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£n Barcelong, & diesinueve de naviembre de dos mil siste,

Vistos por José MP Fernandez Seijo, magistrado del Juzgade Mercantt n° 3 de

Barcclona, 10s pregentes autos de juicio ardinarin seguido con ol ndinero 4212006 entre:

Demandante.- La enhtidad mercantil MOVIE NAME CDMFPANY S.L., domiciliada en

Mas Palomas, Las Falmas

de Gran Canarias, Avenida Vingresor n® 35 representada por el

Prosutadol de log Trbunalas don Carlos Pons de Gironallo y asistida por el Abogado don

Conlos Sancha? Almairla.

Demandado - La entidad mercantl MUNDIAL §.4. Productos da Conslimo, domiciliada

en Porlo Alenre, Rio Glande do Suf, Brasi, cale

Visconde de Pelotas n® 360; rapresentada por

ol Pracurador de los Tribunales don Antonic M de Anzizu Furest y asistida por el Abagado don

Carlos Moréan Medina,

dorminio

-

2 Causa.- Propicdad Industrial. Declaracion de conforidad de 1o propiedad y uso del

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El dia 16 de enero de 2006 fue urnada en este Juzgado demanda de juicio

ordinario instado por el Procuradar de los Tribunales don Carlos Pons de Gironella, en nombre

i y representacion de 13 antidad
o tras alegar los heghes y fundamentos Quc 2

a derecho de ta propiedad y use

mercantit MOVIE NAME COMPANY S.L.; en su escrito inicial,
545 Inlerescs COH‘GS;)thIE:I'On. solicitaba que se

condenara a la mercantil MUNDIAL S.A, Proguctos de Consumo y 5¢ declarara la conformidad
por la pane demandants del dominio de internet mundiat.com,

con cuantos pronunciamientos sean procedentas y uon express condena en coslas a la

demandads.

Segundo.- Agmitida a tramite la
demandada fue cmplazada al dia 3 de apri: de 20086,
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Torcaro.- Por escrilo de 20 de abril de 2006 el Procurador de los Tridunales Sr. Anzizu

__| i F@@st &n nombre y representacion de la mercantiit MUNDIAL 8.A, Produclos de Consumo,

pianteando cuestién de competencla por declinatoria por auto d¢ 29 de junio de 2006 que fue
reciiTido en apelacion en la que, por aute de 26 do obril de 2007, la Audisncia Provincial
astablecid 12 compelencia de los Juzqadod Mercantil de Barcslona.

Guarta.~ Por escrito de 18 dé Junio de 2007 el Procurador de 108 Triburales Sr. Anzizu
conlesté ala demanda en nombré y representacion de la mercantil demandada oponiéndose a
lo pretendide de contrario conforme & los hechos Y fundainenlos que a sus intereses

sorrespondieron solicitando qus s6 dasestimara la demanda,

Quinto.- Par Providencia de 10 de julio de 2007 s6 tuve por contestada la demanda y

s SHNVOCH A ks poiles © audiencia previa sefalada para el dip 31 de octubre de 2007,

Sexto. Ln 1a lecha sefiglada para {4 sudioncia previa las partes sg ratificaron en sus
plantearnientos iniginles, concralaron sus prelensiones, 50 rasolvio respecto de la exception
procasal plantenda o 16 demandada, se propuso prueba, de la que sOlo sc aumiio
documental dando par raprodiicidos los documentos acompaiiados 8 la demanda. Las autos

quedaron sodre la mesa doi Juez para dictar senlencia,
Hechos probados

A la visla de la prueba practicads y de conlormidad con el arlfeulo 400.2¢ de la Ley de
Enjuiciamiento civll debe consideriise prubado!

1) El dia 25 de febieio de 2005 la mercantil MOVIL NAML COMPANY 8.L. adquirld &
nombre de dominio WWW. I muind’aleom en A web danominada vaww escIOW.Com,
dedicada a la compraventa de daminics de Internet,

) La parte demandante al adquitic ese dominia inicialments o rediracciond a la pagina

web www.queh.com, que actuaha como buscador ganeral y actualmente la pagina web
wwaw.mundial.com aloja contenidos deportivos vinculadns al mundial de futbol de 2006.

3) La sntidad marcanti MUNDIAL S A. Producios de Consumo es titular de la marca
sspanola n® 0693.408 denominativo con grafico que se reproduce a continuacian:

Provista para la clase 8 ge Niza: CUCHILLERIA, CUBIERTOS, TIJERAS, CORTAWAS
Y HERRAMIENTAS MANUALES.
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La entidad demandante es, a su vez, {itular de Ja mismia marca y marcas similares casi

una veintena de palses.

La pante demandada ademas s titular de dominios de internet con el términa mundial-

$2.6oM,

6) Los producios de la demandada — cuberteria y cuchilleria - se distribuye en los palses
dondw tienen registratio la marca ge referencia,

7) La enlidad demandanie realizo gestiones de venta del dominio a 1a hoy demandada.

B) La demandada planiec ante ef Centio de Arbitraje y mediacion de la OMP] un
procedimiente por el cual solicitpba la transferancia del dominio de la hoy actora 2 la
demandada por haberse producido el registra del dominio de mala fe.

9) Lasociedag actora cs titular de diversos dominios en internet y ha sido declerada por la

OMPI en varias ocasiones como clbsrocupante habitual.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primaro.- Visto al desamallo de la audiencia previa los hechos declgrados probados
tienen su apoyo legal en los documentos aporiados por las paries gue no han resultado
impugnades. Realmente os hechos que dan lugar al conflicie no plantsan muchos problemas
dado que se trata de dirimir si &l titular de un dominio en interret, dominie - que, por su propia

S lma i

. naturaleza tisne una vocacion universal o, par I6 menos, de incidencia en usuarios de la red
; respecto de los que no 56 puede detanminar en qué pals o casds gué lerritorio acceden a la
misma -, puede Imponer &l Mismo a 1os tiulares de una margea que, jior la propia naturaleza de
dicho derecho de propiedad industrial isne sus afectos en el territorlo o terriorios en los que ha
sido ragistrada,

Nadie discute en el supuesio de autos que la demandante es titular del dominlo
wirw.mundial.com, de lgual modo el demandado aporta amplisima documentacion que asredita

www.mundial.com
que la entigad actora s dedica a regigiter nornbres de daminiy y gue con tal actividad ha sido

R e T

S

s considerago como ¢iberacupantc por parte de los organismos de mediacion de 13 OMP1 - asl
consta en las resoluciones arditraies acompahadas. Por otra parie en ol supuesto do autos
gonsta ya un procedimiento arbitral en 8l qua se imputa a la hoy demandante la obtencion del
nombre da dominio discutido con mala fe ordenando que fuard trasferido & la hoy demandada.

Por lo lanto este procsdimisnio judicial no es sino el caming elagido por MOVIE NAME

COMPANY 8.1 para svilar los efectos de una mediacian erbiteal internacional que ha sido
contrarig a sus IMteresas.,

Respecto di i posicion de fa demandadn no se discute la lilulandad de la maren
mundial, nl de la implantacion de a marca cn owros paises, Nu deben planlearse dudas
respectn del uso efectivo de la marca en o medida en la que se han sportado diversos
catalogos BN pOUQUEE Y castallane que evidancian que 1A demandada comercializa sus

productos en 108 paises an los que dispone de regisiros marcarias.
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Segundo.- En cuanto a la conlroversia juridica fa parte actora tampoco ha ocultada su

I {naacion de someter a la jurisdlccion ordinaria la controversia que ya se planteara ante la

OMP! acudiendo a Ia accion negatoria de viplacioh de marca que la aclora ampara en al
arliculo 40 de la Ley de Mercas en relacion con el articulo 127 de la Ley de Patantes que
parmite a cualquier interesado ejercitar accidn por 1a gual se busque una declaractdn judicial Bn
la cual so recoju que una actuacion deiermivada no constiluye una vinlagién o infraccion de la
patente — en este ¢aso una Marca. ‘

La doctrina ha tenido oporiunidad de ocuparse e estos confliclos generados entrg
nombres de dominio en intarnel y signos distintivas partiendo de lo que se define coma una
situacion de normalidad, es deslr, que 2l nombre de dominio reproduzca el signo distintivo de
empresa de su titular para distinguir en la jed las actividades y preslaclones asociadas al
misto. Fn el andlisis de ostos siluaciones no os inusual — asi ju expresa CARBAJD CASCON
an la obra "Confliclus entre signos distintivos y nombres de dominio ¢n nternel” editorinl
Aranzadi, Madrid 2002 — que un sUjsto pucda registrar un normbre de dominia que reproduzea
ol signo de empresa de un eicero no con finas comerciales, “sina con ia finica intencion de
exlorsionar a su fitular ofreciondo la ceslon del sigho @ cembio de una importante sumo de
dinero, o Incluso con la slnple inlencidn de obstpculizar la posicion competitiva en 1 jad dol
fegitima titular del signo y esperar una oferta de adquisicion por su parte.

tn el derecho comporada  ~ Anlicibersquatling  Consumer  Protection Act
narteamericana de 29 e noviembre de 1989 . sc ha sonsigerado que la mela fe dal titulor
debe vincularse, entra ofros faclores, a qus el dominio No 86 Use de modo efectivo, la oferta de
venla del dominin a quien sea tituiar de derechos da marea o nombre, el hecho de que ef titular
del dominio seo a 3u ves fiwlar de otros dominios No utiltzaces y que no coincidan con su
nombrc o marca comercial habiéndolos piracite ala venta tambilén.

Dificilmente podra prosperar ia prefension del actor de qua ol Juzgado declare que s
litularidad del dominio mundial.com no constituye una violacion de 18 marca de la que as titutar
|a marcantil actora, Pretension que deoe rechazarse por las siguientes razonss:

1) No hay una verdadera pruaba de uso del dominio por parte del demandante.- Se indica
la adquisicion de la web, su redirescion hacia una web genérica que aclia como
wuscador na vinculado al nombre y el posterior uso toma pagine destinada al mundial
de futbol de 2008.

2) La utilizacién del termino mundial ~ castellano = y el contenido de la pagina en

castsllano enfran dentro del ambito teriilorial de la marca del actor, marca en diversos

paises d¢ hebla hispana y, entre ellos Espaiia.

3) Clerto es que no hsy una coincidencia entre gl posible contenide del dominia -
inicialmants destinado a deporte — con la marce del damandade, pero debe tenerse en
cuenta en este puntc que par la via procesal elegida por &l damandante no s¢ ha
podida susciar ningin tipo de debals sobre &l renombre o potoriadad del demandado

que ampliarla su proteccion &l amparo del articulo 34 de la Ley de Marcas.
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La colncidencia en Ips términos de la marca y ¢l nombre de dominio es absolula -

mundial y mundgial ~ lo que delermina que el rissgo de confusion puada ser mayor

aunque los Ambitos o servicios fueran distintos.

5) E! hoy demandado dispons ya de nombres de dominlo simileres en los que ha
publicitado sus marcas y productos con normalidad.

6) La conducla det demandante ya ha sido valorada y sancionada en ol dmbile ardliral
intemacional y ya ha sido tschado de ciberocupanie, apreciando mala fe en su
comporiamisnto.

7} La demandante es una enticad gque ha aoquirido Olros nombres de dominio no
vinculados a su nombré comecial, se dascongce si la aclora dispone de derechos
marcariog de algin tipo sobre dichos nombres, pero 1o cierto s que ya ha sido
sanclonada an mas de una ﬁ»casic’m por gsta aclividad de ocupacidn fraudulenta de
dominios.,

En definitiva no es razonahble dar la tuteia reclamada rconsistente en afirmar que la

tulatidad del dominio no colisiona con los derechos marcarios que amparan al

demandado. Por lo tanto debe dessstimarse la demanda.

Tercero.- La desestimacion dé 1a dermanda lleva aparejada 1a condena en costas a la
parte aclora por aplicacion del principio de! vencimianto abjstive en materla de costas (articulo

304 de la LEC).
Vistos los pracaplos citades y demas ds general y pertinente aplicacion
FALLO

Desestimando la demanda Interpuesta por la representacion an autos de MOVIE NAME
COMPANY S.L. se absuelva a la mergantl MUNDIAL S.A. PRODUSTOS DE CONSUMO de lo

3 prelsndido de contrarlo con exprese condena en costas a fa parie demandante.

: Conira esla sentencia podra interponerse recurso de apelagion ante la Sala de lo Civil
. de la Audiencia Provincial de Barcelona; recurse que habra di presentarse en este Juzgado

¢n el piazo de cinco dias desde su notificacion.

Librase teslimonio de la presente resolucién para su union a los autos principales y

lléveses el origingl al libro de Seniencias de aste Juxgado.
Asl por asta mi sentencia, 1o pronuncio, mando y firmo.

Publlcacian: | elda y publicada ho sido la antarior resolucion por ¢l Jus: que la

suscribe estando crlebrande audiencia en ol dia de la fecha Doy fe.
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