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Diferencias basicas entremarcasy nombre de dominio

MARCAS: PRINCIPIOS
Registral: el registro con la Oficina competente (EUIPO, OEPM) es constitutivo (excepcion marca no registrada,
Articulo 8(4) RMUE; marcas notorias no registradas, Articulo 8, apartado 2, letra c) RMUE).

Especialidad: se protege en relacion con los productos o servicios para las cuales esta registrada (con la
excepcion de marcas renombradas, Articulo 8, apartado 5 RMUE).

Territorialidad: se protege en el territorio en el que esta registrada.

Funcion: Identificar el origen comercial y distinguir productos y servicios de una empresa de las de otras empresas
(Articulo 4 RMUE).

NOMBRES DE DOMINIO: PRINCIPIOS

Registral: se registran con organizaciones o entidades comerciales denominadas ‘registradores de nombre de
dominio’.

Genéricos: g TLD (Generic top level domain / Dominios genéricos de primer nivel): COM, .NET, .ORG => ICANN
(Corporacion de Internet para la Asiﬁnacién de Nombres y Numeros) / IANA (internet Assigned Numbers Authority),
actualmente departamento de IC )

Territoriales: ccTLD (Country Top Level Domain): ICANN ha delegado la gestion: ES, .EU =>  Redes —
Dominios.es/ EurlD (designado por la CE).

No especialidad: Independiente de los productos o servicios.
No territorial: acceso global a pesar de ccTLD (ND primer nivel territoriales).
Funcion: identificar unapaginaweb en particular. Se asigna a una direccion IP un nombre concreto.
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Diferencias basicas entremarcasy nombre de dominio

MARCAS: DERECHOS y OBLIGACIONES
Derecho exclusivo (Articulo 9, apartado 1, RMUE).
Derecho aprohibir el uso a terceros en el trafico econémico (jus prohibendi) (Articulo 9(2) RMUE).

Cf. Ley esparfiola de Marcas: Articulo 34, apartado 3, letra e): prohibir usar el signo en redes de comunicacion telematicas y
como nombre de dominio.

Derecho aoponerse al registro de otras marcas (Articulo 8 RMUE). Por ejemplo:
. ldénticas para productos/senicios idénticos (Articulo 8, apartado 1, letra a) RMUE)

. ldénticas o similares para productos/senicios idénticos o similares si existe riesgo de confusion (Articulo 8, apartado 1,
letra b) RMUE).

+  Marcas idénticas o similares independiente de los productos/sencios si se trata de marcas renombradas si se dan
ciertos requisitos (Articulo 8, apartado 5, RMUE).

Obligacién de uso (Articulo 18 RMUE).

NOMBRES DE DOMINIO: DERECHOS Y OBLIGACIONES

Derechos: Aunque un nombre de dominio es Unico y puede ser un activo comercial valioso, el registro de un nombre de
dominio per se no es un derecho de propiedad industrial. El registro no crea ningun derecho exclusivo.

No hay obligacion de uso.

Sin embargo, el uso puede dar lugar a derechos que pueden ser la base de una oposicion en virtud del articulo 8,

apartado 4, RMUE. Esto puede ocurir simediante el uso del nombre de dominio se adquiere proteccién como marca no
registrada o como signo comercial que identifica el origen comercial conforme ala legislacién nacional aplicable.
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Marcacomo base para “oponerse a” registro/lusode nombrede dominio

La mayoria de los conflictos concierne acciones de titulares de marca contra titulares de nombres de dominio,
no viceversa.

Via judicial: infraccion de marca.

Problemas:
. El uso por internet no conoce fronteras —factor multi-juridisdiccional.
. Litigios transfronterizos suelen ser costosos.

. Dificultad de ejecutar las resoluciones no solo por la internacionalizacion sino también por la creatividad de los
infractores para ocultar su identidad y su ubicacion.

Necesidad de agilizar la resolucion de conflictos entre marcas y nombres de dominio en un procedimiento sencillo y
rapido.
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Marcacomo base para “oponerse a” registro de nombre de dominio

Procedimiento administrativo:

Génericos - gTLD: UDRP - Reglamento para una politica uniforme de resolucién de controversias sobre nombres de dominio y
marcas (Uniform Domain Names Dispute Regulation Policy) creado por la OVPL

. En 1999 la ICANN implementé el UDRP paratodos los nombres de dominio gTLD.

. Proveedores de servicio de resolucion de disputas aprobados por ICANN: Centro de Arbitraje y Mediaciéon de la
OMPI

. Los procedimientos administrativos para la resolucion de disputas se hacen conforme a la Poliica de UDRP adoptada por la ICANN.

Territoriales - ccTLD: Muchos usan el UDRP, otros han adoptado o han modificado el UDRP, o han creado
su propia DRP.

.EU: EURId ADR (eu Attemative Dispute Regulation Rules)

.ES: Dominios.es (Reglamento del procedimiento de resolucion extrajudicial de confiictos para nombres de
dominio bajo el codigo de pais correspondiente a Esparia, .ES)
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Marca como base para “oponerse a” registro/usode nombrede dominio: UDRP

Politica uniforme de resolucion de controversias sobre nombres de dominio y marcas (UDRP).

Remedios: Cancelacion o transferencia del nombre de dominio (EU, transferencia bajo ciertas condiciones: domicilio o
centro de actividad en la UE, klandia, Liechtenstein o Noruega).

Decision no recurrible.
UDRP - 3 requisitos cumulativos: hay que demostrar que:

(1) Elnombre de dominio es idéntico o similar (‘confusingly similar’) a una marca registrada;

(2) Que el registrante del nombre de dominio no esta legiimado para el uso del nombre de dominio — Ausencia de derechos o
intereses legitimos; Y

(3) Que elregistro Y uso del nombre de dominio se realiza de mala fe.

EURID ADR - EU més fiexible: (1) idéntico o similar también a otros derechos anteriores (DOP, IGP, marcas no registradas si
protegidas por la ley nacional efc), (2) ausencia de derechos legiimos O (3) registro O uso de mala fe.
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Nombre de dominio como base para “oponerse a” registro de unamarca

Oposicion -Articulo 8, apartado 4, RMUE

4. Mediante oposicion del titular de una marca no registrado o de otro signo utilizado en el trafico economico de no
Unicamente local, se denegara el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo ala legislacion o al
Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

a) Se hubieren adquirido derechos a utlizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de la
MUE, o, en su caso, con anterioridad ala fecha de la prioridad en apoyo de la solicitud de la MUE;

b) Dicho signo corfiriere asu titular el derecho a prohibir la utilizacion de una marca posterior.

Nulidad —Articulo 60, apartado 1, RMUE

1. La MUE se declarard nula mediante solicitud presentada ante la Oficina 0 mediante una demanda de reconvencion en una
accion por violacion de marca:

C) Cuando exista un derecho anterior complementado en el articulo 8, apartado 4, RMUE, y se cumplan las condiciones
enunciadas en dicho apartado.
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Articulo 8, apartado 4, RMUE

Requisitos

Los dos primeros requisitos, esto es, los relativos al uso (en el comercio) del signo invocado y
a su alcance, gue no puede ser unicamente local, resultan del propio tenor del articulo 8(4)
RMUE y deben, por tanto, interpretarse a la luz del Derecho de la Union. Asi, el RMUE
establece normas uniformes sobre el uso de los sighos y su alcance que son conformes con los
principios que inspiran el sistema establecido por dicho Reglamento.

Por el contrario, resulta de la frase “si, y en la medida en que, con arreglo al derecho del Estado
miembro que regule dicho signo” que los otros dos requisitos (&) anterioridad y b) derecho a
prohibir) son condiciones impuestas por el propio Reglamento que, a diferencia de las
precedentes, se aprecian siguiendo los criterios establecidos por el Derecho que rige el
signoinvocado.

Esta remision al Derecho que rige el signo invocado resulta completamente justificada por cuanto
el RMUE reconoce la posibilidad de que se invoquen signos ajenos al sistema de la MUE en
contra de dicha marca. Por tanto, solo el Derecho que rige el signo invocado permite establecer si
éste es anterior a la MUE y si puede justificar que se prohiba la utilizacion de una marca posterior
(24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 32-33).
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Articulo 8, apartado 4, RMUE

Requisitos - Reglamento Delegado

Conforme al articulo 7(2)(d), RDMUE, en el caso de que la oposicion se base en un derecho anterior a
tenor del articulo 8(4), RMUE, la parte oponente debera facilitar la prueba del (1) uso de ese derecho
en el trafico econdbmico (2) de alcance no uUnicamente local, asi como la prueba de su (3)
adquisicion, existencia continuada y (3) anbito de proteccion que incluya, en caso de que se
aduzca el derecho anterior con arreglo a la legislacion de un Estado miembro, una identificacion clara del

contenido del Derecho nacional alegado mediante la aportacion de publicaciones de las disposiciones
pertinentes o la jurisprudencia.
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Articulo 8, apartado 4, RMUE

Requisitos
Criterios de Derecho la Union Europea

Por lo que respecta al requisito del alcance no Unicamente local del signo invocado, procede recordar
8ue este requisito tiene por objeto limitar los conflictos entre los signos, impidiendo que un

erecho anterior que no tenga la suficiente entidad, es decir, que no sea importante ni
significativo en el trafico economico, pueda oponerse al registro de una nueva MUE. Tal facultad
de oposicion debe reservarse a los signos que estén efectiva y realmente presentes en el mercado
pertinente (19/04/2018, C-75/17P, Palladium Palace, EU:C:2018:269 , § 35; 29/03/2011, C-96/09 P,
Bud, EU:C:2011:189, § 157).

Para poder oponerse al registro de un nuevo signo, el signo que se invoca en apoyo de la oposicion
debe utilizarse efectivamente de manera suficientemente significativa en el trafico economico y
poseer un alcance geografico no unicamente local, lo que implica, cuando quepa considerar que el
territorio de proteccion de dicho signo no es local, que tal utilizacion tiene lugar en una parte
considerable de dicho territorio. Para determinar si este es el caso es preciso tener en cuenta la
duracién y la intensidad de la utilizacion de dicho signo como elemento distintivo para sus destinatarios,
que son tanto Tos compradores y los consumidores como los suministradores y competidores. A este
respecto, es especialmente pertinente la utilizacion del signo en la publicidad y en la correspondencia
comercial (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159-160).
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Articulo 8, apartado 4, RMUE —nombres de dominio

Jurisprudencia del Tribunal General m
14/05/2013, T-321/11 y T-322/11, Partito della Liberta ;1

Oposicién en basa al uso en el nombre de dominio utilizado en el tréfico econdmico de no meramente local
partidodellaliberta.it para productos y senicios de las clases 16, 35, 38, 41y 45

El oponente argumentd gue el alcance del uso no era solamente local (criterios UE) y que, de conformidad con la legislacion
italiana (criterios nacionales), su titular tenia el derecho a prohibir el uso de una marca posterior sobre esta base.

Se aportd documentacion destinada a demostrar el uso comercial del nombre de dominio consistente esencialmente en
extracios de paginas web de wwipartidodellaliberta.it asi como articulos de prensa.



http://www.partidodellaliberta.it/
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Articulo 8(4) RMUE —nombres de dominio

Jurisprudencia del Tribunal General
14/05/2013, T-321/11y T-322/11, Partito della Liberta %

El Tribunal General:

(1) Ciriterio UE: Uso en el trafico econdmico: Debido al desvié automatico de wwwipartidodellalibertait esta pagina no tenia

contenido y el desvio demuestra que wwwiiberali.it era el Unico sitio web operativo. Por lo tanto, el mecanismo de desvio no
es adecuado para demostrar el uso del nombre de dominio partidodellaliberta.it en el comercio.

(2) Losdemas documentos tampoco demuestran el uso del nombre de dominio: la mencién del nombre de dominio en un
articulo de prensa no demuestra ningln uso de éste en el contexto de una actividad econdmica, limithandose el articulo a
respaldar la existencia del nombre de dominio.

(3 Losextractos del sitio web son posteriores a la fecha de presentacion de la solicitud de marca + se imitan a la
presentacion de un programa poliico.

=>un signo se utilizaen el trafico econdémico cuando suuso se sitlaen el contextode una
actividadcomercialconanimo de lucroy no enla esferaprivada(§ 33).


http://www.partidodellaliberta.it/
http://www.liberali.it/
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Articulo 8, apartado 4, RMUE —nombres de dominio

Jurisprudencia del Tribunal General

29/11/2018, T-214/17, Funny Bands
Solicitud paralas clases 14, 15y 35.

Oposicién en base a, inter alia, el uso en el nombre de dominio utilizado en el tréfico econdmico de no meramente
local www.funny-bands paralos mismos productos y servicios.

El Tribunal General:

(1) Cirterio UE: El criterio que el uso no sea de mera importancia local se debe interpretar en el sentido de que no tiene una
dimensidn Unicamente geogréfica sino también econdmica.

(@) Ladimension econdmica del criterio del uso con un alcance no solo local no ha quedado suficientemente acreditada por
el mero hecho de la presencia o creacion de un derecho anterior.

=>.a mera presencia de un sitio web no demuestra si ha sido visitado por terceros ni en qué medida.

=> De la mera presencia no es posible deducir la existencia de actividades comerciales reales que tengan cierta
dimension econdmica.



http://www.funny-bands/
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Articulo 8, apartado 4, RMUE —nombres de dominio

Jurisprudencia del Tribunal General

29/11/2018,T-214/17,Funny Bands

Capturas de pantalla no establen laintensidad del uso comercial que se puede demostrar, entre otros, por:
NUmero de visitas;
Correos electronicos recibidos a través del sitio web;
\Volumen de negocio generado.

Las facturas deben mencionar el nombre de dominio. El hecho de que se mencione “Funny Brands” no es suficiente..
Afalta de cualquier referencia al nombre de dominio www.funny-bands.comen las facturas, el mero hecho de que se
comercialice productos con el nombre “Funny Bands” no demuestra la intensidad del uso del nombre de dominio. La

mera existencia del sitio web www.funny-bands.comno significa que los productos facturados fueron comprados en
ese sitio web.



http://www.funny-bands.com/
http://www.funny-bands.com/
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Articulo 8, apartado 4, RMUE —nombres de dominio

Jurisprudencia de las Salas de Recurso

05/10/2021, R 2243/2020-2, MiMed (fig.) / mid-med.com

Oposicidén en base a, inter alia, el nombre de dominio mid-med.com utilizado en el tréfico econémico en Francia

La Sala:
Francia

Criterio nacional: El oponente debia probar que se cumplian los requisitos del articulo L711-4 del Codigo de la Propiedad
Intelectual francés que establece:

No podra adoptarse como marca un signo que viole derechos anteriores y, en particular:

(¢) Un nombre comercial o signo conocido en el conjunto del territorio nacional, si existe riesgo
de confusion entre el piblico.

No se cumplen las condiciones de la ley francesa ya (1) que la oponente no ha acreditado gque el nombre de dominio fuera
conocido en el conunto _del territorio nacional y (2) los productos y senvicios son diferentes por lo gue no hay RdC.
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Articulo 8, apartado 4, RMUE —nombres de dominio

Jurisprudenciade las Salas de Recurso

17/11/2020, R 1806/2019-4, Cotech / Cotek et al.

Accion de nulidad en base a, inter alia, el nombre de dominiowww.cotek.com.tw utilizado en el trafico
economico enAlemania, Francia, los Paises Bajos y el Reino Unido

LaSala:

Criterio nacional: El solicitante de anulacion tuvo que aportar pruebas sobre las condiciones que rigen la
adquisicion de derechos sobre nombres de dominio en las respectivas leyes nacionales (por ejemplo, si existe
una obligacion de uso, y, en el caso de que exista, la norma de uso requerida), ademas de pruebas del alcance de
la proteccion de este derecho contemplado en las respectivas leyes nacionales, es decir, si el derecho invocado
confiere el derecho a prohibir el uso de otro signo.

Los documentos son insuficientes para probar la legislacion nacional aplicable.

El extracto de la base de datos WHOIS de nombres de dominio Unicamente acredita que el solicitante de nulidad

registro un nombre de dominio bajo una direccion en Taiwan gue no puede establecer la adquisicion de derechos
sobre dicho nombre en la Unién Europea.

Francia: no existe informacion sobre si nombres de dominio se incluyen en la categoria de nombres comerciales
u otros signos protegidos por laley.

14/03/2013, R 28/2012-2, Solaria (fig.) / Solaria: no se ha demostrado que www.solaria.com se dirige al publico francés.



http://www.solaria.com/
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Articulo 8, apartado 4, RMUE —nombres de dominio

Jurisprudencia de las Salas de Recurso

21/04/2020, R 2138/2019-2, Astoria / Caviar Sturia (fig.) et al.

Oposicidén en base a, inter alia, el uso en el nombre de dominio sturia.com vy sturiafr. utilizado en el trafico econémico
de no meramente local en Francia

La Sala:

Criterio nacional: Ante la Sala, el oponente presento informacion adicional sobre la legislacién francesa aplicable.
La lista del articulo L711-4 del Codigo de la Propiedad Intelectual francés no es exhaustiva.

Demuestra que la jurisprudencia francesa ha aceptado gue los nombres de dominio también forman parte de la lista de
Signos.

No obstante, el oponente no ofrecid orientacion alguna, como sentencias, sobre cOmo apreciar la infraccion o el iesgo de
confusién conforme a la legislacion francesa (a pesar de tener legislaciéon armonizada).

De todas foomas, los signos “ASTORIA™y “sturia.com” /“sturiafr” no son suficientemente similares incluso sin incluir .com /
fr
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Articulo 8(4) RMUE —nombres de dominio

Jurisprudencia de las Salas de Recurso

08/03/2017, R 581/2016-5, Cellapy / Cellap et al

Oposicion en base a, inter alia, el uso en el nombre de dominio cellap.ch utilizado en el trafico econdmico de no
meramente local en Francia

La Sala:
1) La ley nacional francesa (criterio nacional).
*  Eloporente presento sentencias del Tribunal de Apelacion de Parks.

. La lista del articulo L711-4 del Cédigo de la Propiedad Intelectual francés no es exhaustiva + la jurisprudencia francesa ha
aceptado gue los nombres de dominio también forman parte la lista. Para que un nombre de dominio pueda constituir un
derecho anterior, debe cumplir con

(1) tiene que haber sido usado en lafecha de solicitud de la marca;
(2) el titular tiene que probar un riesgo de confusion.

. (1) El oponente ha demostrado que el uso del nombre de dominio cellap.ch ha comenzado antes de la fecha de la solicitud

de marca + (2) los signos son similares + las actividades son altamente similares o idénticos => hay un riesgo de confusion
y las condiciones de la ley francesa se han reunido.
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Articulo 8, apartado 4, RMUE —nombres de dominio

Jurisprudencia de las Salas de Recurso

08/03/2017, R 581/2016-5, Cellapy / Cellap et al

2) Uso en el tréfico econdmico de alcance no meramente local (criterio UE)

. Las pruebas presentadas por el oponente relevan que, segun los estandares de la Union Europea, la intensidad del uso, la
distribucion geografica de los productos Y la publicidad bajo el signo resultaron insuficientes para concluir que el uso del
nombre de dominio cellap.ch en el trafico econdmico tenia mas que un mero significado local en Francia.

*  Cellap.ch recibié menos de 4 000 visitantes franceses en 14 meses.
. En comparacién con una populacion de aproximadamente 66 millones, no es suficiente.
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Registrar un nombre de dominio como marca

Articulo 7 RMUE: Motivosde denegacion absolutos

= Tiene que ser distintivo (Articulo 7(1)(b) RMUE)/ no puede ser descriptivo Articulo 7(1)(c) RMUE)

* Nombres de dominio de primer nivel, como .com, .net, .org solo indican el lugar donde se
puede acceder a la informacion en Internet y, por lo tanto, no pueden hacer registrable una
marca descriptiva u objetable. Por lo tanto, www.books.com es tan objetable para el material
impresocomoeltérmino “books” por si solo.

« Del mismo modo, las abreviaturas de |la forma juridica de una empresa como Ltd., GmbH, SA,
LLC, no pueden contribuir al caracter distintivode un signo.

. El simbolo @ no es distintivo.

 La letra e- delante de productos y servicios que se entregaran electronicamente no es
distintiva (e-learning, e-commerce, e-business, e-filing, etc.). Lo mismo aplica a i- (internet,
interactivo, inteligente, “informationtechnology” e.q.27/09/2017, T-822/17,iGrill).


http://www.books.com/
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Registrar un nombre de dominio como marca

Jurisprudencia del Tribunal General
12/12/2007, T-117/06, Suchen.de - Clases 9, 16, 35 - No distintivo

. “Suchen” (buscar) es un verbo comun en aleman que generalmente evoca la nocién de investigacién. Permite
al publico comprender que es posible buscar algo usando los productos o servicios o realizar una busqueda.

. “.de” constituye la extension nacional alemana de un nombre de dominio de primero nivel con cédigo de pais.
Es directamente inteligible para el publico: hace referencia a una direccion de un sitio web aleman. Es un
elemento genérico y técnico.

. El signo consiste en una combinacién de elementos comunes 0 técnicos que no son capaces de distinguir los
productos y servicios de la solicitante de las de otras empresas, y por tanto, carece de caracter distintivo.
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Registrar un nombre de dominio como marca

Jurisprudencia del Tribunal General

07/10/2010, Diegeselschafterde — Clases 35,41 - No distintivo

. “Geselschafter” es una palabra comun aleman que designa al titular de acciones de una empresa.
. “Die” es en aleman el articulo definido.
. “.de” constituye la extension nacional alemana de un nombre de dominio de primer nivel.

. El signo sera entendido como una referencia a un sitio web destinado atitulares de acciones de una empresa.
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Registrar un nombre de dominio como marca

Jurisprudencia del Tribunal General
12/07/2012, T-338/11, photos.com —Clases 9, 42,45 - No distintivo

. La marca consiste en “photos” que es la abreviatura informal de “photographs” e informa al publico que los
productos y servicios estan relacionados con fotografia.

. “.com” que constituye una extension genérica de un nombre de dominio.

. El signo en su totalidad carece de caracter distintivo.
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Registrar un nombre de dominio como marca

Jurisprudencia del Tribunal General

14/05/2013, Fluege.de —Clases 35, 39, 43 - Descriptivo

. Vuelos + .de

. El hecho de unir a un término descriptivo y desprovisto de caracter distintivo un elemento que corresponde a
un dominio de primer nivel no tiene el efecto de conferir al signo resultante caracter distintivo.

. Laparte distintiva de tal nombre de dominio no es el dominio de primer nivel (de), sino a lo sumo el dominio de
segundo nivel que va unido al dominio de primer nivel.
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Registrar un nombre de dominio como marca

Jurisprudencia del Tribunal General

25/05/2016, T-805/14, megabus.com — Clases 16, 35, 39 - Descriptivo

. Un bus enorme — servicios de transporte.

28/06/2016, social.com —Clases 9, 35, 41, 42, 45 - Descriptivo

. El signo se entendera como un concepto general con Internet en relacion con la sociedad, es decir, una
interaccion social basada en Internet.
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Oposicién contraunasolicitud de marca que contiene un nombre de dominio

Jurisprudencia del Tribunal General

13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com /Les Pages Jaunes
Solicitud de MUE (cl. 16) Marca anterior francesa (Cl. 16)

Pagesjaunes.com Mm UNES]

. Division de oposicion + Sala de Recurso: riesgo de confusion. Los consumidores pueden pensar que es la
version en intemet de la guia telefonica que lleva la marca “PAGES JAUNES”.

TG:

. El solicitante alega que del mismo modo que una marca, el nombre de dominio constituye un signo distintivo y
genera un derecho anterior y que el nombre de dominio se registro en 1996, muchos antes de la marca anterior
base de la oposicion.

. No hace falta pronunciarse sobre si un nombre de dominio puede considerarse un derecho oponible yaque la
validez de una marca nacional no puede ser cuestionada en un procedimiento de oposicion.

. “.com” solo tiene un caracter secundario que simplemente alude a una direccion en internet.
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Oposicién contraunasolicitud de marca que contiene un nombre de dominio: pruebade uso

Jurisprudencia del Tribunal General
12/05/2016, T-325/14, Mobile.de / mobile
Solicitud de MUE
Marca anterior bulgara Marca usada

§ mohile ) § mobile.by’

. La marca usada comparte con la marca nacional bulgaro anterior tanto la palabra “mobile” como los elementos
figurativos.

. bg constituye una diferencia insignificante que no altera el caracter distintivo de la marca anterior.
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Oposicién en base aunamarcaque contiene un nombre de dominio

Jurisprudencia del Tribunal General

t
29/04/2015, T-566/13, Hostelworld.com /HostelTouristWorld .com

Solicitud de MUE

ﬁ HostelTouristWorld.com

Marca anterior

HOSTELWORLD.COM

Riesgo de confusion
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Oposicién contraunamarcaque contiene un nombre de dominio

Jurisprudenciadel Tribuna General

26/06/2018, T-71/17, France.com/France
Solicitud de MUE
\ FRANCE ante
‘ .com
Cl.9,35,41

Cl.35,39,41

T1G:
Por lo que se refiere al elemento denominativo “.com”, es cierto que el publico lo reconocera
inmediatamente como referencia a un sitio web, (sentencia social.com). Sin embargo, esto no significa
que el elemento seanecesariamente insignificante enlaimpresion de conjunto gue transmite lamarca.

El elemento “.com” no puede alterar el concepto de la palabra ‘France’ (sentenciaPagesjaunes.com)

El hecho de que la solicitante haya operado el sitio web www.france.com durante 21 afios es irrelevante
solo renombre delamarcaanterior esrelevante (cf. Sentencia Carbonell, Sky pe).


http://www.france.com/
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Conclusiones

«  “Atacar” nombre de domino en base de marca: arbitraje a nivel de registro de nombres de dominio / UDRP.

+  “Atacar” solicitud/registro de marca en base de nombre de dominio: oposiciér/nulidad a nivel de registro de MUE /
Articulo 8, apartado 4, RMUE.

. Para evitar problemas de pruebas en ese procedimiento (criterios “ley nacional” + “alcance no meramente local’):

registrar nombre de dominio como marca siempre y cuando sea distintivo, pero también obligacion de uso como marca
después de periodo de gracia.
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