
CONFLICTOS DE MARCAS EN INTERNET * 

El acceso, cada vez más común, a las posibilidades 
tecnológicas que las comunicaciones nos brindan 
actualmente, no deja de ser un campo muchas veces 
conflictivo. 

Desde la perspectiva de la propiedad intelectual se 
plantean múltiples problemas, sobre todo en la 
utilización comercial y las ventajas mercantiles de 
ciertas denominaciones marcarias que, dentro del 
Internet, pueden estar controladas por personas 
distintas a los titulares de los derechos establecidos 
sobre ellas. 

Esta problemática es analizada detalladamente 
por el autor en el presente ensayo, donde nos indica 
qué clase de conflictos se están presentando en este 
campo y las posibilidades de solución que desde el 
Derecho pueden ser planteadas. 

José Massaguer" 

1. INTRODUCCIÓN 

Internet puede convertirse en una fuente inagota­
ble de conflictos para el sistema de marcas, término 
este último que en este trabajo se emplea en el 
mismo sentido amplio en que lo hace en su rúbrica 
la Ley de Marcas (en adelante, "LM") y que, por lo 
tanto, y salvo que se indique otra cosa o se deduzca 
otra cosa del texto, comprende los signos distinti­
vos cuya protección jurídica se ordena en dicha 
norma, es decir, marcas, nombres comerciales y 
rótulos de establecimiento. Son de todos conocidos 
los conflictos surgidos con ocasión de la obtención 
y ulterior utililización de un domain name idéntico a 
una marca previamente protegida, de común a 
través de su registro, en favor de un tercero no 
relacionado con el titular del domain name. Junto a 
ellos aparecen día a día los conflictos típicos de 
marcas, esto es, los motivados por la utilización de 
una marca ajena o incompatible con una marca 
ajena en la propia página web o en otros recursos 
introducidos en la Red, especialmente propiciados 
por el cruce de la territorialidad del sistema de 
marcas con la globalidad de Internet. Ad portas 
están además otros enfrentamientos más sofis­
ticados, provocados por ciertas prácticas nacidas al 
amparo de las posibilidades técnicas que ofrece 
Internet, o mejor dicho que ofrecen los protocolos 
de comunicación y el sistema de direcciones 
empleados en Internet, que se conocen por las ex­
presiones inglesas meta-tagging, linking y framing. 

* Este trabajo se ha realizado en el mareo de un proyeeto de inYestigáqótt fínanc:iad() porlaDGCYT (PB94-1037),titulado "La protección 
de los signos dístintivO$enelQrd~naJILientojurídi!;oespañolic~¡p'llnitarioeintemaqonal", dekual el autor es investigador principal. 
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El actual estado de la legislación y de la práctica 
ciertamente no permite abordar el tratamiento de 
estos supuestos con grandes seguridades y certezas, 
y ello no sólo por lo imprevisible de las prácticas que 
con el tiempo acaben por introducirse, sino también, 
y en particular, por la radical disparidad de princi­
pios y reglas existentes entre Internet y el sistema de 
marcas. Sin que parezca necesario entrar ahora a 
examinar los aspectos de orden técnico-jurídico que 
encarnan esta contraposición, no estará de más ad­
vertir un hecho fundamental, de orden histórico y al 
propio tiempo estructural y funcional, que se halla 
en la base misma de los conflictos de marcas en 
Internet. No debe olvidarse, en efecto, que Internet 
se concibió para la transmisión de información mili­
tar y conoció después su definitivo asentamiento 
como infraestructura para el intercambio de infor­
mación en la comunidad universitaria; o lo que es lo 
mismo: fue concebida de espaldas a la actividad 
económica. Esto es, el ciberespacio fue diseñado en 
sus aspectos estructurales y funcionales básicos para 
finalidades distintas de la realización de actividades 
económicas. Esto explica, no en último lugar, que en 
no pocas ocasiones se hayan tomado opciones y 
soluciones organizativas y operativas que, con el 
objetivo de facilitar el acceso, transmisión y manejo 
de información, conducen directamente a conflictos 
difícilmente superables con los principios y reglas 
de orden jurídico que gobiernan el ámbito de las 
relaciones económicas (así, por ejemplo, puede 
recordarse cómo la circulación de información a 
través de Internet exige la realización de ciertas 
copias en las diversas máquinas implicadas en el 
proceso de transmisión y acceso a los contenidos, en 
abierto conflicto con los derechos de propiedad inte­
lectual de que puedan ser objeto dichos contenidos). 
Los operadores económicos, sin embargo, han en­
contrado en Internet un nuevo espacio para el desa­
rrollo de su actividad promocional y comercial, y si 
de hecho es evidente hoy día la importancia de estos 
usos de Internet, lo cierto es que el desarrollo de su 
potencial como herramienta comercial, y en particu­
lar el desarrollo del comercio electrónico, permane­
ce aún en el campo de lo venidero. La importancia 
que desde esta perspectiva posee la clarificación de 
la protección jurídica de las marcas en Internet es 
una cuestión obvia. 

2. LA UTILIZACIÓN DE MARCAS AJE­
NAS EN INTERNET 

Siendo Internet un espacio especialmente apropia­
do y cada vez más empleado para la promoción y 

contratación de prestaciones de toda índole, natu­
ralmente es un ámbito adecuado para que se susci­
ten así mismo los conflictos de marcas más básicos 
(y al mismo tiempo menos sofisticados); esto es, los 
conflictos desencadenados por la utilización no con­
sentida de una marca idéntica o similar a otra ajena 
para diferenciar productos idén ticos o similares, sea 
en las páginas web, sea en los demás recursos que 
los operadores económicos introducen habitualmen­
te en Internet (y no la mera utilización como doma in 
na me que es extremo del que se tratará más adelante) 
con el fin de promocionar sus actividades, estable­
cimientos, productos o servicios, y no con el fin de 
promover directamente la contratación e incluso de 
realizar electrónicamente transacciones relativas a 
sus productos o servicios. 

En este contexto no existe, a mi juicio y asumiendo 
que Internet no es un espacio virtual al margen del 
Derecho, ninguna especialidad en lo que se refiere a 
la calificación de dicha utilización como invasión de 
la exclusividad del titular de la marca cuando se den 
cita las condiciones requeridas con carácter general, 
esto es y por lo que se refiere al Derecho español, 
utilización a título de marca (para distinguir pro­
ductos o servicios) de un signo idéntico o semejante 
a otro registrado en relación con productos o servi­
cios idénticos o similares de forma tal que exista un 
riesgo de inducir a errores (artículo 31 LM), que en 
este contexto, y si es que presumimos la fidelidad 
del legislador español a la inspiración comunitaria 
que declara haber asumido en la Exposición de 
Motivos, es tanto como riesgo de inducir a los 
destinatarios a confusión, incluida la asociación. De 
hecho, los tribunales extranjeros no han dudado en 
considerar que la utilización de una marca ajena en 
la propia página web para distinguir los servicios 
ofrecidos de este modo constituye un supuesto de 
violación de marca.! 

No significa ello que la solución de esta clase de 
conflictos no depare problemas. Los hay, y graves, 
esencialmente como consecuencia de la contraposi­
ción latente entre la territorialidad del sistema de 
marcas (no superada a estos efectos ni por el sistema 
de marcas internacionales del Arreglo de Madrid y 
del Protocolo al Arreglo de Madrid, ni por los siste­
mas de marcas regionales, como el establecido en el 
Reglamento sobre la Marca Comunitaria) y la di­
mensión planetaria inherente a Internet. No es difí­
cil imaginar que la marca sea utilizada en la Red del 
modo en que ahora se considera, esto es y desde la 
perspectiva del titular de una de las marcas en 

1 Playboy Enter¡1Tt$e$;fric.v. Chuckie6er~yp~bt¡cilliIlI(.!939F.S~pp~i03Z(k~:D.N,Y:i996);~¡J1PP.~nujactUring(:6mp. ti, #ippQOo,t.Com, 
Iuc" 952 F. Surr· 1119 (W.p, Pl'l~ 1997). . 
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conflicto, que la utilización de la marca incompati­
ble con la propia sea hecha precisamente por un 
tercero que es titular de un derecho de marca o de 
otra clase (derecho al nombre, derecho de autor, 
derecho sobre un diseño industrial, y otros) válida­
mente adquirido según la legislación de otro Esta­
do. Un supuesto de estas características ha sido 
resuelto en el caso Playboy Enterprises, Ine. v. 
Chuekleberry Publishing Ine.

2 
,en el que el tribunal del 

distrito neoyorquino entendió que la utilización de 
la marca "playmen" en una página web introducida 
en un servidor sito en Italia constituía el incumpli­
miento de una condena a cesar en la distribución de 
revistas portadoras de dicha marca en los Estados 
Unidos por ser ello constitutivo de una violación de 
la marca estadounidense, habiendo los tribunales 
italianos rechazado en el pasado la acción de nuli­
dad presentada por el titular de la marca estadouni­
dense "playboy" contra la marca italiana "playmen" 
basada en su supuesta incompatibilidad. 

y lo cierto es que no parece especialmente sencillo 
hallar una solución satisfactoria a estos enfren­
tamientos: la utilización de la marca en la home page 
o en otra clase de recursos en Internet por su titular 
es irremisib lemen te una u tilización a título de marca 
cuando, como sucedió en el caso indicado, la página 
web tenía por objeto el inmediato y directo 
ofrecimiento de los productos distinguidos con la 
misma. Incluso en los casos en que no exista la 
posibilidad de contratar los productos o servicios 
correspondientes, puede convenirse sin dificultad 
en que la marca se puede utilizar, y de hecho se 
utiliza en buena parte de los supuestos, con una 
innegable finalidad publicitaria. Es por ello que en 
estos casos de enfrentamiento entre titulares de 
marcas válidamente registradas, existe un nada 
despreciable riesgo de que se acabe asistiendo a 
condenas de cesación cruzadas. Así parece que ha 
de ser, en efecto, hasta que no se establezcan normas 
de carácter internacional que aborden el tratamien­
to de esta clase de conflictos, cuya solución proba­
blemente (y si se descarta, como sin duda ha de 
descartarse, una prohibición de que la utilización de 
marcas de cualquier clase en la Red consista en un 
uso a título de marca) pasa por el respeto de los 
derechos adquiridos válidamente según la legisla­
ción de cualquier país (firmante del correspondien­
te acuerdo internacional) con la salvedad de aque­
llos supuestos en los que el uso de la marca propia 
se haga en unas condiciones tales que pueda repu-

2 Cit. Supra. 

J... . . . . ...•...•.•.... ... ., ............ ,..... .•• / .. 
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tarse desleal, y paralelamente por evitar las apela­
ciones dirigidas directamente a los mercados cu­
biertos por marcas ajenas. 

Entre tanto, y en el contexto internacional en que se 
ubica esta clase de conflictos, la solución debe pasar, 
en la línea de lo que se acaba de apuntar, por una 
necesaria moderación en el alcance de las condenas 
de cesación y, muy en particular, por el debido 
respeto a las exigencias del principio de territoriali­
dad, del que se sigue la improcedencia de condenar 
a retirar la marca de la página web en cuestión (pues 
ello lleva a extender los efectos de la condena más 
allá del ámbito de vigencia de la marca en el caso de 
que no se encuentre protegida en todo el mundo, 
comenzando por el país en que esté emplazado el 
servidor que la contiene). Las condenas de cesación 
en estos casos deben orientarse a prohibir que la 
marca se utilice con el fin de promover los produc­
tos o servicios en el territorio en que se encuentra en 
vigor la marca

3 
, así como a imponer la adopción de 

las medidas necesarias para evitar la confusión en el 
país en que la marca en cuestión esté registrada 
(como indicaciones acerca de la falta de vinculación 
con el titular de la marca registrada en dicho país) y 
las solicitudes provenientes de su territorio (como 
indicaciones que adviertan que los ofrecimientos 
realizados no se dirigen al país en cuestión y que no 
se atenderán solicitudes de envío a su territorio). 

3. CONFLICTOS ENTRE MARCAS Y 
DOMAIN NAMES 

a) Algunas nociones básicas acerca de Internet y 
del sistema de domain names 

Para comprender mejor los problemas implícitos en 
los conflictos entre doma in names y marcas, y en 
especial para identificar las claves de estos conflic­
tos y los planos en que se desenvuelven, parece 
aconsejable analizar algunas cuestiones básicas acer­
ca de Internet y, en especial, acerca de los domain 
names. 

En términos muy básicos se puede decir que Internet 
es el conjunto intangible que forman una multitud 
de grupos de ordenadores que se hallan inter­
conectados entre sí por medios de telecomunicación 
(cable, satélite, láser, radiofrecuencia, entre otros) o, 
si se prefiere, de redes abiertas de ordenadores de 

:~·,9tui4dePrj;rY!?¡ibl¡Cjp$.tns. 
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tal forma que cualquier ordenador (perteneciente a 
particulares, empresas, instituciones y administra­
ciones públicas) conectado a una de estas redes 
pueda comunicarse con cualquier ordenador de las 
otras redes interconectadas. La interconexión que 
genera la Red, sin embargo, no sólo es fruto del 
enlace más o menos físico entre ordenadores, sino 
también, y sobre todo, del empleo de un mismo 
conjunto de protocolos de transmisión de datos; así 
como, de otro lado, del empleo de un mismo sistema 
de direcciones que permite la identificación y 
reconocimiento recíproco de todos los ordenadores 
interconectados. 

La dirección completa de cada uno de los ordenado­
res conectados a Internet es el llamado fully qualified 
doma in name, el cual consta de dos elementos sepa­
rados entre sí por un punto: el nombre del ordena­
dor, que corresponde al primer elemento por la 
derecha (y que en la práctica consiste con frecuencia 
en el grupo de letras "www") y, de otro lado, el 
doma in name. Éste, a su vez, consta normalmente de 
otros dos elementos también separados entre sí por 
un punto: El top level domain y el individual second­
level domain name. El top level domain (TLD) o simple­
mente dominio, está formado por el último grupo 
de letras, que bien describen la naturaleza de la 
actividad del sujeto que opera el ordenador identi­
ficado (hasta la fecha: ".com" para actividades co­
merciales y personales, " .ed u" para educación, ".in t" 
para organizaciones internacionales, ".org" para 
organizaciones no lucrativas, ".gov" para organis­
mos de la Administración, ".mil" para instituciones 
y departamentos militares; de los cuales sólo los 
cuatro primeros pueden ser obtenidos por el públi­
co), en cuyo caso el correspondiente TLD se conoce 
como generic top level doma in (gTLD) o también como 
international top level doma in (iTLD), o que bien des­
criben el país en el que han sido asignados, expresa­
do a través de las dos letras que según el código ISO-
3166 identifican a cada uno de los países, en cuyo 
caso el TLD se conoce como national top level domain 
(nTLD). El individual second-Ievel doma in na me (SLD) 
es el conjunto alfanumérico caracterizador o 
individualizador de la dirección, de la entidad o 
sujeto que opera en el correspondiente equipo 
informático. En algunos países, como por ejemplo 
en el Reino Unido, existe una ulterior división jerár­
quica intermedia entre el nTLD y el SLD, que corres­
ponden con grupos de dos letras indicativas de la 
naturaleza de la actividad del sujeto que opera el 
equipo informático identificado. Además existe la 
posibilidad de anteponer otros conjuntos 

alfanuméricos al SLD, del que se separan de nuevo 
mediante un punto, con el propósito de identificar 
los contenidos que introduce un determinado usua­
rio en el ordenador del titular del SLD, o de identi­
ficar los contenidos correspondientes a una deter­
minada unidad o dependencia del titular del SLD. 

El doma in name es una pieza de lo que se conoce 
como Domain Names System (DNS), esto es, del 
entero sistema de identificación y localización de 
ordenadores conectados a Internet, establecido, 
gobernado y administrado por un intrincado con­
junto de instituciones cuya actuación en este ámbito 
se realiza, hoy por hoy, sobre bases estrictamente 
jurídico-privadas 

4
• En efecto, doma in name no es el 

elemento del cual en última instancia se valen los 
ordenadores para reconocer a los demás ordenado­
res conectados a la Red (yen particular a los servi­
dores web donde se alojan los contenidos introduci­
dos en las páginas web y en otros ficheros accesibles 
al público), sino el llamado número de Protocolo 
Internet o dirección IP (IP address) asignado a cada 
ordenador, que no es otra cosa en definitiva que una 
serie de números (cuatro grupos de números desde 
el O al 255, separados entre sí por un punto) del todo 
similar al número de teléfono. De hecho, en un 
principio no se utilizaron domain names para identi­
ficar los ordenadores con los que se quería estable­
cer comunicación, sino series de números, las que 
fueron ulteriormente reemplazadas por los doma in 
names, esto es, por conjuntos alfanuméricos. Ello se 
debió a la sencilla razón de que, por un lado, es más 
fácil recordarlos e incluso posibilitan un acceso 
intuitivo a la Red y de que, por otro lado, permiten 
reconfigurar o reemplazar los equipos informáticos 
sin necesidad de cambiar al mismo tiempo su ele­
mento de identificación (cambia la dirección IP aso­
ciada al equipo informático, pero no el correspon­
diente domain name). Pero esta sustitución, en reali­
dad, sólo se ha producido de cara al usuario. En 
efecto, el primer paso en la navegación consiste 
precisamente en sustituir el doma in na me que intro­
duce el usuario por la dirección IP del ordenador al 
que se desea acceder, lo que se realiza a través de 
una gigantesca base de datos descentralizada y 
organizada en sucesivos escalones jerárquicos -
cada uno de los cuales corresponde con los diferen­
tes niveles de dominios -, en cuyos servidores, que 
naturalmente están interconectados, se almacenan 
las direcciones de red IP existentes y los correspon­
dientes domain names. De tal forma, el doma in na me 
introducido por el usuario es traducido en la corres­
pondiente dirección IP por el servidor de doma in 

4 Vid. la excelellte.yro~pletaintrodu(:~i6n q\leon-~C~A~qIGMITE:,;11ilckhnlún ~yber$Pfce:TJ¡h.~g(¡lYoidín CybersPilcel/, 15'I11eJohn 
Mar8hall J. 01 Computer & lnforinatiorlL i997, p. 412 SS., pp. 413:424 . . . . .. . 
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na mes al que está conectado su ordenador, dirección 
IP que es enviada al root server correspondiente al 
dominio de primer nivel de que se trate en cada 
caso, que remite al ordenador del usuario la identi­
ficación completa del ordenador en el que están 
alojados los contenidos a que se desea acceder. Sólo 
entonces puede establecer el ordenador del usuario 
conexión con el ordenador del destino inicialmente 
designado con el doma in name. Aún más, parece que 
todo este proceso se puede obviar introduciendo 
directamente la dirección IP en lugar del domain 
name. 

El diseño del DNS se debe a la Internet Engineering 
Task Force (IETF), y su gestión está dominada por su 
origen: los programas de investigación en tecnolo­
gía de intercambio de paquetes de información y en 
redes de comunicación financiados por la Adminis­
tración estadounidense y desarrollados por entida­
des públicas estadounidenses. La supervisión y 
control de los aspectos técnicos concernientes a los 
llamados parámetros Internet, entre los cuales se 
encuentran tanto las direcciones IP como el DNS, 
está en manos de la Internet Assigned Numbers 
Authority (lANA), entidad dependiente del Gobier­
no de los Estados Unidos y de la Internet Society 
(ISOC). La lANA tiene delegada la asignación de las 
direcciones IP a escala continental a los correspon­
dientes registros regionales (RIPE NCC en Europa) 
y la gestión del DNS a InterNIC, que puede ser 
calificada como joint-venture establecida entre las 
siguientes entidades estadounidenses: U.S. National 
Science Foundation (NSF), la AT&T y la Network 
Solutions Inc. (NSI). En particular, la asignación de 
iTLD libremente registrales (".com", ".org", ".edu" 
y ".net") está concedida en la actualidad, y tras un 
concurso celebrado en 1992, por la NSF a la NSI; la 
gestión de los NICs correspondientes a los diferen­
tes nTLD está concedida por la lANA a distintas 
entidades nacionales. En particular, la gestión del 
Registro Delegado Internet en España (ES-NIC), 
esto es, del Registro Internet correspondiente al 
dominio 11 .es", se ha confiado al Centro de Comuni­
caciones del CSIC RedIRIS. Todo este entramado 
está basado en normas técnicas comúnmente acep­
tadas por consenso y en acuerdos de naturaleza 
contractual (las cosas, como se expone a continua­
ción, pueden estar a punto de cambiar), que llevan 
a la existencia de un monopolio de hecho en el 
ámbito de cada uno de los TLD. 5 

Dicho esto, no debe ocultarse, sin embargo, que los 
actuales son probablemente tiempos de cambio. No 
me detendré ahora a explicar las deficiencias del 
DNS detectadas y sentidas en la práctica, esencial­
mente referidas a la estrecha dependencia de las 
entidades rectoras respecto de la Administración 
estadounidense en un ámbito de clara dimensión 
universal, a la posición de monopolio que ostentan 
los diferentes NICs y muy en particular el NSI, así 
como lo insatisfactorio de las relaciones entre el 
DNS y el sistema de marcas, y de la forma en que 
procedimental y materialmente se han prevenido 
o, en su caso, resuelto estos conflictos. Bastará 
indicar que últimamente, y en buena parte sobre la 
base de la falta de orden normativo del DNS, se han 
gestado diversas iniciativas encaminadas a intro­
ducir algunos cambios importantes en el actual 
panorama organizativo e institucional, mas no en el 
técnico. 

Prescindiendo en este momento de los intentos 
privados por establecer y poner en marcha registros 
competidores integrados en la vigente configura­
ción del DNS, sin duda la iniciativa más destacada 
es la emprendida por las diversas entidades (entre 
ellas, lANA, ISOC, OMPI) que en noviembre de 
1996 constituyeron el llamado Internet Ad Hoc 
Committe (IAHC). Los trabajos del IAHC finalizaron 
con la publicación de un informe, de fecha 4 de 
febrero de 1997, en el que se contenían diversas 
propuestas para normar la configuración y gestión 
de los iTLDs 

6
• La clave de la renovación consiste en 

la adición de nuevos iRLDs, que en principio serían 
los siete que se especifican en el Informe (".firm" 
para empresas, ".store" para empresas que ofrezcan 
productos en ventas, ".web" para entidades cuya 
actividad esté relacionada con la web, ".arts" para 
entidades cuyas actividades estén relacionadas con 
la cultura, 11 .rec" para entidades cuya actividad esté 
relacionada con el ocio, ".info" para entidades que 
presten servicios de información, y 11 .nom" para 
personas físicas) a los que posteriormente se po­
drían añadir otros. La regulación propuesta para la 
administración de estos nuevos iTLDs se contiene 
en el llamado Memorandum ofUnderstanding (MoU), 
cuyas piezas fundamentales son: la apertura del 
número de registros habilitados para la concesión 
de los nuevos iTLDs; la creación de un Policy 
Oversight Committee (POC) encargado del control 
último de la gestión de los nuevos iTLDs; y el 

s De hecho, no han pasado desapercibidos . los. aspectos conflictivos que, desde. la perspectívade la legislación de defensa de la 
competencia, tiene todo este entramado. de acuerdos ypr;1cticas:t¡¡d; J.B. NORDEMANN, CH. CZYCHOWSKI y P.w. GRÜTER. "The 
Internet, the Name Server and Antitrust Law" ECLR,],998, p. 99 ss., passim. 

6 Entre otros muchos, ofrece una descripción completa y detallada, A GIGANTE, ],5 The John Milrshall J. OfComputer & Information L. 
1997, p. 424 al final 
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establecimiento del Council of Registars (CORE), en 
el que se han de integrar las entidades habilitadas 
para registrar los nuevos iTLDs. A ello se añade la 
previsión de nuevas normas y procedimientos de 
concesión para los nuevos iTLDs y para la solución 
de disputas, de las que me ocuparé más adelante 
(Cfr. infra b). Los desarrollos para la implantación 
del sistema iTLDs CORE han ido a buen ritmo, 
pero han encontrado dos obstáculos por ahora 
insuperables: la negativa de la NSI a integrarse en 
este sistema y, sobre todo, la bien conocida y 
explícita oposición de la actual Administración 
estadounidense, debida en esencia a la percepción 
de que el nuevo sistema lesiona los intereses esta­
dounidenses. 

De hecho, esta oposición ha llevado a la Administra­
ción estadounidense a iniciar su propia reforma del 
DNS, cuyas líneas y contenidos constan en el docu­
mento de trabajo (Creen Paper) elaborado por el 
Departamento de Comercio, que con el título A 
Proposal to Improve Technical Management of Internet 
Names and Addresses fue publicado e130 de enero de 
1998

7 
y fue sometido a un trámite de consulta que 

finalizó el 30 de marzo de 1998. Las necesidades de 
cambio se aprecian, entre otros extremos, en la 
inexistencia de competencia en el registro de los 
doma in names, en la ineficiencia de las medidas de 
prevención y solución de conflictos entre doma in 
names y marcas, en la ausencia de una regulación del 
DNS, en la falta de universalidad del DNS o en la 
innecesaria participación de agencias de investiga­
ción públicas estadounidenses en la gestión del 
DNS. y las propuestas de reforma giran, en primer 
lugar, en torno a la finalización de la intervención de 
la Administración de los Estados Unidos de Améri­
ca en la gestión del DNS, sin que ello se traduzca en 
su desestabilización, para lo que se proponen diver­
sas disposiciones de orden institucional y funcional 
destinadas a asegurar una gestión del DNS eficiente 
desde un punto de vista técnico (creación de una 
entidad no lucrativa por los registros de direcciones 
IP y por los NICs existentes, domiciliada en los 
Estados Unidos de América y constituida según sus 
leyes, a la que gradualmente se han de transferir las 
funciones que desempeña actualmente la lANA, y 
la supervisión del proceso de puesta en marcha por 
la Administración estadounidense), y, en segundo 
lugar, en torno a la introducción de competencia en 

el registro de los doma in na mes, basada en la diferen­
ciación entre registros y registradores, de modo que 
únicamente habrá un registro por TLD gestionado 
por una sola entidad (que competirá con los regis­
tros de otros TLDs) abierto, sobre bases deno discri­
minación, a todas las entidades que cumplan los 
requisitos técnicos exigidos y sin límite de número, 
tengan la habilitación requerida para actuar como 
registradores (que competirán entre sí en la captura 
de clientes deseosos de obtener el registro de un 
TLD). De ello se sigue tanto la apertura del sistema 
a nuevos TLDs (se proponen cinco nuevos iTLD 
cada uno de ellos, administrado y gestionado a 
través de su correspondiente registro, que será con­
cedido a las primeras entidades que lo propongan y 
reúnan los requisitos técnicos establecidos al efec­
to), como el mantenimiento de la posición de NSI 
(con ciertos cambios, como la pérdida del iTLD 
".edu" que habría que transferirse a una nueva 
entidad no lucrativa, o la obligación de separar sus 
funciones de registro y de registrador, así como, a 
consecuencia de ello, la obligación de tomar las 
medidas técnicas adecuadas para que los demás 
registradores puedan llevar a cabo inscripciones en 
los registros de iTLD que conservarán). Lugar 
destacado en el Creen Paper ocupan las cuestiones 
relativas a los conflictos entre doma in names y mar­
cas, de los que se tratará más adelante (Cfr. infra b). 
Entre los comentarios recibidos destaca, junto con 
los previsibles parabienes del NSI y oposición del 
CORE, la posición crítica adoptada por la Unión 
Europea, fundada en el excesivo americanismo de 
la propuesta, en el olvido del sistema iTLD-CORE y 
de las propuestas OMPI para la resolución de con­
flictos . 

b) Las claves del conflicto entre el sistema de 
marcas y el sistema de domain names 

Los conflictos entre marcas y sistema de marcas, de 
un lado, y domain na mes y DNS, de otro, tienen su 
origen en el desajuste existente entre la evidente 
coincidencia de sus funciones y la divergencia de 
sus respectivos principios y reglas básicas. Esto 
mismo es válido para los demás signos distintivos 
protegidos mediante derechos de exclusiva; esto es 
y en el desarrollo español, para nombres comercia­
les y rótulos. A continuación, y con el único propó­
sito de no complicar la exposición, únicamente se ha 

7 Se puede encontrar en www~ntia, doc.gov /intiahome/ domainame/ dnsdrft.htm (visitada el 28-III-98). 

8 Entre las. muchas noticias de pre~aparecidasai respedo,vid.ÚIiEUUyEUfopa,enfrentad.l)sporel registro de direcciones en la red" 
Ciberp@ís/9~IV-98/ p. 7. Los comentarios al GreenPaperpresentados porla Comunídad Europea.("Internef GOVer»ance. Replyof the 
European Community and its MemberStates to the US GreenPaper") puede consultarse en wwwJspo.cec.be/eif/policy/goverplay.htlm 
(visitada el 25-V-98). Todoslos comentarios redl;Jidos d)lranteel trámíte de audiencia, pueden encontrarse en www.ntia.d<ic.gov./ 
ntiahome/domainname/130dftmail (visitada e118-IV-98). . 
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de hacer referencia a las marcas, en el bien entendi­
do de que lo expuesto es trasladable mutatis mutandis 
a nombres comerciales y rótulos. 

Bajo el primero de aquellos aspectos que se acaban 
de apuntar, ciertamente no se oculta a nadie que si 
las marcas diferencian unos productos o servicios 
de otros en función de su origen empresarial, los 
domain names distinguen unos recursos introduci­
dos en la Red de otros también en función de su 
procedencia. Pero aún hay más. En efecto, lo cierto 
es que en la práctica los domain names establecen una 
vinculación entre el recurso Internet y un sujeto, así 
como entre este sujeto y la actividad, en su caso 
económica o empresarial, a que se refiere el conteni­
do del recurso Internet en cuestión, y en su caso 
entre este sujeto y el recurso Internet como lugar de 
contratación de las prestaciones allí ofrecidas. En 
este sentido, no parece dudoso que los domain na me 
son en esencia signos distintivos, aún signos distin­
tivos atípicos que, en atención al contenido de los 
recursos Internet que identifican, pueden partici~ar 
de la naturaleza de los nombres comerciales o 
incluso de los rótulos de establecimiento

lO
• Esta 

proximidad funcional, sin embargo y como se en­
cuentra implícito en la atipicidad que se acaba de 
apuntar, no tiene reflejo en una paralela proximidad 
institucional y organizativa, y desde esta última 
perspectiva ni en el orden sustantivo (condiciones 
para el registro) ni en el orden procedimental (trá­
mites para el registro). 

En efecto, si el sistema de marcas permite la iden­
tificación y diferenciación inmediata del titular de 
los signos y medios correspondientes, el DNS sólo 
permite identificar al ordenador previa conver­
sión del domain name en IP address; si el sistema de 
marcas es público, en el sentido de que su gestión 
está confiada a administraciones públicas 
nacionales o internacionales y su regulación tiene 
origen y carácter legal, el DNS es privado, puesto 
que su gestión está encomendada a entidades de 
Derecho Privado que establecen la regulación 
pertinente; si el sistema de marcas, y por ello las 
marcas protegidas, tiene un carácter territorial, 
esto es, su vigencia se limita al territorio del Estado 
o conjunto de Estados correspondiente y sólo en 
dicho territorio se puede reclamar el uso exclu­
sivo así como aspirar a evitar la identidad, el DNS 
tiene un alcance universal: el domain name permite 

acceder al ordenador así identificado desde 
cualquier lugar, sin que la existencia de SLD 
idénticos, por ejemplo como consecuencia de su 
redundante registro en diferentes NICs o si se 
prefiere bajo diferentes dominios de primer nivel, 
depare el riesgo de identificar y localizar el orde­
nador erróneo, el sistema de marcas asume el 
riesgo de identificar y localizar el ordenador 
erróneo; si el sistema de marcas asume el riesgo de 
confusión como clave para solventar los conflictos 
entre signos, en el DNS este papel corresponde al 
principio de identidad; si el sistema de marcas está 
presidido por el principio de especialidad, que 
limita la eficacia de la protección jurídica que 
procura a los productos, servicios, actividades o 
establecimientos idénticos o similares y en 
consecuencia permite duplicidades en ámbitos 
diversos, el DNS es también en este punto universal, 
siempre, eso sí, dentro de cada dominio (de primer 
o ulterior nivel); si en el sistema de marcas no es 
desconocida la protección de los signos usados 
pero no registrados (cfr. artículos 3.2, 3.3,14 Y 78 de 
la LM, o artículos 6 bis, 6 spties y 8 del CUP), en el 
DNS no existe protección sin registro, y más aún si 
en el sistema de marcas los signos y medios 
distintivos anteriores, incluso ajenos al sistema de 
marcas (cfr. artículo 13 de la LM), impiden la 
protección, el DNS no ha integrado los sistemas de 
protección de signos y medios distintivos entre los 
antecedentes que impiden la concesión o el 
mantenimiento de un doma in name, y cuando lo ha 
hecho (como sucede en cierta forma en las N armas 
y Procedimientos para el Registro de un Nombre 
de Dominio bajo «es») ha prescindido de los 
antecedentes que puedan derivar de principios y 
reglas incompatibles, como son en particular la 
territorialidad y la especialidad; en fin, si el acceso 
al sistema de marcas está condicionado al cumpli­
miento de ciertos requisitos estructurales (cfr. artí­
culo 2 de la LM) y al respeto de ciertas condiciones 
expresadas como prohibiciones de registro que, en 
esencia y de forma muy simple, aseguran que las 
marcas poseen fuerza distintiva en particular, que 
no monopolizan los signos que deben estar a dis­
posición de cualquier operador y que no invaden 
los derechos anteriores de terceros, el registro de 
un doma in name, aunque se verá tiende a introducirse 
alguno de estos requisitos, es ajeno a muchas de las 
preocupaciones que inspiran la regulación del sis­
tema de marcas en este punto, como manifiesta con 

9 Vid. Un apunte en este sentido en el "Informe del Grupo Español sobre la cuestión (Q) 143: marcas y nombres de dominio de Internet". 
En: Grupo Español de la AIPPI, Informes Río de Janeiro, 1988, publicación No. 24 del Grupo Espanol de la AIPPI, 1988, p, 103 Y SS'I p. 
105 Y 109. 

\O En este sentido, Trib Milano ordinanza del 9 de junio de 1997,AmadeusMarketíng SA c. Lógicasrl:::dir.inf., 1997, p, 955. 
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claridad la admisibilidad del registro de términos 
genéricos como doma in names

ll
• 

Esta evidente divergencia institucional y 
organizativa, de otro lado, no ha sido eficazmente 
paliada por una coordinación entre el sistema de 
marcas y el DNS. Como queda apuntado, el registro 
de doma in names se halla gobernado por un princi­
pio de prioridad, pero una solicitud de registro de 
marca anterior a la solicitud de registro de un domain 
name no impide su registro, porque las únicas ante­
rioridades relevantes al efecto son los doma in names 
anteriormente registrados bajo el mismo TLD. Du­
rante el tiempo en que la utilización de Internet se 
limitó a los ámbitos militar y universitario, cierta­
mente no hubo motivos para que doma in names y 
marcas entraran en conflicto. La época de relaciones 
pacíficas, sin embargo, ha terminado tan pronto 
como se ha iniciado la utilización comercial de la 
Red, primero como plataforma promocional y, cada 
vez más, como mercado en el que ofrecer y también 
contratar productos y servicios. Bien puede decirse 
que los conflictos de los que se ha tenido noticia se 
han producido en tomo a casi todas y cada una de 
las divergencias apuntadas. Y lo cierto es que, en la 
medida en que el ciberspacio no escapa al campo de 
aplicación de la ley terrenal, la protección jurídica 
de las marcas ha acabado por obligar a aceptar que 
éstas constituyen un elemento al que el DNS no 
puede dar la espalda sin incurrir en el grave riesgo 
de verse envuelto en una escalada de litigios que, 
considerado no sólo su número sino también su 
dimensión planetaria, habría de acabar por sumirlo 
en un caos absoluto. 

No puede extrañar, por ello, que las normas y 
procedimientos de registro de los NICs presten una 
atención creciente a los diferentes aspectos relacio­
nados con marcas y signos distintivos, y en particu­
lar que incorporen normas tendentes a prevenir en 
la medida de lo posible la aparición de conflictos 
entre marcas y domain names. Bajo este primer 
aspecto, son de destacar la limitación a uno solo del 

número de domain names que puede registrar un 
mismo solicitante, la prohibición de que el SLD 
coincida con un nombre genérico o con un topónimo, 
la exigencia de que el SLD sea el nombre del 
solicitante o un acrónimo directamente derivado 
del mismo, salvo en los casos en que se trata de una 
marca registrada. (cfr. Norma 12 de las Normas y 
Procedimientos para el Registro de un Nombre de 
Dominiobajo"s"). Incluso se han establecido normas 
sobre disputa de conflictos (cfr. Network Solucions' 
Domain Name Dispute Poliey (rev. 03/

2
), que no han 

despertado precisamente entusiasmo 13 ; no faltan 
supuestos en los que sólo se ha previsto una remisión 
a los cauces legales (cfr. Norma 2.15 de las Normas 
y Procedimientos para el Registro de un Nombre de 
Dominio bajo "es"). 

En estos extremos se han centrado, como era de 
esperar, una buena parte de las propuestas de refor­
ma avanzadas en los últimos tiempos. Aún más, su 
importancia ha captado la atención de otras institu­
ciones como la OMPI

14 
(que ha llegado a involucrarse 

directamente en el IAHC y en el sistema de resolu­
ción de conflictos allí previsto) o la Comisión Euro-

15 
pea . 

De hecho una de las razones que se ha esgrimido 
para justificar la propuesta de creación de nuevos 
iTLDs hecha en el Informe de IAHC es precisamente 
reducir los conflictos entre marcas y domain na mes, 
proporcionando a los titulares que en su día no 
registraron su marca bajo el dominio ".com" una 
nueva oportunidad para obtener un iTLD ajustado 
a sus actividades. Muy optimista parece pensar, sin 
embargo, que los titulares de marcas, y muy en 
especial de marcas reputadas, consentirán de buen 
agrado que un tercero registre un doma in name idén­
tico o similar a su marca bajo ninguna clase de 
dominio, o simplemente que renunciarán a la posi­
bilidad de obtener un doma in name coincidente con 
su marca bajo los dominios; bien puede ser que en la 
práctica, la existencia de una pluralidad de iTLDs, 
además de aumentar los costes de obtención y man-

11 Aceptada por los tribunalesalemanes,que han rechazado la aplicación analógícade las prohibiciones absolutas de registro demarcas 
al registro de damain names y no han visto un actode competencia desleal por obstaculización en la obtención de semejantesdomail1 names 
consistentes en términos descriptivos.o genéricos: LG FrankfurtaM !'wirtschaft-online.de" '" NJW-CoR 1997, p.173, LG München ["stat-
shop.com" "" N}W-CoR, 1997, p. 496.. . . .. . 
12 En vigor desde el 25 de febrero de 1998 =www.netsoI.como(visitadaeI16-IlI-9S). 

13 Por todos, cfr. sr. MACAULEY. "The Federal GouernmenfgítJethand taketh: HolO NSI' $ .Somaín Narne Dispute Policy (ReuÍ$ion02) Usurp$ 
a Domain name Owner's Fifth Arnendment Procedural Due Process", 15 The John Milrshall ¡. Of Cornputer & Information L. 1997, p. 547 SS., 

passim. 

14 Cfr.1os do<;umentos OMPITrademarksan4 InternetDomain names-", TON IMClI! 1 (dé cuya gesfaciÓndanoticiaJ.A. C;OMEZ SEGADE, 
"OMPI: Marcas y nombres de dQminioen Intemet",XVlIADI 1996, pp; llS6-1157), yPossibleIssuestti Be Considered in the.Context of 
Harmonizatíon o!Nlltional and. Regional Laws Concerning Tradernark. and Internet Domain Narnes '" TDN/CM/Il/2) 

15 Cfr. el documento de trabajo de los servidos delaComisión DGXV/E~3, The Internet DomaínName System and Trademarks. 
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tenimiento de un doma in name, acabe incluso por 
incrementar las posibilidades de que aparezcan si­
tuaciones potencialmente litigiosas (y al respecto ha 
de recordarse que la existencia de los nTLD no ha 
supuesto un alivio, sino precisamente un factor de 
proliferación de los conflictos). En aquel mismo 
sentido se orienta también la previsión de una pu­
blicación de la solicitud de los doma in names previa 
a su concesión, completada con un sometimiento a 
un determinado Derecho nacional para el caso de 
que se suscite alguna controversia por violación de 
marcas y con un sometimiento necesario a media­
ción y voluntario a arbitraje, según los procedimien­
tos diseñados por la OMPI y administrados por el 
Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Final­
mente, el Informe del IAHC contiene los principios 
institucionales y materiales de un particular proce­
dimiento de solución de conflictos entre marcas y 
domain na mes, que claramente satisface los intereses 
de las compañías transnacionales: De una parte, se 
prevé que los solicitantes de doma in han de someter­
se alAdministrative Domain Name Challange procedure 
que se ventilará ante los Administrative Challage 
Panels, que se sustanciará según el procedimiento 
dispuesto por la OMPI y será administrado por el 
Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI; de 
otra parte y en lo relativo a las reglas de fondo, se 
prevé que un domain name idéntico o esencialmente 
similar (como resultan, por ejemplo, de las 
variaciones en la puntuación, de las traducciones, 
de las variaciones fonéticas, de las supresiones, 
adiciones o alteraciones de una letra o número) a 
las marcas internacionalmente conocidas 
(registradas al menos en treinta y cinco países, 
usadas y reconocidas por el público) o globalmente 
conocidas (registradas al menos en setenta y cinco 
países) sólo pueda ser utilizado con el consen­
timiento del titular de estas marcas bajo un solo 
iTLDS, si se trata de una marca internacionalmente 
conocida, y bajo cualquier iTLD, si se trata de una 
marca globalmente conocida (y ello, en principio, 
prescindiendo de toda consideración al principio 
de especialidad), sin que al titular del doma in name 
que lo sea también de una marca idéntica o de otros 
derechos sobre el signo en cuestión se le consuele 
con otra cosa que una vaga referencia a que en la 
decisión se tendrá en cuenta adecuadamente estos 
derechos (que es justamente el espacio que, a prime­
ra vista, puede quedar para atender al principio de 
especialidad). Durante la tramitación del proce­
dimiento quedaría en suspenso el uso del doma in 
name objeto de disputa. 

También en el Creen Paper se aborda esta cuestión 
con un grado de precisión y detalle todavía escaso. 
Los puntos de partida son, también aquí, la intro­
ducción de nuevos iTLDs, el reconocimiento a los 
titulares de marcas de los derechos atribuidos por la 
correspondiente legislación, el aseguramiento de la 
transparencia imprescindible para identificar y lo­
calizar al titular de un doma in name, la previsión de 
mecanismos rápidos para resolver los conflictos a 
cargo de los registros (a los que se impone la adop­
ción de un sistema de resolución de disputas y en el 
que no deben involucrarse los registradores) que 
permitan acceder a los tribunales de justicia, una 
determinación convencional de la legislación apli­
cable guiada por la existencia de una conexión como 
el domicilio del registro, el lugar donde se encuen­
tra la base de datos del registro o donde se encuentra 
el servidor A, y la suspensión del uso del doma in 
name disputado durante la resolución del procedi­
miento si la objeción se produjo dentro de los treinta 
días siguientes a su registro. 

Tanto las medidas actualmente adoptadas como 
las propuestas contribuirán sin duda a la red ucción 
del número de litigios. De hecho, si se considera el 
impresionante número de domain names actual­
mente registrados, no puede decirse que exista un 
grado de conflictividad elevado. La puesta en 
marcha de mecanismos de mediación y arbitraje 
todavía contribuirá a reducir al menos la visibili­
dad de estos conflictos. A mi modo de ver, sin 
embargo, los problemas no radican tanto en que 
haya o no disputas, sino en la dificultad de alcanzar 
una situación justa, yen particular respetuosa con 
las situaciones ganadas, sea en el sistema de marcas 
o en el DNS. En efecto, el enjuiciamiento de los 
conflictos que se producen en este ámbito puede 
tomar dos puntos de partida: o bien el DNS es un 
espacio al que no llega el Derecho existente, o bien 
su virtualidad no le priva de terrenalidad y, por 
ello, queda sometido al imperio del Derecho exis­
tente. La línea de aproximación seguida hasta la 
fecha, y nada indica que vaya a dejar de serlo, es la 
segunda: el fortalecimiento y control de la aplica­
ción de las normas sobre derechos de propiedad 
industrial es, en efecto, uno de los objetivos asumi­
dos por la Comunidad Europea en este ámbito 16, Y 
ésta es en particular la orientación que se aprecia en 
el Documento de Trabajo de los Servicios de la 
Comisión The Internet Domain name System and 
Trademarks 17

, como por lo demás demuestra el 
hecho de que la falta de una suficiente protección 

16 Cfr. Comunicación de la Comisión al ConSejo, al Parlamento, al Comité Económico y Social yal Comité de las Regiones "La 
competitividad del sector europeo de las tecnologías de la información y la comunicación" (TIC).~ COM (97) 152 final. 

17 CH supra. 
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de las marcas sea precisamente una de las críticas 
hechas por la Comisión Europea al Creen Paper 
estadounidense 18. Pero las soluciones que se propo­
nen se alejan de las que hasta la fecha se han puesto 
en práctica en el sistema de marcas. No se puede 
olvidar en este sentido, por ejemplo, que la 
introducción de una marca supraterritorial (carácter 
que sin duda poseen los domain names) como la 
marca comunitaria ha venido de la mano de un 
escrupuloso respeto a los derechos adquiridos por 
terceros en los diversos territorios afectados, sin 
perjuicio de la previsión de algunos mecanismos 
correctores encaminados a facilitar la implantación 
de la marca supra territorial, y por una recíproca 
integración de las marcas supra territoriales y terri­
toriales en los respectivos catálogos de anteriorida­
des, sin perjuicio nuevamente de alguna previsión 
procedimental que facilita la implantación de las 
primeras 19. Desde otra perspectiva, no puede pasar­
se por alto que se trata de una solución interna al 
sistema de domain names, que ciertamente está abier­
ta al titular de una marca sin necesidad de previo 
registro de un doma in name, pero que ciertamente 
también de momento se configura más favorable a 
los intereses de las grandes marcas y, de otro lado, no 
es un cauce excluyente de la jurisdicción, por lo que 
especialmente los titulares de las pequeñas marcas 
tendrán la posibilidad de hacer valer sus derechos 
fuera del sistema, ante los tribunales de justicia que 
ciertamente no están sujetos a las normas de origen 
negocial que regulan los aspectos sustantivos del 
registro de domain names. En suma, toda solución 
que no atienda adecuadamente, tanto en el fondo 
como en la forma, los legítimos intereses de los 
titulares de marcas y otros derechos anteriores, podrá 
reducir a niveles razonables la conflictividad en el 
interior del sistema, pero lo hará necesariamente a 
costa de un tratamiento discriminatorio. Y esto 
mismo se puede producir a la inversa, esto es, en los 
casos en que se haya obtenido un doma in na me no 
respaldado en una marca u otro derecho anterior y 
se haya invertido en su difusión y consolidación en 
la Red, y aún así, se deba afrontar el despertar del 
titular de una marca en un país cualquiera. 

A decir verdad, no se ve cómo se puede alcanzar un 
resultado satisfactorio si no es con una homogenei­
zación de principios y reglas básicas entre el sistema 
de marcas y el DNS de alcance mundial y de carácter 

normativo, que hoy por hoy no sólo resulta inima­
ginable sino que difícilmente se podrá poner en 
práctica si ha de respetar -como es debido-las situa­
ciones preexistentes. El pesimismo ha cundido hasta 
el punto de que no faltan propuestas de marcha 
atrás: la sustitución deldomain name por lalP address 20, 

que al menos no supondría una dificultad adicional 
para la localización que se realice a través de las 
herramientas de búsqueda (erowlers o spuders) o de 
las bases de datos conectadas a dichas herramientas 
sin merma de las posibilidades de utilización de las 
propias marcas, nombres comerciales, denomina­
ciones sociales, nombres civiles y demás signos dis­
tintivos en sentido amplio en las propias páginas 
web y demás recursos introducidos en la Red. En 
tanto no tenga lugar ninguno de estos desarrollos 
habrá que hacerse a la idea de convivir con los con­
flictos entre marcas y doma in names, algunos de los 
cuales son muy básicos y otros, por el contrario, enor­
memente complejos desde un punto de vista técnico. 

e) Domain grabbing 

A la vista de cuanto se ha explicado acerca de las 
características del sistema de asignación de doma in 
names y de la escasa presencia de la actividad econó­
mica en Internet en el comienzo del DNS, no puede 
extrañar que los primeros conflictos entre marcas y 
domain names fueran suscitados por los registros de 
doma in names cuyo SLD consistía en marcas de gran 
implantación y reconocimiento, que fueron obteni­
dos por algunos "iniciados" con el evidente propó­
sito de obtener una compensación por cederlos a los 
titulares de las marcas afectadas. Esta práctica se ha 
denominado doma in grabbing o doma in pirating, y a 
quienes la han puesto en práctica eybersquatters. 
Estos casos son de todos conocidos -se ha llegado a 
decir, en relación con los Estados Unidos de Améri­
ca, que el listado de marcas afectadas por esta prác­
tica era una especie de who is who de la economía: Me 
Donald's, Coke, Hertz, Nasdaq, Viaeom, MTV, Avon, 
Levi's, Readers Digest, incluso windows 95-, y en la 
mayor parte de las ocasiones, como tampoco puede 
sorprender, finalizaron con acuerdos de transac­
ción. Pero no ocurrió así siempre. 

En efecto, no faltan pronunciamientos judiciales en 
casos de doma in grabbing, dictados por tribunales de 
diversos países. En los Estados Unidos de América, 

18 Cfr- "Net speaks out on green paper" '" www.news.com/Newslltem/OA.40427.00.html(visitada eI3-IV-98) 

19 Me permito remitir al lector a mi trabajo"Algunas Cuestiones en torno a las Relaciones del Sistema de Marcas Comunitario con los 
Sistemas de Marcas Nacionales y con el Sistema deMarcas Internacionales", En: Colección de Trabajos sobre Propiedad Industrial. 
Homenaje a J. Delicíldo, Grupo Español de la AIPPl, Barcelona, 1996,p,qQ9 ss., p. 314· 345. 

m y lo cierto es que esta última idea ya está en circulaci6n: CH. W AELPE, en 1. EDWARDS y CH. W AELDE (ed.). "Lawand the Internet", 
Hart: Oxford; 1997, p. 'l5 Y ss., p. 65. 
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sentado desde un principio que los doma in names no 
sólo identifican ordenadores sino también al su}eto 
que introduce contenidos en estos ordenadores

2 
,se 

han concedido medidas cautelares y órdenes de 
cesación definitivas en favor de los titulares de 
marcas famosas registradas por terceros como doma in 
names sobre la base de que esta clase de registros 
constituyen per se infracciones de los derechos con­
cedidos a estas marcas bajo las leyes antidilución 

22 
estatales o federales y, en su caso de forma acumu-
lada, sobre la base de que constituyen actos de 
violación del derecho de marca tout eourt

23 
; en algún 

caso incluso la demanda se ha dirigido contra NSI, 
en cuanto responsable del NIC que había registrado 
el domain name "pirata", sin que se admitiera la 
excepción de falta del equivalente a nuestro 
litisconsorcio pasivo, por estimarse que en esta clase 
de ilícitos extracontractuales el demandante puede 
interponer la acción contra cualquiera de las perso­
nas que ha participado en su comisión

24
• Un su­

puesto de doma in grabbing especialmente llamativo 
fue resuelto por la Chaneery Division de la High Court 
of Justiee en el caso J Sainsbury pIe v. One in A 
Million

25
, que condenó a los demandados a transfe­

rir los registros de doma in names coincidentes con 
marcas famosas de que eran titulares a los titulares 
de las marcas afectadas (entre otros, "burger­
king.com", "burgerking.co.uk", "macdonalds.com", 
"nokia.co.uk", "motorola.co.uk", "markandspencer. 
como", "markandspencer.co.uk", "marconi.com", 
"virgin.com", "spicegirls.com", "cadburys.com", 
"sainsburys.como", "britishtelecom.net", "britishte­
lecom.co.uk", y otros) por estimarse que esta prácti­
ca constituye un acto de competencia desleal (passing­
off) y un acto de violación de derecho de marca. 

21 MTV Network$ v. Curry 867 F. Supp. 202/S.D.N.Y.1994) 

Como en los Estados Unidos, también en el Reino 
Unido se han interpuesto acciones por esta causa 
contra la entidad encargada de la gestión del NIC 
conjuntamente con los titulares del registro, decla­
rándose ex parte en el caso la existencia de un acto de 
violación de marcas y de competencia desleal 
(passing-off}, y concediéndose las medidas cautelares 
solicitadas 6. Por su parte, los tribunales alemanes 
han afrontado el enjuiciamiento de esta clase de 
prácticas con un doble enfoque: de un lado, yen una 
línea específicamente ajustada a las características 
propias del doma in grabbing, se ha considerado que 
constituye un acto de competencia desleal cuando 
ha podido establecerse que el correspondiente re­
gistro se ha obtenido con la finalidad de obstaculi­
zar a un tercer0

27
; de otro lado, y en una línea de 

carácter general, se ha considerado que constituye 
una invasión del derecho al nombre reconocido en 
el parágrafo 12 BGB, que se extiende también a la 
firma de las compañías y a cualquier signo distinti­
vo de naturaleza similar al nombre

28
, tanto si se 

reproducen íntegramente como parcialmente o en 
abreviatura

29
, así como a los nombres de la ciuda­

des
30

• 

En España no parece fácil que se produzca un su­
puesto de domain grabbing, puesto que según las 
Normas de Registro sólo se puede registrar como 
domain name el nombre completo o un acrónimo del 
titular o un nombre comercial o marca registrado en 
la IEPM (cfr. Norma 2.12) y, de otro lado, se prohibe 
el registro de los términos que se asocien de forma 
pública y notoria a un acrónimo o marca distintos de 
los del solicitante del registro (cfr. Norma 2.11). En 
el caso de que se produjera un conflicto de esta clase 

12 American Standard, Ine. v. Yoeppen, 96 cv 02147 (C.D. III. 1996), Intermetie, Ine. v. Toeppen, 96 CV 01982 (N.D.IIL 1996), Panavision 
Intemational v. Toeppen, 945 F. Supp. 1296 (C.D. Cal. 1996); recientemente confirmadas por el Noveno Circuito de Apelaciones 
("Cyberpirate loses domain suí!" "" www.news.com (visitada el18-IV~98). 

23 Aetmedia, Ine. v. Active Media, Inl'Ine., 1996U.s.dist LEXIS 20814,1996 WL 399707 (N.D. IlI.l996) 

24 Lokheed Martín Corp. v. Network Solutions, Ine., 1997 WL 721899 (C.D. Clll1997). 

25 Saínsburry pIe v. One In A mil/ion del 28 de noviembre de 1997 (copia en archivo propio). 

26 Harrods Ud v. UK Network Services Ud. (vide noticia en Linklatets I&P 37/1997). 

27 LG München 19 de enero de 1997 "dsf.de" /" eurosport.de" / "sportschau.de" = NJW-CoR, 1997, p. 496, LO Berlin 30 de octubre de 
1997 "esotera, de" (copia enarchivb propio). 

28 LO Ham 25 de marzo de 1997 "krupp.de" (copia en archivo propio). KG (Berlín) 25 de marco de 1997 "concert-concept.de/concert­
cpncept.com" = NJW..coR, 1997,p. 495, LG Düsseldorf 30 de setiembre de 1997 (copia en archivo propio). 

19 LOFrankfurt a. M.26de febrero de 1997"das.de" =CR, 1997, p. 287: Elregistrodeldomaín name" das;de" infringía el derecho al nombre 
de la demandante, la .entidad Deutsher Aufomobil Sehulz. 

30 LO Mannheim "heidelberg.de"::: CR 1996, p. 353, LG Lüneburg "celle.de"::: CR 1997, p. 28S, LO Braunschweig "braunscheweig.de" 
= CR, 1997, p. 414, LO Ansbach "ansbac:h.de" '" NJW-CoR, 1997, p. 498. 
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de supuestos, la obtención del domain name no se 
realiza con el fin de utilizarlo, sino, de transferirlo al 
titular de la marca afectada tras alcanzar un acuerdo 
al respecto. De ahí que parezca posible descartar 
que en estos casos exista una violación de marca, 
como también puede descartarse que exista un acto 
de competencia desleal por confusión o aprovecha­
miento indebido de la reputación ajena. En efecto, 
el mero registro no es un uso de la marca en el tráfico 
económico ni tampoco puede aceptarse en este caso 
que sea un acto preparatorio de un uso ulterior, 
presupuesto de hecho de la violación del derecho de 
marca según el artículo 31 de la Ley de Marcas

31
. En 

cambio, es posible acudir a la acción de competencia 
desleal, puesto que el registro, en la medida en que 
no se pueda amparar en ningún título y sólo se 
revele como acción dirigida a dificultar el normal 
desenvolvimiento de la actividad de un tercero, 
constituye un acto de obstaculización, contrario a la 
cláusula general del artículo 5 de la Ley de Compe­
tencia Desleal

32
• El recurso a la acción de competen­

cia desleal tiene además una doble ventaja: por una 
parte, no existen dudas acerca de la posibilidad de 
interponer la demanda aun antes de que se hay:a 
realizado el acto desleal (cfr. artículo 18.2.a LCO)33 
y, por otra, entre los legitimados pasivos se cuentan 
también los que cooperan a la realización del acto de 
competencia desleal (cfr. artículo 20 LCO), condi­
ción que puede considerarse atribuible a ES-NIC y 
en definitiva a su titular que no es otro que el CSIC, 
sin que evidentemente la exoneración de responsa­
bilidad que se establece en la Norma 2.16 de las 
Normas de Registro ES-NIC sea en absoluto oponible 
a terceros. La acción de competencia desleal puede 
integrar en este caso, al lado de las pretensiones 
declarativas y cesatorias, otras de remoción, que 

tengan por objeto la liberación del registro del domain 
name e incluso su transferencia al demandante. 

d) La infracción de los derechos derivados de una 
marca mediante la utilización de un domain name 

Como no podía ser de otra forma, los conflictos 
entre marcas y doma in names fueron desplazándose 
con el paso del tiempo desde el doma in grabbing a 
supuestos considerablemente más complejos des­
de un punto de vista técnico. Así han surgido, y se 
han resuelto, litigios que han enfrentado al titular 
de una marca con el titular-usuario de un doma in 
na me idéntico o similar. Las correspondientes de­
mandas se han deducido y estimado sobre distin­
tas bases. En este sentido, se ha fallado que cons­
tituye una violación del derecho de marca por 
concurrir en el riesgo de confusión requerido al 
efecto tanto la utilización de un doma in name idén­
tico a una marca anterior

34 
como el empleo de un 

doma in name semejante a una marca anterior
35

. Un 
ejemplo del primer grupo es el caso que se generó 
en torno al domain name "juris.com,,36: ¡uris Inc., 
titular de la marca "juris", requirió en diversas 
ocasiones a The Comp Examiner Agency Inc., compa­
ñía dedicada a la comercialización de software 
para llevar los de registros de tiempo y honorarios 
por abogados y titular del domain name "juris.com" 
para que cesara en la utilización de su domain name 
por constituir infracción de la marca "juris", a lo 
que esta última reaccionó presentando una de­
manda de nulidad de la marca por ser genérica, a 
la que ¡uris Inc. contestó con una reconvención por 
violación de marca, logrando que se dictara una 
medida cautelar ordenando a la actora que cesara 
en la utilización del doma in name disputado. Igual-

31 Así en los Estados Unidos, ¡unaOnlíne Services, L.P. v.lunoLíghting, lnc.; 1997 US. Dist. LEXI~ lq699 (N.o. IlI. 1977) 

32 No puede o<;ultarse que en algunos. casos, las fronteras puedens~r extraordinariamente difusas, como ilustra el caso Avery DínnisM 
Corp. V. Sumpton, CV 97-407 JSL (C.D. Cal. 1998) [puede consultarse en www.iplaWyers.com!averyq!:.nnison.htm (visitada el 29-V-98) J, 
donde se acogió la demanda por dilución de marcapresentada por el titular de las marcas "Ilvery" y "den nison " como consecuencia de 
la obtención de los domain names. "avery.net"y "denníSOri.net" por una compañía cuyas actividad consiste en obtener el registro de 
apellidos habituales como damllin nllmes para su ulterior alquiler como parte de una dirección de correo electrónico a personas naturales 
cuyo apellido coincide con estos doma in names, quienes consigueripersonalizar al máximo su dirección de Correl) electrónico colocando 
al principio su nombre de pila seguido de la @; así, se registra el SLO UPérez" y ~ alquila a Juan Pérez un buzón de correo electrónico 
cuya dirección es juan@perez. 

l3 En materia de marcas¡ sin embargo, la cuestión no resulta tan evidente: cfroC.FERNÁNDEZ NOVOA. "Sistema Comunitario de 
Marcasfl

• Montecorvo: Madrid, 1995, p. 235-236eri nota (109), y p, PORTELLANO."Los nuevos delitos contra la propiedaq industrial. 
Reflexiones de un mercantilista", .RDM,núm. 221, 1996, PP: 759-760 en nota (81). 

34 The Comp Examiner Agency lne. v.Juris Inc;, 1996 U.S. Dist.LEXIS 20259 (C.D. Cal. 1996); Cardserviee Int'l, Ine. v. McGeen 950 F. Supp. 
7371997 U.s. Dist. LEXIS 552 (E.D. Va 1997). Planned Parenthood Federation ofAmerica Ine. v. Bucci, 42 USPQ 2d 1430 (S.D.N.Y. 1997), 
Teletech Customer CareMgmt., Inc; v. Tele" Tech Co.{ 1997 UoS. Díst LEXIS 9590 (C.D. Cal. 1997), ArrondisementreehtslJank Amsterdam 15 
de marzo de 1997, Laboucherec. [MG Holland NV '" EIPR¡ 1997, D-214; TribMilano ordínanza de 9 de juniode1997, Amadeus Marketing 
SA c. Logíca 5rl, cit supra. 

35 Playboy Ent. Ine. v: Clllvin Designer Labe1985 F. Supp~ 1220 (N.D. Cal. 1997). 

3. The Comp Ecamjner Agency Ine. v.luris 1ne., cit supra~ 
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mente se han resuelto pleitos en los que las partes 
enfrentadas eran el titular de una marca y el titular 
de un doma in name semejante, no idéntico, estimán­
dose que en el caso se producía una violación del 
derecho de marca y un acto de competencia des­
leal. Un ejemplo del segundo grupo es el resuelto 
en el conflicto habido en torno a los doma in names 
"playboyxxx.com" y Iplaymatelive.com"37, cuya 
utilización se consideró contraria a los derechos de 
Playboy Enterprises, Inc. sobre sus marcas "playboy" 
y "playmate". Tampoco en este contexto han falta­
do casos en los que el NIC correspondiente ha sido 
parte demandada y, en consecuencia, afectada por 
la orden de cesación en el uso del doma in name que 
se dictó

38
• 

En el Derecho español, la solución de esta clase de 
conflictos entre marcas y doma in names depende en 
gran medida del entendimiento que se tenga de la 
función del doma in na me y, en particular, de la 
finalidad de sus usos. Como antes se indicó, en el 
Derecho español la existencia de un acto de viola­
ción del derecho de marca, al menos mientras no se 
incorpore en este punto la Directiva de Marcas (cfr. 
5.1 DM), presupone que el signo o medio distintivo 
en cuestión ha sido utilizado precisamente a título 
de marca, lo que según el ya mencionado artículo 31 
de la Ley de Marcas exige no sólo su utilización en 
el tráfico económico sino también, e ineludiblemente, 
su uso para distinguir unos productos o servicios de 
otros. 

De la primera de estas exigencias debe seguirse que 
el registro de un doma in name no constituye per se 
una infracción del derecho de marca, sin perjuicio 
de que, a la vista de las circunstancias del caso, 
pueda entenderse que constituye un acto prepara­
torio de una utilización que ha de vulnerar aquel 
derecho de exclusiva y, en este caso, deba ser acogida 
la demanda por violación de marca

39 
. 

37 Playboy Ent. lnc.v. Calvín Designer Label,citsupta. 

La segunda de aquellas exigencias debe entenderse 
cumplida tanto en los casos en que el signo en 
cuestión se emplea para distinguir de forma directa 
e irup.ediata productos o servicios, como en aquellos 
otros casos en los que se emplea para diferenciar 
elementos de cualquier clase suficientemente rela­
cionados con el tráfico económico de productos o 
servicios. A pesar de que la función técnica propia 
de los doma in names es la identificación y localiza­
ción de los ordenadores conectados a Internet o de 
recursos introducidos en estos ordenadores, a mi 
juicio, no debe existir inconveniente para admitir 
que la utilización del doma in na me como referencia 
que conduce a una homepage en la web o a otro 
recurso puede constituir un uso a título de marca a 
los efectos del artículo 31 de la Ley de Marcas. En 
efecto, y para el caso de que no se quiera dejar de 
reconocer sustantividad a la función técnicamente 
propia de los domain names como elemento de iden­
tificación del emplazamiento de una página web, 
habrá de advertirse que en el pasado ya se consideró 
que la utilización en el tráfico de los signos de esta 
clase podía colisionar con los derechos de marca 
ajenos, como ya establecieran los tribunales de los 
Estados Unidos de América respecto de los núme­
ros de teléfono compuestos por letras o por núme­
ros y letras 40, o como ya reconociera la doctrina 
jurisprudencial alemana respecto de las claves de 
télex

41
• En mi opinión, sin embargo, es lícito ir 

todavía más allá y, en particular, reconocer que los 
doma in names cumplen en la práctica una función de 
identificación e individualización de un determina­
do sujeto en el tráfico, del modo en que, además y a 
las claras, demuestra la integración de Internet en la 
estrategia de comunicación y relaciones con la clien­
te y de los doma in names en la política de protección 
de los signos distintivos de los operadores económi­
cos. Yen este sentido debe advertirse que el doma in 
name designa y diferencia a un sujeto en el ejercicio 
de su actividad, y en este sentido cumple inmediata-

38. Por$he Cars 01 Americ",lnc. v. Chen el NetworkSol¡ttionMnc.No, 96'¡:;V-234 (E.D.V¡¡: 1996) [ete~t¡¡¡;Io¡¡Gttt¡¡ldel ~~eito sepue!;!eGonsultar 
en www.jmls.edu/cyber/cases;domain (visitado el12-Vid~98)J ... 

09 En esta linea parece que deben interpretarse los pronunciámi~to!ilÍ,e tribunales alemanes qu~, no obshtnteJo categórico de los 
términos empleados en alguna ocasión, h¡¡nesf<lplecidoque le regíStro de untfím¡aip n¡¡meCOf\l¡tituye ~vJplil~ióri demarc¡i en el senti¡;lo 
del parágrafo 14 Abs. 2 Nr:2 MarkenG: ~GDüsseIdorf de 4deabrU de 1997 "epson.de"J"opia~;arch~yOpropio); LGI.3raunschweig de 
5 de agosto de 1997 "deta:com" (Gopia en archivo propio);oJ<G (Berlin)"concert~cpn<:ept;de/~QJ)cert~Goncept.como"idt,supra,como 
de otra parte se ha considerado que; en su caso, e mero registro (!E!pn40main name constituY~PQr s~ mismo una ínfracción del derecho 
al nombre tuteladóporel parágrafo 128GB: LGLüneburg "celIe.de", dt.supra. .. 

40 DíalA-Malre5sfranchis~Corp. v. Pa'ge,880~:2d6?5(2dCir.)9il9), gM'urrj~.\',Wdco.C()mmunieifii(}n~, ilte. 726F_.s~pp.1l95 (D:C. Minn. 
1989). Sobre el registrodeeste tipo de marcas,cfr: J.TH- MACCARTHY, :'},1i¡ccarthyQn TT(u1emorks AndUnlaír9frnpetiton";3(!ra. edición. 
C1arck~Board-Cal1aghal'\, Nueva York, 1995t§7.9~H·l· .. 

. " , ..... :.: 

tI 8GH uPemschreibkenmmg" = GRÜRlnt. 1986, p: 47$. Precedenterepetid~l11en~:I'ecQl:d¡¡d~~h()t<la1 tratarde~q$problemassuscitlldO!i 
por los domain names desdE! laperspecti~adeIsi$temil dem<ir~a$:Act ex. T. BETIlNGER."Kennzeichenreehtmi Cy~spllCe;~rKampfum 
die Domaín-Namen", GRURmt':,1997, p. 402 ss"p; 409. . 
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mente la función de los nombres comerciales; no 
parece aventurado asumir que el usuario que intro­
duce un domain na me coincidente con el nombre de 
cierto sujeto o que encuentra en la base de datos de 
una herramienta de búsqueda un doma in name coin­
cidente con el de un determinado sujeto, espera que 
aquella instrucción le lleve a la página web de dicho 
sujeto o que esta referencia le proporcione la direc­
ción de Internet de dicho sujeto, y en su caso que le 
lleve a ella a través del enlace correspondiente, lo 
que hace del doma in na me un medio objetivamente 
adecuado para atraer la atención del público sobre 
los recursos Internet así identificados. Siendo ello 
así, no estará de más recordar ahora que no es 
especialmente dudosa la incompatabilidad entre sig­
nos distintivos de diversa naturaleza. Y ello no sólo 
entre los signos distintivos típicos, como de forma 
clara revela la inclusión de los nombres comerciales 
y marcas entre las anterioridades que determinan la 
imposibilidad de registro de una marca solicitada 
con posterioridad (cfr. artículo 12.1 LM) Y viceversa 
(artículos 81 LM en relación con artículo 12.1LM), 
sino también entre signos distintivos típicos y 
atípicos, como muestra la línea jurisprudencial que 
sanciona con nulidad y condena a modificar las 
denominaciones sociales que entren en conflicto con 
marcas 42. Además de ello, el uso de un doma in name 
puede satisfacer las más estrictas exigencias del uso 
a título de marca, en la medida en que el doma in name, 
como ha tenido ocasión de señalarse, se percibe en el 
tráfico como un medio de identificación de los recur­
sos Internet de un determinado sujeto y en la medida 
en que a través de los mismos se promueva de 
cualquier manera la contratación de productos o 
servicios, lo que comprende desde la mera presenta­
ción de productos o servicios, hasta su ofrecimiento 
directo (indicación de características, precio, condi­
ciones de compra, forma de entrega o prestación, y 
otros) e incluso la inmediata puesta a disposición de 
las informaciones o herramientas precisas para su 
contratación on line (indicación de la dirección de 
correo electrónico, que con frecuencia se hace en 
forma de vínculo, de modo tal que una vez pinchada 

aparecen en pantalla una hoja de correo electrónico 
pre-formateada) o de otro modo (indicación de un 
número de teléfono o fax para información o pedi­
dos)43, sin que pueda olvidarse ahora que todo ello 
debe guardar cierta conexión con el territorio nacio­
nal para que en el caos pueda entenderse infringida 
la marca vigente en el territorio en cuestión 44. No 
puede pasarse por alto, en efecto, que el uso del 
signo registrado en relación con su ofrecimiento, con 
su contratación e incluso con la publicidad constitu­
yen utilizaciones a título de marca típicas (artículo 
31.2 LM), Y en este sentido debe recordarse que es 
cada vez más frecuente la inclusión de los doma in 
names no sólo en el papel de correspondencia sino en 
todo género de soporte y material publicitario. Yen 
este sentido parece lícito tomar en consideración la 
indicación del domain na me en la publicidad y en 
cualquier clase de comunicación con el público para 
afirmar que en el caso se utiliza propiamente a título 
de marca. 

De ahí no debe deducirse que la utilización de un 
doma in na me constituya en todo caso una infracción 
del derecho del titular de la marca. En efecto, para 
ello todavía resulta preciso que exista identidad o 
similitud entre marca registrada y domain name y, 
además, que exista identidad o similitud entre los 
productos o servicios para los que la marca está 
registrada y aquellos en relación con los cuales se 
produce la utilización del doma in na me de modo que, 
como consecuencia de todo ello, exista un riesgo de 
inducción a error, o por mejor decir de inducción a 
confusión o asociación. Como se sigue de ello, no 
puede afirmarse que la utilización del domain na me 
idéntico o similar a una marca constituya en sí 
mismo una infracción, sino que para ello resulta 
necesario ponerlo en relación con los contenidos de 
la página web u otros recursos Internet para cuya 
identificación se utiliza. No faltan pronunciamien­
tos que han desestimado la acción de violación de 
marcas por esta razón, esto es, por falta de riesgo de 
confusión atendidos los contenidos de la página web 
identificada mediante el doma in na me en disputa 45, o 

42 Últimamente, SSTS 26-VI-95 "Avianca c.Av!{ltl,ca,S:L" "" AJ 199.5/5114{4-VII~95#Talleres Arevalillo c.Hermanos Arevalillo, S.A." 
"" Al 1995/5461, 31-XU~96 "Milano c. Export-Impórt Milano" .. AJl996/9691. 

43 En ese sentido, en el caso PlannedParenthood Federa/lono! Amene41nc.v. Bucci; cit, supra, seconsicleró que la utilización de un domain 
name sati!;facfa la exigencia de "usoeconómico" requerida por ~legi¡;laci6n estadQunidense sobre marcas puesto que, por medio de su 
página web, su tit\llar promocionaba la venta de un libro y solicitaba fondos para financiar actividades anti,aborto. 

44 De ello se trata en el te.l<to mfra 7; 

4, LO MÜnchen 1 "freundin.de'; =CR,i997,p.540:Mi~traSqllelama~ 'freundíi;"estabah.!~stradaparap\ttI1kaciélrtes<x>morevistaSr 
libros, etc., el domain name"freundill.dt"era utiljzado paraü;ielltificar \lTIapágin~web.en la q\lese.ofrecfanseryicios de medíaci6nen 
contactos, High Court, Chancery Divisionsentencia del28 dejulio de 1997 Avnet v. l$~at;t Limited (copia en el archivo del/lUtor):Mr.}'ustice 
Jácob reChaz6 la demanda de prohibición deregistrode un dotn~ín nameinterpuesta por Avnet, coU}pañía dedicada a la venta de 
productos por ca~logos y titular de la marca homónima para servidos de. la claseS!>, entre los cuales secue~ta.n los servicios de 
publicidad y promoción, contra Isoact, compañía dedicada a la prestacjóndeservicios de acceso a Intemet,espeClallzados en el sector 
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la concesión de medidas cautelares por no haberse 
acreditado suficientemente la existencia de un ries­
go de confusión en el sentido requerido por la 
legislación de marcas 46. En la misma línea, también 
se ha desestimado que la utilización de un doma in 
na me idéntico a una marca en relación con produc­
tos o servicios que no son similares a aquellos para 
los que ésta se halla registrada constituya un acto de 
competencia desleal por confusión 47. 

Dicho lo anterior conviene, no obstante, realizar 
algunas precisiones. En primer lugar, en no pocas 
ocasiones, y cada vez con mayor frecuencia, el pro­
ducto o servicio es el propio contenido puesto en la 
Red, como sucede con las publicaciones electróni­
cas, las herramientas de búsqueda, las bases de 
datos, las páginas de reserva de localidades, los 
catálogos de compra electrónica y otros, y que en 
tales supuestos no es dudoso que la utilización del 
doma in name constituye propiamente una utilización 
a título de marca del signo correspondiente 48. En 
segundo lugar, y sin duda en la práctica relacionado 
con lo anterior, no puede excluirse la posibilidad de 
registrar un domain name como marca (en el bien 
entendido que la protección no puede extenderse a 
sus elementos descriptivos, como son en particular 
los iILO), en especial para clases relacionadas con 
servicios de publicidad y negocios (clase 35) y comu­
nicaciones (clase 38), lo que probablemente permita 
superar las limitaciones que, como se acaba de apun­
tar, derivan del principio de especialidad, puesto 
que toda la utilización en la red cae en el ámbito de 
actividades comprendidas en aquellas clases. Asi­
mismo, tampoco puede pasarse por alto que no en 
pocos supuestos las páginas web son espacios 
(virtuales) de contratación, en los que los usuarios 
toman contacto con la actividad del responsable de 
la página web, con los productos y servicios que a 

través de la misma se ofrecen ,fl público o se contra­
tan, y que en estas circunstancias actúan a modo de 
establecimientos y, consecuentemente, los domain 
names como rótulos de establecimiento 49, cuya in­
compatibilidad con las marcas anteriores idénticas o 
similares para productos o servicios similares está 
fuera de duda (cfr. artículo 12.1 LM). Finalmente, en 
el caso de que la marca registrada por un tercero 
como doma in na me pueda ser considerada, por su 
implantación por las representaciones positivas que 
tiene asociadas para el público, una marca renom­
brada, cabrá superar las limitaciones estructurales 
que se derivan del principio de especialidad para la 
protección jurídica de las marcas mediante el recur­
so a la acción de competencia deslea1

50 
, sobre la base 

de que su utilización constituye un acto de confusión 
(artículo 6 LeO), aprovechamiento indebido de la 
reputación ajena (artículo 12 LeO) u obstaculiza­
ción, sea como supuesto de dilución o de lesión del 
valor de la marca (artículo 5 LeO). Salvando las 
diferencias normativas, un supuesto de esta clase fue 
resuelto en los Estados Unidos donde se entendió que 
la utilización del domain name "candyland.com" para 
identificar una página web con contenidos porno­
gráficos constituía una infracción de los derechos 
reconocidos por las normas antidilución al titular de 
la marca "Candy Land", registrada Rara juguetes y 
conocida por el 94% de las madres. 

Por otro lado y teniendo en cuenta que la composi­
ción del doma in name no está legalmente gobernada 
por un principio de veracidad sino privadamente 
ordenada según un criterio de libre elección, habrá 
de convenirse también en que la defensa basada en 
la homonimia, esto es, en la circunstancia de que el 
doma in name coincide con el nombre del solicitante 
o titular, debe ceder ante el derecho de marca obte­
nido con anterioridad, por lo demás, en la línea de lo 

de aviación y titulares deldomain name "avnet.cQ.uk",a través de cuya página web se prestanserviciós tales como e-maíl y emplazamiento 
(hosting) de páginas 1Oeh, o Trib Milan() ordinanzade 22 de juliodel9?7 Logicasrl c. Amadeus MarketingSA:;: dir.inf., 1997, p. 957, que 
reforma en parte la orden de cesación cautelar a{lterior h¡lbidoe~relación con el domain »ame u amadeus.it"; cit. Supra, limitando su 
alcance sólo al uso deldomam nanu: en relación con informaciones y servicios delsectortúrístico mediante la página web así identificada, 
esto es, en el ámbito de similitud con los servidos para los que esta~ai) registrada la marca anterior. 

46 Teletech Customer Care Mgmt., Jne. v ,TeJe-Tech co;~ cit..Supra. 

47 Trib Pescara ordenanza del 9 de enero de 1997 BallardinÍf;.Nauti!1,4$ s.r.k. '" dír. inf., 1997, p,952: Sedesestíma la solicitud de medidas 
cautelares interpuesta por el titular de la marca "nautilu~", registrada para pubUcidad, gestión de negocios, administración de empresas 
y tareas de oficina, y usuariode,lapágina wt'b con la direcciónwww.uní.nef!nal.ltilius" contra el titular del domain name 
"nautilus.abruzsolink.it" bajó la cual.desarrolla una actividad de próveedor de servicios Internet. 

48 ArrondisementrechtsÍmnk Arnsterdam 20 desetlembrede 1996 "ou:rder:¡.nl" (copia en archívo del autor). 

49 En este sentido,AmadeusSA c. !,Og¡ca 8ft cit; Hlpm. 

50 En la línea de lo fall,H:lo ente; Muncl\eni'~dsf.de",dt.S¡¡prd: 

sl·1iasbro lite; v. Internet Entél'tainnuniCro~pJtlc;,i996l.J.s.t>ist;tEXtSÜ626,ÚnSuPUEísto désin:iilares caractensticás y fallo coincidente: 
TOljs "R" Us, lnc. v. Ahmad Akkaouí,1996 U,S, PistLEXIS1709Q <N,P.Cat 1990). . . 

IHEMIS39 
423 



previsto en relación con las prohibiciones relativas 
de registro de marcas (artículo 13m inciso a) de la 
L~2 y en la forma en que ha venido resolviendo 
una ya consolidada jurisprudencia

53
• En consecuen­

cia, y en la medida en que concurran las circunstan­
cias indicadas con anterioridad, ciertamente se 
reduce de modo considerable el espacio para recla­
mar en este contexto, y en particular en relación con 
el registro y utilización de un domain name, la 
aplicación de la excepción establecida en favor de la 
utilización del propio nombre y domicilio de buena 
fe y a título legítimo que habilite para el uso de un 
determinado término o signo distintivo (marca, nom­
bre comercial, denominación social, nombre civil); 
sin embargo podrá entenderse que su utilización 
como determinado doma in name no infringe una 
marca (registrada en un país en el que no se ostenta 
ninguno de aquellos títulos) en los casos en que la 
correspondiente página web incluya las advertencias 
pertinentes, esto es, indique con claridad que quien 
opera la página web y la identifica con el doma in 
name en cuestión no guarda ninguna clase de relación 
con el titular de la marca y, además adopte las pre­
cauciones necesarias para impedir que los usuarios 
del país en que está registrada la marca ajena con la 
que es incompatible su doma in name hagan pedidos 
a través de Internet y les indique además e igual­
mente de forma clara que, en su caso, no los atenderá. 

La acción por violación de marca, y en su caso de 
competencia desleal, integra en estos supuestos una 
pretensión de cesación alIado de otra de remoción 
cuyo, objeto consiste sea en la liberación del registro 
del correspondiente domaín name sea, de forma acu­
mulada o alternativa, en la reivindicación deldomaín 
name, concretada en la obligación impuesta al de­
mandado - condenado de transferirlo al actor. 

N o puede ocultarse, por último, que en ocasiones el 
conflicto entre marcas y doma in names se ha plantea-

do justamente en el sentido contrario, esto es, que se 
ha iniciado mediante demanda interpuesta por el 
titular del doma in name contra el titular de la marca, 
precisamente por haber invocado éste la marca con 
el objeto de conseguir la transferencia del doma in 
name o la cesación de su uso. Así ocurrió en Giacalone 
v. Network Solutions, Ine. et Ty. Ine.

54 
, donde el pri­

mero había demandado a NSI y al titular registral de 
la marca "Ty + gráfico" después de que NSI hubiera 
suspendido el registro "Ty.com" de que era titular 
el señor Giacalone a instancias de Ty. Ine. que alegó 
una pretendida infracción de su marca, consiguien­
do que el tribunal estimara que existían las diferen­
cias suficientes para no apreciar similitud yordena­
ra la reJ§0sición del domain name en favor del deman­
dante. 

e) La infracción de los derechos derivados de un 
nombre comercial y de otros derechos mediante 
la utilización de un domain name 

Si como se ha indicado anteriormente, el doma in 
name cumple en el tráfico la función de identificar 
a un sujeto en el ejercicio de su actividad, y de ahí 
que se haya destacado su proximidad al nombre 
comercial, no parece dudoso que su utilización en 
la red pueda constituir una invasión de los dere­
chos reservados al titular de un nombre comercial 
idéntico o similar. En el caso de que el nombre 
comercial en cuestión haya sido registrado, su 
titular podrá valerse de la acción de violación para 
instar la cesación de la explotación y remoción de 
efectos consistentes en la liberación del doma in 
name o en su transición (artículo 78.1 de la LM)56. 
En otro caso y si de confusión o de explotación de 
la reputación ajena se trata deberá recurrir a la 
acción de competencia desleal (artículos 6 y 12 de 
la LCDr, que en este punto puede configurarse 
con el mismo contenido que la acción por violación 
de marca (cfr. artículo 18 de la LCD). En otro orden 

52 Noobstante, vid~ Lá doctririadelfalloiGHamm~~kr~pp.(¡e", cits~Pta;'liletra~afJ;fuáfC¡uelaelección ~eUridoma¡'n1Utinepuede vUlnerar 
el derecho al nombreestablecequeen~sodeconf1ict0el1trepersonasqiJetienenelmislt\onomP~elIt'lejorderecho al registro deldomain 
name no se ha de deterinlnar seSÚi:l eLpríncipio.de príori4a4Il~cl!.SIltiainen . o que es Preciso~olli¡íderar los intereses en conflicto 
y, en este sentido,acaba porrec:o~oc:rseunmeiqrderecho<lrt!g~tral'Su ..... ........ come dMiainnameaquella persona cuyo nombre ha 
alcanzado una notoria ímplaritáción en eltráfícocomo elementoC!lracterlstkoqeJlIladen9minación sociill. 
53 ..•.. .... ·.·>i... .............................. ............... ..... ... .... .... ..... . .... . 

Entre otras, SSTS 11~XI.7S''Va1verdec;S~~aS9yalyerdeT';¡;;An~i'pl4254ilS.)(:~9fuJO~M. Ravent6$C. Hijos de M.RaventOs" "'Al 
1992/7963, 19-X.94"Hijos deCarlosNboS.A.c. MiguelAlbo5.A"= Al 19941~118. . . 
54··· ..• .. •..• .. . .............••••...••••••..... 

1996 US. Dist LEXIS 20807 (ND. Cal. 1996). 
.. .:: "::.:. 

55 Vid: También aiecoinputing,InF:v;l':lt?tWórkSo¡utí01lsTfnc.(b.¿;C:~L1~~6);En este ca.s?,e~~ante consígueeldoÍtulin namé 
"due.com", ínterponeacción contra NSI tras habera~egítado Ha$Prt1.Inc,regi¡¡tro d(!l~marca!'clue"y~()nsiguemedidas cautelares· 
que ordenan a NSlno.interferir en e uspdeldcJ/7tll¡ltnmn.eendispu~, . ..... . . 

.. o.. . ............ . 

u En esta. línea, 1J¡4,.lO!!·pronuncülnti~tos~e~R~.~1~~~~~e .• ~~.apli~a¡yaeét~.¿í~;~e¿(fufti'tQ!!.er parágrafo. S.·abs.Z·· 
MarkenGt BochuItlde 27. de novien1Qrede1997{ar~hivo),I.GBerIi:ri lSde digembre ge 1997(archivp). .. 

57 PlaybayEnt:lnc.·y.ClilVitfP~¡~tLaP~(,~~d~~$iiaf~~tirigs~~.~g¡~sr4~its.~Upr~;1.db.~óhia~~;éUl~4e2dE!agostodei997 
$ege sr/' c, Stamet 5r1", gir.inf,W97¡ p. 9?t: .. .... ...... . . .. . 
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de cosas, pero siempre en relación con la regula­
ción del nombre comercial, la utilización de un 
doma in name puede ser considerada como uso en 
España a los efectos de que su titular se asegure la 
protección reconocida al mero usuario siempre 
que, de una forma u otra, pueda establecerse una 
conexión suficiente entre la correspondiente pági­
na web y el territorio español, como sucede ad ex si 
el doma in name está registrado bajo el dominio 
genérico "es" o si los contenidos de la página web 
están dirigidos al público en español. 

En otras ocasiones, y en parte como ya he apuntado, 
se ha entendido que la utilización de un doma in name 
constituye una violación del derecho derivado del 
rótulo 58 , una violación del derecho al nombre59

, e 
incluso una infracción del derecho de autor sobre un 
título.

60 

f) Conflictos entre domain names 

Hasta aquí, en aquellos casos en los que el titular del 
doma in name no lo era sin embargo de una marca 
coincidente y en los que en cierto modo, y sin 
perjuicio de que, como se ha explicar, existan obvias 
dificultades técnicas, la solución es sencilla. Las 
cosas se han ido complicando a medida en que los 
conflictos han enfrentado a los titulares de marcas e 
incluso de dos doma in names con un SLD idéntico. 
Un caso de estas características fue resuelto por la 
High Court, Chancery Division mediante sentencia de 
30 de julio de 1997

61 
; en esta ocasión, Prince pIe, una 

compañía inglesa dedicada a la prestación de servi­
cios informáticos que era titular de la marca inglesa 
"prince" y que había obtenido el registro del doma in 
name "prince.co.uk", se enfrentó con Prince Sports 
Groups Inc., una compañía estadounidense dedica­
da a la fabricación de material deportivo y que era 
titular de diversas marcas "prince" registradas en 
diversos países, incluido el Reino Unido, y titular 
del doma in na me "prince.com", en particular de­
mandando (a través del ejercicio de una acción 
similar a la dispuesta en el artículo 127 LP, aplicable 
en materia de marcas por virtud del artículo 40 de la 

S". Amadeus Marketing SA c. Logíca srl, ciLsupra. 

LM) que se declarara infundados los requeri­
mientos de cese remitidos por esta segunda compa­
ñía por causa de una supuesta violación de los dere­
chos de marca de la demandada. Un caso de este 
mismo grupo, en el que el titular de un doma in name 
del que fue desposeído tras haberse comprobado que 
no estaba libre y que había sido asignado por error se 
enfrenta por ello con la NIC inglesa que lo había 
recuperado el registro del primer titular siendo 
ambos titulares de derechos de marca sobre el signo 
en cuestión en relación con actividades diversas, fue 
decidido por la High Court, Chancery Division el 11 
de mayo de 1997, Pitman Training Ud. c. Nomimet

62 

rechazando las pretensiones del demandante, y en 
particular la alegación de que el uso del doma in na me 
en cuestión por un titular distinto daría lugar a 
confusión como consecuencia del uso anterior hecho 
por Pitman Training Ud., y lo que no deja de ser 
significativo aceptando el principio de ¡irst come, 
first served empleado por Nominet (el NIC local). 
Otro caso de esta clase es el que enfrentó al domain 
name" goldmail.com" con" cybermail.com,,63 , donde 
el tribunal desestima la acción por infracción de 
marca usada pero no registrada interpuesta por el 
titular del primer doma in na me contra el titular del 
segundo por no concurrir el riesgo de confusión 
exigido al efecto. 

Yen este mismo grupo pueden colocarse aquellos 
otros supuestos en los que el conflicto surge entre 
los titulares de dos doma in names que integran un 
SLD idéntico, como aquel en el que parece estar 
inmersa ahora la Casa Blanca, titular de doma in 
name "whitehouse.gov", que ha visto cómo una 
empresa de servicios eróticos a través de Internet 
ha registrado y está usando el doma in name 
"whitehouse.com", sin que al parecer hayan surti­
do efecto todavía los requerimientos enviados des­
de la Casa Blanca para que cese en su utilización 64 . 

En una situación semejante se vio envuelto el gru­
po Burda, una de cuyas sociedades era titular de la 
marca alemana "freundin" y del domain name 
"freundin.com", cuando comprobó que un tercero 
había conseguido el doma in name "freundin.de". 

59 LG München 1 "juris" '" CR, 1997, p. 479, Y enItalia Trib Modena ordenanza de123de octubre de 1996 n Foro Italiano s.r.l. c. Tizíano 
Solignaní:: Riv. Dir. ind., 1997, II, p. 177. 

6" II Foro Italiano S.r.l. c. Tízíano Solignani, cit. supra. 

61 Copia en archivo del autor. 

62 Copia en archivo del autor. 

63 Maritz Ine. v. Cybergold Inc.,947 F. Supp:1328 (D. MíSs.1996) 

64 Ciberp({!)is 12 de marzo de 1998, pJ2. 
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Como se ha expuesto anteriormente, su demanda 
por violación de marca fue rechazada 65. 

Si la solución a esta clase de conflictos ha de encon­
trarse en el ámbito del Derecho de marcas o del 
Derecho contra la competencia desleal, no parece 
dudoso que se acabará llegando a situaciones injus­
tas, cuando no absurdas: en efecto, las mismas 
razones que conducen a sostener que el uso de una 
marca protegida en territorio nacional como parte 
de un doma in name constituye una violación de un 
hipotético derecho de marca local cuando dicha 
marca está registrada en el extranjero en favor del 
titular de dicho domain name, han de conducir a la 
situación inversa cuando sea este segundo quien, en 
cualquier país donde tenga registrada la marca en 
cuestión, acuda a la acción por violación de marcas 
para impedir que aquel primero utilice el doma in 
na me de que pueda ser titular (y no se olvide que 
puede tratarse de domain names obtenidos bajo do­
minios de primer nivel distintos). Se trata, en efecto, 
de conflictos específicos del DNS, provocados en 
particular por sus principios básicos: "First come, 
first served" y limitación de la prohibición de identi­
dad a cada TLD. En este sentido, y tal y como ya se 
ha advertido, no existe otra solución razonable que 
administrar y resolver este conflicto en el interior 
del DNS, lo que requiere el desarrollo de una regla­
mentación específica a través de los oportunos Tra­
tados Internacionales, que al menos conjugue el 
mantenimiento de los doma in names con el respeto 
de las situaciones preexistentes en un marco que 
preste la atención debida a aquellos principios que 
son propios del DNS. 

4. META-TAGGING 

El meta-tagging es una práctica empleada por los 
operadores de ciertas páginas web con el propósito 
de captar la atención de usuarios mediante un sutil 
empleo de marcas ajenas. Esta práctica consiste, en 
particular, en incluir en HTLM, esto es, en el lengua­
je de redacción y formateo empleado en Internet y, 
por lo tanto, de forma no perceptible para el ser 
humano, la marca, nombre u otro signo distintivo 
de un tercero en el apartado de palabras clave de la 
propia página web (meta-tag key word section). La 
información contenida en la meta-tag key word section 
es empleada por las herramientas de búsqueda 

65 LG München 1 "freundin,de", dt.süpra. 

66 c.t 1. supra. 

67 D.C. Col. 1997=htt1:/ /www.patents.com (visitada el30 III·98) 

6S Playboy Ent. ¡ne. v. Terriwells(D.C. La 1998) (archivo) 
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usadas en Internet para clasificar las direcciones de 
los diversos recursos localizados en la Red y así 
como para identificar y ordenar la dirección en 
cuestión en la base de datos que los operadores de 
las herramientas de búsqueda ponen a disposición 
de los usuarios. De tal forma, y cualquiera que sea 
la dirección de la página web en cuestión y su doma in 
name, el usuario que introduzca la marca como 
palabra de búsqueda encontrará también la di­
rección de la página web que la ha incluido como 
meta-tag entre las referencias que le proporciona el 
buscador. 

Un caso de estas características enfrentó a Playboy 
Ent. Inc. con Calvin Desiner Label

66 ~ a Oppedahl & 
Larson con Advanced Concepts yotros ; ambos casos 
se saldaron con sendos pronunciamientos en los 
que se estima que esta práctica constituye una in­
fracción del derecho de marca de los demandantes. 
Con todo, no cualquier inclusión de una marca 
ajena como meta-tag ha sido considerada ilícita, y así 
en el caso Playboy Ent. Inc. v. Terriwells

68 
el juez 

denegó las medidas cautelares solicitadas por la 
demandante sobre la base de que la inclusión de sus 
marcas "playboy" y "playmate" entre los meta-tags 
empleados por la demandada en su página web no 
constituía un ilícito toda vez que existía una razón 
legítima para su uso y toda vez que dicho empleo 
permitía además la correcta catalogación de la pági­
na web (la demandada había sido playmate del año 
en 1981). 

Desde la perspectiva del Derecho de marcas espa­
ñol, el enjuiciamiento del meta-tagging gira, en 
primer lugar y como se verá seguidamente, de 
modo principal, en tomo a la utilización a título de 
marca requerida para que el empleo no consentido 
de una marca constituya una violación del derecho 
atribuido a su titular. A mi modo de ver, no resulta 
fácil sostener que el meta-tag satisface este presu­
puesto: en este caso, la inclusión de la marca no tiene 
por objeto, en efecto, distinguir productos o servicios, 
sino lograr que el correspondiente recurso Internet 
sea localizado por los buscadores cuando se 
introduzca la marca en cuestión y su dirección sea 
ofrecida de este modo a los usuarios. Esta clase de 
utilización no parece comprendida en el ámbito del 
derecho de marca tal y como en este momento, y a 
la espera de la eventual introducción de la sola 



noción de uso en el tráfico económico en cumpli­
miento de la Directiva de Marcas, se encuentra 
definido legalmente. Por estas mismas razones, 
tampoco merece ninguna objeción desde este ángu­
lo el empleo de marcas ajenas como elementos de 
clasificación en las bases de datos de los buscadores 
y eventualmente su empleo como rúbrica en la 
respuestas que proporcionan a los usuarios que se 
han servido de ellas como entrada

69
. 

No debe seguirse de ello, sin embargo, que el meta 
tagging sea, hoy por hoy, una práctica inobjetable en 
Derecho español. En este sentido, no parece aven­
turado acudir al Derecho contra la competencia 
desleal para combatirla. En efecto, la aparición de la 
dirección correspondiente al recurso Internet en el 
que se incluya la marca ajena como meta-tag entre las 
direcciones ofrecidas a los usuarios se presta a con­
fusión, esto es, a considerar que dicho recurso Inter­
net pertenece al titular de la marca, o a una empresa 
de su grupo o bien a un tercero autorizado para 
utilizar la marca por su titular (artículo 6 LDC), así 
como en su caso bien puede llevar a los usuarios a 
acceder a la dirección simplemente por curiosidad o 
de otra forma, atraídos por el mero hecho de que la 
herramienta de búsqueda liste la página web o el 
recurso Internet que la incluye como meta-tag entre 
aquellos a los que conduce la marca, esto es, como 
efecto parasitario y, así, como consecuencia de un 
aprovechamiento indebido de la reputación ajena 
(artículo 12 de la LCD). A estos dos supuestos de 
competencia desleal todavía puede añadirse, y si 
fuere el caso, acumularse un supuesto de obstaculi­
zación desleal, en la medida en que el meta-tagging 
pudiera acabar por impedir o dificultar el normal de 
desenvolvimiento de la actividad del titular de la 
marca en la Red (artículo 5 de la LCD). 

5.LINKING 

Se conoce como linking al establecimiento de una 
conexión entre una página web y otra parte de la 
misma página web o con una página web distinta a 
través de una referencia del hipertexto (hipertext 
reference o HREF), que es el supuesto que ahora 
interesa. El vínculo aparece en la pantalla del usua­
rio destacado con ciertos recursos gráfiéos (de co­
mún, subrayado y color), y tras del vínculo se escon-

de (en forma de orden dirigida al programa de 
búsqueda del ordenador del usuario) la dirección 
electrónica de la página web con la que se ha estable­
cido la conexión, de tal forma que activando el texto 
marcado se accede directamente a ella, e incluso 
única y directamente a la parte de dicha página con 
la que se ha establecido el vínculo (deep linking), sin 
necesidad de previa localización a través de las 
herramientas de búsqueda y, en el caso de deep 
linking, sin necesidad tampoco de ulterior revisión 
de los índices o del contenido completo de la página 
web vinculada, y así de la publicidad que se pudiere 
haber contratado, de las indicaciones de uso que se 
pudieren haber establecido y de la demás informa­
ción de carácter general que se hubiere podido 
incorporar. Siendo ello así, ellinking presenta dos 
aspectos de interés: la puesta a disposición de los 
contenidos incluidos en otra página web o en otro 
recursos Internet, lo que suscita problemas desde la 
perspectiva del Derecho de propiedad intelectual o 
desde la perspectiva de la difusión de contenidos 
ilícitos si es que los contenidos enlazados tienen esta 
consideración

7o
, y el empleo de las marcas ajenas 

para establecer el vínculo gráfico con el recurso 
enlazado. 

Un caso relacionado con este supuesto de hecho, y 
que es sumamente ilustrativo acerca de los proble­
mas e intereses enfrentados, fue objeto de una reso­
lución cautelar concedida el 24 de octubre de 1996 
por el Court of Session de Edimburgo en el caso The 
Shetland Times Ud. v. Dr~ J. Wills and Zetnews Ud 
(Lord Hamiltont: los demandados establecieron 
en la página web del The Shetland News diversos 
vínculos con la página web del The Shetland Times, 
identificados cada uno de ellos justamente con los 
títulos de las correspondientes noticias del segun­
do, a cuyo texto conducían directamente, sin pasar 
antes por la primera página de la web del The 
Shetland Times (en la que por cierto estaba colocada 
la publicidad contratada). Lord Hamilton desestimó 
que hubiera una infracción de derechos de propiedad 
intelectual por reproducción no autorizada de los 
títulos, al considerar que no eran merecedores de 
esta protección, pero entendió que se producía una 
vulneración de los derechos reconocidos sobre los 
contenidos de los servicios de programación por 
cable (calificación que mereció la página web) por la 

69 En esta línea, LG Mannheim "Intemer Suchmaschíne" '" N]W-CoR, 1997,494, que ha negado que el operador de un programa de 
búsqueda infrinja los derechos de marca por el hecho de que su programa incluya en la base de datos dem'lrca entre los términos 
indexados correspondientes a la dirección en cuestión. 

70 Decide un caso de responsabilidad por el establecimiento de un link con un página ajena en la que se contienen afirmaciones 
difamatorias, LG Hamburg 12 de mayo de 1998 "Haftungfür Links" (archivo). 

71 The Shetland Times Ud.v. Dr. f. Wills and Zetnews Ud. = (1997) P.S.R.604. 
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sección 7 de la Copyright, Designs and Patent Act de 
1988. En la actualidad, además, se hallan en marcha 
algunos procesos relacionados con esta práctica, 
como el que enfrenta a Ticketmaster y Microsoft, 
iniciado por una demanda presentada por la prime­
ra contra la segunda sobre la base de una violación 
de derechos de marca consistente en el estableci­
miento de un vínculo con su página web dedicada 
a la prestación de servicios de venta de localidades 
desde una página web con información acerca de la 
ciudad de Seattle

72
• 

A mi modo de ver, y en defecto de una norma 
similar a la aplicada en el caso The Shetland Times 
Ud. v. Dr. J. Wills and Zetnews Ud., no resulta 
sencillo establecer que el linking constituya una 
infracción de derechos de propiedad intelectual en 
el Derecho españof

3
• En efecto y desde esta pers­

pectiva, un vínculo no pasa de ser una cita, o si se 
prefiere una referencia bibliográfica electrónica (o 
incluso un cartel indicador de dirección), que a 
diferencia de aquellas otras que estamos acostum­
brados a ver en los medios impresos tiene la capa­
cidad de permitir que el usuario acceda de forma 
inmediata al contenido referido; de otro lado, la 
única parte de la página web vinculada que se toma 
es su URL (cuya posibilidad de ser objeto de propie­
dad intelectual puede excluirse). De ahí que cual­
quier posibilidad de someter ellinking a las exigen­
cias del Derecho de propiedad intelectual deba 
concentrarse en el acceso a la página web vinculada. 
Desde esta perspectiva, sin embargo, los actos de 
reproducción que, como se ha explicado, están 
implícitos en el acceso a contenidos a través de 
Internet son realizados por el usuario que activa el 
vínculo, y no por quien establece el vínculo. Tam­
poco parece más fundado entender que la inclusión 
del vínculo en la propia página web traiga consigo 
una transformación de la página vinculada, ni tan 
siquiera su integración en la primera a modo de 
pieza de una obra derivada. En cambio, no parece 
aventurado sostener que el linking, en principio, 
pueda comprenderse como un supuesto de comu­
nicación pública, en la medida en que, como se ha 
indicado repetidamente, en el Derecho español a 
estos efectos es suficiente que se permita al público 
acceder a la obra, que es precisamente lo que se 

consigue a través del vínculo. No obstante, para 
combatir esta aproximación podría invocarse la 
existencia de una licencia implícita (en realidad, la 
existencia de un venire contra factum propium en caso 
de que se interpusiera una demanda) en la coloca­
ción del correspondiente contenido en la web

74 
, 

sobre todo cuanto media, como sin duda debe 
suponerse, un perfecto conocimiento de las posi­
bilidades técnicas y de los hábitos en el sector y, sin 
embargo, no se ha incluido la prohibición de esta­
blecer vínculos o no se han adoptado las medidas 
técnicas, en realidad disponibles, que permiten 
impedir establecer vínculos sin autorización o esta­
blecerlos sin pasar por la primera página. 

Considerando otros elementos concurrentes en el 
supuesto de hecho particular, se ha apuntado igual­
mente que el establecimiento de vínculos no auto­
rizados podría constituir un supuesto de violación 
de marca en el caso de que la referencia a la página 
vinculada contenga un signo protegido como 
marca

75
• En mi opinión, y por la tantas veces men­

cionada ya exigencia de uso a título de marca para 
que la utilización de una marca ajena pueda 
constituir un violación de marca, no parece fácil 
llegar a esta conclusión en el Derecho de marcas 
español. En efecto, el vínculo no distingue productos 
o servicios sino que establece una conexión 
inmediata con una página web o con otro recurso 
Internet ajeno. Siendo esto así, la única posibilidad 
de apreciar que de este modo se lleva a cabo un uso 
a título de marca pasa por establecer previamente 
que la marca en cuestión cubre los servicios propios 
de Internet (básicamente, y como se apuntó, 
publicidad y comunicaciones) y, además, qué 
usuario espera encontrar, activando el vínculo 
correspondiente, los servicios de este tipo que presta 
el titular de la marca, un tercero perteneciente a su 
grupo o que goza de su autorización para el empleo 
de la marca. Y ello no ha de ser especialmente 
probable en un sector en el que es, al menos en este 
momento, sobradamente conocido que los vínculos 
constituyen un puente entre recursos generalizado 
en la Red, una forma de compartir información 
característica de este medio. Tampoco se presenta 
más fructífera la aproximación desde la perspectiva 
del Derecho de la competencia desleal. Las mismas 

72 Ticketmaster Corporal/on v. Microsoft Corporation, Civ. No. 97-3055 (DDP) C.D. Cal); vid M. H. SAMPSON. "Hyperlinkat Your Own Risk", 
NYLJ, 24-VI-97 

73 Para Derecho estadounidense, vid. M.JACKSON. "Linkíng Copyright toBomepages", 49 Fed. Comm. tI 1997, p. 731 ss., passim; para 
Derecho alemán, vid. STo ERNST. "RecMiche Fragen bei der Vertvendung vonByperlinksim Interne!", NJW-CoR, 1997, p. 224 SS., passim. 

74 Vid. CH, R MERRIL Y RJ. BURGER "Keepingthe ChaínUnbroken", www.ipmag.com/merrill. ht1m (visitada eI3-IV-98) 

75 Vid. S.M. ABEL Y c.L. ELLERBACH. "Trademark Issues in Cyberspm:e: The Brave NewFrontier" '" www.fenwick.com (visítada el 24-IlI-
98) 
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razones que dificultan la apreciación de un riesgo 
de confusión en el ámbito del Derecho de marcas, y 
que se acaban de exponer, pueden considerarse 
válidas para el contexto que ahora nos ocupa. Si, 
como es debido, se atiende a las características de 
los usuarios de la Red, no parece que el empleo de 
una marca ajena en un vínculo (condición que 
resulta especialmente reconocible por causa de los 
recursos técnicos empleados) les deba llevar, hoy 
por hoy y en una hipótesis normal, a establecer la 
clase de conexiones que determinan el riesgo de 
confusión o el aprovechamiento indebido de la 
reputación ajena. Desde otro ángulo, y al menos a 
mi entender tam poco ha de ser más factible afirmar 
que ellinking constituye un supuesto de obstaculi­
zación o de aprovechamiento indebido del esfuer­
zo ajeno, que pudiera combatirse invocando la 
cláusula general (artículo 5 de la LCD), ni tan si­
quiera en los casos en que el acceso al recurso 
Internet desde el que se realiza el vínculo sea one­
roso. En este sentido, no puede olvidarse, en efecto, 
que el titular de la marca que la integra en su doma in 
name, en sus direcciones URL o en su dirección de 
correo electrónico y, siendo ello técnicamente via­
ble y conocedor de las posibilidades y costumbres 
del medio, no adopta las medidas adecuadas para 
impedir que los terceros puedan establecer víncu­
los sin su consentimiento difícilmente puede pre­
tender que la actuación de los terceros sea desleal. 
Abundando en ello, y al tiempo completando el 
anterior razonamiento, tampoco es posible pasar 
por alto que el objetivo de la colocación de determi­
nados contenidos en la Red es precisamente que los 
usuarios visiten las páginas web o recursos Internet 
en que se encuentra, y éste es justamente el efecto 
que tienen los vínculos. 

Dicho esto, conviene apresurarse a precisar que 
esta argumentación desenvuelta en relación con la 
obstaculización y con el aprovechamiento del es­
fuerzo ajeno sólo es válida para enjuiciar el empleo 
de una marca ajena en el vínculo. No lo es, en 
cambio, para enjuiciar supuestos como el resuelto 
en el caso The Shetland Times, antes expuestos. En 
estos casos, el framing no lleva al usuario a otras 
direcciones, sino que llena de contenido la direc­
ción desde la que se establece y, así, puede permitir 
que quien lo realiza entre en competencia con el 
titular de la página o recurso vinculado, sea en el 
mercado de los servicios en cuestión, sea en el 
mercado de la contratación de espacio publicitario, 
y en principio tanto con quien opera la página o 
recurso vinculado como con terceros que actúan en 
estos mercados. En atención a las circunstancias 
del caso, esta práctica puede implicar la obstaculi­
zación del normal desenvolvimiento de la activi­
dad del tercero afectado y el aprovechamiento 

indebido del esfuerzo ajeno, ambos actos de com­
petencia desleal que deben encuadrarse en el su­
puesto ahora considerado en la cláusula general 
(artículo 5 de la LCD). 

6.FRAMING 

El framing (práctica que sólo es técnicamente posible 
desde 1996) no es una actuación muy alejada del 
linking en lo que se refiere a su resultado, si bien 
difieren los aspectos técnicos y las implicancias que 
presenta desde la óptica del Derecho de propiedad 
intelectual. Una aplicación informática permite 
dividir la propia página web en diversas ventanas 
que pueden operar las unas con independencia de 
las otras, siendo posible acceder a una página web 
ajena a través de una de estas ventanas y, de esta 
manera, permite que el usuario de una página web 
que tiene esta configuración acceda a través de ella 
a otras páginas web, manteniéndose el resto de 
ventanas de la primera. Como establecimiento de 
vínculos entre paginas web, elframing consiste en la 
conexión entre dos páginas web, si bien en este caso, 
y a diferencia de lo que sucede en el anterior, la 
conexión no se establece de forma que el usuario 
acceda en su propio ordenador y con empleo de las 
herramientas de búsqueda en él instaladas a la 
página web con la que se ha establecido el hyperlink, 
sino de tal forma que el acceso se produce directa­
mente a través de la página web desde la que se 
establece la conexión, con la que el usuario no 
pierde en ningún momento la conexión (en el espa­
cio de la pantalla en que se identifica la dirección 
visitada continúa la dirección de la primera página 
web), y los contenidos procedentes de la página web 
capturada aparecen en la pantalla del ordenador del 
usuario como contenidos propios de la página web 
a la que se accedió en un principio y desde la que se 
establece la conexión, de común "enmarcados" por 
los elementos identificadores de dicha página web 
capturada. 

De nuevo un litigio ocurrido en la realidad, aunque 
acabado con una transacción, da buena cuenta de 
los problemas que rodean a esta práctica. A princi­
pios de 1997, The Washington Post, CNN, Fox News 
y otros presentaron una demanda contra Total 
News por haber colocado en la Red una página web 
cuyo contenido se limitaba a publicidad de terce­
ros y a un menú en el que aparecían los nombres de 
diversas empresas de comunicación, de tal modo 
que seleccionándolos aparecían en pantallas los 
contenidos de sus correspondientes páginas web 
sin que, por el contrario, desapareciera el marco de 
la página web de Total News (en el que se encontra­
ban los espacios de publicidad contratados por 
terceros) y sin que aparecieran los marcos propios 
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de las páginas web capturadas; el litigio finalizó 
con una transacción.

76 

A diferencia de lo que sucede con el linking, la 
valoración del framing como acto de explotación de 
los derechos de propiedad intelectual de que sean 
objeto las páginas web capturadas o sus contenidos 
parece en principio más clara. A mi modo de ver, en 
efecto, elframing no puede ser comparado a una cita 
electrónica, pues no remite al lector a la fuente sino 
que pone al lector en posesión de la fuente, y para 
ello se ordena la realización de actos de reproduc­
ción (los implícitos en la transmisión digital y en el 
acceso en línea de contenidos), así como se permite 
al público acceder a los contenidos sin distribución 
de ejemplares y para ello, además, se integra mate­
rialmente la página web capturada en la propia 
página web, 10 que para algunos constituye por sí 
mismo un acto de transformación

77
• En suma, el 

framing comporta la realización de actos de repro­
ducción, de comunicación pública y tal vez de trans­
formación. En este caso, de otro lado, no parece 
argumentable que pueda entenderse concedida una 
licencia implícita, puesto que, además de las obje­
ciones que se han apuntado anteriormente, elframing 
permite un aprovechamiento de la página web cap­
turada a quien establece la conexión que es distinto 
del que resulta del mero acceso a la misma a través 
de Internet (que es el máximo contenido que podría 
darse razonablemente a una licencia implícita en 
este contexto). Con todo, y también como en el caso 
anterior, la tecnología digital permite atisbar ya que 
la problemática delframing será efímera: el autor de 
una página web podrá dotarla de los mecanismos 
de defensa necesarios para evitar que sea" enmarca­
da" en otra página web. 

Desde otra perspectiva, elframing podría igualmen­
te constituir un supuesto de violación de marca

78 
y / 

o un supuesto de competencia desleal. A mi modo 
de ver, en este supuesto la utilización constituye un 
uso a título de marca: distingue, en efecto, produc­
tos o servicios (los que ofrece el titular de la marca en 
los recursos Internet que de este modo se apropian) 
y, al menos en principio, parece generar un riesgo 
de inducción a errores, probablemente no para que 
los usuarios tiendan a pensar que el recurso Internet 
desde el que se establece el framing pertenece al 
titular de la marca afectada o a una empresa de su 

. . 

grupo (aunque tampoco puede descartarse que en 
algunos casos así sea: ad ex como consecuencia del 
uso de un doma in name idéntico o similar a la marca), 
pero sí para que asuman la existencia de una licencia 
u otra clase de vínculo jurídico o económico que 
autorice la utilización de la marca y de los conteni­
dos así capturados. En su caso de forma acumulativa, 
el framing además puede constituir un acto de com­
petencia desleal por obstaculización y/o por apro­
vechamiento indebido del esfuerzo ajeno (artículo 5 
de la LCD), y ello por las mismas razones que se han 
expuesto respecto dellinking. 

7. EL DERECHO APLICABLE Y LOS TRI­
BUNALES COMPETENTES EN LOS CON­
FLICTOS 

Aspectos recurrentes en todos los conflictos que 
puedan surgir en Internet en relación con marcas, y 
que, si bien no se hallan inmanentemente vincula­
dos en la práctica, discurren de la mano, son los 
relativos a la legislación aplicable así como a los 
tribunales competentes para conocer y resolver los 
correspondientes litigios. 

La determinación del Derecho aplicable en una 
materia como ésta, en la que los conflictos se sitúan 
en el ámbito de la legislación de marcas y de la 
legislación contra la competencia desleal, está presi­
dida por el principio de territorialidad: la protec­
ción jurídica que dispensan las marcas y la repre­
sión de competencia desleal está limitada al territo­
rio español y, por ello, sólo puede invocarse frente 
a actuaciones de terceros que dejan sentir sus efec­
tos en el territorio español. En particular, la aplica­
ción del Derecho de marcas español depende de dos 
circunstancias: el registro de la marca en la IEPM y, 
en segundo lugar, la realización del uso de dicha 
marca en territorio español. Desde esta perspectiva, 
y como es evidente, la dificultad estriba en determi­
nar si la mera posibilidad de acceso al recurso de 
Internet identificado con el doma in name o en el que 
figura la marca en disputa es suficiente para estimar 
la presencia de una utilización relevante, en cuyo 
caso se puede afirmar la aplicación del Derecho 
español en todo caso, o si por el contrario es preciso 
exigir una utilización específicamente dirigida al 
mercado español, en cuyo caso es preciso todavía 
elaborar los criterios que permitan discriminar en-

76 The Washington Post et al. v. TotalNews,Inc.et at., 97 Cív.1190(PKL) (S.D.N.Y.), vid. tvi.H. SAMPSON, NYLj; 24-VI-97 (se puede 
consultar la demanda en ww.jmIs.edu/ cyber lindex/linking.html) .• · . 

77 Vid. F: BONDIAten L.M. RODRIGUEZTAPIAyF.BONDIA."Comentarids a laLey de Propiedad Intelectual,Civitas", Madrid, 1997, 
pp. 120-121 

78 Vid. S.M. ABEL Y CL. ELLERBACH. "Trademark Issues in Cyberspace: The Brave NeUJ Frontier", dt.supra. 
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tre los casos que entran en el ámbito territorial de 
vigencia de la legislación interna y aquellos otros 
que no lo hacen. No muy distinta es la tesitura a que 
se llega en la Ley de Competencia Desleal, de apli­
cación a todas las utilizaciones de marcas ajenas 
desleales que produzcan o puedan producir efectos 
sustanciales en el mercado español (artículo 4 de la 
LCD), con la particularidad de que si el registro no 
constituye per se una violación de marca, en cambio, 
yen su caso, es suficiente para estimar producido un 
comportamiento realizado en el mercado con fina­
lidad concurrencial (artículo 2 de la LCD) o al me­
nos, en cuanto acto preparatorio, para posibilitar el 
ejercicio de al menos algunas de las pretensiones 
propias de la acción de competencia desleal (arg. ex 
artículo 18.2.a de la LCD). 

En este sentido, la cuestión de fondo no está muy 
alejada de la que, en principio y con carácter gene­
ral, gobierna la determinación de los tribunales 
competentes según el Derecho español. Los conflic­
tos entre marcas y doma in manes, en efecto, son 
conflictos de naturaleza extracontractual, por lo que 
serán competencia de los tribunales españoles cuan­
do el hecho del que derivan haya ocurrido en terri­
torio españolo cuando su autor y su víctima tengan 
su residencia habitual común en España (artículo 
22.3 de la LOPJ). De ahí se sigue con facilidad, y 
dejando de lado por marginal este segundo supues­
to, que, como se ha indicado que ocurre respecto del 
Derecho español como Derecho aplicable, tendrán 
competencia los tribunales españoles para conocer 
de los litigios que puedan suscitar los registros de 
doma in names realizados en España y las utilizacio­
nes de los doma in names hechas en España, así como 
de aquellos litigios relacionados con otros usos de 
una marca ajena en la Red en que el servidor que 
contiene el recurso Internet correspondiente se ha­
lle en España o esta clase de utilización pueda 
entenderse hecha en España. Este extremo (la deter­
minación de si el uso del doma in name o de la marca 
puede estimarse realizado en España) exige de nue­
vo precisar si la sola posibilidad de acceder al orde­
nador o a los contenidos identificados con el doma in 
name o en los que se encuentra la marca en disputa 
es bastante para afirmar que el acto ilícito se efectúa 
en España, con la consecuencia ya advertida de que 
los tribunales españoles serán competentes para 
conocer de cualquier litigio que pueda plantearse; o 

19 Así LG Düsseldorf "epson.de", cit. supta. 

si en cambio debe exigirse la concurrencia de un 
factor adicional de conexión con el territorio espa­
ñol, con la consiguiente necesidad de precisar en 
qué ha de consistir dicha conexión. A esto mismo se 
puede llegar igualmente en los supuestos en que 
sean de aplicación los Convenios de Bruselas y de 
Lugano relativos a la competencia judicial y a la 
ejecución de las resoluciones en materia civil y 
mercantil, que para supuestos de la naturaleza de 
los que ahora me ocupan no sólo atribuyen compe­
tencia a los tribunales del Estado donde tenga su 
domicilio el demandado, sino también a los del 
Estado en que se produzca el ilícito, que según tiene 
establecido la jurisprudencia comunitaria es tanto 
el Estado en cuyo territorio se realiza materialmente 
como el Estado en cuyo territorio se producen sus 
efectos. 

Bajo este aspecto, no puede dejar de advertirse que 
si en el mundo real se tratara de determinar la ley 
aplicable y la competencia judicial a un caso de 
distribución de, por ejemplo material impreso en el 
que se incluyera una marca, sea con la finalidad de 
promover los prod uctos o servicios portadores de la 
misma, pocas dudas habría acerca de la aplicación y 
competencia de la ley y de los tribunales del lugar 
desde el que se realiza la distribución y también del 
lugar en que se realiza la distribución. 

En el primer sentido, no parece dudoso que pueda 
afirmarse la competencia de los tribunales del lugar 
en que se halla emplazado el servidor en que se ha 
introducido la página web que contiene el signo 
cuyo uso (propiamente como marca, como doma in 
na me o de otro modo) constituye un acto de viola­
ción del derecho de marca.

79 

Las cosas tienden a mirarse de otra forma, sin em­
bargo, en el ciberespacio, y en particular existen por 
ahora serias dudas acerca de la posibilidad (o quizás 
conveniencia) de equiparar distribución y accesibi­
lidad. En este sentido, entre los tribunales estado­
unidenses parece empezar a perfilarse una doctrina 
que a estos efectos distingue entre recursos pasivos 
y recursos interactivos

80
• Así, se ha negado que los 

recursos pasivos, esto es, los recursos que sólo con­
tienen información pero no provocan de forma in­
mediata la contratación de las prestaciones, pro­
duzcan efectos en el territorio naciona1

81 
y, en cam-

W Tomo los términos de J: GINSBURG. ~ICopyright. without Border~? Choice ofForum andChoice. ofLaw Jor Copyright lnfringement in 
Cyberspace", 15 Cardozo Arl &' Enl. L J. 1997, p.153 SS., p.160. . .. 

81 Así, la mera accesibilidad a la página web desde eIterrltorio al que se extendía su jurisdicción n() fue considerado suficiente para que 
afirmaran su competencia los tribunales de Nueva York en el caso BensusanRestaurant Corp. v. Kíng, 1997 F . .supp. 295 (S.D.N.Y. 1997) 
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bio, se ha considerado suficiente que los recursos 
posean interactividad, esto es, que provoquen la 
contratación de prestaciones, para que pueda esti­
marse que la colocación de una marca en Internet 
surta efectos en el territorio nacional, y ello tanto si 
el contenido del recurso en cuestión implicaba una 
aproximación directa y específica a los potenciales 
clientes 10cales

s2 
como si simplemente se indicaba 

de forma general una forma de ponerse en contacto 
con el oferente que esté razonablemente al alcance 
de los clientes 10cales

83 
y, desde otra perspectiva, 

tanto si la contratación ha de tener lugar en la Red o 
de otra forma 84. Desde otro ángulo, se ha conside­
rado conexión relevante para establecer la propia 
competencia la localización del proveedor de servi­
cios a través del cual se introducen los contenidos en 
la Red

s5
, y en este sentido todavía podría añadirse 

que dicha conexión igualmente ha de considerarse 
presente respecto del territorio nacional en los casos 
en que se trate del uso del nTLD del correspondien­
te país. 

En cambio, el Kammergericht berlinés, en un caso 
relativo a domain names, considera que la mera acce­
sibilidad es bastante para determinar tanto la ley 
aplicable como la competencia judicial, y en particu­
lar sostiene que como lugar de realización del acto se 
ha de entender cualquier lugar desde el que, conside­
rada la finalidad propuesta, se pueda reclamar la 
página web correspondiente mediante el domain name 
en cuestión, lo que en el caso permite afirmar la 
aplicación de la ler alemana y la jurisdicción de los 
tribunales locales s . En esta misma dirección, algún 
tribunal estadounidense ha sugerido que el contacto 
electrónico a través de Internet es suficiente para 
fundar la competencia de los tribunales del lugar en 
que se establece el contacto por parte del demandan­
te

S7
. De hecho, es posible obtener la prueba de que 

usuarios radicados en un determinado territorio, 
han visitado la página web en que se emplea el 
domain na me o la marca en cuestión, ya que el servidor 
en que dicha página se halla emplazada conserva un 
registro de los nTLD correspondientes a los servidores 
a través de los cuales se accede a ella. 

y en.el caso Hearstv. Goldberg, 1997U.S. Dist.LEXI52065(5~D.N.Y. 1997)Cambos citados apud D.1.: Stott,"Personal !urisdictÚm in 
CyberspaCé; The ConstitutíonatBoundary of MinímumOmtrJcta Límíted .to a Web Si/e"; 15The John.Marslw.1l J.Of Cómpttter & Infonnarion L. 
1997, p. 819s8. Pp; 844"852. 
62 . .. . .<.... ... ... ... . ...... .. . . ... . .. 

Así, en el caso Playboy Enterprises,Inc;v. Chu~kleberry Publ'g,Inc.,cit supra, el trl1:lUnal ¡lJirmóBu competencia sopre la base de que el 
demandado se dirigía directamen1:!'!alpúblicoestadounidense deSde el extranjero, solicitando que le enviaran por fax una solü:itud para 
remitirles seguidamertteúricOdigo de entrada al sistema. 
83 . . ...: ... .. ........ .... . .. . . . .. . ..: ...• ... . . . ...........• : ... .. .••. .. • 

Así en el caso Inse! Sustems v,Jnstructíqn Seto 9;?7Fed; Supp.161 (D. Conn,.1996)yen elcaso Matitz.Inc. v.Cypergold Inc., l:it supra, 
donde se considero suficienteparaesf<l,blecer el.contacto mínimo.requerjdo:a~tos.efectos lil.re.íili2:ad6n de publicidad de lo!, servicios 
ofrecidos por el titular de la pagina web<:on#tdicadón de unnúmero de teléfono gratuito o de una direcciÓn de correo electróruco(ambos 
cits.apud D.L. 5TOTT~15 The Jol;n Marslw.ll J. Of Computer & Infimnation t.1997,p.83~838). 

M American NetWOTk, Ine, y.AcCéssAmerica/Connect AtIllnta, lht~, 1997 U .S. Dist.LEXIS 12030($.D. New York 1997): Trasaceptarqllflla 
sola publicadón dela página webes insuficiente, afirma la competencia por el hecho de que en la página web indkapa que se enviaría 
el producto (software) y el contrato por correo .. En una línea similar, en el caso SIPPO ManujacturingComp. v. Zíppo Dot Com,Inc., cit 
supra, seestim6satisfecltaesta exigencia a la vista de que el demandado había contratado los servidQs ofrecidos con utilizaci6n de la 
marca infringidacondiversO!'proyeedores de acceso aln1:!'!meU'ádicados en elterritorio de competencia del tribunal. 

85 Así en el caso CompuserVe,l1!c.vV.Patterson, 89 F. 3d. 1257 (6thCir ,1996), se consideró quees\:acitcunstandaresidía en el hecho de 
que el demandante había establecido un contrato con el demlindadoparala distribuci6n oit Une delos productos. (programas de 
ordenador) portadores delati\lirca en disput<isoq¡etidQlt 1a,legislal:iónl<x:al yeneI he(.'hodequedichos productos sólo eran distribuidos 
a través del demandado, doriUdliado en e1ámbito de cotnpetenc;l.a.J~itorialp.e1 tripunal; 

66 KG (l3erlin) "collcertoconcept.del~oncert~cpn~t.i:(¡rri'iicif~uprl< 
87· .. ...> ... : .. :.. ..... . ............ ... ...... ....... .......... ..... ... . .... •.. ... . 

Así en un caSo de propiedad fntelectual, Hall'q.LílRiJnde; 56 Cal,App, 4th}342, 66 CaI,Rptr, 2d. 399 (Cal. App. 1997) 
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