Breves Retail & Consumer
Noviembre 2011 — N© 16

Registro de marca posterior al de nombre de dominio.

Dada la creciente importancia y utilizaciéon de las paginas web como plataforma publicitaria y de
comunicacion, cada vez mas las empresas buscan una mayor presencia en Internet y en las redes
sociales. Por ello, es habitual el registro de nombres de dominio coincidentes con la denominacién
comercial del producto o servicio que se pretende lanzar al mercado, sin disponer en cambio del
correspondiente registro de marca. La preocupacion por el posicionamiento en Internet deja en un
segundo plano dicho registro y, en muchas ocasiones, acaba olvidandose.

El perseguido éxito del producto o actividad puede, no obstante, incitar a la solicitud de la marca por
parte de un tercero, anticipAndose incluso al propio titular del nombre de dominio originario lo que,
es evidente, generara confusion en el consumidor ademas de un claro perjuicio para éste altimo.

En este sentido, una reciente Sentencia, ain no firme, del Juzgado de lo Mercantil 3 de Madrid, ha
resuelto acordando la transferencia de dos marcas y un nombre comercial a favor del demandante,
titular de un nombre de dominio anterior denominativamente idéntico.

El criterio establecido por la referida resolucion, de confirmarse, puede ser una de las vias para hacer
frente a este tipo de conflictos en los que se invierte la cronologia tradicional en el ambito del

registro de marcas y nombres de dominio y que, debido al auge del entorno digital como plataforma
comercial, son cada vez més frecuentes.

Desde PwC podemos ayudarle en relacién con esta materia a través de:
v’ Asesoramiento en la fase de prevencion y proteccion de intangibles.
v" Andlisis de las clausulas contractuales en el encargo de paginas web.

v’ Asesoramiento y representacion letrada en procedimientos judiciales o arbitrales.
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J (1) La informacién y sugerencias contenidas en la presente comunicacién son de caracter genérico y no deben ni pueden ser interpretadas
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Servicios.
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