servicios de telecomunicaciones».

2 BOE n.° 174, de 21 de julio de 2001. En la actualidad, la competencia administrativa sobre los ser-
vicios de la sociedad de la informacién corresponde al Ministerio de Ciencia y Tecnologia, creado
por el Real Decreto 557/2000, de 27 de abril (BOE n.° 102, de 28 de abril de 2000; correccién de erro-
res en BOE n.° 109, de 6 de mayo de 2000). En concreto, para los nombres de dominio, véanse las
referencias de los articulos 6.1.k), 7.1.m) y 8.1.1) del Real Decreto 1451/2000, de 28 de julio, por el
que se desarrolla la estructura orgénica del Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE n.° 181, de 29
de julio de 2000; correccién de errores en BOE n.° 232, de 27 de septiembre de 2000). Tal circuns-
tancia es la que explica que la Orden de 21 de marzo de 2000, dictada por el Ministerio de Fomento,
haya sido modificada en 2001 por una Orden procedente del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Se
hace eco de esta nueva adscripcién departamental la Disposicion adicional tnica de la Orden de 12
de julio de 2001, que advierte que «las referencias hechas en la Orden de 21 de marzo de 2000 al
Ministerio o Ministro de Fomento y a la Secretaria o al Secretario General de Comunicaciones se en-
tenderan hechas al Ministerio o Ministro de Ciencia y Tecnologia y a la Secretaria o Secretario de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacién, respectivamente [...]».

3 1. RAMOS HERRANZ, «Registro bajo «.es» en Internet», DN 118-119 (2000), pp. 13-26; J. PLA-
ZA PENADES, «Régimen de asignacién del dominio «.es». La Orden de 21 de marzo de 2000», RdP
5 (2000), pp. 551-559; y A. ROMERO GALLARDO, «Ultimas novedades sobre los nombres de do-
minio de Internet en Espafia», ADI 2000, pp. 1333-1341, asi como los comentarios de J. A. MAES-
TRE RODRIGUEZ y R. CASTILLA FERNANDEZ-FABREGAS, disponibles, respectivamente, en
<http://www.dominiuris.com> y <http:/publicaciones.derecho.org/redi>.

¥ BOE n.° 294, de 8 de diciembre de 2001. Su entrada en vigor se producira el 31 de julio de 2002,
con las salvedades sefialadas en su Disposicion final 3.2
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nombres de dominio en la red») sefala que «el Gobierno, en el plazo oportu-
no y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, remitira al Congreso
de los Diputados un proyecto de Ley sobre los nombres incluidos en el domi-
nio en la red de pais de primer nivel «.es». La regulacién —anade la norma—
se inspirard, entre otros, en los criterios aplicables a los signos distintivos pro-
tegidos por la legislacién de propiedad industrial»'s.

Prevision, ésta de la nueva Ley de Marcas, que se yuxtapone con otras en el
mismo sentido y que provoca que, al dia de hoy, sea bastante inseguro saber
por qué derroteros va a evolucionar la futura normativa sobre nombres de do-
minio, no ya en el plano sustancial, sino incluso en el puramente formal. Asi,
por una parte, el preambulo de la Orden de 12 de julio de 2001 anticipa la
adopcion del Plan Nacional de Nombres de Dominio, «que sustituird, en su dia,
a la Orden ministerial de 21 de marzo de 2000», lo que justifica que, «en tan-
to se elaboran (sic) y aprueba dicho Plan» se introduzcan en esa Orden de 21
de marzo de 2000 «tGnicamente los cambios estrictamente necesarios para ga-
rantizar el adecuado funcionamiento del sistema de asignacién de nombres de
dominio bajo el «.es»»'. Pero por otra parte, de modo practicamente simulta-
neo a la aprobacién de la nueva Ley de Marcas con su ya vista Disposicion adi-
cional 16.%, la conocida como Ley de Acompafiamiento de 2001 ha habilitado
al Presidente de la Entidad publica empresarial Red.es'” para que, mediante
Resolucion, establezca «los procedimientos para la asignaciéon y demas opera-
ciones asociadas al registro de nombres de dominio y direcciones de Internet
bajo el cédigo del [rectius: de] pais correspondiente a Espana (.es), tomando
en consideracién las practicas generalmente aplicadas y las recomendaciones

!5 Esta Disposicién adicional 16.* no se encontraba en el Proyecto de Ley de Marcas presentado
por el Gobierno (BOCG, Congreso de los Diputados, VII Legislatura, Serie A, nim. 33-1, 9 de mar-
zo de 2001), sino que fue afiadida a lo largo de su tramitacién parlamentaria. Procede, en con-
creto, de la enmienda nimero 128 del Congreso, presentada por el Grupo Parlamentario Catalan
(Convergencia i Unié), aduciendo la insuficiencia de la regulacion contenida en la Orden de 21 de
marzo de 2000 (BOCG, Congreso de los Diputados, VII Legislatura, Serie A, num. 33-10, 18 de
mayo de 2001, pp. 86-87). La enmienda fue aceptada, con la tnica modificacién de no establecer
un plazo fijo de seis meses para la presentacién por parte del Gobierno del Proyecto de Ley, tal
como patrocinaba el Grupo Parlamentario Catalan.

16 Al Plan Nacional de Nombres de Dominio se refirié por primera vez el apartado 10 de la
Disposicion adicional 6.* de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, en la
redaccion dada por el articulo 55 de la Ley 14/2000, de 20 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social (BOE n.° 313, de 30 de diciembre de 2000). La mencién a di-
cho Plan se mantiene en la nueva redacciéon de esa Disposicion adicional 6.%, dada por el articulo
14.3 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
(BOE n.° 313, de 31 de diciembre de 2001).

7 Red.es es la entidad actualmente encargada de gestionar y asignar los nombres de dominio bajo
el coédigo de pais correspondiente a Espafia «.es». En un primer momento, la Resolucién de la
Secretaria General de Comunicaciones de 10 de febrero de 2000 (BOE n.° 58, de 8 de marzo de
2000) atribuyé esa funcién al ente pablico Red Técnica Espanola de Television, pero la Disposiciéon
adicional 6.%, apartado 1, de la Ley General de Telecomunicaciones de 1998, en la redaccién dada
por el antes mencionado articulo 55 de la Ley de Acompafiamiento de 2000, ordené que la enti-
dad publica empresarial Red Técnica Espafiola de Televisién pasara a denominarse en lo sucesivo
entidad publica empresarial Red.es. El Estatuto de la entidad publica empresarial Red.es fue apro-
bado por Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero (BOE n.° 41, de 16 de febrero de 2002; correc-
cién de errores en BOE n.° 49, de 26 de febrero de 2002).
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emanadas de las entidades y organismos internacionales que desarrollan acti-
vidades relacionadas con la gestion del sistema de nombres de dominio de
Internet», afiadiendo que dicha Entidad «dara publicidad a los procedimientos
de asignacion y registro que se adopten, los cuales estan disponibles al publi-
co (sic) por medios electrénicos y de forma gratuita» (Disposicién adicional
18.* de la citada Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, en la redaccién dada por el art. 70 de la
también citada Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social).

Es dificil, pues, pronosticar si la regulacién del cédigo de pais «.es» se inclui-
ra en una norma con rango de ley, como anuncia la Ley de Marcas de 2001, si
por el contrario se recogera en la resolucién que en su momento dicte el
Presidente de la Entidad publica empresarial Red.es., como auspicia la
Disposicién adicional 18.* de la Ley de Acompanamiento de 2000, o, en fin, si
sera el Plan Nacional de Nombres de Dominio al que hace mencién la Orden
del Ministerio de Ciencia y Tecnologia de 12 de julio de 2001 el que a la pos-
tre contendra esa normativa.

II. EL NOMBRE CIVIL Y OTROS SIGNOS DE IDENTIFICACION
DE LAS PERSONAS FISICAS

3. La regulacion del nombre civil se contiene en los articulos 53 a 62 LRC,
agrupados bajo la rabrica «Del nombre y apellidos», desarrollados por los ar-
ticulos 192 a 219 RRC y completados por un prolijo y minucioso cuerpo de re-
soluciones de la Direccién General de los Registros y del Notariado. No es de
este lugar la explicacién detallada de este régimen'®. Baste con sefialar la am-
plia libertad con que se mueven los padres a la hora de elegir el nombre de sus
hijos y colocar los apellidos en el orden que tengan por convenientes (art. 109
CC, redactado por la Ley 40/1999, de 5 de noviembre), ademds de la propia li-
bertad de los hijos para cambiar el orden de sus apellidos (art. 109, ultimo pa-
rrafo, CC) o, incluso, cambiar su nombre (arts. 57 a 60 LRC). En la practica,
y superadas, sobre todo merced a la Ley 17/1977, de 4 de enero, las barreras
lingiiisticas y sociales que en otro momento entorpecian la libre eleccién de
nombre, bien puede decirse que al dia de hoy las tinicas restricciones reales
que persisten en este ambito son las formuladas por el articulo 54 LRC. De una
parte, la prohibicién de los nombres que objetivamente perjudiquen a la per-
sona, asi como los diminutivos o variantes familiares y coloquiales que no ha-
yan alcanzado sustantividad, los que hagan confusa la identificacién y los que
induzcan en su conjunto a error en cuanto al sexo. De otra, la imposibilidad
de imponer al nacido el nombre que ostente uno de sus hermanos, a no ser
que hubiera fallecido, asi como tampoco su traduccién usual a otra lengua.

! Sobre esta materia pueden verse F. LUCES GIL, El nombre civil de las personas naturales en el
ordenamiento juridico espariol, 1977 (todavia muy recomendable); M. LINACERO DE LA FUEN-
TE, El nombre y los apellidos, 1992; y A. LARA AGUADO, El nombre en el Derecho internacional
privado, 1998.
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Noétese como esta ultima regla no evita la homonimia absoluta mas que entre
hermanos vivos de doble vinculo, pero no entre otras personas no ligadas por
ese parentesco. En la inscripcién de los nombres en el Registro Civil tnica-
mente en este reducidisimo dambito rige el principio de novedad.

La tutela del nombre, que «la ley ampara frente a todos» (art. 53 LRC), se con-
creta en el reconocimiento en favor de la persona de una accién de reconoci-
miento o afirmacién del nombre, dirigida a que se declare su derecho a llevar
un nombre, frente a quien se lo niega o discute, y una accién de impugnacién
o usurpacién del nombre, dirigida a hacer cesar el uso indebido del propio
nombre, sin autorizacién de su titular.

4. Otras figuras tradicionalmente asociadas al nombre civil, como son el seu-
dénimo y los titulos nobiliarios, no cuentan con una disciplina juridica propia,
aunque existe un relativo consenso sobre su caracter asimilado a los nombres
y la posibilidad de tutelarlos del mismo modo que cabe defender el nombre ci-
vil*®. Al seudénimo se refieren determinados preceptos de la Ley de Propiedad
Intelectual que aseguran la posibilidad de divulgar una obra bajo seudénimo o
signo (art. 14.2.° LPI), sefialan a quién corresponde en tal caso la facultad de
explotar la obra (art. 6.2 LPI) y establecen una regla particular en materia de
plazo de proteccién (art. 27.1 II LPI). El seudénimo puede registrarse como
marca [arts. 4.2.a) y 9.1.b) de la Ley 17/2001 y 13.b) de la Ley 32/1988].

En relacién con los titulos nobiliarios, desde que la Sentencia de 26 de enero
de 1990 aprecié la existencia de una violacién del derecho al honor por la uti-
lizacién para la comercializaciéon de un vino de la marca «Bradomin», resol-
viendo una demanda interpuesta por el heredero del insigne escritor don
Ramoén Maria del Valle-Inclan, que disfrutaba, merced a una concesién de S.
M. el Rey Juan Carlos I, del titulo nobiliario «Marqués de Bradomin», se han
sucedido, con mayor o menor fortuna para nuestros nobles, controversias ju-
diciales relativas al conflicto entre los titulos nobiliarios y la utilizacién como
marca o como nombre comercial de denominaciones idénticas o similares a

Y Con esta opinién, en la manualistica mas moderna, J. J. HUALDE SANCHEZ en L. PUIG FE-
RRIOL/M.* C. GETE-ALONSO Y CALERA/J. GIL RODRIGUEZ/J. J. HUALDE SANCHEZ, Manual
de Derecho civil, 1, 1995, p. 342; y M.* A. PARRA LUCAN en C. MARTINEZ DE AGUIRRE ALDAZ/P.
DE PABLO CONTRERAS/M. A. PEREZ ALVAREZ/M.* A. PARRA LUCAN, Curso de Derecho Civil,
I, 1998, pp. 311-312.

2 RJ 1990, 26.

2! Asi, la Sentencia de 29 de febrero de 2000 (RJ 2000, 812) desestima la demanda interpuesta por
la Marquesa de Tosos contra la bodega vinicola que fabricaba y comercializaba un producto con
esa denominacién, en tanto que la de 6 de julio de 1992 (RJ 1992, 6491), de la Sala 3.* del Tribunal
Supremo, rechaza la impugnacién promovida por el Conde de Montegil de la concesién de la mar-
ca «Vina Montegil». Cfr. también la Sentencia de 29 de febrero de 2000 (El Derecho 2000, 997). Por
su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 25 de mayo de 1999
(El Derecho 1999, 16430) decide el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la nega-
tiva a conceder la marca «Marqués de Badajoz» para unos determinados vinos, fundada en el ries-
go de confusién de ese signo con el titulo nobiliario de la Duquesa de Badajoz, emparentada con
la Familia Real y que se habia opuesto al registro. El Tribunal revoca la negativa y accede a la con-
cesién de la marca «Marqués de Badajoz» porque «son titulos nobiliarios distintos Marqués y
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esos titulos?'. La base legal para las condenas lesivas del derecho al honor o a
la propia imagen en tales casos se encuentra en la Ley Organica 1/1982, de 5
de mayo, de Proteccién Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y
Familiar y a la Propia Imagen, que tipifica en su articulo 7.6 como intromisién
ilegitima «la utilizacién del nombre [...] de una persona para fines publicita-
rios, comerciales o de naturaleza analoga». El término «nombre» que emplea
el precepto ha sido objeto de una interpretacién amplia por parte de la juris-
prudencia, comprensiva no solo del nombre civil, sino también del titulo no-
biliario. Llegado el caso, es seguro que esa misma jurisprudencia entenderia
que también el seudénimo del autor de una obra es un «nombre» en el senti-
do del articulo 7.6 de la Ley Orgénica 1/1982.

5. A las dos figuras que se acaban de examinar (seudénimo y titulo nobiliario)
habria que anadir, como elemento que igualmente cumple funciones de identifi-
cacién de las personas fisicas, el nombre artistico?. Por tal se puede entender el
que de modo habitual, y en sustitucién de su nombre civil, utiliza un artista, en-
tendida esta expresion no en el sentido técnico que le atribuye, a los efectos de la
propiedad intelectual, el articulo 105 LPI («la persona que represente, cante, lea,
recite, interprete o ejecute en cualquier forma una obra»), sino en un sentido mas
amplio y vulgar que da cabida a quien realiza una actividad artistica que no recae
sobre una obra. Asi, en el sentido que aqui se mantiene, son nombres artisticos no
sélo los empleados por quienes son artistas en el sentido de la Ley de Propiedad
Intelectual (Rocio Jurado, Ana Belén...), sino también los utilizados, por ejemplo,
por los toreros (El Cordobés, El Litri...) o por los futbolistas (Pirri, Pelé...), aunque
ni unos ni otros son artistas para el Derecho de propiedad intelectual.

La utilizacién no autorizada del nombre artistico por un tercero puede consti-
tuir un acto de intromisién ilegitima en el sentido del articulo 7.6 de la Ley
Organica 1/1982, siempre que se entienda, como creo debe hacerse, que el
«nombre» al que se refiere el precepto comprende también el nombre artisti-
co. Si éste se encuentra registrado como marca o como nombre comercial, algo
que resulta perfectamente posible tanto en la nueva Ley de Marcas como en la
anterior [arts. 4.2.a) y 9.1.b) de la Ley 17/2001: «cualquier otro signo que para
la generalidad del publico identifique a una persona»; igual art. 13.5) de la Ley
32/1988], el titular del nombre artistico estd habilitado para poner en marcha
los mecanismos protectores de la marca y del nombre comercial previstos en
dichas leyes. También cabe que se asista a una utilizacién del nombre artisti-
co con la finalidad de aprovecharse de la reputacién ajena, en cuyo caso sera
aplicable el articulo 12 LCD, que presenta la ventaja anadida de no exigir que
el nombre artistico constituya marca o nombre comercial. La presentacion
como propia de interpretaciones artisticas ajenas puede lesionar el derecho mo-

Duque», porque «el género masculino y femenino [...] acentda las diferencias» y porque hay «di-
ferencia conceptual y fonética» que impide que la Duquesa de Badajoz vea lesionado su derecho
al honor y a la propia imagen por la utilizacién de la marca controvertida.

2 Cfr. F. VALENZUELA GARACH, «Consideraciones acerca de la utilizacién publicitaria o comer-
cial de un nombre artistico», RDP 1985, pp. 1019-1035, uno de los escasos estudios monogréficos
sobre el nombre artistico.
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ral de paternidad de los artistas (art. 113 I LPI).

La jurisprudencia ofrece algunos ejemplos de nombre artistico infringido
por un tercero, cuya tutela se recaba por el titular al amparo de alguna de
las normativas acabadas de indicar. La Sentencia de 18 de febrero de 1999*
reconoce que el nombre artistico de la actora («Antofiita de Linares»), que
habia registrado como marca para actividades relacionadas con la cancién
espafiola, fue lesionado por la agencia de publicidad que, sin autorizacién
de la titular de la marca, habia preparado para RENFE un anuncio de la
denominada «Tarjeta Joven» valiéndose de ese nombre artistico**. También
en el caso zanjado por la Sentencia de 22 de enero de 2000* se partia de
la existencia de un nombre artistico registrado como marca, versando el li-
tigio sobre su caducidad por falta de uso®. Finalmente, la Sentencia de 6
de febrero de 2001%” ofrece un magnifico ejemplo de la tutela del nombre
artistico por la via de la Ley de Competencia Desleal cuando no se encuentra
registrado como marca, pero si jen la Sociedad General de Autores y

3 RJ 1999, 660; com. M. CURTO POLO, CCJC 50 (1999), § 1375, pp. 867-884.

* La Sentencia, que con justa causa aprecia infraccién de la marca de la demandante, condena so-
lidariamente a la agencia de publicidad y a RENFE a que la indemnicen con la nada despreciable
cantidad de 3.500.000 de pesetas por dafios morales mas la que se fije en ejecucién de sentencia
por concesién de licencia no solicitada (dafios patrimoniales), que no excedera del limite de
10.000.000 de pesetas, cantidad que en este concepto se solicitaba en la demanda.

% RJ 2000, 60.

¢ E] torero Manuel Diaz interpuso demanda contra el también torero Manuel Benitez, solicitando
que se declarara la caducidad por falta de uso de la marca «El Cordobés» que éste ultimo tenia
registrada a su favor en las clases 35, 38 y 41 del nomenclator, asi como su caducidad parcial en
cuanto ampara su uso como nombre artistico. A este proceso se acumulé otro interpuesto por
Manuel Benitez contra Manuel Diaz, en el que el primero suplicaba que se declarara su derecho
exclusivo para utilizar la marca «El Cordobés» en el trafico econémico para el que la tiene con-
cedida, ordenando en consecuencia al demandado a que se abstenga de hacer uso del referido nom-
bre artistico en carteles de toros, propaganda de cualquier clase, declaraciones a la prensa, mem-
bretes de cartas, sobres, facturas, contratos, recibos y, en general, toda clase de impresos
relacionados con el nombre artistico registrado para sus actuaciones taurinas, acordando igual-
mente la publicacién de la sentencia. El Tribunal Supremo, confirmando la Sentencia de apela-
cién, estimé la demanda primeramente sefialada y aprecié6 la caducidad por falta de uso de la mar-
ca «El Cordobés», desestimando en consecuencia la segunda demanda. Previamente, el Auto de la
Audiencia Provincial de Granada, Seccién 3.2, de 27 de enero de 1994 (Ar.Civ. 1994, 173) habia or-
denado en via cautelar que Manuel Diaz se abstuviera de utilizar el nombre artistico controverti-
do, aunque con posibilidad de hacerlo si prestaba fianza en la cantidad sefialada en el Auto (lo que
efectivamente hizo).

2 RJ 2001, 543.

2 El actor venia actuando con su orquesta o grupo musical con el nombre artistico de «Angel
Israel», que desde el 28 de noviembre de 1991 tenia registrado en la SGAE. El demandado, unido
con vinculo de parentesco al actor y que habia trabajado con él tiempo atras en la orquesta, en ca-
lidad de técnico de sonido, habia inscrito el 20 de abril de 1994 en la Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas el nombre «Israel» y habia empezado a anunciar su propia orquesta, aprovechando la
prolongada estancia del actor en Brasil, con ese nombre artistico, valiéndose de idéntico disefio,
color, modo de presentacién e, incluso, con la utilizacién del mismo furgén que se empleaba por
la orquesta «Angel Israel», sin variar los anuncios que tenia anteriormente. El Tribunal Supremo
desestima el recurso de casacién interpuesto por el demandado contra la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Pontevedra que le condené a dejar de utilizar el nombre «Angel Israel» para promo-
cionar su espectaculo musical y a retirar del mercado toda publicidad que produzca confusién con
la de «Angel Israel», asi como a indemnizar dafios y perjuicios. La base de la demanda fue, de
modo exclusivo, la Ley de Competencia Desleal.
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Editores!*.

Mas alejado del derecho al nombre se encuentra la tutela de los personajes ani-
mados que son fruto de la creacién de un autor, protegibles acumuladamente
por la legislacion sobre propiedad intelectual y sobre propiedad industrial [cfr.
arts. 3.2.° LPI y 9.1.c) de la Ley 17/2001]*. También estos personajes plantean
problemas en sede de nombres de dominio. Baste con comprobar que, en el
dia en que se escriben estas letras, uno de nuestros mas conocidos personajes
de la literatura infantil actual tiene su sitio en Internet ciberocupado®.

También caen lejos del derecho al nombre los titulos de las obras, que encuen-
tran proteccién anéloga a la propia obra cuando son originales (art. 10.2 LPI).
Ello significa que se usurpa un derecho de propiedad intelectual en sentido es-
tricto cuando el titulo de una obra protegible ex articulo 10.2 LPI es utilizado
como nombre de dominio, sin perjuicio de que pueda disfrutar de una protecciéon
adicional por otros cauces (por ejemplo, por la Ley de Competencia Desleal)’!. En
efecto, la libertad de la que gozan los autores para elegir el titulo de sus creacio-
nes permite sin ningtin género de duda utilizar como titulo un nombre de domi-
nio. Por ejemplo, la dltima obra del jurista norteamericano Cass R. Sunstein se
titula «<Republic.com», y una conocida comedia que actualmente se representa con
éxito en los teatros madrilefios y barceloneses lleva por titulo «Shombres.comb».
Pero no siempre esos titulos comportan la exclusién indiscriminada en la red de
los nombres de dominio homénimos, aunque en principio parece que debiera ser
asf®. Sin ir mas lejos, en Internet existe el nombre de dominio <http:/www.repu-
blic.com>, que da acceso a una empresa de consultoria con sede en Washington
que ninguna relacién guarda con la obra de Sunstein. En cambio,
<http://www.Shombres.com> si es la pagina web de la obra homénima.

III. LA DENOMINACION SOCIAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS

6. Al igual que sucede con las personas fisicas, también las personas juridi-

2 Cfr. Sentencias de 7 de octubre de 2000 (RJ 2000, 8138), sobre el personaje «Popeye», y, Sala 3.,
de 29 de noviembre de 1982 (RJ 1982, 7113), sobre la negativa al registro de la marca «La Pantera»
por violacién de los derechos de propiedad intelectual sobre el personaje «La Pantera Rosa». En
la doctrina, a propésito de la Sentencia de 15 de julio de 1999 (RJ 1999, 5954; «Los Mundos de
Yupi»), G. BERCOVITZ ALVAREZ, «Merchandising de personaje animado: la absoluta compatibi-
lidad y acumulacién de la tutela del disefio mediante derechos de propiedad industrial y derechos
de propiedad intelectual», Ar.Civ. 2000-I1, pp. 2353-2371.

3 Véase <http://www.manolitogafotas.com>.

31 Uno mas de los argumentos favorables a la demandante, Gestevisién Telecinco, S.A., en el caso
resuelto por la Decisién del Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI de 9 de noviembre de
2000, caso 2000-780, que ordend la transferencia a la actora del dominio «crénicas-marcianas.com»,
consistié en que el dominio controvertido, ademas de violar la marca «crénicas marcianas», pro-
piedad de la demandante, vulneraba el titulo homénimo que sirve para identificar un conocido
programa de television, obra audiovisual ex articulo 86.1 LPI.

32 Cfr. I. GARROTE FERNANDEZ-DIEZ, El derecho de autor en Internet. La directiva sobre derechos de
autor y derechos afines en la sociedad de la informacién, 2001, p. 51: «si un nombre de dominio se co-
rresponde con el de un titulo lo suficientemente original como para ser objeto de proteccién, su re-
produccién no autorizada en un sitio web constituye una infraccién de los derechos de autor».
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cas se presentan en el trafico juridico con un nombre que las identifica como
tales y que constituye su rasgo principal de identidad diferenciadora de las res-
tantes. La doctrina de la Direcciéon General de los Registros y del Notariado es
constante en este punto, y, a pesar de tener por objeto las denominaciones so-
ciales de las sociedades inscribibles en el Registro Mercantil (basicamente, so-
ciedades anénimas y de responsabilidad limitada), sienta criterios que, en mi
opinién, tienen validez para todas las personas juridicas. Asi, para la Resolucién
de 26 de junio de 1997%, «la denominacién, en cuanto primer y fundamental
dato identificador de las personas juridicas, ha de responder a un criterio di-
ferenciador, que sirva para distinguir unas de otras», lo que significa que «la
denominacién no puede incluir indicaciones o expresiones que puedan inducir
a error a terceros sobre la individualidad del ente, ya que la denominacién es
un instrumento idéneo para dar seguridad y claridad al trafico juridico»**. La
Resolucién de 21 de marzo de 1995% indica que la denominacién de las socie-
dades mercantiles «no es sino el primer signo identificador de su propia indi-
vidualidad entendida como el conjunto de caracteristicas morales, sociol6gicas
y econémicas que la distinguen de las demads, razén por la que ha de respon-
der a criterios de novedad».

La denominacién social no es un signo distintivo en el sentido en que este tér-
mino se suele utilizar en el ambito del Derecho de la propiedad industrial, sino,
como se ha indicado con anterioridad, un elemento de identificacién de las per-
sonas juridicas. Como se encarga de aclarar la Resolucién de 22 de diciembre
de 1995%, la denominacién de las entidades que gozan de personalidad juridi-

3 RJ 1997, 4572.

3 En el caso debatido, la DGRN deniega la inscripcién de la denominacién «Hermanas de la Caridad
Madre Abadesa y Beato Patxi, Sociedad Limitada» porque «ofrece evidentes similitudes con otras
usadas habitualmente por entidades asociativas de carécter religioso». Es decir, por su similitud
con denominaciones de personas juridicas que no constan inscritas en el Registro Mercantil, sino
por su parecido notorio con la denominacién de una asociacion religiosa. Esta Resolucién aplica
la certera doctrina que en su momento senté la conocida Resolucién de 11 de octubre de 1984 (RJ
1984, RJ 1984, 5187), sobre la inscripcién en el Registro Mercantil de la denominacién «Hércules
Club de Futbol, S.A.», seguida luego por otras muchas: dos Resoluciones de 15 de octubre de 1984
(RJ 1984, 5188 y 5189; «Valencia Club de Futbol, S.A.» y «Real Betis Balompié Club de Futbol,
S.A»), 16 de octubre de 1984 (RJ 1984, 5190; «Rayo Vallecano Club de Futbol, S.A.»), dos de 17 de
octubre de 1984 (RJ 1984, 5191 y 5192; «Sevilla Club de Futbol, S.A.» y «Salamanca Club de Futbol,
S.A.»), tres de 18 de octubre de 1984 (RJ 1984, 5193, 5194 y 5195; «Deportivo de La Corufia Club
de Futbol, S.A.», «Cadiz Club de Futbol, S.A.» y «Real Club Celta de Vigo, S.A.»), dos de 19 de oc-
tubre de 1984 (RJ 1984, 5196 y 5197; «Real Mallorca Club de Fuatbol, S.A.» y «Elche Club de Futbol,
S.A.») y 20 de octubre de 1984 (RJ 1984, 5198; «Real Valladolid Club de Futbol, S.A.»).

Se trataba en todos estos casos, como sucede hoy con la pirateria de nombres de dominio, de un
fenémeno evidente de «ocupacién» de nombres de sociedades mercantiles con fines simple y lla-
namente especulativos. Como a comienzos de la década de los ochenta empez6 a circular la idea
de convertir los clubs de futbol profesionales en sociedades an6nimas, lo que definitivamente su-
cedi6 con la Ley del Deporte de 1990, a alguien le asalt6 la brillante idea de copar en el Registro
Mercantil, como sociedades anénimas, las denominaciones de algunos de los méas prestigiosos
clubs. La iniciativa no podia contar con el respaldo de la DGRN, que por primera denegé la ins-
cripcién de denominaciones apelando a la «notoriedad» de los nombres que se pretendian inscri-
bir, por mas que no lo fueran de sociedades inscritas en el Registro Mercantil.

3 RJ 1995, 2666.

3 RJ 1995, 9394,
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ca, incluso los patrimonios colectivos que no la tienen atribuida (vgr., Fondos
de Pensiones o de Inversién), «no tiene la funcién de distinguir la actividad em-
presarial en el mercado sino la de identificar al sujeto responsable de relacio-
nes juridicas o al patrimonio al que éstas afectan, permitiendo su individuali-
zacién juridica y registral». Parecidamente, la Resolucién de 11 de septiembre
de 1990*7 advierte que «[nJo corresponde a la normativa sobre denominacio-
nes ni al Registro Mercantil prevenir o combatir el riesgo de confusién acerca
de la procedencia de las actividades empresariales desarrolladas en el trafico
por Sociedades con denominaciones similares», pues «la denominacién no tie-
ne por funcién normativo-tipica distinguir en el mercado la actividad empre-
sarial de la Sociedad evitando el riesgo concurrencial de confusién (a tal efec-
to dispone el ordenamiento la proteccién del nombre comercial y
subsidiariamente la tutela contra la competencia desleal), sino la més limitada
de identificar al sujeto responsable de las relaciones juridicas». La propia
Resolucion de 10 de octubre de 2000, que nos ha servido de frontispicio a este
trabajo, sefala que «la denominacién social tiene por objeto la identificacién
de un sujeto de derecho, centro de imputacién de relaciones juridicas, en tan-
to que las marcas tienen por efecto distinguir en el mercado los productos o
servicios de una persona frente a los de otra» (Fundamento de Derecho cuar-
to). Todo ello, como es l6gico, sin perjuicio de la posibilidad de que la deno-
minacion social sea registrada como nombre comercial [art. 87.2.a) de la Ley
17/2001, coincidente con el art. 76.2.a) de la Ley 32/1988] o como marca [arts.
4.2.a) y 9.1.d) de la Ley 17/2001].

Sin embargo, no cabe desconocer que en los ultimos tiempos se asiste, tanto
por via jurisprudencial como por via legal, a una reconsideracién de las fun-
ciones de la denominacién social y, en lo que interesa a estos efectos, a su asi-
milacién en algunos aspectos a los signos distintivos de sesgo mas cldsico. En
el plano de la jurisprudencia, han sido frecuentes los casos en que algunas per-
sonas juridicas han esgrimido su denominacién social inscrita en el registro pu-
blico pertinente (en la generalidad de los casos han sido sociedades mercanti-
les inscritas en el Registro Mercantil) para dar lugar a la anulacién de las marcas
o nombres comerciales debidamente registrados, pero posteriores, que origina-

37 RJ 1990, 7148.

3 El leading case en la jurisprudencia reciente sobre esta materia es la Sentencia de 21 de octubre
de 1994 [RJ 1994, 9036; com. M. MONTEAGUDO/J. R. SALELLES, «De nuevo sobre el conflicto
entre denominacién social y nombre comercial. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo,
Sala 1.%, de 21 de octubre de 1994», RGD 608 (1995), pp. 5476-5487]. Hernandez Pérez Hermanos,
S.A. interpuso demanda contra José Hernandez Pérez e Hijos, S.A., segregada de la anterior, en so-
licitud de que cesara en el empleo de esa denominacién social, y que se abstuviera igualmente de
emplearla como marca, nombre comercial y rétulo de establecimiento. La Audiencia Provincial ac-
cedi6 a esa peticién parcialmente, permitiendo el mantenimiento por la demandada de su deno-
minacién social pero prohibiéndole su utilizacién como marca, nombre comercial y rétulo de es-
tablecimiento. Interpuesto por la actora recurso de casacién, el Tribunal Supremo no lo estima.
«La problematica del posible confusionismo de nombres sociales -razona el Supremo- exige, segin
el articulo 2 de la Ley de Sociedades Anénimas, que se dé situacién de identidad entre los con-
frontados, pues lo que se prohibe es la estricta identidad o igualdad nominal», lo que no sucede
aqui porque «la identidad es parcial en cuanto que la coincidencia lo es sélo de los apellidos Pérez
Hernandez, pero no plena, ya que en ambas denominaciones existen elementos diferenciadores ex-
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ban confusién con dicha denominacién social®. La DGRN afirma ciertamente
que la denominacién social cumple una funcién de identificar al sujeto de las
relaciones juridicas, y no la de distinguir la actividad empresarial. Pero luego
no tiene mayor inconveniente en flexibilizar su posicién y acabar admitiendo
que la denominacién es «el primero de los signos distintivos de las sociedades»
(Resolucién de 22 de diciembre de 1995 y otras muchas), o se refiere a la de-
nominacién social como ese «signo distintivo» de las sociedades (Resolucién de
8 de octubre de 1998%), o, en fin, la caracteriza «como uno de los signos mas
relevantes de la Entidad» (Resolucién de 22 de febrero de 1991%).

Esta corriente ha tomado cuerpo en la Ley de Marcas de 2001. Su Exposicién
de Motivos llama atinadamente la atencién sobre la novedad que supone «el
derecho de toda persona juridica, que no hubiera registrado como nombre co-
mercial su denominacién o razén social, a formular la oportuna oposicién al
registro de una marca o nombre comercial posteriormente solicitados o a re-
clamar ante los tribunales la anulacién de los mismos si hubieran sido ya re-
gistrados, cuando dichos signos distintivos se apliquen a productos, servicios
o actividades idénticos o similares a aquellos para los que se usa dicha deno-
minacién o razén social, siempre que se pruebe el uso prioritario de ésta en
todo el territorio nacional y exista riesgo cierto de confusién en el publico». En
coherencia con este planteamiento, el articulo 9.1.d) de la Ley 17/2001 advier-
te que, sin la debida autorizacién, no podran registrarse como marcas «el nom-
bre comercial, denominacién o razén social de una persona juridica que antes
de la fecha de presentacién o prioridad de la marca solicitada identifique en el
trafico juridico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o se-
mejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ambito de aplicacién,
existe un riesgo de confusién en el publico», afiadiendo que, «a estos efectos,
el titular de estos signos habra de probar el uso o conocimiento notorio de di-
chos signos en el territorio nacional», y que, «cumpliéndose estas condiciones,
de igual proteccién gozaran los extranjeros que de acuerdo con el articulo 3 de
esta Ley puedan invocar el articulo 8 del Convenio de Paris o el principio de
reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en Espaina

presos». Por tanto, concluye el Supremo, «la recurrida puede mantener su identidad nominal ju-
ridica, pero con las restricciones que la sentencia de apelacion le impone, en cuanto a la prohibi-
cién de la utilizacién de marcas, nombres comerciales y rétulos». Evidentemente, y eso nunca se
ha discutido, la denominacién anterior prevalece sobre la posterior idéntica o tan semejante que
induce a confusion. Asi, entre muchas, Sentencias de 22 de julio de 1993 (RJ 1993, 6752; Freixenet,
S.A. c. Freixenet, S.A.) o de 21 de julio de 1994 [RJ 1994, 5554; Promocién de Negocios
Inmobiliarios Casmar, S.A. c¢. Promociones de Negocios Inmobiliarios Casmar, S.A.; com. E. J.
LAZARO SANCHEZ, «Denominacién de la sociedad anénima: identidad, reserva y nulidad», RdP
4 (1995), pp. 281-291].

Una reciente aproximacién de conjunto a esta problemiética, de la mano de uno de sus méas no-
tables conocedores, es la de L. M.* MIRANDA SERRANO, «¢Hacia una coordinacién normativa
interdisciplinar del Derecho de las denominaciones sociales y el Derecho de los signos distintivos
de la empresa? (Reflexiones al hilo de las Resoluciones de la DGRN de 24 de febrero de 1999 y
de 10 de junio de 1999)», en Derecho de Sociedades. Libro Homenaje a F. Sdanchez Calero, 1, 2002,
pp. 331-359.

* RJ 1998, 7220.

4 RJ 1991, 1692.
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de su nombre comercial no registrado».

La finalidad que se persigue con esta norma es, tal como admite la Exposicién
de Motivos, resolver «el problema de la equiparacion de trato de los extranje-
ros que puedan invocar el articulo 8 del Convenio de Paris para la proteccién
de la propiedad industrial o el principio de reciprocidad, a los que la Ley dis-
pensa la misma proteccién». Pero, ademas de que para garantizar el respeto al
articulo 8 del Convenio de Paris no era necesario proteger mas que el nombre
comercial no registrado frente a la marca posterior que pretenda la inscripcién
y con la que exista riesgo de confusién*', y no también la denominacién social,
lo cierto es que, cuando concurran las circunstancias descritas en la letra d)
del articulo 9.1 de la nueva Ley de Marcas, cualquier persona juridica podra
proteger su denominacién social frente a un ulterior registro de marca, aun-
que dicha denominacién no se encuentre registrada como nombre comercial.

Incluso cabria plantearse si, aun sin concurrir las circunstancias de la men-
cionada letra d), es posible articular una via alternativa de defensa de la de-
nominacion social frente a la marca posterior confundible. Esta via alternati-
va vendria de la mano de la letra b) de ese mismo articulo 9.1, que prohibe
registrar como marca, sin la debida autorizacién, el nombre, apellido, seudo-
nimo «o cualquier otro signo que para la generalidad del publico identifique a
una persona distinta del solicitante». Si se esta de acuerdo en que, conforme
reiterada doctrina de la Direccién General de los Registros y del Notariado men-
cionada precedentemente, la denominacién social es el «primer signo identifi-
cador» de la persona juridica (Resolucién de 21 de marzo de 1995), «signo dis-
tintivo» (Resoluciones de 22 de diciembre de 1995 y 8 de octubre de 1998) o
uno de los «signos mas relevantes» (Resolucién de 22 de febrero de 1991), no
debiera en principio existir ningin inconveniente insuperable para entender
que la denominacién social es uno de esos signos identificadores de la perso-
na (en este caso la persona juridica) a los que se refiere la letra b) del articu-
lo 9.1 de la nueva Ley de Marcas y que, en consecuencia, podria valerse de ese
precepto para impedir el registro de la marca posterior confundible.

7. Las normas reguladoras de los distintos tipos de personas juridicas con-
templan la denominacién social como un elemento necesario del negocio juri-
dico constitutivo de la persona juridica de que se trate, exigiendo ademas, en
mayor o menor grado, una serie de requisitos a esa denominacién.

a) En materia de asociaciones, el articulo 3.2.1.° de la atn vigente Ley de
Asociaciones de 24 de diciembre de 1964 impone la constancia en los Estatutos
de la «denominacién, que no podra ser idéntica a la de otras Asociaciones ya

4 En efecto, el citado articulo 8 se refiere inicamente a los nombres comerciales («El nombre co-
mercial sera protegido en todos los paises de la Unién sin obligacion de depésito o de registro, for-
me o no parte de una marca de fabrica o de comercio»).

2 Una regulacién mas circunstanciada contiene el articulo 8 de la reciente Ley Organica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociacién (BOE n.° 73, de 26 de marzo de 2002), pre-
cepto que debe algunas de sus previsiones a las normas autonémicas sobre asociaciones que se-
guidamente se citan en el texto. Conforme al articulo 8 LODA, «la denominacién de las asocia-
ciones no podra incluir término o expresién que induzca a error o confusién sobre su propia
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registradas, ni tan semejante que pueda inducir a confusién»*. Los articulos 2
a 5 y la Disposicion transitoria del Real Decreto 713/1977, de 1 de abril, regu-
lador de las denominaciones de las asociaciones y sobre régimen juridico de
sus promotores, complementan este precepto de la Ley de 1964. En las leyes
sobre tipos asociativos especificos se repite esta exigencia, en términos anélo-
gos a los previstos en la Ley de Asociaciones®.

En las leyes autonémicas sobre asociaciones aprobadas hasta la fecha, que man-
tienen el criterio de imponer como obligatoria la constancia en los Estatutos
de la denominacién elegida, se contiene una regulacién mas detallada de este
punto. Asi, la Ley vasca 3/1988, de 12 de febrero, tras exigir que la denomina-
cién no sea idéntica a la de otras asociaciones ya inscritas, ni tan semejante
que pueda inducir a confusiones, admite la constancia en los Estatutos de los
simbolos que identifiquen a la asociacion, reclama que la denominacién haga
referencia a sus fines estatutarios, o al principal de ellos, o a algtin nombre que
la singularice, sin que sea admisible la adopcién de denominaciones que im-
pliquen el uso de términos relativos a valores comunes a la generalidad de los
vascos 0 a conceptos politicos o sindicales, y aclara que, cuando por la natu-
raleza o fines de la asociacién sea preciso introducir en su nombre la denomi-
nacién de alguna demarcacién territorial determinada, tales como Provincia,
Territorio Histérico, localidad, distrito, zona, barrio u otras analogas, se utili-

identidad, o sobre la clase o naturaleza de la misma, en especial, mediante la adopcién de pala-
bras, conceptos o simbolos, acrénimos y similares propios de personas juridicas diferentes, sean
o no de naturaleza asociativa» (apartado 1); «no seran admisibles las denominaciones que inclu-
yan expresiones contrarias a las leyes o que puedan suponer vulneraciéon de los derechos funda-
mentales de las personas» (apartado 2); y «tampoco podra coincidir, o asemejarse de manera que
pueda crear confusién, con ninguna otra previamente inscrita en el Registro en el que proceda su
inscripcién, ni con cualquier otra persona juridica publica o privada, ni con entidades preexisten-
tes, sean o no de nacionalidad espanola, ni con personas fisicas, salvo con el consentimiento ex-
preso del interesado o sus sucesores, ni con una marca registrada notoria, salvo que se solicite por
el titular de la misma o con su consentimiento» (apartado 3).

* Para los partidos politicos, el articulo 3.2.5) de la Ley 21/1976, de 14 de junio, sobre el derecho
de asociacion politica, exige la constancia en los Estatutos de la «denominacién, que no podra
coincidir o inducir a confusién con la de otras asociaciones ya constituidas». Para los sindicatos,
el articulo 4.2.a) de la Ley Orgénica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, exige que las
normas estatutarias contengan «la denominacién de la organizacién, que no podra coincidir ni
inducir a confusién con otra legalmente registrada». Para las asociaciones empresariales y pro-
fesionales, el articulo 3.1.° del Real Decreto 873/1977, de 2 de abril, sobre depésito de los estatu-
tos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de
asociacion sindical, obliga a que los Estatutos contengan la «denominacién de la organizacién,
que no podra coincidir ni inducir a confusién con otra legalmente inscrita». La enumeraciéon po-
dria alargarse facilmente, con referencia a otras modalidades asociativas (religiosas, deportivas...).
Para algunas consideraciones sobre estos preceptos, me permito remitir a J. J. MARIN LOPEZ,
Asociaciones: constitucion y personalidad juridica, Tesis Doctoral, Universidad de Castilla-La
Mancha, 1991, pp. 548 ss., asi como al «Prélogo» de mi Legislacién sobre asociaciones, Editorial
Tecnos, 2.2 edicion, 2000, pp. 77-80. A las analizadas en esos lugares cabe afiadir las Sentencias,
todas ellas de la Sala de lo Social, de los Tribunales Superiores de Justicia de Extremadura de 4
de octubre de 1995 (AS 1995, 4053), de Aragén de 13 de julio de 1998 (AS 1998, 2753) y de
Cantabria de 10 de septiembre de 1998 (AS 1998, 6667), asi como la de la Audiencia Provincial
de Baleares, Seccién 3.%, de 11 de abril de 1996 (Ar.Civ. 1996, 1274). También puede consultarse
F. LOPEZ-NIETO Y MALLO, «Las denominaciones de las asociaciones regidas por la Ley de 19645,
REDA 21 (1979), pp. 205-219.
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ce un patronimico especifico que identifique a la asociacion respecto de otras
similares que se hallen constituidas o puedan constituirse en la misma demar-
cacion, a fin de evitar la indebida apropiacién exclusiva del nombre de tal de-
marcacioén [art. 7.a) de la Ley vasca de Asociaciones; al simbolo de las asocia-
ciones se refiere el art. 15 de dicha Ley]. En el caso de Catalufa, la Ley 7/1997,
de 18 de junio, dedica integramente su articulo 7 a la denominacién de las aso-
ciaciones, exigiendo que haga referencia a sus finalidades estatutarias o al ob-
jeto principal y algin nombre que la singularice (apartado 1), declarando inad-
misibles las que consistan exclusivamente en la expresién de un territorio,
induzcan a error respecto de la naturaleza de la asociacién, en especial me-
diante la adopcién de palabras o conceptos propios de personas juridicas de
otra naturaleza, incluyan expresiones contrarias a las leyes o atenten contra el
derecho de las personas (apartado 2), prohibiendo que la denominacién coin-
cida con la de otra entidad preexistente o se asemeje de tal modo que induzca
a confusién sobre la identidad de la asociacién (apartado 3), y finalmente, per-
mitiendo que las asociaciones tengan simbolos de identificacion (apartado 4).

b) En materia de fundaciones, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participacion Privada en Actividades
de Interés General, exige que conste en los Estatutos fundacionales «la deno-
minacién de la entidad, en la que debera figurar necesariamente la palabra fun-
dacién, que no podra coincidir, o asemejarse de manera que pueda crear con-
fusién, con ninguna otra previamente inscrita en el Registro de Fundaciones»
[art. 9.1.a) de la Ley 30/1994; para las fundaciones culturales, con mayor sim-
plicidad, art. 7.1 del Reglamento de las Fundaciones Culturales, aprobado por
Decreto 2930/1972, de 21 de julio]. En el plano reglamentario, el articulo 36
del Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia estatal, aprobado
por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo, regula con detalle los certificados
de denominacién expedidos por dicho Registro, ordenando que se acomparien
a la escritura de constitucién y previendo una reserva de denominacién anélo-
ga a la del articulo 412.1 RRM. Las leyes autonémicas sobre fundaciones con-
tienen una reglamentacion sobre la denominacion de la fundacion similar a la
de la ley estatal*.

¢) En materia de cooperativas, la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas,
exige que la denominacién de la sociedad incluya necesariamente las palabras
«Sociedad Cooperativa» o su abreviatura «S.Coop.», aclarando que la denomi-

* Cronolégicamente ordenadas, cfr. articulo 7.1.a) de la Ley vasca 12/1994, de 17 de junio; articu-
lo 7.a) de la Ley canaria 2/1998, de 6 abril; y articulos 9.f), 10.a) y 12.1.b) de la Ley valenciana
8/1998, de 9 diciembre. Mas simples, exigiendo tnicamente la constancia de la denominacion vy,
en su caso, la adjetivacién de la fundacion con el gentilicio propio de la Comunidad Auténoma,
articulo 6.a) de la Ley gallega 7/1983, de 22 de junio; y articulo 11.1.a) de la Ley catalana 5/2001,
de 2 mayo. Inexplicablemente, la Ley madrilefia 1/1998, de 2 marzo, guarda silencio sobre este par-
ticular. Lo dispuesto en los preceptos citados ha de completarse con las respectivas regulaciones
de los Registros autonémicos de fundaciones, a los que normalmente se atribuye la facultad de ex-
pedir certificados de denominacién y/o de control de la denominacién elegida por la fundacién
que pretende inscribirse. En ocasiones, es en esa regulacién reglamentaria donde se introducen re-
quisitos adicionales a la denominacién de la fundacién.
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nacion sera exclusiva y que reglamentariamente podran establecerse sus re-
quisitos (art. 1.3). Por su parte, el articulo 109.1I faculta al Registro de
Sociedades Cooperativas para emitir la certificacion negativa de denominacién,
previa coordinacién con el Registro Mercantil Central asi como con los demaés
Registros de Cooperativas, segin las disposiciones que se establezcan al efec-
to (inexistentes por ahora). No deja de suscitar perplejidad que en la Ley de
Cooperativas de 1999 no haya ninguna disposiciéon analoga a la contenida en
el articulo 4 de la Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas, que prohi-
bia a las cooperativas adoptar una denominacién idéntica a la de otra ya pre-
existente (con la aclaracion de que la inclusién en la denominacién de una re-
ferencia a la clase de cooperativa no seria suficiente para determinar la falta
de identidad en la denominacién), o consistente en nombres equivocos o que
induzcan a confusién en relacién con su ambito, objeto social o clase de las
mismas, o con otro tipo de entidades. Tampoco existe en la Ley de 1999 una
regla de reserva del término «cooperativa» o la abreviatura «Coop.» analoga a
la de la Ley de 1987*. Mas cercana a la Ley estatal de 1987 que a la de 1999
se encuentra la regulacién sobre la denominacién incluida en las leyes auto-
némicas sobre cooperativas, acaso porque en su inmensa mayoria son ante-
riores a la Ley tltimamente citada*.

d) En materia, finalmente, de sociedades mercantiles, el articulo 9.a) LSA im-
pone la constancia en los Estatutos de la denominacion, en la que habra de fi-
gurar necesariamente la indicaciéon «Sociedad Anénima» o su abreviatura
«S.A.» (art. 2.1 LSA; también art. 116 RRM). No se podra adoptar una deno-
minacion idéntica a la de otra sociedad preexistente (art. 2.2 LSA), y regla-
mentariamente podran establecerse ulteriores requisitos para la composicién
de la denominacién social (art. 2.3 LSA). Los articulos 13.1.a) y 2 LSRL se pro-
nuncian en términos andlogos a los preceptos de la Ley de Sociedades
Anénimas que se acaban de transcribir, con la tinica y légica salvedad de im-
poner el deber de que en la denominacién figure necesariamente la indicacién
«Sociedad de Responsabilidad Limitada», «Sociedad Limitada» o sus abrevia-
turas «S.R.L.» 0 «S.L.» (también art. 177 RRM). Los articulos 398 a 419 RRM,
han desarrollado las previsiones de los articulos 2 LSA y LSRL, regulando la
denominacion de las sociedades y demés entidades inscribibles (arts. 398 a 408
RRM) y el funcionamiento de la Seccién de denominaciones del Registro
Mercantil Central (arts. 409 a 419 RRM). A estos preceptos deben afiadirse el

% Segtin el articulo 4.4 de la Ley de 1987, «ninguna otra Entidad privada, Sociedad, Asociacién o
empresario individual podran [rectius: podra] utilizar el término «Cooperativa», o en abreviatura
«Coop.», ni ningin otro término similar que se preste a confusién, salvo informe favorable del
Consejo Superior de Cooperativismo».

% Cronolégicamente ordenadas, cfr. articulo 3 del Decreto legislativo catalan 1/1992, de 10 de fe-
brero; articulo 3 de la Ley Foral navarra 12/1996, de 2 de julio; articulo 2 de la Ley vasca 4/1993,
de 24 de junio; articulo 5 de la Ley extremeria 2/1998, de 26 de marzo (que contempla una reser-
va de denominacion andloga a la prevista en el art. 412 RRM); articulo 5 del Decreto legislativo
valenciano 1/1998, de 23 de junio; articulo 3 de la Ley gallega 5/1998, de 18 de diciembre; articu-
lo 3 de la Ley aragonesa 9/1998, de 22 de diciembre; articulo 3 de la Ley madrilefia 4/1999, de 30
de marzo; articulo 3 de la Ley andaluza 2/1999, de 31 de marzo; y articulo 3 de la Ley riojana
4/2001, de 2 julio.
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articulo 395 RRM, relativo al contenido de dicha Seccién, y el minusvalorado
articulo 396 RRM, que posibilita la inclusiéon de entidades no inscribibles en
la Secciéon de denominaciones. Conforme a este precepto, en efecto, «en la
Seccién de denominaciones del Registro Mercantil Central podran incluirse las
denominaciones de otras entidades cuya constitucién se halle inscrita en otros
Registros publicos, aunque no sean inscribibles en el Registro Mercantil, cuan-
do asi lo soliciten sus legitimos representantes» (art. 396.1 RRM, cfr. también
art. 5 de la Orden de 31 de diciembre de 1991, por la que se aprueban normas
relativas al funcionamiento del Registro Mercantil Central); la solicitud de ins-
cripcién en la Seccion de denominaciones «debera ir acomparfiada de certifi-
cacion que acredite la vigencia de la inscripcion en el Registro o Registros co-
rrespondientes» (art. 396.2 RRM).

En mi opinién, una decidida voluntad de armonizar los diversos registros publicos
donde causan inscripcion los distintos tipos de personas juridicas pasa indeclina-
blemente por hacer obligatoria la inscripciéon en un lugar comun (sea la Seccién
de denominaciones del Registro Mercantil Central, sea cualquier otro) de todas las
denominaciones de todas las personas juridicas, creando una suerte de «Registro
de Denominaciones de las Personas Juridicas», analogo al Registro Civil. En esta
linea se mueve la Disposicién adicional 18.* de la nueva Ley de Marcas, que enco-
mienda al Gobierno la remisién al Congreso de los Diputados, en el plazo oportu-
no y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, de un proyecto de Ley so-
bre el régimen de las denominaciones sociales de las entidades juridicas®’. La previa
coordinacién entre todos los registros de personas juridicas, a los efectos de cons-
tatar la similitud o no de sus respectivas denominaciones sociales, es un paso pre-
vio e indispensable para la posterior comparacién entre esas denominaciones so-
ciales, de un lado, y las marcas, los nombres comerciales y los nombres de dominio,
de otro. El anunciado proyecto de Ley sobre las denominaciones sociales de las en-
tidades juridicas constituird una «supranorma» que armonizara regulaciones que,
como se ha visto con anterioridad, son inexplicablemente diferentes en aspectos
para los que el sentido comiin demanda una solucién tnica, y deberia elevar a ran-
go de ley reglas sensatas actualmente contenidas en el Reglamento del Registro
Mercantil e incluso en la Orden de 30 de diciembre de 1991, que dedica sus arti-
culos 3 a 20 a la Seccién de Denominaciones del Registro Mercantil Central. Con
todo, es previsible que tropiece con obstaculos tanto competenciales (competen-
cias autonémicas sobre asociaciones, fundaciones y cooperativas) como formales
(reserva de ley organica para el desarrollo del derecho fundamental de asociacién,
aunque no parece que éste sea inconveniente severo).

Los estudios doctrinales méas elaborados sobre la denominacién de las perso-

47 Al igual que sucedi6é con la Disposicién adicional 16.%, relativa al Proyecto de Ley de nombres
de dominio, esta Disposicién adicional 18.* no se encontraba en el Proyecto de Ley de Marcas, sino
que fue afiadida merced a una enmienda también del Grupo Parlamentario Catalan (Convergencia
i Unié); en concreto, la enmienda ntiimero 130 (BOCG, Congreso de los Diputados, VII Legislatura,
Serie A, num. 33-10, 18 de mayo de 2001, p. 87), aceptada en sustancia y con la misma salvedad
que la enmienda nimero 128 del mismo Grupo, que dio lugar a la mencionada Disposicién adi-
cional 16.%
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nas juridicas han tenido por objeto la denominacién de las sociedades anéni-
mas y de responsabilidad limitada*®. Pero estas contribuciones son igualmente
utiles, bien que con las debidas adaptaciones al marco juridico propio y con-
creto de cada persona juridica, para el examen del régimen de la denomina-
cién de las asociaciones, de las fundaciones y de las cooperativas.

e) Para otras sociedades mercantiles, habra que estar a lo previsto en su nor-
mativa especifica (cfr. arts. 126, 146, 147 y 153 CCom, 5 LSGR y 6 LAIE). En
relacién con las sociedades civiles, aunque no hay ninguna referencia en el
Codigo Civil sobre su denominacion, lo mas comun es que giren en el trafico
juridico con un nombre que las identifique en sus relaciones externas.

f) Algunas normas establecen una reserva de denominacién en favor de las so-
ciedades constituidas a su amparo, impidiendo su uso a cualesquiera otras enti-
dades (p.€j., arts. 38 de la Ley de Ordenacién Bancaria de 31 de diciembre de
1946, 28 y 30 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervencion de
las Entidades de Crédito y 6 de la Ley 1/1999, de 5 de enero, de las Entidades de
Capital-Riesgo y de sus Sociedades Gestoras; también, agazapada, la Disposicién
adicional 19.* de la Ley Orgénica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades)*.

8. Ha tenido recientemente entrada en las Cortes Generales una Proposicién de

8 Entre tales estudios cabe destacar J. BAUZA GAYA, La identidad en Derecho. Especial referencia
a la identidad en la denominacion social de las entidades mercantiles, 1993; L. M.* MIRANDA SE-
RRANO, Denominacion social y nombre comercial, 1997; y M. A. DIAZ GOMEZ, «La individuali-
zacion del empresario social a través de la denominacion. Analisis de los requisitos comunes a to-
das las denominaciones sociales, con especial referencia al de novedad o disponibilidad», RdS 4
(1995), pp. 99-147. Las aportaciones mds recientes son las de C. PAZ-ARES en R. URIA/A.
MENENDEZ, Curso de Derecho mercantil, 1, 1999, pp. 529-535; J. L. Ri0O BARRO, «Las funciones
de la denominacién social», ADI 1999, pp. 333-346; y I. ARROYO MARTINEZ/F. MERCADAL VI-
DAL, «Comentario al articulo 2», en I. ARROYO/J. M. EMBID (coords.), Comentarios a la Ley de
Sociedades Andnimas, 1, 2001, pp. 45-56. En tales lugares pueden encontrarse més amplias refe-
rencias bibliogréaficas. Concretamente para las sociedades anénimas laborales, J. PAGADOR
LOPEZ, «La denominacién de las sociedades laborales», en Derecho de Sociedades. Libro Homenaje
a F. Sdnchez Calero, TV, 2002, pp. 4205-4229.

* La Resolucién de 22 de febrero de 1991 (RJ 1991, 1692) denegé la inscripcién de la denomina-
cién «Banco Internacional del Diamante», y la de 12 de enero de 1984 (RJ 1984, 5749) hizo lo pro-
pio con el sustantivo «bank», dado que en ninguno de los dos casos el objeto social era el ejerci-
cio de una actividad bancaria. Por la misma razén, la Sentencia de 28 de noviembre de 1989 [RJ
1989, 7917; com. R. LARGO GIL, «Utilizacién de la denominacién «banco» por una sociedad que
no figura inscrita en el Registro de Bancos y Banqueros. Imposibilidad de posesién ni de usuca-
pién», RDBB 40 (1990), pp. 927 ss.] estim6 la demanda del Abogado del Estado contra Banco
Filatélico de Espafia, S.A. y ordend la supresion en la denominacion de esta sociedad de la expre-
sién «banco», utilizada con infraccién de la Ley de Ordenacién Bancaria de 1946. Parecidamente,
la Sentencia, 3.%, de 13 de febrero 2002 (El Derecho 2002, 1572), aplicando igualmente esa Ley de
1946, ordena la prohibicién del uso del término «bank» por parte de la recurrente, que giraba en
el trafico con la marca y nombre comercial «Merchant Bank». No obstante estos pronunciamien-
tos, una conocida ONG, que adopta la forma de fundacién y estd inscrita en el correspondiente
Registro, gira bajo el nombre «Banco de Alimentos», acaso porque ha obtenido la autorizacion exi-
gida por la Ley de 1946. Por su parte, la Resolucién de 14 de mayo de 1998 (RJ 1998, 4455) nie-
ga la inscripcion de la denominacion Instituto Universitario de Sevilla, Sociedad Limitada, que en-
tiende incursa en la prohibicién sentada por el articulo 370 RRM de 1989 (art. 405 RRM actual)
en relacion con las «denominaciones oficiales».
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Ley sobre el uso de las lenguas del Estado en la denominacién de las personas ju-
ridicas civiles y mercantiles, presentada por el Parlamento de Catalufia®. Segiin se
lee en su Exposicién de Motivos, la razén que justifica esta Proposicion es que, a
diferencia de lo que sucede con el nombre de las personas fisicas, que encontré en
la Ley 17/1977, de 4 de enero, modificatoria del articulo 54 LRC, una solucién al
problema de la traduccién de los nombres de las personas naturales a las lenguas
del Estado distintas del castellano, «no ha habido ninguna legislacién que regule la
traduccién de las denominaciones de las personas juridicas civiles y mercantiles.
Concretamente en el ambito mercantil —contintia la Exposicién—, esta situaciéon
no se tuvo en cuenta en la Ley 19/1989, de 25 de junio, de reforma parcial y adap-
tacién de la legislacién mercantil a las directivas de la Comunidad Europea en ma-
teria de sociedades, ni por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciem-
bre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anénimas.
Tampoco quedé regulada por la Ley del Estado 2/1995, de 23 de marzo, de socie-
dades de responsabilidad limitada, y, por lo tanto, el Real Decreto 1784/1996, de 19
de julio, por el cual se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, no tiene en
cuenta esta contingencia juridica. Asimismo, en ninguna legislacién reguladora de
otras formas de sociedad esta prevista la posibilidad de traducir la denominacioén a
la lengua propia y oficial que deseen los asociados respectivos. Por otra parte —con-
cluye—, dado que estas competencias corresponden al Estado, la Ley de Cataluna
1/1998, de 7 de enero, de politica lingiiistica, no hace referencia alguna a la posibi-
lidad de traducir las denominaciones de las personas juridicas». En virtud de ello,
el articulo 1 de la Proposicién de Ley remitida por el Parlamento de Catalufa a las
Cortes Generales dispone que «las personas juridicas civiles y mercantiles pueden
adaptar la denominacién respectiva a la que resulte de traducirla a cualquiera de
las lenguas oficiales del Estado», bastando a tal efecto «el acuerdo adoptado por el
organo de decisiéon que corresponda seguin la forma propia de cada persona juridi-
ca, con el mismo quérum, si procede, que se exige para modificar sus estatutos».
Los articulos 2 a 4 de la Proposicién establecen normas arancelarias y tributarias
facilitadoras de la traduccién de la denominacién.

La finalidad de esta Proposicién no es permitir el uso de cualquiera de las len-
guas oficiales espanolas en la denominacién de las personas juridicas, pues se-
mejante posibilidad se encuentra ya indiscutiblemente vigente en nuestro or-
denamiento juridico, donde son licitas las denominaciones en lengua oficial
distinta del castellano. Asi, en relacién con las entidades inscribibles en el
Registro Mercantil, el articulo 399.1 RRM sefiala que su denominacién debera
estar formada «con letras del alfabeto de cualquiera de las lenguas oficiales es-
pafiolas», lo que significa no sélo que esta permitido el uso como denomina-
cién social de una expresion en cualquiera de las lenguas oficiales en Espana,
sino incluso en una lengua extranjera que se valga de las letras del alfabeto de
cualquiera de las lenguas oficiales espanolas. Las tinicas expresiones prohibi-
das serian aquellas que se valieran de otros alfabetos (p.€j., signos de la lengua

% BOCG, Congreso de los Diputados, VII Legislatura, Serie B, nim. 185-1, 16 de enero de 2002.
31 Aunque el articulo 399.1 RRM tnicamente es aplicable a las entidades inscribibles en el Registro
Mercantil, entiendo que el principio que se desprende del mismo vale igualmente para las restan-
tes personas juridicas.
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arabe o de cualquier lengua cirilica)'. La tnica excepcion a esta regla de li-
bertad se refiere a la necesidad de emplear forzosamente la lengua castellana
si, acompafiando al nombre de la sociedad, se utiliza la expresion «sociedad
anénima», «sociedad limitada» o «sociedad de responsabilidad limitada», dado
que los respectivos articulos 2.1 LSA y LSRL incluyen esas expresiones preci-
samente en lengua castellana, sin permitir su empleo en otras lenguas espario-
las. A salvo, naturalmente, de la posibilidad de utilizar las correspondientes
abreviaturas («S.A.», «<S.L.» o «S.R.L.») en lugar de la expresién a texto com-
pleto. La misma libertad que rige para la elecciéon de la denominacién opera
también para la modificacién de la denominacién elegida. Incluida la traduc-
cién de dicha denominacién, que no es sino una forma de modificacion.

Por tanto, el verdadero alcance de la Proposicién no estriba en posibilitar la
traduccién de la denominacién, que actualmente se encuentre en lengua cas-
tellana, a cualquier otra lengua oficial espafiola, sino en reducir los aranceles
y tributos derivados de la traduccién, o incluso en eximir sin mas de su pago
(arts. 2 a 4 de la Proposicién). No esta claro si, ademas de lo anterior, la
Proposicién pretende que la traduccién no sea considerada como una modifi-
cacion de la denominacién, con lo que se evitaria la aplicaciéon del articulo
150.1 LSA y los enojosos y costosos tramites de publicacién de la modificacion
que ese precepto requiere. Es probable que la finalidad de la Proposicién se
oriente en ese sentido, pero lo cierto es que ninguno de sus preceptos permite
alcanzar esa conclusién con un minimo de certeza. A diferencia, por cierto, de
lo que en su articulo 2 se indica en relacién con la modificaciéon de los
Estatutos™.

IV. LA ADOPCION COMO NOMBRE DE DOMINIO DE UN NOMBRE
CIVIL O DE UNA DENOMINACION SOCIAL

9. La posibilidad de adoptar como nombre de dominio un nombre civil o una
denominacion social ha de ser examinada por separado en funcién de que se
trate del cédigo de pais «.es» o de cualquiera de los cédigos internacionales de
uso abierto («.com», «.net», «.org»). Se impone por tal razén un analisis inde-
pendiente de cada una de estas dos alternativas.

1. EL NOMBRE DE DOMINIO BAJO CODIGO DE PAfS «.ES»

10. En relacién con el cédigo de pais «.es», la aplicacion de los criterios sen-
tados en el Anexo de la Orden de 21 de marzo de 2000, muchos de ellos mo-

%2 «A los efectos del calculo de los aranceles notariales y del Registro Mercantil que se deriven como
consecuencia de hacer constar el acuerdo de traduccién del nombre de una persona juridica en un
documento publico y de su inscripcién en el registro correspondiente -sefiala el art. 2 de la
Proposicién-, en ningiin caso se considera una modificacion de los estatutos sociales» (subrayado
mio). La no consideraciéon de la traducciéon como modificacion estatutaria es a los tnicos efectos
previstos en el precepto (célculo de los aranceles notariales y del Registro Mercantil).
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dificados por la Orden de 12 de julio de 2001, dificulta de modo extraordina-
rio el registro bajo dicho c6digo de un nombre de dominio que coincida con
un nombre civil o con una denominacién social ajena, siempre que, como es
légico, dichos criterios sean observados con rigor.

La Orden establece una distincién basica entre nombres de dominio regulares
y nombres de dominio especiales. Los primeros son aquellos cuya utilizacién
en el sistema de nombres de dominio de Internet esta abierta a todos los inte-
resados que tengan derecho a ellos; los nombres de dominio especiales son
aquellos cuyo uso esta limitado a aplicaciones concretas que se deberan espe-
cificar en cada caso, igual que las condiciones para su utilizacion (art. 2.1). Las
consideraciones que se realizan seguidamente se refieren a los nombres de do-
minio regulares, pues los especiales escapan a las reglas del Anexo de la Orden
y, en esa medida, se someten a un régimen exorbitante®.

La regla fundamental del procedimiento de asignacién de nombres de dominio
regulares bajo el cédigo de pais «.es» —y lo mismo vale para los cédigos abier-
tos internacionales— es el conocido principio first come first served, remedo del
axioma hipotecario prior in tempore potior in iure, y en virtud del cual los nom-
bres de dominio «se asignaran al primer solicitante que tenga derecho a ello»
(apartado 1 del Anexo)*. En el procedimiento de asignacién del nombre de do-
minio no hay un tramite de oposicién, a semejanza de lo que sucede en la Ley
de Marcas. A ello se unen, y en esto tampoco hay diferencia con los gTLD, las
consabidas clausulas de irresponsabilidad de la autoridad de asignacién por
vulneracién de derechos de terceros y de debilitamiento de la sustancia del
nombre de dominio como derecho subjetivo.

Asi, conforme al apartado 4.1, «la responsabilidad tltima del uso del nombre
de dominio regular recae siempre sobre la organizacién para la que se haya re-

> En efecto, el articulo 2.3 de la Orden, en la redaccién dada por la reforma de 2001, dispone lo
siguiente: «En caso de notable interés publico, la Entidad publica empresarial Red.es podra de-
signar nombres de dominio especiales, incluidos los genéricos y top6nimos, sin sujecion a las nor-
mas que se reproducen en el anexo, para su utilizacién por los interesados. A tal efecto, los soli-
citantes de nombres de dominio especiales deberdn acompafiar a su solicitud una memoria
explicativa de los fines a que vayan a destinar cada nombre de dominio, los contenidos o servicios
que pretendan facilitar mediante su uso y los plazos estimados para la utilizacion efectiva de di-
chos nombres. Los beneficiarios de la designacién de nombres de dominio especiales deberan so-
licitar su posterior asignacién por la autoridad de asignacion, de acuerdo con los procedimientos
establecidos con caracter general para los nombres de dominio regulares». Reparese como la asig-
naciéon de nombres de dominio especiales se produce «sin sujeciéon» a las normas del Anexo. Con
todo, estos nombres de dominio especiales tendran que cumplir las normas de sintaxis del apar-
tado 3.2 del Anexo (art. 2.4 de la Orden, modificada en 2001), y también «los procedimientos es-
tablecidos con caracter general para los nombres de dominio regulares» (art. 2.3 transcrito).

Y, habria que afiadir, que pague la correspondiente tasa. En efecto, el faraénico apartado 10 de
la Disposicién adicional 6.* de la Ley General de Telecomunicaciones de 1998, en la redaccién dada
por el articulo 14.3 de la citada Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, indica en uno de sus parrafos que «la tasa se devengara en la
fecha en que se proceda, en los términos que se establezcan reglamentariamente, a la admisién de
la solicitud de asignacién o de renovacién de los nombres o direcciones de Internet, que no se tra-
mitard sin que se haya efectuado el pago correspondiente» (subrayado mio).
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gistrado dicho dominio», por lo que «un proveedor de servicio de Internet no
es responsable administrativo de un dominio asignado a una organizacién a la
que dé servicio [...] independientemente de que el proveedor haya hecho uso
de intermediario para la asignacién de dicho dominio o de que el proveedor
esté gestionando, por delegaciéon de la organizacion, el servidor primario para
la zona de segundo nivel asociada al mencionado dominio». La autoridad de
asignacién, afade el apartado 4.6, «no serd, en ningan caso, responsable por
la vulneracién de derechos de propiedad intelectual o industrial, o de cuales-
quiera otros derechos o intereses legitimos que puedan derivarse de ella», irres-
ponsabilidad que se extiende al personal y a los representantes de esa autori-
dad®. La asignacién de un nombre de dominio regular, en fin, concede a su
titular un derecho de contenido sumamente débil. En realidad, y si hemos de
dar por bueno el apartado 4.5 del Anexo, «no confiere ningtin derecho sobre el
mismo, salvo el de su utilizacién a efectos de direccionamiento en el sistema
de nombre de dominio de Internet».

11. Para las personas fisicas, la posibilidad de obtener un nombre de dominio
bajo el codigo «.es» se somete a reglas estrictas. En mi opinién, injustificada-
mente estrictas. Pueden obtener un nombre de dominio regular tanto las perso-
nas fisicas de nacionalidad espafiola como las extranjeras que residan habitual-
mente en Espafia (apartado 2.1 del Anexo)*®. Pero las personas fisicas tinicamente
pueden registrar bajo el cédigo «.es» nombres de dominio que coincidan con los
nombres comerciales o las marcas registradas de las que sean titulares (Gltimo

5 No se han planteado entre nosotros, hasta donde alcanza mi informacién, reclamaciones contra
la autoridad de asignacién de nombres de dominio por la concesién de un dominio con violacién
de derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros. Pero si, de modo sorprendente, una
reclamacién formulada por denegacion de un dominio, que el solicitante ha considerado lesiva de
sus derechos y causante de dafios. El Dictamen del Consejo de Estado nim. 4862/1998, de 4 de fe-
brero de 1999, versa precisamente sobre un supuesto de estas caracteristicas [sobre él, cfr. E.
GARCIA-TREVIJANO GARNICA, «/Es aplicable la responsabilidad administrativa por la denega-
cién para operar en Internet del registro de un nombre de dominio de DNS de segundo nivel bajo
«.es»?», RAP 149 (1999), pp. 311-319; concretamente pp. 316-317)]. La autoridad de asignacién de-
negé el nombre de dominio solicitado porque, segin su criterio, el propuesto no identificaba ade-
cuadamente a la organizacién que lo solicitaba. Sin embargo, posteriormente pudo percatarse el
solicitante de que ese mismo nombre de dominio habia sido otorgado a otra organizacion.
Suplicaba, en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administracién, una indemnizacién
de 6.000.000 de pesetas por dafios materiales y 1.000.000 de pesetas por dafios morales. El Consejo
desestima la peticiéon porque el dafio alegado no era efectivo, ni evaluable econémicamente e in-
dividualizado con relacién a una persona o grupo de personas. Como bien subraya el autor indi-
cado, lo mas relevante de este Dictamen es que el Consejo de Estado da por bueno que la res-
ponsabilidad de la autoridad de asignacién por la eventual causacién de dafios a particulares se
rige por las normas de responsabilidad patrimonial de la Administracién contenidas en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun.

% La redaccién originaria del apartado 2.1 del Anexo se referia a las «personas fisicas» sin mas.
" La redaccién de este pasaje del Anexo, que procede de la reforma de 2001, era menos correc-
ta en su version originaria, que permitia la asignacion a las personas fisicas de nombres de do-
minio Unicamente si coincidian con «las denominaciones comerciales o marcas registradas de las
que sean titulares» (subrayado mio). La expresion «denominacién comercial», inexistente en
nuestro Derecho de la propiedad industrial, ha sido sustituida por la més atinada de «nombre
comercial».
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parrafo del subapartado 3.4.1 del Anexo)¥. Ello significa que no pueden obtener
bajo «.es» un nombre de dominio que coincida con su nombre civil (nombre de
pila y apellidos, o bien solo nombre de pila, o solo apellidos), a no ser que ese
nombre civil se encuentre registrado como nombre comercial o como marca, algo
perfectamente posible tanto en la Ley de Marcas de 2001 [art. 9.1.a) y )] como
en la de 1988 [art. 13.a) y b)]. No es preciso que el nombre comercial o la mar-
ca se hayan registrado precisamente en la OEMP y tengan la condicién de nom-
bre comercial espafiol o de marca esparfiola. Cabe que se trate de una marca co-
munitaria de las reguladas en el Reglamento n.° 40/94 del Consejo, de 20 de
diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria®, registrada en la Oficina de
Armonizacion del Mercado Interior (OAMI; cfr. arts. 2, 6 y 25 ss. del Reglamento),
o incluso una marca internacional (cfr. art. 79 de la Ley 17/2001, en relacién con
el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril
de 1891). Es mas dudoso, en cambio, si puede darse por valido, a los efectos de
solicitar la asignacién de un nombre de dominio bajo el c6digo «.es», que el nom-
bre civil se encuentre registrado como nombre comercial 0 como marca al am-
paro de una normativa nacional distinta de la espafola (piénsese, por ejemplo,
en el caso de un nacional francés, que tiene registrado su nombre civil como mar-
ca de conformidad con la normativa francesa de marcas —pero no al amparo de
la normativa espafiola—, y que, residiendo habitualmente en Espaiia, solicita la
asignaciéon como nombre de dominio bajo «.es» de su nombre civil). En cual-
quier caso, la autoridad de asignacién tendri que exigir a la persona fisica que
solicite un nombre de dominio la certificacién registral acreditativa de la titula-
ridad vigente (es decir, no caducada) de la marca o del nombre comercial que
pretenda utilizar como dominio. Aunque esta exigencia no se encuentra impuesta
de modo expreso en el Anexo de la Orden de 21 de marzo de 2000, asi debe con-
siderarse porque es la tinica manera de que la autoridad de asignacién pueda dar
cumplimiento a la finalidad perseguida por la Orden, que no es otra que garan-
tizar la coincidencia entre el nombre de dominio solicitado por una persona fi-
sica y la marca o el nombre comercial de que esa persona es titular.

En el supuesto de licencia de la marca o del nombre comercial, habra que es-
tar a lo pactado en el contrato para determinar quién de los dos puede solici-
tar la asignaciéon de un nombre de dominio coincidente con el signo distinti-
vo. En caso de silencio contractual, ha de entenderse que semejante facultad
corresponde al licenciatario (arg. ex art. 48.4 de la Ley 17/2001).

Tampoco se asignard a las personas fisicas un nombre de dominio que coinci-
da con el seudénimo con que son conocidos, con el titulo nobiliario del que
son titulares, o con su nombre artistico, a menos que el seudénimo, el titulo
nobiliario o el nombre artistico de que se trate estén debidamente registrados
a su favor como nombre comercial o como marca (no es valido a estos efectos
el registro del nombre artistico en la SGAE). Y ello porque, en dltima instan-
cia, la regla que se obtiene del Anexo es que las personas fisicas tinicamente
pueden hacer valer en la red nombres de dominio que coincidan con sus mar-

% DOCE n.° L 11, de 14 de enero de 1994.
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cas o sus nombres comerciales registrados.

12. Las personas juridicas gozan de un relativamente mayor ambito de ac-
tuacion a la hora de elegir su nombre de dominio bajo cédigo de pais «.es».
El apartado 2.1 del Anexo reconoce la posibilidad de obtener un dominio de
esas caracteristicas a las «entidades con personalidad juridica propia cons-
tituidas conforme a la legislacién espafiola que se encuentren inscritas en el
correspondiente Registro puiblico espafiol»*. Aunque en la redaccién actual
de este apartado haya desaparecido la referencia expresa a las personas ju-
ridicas de derecho publico (p. ej., colegios profesionales, cAmaras de co-
mercio...), es claro que también bajo la nueva normativa este tipo de perso-
nas juridicas estdn capacitadas para solicitar un nombre de dominio. La
obtencién de un dominio bajo cédigo «.es» por parte de entidades publicas
o privadas se encuentra supeditada a una triple exigencia. En primer lugar,
es preciso que tengan personalidad juridica, adquirida de conformidad con
lo previsto en la normativa reguladora del tipo de persona juridica de que
se trate. Las entidades carentes de personalidad juridicas (por ejemplo, co-
munidades de vecinos, copropiedades ordinarias, uniones sin personalidad,
asociaciones de hecho de caracter temporal...) estan excluidas del coédigo
«.es»®®. En segundo lugar, es necesario que se encuentren constituidas con-
forme a la legislacién espafiola, lo que normalmente significard que tendran
nacionalidad espafiola (cfr. arts. 9.11 y 28 CC; pero cfr. arts. 5.1 LSA y 6.1
LSRL). Finalmente, en tercer lugar, resulta preceptivo que se encuentren ins-
critas en el registro publico espafiol que corresponda, en razén del tipo de
entidad de que se trate, y cualquiera que sean los efectos anudados a la ins-
cripcion (atributivos de personalidad juridica, como normalmente sucede, u
otros distintos).

A la vista de estos requisitos, se suscita alguna duda en relacién con las socie-
dades civiles. Aun cuando disfruten de personalidad juridica con arreglo al ar-
ticulo 1669 CC, no existe un «correspondiente» registro publico espaifiol en el
que puedan causar inscripcién. La puerta abierta por la Disposicién adicional
unica del Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, de modificacion del
Reglamento Hipotecario, que adicioné dos articulos al Reglamento del Registro

% La redaccién reproducida en el texto se corresponde con la dada al apartado 2.1 por la Orden
de 2001. En su version originaria, este apartado legitimaba para la obtencién de un nombre de do-
minio a «las organizaciones legalmente constituidas, entendiendo como tales todas las personas
juridicas de derecho publico o privado debidamente constituidas».

 En efecto, el apartado 2.2 del Anexo aclara que «no podrén recibir la asignacién de nombres de
dominio regulares las entidades sin personalidad juridica, como las sucursales, departamentos, de-
legaciones, secretarias, consejerias, concejalias o deméas partes de una organizacién, que habran
de ampararse bajo un dominio asignado para toda la organizacién de la cual dependan, con la ex-
cepcién prevista en el apartado siguiente». Ese apartado siguiente, el 2.3 del Anexo, admite la con-
cesién de un nombre de dominio regular en favor de «la primera sucursal, debidamente inscrita
en el Registro Mercantil, de sociedades extranjeras legalmente constituidas, los Departamentos mi-
nisteriales de la Administraciéon General del Estado y las Consejerias de las Comunidades
Auténomas». La referencia a la primera sucursal inscrita de una sociedad extranjera procede de la
reforma de 2001, pues en su versién originaria la excepcién tnicamente estaba reconocida para
los Departamentos ministeriales de la Administracién General del Estado y las Consejerias de las
Comunidades Auténomas.
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Mercantil para hacer posible la inscripcién de todas las sociedades civiles en
dicho Registro®, quedé cerrada con la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala
3.2, de 24 de febrero de 2000%, que los anulé por infraccién del principio de
reserva de ley establecido en los articulos 16.1.5.° CCom y 35.2.° CC.

Desde el punto de vista material, el Anexo impone otras exigencias al nombre
de dominio solicitado por una persona juridica, entre las que cabe destacar las
siguientes:

— Soélo se podran asignar como nombres de dominio los siguientes (su-
bapartado 3.4.1 del Anexo):

(i) El nombre completo de la organizacién, tal y como aparece en
su escritura o documento de constitucion [letra (a)]. Este nom-
bre es el que el Anexo llama en ocasiones «nombre oficial» de la
organizacién. Por «organizacién» se ha de entender, en este apar-
tado y en todos los restantes del Anexo en los que se emplea ese
término, las personas juridicas que cumplen los requisitos pre-
vistos en el Anexo para solicitar un nombre de dominio. Esta
apreciacién es compartida por la Resolucion de la DGRN 10 de
octubre de 2000, que advierte que en el término organizacién se
incluyen «las personas juridicas» (Fundamento de Derecho cuar-
to).

(ii) Un acrénimo del nombre completo de la organizacién lo mas
cualificado posible, de forma que sea directa y facilmente aso-
ciable a su nombre oficial; preferentemente un acrénimo habi-
tualmente usado por la organizacién y legalmente registrado en
la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas [letra (b)]*. El ad-
verbio «preferentemente» demuestra que cabe solicitar como

¢! Se trataba del articulo 81.3 RRM («Podran también inscribirse [en el Registro Mercantil] las so-
ciedades civiles, cualquiera que sea su objeto, aunque no tengan forma mercantil») y del articulo
269 bis RRM («Las sociedades civiles que no tengan forma mercantil podran inscribirse con arre-
glo a las normas generales de este Reglamento en cuanto le sean aplicables. En la inscripcién pri-
mera de las sociedades civiles se haré constar las siguientes circunstancias: 1.* La identidad de los
socios. 2.* La denominacion de la sociedad en la que debera constar la expresion «Sociedad Civil».
3.2 El objeto de la sociedad. 4.* El régimen de administracién. 5.* Plazo de duracioén si se hubiera
pactado. 6.* Los demas pactos licitos que se hubieron estipulado. En la hoja abierta a la sociedad
seran inscribibles el nombramiento, cese y renuncia de los administradores, los poderes generales,
su modificacién o revocacion, la admisiéon de nuevos socios, asi como la separacién o exclusion
de los existentes, la transmisién de participaciones entre los socios, y las resoluciones judiciales o
administrativas que afecten al régimen de administracién de la sociedad»).

2 RJ 2000, 2888. Véase su Fundamento de Derecho noveno.

0, afiado yo, en la OAMI. En otros apartados del Anexo, la reforma de 2001 ha incluido una
referencia a la OAMI, junto a la que la versién originaria hacia a la OEPM. Asi sucede con la le-
tra (h) del apartado 3.3, o con la letra (c) del subapartado 3.4.1. En mi opinién, la falta de mo-
dificacién en 2001 de la letra (b) del subapartado 3.4.1 ha de ser considerada como un descui-
do, y no como un deliberado propésito de excluir, en el supuesto previsto en dicha letra, las
marcas registradas en la OAMI.
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nombre de dominio un acrénimo que no sea el registrado en la
OEPM. Aunque no se permitird a ninguna organizacioén recibir
la asignacién de un acrénimo que no se corresponda razonable
e intuitivamente con su nombre oficial (subapartado 3.4.2). El
acrénimo, segun reiterada doctrina de la DGRN, no forma par-
te de la denominacién social, sin perjuicio de su posible pro-
teccién por la via de su registro como nombre comercial [art.
87.2.d) de la Ley 17/2001] o como marca [arts. 4.2.a) y 9.1.b) de
la Ley 17/20017%.

(iii) Uno o varios nombres comerciales o marcas legalmente registra-
das, tal como consten inscritos en la OEPM o en la OAMI, aun-
que no se admitiran rétulos de establecimientos dado su carac-
ter local [letra (c)]%.

— En coherencia con las reglas anteriores, estd prohibido el nombre de
dominio que «se asocie de forma publica y notoria a otra organiza-
cién, acrénimo o marca distintos de los del solicitante del dominio
[apartado 3.3, letra (g), del Anexo].

— Esta también prohibido el nombre de dominio que se componga ex-
clusivamente de nombres propios o apellidos, «salvo cuando se co-
rresponda literalmente con una marca o nombre comercial registra-
do en la Oficina Espafnola de Patentes y Marcas o en la Oficina de

¢ Reflejan esta doctrina las Resoluciones de 1 de diciembre de 1997 (RJ 1997, 8820), 19 de no-
viembre de 1993 (RJ 1993, 9122) y 15 de noviembre de 1993 (RJ 1993, 9118). En la primera de
ellas se lee que el articulo 398.2 RRM, «con la finalidad de evitar més eficazmente la dualidad de
nombre -que se produciria de admitir la denominacién social, por una parte, y anagrama o abre-
viatura, por otra-, prohibi[6] que las siglas o las denominaciones abreviadas formen parte de la de-
nominacion vy, por ello, los anagramas gozaran tnicamente de la protecciéon derivada de lo esta-
blecido en la Ley de Marcas cuando se constituyan como nombre comercial»; por ello «ha de
entenderse proscrita toda abreviatura cuya afiadidura pueda provocar dualidad de nombre social,
aunque esté integrada por las primeras letras de algunos y no de todos los restantes vocablos que
constituyen la denominacién social» (Fundamento de Derecho segundo).

Tengo para mi que, a estos efectos, los conceptos de «acréonimo» y «anagrama» hay que manejar-
los como sinénimos. Segun el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espanola (21.% ed.,
1992), acrénimo es «la palabra formada por las iniciales y, a veces, por més letras, de otras pala-
bras». Anagrama es la «transposicién de letras de una palabra o sentencia, de que resulta otra pa-
labra o sentencia distinta» (primera acepcién), asi como la «palabra o sentencia, que resulta de
esa transposicién de letras; como de amor, Roma» (segunda acepcioén). Pero, por extension, ana-
grama es también «simbolo o emblema, especialmente el constituido por letras». En este ultimo
significado, anagrama y acrénimo son sinénimos.

 La reforma de 2001 ha afectado a esta letra (c) en un doble sentido. De una parte, se ha susti-
tuido la referencia a las «denominaciones comerciales» por otra, técnicamente més precisa, a los
«nombres comerciales»; de otra, y segin se ha indicado en la nota precedente, se alude a la OAMI
al mismo nivel que la OEPM. En relacién con los rétulos de establecimientos, téngase presente
que la nueva Ley de Marcas suprime su carécter registral, dejando su proteccién a las normas co-
munes de competencia desleal y manteniendo transitoriamente el régimen de los rétulos registra-
dos al amparo de la normativa que se deroga (cfr. Disposiciones transitorias 3.* y 4.* de la Ley
17/2001).
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Armonizacién del Mercado Interior a nombre de la organizacién o
persona fisica solicitante del dominio» [apartado 3.3, letra (h), del
Anexo]%.

— Existia en la versién originaria de la Orden una excepcién a las prohi-
biciones de nombres de dominio establecidas en el ultimo parrafo del
apartado 3.3 del Anexo, basada, entre otros elementos, en la coinci-
dencia entre el dominio propuesto y la denominacién social de la or-
ganizaciéon®. Este parrafo, de dificil inteligencia en alguno de sus pa-
sajes (¢qué queria decir que «la denominacién social ya incluye su
forma social o abreviatura»?, ¢cudl era la «seccién 2» de que habla-
ba el apartado?), ha sido expresamente derogado con ocasién de la
reforma de 2001.

— No se admitirdan dominios que incorporen comodines o coletillas
(tipo sufijo «net» o prefijo «inter», etc.) que no tengan relacion al-
guna con el nombre oficial de la organizacién solicitante (subapar-
tado 3.4.3).

— El subapartado 3.4.4 recoge lo que parece ser una regla de cierre del
sistema. Seguin el mismo, cuando de la aplicacién de las normas con-
tenidas en los subapartados 3.4.1, 3.4.2 y 3.4.3 resulte un dominio en
contradiccién con los apartados 3.2 y 3.3, el nombre de dominio no
serda admitido y habra de ser modificado o cualificado de tal forma
que cumpla dichas normas, incluso cuando el nombre de dominio
propuesto se corresponda literalmente con el nombre completo de la
organizacién solicitante o con el de una de las marcas o nombres co-
merciales registrados por el solicitante. Por ejemplo, si contiene ca-

¢ Cfr. la clasica Sentencia de 13 de noviembre de 1965 (RJ 1965, 2041), sobre la marca de la ga-
naderia taurina «Pérez-Tabernero», constituida tnicamente por apellidos. En comparacién con la
version originaria de la letra (h) del apartado 3.3, la Orden de 2001 introduce las siguientes mo-
dificaciones. En primer lugar, se ha afiadido una referencia a la OAMI, que se suma a la mencién
que en la version originaria se hacia a la OEMP. En segundo lugar, mientras que la versién pri-
mitiva inicamente hacia alusién a la marca o nombre comercial registrado «a nombre de la or-
ganizacion solicitante del dominio», la actualmente vigente se refiere a la marca o nombre co-
mercial registrado «a nombre de la organizacién o persona fisica solicitante del dominio»; esta
modificacién resulta coherente con el dltimo parrafo del subapartado 3.4.1 del Anexo, también re-
formado en 2001, que limita los nombres de dominio asignables a las personas fisicas a aquellos
que coincidan con los nombres comerciales o las marcas registradas de las que sean titulares.
Finalmente, en tercer lugar, ha desaparecido la excepcién a la prohibicién que se contenia en la
version originaria, y que tenia por objeto «la asignacioén, sin las citadas restricciones, de subdo-
minios a las personas fisicas».

7 Su formulacién era la siguiente: «Las prohibiciones establecidas en los apartados b), c) y e) pre-
cedentes no seran de aplicacién a las solicitudes de nombres de dominio que reproduzcan literalmente
el de la organizacion solicitante del dominio, tal como aparezca en el Registro publico correspon-
diente, o el de una de sus marcas o nombres comerciales registrados en la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas. En el caso de las sociedades mercantiles, la denominacion social ya incluye su for-
ma social o abreviatura. Para el resto de organizaciones incluidas en la seccién 2, el nombre de do-
minio debera ser cualificado con la forma social correspondiente» (los subrayados son mios).
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racteres no permitidos, éstos habran de ser sustituidos por otros afi-
nes®; si el nombre de dominio es un genérico o toponimico, habra de
ser cualificado con la forma juridica de la organizacién (por ejemplo,
«—sa», «-sl», «-sc», «fundacién—», «fund-», «asociacién-» o «asoc-»)*,
0, sl se tratara de una marca, con el numero de la clase del nomen-

 Segtin la letra (a) del apartado 3.2, los tinicos caracteres validos para un nombre de dominio son
las letras de los alfabetos de las lenguas espafiolas (el sistema de nombres de dominio no distin-
gue entre maytsculas y mintsculas), los digitos («0» - «9») y el guién («-»). En su redaccién ori-
ginaria de 2000, los tnicos caracteres permitidos eran las letras del alfabeto inglés. La modifica-
cién obedece a la posibilidad técnica, alcanzada con posterioridad a la Orden de 2000, de que la
letra de la lengua castellana «fi» forme parte de un nombre de dominio; lo que también sucede
con alguna otra letra del alfabeto de otras lenguas espafiolas (por ejemplo, la letra de la lengua ca-
talana «¢»). Por eso la reforma de 2001 ha incorporado a la Orden de 2000 una nueva Disposicién
transitoria 4.%, que afecta directamente, entre otros posibles supuestos, a aquellas organizaciones
que incluyan en su denominacién social las letras «fi» 0 «¢» y que se hayan visto obligadas a uti-
lizar, en sustitucién de las mismas, otros caracteres (por ejemplo, la letra «n» o la combinacién
«ny» en lugar de la letra «fi»; o la letra «c» en sustitucién de la letra «¢»).

La nueva Disposicion transitoria 4.* es del siguiente tenor: «Hasta que los mecanismos de recono-
cimiento de los caracteres multilingiies en el sistema de nombres de dominio de Internet no estén
operativos, no podran asignarse nombres de dominio bajo del cédigo de pais correspondiente a
Espana que contengan letras propias de las lenguas espafolas distintas de las incluidas en el alfa-
beto inglés. Mientras persista esta situacién, dichas letras habran de ser sustituidas por otras afi-
nes (por ejemplo: «fi» por «n» o «ny»). La autoridad de asignacién dara publicidad con antelacién
suficiente a la posibilidad de solicitar nombres de dominio que contengan las citadas letras de las
lenguas espafiolas, en cuanto los mecanismos técnicos de reconocimiento de caracteres permitan
su utilizacién en el sistema de nombres de dominio de Internet. Las personas u organizaciones
que, para posibilitar su asignacion, hubieran tenido que modificar sus nombres de dominio por
contener letras propias de las lenguas espafiolas distintas de las del alfabeto inglés, podran solici-
tar su cambio por otras que contengan dichas letras. Dicha opcién -continta el precepto- podra
ejercitarse en el plazo de tres meses desde la fecha anunciada por la autoridad de asignacién para
su utilizacién en el sistema de nombres de dominio bajo del cédigo de pais correspondiente a
Espana. Si los interesados no hicieran uso de este derecho en el plazo indicado, los dominios afec-
tados quedaran disponibles para su asignacién a los solicitantes que tuvieran derecho a ello».
Esta Disposicion transitoria 4.* reconoce un derecho de preferencia, ejercitable en los tres meses
siguientes al anuncio por la autoridad de asignacién de la posibilidad de utilizar las letras «fi» y
«¢», del que pueden valerse las organizaciones que utilicen como nombre de dominio su propia
denominacién, en la cual figuren los caracteres «fi» o»¢», pero que se hayan visto en la necesidad
de sustituirlos en su dominio por otras similares debido a razones de pura imposibilidad técnica
(por ejemplo, la sociedad an6nima denominada «Mafianas de Mayo, S.A.» que tuviera asignado el
nombre de dominio www.mananasdemayo.es). El derecho de preferencia les permitird acomodar
su nombre de dominio a la denominacién social (en nuestro ejemplo, www.mafanasdemayo.es),
sin riesgo de que, durante el plazo de duracién de la preferencia, el nuevo dominio sea ocupado
por un tercero, acaso con derecho suficiente (por ejemplo, una hipotética fundacién llamada igual-
mente «Mafianas de Mayo», o el titular del nombre comercial «Mafianas de Mayo»).

¢ En ningtn caso se admitirda un nombre de dominio que se componga exclusivamente de un to-
pénimo (por ejemplo: paises, regiones, provincias, comarcas, municipios, pueblos, islas, gentili-
cios, montafias, mares, lagos, rios o0 monumentos) [letra (b) del apartado 3.3] o exclusivamente de
un genérico (o su abreviatura) de productos, servicios, establecimientos, sectores, profesiones, ac-
tividades, aficiones, religiones, dareas del saber humano, tecnologias, clases o grupos sociales, en-
fermedades, especies animales, vegetales o minerales, cualidades o caracteristicas de las personas,
los seres vivos o las cosas [letra (c) del apartado 3.3]. Los nombres de dominio que se compongan
exclusivamente de una combinacién de los casos contemplados en las indicadas letras (b) y (c) es-
tan también prohibidos, aunque se admitira el nombre que resulte exclusivamente de dicha com-
binacién cuando identifique, de forma inequivoca, a la organizacién solicitante, si bien este su-
puesto sélo sera de aplicacién para organismos publicos y organizaciones de indiscutible
reconocimiento por el publico de todo el Estado [letra (e) del apartado 3.3].
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clator internacional de productos y servicios en que esta registrada
por el solicitante del dominio (por ejemplo, «-38», «-c38» o «-cla-
se38»).

13. Como se ha podido ver, en el diseno de los nombres de dominio bajo cé6-
digo de pais «.es» existe una estrecha relacién entre el nombre de dominio, de
un lado, y la denominacién social (y los signos distintivos: marca y nombre co-
mercial), de otro. Tal relacién es la que da sentido a un par de previsiones de
caracter general de la Orden de 21 de marzo de 2000 que conviene poner de
relieve.

En primer lugar, el articulo 6 de la Orden, que se corresponde con el articulo
7 antes de la modificacién de 2001, senala que en la asignacién de los nom-
bres de dominio regulares «se procurara la necesaria coordinacién con el
Registro Mercantil Central, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, los de-
mas registros publicos nacionales y la Oficina de Armonizacién del Mercado
Interior», coordinacién que «se habréa de llevar a cabo con la debida celeridad,
empleando, siempre que sea posible, medios telematicos»”’. Pero no se especi-
fica, ni en este precepto ni en ningin otro lugar, en qué y como se concreta esa
«necesaria coordinacién» entre la autoridad de asignacién de los dominios «.es»
y los registros y oficinas publicos que se mencionan. También es absolutamente
insustancial la mencién que al Registro Mercantil Central se contiene en el ar-
ticulo 3 II de la Orden, que atribuye a la Comisién para la Supervisién del
Acceso a la Informacién las funciones de estudio, deliberacién y elaboracién
de propuestas en materias de regulacién del sistema de designacién de nom-
bres de dominio de Internet bajo el cédigo «.es», para lo cual «recabara infor-
me de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas y del Registro Mercantil
Central».

En segundo lugar, el apartado 4.3 del Anexo advierte que la asignacién de nom-
bres de dominio regulares «sélo tendra validez mientras se mantengan las con-
diciones que dieron lugar a aquélla», por lo que «perdera efecto cuando se com-
pruebe la existencia de la nulidad de la inscripcién o se acredite por la
Administracién la pérdida del derecho al mantenimiento de la titularidad del
nombre por su titular». El alcance de esta norma es claro. Puesto que el nom-
bre de dominio regular de una persona juridica ha de coincidir con su deno-
minacion social completa o su acrénimo, o con una marca o nombre comer-
cial de la que sea titular (en el caso de las personas fisicas, inicamente con
una marca o nombre comercial), es evidente que cualquier vicisitud eventual-
mente sufrida por esa denominacién social, o por esa marca o nombre co-
mercial, tiene que reflejarse de modo necesario sobre el nombre de dominio
asignado. Asi por ejemplo, si la sociedad anénima modifica su denominacién
social, o si la marca que le habia concedido la OEPM es anulada por un tri-
bunal, el mantenimiento en el disfrute del nombre de dominio coincidente con
la antigua denominacién social, o con la antigua marca concedida por la OEMP,

 La mencién a la OAMI no se encontraba en la versién originaria de la Orden, sino que procede
de la reforma de 2001.
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no es ya posible como no sea en contra de las previsiones de la Orden. Este gé-
nero de casos es el contemplado por el apartado 4.3, el cual, sin embargo, no
ofrece soluciones bien perfiladas desde el punto de vista técnico y presenta mu-
chos aspectos confusos e incompletos.

14. La correcta articulaciéon entre el Registro Mercantil Central, a cuyo car-
go se encuentra la Seccién de Denominacién, y la autoridad de asignacién de
nombres de dominio regulares es un objetivo deseable que no se encuentra de-
bidamente satisfecho en la regulacién vigente y que deberia alcanzarse en la
proyectada regulaciéon sobre el ccTLD «.es», sea cual fuere el marco normati-
vo finalmente elegido de los varios que, segtin se vio con anterioridad, perma-
necen abiertos en el momento presente. Las previsiones que se han examina-
do mas arriba, extraidas de la Orden de 2000, si bien responden a una posicién
de principio que resulta asumible, no son de ninguna manera suficientes.

A las tres posibilidades normativas que entonces se mencionaron hay que afa-
dir ahora una cuarta, el Anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la
Informacién y de Comercio Electrénico, preparado por el Ministerio de Ciencia
y Tecnologia’, que intenta arbitrar alguna medida efectiva de coordinacién en-
tre el Registro Mercantil Central y los nombres de dominio. Con todo, la posi-
cién del prelegislador en este punto parece bastante erratica. En la segunda
version del Anteproyecto, de 18 de enero de 2001, se incluia una Disposicién
final 4.* («Coordinacién entre denominaciones sociales y nombres de dominio
de Internet») que encomendaba al Gobierno la promulgacién, en el plazo de
seis meses, de un Real Decreto por el que se introducirian en el Reglamento
del Registro Mercantil las modificaciones necesarias «para establecer los crite-
rios de coordinacién entre denominaciones sociales y nombres de dominio de
Internet, asegurar que aquéllas no puedan inducir a error sobre su caracter de
denominacién social o de nombre de dominio y que no puedan confundirse
con nombres de dominio ajenos, de los que el Registro Mercantil Central pue-
da tener constancia por su notoriedad». Esta previsiéon se completaba con el
articulo 10.1 del mismo Anteproyecto, que obligaba a los prestadores de servi-
cios de la sociedad de la informacién establecidos en Espafia (lo que es presu-
me, ex art. 4.1 del Anteproyecto, si el prestador tiene su residencia o domici-
lio social en territorio espafiol) a comunicar al Registro Pablico en que deban
inscribirse para la adquisicién de personalidad juridica (caso de las sociedades
mercantiles, las cooperativas y las fundaciones) o a los solos efectos de publi-
cidad (caso de las asociaciones; cfr. art. 22.3 CE, en su méas admitida interpre-
tacion jurisprudencial y ahora, también, art. 5.2 de la Ley Orgénica 1/2002, de
22 de marzo, del Derecho de Asociacién) «el nombre o nombres de dominio de
Internet que utilicen para la realizaciéon de actividades econémicas en la red,
asi como todo acto de cancelacién del mismo y sus modificaciones», comuni-
cacién que habria de producirse en el plazo de quince dias desde la obtencién
del correspondiente nombre de dominio, su cancelacién o modificacién.

" Los diversos borradores de este Anteproyecto de Ley (tres por ahora) han estado sucesivamente
disponibles en <http://www.mcyt.es>.
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Conforme al articulo 10.2, los nombres de dominio y sus variaciones se ano-
tarian en la hoja abierta a cada prestador de servicios, de conformidad con las
normas reguladoras de cada Registro, y las anotaciones practicadas en los
Registros Mercantiles se comunicarian al Registro Mercantil Central para su
inclusién entre los datos que son objeto de publicidad informativa por dicho
Registro. Respecto de los prestadores de servicios que tuvieran concedido uno
o varios nombres de dominio a la entrada en vigor de la Ley, la Disposicién
adicional tnica les imponia el deber de solicitar su anotacién en el Registro
Publico en que figuraran inscritos en el plazo de un afio desde la referida en-
trada en vigor.

Con estas medidas se trataba, mejor o peor, de coordinar los nombres de do-
minio y las denominaciones sociales de las personas juridicas inscritas en sus
respectivos registros, de modo muy particular las denominaciones de las socie-
dades inscritas en el Registro Mercantil. Pero la severa critica al Anteproyecto
procedente de algunos sectores de usuarios ha obligado al Ministerio a rectifi-
car parcialmente su posicién, como atestigua la tercera versién del Anteproyecto,
de 30 de abril de 2001. Asi, por una parte ha desaparecido la Disposicion final
4% antes vista, y por otra se ha dado una redaccién aparentemente menos ta-
xativa al articulo 10, que pasa a ser articulo 9 en esa tercera versién. Ahora, se-
gun el articulo 9.1 I, «los prestadores de servicios de la sociedad de la informa-
cién establecidos en Espana deberdn comunicar a los Registros Publicos en los
que, en su caso, estén inscritos, el nombre o nombres de dominio de Internet
que utilicen con caricter permanente, asi como todo acto de sustitucién o can-
celacion del mismo, salvo que dicha informacion conste ya en el correspondiente
Registro publico». La Disposicién adicional tnica de la segunda versién ha pa-
sado a ser en la tercera la Disposicién transitoria tnica, sin modificacion algu-
na. Finalmente, el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno mantiene en lo

2 Cfr. BOCG, Congreso de los Diputados, VII Legislatura, Serie A, nim. 68-1, 22 de febrero de
2002. En su Exposicién de Motivos subraya que «se prevé la anotacién del nombre o nombres de
dominio de Internet que correspondan al prestador de servicios en el Registro Puablico en que, en
su caso, dicho prestador conste inscrito para la adquisicién de la personalidad juridica o a los so-
los efectos de publicidad, con el fin de garantizar que la vinculacién entre el prestador, su esta-
blecimiento fisico y su «establecimiento» o localizacién en la Red, que proporciona su direccién
de Internet, sea facilmente accesible para los ciudadanos y la Administracién Puablica». El articu-
lo 9.1 del Proyecto impone a los prestadores de servicios de la sociedad de la informacién esta-
blecidos en Espaiia el deber de comunicar «al Registro Mercantil en el que se encuentren inscri-
tos, o a aquel otro Registro Publico en el que lo estuvieran para la adquisicién de personalidad
juridica o a los solos efectos de publicidad, el nombre, nombres de dominio o direcciones de
Internet que, en su caso, utilicen con caracter permanente, asi como todo acto de sustitucién o
cancelacién de los mismos, salvo que dicha informacién conste ya en el correspondiente Registro».
La comunicaciéon debera practicarse en el plazo de un mes desde la obtencién, sustitucién o can-
celacion del correspondiente nombre de dominio o direcciéon de Internet (art. 9.3). Una vez co-
municados, «los nombres de dominio y su sustitucién o cancelacién se haran constar en cada
Registro, de conformidad con sus normas reguladoras», con la particularidad -y este es un indicio
de coordinacién entre nombres de dominio y denominaciones sociales, aunque configurada de
modo muy rudimentario- de que «las anotaciones practicadas en los Registros Mercantiles se co-
municaran inmediatamente al Registro Mercantil Central para su inclusién entre los datos que son
objeto de publicidad informativa por dicho Registro» (art. 9.2). A los prestadores de servicios de
la sociedad de la informacién que vinieran utilizando antes de la entrada en vigor de la nueva Ley
nombres de dominio o direcciones de Internet la Disposicién transitoria tinica del Proyecto les im-
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sustancial las previsiones del ultimo Anteproyecto’.

En la consecuciéon de ese deseable objetivo de coordinacién entre los regis-
tros publicos de las personas juridicas (y no solo el Registro Mercantil
Central, aunque sea el mas relevante en el trafico juridico econémico) y los
nombres de dominio, objetivo que no alcanza en su plenitud la tltima ver-
si6n del Anteproyecto, conviene hacer un par de advertencias de técnica le-
gislativa. En primer lugar, seria aconsejable aunar toda la disciplina sobre
nombres de dominio en un tnico cuerpo legal, sea cual fuere su rango nor-
mativo y su procedencia ministerial, en lugar de mantener dispersas en va-
rios textos previsiones de importancia sustancial. En segundo lugar, el le-
gislador ha de tomar partido a la hora de sentar los criterios mas elementales
de coordinacién entre los registros de las personas juridicas y los nombres
de dominio, renunciando al coémodo expediente de remitir a los reglamen-
tos toda esta tarea en su integridad. En este sentido, las directrices del
Anteproyecto son practicamente remisiones en blanco al Reglamento del
Registro Mercantil.

2. EL NOMBRE DE DOMINIO BAJO CODIGO INTERNACIONAL DE USO ABIERTO
(«.COM», «.NET», «.ORG»)

15. La asignaciéon de un nombre de dominio bajo un gTLD abierto («.com»,
«.net», «.org») no estd sometida a las restricciones que se han indicado con
anterioridad a propésito del gTLD «.es». La practica atestigua sobradamente
esta afirmacion, sobre la que no hace falta insistir. Ello significa que nombres
civiles, artisticos o de personajes animados, seudénimos, titulos de obras, de-
nominaciones sociales, acrénimos y marcas se convierten en nombres de do-
minio bajo un gTLD abierto sin mas dificultad que la derivada de localizar en
la red una autoridad de asignacion, pagar las correspondientes tasas y acep-
tar las condiciones contractuales impuestas por esa autoridad. Tan facil y sim-
ple como eso.

La praxis del Centro de Mediacion y Arbitraje de la OMPI y de los restantes
o6rganos encargados de administrar la Politica Uniforme de Solucién de
Controversias de la ICANN demuestra con creces el elevado ntimero de con-
flictos que se suscita por la presunta colisiéon de los nombres de dominio re-
gistrados en estos gTLD con derechos de terceros de toda naturaleza”. Por po-
ner un ejemplo elocuente y bien apreciable, en el momento en que se escriben
estas lineas (28 de enero de 2002), y segun la informacién que se obtiene de

pone el deber de «solicitar su anotacién en el Registro Publico en que figuraran inscritos a efec-
tos constitutivos, en el plazo de un afio, desde la referida entrada en vigor». No se alcanza a com-
prender por qué razén la Disposicién transitoria Gnica omite mencionar aquellos Registros en los
que la inscripcion de la entidad no se produce a efectos constitutivos (atributivos de personalidad
juridica), sino a los solos efectos de publicidad. Si el articulo 9.1 menciona ambas modalidades re-
gistrales, lo natural seria que la Disposicién transitoria tnica hiciera lo mismo.

3 Se remite sobre esta materia al estudio de R. CASAS VALLES, «Politica uniforme para la reso-
lucién de conflictos en materia de nombres de dominio», citado en una nota precedente de este
trabajo.
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la base de datos «Whois», resulta que se encuentran ocupados ciertos nom-
bres de dominio por quienes, en principio, no aparentan tener ningtn dere-
cho a ello™.

La Politica Uniforme de Solucién de Controversias no ofrece una solucién sa-
tisfactoria a todos los supuestos de ocupaciéon de un nombre de dominio por
quien, en apariencia, no tiene derecho a él. Y ello porque el demandante ha de
alegar y probar, entre otros elementos, confusién entre el nombre de dominio
registrado y «una marca de productos o de servicios» sobre la que tenga dere-
cho [parrafo 4.a).i) de la Politica; las referencias a la marca se repiten en el pa-
rrafo 4.b).i), ii) y iv) de la Politica]. Ello significa que cualquier confusion de
un nombre de dominio con un signo que no sea una marca (por ejemplo, con
un nombre comercial, con una denominacién social o con un nombre civil)
queda fuera del ambito de aplicacién de la Politica. A veces se han superado
estas limitaciones acudiendo a una interpretacién de la Politica mas volunta-
rista que otra cosa, como ha sucedido, por citar casos que nos son cercanos,
con las decisiones del panel de la OMPI relativas a los dominios «joseluissam-
pedro.com», «rosamontero.com» y «lorenzosilva.com»”. La estrecha literalidad
de la Politica responde mayormente al lobby de los titulares de las marcas, en
cuanto signo distintivo mas internacionalizado y globalizado.

El Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio
de Internet, aprobado el 3 de septiembre de 2001, abre nuevos horizontes para
la ampliacién de la Politica Uniforme a terrenos hasta ahora ignotos™. El
Informe, que constituye a su vez un espléndido recorrido sobre el funciona-
miento de la Politica hasta el momento presente, con todas sus deficiencias y
ventajas, plantea las cuestiones que surgen en caso de mala fe y registros abu-
sivos de nombres de dominio que violan nombres propios (nombres civiles),
denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas reco-
mendadas por la Organizacién Mundial de la Salud con el fin de promover y
proteger la seguridad y la salud de los pacientes en todo el mundo, nombres y
siglas de organizaciones intergubernamentales (p.ej., Naciones Unidas), indi-
caciones geograficas, términos geograficos, indicaciones de procedencia y nom-
bres comerciales. En términos generales, este nuevo Informe es bastante con-
servador del statu quo, pues, en lugar de propugnar la apertura de la Politica

™ La base de datos mencionada se encuentra disponible en <www.register.com>. De su manejo se
obtiene que figuran asignados los nombres de dominio <www.josemariaaznar.com>, <www.jose-
mariaaznar.net> y <www.josemariaaznar.org>, todos ellos registrados, segun la informacién que
proporciona «Whois», por un sefior de Asturias llamado don Préspero Moran. El dominio <www.az-
nar.net> es una muy divertida pagina satirica sobre el actual Presidente del Gobierno de la Nacién.
Los dominios <www.anabotella.net> y <www.anabotella.org> estan registrados por un sefior do-
miciliado en Madrid llamado don Pablo Gumpert Fernandez. Mejor suerte corren <www.rodri-
guezzapatero.net> y <www.rodriguezzapatero.org>, que estan registrados por el Partido Socialista
Obrero Espafiol, aunque <www.rodriguezzapatero.com> estd a nombre de un sefior de Chinchon.
Fuera del ambito de la politica, ademas del ya citado <www.manolitogafotas.com>, estan también
ocupados <www.juanjosemillas.com> y la triada <www.rociojurado.com>, <www.rociojurado.net>
y <www.rociojurado.org>. Los ejemplos se podrian multiplicar sin gran esfuerzo.

> Se trata de las Decisiones 2000-1690, 2000-1694 y 2000-1697, respectivamente.

® Se encuentra disponible en <http://wipo2.wipo.int/process2/report/pdf/report-es.pdf>.
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Uniforme a los registros de nombres de dominio que violan signos distintos de
un derecho de marca, aboga sobre todo, y como paso previo, por la consecu-
cién de una mayor armonizacién en la disciplina internacional de esos otros
signos identificadores.

V. EL NOMBRE DE DOMINIO COMO DENOMINACION SOCIAL
DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL

16. La ensefianza que mas simplemente se obtiene de la Resolucién de 10 de
octubre de 2000, con que se abri6 este trabajo, es que los nombres de dominio
pueden ser utilizados como denominacién de una sociedad mercantil. Mas ge-
neralmente, cabe sostener que pueden ser usados como denominacién de cual-
quier persona juridica. El supuesto resuelto por la DGRN era, sin embargo, el
mas fAcil de los imaginables, pues la denominacion elegida para la sociedad,
«Internet.com, S.L.», coincidia con el nombre que la matriz norteamericana te-
nia en Estados Unidos, «Internet.com Corporation», la cual era a su vez titu-
lar del dominio «internet.com». Existia una perfecta simetria entre denomina-
cién social y nombre de dominio, y seguramente también, aunque no hay
constancia cierta de ello, entre ambos y derecho de marca (muy probablemente
«Internet.com Corporation» era titular de la marca «internet.comy»).

La posibilidad de utilizar un nombre de dominio como denominacién social
obliga a reinterpretar la normativa rectora de los nombres sociales, contenida
en los articulos 395 a 408 RRM, a la luz de esta nueva realidad. Algunas de las
consecuencias de esta reinterpretacién son las que seguidamente, sin afan ago-
tador, se indican:

1.%) El articulo 401.1 RRM prohibe que en la denominacién de una sociedad
anénima o de responsabilidad limitada o de una entidad sujeta a inscripcién
se incluya total o parcialmente «el nombre o seudénimo de una persona» sin
su consentimiento. El «<nombre» al que se refiere el precepto no es tinicamen-
te el nombre civil, sino también el nombre de dominio concedido por la auto-
ridad correspondiente. Si se comparte esta interpretacién, la consecuencia in-
mediata serd que unicamente podra utilizarse como denominacién social un
nombre de dominio por parte de la propia sociedad titular del nombre, o por
un tercero pero siempre con su consentimiento. Solucién de todo punto légi-
ca, pues no debe admitirse, so pena de crear confusién en el tréfico juridico,
que la denominacién social incluya un nombre de dominio del que la sociedad
no sea titular. En tal caso, quedara por dilucidar qué sucede con la denomina-
cién social, que se encuentra en funcién de nombre de dominio, si éste se pier-
de por cualquier circunstancia (p.ej., porque una sentencia judicial o una de-
cisién arbitral obliga a transferir el dominio a un tercero, o a cancelarlo, o
simplemente porque no se paga la tasa de renovacién del nombre una vez ex-
pirado el plazo inicial de asignacién).

2.*) La prohibicién del articulo 404 RRM, que veda la utilizacién en la deno-
minacién de términos o expresiones que resulten contrarios a la ley, al orden pu-
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blico o a las buenas costumbres, rige también para los nombres de dominio de
primer nivel, es decir, para las expresiones que preceden al sufijo de que se tra-
te. Una rapida ojeada por Internet demuestra que las palabras mas gruesas de
nuestra lengua estan ya presentes en la red, acompariadas por cualquiera de los
nombres de dominio genéricos de primer nivel [para el dominio «.es», en cam-
bio, la letra f) del apartado 3.3 del Anexo prohibe la inclusién en el nombre de
«términos o expresiones que resulten contrarios a la Ley, a la moral o al orden
publico»]. Pues bien, la pretensién de asignar a una sociedad mercantil, como
denominacion social, un nombre de ese tipo tropezara siempre con el obstaculo
que representa la norma prohibitiva del articulo 404 RRM. Dicho en otras pala-
bras, la disconformidad con la ley, el orden publico o las buenas costumbres de
un determinado término o expresion no desaparece por el simple hecho de con-
vertir ese término o expresion en un nombre de dominio de segundo nivel.

3.*) El articulo 405.1 RRM prohibe que las sociedades y demas entidades ins-
cribibles en el Registro Mercantil formen su denominacién exclusivamente con
el nombre de Espafia, sus Comunidades Auténomas, provincias o municipios.
Debe entenderse que el anadido a tales nombres del gTLD propio de un nom-
bre de dominio no permite escapar a la prohibicién, de manera que, prohibi-
da, por ejemplo, la denominacién social «Espafa, S.A.», también lo esta
«Espafia.com, S.A.». Esta afirmacién no prejuzga quién puede tener asignado
el nombre de dominio compuesto por el nombre de Espafia, sus Comunidades
Auténomas, provincias o municipios, y, en concreto, si cualquiera de esos nom-
bres puede ser monopolizado, en cuanto nombre de dominio, por un particu-
lar”. La jurisprudencia alemana ha reconocido, sobre la base del § 12 BGB, un
verdadero «derecho al nombre» de las ciudades alemanas.

4% El articulo 407.2 RRM permite que el Registrador no inscriba sociedades
o entidades cuya denominacion le conste «por notoriedad» que coincide con la
de otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad espafiola. Es dudoso si, al
amparo de este precepto, el Registrador pueda denegar la inscripcién de una de-
nominacién social coincidente con un nombre de dominio notoriamente cono-
cido (piénsese, como ejemplos puramente hipotéticos, en las posibles denomi-
naciones «Eresmas.com, S.L.» o «Ya.com, S.A.», coincidentes, respectivamente,
con los conocidos dominios <http://www.eresmas.com> y <http://www.ya.com>).
En favor de la negativa militan tanto la literalidad del precepto, que circunscri-
be la prohibicién a las denominaciones de una «entidad preexistente», condicién
que no reunen los nombres de dominio, como la tesis sostenida a propésito de

" Por poner algunos ejemplos, el dominio «toledo.com» esta ocupado por la ciudad norteameri-
cana de Toledo, del Estado de Ohio, y no por su homénima espanola; el dominio «castillalaman-
cha.com» no remite, como pudiera pensarse, a la Comunidad Auténoma de Castilla-La Mancha,
sino a una péagina de turismo por la Alcarria; finalmente, el dominio «madrid.com» est4 ocupado
y en venta. Son también conocidas las vicisitudes del dominio «barcelona.com», que se comentan
mas adelante. Se trata en todo caso, como se ve, del gTLD «.com», pues con el ccTLD «.es» no se
pueden registrar nombres de ciudades, municipios o Comunidades Auténomas.

8 En efecto, si en el ambito del articulo 407.2 RRM no se entienden comprendidos los signos dis-
tintivos de empresa (en este sentido, L. M.* MIRANDA SERRANO, Denominacion social y nombre
comercial, 1997, pp. 206 ss., con amplias referencias), por lo que no puede negarse la inscripcién
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los signos distintivos’.

5.2) El tramite de inscripcién de la denominaciéon que comprende un nombre
de dominio no habilita al Registrador Mercantil para controlar la legalidad de
dicho dominio y, en particular, para verificar su ajuste al Anexo de la Orden de
21 de marzo de 2000. Semejante control corresponde a la autoridad de asig-
nacién, de manera que, para el Registrador, el nombre de dominio constituye
una realidad dada a la que tiene que atenerse, sin perjuicio, como es légico, de
que le competa aplicar las normas pertinentes del Reglamento del Registro
Mercantil.

6.*) La inclusién en la denominacién social de un gTLD o un c¢cTLD no le
hace incurrir en la prohibicién establecida en el articulo 406 RRM, que veda
las denominaciones que induzcan a error. La finalidad perseguida por este pre-
cepto queda suficientemente garantizada siempre que en la denominacién fi-
gure la indicacion de la forma social de que se trate o su abreviatura (art. 403.1
RRM), aspecto que ninguna relacién guarda con el empleo de un nombre de
dominio. Mas dificil resulta, en cambio, decidir si se transgrede la prohibicién
de identidad sentada en el articulo 407 RRM cuando dos denominaciones di-
fieren tinicamente en el gTLD o c¢cTLD utilizados (p.ej., «Internet.com, S.L.» e
«Internet.net, S.L.»), habida cuenta de que la identidad no es sélo la coinci-
dencia total y absoluta entre denominaciones (art. 408.1 RRM), que aqui evi-
dentemente no se produce, sino también la utilizacién de las mismas palabras
con la adicién o supresién de términos o expresiones, genéricas o accesorias,
o de articulos, adverbios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos
de puntuacion u otras particulas similares, de escasa significacién (art. 408.1.2.°
RRM). La Resolucién de 10 de octubre de 2000 estima que la adicién del «.com»
al término «Internet» implica «una diferenciacién tanto desde el punto de vis-
ta grafico como fonético de este dltimo aisladamente considerado»
(Fundamento de Derecho tercero), pero da toda la impresién de que esta afir-
macion es realizada por la DGRN no con la finalidad de establecer la falta de
identidad entre la denominacién «Internet.com, S.L.» y cualquier otra deno-

de una denominacién social aduciendo su identidad total o sustancial con una marca o un nom-
bre comercial, tampoco cabe basar la negativa en la preexistencia de un nombre de dominio. No
obstante esta opinién doctrinal, la Resoluciéon de 4 de octubre de 2001 (BOE n.° 297, de 12 de di-
ciembre de 2001) ha dado por buena la negativa del Registro Mercantil Central a expedir certifi-
cacion de reserva de la denominacién «B.S.C.H., S.A.» sobre la base de que «es notorio que B.S.C.H.
es el acrénimo con que es conocida en su actividad empresarial una importante entidad financie-
ra, notoriedad que excluye la posibilidad de admitirla como denominacién social por otra con base
en los anteriores razonamientos» (Fundamento de Derecho 3). Esos razonamientos, que son los
que justifican la prohibicién del articulo 407.2 RRM, se condensan para la DGRN en, «por un lado,
evitar el confusionismo a que esa identidad puede conducir en el trafico, aun sin darse entre so-
ciedades mercantiles, y de otra parte, impedir, en linea con la prohibicién contenida en el articu-
lo 7.3 [rectius: 7.2] del Cédigo Civil, el abuso de derecho que supondria el utilizar el silencio del
Registro Mercantil Central para adoptar denominaciones socialmente anudadas de forma relevan-
te a una entidad ya existente, denominaciones que bien pueden ser los nombres comerciales de no-
toria relevancia, dada la no siempre clara distincién en el trafico entre el empresario como perso-
na juridica y la actividad empresarial que lleva a cabo» (subrayado mio). Nétese como para la
DGRN el articulo 407.2 RRM es bastante para impedir el acceso al Registro Mercantil de deno-
minaciones sociales idénticas a «<nombres comerciales de notoria relevancia», a signos distintivos
en suma.
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minacién idéntica que se valga de otro gTLD o de un ccTLD, sino, de modo
mas modesto, para salvar el requisito de la novedad comparando la denomi-
nacién «Internet.com, S.L.» con todas las otras que, utilizando el sustantivo
«Internet», figuraban en ese momento ya inscritas en el Registro Mercantil o
cuya denominacién estaba reservada (més de setenta, subraya la propia
Resolucion).

En mi opinién, debe admitirse la convivencia de denominaciones iguales cuya
unica diferencia radique en la utilizaciéon de diversos gTLD o ccTLD. Si tal es
la situacién en el mundo virtual de la red, entiendo que la misma ha de tener
su reflejo en los libros del Registro Mercantil. De una parte, los gTLD y ¢cTLD,
dada la funcién que cumplen en el sistema de nombres de dominio, no res-
ponden exactamente a ninguna de las circunstancias enumeradas en el articu-
lo 408.1.2.* RRM (no son expresiones genéricas o accesorias, ni adverbios, ni
articulos, ni preposiciones...). De otra, tampoco puede admitirse sin gran difi-
cultad que sean particulas o elementos «de escasa significacién», pues su pa-
pel en el DNS consiste, ni mas ni menos, que en diferenciar unos nombres de
dominio de otros, y ese efecto distintivo es precisamente lo que permite su pa-
cifica convivencia en la red (no son excluyentes) y aboga por su pacifica con-
vivencia en el Registro Mercantil (no son idénticos).

7.%) El articulo 408.3 RRM no es argumento contrario a la tesis que se acaba
de defender. Pues su ambito de aplicacion se agota en prohibir denominacio-
nes de formas sociales diferentes pero que utilicen nombres de dominio idén-
ticos (p.ej., «Internet.com, S.L.» e «Internet.com, S.A.» son denominaciones
idénticas y caen bajo la interdiccién sentada por el art. 408.RRM), pero no si,
aun siendo la misma forma societaria, la denominacién es diferente, aunque
solo sea —es suficiente con eso— por la utilizacién de un distinto gTLD o
ccTLD.

VI. EPILOGO: LA PROTECCION DE LA MARCA FRENTE
AL NOMBRE DE DOMINIO EN LA NUEVA LEY DE MARCAS

17. Aunque el objeto principal de nuestra atencién han sido los posibles con-
flictos entre nombre civil y denominacién social, de una parte, y nombres de
dominio, de otra, no puede pasar desapercibida la expresa mencién que, por
primera vez en nuestro ordenamiento juridico, hace una norma de rango legal
a los nombres de dominio. Esa mencién se encuentra en el articulo 34 de la ya
citada Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Partiendo de la base de que
el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en
el trafico econémico (art. 34.1), de ahi se desprende que el titular de la marca
puede prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el trafico
econémico cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idén-
ticos a aquellos para los que la marca esté registrada [letra a) del art. 34.2], o
cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénti-
cos o semejantes los productos o servicios implique un riesgo de confusién del
publico, incluido el riesgo de asociacién entre el signo y la marca [letra b) del
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art. 34.2], o, finalmente, cualquier signo idéntico o semejante para productos
o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la mar-
ca, en el caso de que ésta sea notoria o renombrada en Espafia y con la utili-
zacioén del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexién entre
dichos bienes o servicios y el titular de la marca, o, en general, cuando ese uso
pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del caracter dis-
tintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada [letra ¢) del
art. 34.2]1%.

Pues bien, cuando se cumplan estas condiciones, el titular podra prohibir, en
especial, «usar el signo en redes de comunicacién teleméticas y como nombre
de dominio» [letra e) del art. 34.3]. Se admite de modo expreso que una de las
posibles formas de infraccién del derecho de marca es mediante la utilizacién
del signo distintivo como nombre de dominio (como SLD) o, mas en general,
como medio de identificacién en redes telematicas (mediante su uso, por ejem-
plo, como direccién de correo electrénico), posibilitando al titular de la marca
perseguir esa situacion siempre que concurra alguna de las situaciones descri-
tas en el articulo 34.2 de la Ley.

Lo mismo ha de suceder si el signo distintivo utilizado en redes de comunica-
cién teleméticas o como nombre de dominio es un nombre comercial, dado
que el registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo
a utilizarlo en el trafico econémico «en los términos previstos en esta ley» (art.
90 de la Ley 17/2001), lo que significa que el titular puede ejercitar el mismo

" La mencién explicita a la marca notoria o renombrada constituye una de las principales innova-
ciones de la Ley de Marcas de 2001, que da lugar a una serie de importantes consecuencias en mul-
tiples ambitos. Asi por ejemplo, en materia de responsabilidad civil por infraccién de la marca, el ar-
ticulo 42.2 de la nueva Ley establece un sistema de responsabilidad objetiva si la marca vulnerada
es notoria o renombrada, frente al criterio general de responsabilidad subjetiva, o por culpa o negli-
gencia, que luce en ese mismo precepto. O, en la misma linea, la Disposicion adicional 14.%, que per-
mite que los 6rganos registrales competentes para el otorgamiento o verificaciéon de denominaciones
de personas juridicas denieguen el nombre o razén social solicitado «si coincidiera o pudiera origi-
nar confusién con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que re-
sultan de esta Ley, salvo autorizacién del titular de la marca o nombre comercial». Ambos precep-
tos, junto a otros dispersos por el articulado de la nueva Ley de Marcas, constituyen manifestaciones
concretas de ese «reforzamiento de la proteccién de las marcas notorias y renombradas» a que alu-
de, como uno de sus principios inspiradores, la Exposicién de Motivos de la nueva Ley (apartado
IV). El articulo 8.2 y 3 de la Ley 17/2001 ofrece los conceptos de marca (y nombre comercial) noto-
ria y renombrada. Sobre este tipo de marcas hay que tener igualmente en cuenta, en el ambito in-
ternacional, la Recomendacién conjunta relativa a las disposiciones sobre la proteccién de las mar-
cas notoriamente conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unién de Paris para la Proteccién de
la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI en la 34.* serie de reuniones de las
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, celebrada del 20 a 29 de septiembre de 1999, do-
cumento disponible en <http:/www.wipo.int/sct/es/documents/session_3/pdf/sct3_8.pdf>. Un apunte
sobre la proteccién de la marca renombrada frente a los nombres de dominio en C. FERNANDEZ-
NOVOA, Tratado sobre Derecho de Marcas, 2001, pp. 344-345.

8 A mayor abundamiento, el articulo 87.3 de la nueva Ley de Marcas, analogo al articulo 81 I de
la de 1988, senala que, «salvo disposicién contraria prevista en este capitulo, seran de aplicacién
al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las
normas de la presente Ley relativas a las marcas». Lo que refuerza la aplicacion del articulo 34 de
la Ley 17/2001 a los nombres comerciales.
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ius prohibendi que el articulo 34.3.e) reconoce al titular de una marca®. E igual-
mente si se trata de marca o nombre comercial concedido al amparo de una
normativa anterior a la nueva Ley de Marcas®'.

18. La mencién que se hace en la Ley 17/2001 a la infraccién del derecho de
marca mediante la utilizacién del signo distintivo en redes de comunicacion te-
lematicas o como nombres de dominio fue objeto de una amplio examen por
parte del Pleno del Consejo de Estado en el Dictamen emitido a propésito del
Anteproyecto de Ley de Marcas, de 25 de enero de 2001 (nim. 3555/2000)%. El
articulo 34.3.d) del Anteproyecto reconocia al titular de la marca el derecho de
prohibir, cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el articulo 34.2,
«utilizar el signo en los documentos mercantiles y publicidad o en redes de co-
municacién telemaéticas y, en particular, como nombre de dominio»®*. Para el
Consejo de Estado era «acertado» equiparar con caracter general al uso del sig-
no en los documentos de negocio su uso en redes de telecomunicacién tele-
maticas, pero no le merecié la misma valoracién el tratamiento que el
Anteproyecto daba al nombre de dominio en su conflicto con la marca regis-
trada. Sobre este particular, y después de un muy amplio razonamiento, el
Consejo de Estado proponia modificar la redaccién del articulo 34.3.d) del
Anteproyecto y afiadir un nuevo apartado al precepto relativo a los conflictos
entre nombres de dominio y marcas, formulado con arreglo a los principios

81 Conforme a su Disposicién transitoria segunda, apartado 1, «las marcas y nombres comerciales
concedidos durante la vigencia de legislaciones anteriores se regiran por la presente Ley, salvo en
lo que se dispone en los apartados siguientes».

8 He tenido oportunidad de manejar el texto original del Dictamen, que atin no ha sido objeto de
publicacién oficial.

8 El texto del Anteproyecto puede consultarse en ADI 1999, pp. 1323-1360.

8 Pese a su amplitud, resulta de interés reproducir las extensas consideraciones del Consejo de
Estado sobre esta materia (paginas 45 a 48 de la version original del Dictamen):

«La privacién a un tercero del derecho a utilizar fuera de Espana un nombre de dominio regis-
trado fuera del territorio nacional tiene importantes efectos extraterritoriales que no en todos los
casos resultaran justificados. No sera infrecuente que el nombre de dominio perteneciente a un
dominio genérico de primer nivel (como por ejemplo «.com») tenga un valor econémico conside-
rablemente mayor que el de la marca espanola coincidente, por los ingresos que proporcione o por
las inversiones basadas en él. No siempre resultara razonable, y en todo caso constituird una me-
dida con indeseables efectos extraterritoriales, la atribucién al titular de una marca espanola del
derecho a prohibir el uso en Internet de un nombre de dominio coincidente, perteneciente a un
dominio genérico de primer nivel, que hubiera sido explorado con anterioridad a la fecha de pro-
teccién de la marca para la comercializacion de los mismos bienes o servicios. El registro de mar-
cas con esta finalidad, cuando se produce de mala fe, recibe el nombre de «reverse domain name
hijacking» en las «Rules for Unifor Domain Name Dispute Resolution Policy» aprobadas por la
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) el 24 de octubre de 1999 (arti-
culo 15.¢e).

Adicionalmente, una norma como la propuesta seria contraria al principio de armonia interna-
cional de normas juridicas en un contexto tan sensible como el de Internet, limitando el desarro-
llo de los servicios de la sociedad de la informacién y el del comercio electrénico. Si en otros or-
denamientos se introdujeran normas de idéntico contenido a la proyectada, el registro de un
nombre de dominio perteneciente a un dominio genérico de primer nivel (como por ejemplo
«.com») no otorgaria la minima proteccién requerida para fundar en él inversiones de cierta cuan-
tia. Bastaria la existencia de una marca registrada con arreglo a cualquiera de tales ordenamien-
tos para productos o servicios similares a los ofrecidos en la correspondiente direccién IP, aunque
la solicitud de registro y la prioridad de la marca fueran posteriores a la fecha en que fue regis-
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que el propio Dictamen se preocupaba de sefialar®.

El Gobierno hizo en este punto caso omiso de las observaciones formuladas
por el Consejo de Estado, y en el Proyecto de Ley de Marcas presentado a las
Cortes Generales mantuvo el articulo 34.3.d) en los mismos términos previstos
en el Anteproyecto®. Dos enmiendas presentadas en el Congreso de los
Diputados se hicieron eco de la opinién del Consejo de Estado y trataron de

trado y utilizado el nombre de dominio, para que el titular de aquélla pudiera prohibir el uso de
éste en el trafico juridico en todo el mundo, incluso en el supuesto de que el titular del nombre de
dominio lo fuera también de una marca coincidente registrada en otro Estado para distinguir pre-
cisamente los productos y servicios comercializados en la direccién IP.

Los efectos de esta norma se ven agravados por el cardcter objetivo de la responsabilidad exigida
al usuario del nombre de dominio coincidente con la marca registrada en el articulo 41.2 del
Anteproyecto, unido a la indemnizaciéon minima establecida en el articulo 43.5 del mismo.

No obstante lo anterior, es claro que el riesgo de confusién en los consumidores y usuarios debe
ser evitado. Para ello cabe arbitrar otros remedios, como por ejemplo la prohibicién de comercia-
lizar en Espafia productos o servicios idénticos o similares cuando el nombre de dominio es idén-
tico o similar a la marca y -en este ultimo caso- exista riesgo de confusién o ventaja desleal, o la
condena a insertar en la pagina de Internet anuncios que eviten la produccién de equivocos. Solo
deberia llegarse a la prohibicién de uso del nombre en ciertos casos en los que concurra mala fe,
por un lado, y por otro cuando, siendo utilizada la direccién IP distinguida para realizar las con-
ductas contempladas en el articulo 34.2 del Anteproyecto, el nombre de dominio pertenezca al do-
minio de pais de primer nivel «.es», o bien -en caso contrario- no resulte posible una solucién con
menores efectos extraterritoriales.

En ocasiones, incluso sin que concurran las circunstancias del articulo 34.2 del Anteproyecto, el
nombre de dominio es registrado de mala fe por quien no es titular de un signo coincidente pro-
tegido, con la finalidad de impedir el uso del nombre de dominio por parte del titular de una mar-
ca o nombre comercial o la de exigir por ello una contraprestacion (sin que el titular del nombre
de dominio sea titular de un derecho al uso del signo que merezca ser protegido), o con el pro-
posito de atraer usuarios de Internet con aprovechamiento desleal de la reputacién ajena, o incluso
con el fin de denigrar la marca o el nombre comercial (de lo que existen numerosos ejemplos). En
estos supuestos, resulta procedente la proteccién del derecho del titular de la marca o del nombre
comercial anteriores, al menos cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pre-
tenda obtener un aprovechamiento indebido del caracter distintivo o del renombre de la marca o
se pueda causar perjuicio a los mismos. El criterio de la mala fe es (junto a otros) la base de la
«Uniform Dispute Resolution Policy» aprobada por ICANN el 24 de octubre de 1999.

Teniendo en cuenta el mayor alcance que puede tener la intervencién del legislador en los nom-
bres de dominio pertenecientes al dominio de pais de primer nivel «.es», parece también razona-
ble prohibir el uso de tales nombres de dominio por un tercero cuando éste realice en Espafia me-
diante la direccion IP distinguida cualquiera de las conductas contempladas en el articulo 34.2.
Para el ejercicio judicial de esta acciéon (que podria incluirse entre las del articulo 41 del
Anteproyecto) podria exigirse, con caracter previo, que el titular del nombre de dominio sea ad-
vertido fehacientemente por el titular de la marca acerca de la exigencia de ésta.

No parece aconsejable reconocer al titular del derecho de marca el derecho a prohibir el uso de
los restantes nombres de dominio salvo cuando, ademas de ser utilizados para realizar en Espafia
alguna de las conductas contempladas en el articulo 34.2, no exista la posibilidad de adoptar otras
medidas de proteccién del derecho de marca con menores efectos extraterritoriales, como las an-
teriormente mencionadas. Para el ejercicio judicial de la accién correspondiente deberia exigirse
igualmente la previa advertencia fehaciente de la existencia de la marca.

En los restantes supuestos, el derecho del titular de un nombre de dominio a conservarlo y usar-
lo licitamente fuera de Espafia es merecedor de tutela, y su proteccién resulta esencial para el de-
sarrollo de los servicios de la sociedad de la informacion.

Por todo ello -concluia el pasaje del Dictamen dedicado a los nombres de dominio-, considera el
Consejo de Estado oportuno modificar la redaccién del articulo 34.3.d), y anadir un nuevo apar-
tado al articulo 34 relativo a los conflictos entre nombres de dominio y marcas, formulado con
arreglo a los principios anteriormente expuestos»

8 BOCG, Congreso de los Diputados, VII Legislatura, Serie A, ntim. 33-1, 9 de marzo de 2001.
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ajustar a ella el texto del Proyecto. Asi, la enmienda ntmero 89, del Grupo
Parlamentario Catalan (Convergencia i Unid), propuso desdoblar la letra d) del
articulo 34 en las letras d) y ¢), de manera que la letra d) contemplara la prohi-
bicién de «utilizar el signo en los documentos mercantiles y en la publicidad»,
y la letra e) hiciera lo propio con «usar el signo en redes de comunicacién te-
lematicas y como nombre de dominio cuando dicho uso tenga un efecto co-
mercial en Espafa». La justificacién de la enmienda era la siguiente: «Se dota
de una mayor precision a la prohibicién del uso en Internet de una marca re-
gistrada en Espaia, pues es evidente que no todo uso en la red cabra impu-
tarlo como infraccién de la expresada marca; todo dependera de los efectos co-
merciales que dicho uso tenga en Espaia, por cuanto si ningun efecto de esa
caracteristica ha lugar mal podra sostenerse darse (sic) una infraccién marca-
ria»*. La enmienda numero 157, firmada por el Grupo Parlamentario
Socialista, proponia afiadir a la letra d) del articulo 34.3 del Proyecto la ex-
presion «en Espanax, detras de «como nombre de dominio», con la escueta jus-
tificacién: «Informe del Consejo de Estado»®. La Ponencia encargada de re-
dactar el Informe sobre el Proyecto decidi6 mantener las enmiendas para su
debate en la Comisién de Ciencia y Tecnologia del Congreso®®. En esta
Comisién, que aprobé el Proyecto con competencia legislativa plena, fue don-
de tuvo lugar el debate sobre esas enmiendas y fue aprobada la que, a la pos-
tre, resultarfa ser la versién definitiva del articulo 34.3 de la Ley de Marcas®.
En ese debate se expusieron con mayor detalle las razones que respaldaban las
enmiendas ya vistas®. Aunque con un grave desenfoque, pues los parlamenta-
rios se perdieron en cuestiones relativas a la competencia judicial internacio-
nal de los tribunales espafoles sin caer en la cuenta de que las enmiendas en

% BOCG, Congreso de los Diputados, VII Legislatura, Serie A, nim. 33-10, 18 de mayo de 2001, p. 75.
8 BOCG, Congreso de los Diputados, VII Legislatura, Serie A, ntim. 33-10, 18 de mayo de 2001, p. 93.
8 BOCG, Congreso de los Diputados, VII Legislatura, Serie A, nim. 33-11, 22 de junio de 2001.
% En la redaccién del precepto aprobada por la Comisién la inicial letra d) del articulo 34.3 se des-
gajo en una letra d), que prohibe «utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad»,
y una letra e), que prohibe «usar el signo en redes de comunicacién telematicas y como nombre
de dominio» (BOCG, Congreso de los Diputados, VII Legislatura, Serie A, nim. 33-12, 3 de julio
de 2001, p. 158).

% En nombre del Grupo Parlamentario Catalan, el Diputado Sr. Silva Sdnchez insisti6é en que con
la enmienda ntmero 89 se perseguia «la finalidad de evitar efectos extraterritoriales» (DSCG,
Comisiones, VII Legislatura, nam. 274, sesién celebrada el 25 de junio de 2001, p. 8295). Més ex-
haustivo en su explicacion fue el Diputado Sr. Navarrete Merino, quien intervino en representa-
cién del Grupo Parlamentario Socialista: «La proteccién debe ser territorial, segiin el informe del
Consejo de Estado. La utilizacién de nombres de dominio, que es el tema al que hace alusién nues-
tra enmienda, entra en numerosas ocasiones en colisién con la marca cuando se designan como
sitio o direccién en Internet los famosos TLD bien sean gTLD o c¢cTLD, siendo los gTLD los ge-
néricos «.com», «.net» y «.org», y los limitados, que estdn reservados a los organismos internacio-
nales «.int», al Gobierno de los Estados Unidos «.gov» y al ejército de los Estados Unidos «.mil»,
y los ccTLD, generalmente los c6digos de paises son genéricos, aunque en algunos casos estan tam-
bién limitados cuando para la utilizacién del cédigo del pais se sigue [rectius: exige] algtin dato
complementario, como puede ser la residencia en dicho pais. Nos parece que la situacién no esta
madura para la inclusién en los términos en que lo hace el proyecto de la prohibicién de los nom-
bres de dominio; ni siquiera estd madura para la postulacién de la ley que solicitaba el represen-
tante de CiU. El sistema de denominaciones de nombres en Internet se ha privatizado y estan sur-
giendo controversias, lo que ha originado que la OMPI formule recomendaciones a la corporaciéon
de asignaciéon de nombres y nimeros de dominio. En estas recomendaciones se considera registro
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modo alguno abordaban una cuestién de ese tipo.

19. Ademas de los ejemplos proporcionados por la aplicacién de la Politica
Uniforme de Solucién de Controversias, cuyo ambito de aplicacion se restringe,
seglin se vio, a los casos en que el demandante alegue la infracciéon de un de-
recho de marca de productos o de servicios, los tribunales espafioles, aun antes
de que la nueva Ley de Marcas lo previera de modo expreso, han dictado ya al-
gunas resoluciones relativas al conflicto entre marcas y nombres de dominio en
los conocidos casos «nocilla.com», «nexus.es» y «ozul.com»-«ozucom.es»’'. Sin

abusivo el de un nombre de dominio que infringe el derecho de marca. Al ser Internet un sistema
internacional puede haber multitud de tribunales de diferentes paises presuntamente competen-
tes, poco veloces y costosos, caracteristicas que son contrarias al registro de nombre de dominio
y a su utilizacién en Internet, pero el perjuicio para el titular de la marca por esos mismos moti-
vos puede ser enorme. Por ello, en estos momentos hay partidarios de decretar un procedimiento
unico obligatorio de caracter judicial de solucién de controversias, lo que también otros critican y
en general pretenden que se aplique sélo a los registros abusivos. De momento se mantiene la po-
sibilidad de solucién judicial, que se regira por el derecho de los paises respectivos, por lo que no
parece logico que los tribunales espafioles conozcan de todo caso de uso de nombre de dominio.
Que sepamos, la utilizacién como marca de un nombre de dominio (sic) no es ni genocidio ni de-
lito contra la humanidad. Por consiguiente, nos parece que la internacionalizacién de la jurisdic-
cién de los tribunales territoriales no seria lo mas conveniente en este caso. Por todo lo dicho,
mantenemos nuestra enmienda, que nos parece que cubre este periodo de provisionalidad y en-
cierra un criterio de razonable posibilidad de aplicacién practica».

En defensa de la posicion del Grupo Parlamentario Popular, mayoritario, intervino el Diputado Sr.
Fernandez de Trocéniz Marcos, que acogié la enmienda niimero 89 (Grupo Parlamentario Catalan)
en su aspecto formal de desgajar en dos la primitiva letra d) del articulo 34.3 del Proyecto, pero
rechazdndola en su vertiente sustancial. En respaldo de esta posicién indicé que «no ha lugar a
introducir las palabras cuando tenga un efecto comercial en Espafa -y hago este comentario es-
pecifico porque ha surgido en el debate-, referentes a la utilizacién indebida de signos telematicos
o nombres de dominio, porque si bien es cierto que los tribunales espafioles tienen solo compe-
tencia en nuestro pafs, puede darse el caso de que violaciones del derecho de marcas, utilizando
medios telematicos o como nombres de dominio, puedan ser perseguidas a través de los medios y
de los procedimientos civiles oportunos fuera del territorio espafiol» (p. 8302).

! Sobre ellas, A. GARCIA VIDAL, «Los primeros pronunciamientos judiciales espafoles sobre con-
flictos entre nombres de dominio y signos distintivos», ADI 1999, pp. 473-487. Para el caso «noci-
lla.com», aunque desde una perspectiva mas procesal, V. PEREZ DAUDI, «Comentario al Auto del
Juzgado de Primera Instancia nim. 5 de Oviedo de 2 de junio de 1999 (El conflicto entre las mar-
cas y los nombres de dominio)», Justicia 2000-1, pp. 115-140. Mas recientemente, y no contem-
plada en esos trabajos, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Seccién 4.2, de 5 de ene-
ro de 2001 (Ar.Civ. 2001, 68; La Ley 2002, 2239) ha confirmado la dictada por el Juzgado de Primera
Instancia n.° 13 de Bilbao de 28 de septiembre de 1999 (Ar.Civ. 1999, 1778) a propésito de la ce-
sacién del uso de los dominios «ozu.com» y «ozucom.es» por violacién de la marca «ozti». También
son resefiables determinados Autos dictados en procedimientos de medidas cautelares, todos ellos
disponibles en <http://www.dominiuris.com/casos/espanya.htm>. En concreto, el Auto del Juzgado
de Primera Instancia n.° 9 de Madrid de 10 de marzo de 2000, que accede a la solicitud de medi-
das cautelares formulada por la Fundacién de la Universidad Oberta de Catalunya, titular de la
marca «metacampus virtual», y ordena a las mercantiles demandadas, dedicadas a la prestacién
de servicios de ensefianza por medio de Internet, a que, entre otras cosas, se abstengan de utilizar
en su actividad empresarial los dominios «metacampus.es», «metacampus.comy»,
«metacampus.org» y «metacampus.net», y el Auto del Juzgado de Primera Instancia n.° 10 de
Madrid de 26 de marzo de 2001, que no accede a las cautelares solicitadas por la cadena de hi-
permercados Carrefour en relacién con el dominio «denuestratierra.com». Por su parte, la
Sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.° 12 de Zaragoza de 19 de abril de 2001 estima la
demanda interpuesta por la titular de la marca y el nombre comercial «zaragozavirtual», asi como
del nombre de dominio «zaragozavirtual.com», ordenando a los demandados, entre otras cosas,
que se abstengan de utilizar el dominio «zaragoza-virtual.com».
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necesidad de realizar un anélisis pormenorizado de estas decisiones, el criterio
que se extrae de su lectura es que, con caracter general, el titular de una mar-
ca o un nombre comercial puede oponerse a que un tercero utilice sin su con-
sentimiento ese signo distintivo como nombre de dominio. Dicho en otros tér-
minos, quien registra un determinado signo como marca o nombre comercial
adquiere sobre él una situacién de monopolio (arts. 3.1, 30 y 78.1 de la Ley
32/1988) que le da derecho no solo a impedir los actos expresamente prohibi-
dos por el articulo 31 de dicha Ley, precepto aplicable al nombre comercial en
virtud de la remisién del articulo 81 de la Ley 32/1988, sino también la utiliza-
cién de ese mismo signo como nombre de dominio, o la de cualquier otro que
presente con €l riesgo de confusién. El inico supuesto de los analizados en que
no ha prosperado ante nuestros Tribunales la proteccién solicitada por el titu-
lar de la marca, que es el mencionado Auto del Juzgado n.° 10 de Madrid de 26
de marzo de 2001, denegatorio de la medida cautelar contra el dominio «de-
nuestratierra.com», se justifica porque, pese a que la actora tenia registradas de-
terminadas marcas con la expresion «de nuestra tierra» o «nuestra tierra», el
Juzgado considera que no hay riesgo de confusién o de asociacién. Es decir, por
virtud de un razonamiento puramente marcario, sin ninguna especialidad por
el hecho de que el elemento de contraste sea un nombre de dominio.

20. Sin pretender ahora realizar una anaélisis exhaustivo de las implicaciones
que comporta el articulo 34.3.e) de la nueva Ley de Marcas, deben destacarse
en sus trazos mas gruesos algunas de las que, en mi opinién, alcanzan una ma-
yor importancia.

En primer lugar, aunque las enmiendas presentadas al Proyecto por los Grupos
Parlamentarios Socialista y Cataldan no fueron acogidas, es claro que el articulo
34.3.e) no admite otra interpretacion razonable que la patrocinada por dichas en-
miendas, en consonancia con el Dictamen del Consejo de Estado. Puesto que, de
una parte, los efectos de la nueva Ley de Marcas se circunscriben al territorio es-
pafiol, de otra, lo que en ella se regula es la marca espafiola y, finalmente, las con-
ductas perseguibles con apoyo en la misma son las que atentan en territorio es-
pafiol a dicha marca, no puede entenderse prohibida la utilizacién como nombre
de dominio de una marca si con él no se realiza una actividad comercial que ten-
ga efectos en territorio espanol. Es decir, el titular de una marca registrada en la
OEMP no puede oponerse a que ese mismo signo distintivo sea utilizado como
nombre de dominio por quien no tiene intencién alguna de dirigirse al mercado
espafol, ni de hecho actiia como competidor del titular de la marca en ese mer-
cado (piénsese, por ejemplo, en un nombre de dominio registrado en Australia y
operante tinicamente en ese pais, que genera riesgo de confusién con una marca
registrada en Espafia). Atin menos, naturalmente, puede oponerse a la utilizacién
de su misma marca como nombre de dominio, en aquellos casos en que esa uti-
lizacién esta respaldada por una marca homoénima obtenida por otro empresario

2 Asi por ejemplo, la espafiola Editorial Civitas, titular del dominio «civitas.es», no puede hacer
nada para impedir el uso por sus respectivos titulares de los dominios «civitas.fr» (sociedad fran-
cesa de gestién), «civitas.com» y «civitas.de» (sociedad alemana de consultoria) o «civitas.it» (co-
operativa de viviendas italiana).
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en otro Estado al amparo de la normativa de este tltimo®. Ni siquiera si ese otro
empresario es competidor del radicado en Espafia: se trata de una inevitable con-
secuencia de la pluralidad de c¢cTLD y gTLD.

En segundo lugar, el articulo 34.3.¢) sienta la prevalencia de la marca sobre el
nombre de dominio sin parar mientes en la prioridad o no de aquélla sobre
éste o a la inversa. Es decir, tal como se formula el precepto, cabe una inter-
pretacion favorecedora al maximo de la prevalencia de la marca, segtin la cual
el derecho del titular marcario a impedir la utilizacién de su signo como nom-
bre de dominio opera tanto si la marca ha sido registrada antes de la asigna-
cién del nombre de dominio (para la proteccién provisional de la marca, cfr.
art. 38 de la Ley 17/2001) como si ha accedido a la OEMP con posterioridad a
la concesién del nombre de dominio. Una interpretaciéon de estas caracteristi-
cas deja abierta la puerta al uso abusivo y de mala fe de las marcas, segtin puso
de relieve el Consejo de Estado al hacer mencién del fenémeno conocido como
reverse domain name hijacking, contemplado en el parrafo 15.5) del Reglamento
de la Politica Uniforme («la demanda se ha presentado de mala fe, por ejem-
plo, en un intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utili-
za de buena fe, o que se ha presentado fundamentalmente para obstaculizar
las actividades del titular del nombre de dominio») y del que el Centro de la
OMPI ofrece algunos casos relevantes®. A mi juicio, una utilizacién del regis-
tro de marca con esa finalidad no debe ser atendida por los Tribunales, por
mas que tenga un cobijo formal en la indiscriminada redaccién del articulo
34.3.¢) de la nueva Ley de Marcas. A falta de un remedio mejor, la conducta de
quien, conocedor de la existencia de un nombre de dominio, registra una mar-
ca idéntica con la finalidad de exigir después la cesién del uso de dicho nom-
bre, incurre en mala fe y abuso de derecho, de manera que su demanda de pro-
teccién de marca no ha de prosperar (art. 7.1 CC). Correspondera al titular del
nombre de dominio probar los hechos reveladores de la mala fe de quien ob-
tiene el registro de la marca con esa finalidad, pero la prueba serd tanto mas
facil cuanto mayor sea el grado de conocimiento del nombre de dominio. O si
se prefiere, empleando conceptos que se predican de la marca pero que, con-
servando su sentido mas esencial, pueden ser cémodamente aplicados a los
nombres de dominio: cuanto mayor sea su renombre y su notoriedad.

En tercer lugar, el articulo 34.3.¢) de la Ley 17/2001 protege la marca y el nom-
bre comercial frente al titular de un nombre de dominio que utiliza esos sig-
nos distintos en su direccién de Internet, pero no protege la denominacion so-
cial de una persona juridica en esa misma eventualidad. Evidentemente, esa
denominacion estara protegida si se ha inscrito en la OEPM como marca o
como nombre comercial [cfr. arts. 4.2.a), 9.1.d) y 87.2.a) de la Ley 17/2001],
pero entonces la denominacion gozara de tutela en cuanto que es marca o nom-
bre comercial, y no en su condicién de denominacién sin mas. Las denomina-
ciones no registradas como nombre comercial o marca quedarian, segiin este

3 Para ese particular, cfr. E. RHEIN, «Reverse Domain Name Hijacking: Analysis and Suggestions»,
EIPR 2001, pp. 557-564, tomando como punto de partida de estudio la decisién de la OMPI en el
caso Deutsche Welle c¢. DiamondWelle Ltd.
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criterio, desprovistas de proteccién frente a nombres de dominio idénticos o
con los que existiera riesgo de asociacién. No obstante, en la linea auspiciada
por la nueva Ley de Marcas de revitalizaciéon de la denominacién social, ya ex-
puesta en paginas precedentes de este trabajo, es posible defender la aplicacién
analégica del criterio sentado en el articulo 34.3.e) también para resolver las
colisiones entre denominaciones sociales anteriores y nombres de dominio pos-
teriores.

Por ultimo, en cuarto lugar, la eficacia ofensiva contra el nombre de dominio
es reconocida en la Ley de Marcas en favor de la marca y del nombre comer-
cial, a lo que cabria afiadir, si se comparte el criterio que se acaba de sefialar,
la propia denominacién social. Ahora bien, no hay nada en la Ley de Marcas
que haga pensar que, al menos en algunas ocasiones, el nombre de dominio
anterior ha de prevalecer sobre la marca, el nombre comercial o la denomina-
cién social posteriores. Fuera de los casos englobables como reverse domain
name hijacking, la solucién parece que debe ser desfavorable, al menos en el
estado actual de nuestro ordenamiento juridico, para los titulares de los nom-
bres de dominio. No tanto porque el caracter sustancial del derecho de los ti-
tulares se encuentre reducido a su minima expresién, sino porque la solucién
contraria mina en sus mismas bases principios esenciales del Derecho indus-
trial que inicamente deben decaer si asi lo declara expresamente el legislador.

Con todo, no resulta impertinente plantearse si los titulares de un nombre de
dominio pueden ampararse en determinados mecanismos de proteccién de los
terceros establecidos por la Ley de Marcas de 1988 (y, ahora, en la medida en
que subsistan, en la Ley de Marcas de 2001) en una eventual confrontacién con
marcas o nombres comerciales posteriores. Pienso en particular en los dos si-
guientes mecanismos:

— El articulo 3.3 de la Ley de 1988 dispone que si un registro de mar-
ca ha sido solicitado «con fraude de los derechos de un tercero», la
persona perjudicada podra reivindicar la propiedad de la marca siem-
pre que ejercite la oportuna accién reivindicatoria con anterioridad al
plazo de concesién o en los cinco afos siguientes a la fecha de pu-
blicacién de la concesion. Si el «tercero» cuyos derechos se ven de-
fraudados con la concesién de la marca es el titular de un nombre de
dominio, seguramente debe reconocérsele la posibilidad de reaccio-
nar frente al titular marcario en los términos previstos por el articu-
lo 3.3 que se acaba de transcribir, reivindicando para si la marca que
defrauda, por la razén que fuere, su nombre de dominio.

— El articulo 13.c) de la Ley de 1988 sefiala que no podrén registrarse
como marca «los signos o medios que supongan un aprovechamien-
to indebido de la reputacién de otros signos o medios registrados».
Siempre que se entienda que esos otros «signos o medios registrados»
no han de ser necesariamente signos distintivos registrados en las ofi-
cinas publicas correspondientes (estatales, comunitarias o interna-
cionales) como marcas o como nombres comerciales, sino que tam-
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bién estdn comprendidos en esa expresién los nombres de dominio,
no hay ningun obstaculo para mantener que un nombre de dominio
previamente asignado se erige en obstaculo para la concesién de una
marca posterior si el registro de ésta supone un aprovechamiento in-
debido de la reputacién de aquél.

La consideracién anterior se une a la «consistencia» del nombre de dominio
como titulo juridico esgrimible por su beneficiario en un eventual litigio. Como
se recordara, el apartado 4.5 del Anexo de la Orden de 21 de marzo de 2000
dispone que la asignaciéon de un nombre de dominio «no confiere ningtin de-
recho sobre el mismo, salvo el de su utilizacién a efectos de direccionamien-
to en el sistema de nombre de dominio de Internet». Y una previsién analoga
se encuentra en las reglas relativas a los gTLD. Pero en realidad las cosas no
son exactamente asi. Para empezar, la asignacién de un nombre de dominio
confiere al beneficiario el derecho exclusivo sobre ese nombre, en el sentido
de que ninguna otra persona obtendra con posterioridad a él ese mismo nom-
bre de dominio®™. Ademas, si se esta en el caso de reverse domain name hijac-
king, el nombre de dominio tiene una auténtica eficacia ofensiva en la medi-
da en que prevalece sobre la marca o el nombre comercial (y, eventualmente,
también sobre la denominacién social) obtenidos de mala fe y con posteriori-
dad al nombre de dominio. Por tanto, es evidente que la eficacia en términos
reales del nombre de dominio no admite una reduccién a su minima expre-
si6én, haciéndola equivalente al simple direccionamiento en el sistema de do-
minios de Internet, al modo en que resulta habitual hacerlo. El nombre de do-
minio es un bien inmaterial, susceptible de apropiacién en régimen de
monopolio y exclusividad por su titular, que prevalece en determinados casos
sobre la marca o el nombre comercial idéntico o confundible. Es una cosa
dentro del comercio, valuable econémicamente, transmisible inter vivos o mor-
tis causa, que puede ser objeto de contratos de cesién y que, cuando su titu-
lar es una empresa, forma parte del fondo de comercio. Ademas, habra que
estar a la espera de la normativa anunciada por la Disposicién adicional 16.*
de la Ley de Marcas para ver de qué manera van a regir para los nombres de
dominio «los criterios aplicables a los signos distintivos protegidos por la le-
gislacion de propiedad industrial», lo que permitira decidir, a la vista de esa
disciplina concreta, si el nombre de dominio es un signo distintivo méas del
empresario, al mismo nivel y sometido a los mismos principios generales que
las marcas y los nombres comerciales. En el plano teérico, y si se atiende a la
mas moderna configuracién de los signos distintivos, no hay ningtn inconve-
niente tedérico para que asi pueda suceder”. Que suceda o no efectivamente
serd cuestion de politica legislativa.

Otra posible via de reconocimiento al nombre de dominio de una consistencia

% Si por error se asignara, el segundo nombre de dominio careceria de validez y eficacia, ademas
de provocar, en su caso, la responsabilidad de la autoridad de asignacién por la incorrecta gestiéon
y administracién de ese servicio publico.

% Por todos, cfr. J. M.* GONDRA ROMERO, «Teoria general de los signos de empresa», en Estudios
homenaje A. Menéndez, 1, 1996, pp. 829-868.
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cualitativamente muy superior a la que se desprende del apartado 4.5 del Anexo
de la Orden de 21 de marzo de 2000 podria venir de la mano de su considera-
cién como titulo de esa peculiar «obra» que es la pagina web; en tal caso su
proteccién se supeditaria a la superacién del test de originalidad requerido por
el articulo 10.2 LPI. Ademas, naturalmente, de la que se derivaria del registro
como marca del propio nombre de dominio, algo perfectamente posible y que,
de hecho, ya se viene haciendo en la practica.

21. No esta resuelto el grave problema de articulacién entre las resoluciones
del Centro de la OMPI y la jurisdiccién estatal en materia de nombres de do-
minio. No es naturalmente propésito de este trabajo realizar un examen dete-
nido del mismo, que presenta una notable complejidad procesal (por ejemplo,
litispendencia, cosa juzgada, preclusion de alegaciones, litisconsorcio pasivo
necesario, competencia judicial internacional, ley aplicable, eficacia real de la
sentencia dictada por el tribunal nacional...). Dejando al margen casos de los
que conocen o han conocido los tribunales extranjeros®, ya en los nuestros han
empezado a plantearse supuestos de esta naturaleza, con suerte dispar para los
titulares de la marca. Se trata de los siguientes litigios:

(i) La Decision del Centro de la OMPI de 2 de junio de 2000, dictada
en el caso 2000-0201, ordené que el nombre de dominio «gomaes-
puma.com» fuera transferido a los dos actores, conocidos locutores
y humoristas que tenian registrada a su favor la marca «gomaespu-
ma» y constituida la sociedad denominada «Gomaespuma
Producciones, S.L.». Un particular, cuyo nombre no coincide con
quien figura como demandado ante el Centro de la OMPI, interpu-
so contra Gomaespuma Producciones, S.L. un interdicto de retener
la posesién del dominio «gomaespuma.com». No consta si el inter-
dicto se ejercité antes o después de la Decisién del Centro de la
OMPI, o paralelamente al desarrollo del procedimiento arbitral. La
Sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.° 6 de Valladolid de
19 de diciembre de 2000° rechaza el interdicto. Razona que para la
prosperabilidad de la pretensién interdictal han de concurrir dos re-
quisitos, la acreditacién de la posesién y la existencia de un acto de
perturbacién. El primero se cumple en el caso enjuiciado, ya que
«el demandante posee el nombre de dominio sin incurrir en fuerza,
clandestinidad o precario puesto que lo contraté con una empresa
habilitada para conceder nombres de dominio en Internet
(«Network Solutions»), y ha venido usando para sus fines dicho

% En el conocido caso del dominio «barcelona.com», si bien el Ayuntamiento de Barcelona gané
en la OMPI su demanda contra el titular del dominio (caso 2000-0505), ello no fue ébice para que
tuviera que seguir ante los tribunales norteamericanos un proceso con la misma pretension, del
que, por lo menos en primera instancia, ha salido victorioso. La edicién digital del diario «La
Vanguardia», en su edicién de 2 de marzo de 2002, informa de la Sentencia dictada por un Juez
de Alexandria (Virginia) el 22 de febrero de 2002, dando la razén al Ayuntamiento de Barcelona
en su litigio contra el matrimonio catalan Nogueras-Riera, titulares de dominio «barcelona.com»
a través de la empresa Barcelona.com Inc.

7 Ar.Civ. 2000, 2312.
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(ii)

nombre en la pagina web abierta por el actor en Internet». Pero no
se ha acreditado que la demandada haya realizado actos perturba-
dores de la posesion del actor, pues «lo tinico que consta que ha he-
cho la demandada es afirmar su propio derecho de dominio frente
al actor y frente a terceros, anunciar el ejercicio de las acciones co-
rrespondientes y, finalmente, ejercitarlas por la via arbitral acepta-
da por el actor al registrar el nombre de dominio litigioso». Es de-
cir, por la via a la que puso fin la citada Decisién de 2 de junio de
2000. Lo que el Juzgado parece negar en ultima instancia es la po-
sibilidad de que, estimada la demanda de recuperacién del dominio
por el Centro de la OMPI, el condenado encuentre amparo a la con-
tinuacién en el uso de ese dominio merced a la aplicacion del or-
denamiento juridico estatal. Mas la correccion de esta apreciacion,
de ser la asumida por el Juez, estd por demostrar. La puesta en prac-
tica del sistema de arbitraje regulado por la Politica Uniforme de
Solucién de Controversias en materia de Nombres de Dominio, y
por el Reglamento que la complementa, demuestra que son muy nu-
merosas las ocasiones en que la tramitacién del procedimiento ar-
bitral ante la OMPI se realiza con desconocimiento de las mas ele-
mentales garantias de defensa del «demandado». Un laudo dictado
tras un procedimiento arbitral de esas caracteristicas dificilmente
superaria el tramite de su reconocimiento y ejecucién por un Juez
espafiol, y no se ve por qué razon las decisiones dictadas por los pa-
neles de la OMPI han de recibir entre nosotros un tratamiento mas
benévolo y mas condescendiente con las eventuales lesiones de de-
rechos procedimentales basicos cometidos a lo largo del procedi-
miento arbitral.

Un caso parcialmente andlogo, en lo que se refiere a la colisién en-
tre el 6rgano arbitral de la OMPI y la jurisdiccién estatal, fue re-
suelto por el Auto del Juzgado de Primera Instancia n.° 4 de Bilbao
de 25 de enero de 2001%. La Decisién del Centro de la OMPI de 31
de agosto de 2000, dictada en el caso 2000-0467, consideré que el
nombre de dominio «metrobilbao.com» debia ser restituido a la ac-
tora, la sociedad Metro Bilbao, S.A., titular de la marca «metrobil-
bao» y del nombre de dominio «metrobilbao.net». Dejando al lado
circunstancias anecdéticas (el demandado, segin parece, era un
usuario del metro bilbaino que fue sancionado por viajar sin bille-
te; en venganza por esa circunstancia se hizo con el dominio «me-
trobilbao.com» y colgd en esa pagina valoraciones criticas sobre el
funcionamiento del metro, invitando a cualquier usuario a que se
dirigiera a él con esa misma finalidad mediante el envio de mensa-
jes a la expresiva direccién «mecagoenel@metrobilbao.com»), lo
cierto es que las alegaciones del demandado, algunas consistentes,
no fueron estimadas por el panel de la OMPI. Interpuso entonces

% Ar.Civ. 2001, 275.
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juicio declarativo contra Metro Bilbao, S.A., quien reconvino y soli-
cité medidas cautelares; no consta exactamente cuéles, aunque es
muy posible que consistiera en la suspensién del uso por el actor
del dominio «metrobilbao.com», amparando seguramente esta peti-
cién en la Decision de la OMPI que le resultaba favorable. El
Juzgado de Bilbao, en el Auto de 25 de enero de 2001, rechazé las
cautelares por falta de periculum in mora; en concreto, porque trans-
currieron mas de ocho meses desde el registro del domino «metro-
bilbao.com» hasta la solicitud de las medidas (cfr. ahora art. 728.1
II LEC).

(iii) La escritora Rosa Montero obtuvo el 27 de enero de 2001 una deci-
si6én del panel de la OMPI que le fue favorable en su litigio contra el
titular del dominio «rosamontero.com» (caso 2000-1694). El deman-
dado era la sociedad Galileo Asesores, S.L., que fue condenada a trans-
ferir el dominio a la escritora. Todo apunta a que la citada sociedad
se dedicaba a esta actividad acaparadora algo mas que ocasional-
mente, pues también habfa registrado los dominios «joseluissampe-
dro.com» y «lorenzosilva.com», por los que habia recibido de la OMPI
sendas e idénticas condenas de transferencia en favor de sus respec-
tivos titulares. No contenta con ello, Galileo Asesores, S.L. acudié al
Juzgado contra Rosa Montero, quien reconvino invocando la exis-
tencia de una intromisién ilegitima tipificada en el articulo 7.6 de la
Ley Organica 1/1982 y solicité medidas cautelares. Por Auto de 12 de
septiembre de 2001, el Juzgado de Primera Instancia n.° 1 de Madrid
ha prohibido a la citada sociedad y a quien parece ser su adminis-
trador, con caracter cautelar, la transmisién a terceros de la titulari-
dad o de cualquier otro derecho sobre el nombre de dominio «rosa-
montero.com», y les ha requerido para que publiquen integramente
el Auto en la pagina web identificada con dicho dominio, lo que efec-
tivamente se ha producido®. Para evitar males mayores, la escritora
se ha tomado el cuidado de registrar a su nombre «rosamontero.net»,
ahora en construccién, ademas de utilizar como pagina oficial suya
«rosa-montero.coms.

* De hecho, mi razén de conocimiento del Auto es, justamente, la consulta de la pagina
<http://www.rosamontero.com> el dia 27 de enero de 2002.
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