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Sentencia Audiencia Provincial Madrid nam. 517/2005 (Seccién 113), de 21
noviembre (AC 2006\284)

Jurisdiccion: Civil
Recurso de Apelacion nim. 192/2005.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Jesus Gavilan Lépez.

. concepto: definicion de «dominio de Internet»: asignacion de nombres de
dominio: régimen juridico aplicable: disp. adic. 62 Ley 34/2002, de 11 julio; compraventa y
prestacion de servicios: resolucion: incumplimiento de la vendedora: venta por la actora,
en su calidad de propietaria, de un determinado sitio en Internet-nombre de dominio asi
como los activos afectos a ese sitio: aplicacion de los preceptos relativos a los contratos
de compraventa y arrendamientos de servicios.

La Seccion 112 de la Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de
apelacién planteado por la parte actora contra la Sentencia dictada, en fecha 28-07-2004,
por el Juzgado de 12 Instancia num. 40 de dicha capital, en autos de juicio ordinario,
confirmando la misma.

Texto:

En Madrid, a veintiuno de noviembre de dos mil cinco.

La Seccion 11 de la llima. Audiencia Provincial de Madrid, ha visto en grado de
apelacién, los autos de Procedimiento Ordinario 553/2002 del Jdo. Primera Instancia
NUum. 40 de Madrid seguido entre partes, de una como apelante Sistemas Automatizados
Agencias de Viaje, SA, representado por la Procuradora Sr. Huertas Vega, y de otra,
como apelado Yacom Internet Factory, SA y Yacom Travel Markets, SL, representados
por la Procuradora Sra. Casanova Machimbarrena sobre reclamacion de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.

SEGUNDO Seguido el juicio por sus trdmites legales ante el Jdo. Primera
Instancia Num. 40 de Madrid, por el mismo se dictd sentencia con fecha 28 de julio de
2004, cuya parte dispositiva dice: «Que desestimando la demanda interpuesta por
Sistemas Automatizados de Agencias de Viajes SA; contra Yacon Travel Markets SL y
Yacom Internet Factory SA, debo ABSOLVER a las mismas de las pretensiones
deducidas contra ellas, con expresa condena en costas al actor y estimando en parte la
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demanda formulada por Yacon Travel Markets SL y Yacom Internet Factory SA, debo
declarar bien hecha resolucion del contrato de compraventa y prestacion de servicios de
1 de agosto de 2000 por incumplimiento de Savia, y se condene a ésta a devolver
348.587,02 euros, intereses legales desde el 15/1/2002, incrementados en dos puntos
desde la notificacion de la presente resolucidn, sin expresa condena en costas».
Notificada dicha resolucion a las partes, por Sistemas Automatizados Agencias de Viaje,
SA se interpuso recurso de apelacion, alegando cuanto estimé pertinente, que fue
admitido en ambos efectos, dandose traslado del mismo a la parte contraria que lo
impugno. Remitidos los autos originales del juicio a este Tribunal, se sefial6 para llevar a
efecto la deliberacion, votacion y fallo del mismo el pasado dia 3 de noviembre de 2005,
en que ha tenido lugar lo acordado.

TERCERO En la tramitacion de este procedimiento se han observado las
prescripciones legales.

Visto, siendo Ponente el IImo. Sr. D. Jesus Gavilan Lopez.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

La Sala acepta y da por reproducidos los Fundamentos de Derecho de la
sentencia de instancia, en los términos de esta resolucion.

PRIMERO La sentencia de instancia desestima la demanda interpuesta por la que
se interesaba el pago de la cantidad adeudada por la demandada en concepto de la
compra de determinado dominio de internet y los desarrollos contratados para la fase
inicial del proyecto, de acuerdo con el contrato suscrito, y estima parcialmente la
demanda acumulada de contrario por la que se interesaba la resolucion del contrato y la
devolucion de lo pagado hasta el momento, basado en el incumplimiento contractual de
la actora, por la falta de entrega del dominio, mas la transmisiébn de derechos y
obligaciones derivados de los contratos suscritos con agencias de viajes, con
fundamento en los articulos 1461 y 1462 del CC ( LEG 1889, 27) , todo ello en los
términos concretos a que se refiere el hecho segundo de esta resolucién, que se
corresponde con la parte dispositiva de la misma.

El recurso planteado por la representacion procesal de la entidad demandante se
fundamenta en los siguientes motivos, sintesis comprensiva de las alegaciones
formuladas en su escrito de interposicion del recurso, una vez que la apelante resefia los
antecedentes contractuales en los apartados previos:

1°) Error en la valoracion de la prueba y definicion del contrato, al considerar la
sentencia que se trataria de una compraventa -del dominio resefiado-, en contra de lo
dispuesto en el propio contrato, citando infringidos los articulos 1.255 del CC, 43 y 45 del
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual ( RCL 1996, 1382) , 42y 43 de la Ley
de Marcas ( RCL 2001, 3001) . Se cita igualmente la Directiva 96/9/CE, de 11 de marzo (
LCEur 1996, 640) .

2°) Error en la aplicacién del Derecho pues la cesién de derechos de propiedad
intelectual e industrial, de acuerdo con el contrato suscrito, no tiene caracter de derecho
real, vulnerando los articulos 41 y ss. de la LPI, 40 y ss. de la LM; la naturaleza juridica
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del nombre de dominio «viajesydestinos.com» no es otra que la de un signo distintivo o
una marca.

3°) Infraccién de los articulos 43y 45 de la LPI, 41y ss. de la LMy 1.261 del CC,
pues no ha existido incumplimiento en la obligacion esencial de la transmision del
dominio, como objeto del contrato, sin que proceda por todo ello la resolucion contractual
declarada, pues esa cesion de derechos en exclusiva sobre el dominio se produjo a la
fecha del contrato -1 de agosto del 2000- y a la demandada correspondia iniciar los
trdmites para su inscripcién, como cesionario, lo que no hizo en momento alguno, por lo
gue debio indicar el ordenador que serviria de albergue -el denominado host- y cual seria
el numero de identificacion IP al que se asignaria el dominio en los sucesivo, de acuerdo
con la Ley de Marcas; la demandante ha garantizado siempre el uso pacifico de los
derechos cedidos, cuya explotaciébn no ha sido llevada a cabo, sin haber invertido las
cantidades prometidas en concepto de publicidad, ni en el sitio web y el abono de las
contraprestaciones econdmicas pactadas, de donde ha devenido la pérdida del mercado;
la actora no tenia obligacion de entregar los contratos suscritos con las agencias de
viajes al haberse producido una novacion subjetiva contractual de la cesionaria en los
derechos que ostentaba la actora, respecto del referido dominio, lo que habria sido
comunicado a las agencias a través de la propia revista que tiene la demandante.

La representacion procesal de la entidad demandada, a modo de resumen
comprensivo de las alegaciones formuladas en su escrito presentado al efecto, se opuso
al recurso de apelacion interpuesto de contrario, al considerar que se habia introducido
una cuestion nueva en esta alzada, la naturaleza del contrato, negando el régimen
juridico invocado por la demandante asi como la valoracion de la prueba y conclusiones
juridicas, ratificando la existencia del incumplimiento a que se refiere la sentencia
apelada.

SEGUNDO Constituye objeto esencial del recurso la definicion y naturaleza del
derecho de dominio, su régimen juridico, asi como la valoracion y efectos del contrato
suscrito entre las partes.

En cuanto a la primera cuestion, y respecto al concepto y definicion de
«dominio de internet» es necesaria la referencia a sus antecedentes, y asi, lo que
hoy conocemos como Internet, siguiendo el articulo publicado en este medio por
Maria Esther, en la web monografias.com, tiene su origen en una red de
ordenadores americana creada a principios de los afios 70, denominada ARPAnet
cuya finalidad fue construir un sistema de comunicaciones relacionado con
materias de defensa, y que consistia en un protocolo que identificaba a los
distintos terminales conectados a la red y un método de transporte de la
informacion por «paquetes» que, a través de las rutas que el propio paquete de
informacion seleccionaba, fueran capaces de llegar al ordenador a que iban
destinados. Esto era posible ya que en el propio paquete se incluia la direccién
univoca del ordenador en que debian «soltar» esa informacion.

A final de los afios 80, la National Science Foundation (NSF) de los USA,
utiliz6 ese sistema tan novedoso desarrollado para la defensa, adaptando los
estdndares generados por ARPAnet y hoy conocidos como «TCP/IP». La red
creada por la NSF fue conocida como la NSFnet, y comenz6 conectando
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universidades y centros de investigacion que intercambiaban informacién. Pero
pronto, de manera «anarquicamente organizada», los propios centros conectados
fueron desarrollando nuevas posibilidades (e-mail, transferencia de ficheros,
sonidos e imagen, etc.). Paralelamente, en el resto del mundo, fueron credndose
redes que utilizaban los mismos estandares, y paulatinamente se conectaron unas
con otras hasta llegar a lo que hoy se conoce como Internet, y que sin duda es un
embrion de lo que sera la «comunicacion global» en un futuro muy proximo.

Inicialmente, ese protocolo que identifica a las maquinas conectadas a la red
ARPAnet, consistia en un cédigo numérico, pero l6gicamente, con el crecimiento,
desmilitarizacion y apertura de las redes, la existencia de un cédigo numérico para
cada maquina, complicaba su identificacién, puesto que comportaba una dificultad
importante a la hora de memorizar las multiples direcciones numéricas de la red.
Asi, se cred el «xDomain Name System» (DNS), que sustituia los c6digos numéricos
por nombres facilmente identificables (P. ej...acme.com).

Por «dominio», se entiende en internet, la denominacién que se da a la
porcion de «espacio» que se ocupa «ex novo» en el recién aparecido continente
virtual. Cuando una persona, empresa o0 institucion desembarca en este «nuevo
mundo», toma de inmediato posesion de una parcela del territorio v,
simultaneamente, pretende identificarla, tanto para su propia seguridad como para
conocimiento de los demas. El nombre que otorgue a su nueva posesion es el que
-en términos cibernautas-, se llama «dominio».

Con precisién técnica puede definirse como el sustituto nemotécnico de una
direccién IP, cédigo numérico que permite la identificacién de un ordenador en la
red. (Juan Grajera Gallardo. Estudios Derecho Judicial. La marca en la Red).

El Domain Name System, funciona como una especie de «sistema registral
virtual» en el que se inscriben los nombres identificadores de cada uno de los
equipos conectados a Internet, y a los que se les asigna, ademas, un TLD. En un
principio existia una Unica autoridad que registraba SLD's, (la Internet Assigned
Numbers Authority, -IANA-) y lo hacia bajo los
TLD's».com»,».edu»,».0org»,».net»,».mil», y».gov» (Unicos existentes entonces). La
empresa, institucion, organizacion, etc. que accedia a la red, inscribia su nombre
bajo uno de estos TLD's, en funcion de unas normas béasicas que regulaban el
ambito objetivo de cada uno de los seis TLD's.

El rapido crecimiento e internacionalizacion de la primera red no militar
norteamericana, la NSFnet, llevd, en la primavera de 1992, a la National Science
Foundation, a convocar un concurso para desarrollar determinados servicios que
mejoraran la red, denominados Network Information Services Managers. El
concurso lo gand la compafiia Network Solutions, Inc. «NSI» quien bajo la
autoridad de la «IANA» asumid la mision de prestar, entre otros, servicios capaces
de proveer numeros de Internet Protocol (IP), crear nuevos niameros IP para todo el
mundo directamente o a través de registros delegados, e inscribir y registrar
dominios. Fruto del trabajo de la compafia Network Solutions, Inc., se desarrollo
un sistema de registros arborescente, que partia del registro norteamericano
InterNIC (administrador de los TLD's histéricos».com»,».0rg»,».net», y del TLD
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nacional».us»), del que a su vez dependian tres autoridades regionales con tres
areas de influencia que abarcan todo el planeta y que administran bloques de
numeros IP. Cada una de estas tres autoridades regionales, a su vez, delegaban
facultades a nuevos registros, credndose de esta forma registros a nivel nacional
con posibilidad de administrar dominios (SLD's) bajo el TLD correspondiente a su
pais (de acuerdo con el codigo ISO 3166, p.ej.: Espafia:».es» Argentina «ar»), y que
iban a convivir con los primeros e histéricos TLD's que se habian creado (p. €j.:
«.com» para empresas en el ambito de los negocios).

Actualmente, la organizacion y gestion técnica del sistema de nombre de
dominio (DNS) esta transferida a la Corporacion de Asignacion de Nombres y
Numeros de Internet (Internet Corporation for assigned Names and Numbers
Autority ICANN)quien designa la entidades registradoras que se encargan de la
administracion y explotacion comercial, pudiendo dictar normas de regulacién del
nombre de dominio asignado, si bien la IETF (Internet Engineering Task Force), a
través de su Recomendacion RFC-1.034, estableci6 determinadas normas de
sintaxis basicas de los nombre de dominio, unificando los caracteres validos -
alfabeto inglés, digitos del 0 al 9, y el guién «-»-.

Existe una clasificacién de los nombres de dominio que viene definida por el
nivel jerarquico que ocupa en la direccion de internet, distinguiéndose tres niveles:
El primero, de nivel superior, constituido por el TOP Level Domain (TLD) que
integra los genéricos («com», «net» «org» etc.) y codigos de pais («es», «ar», «fr»
etc.). Los nombres de segundo nivel (Second level Domain SLD), y tercer nivel, se
registran bajo una extension del primer nivel, de acuerdo con la Entidad
Registradora de nombre de dominio que actua por delegacién en cada uno de los
paises.

En relacion con la incidencia de las marcas y derechos de propiedad
industrial e intelectual., convenimos también, de acuerdo con el articulo citado, en
que el DNS es un registro independiente que se aleja de cualesquiera otros
conocidos Es un registro supranacional que «se ha hecho a si mismo» y que,
ademas de provocar colisiones internas entre los dominios inscritos (p.
ej...acme.es v./..acme.com), provoca importantes conflictos con otros registros de
denominaciones preexistentes. Dichas colisiones pueden producirse con
cualesquiera de los sistemas identificativos y distintivos que conocemos. No
obstante, las mas significativas son aquellas que afectan a los signos distintivos
registrados (marcas y nombres comerciales), que por mor del principio de
seguridad juridica, son la modalidad reina que distingue en el trafico econémico a
empresas, productos y servicios. Dentro de la que internacionalmente se entiende
como propiedad intelectual, y en concreto, en la esfera de la propiedad industrial,
se ubican las marcas, nombres comerciales y rotulos de establecimiento,
regulados en la Ley de Marcas ( RCL 2001, 3001) . Su objeto es distinguir y
diferenciar en el trafico a unos productores/empresarios de otros y a unos
productos/servicios de los otros. El criterio de la identidad o similitud es el que
impera en este ambito de la propiedad industrial.

La diferencia fundamental entre ambas figuras es que en Internet, mas
concretamente en materia de nombres de dominio, no juegan los dos principios
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esenciales propios de los signos distintos, territorialidad y especialidad.
Efectivamente, el nombre de dominio es univoco y universal con independencia
del territorio y del uso que se haga del mismo.

La colision basica que puede producirse, se resume en dos conflictos:

a) Marca registrada, usada como dominio por un tercero que no es titular
registral de esa marca ni de otra idéntica ni similar.

b) Marca registrada, usada como dominio por un tercero que es titular
registral de una marca idéntica o similar.

La existencia de cualesquiera de estas dos situaciones, provoca unha
colision entre los intereses de los sujetos implicados. De una parte se parasita el
fondo de comercio de la marca mas conocida, se pierden negocios en favor del
competidor desleal, y en muchos casos, de no actuar en contra del infractor -
tolerando el uso que haga de la marca-, puede perderse la eventual accién contra
el mismo.

El proceso de registro de dominios de Internet no confiere derecho alguno
sobre el uso de nombres y marcas comerciales, y tanto InterNIC como Network
Solutions buscan mecanismos para tratar de suprimir su papel en el surgimiento y
resolucién de conflictos juridicos.

La naturaleza de este derecho de dominio que se manifiesta mediante
nombre exclusivo y excluyente de cualquier otro en la red, viene definida por la
existencia de un espacio material determinado, dentro del soporte electrénico que
la sustenta, configurando ese continente virtual con las connotaciones antes
apuntadas, y que, desde la perspectiva de nuestro ordenamiento juridico, a juicio
de esta Sala, debe calificarse como derecho real limitado, en virtud del articulo 609
del CC ( LEG 1889, 27) ., por la existencia cosa mueble, al amparo de los articulos
333y 336 del CC, y por ende, objeto de contrato, por no estar fuera del comercio de
los hombres, de acuerdo con el articulo 1.271 del mismo Cuerpo legal, superando
por tanto el estricto &mbito de la mera cesidn de su derecho de uso. Esa limitacion
viene determinada por la concurrencia de los deméas derechos de dominio en la
red, en orden a su uso reglado, dejando a salvo laincidencia en aspectos atinentes
a los derechos de propiedad industrial e intelectual, que sera analizada
posteriormente.

TERCERO Sentado lo anterior, es preciso abordar cual es el régimen juridico
aplicable, dentro de nuestro ambito jurisdiccional, en orden a resolver las
cuestiones suscitadas.

Asi, partiendo de la premisa de que la regulacion de la asignacion de los nombre
de dominio de cada pais corresponde al mismo, a través de la respectiva entidad publica
que actua por delegacién administrativa, como antes se resefo, el antecedente proximo
de nuestro régimen juridico debe situarse en la disposicion adicional decimosexta de la
Ley 17/2001, de 7 de diciembre ( RCL 2001, 3001) , de Marcas, en la que se diferia a
ulterior regulacion el establecimiento de los principios inspiradores del sistema de
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asignacion de nombres de dominio bajo el cbédigo de pais correspondiente a
Espafa».es», efectivamente llevada a cabo en la Ley 34/2002 de 11 julio 2002 ( RCL
2002, 1744, 1987) , sobre Servicios de la Sociedad de Informacién y del Comercio
Electrénico, en cuya Disposicién Adicional Sexta, se fija el Sistema de asignacion de
nombres de dominio bajo la denominacién nacional».es», confiriendo a la entidad publica
empresarial Red.es la autoridad de asignacién, a la que corresponde la gestion del
registro de nombres de dominio de Internet bajo».es», de acuerdo con lo establecido en
la disposicion adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril ( RCL 1998, 1056, 1694) ,
General de Telecomunicaciones.

De acuerdo con el apartado tres de la D.A. 62 citada, de la Ley 34/2002, la
asignacion de nombres de dominio de Internet bajo el «.es» se realizara de conformidad
con los criterios que se establecen en esta disposicion, en el Plan Nacional de Nombres
de Dominio de Internet, en las demas normas especificas que se dicten en su desarrollo
por la autoridad de asignacion y, en la medida en que sean compatibles con ellos, con
las practicas generalmente aplicadas y las recomendaciones emanadas de las entidades
y organismos internacionales que desarrollan actividades relacionadas con la gestion del
sistema de nombres de dominio de Internet.

La asignacion de un nombre de dominio confiere a su titular el derecho a su
utilizacion, el cual estara condicionado al cumplimiento de los requisitos que en cada
caso se establezcan, asi como a su mantenimiento en el tiempo. La verificacién por parte
de la autoridad de asignacion del incumplimiento de estos requisitos dara lugar a la
cancelacion del nombre de dominio, previa la tramitacion del procedimiento que en cada
caso se determine y que debera garantizar la audiencia de los interesados.

La responsabilidad del uso correcto de un nombre de dominio de acuerdo con las
Leyes, asi como del respeto a los derechos de propiedad intelectual o industrial,
corresponde a la persona u organizacién para la que se haya registrado dicho nombre de
dominio, en los términos previstos en esta Ley.

La autoridad de asignacion procedera a la cancelacion de aquellos nombres de
dominio cuyos titulares infrinjan esos derechos o condiciones, siempre que asi se ordene
en la correspondiente resolucion judicial, sin perjuicio de lo que se prevea en aplicacion
del apartado ocho de esta disposicion adicional.

Los beneficiarios de un nombre de dominio bajo el «.es» deberan respetar las
reglas y condiciones técnicas que pueda establecer la autoridad de asignacion para el
adecuado funcionamiento del sistema de nombres de dominio bajo el «.es».

Finalmente, en la Disposicion Transitoria Unica, se establece la Anotacion en los
correspondientes registros publicos de los nombres de dominio otorgados antes de la
entrada en vigor de esta Ley y que los prestadores de servicios que, a la entrada en vigor
de esta Ley, ya vinieran utilizando uno o mas nombres de dominio o direcciones de
Internet deberan solicitar la anotacion de, al menos, uno de ellos en el registro publico en
que figuraran inscritos a efectos constitutivos o de publicidad, en el plazo de un afio
desde la referida entrada en vigor.
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Por Orden Ministerial de Industria, Transportes y Comercio ITC/1542/2005, de 19
de mayo, que derog6 la anterior dictada por el mismo organismo CTE/662/2003, de 18
marzo 2003, sometida previamente al procedimiento de informacion en materia de
normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la
sociedad de la informacion, previsto en la Directiva 98/34/ CE ( LCEur 1998, 2316) del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE,
de 20 de julio ( LCEur 1998, 2497) , se aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio
de Internet bajo el cédigo de pais correspondiente a Espafia («.es»)(BOE 129/2005, de
31 mayo 2005) quedando derogada la Orden CTE/662/2003, de 18 de marzo ( RCL
2003, 818) , por la que inicialmente se habia aprobado dicho Plan Nacional, fijando la
competencia de la referida entidad publica Red.es para concesién de nombre de dominio
de segundo y tercer nivel, y su desarrollo reglamentario, con especial significacién del
apartado Duodecimo del Capitulo IV, en el que se establece expresamente la transmision
de los nombres de dominio, previendo en su niamero 1, que, el derecho a la utilizacion de
un nombre de dominio podra ser transmitido voluntariamente, siempre y cuando el
adquirente cumpla con lo previsto en este Plan y en su normativa de desarrollo. Toda
transmision voluntaria debera contar con la aprobacion del antiguo titular del nombre de
dominio, que debera ser comunicada a la autoridad de asignacién con caracter previo a
la correspondiente modificacion de los datos de registro del nombre de dominio. Dicha
aceptacion debera ser formalizada por el antiguo titular de acuerdo con los
procedimientos que establezca la autoridad de asignacion.

De lo anteriormente expuesto podemos colegir las siguientes conclusiones
basicas:

1°) El derecho de dominio se manifiesta mediante la existencia de un nombre
exclusivo y excluyente de cualquier otro en la red internet, y viene definido por la
existencia de un espacio material determinado, dentro del soporte electrénico que
la sustenta.

2°) Tiene naturaleza de derecho real limitado, por su uso reglado, sujeto al
régimen general de propiedad, susceptible de adquisicion y transmision, dentro
del ambito del derecho privado y jurisdiccién ordinaria, cuando se desarrolla entre
personas fisicas o juridicas particulares, no sometidas al derecho administrativo.

3°) Su asignacion gestion y control de uso corresponde por Ley a
determinada empresa publica empresarial, que actia por delegacién
administrativa, quien ejerce esas funciones dentro del ambito normativo
establecido en la Disposicion Adicional Sexta, de la Ley 34/2002 de 11 julio ( RCL
2002, 1744, 1987) , sobre Servicios de la Sociedad de Informaciéon y del Comercio
Electronico, y la Orden Ministerial de Industria, Transportes y Comercio
ITC/1542/2005, de 19 de mayo ( RCL 2005, 1096) , que desarrolla
reglamentariamente la anterior, sujeta a la jurisdiccion Contencioso-
Administrativa.

4°) El uso del nombre de dominio tiene un régimen juridico propio, con la
exigencia legal de ser acorde, en todo caso, con el respeto a los derechos de
propiedad intelectual o industrial.
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CUARTO En el presente caso partimos de la existencia de un contrato de
compraventa y prestacion de servicios de fecha 1 de agosto de 2000, suscrito entre las
partes, en virtud del cual la apelante vendié a la parte apelada, en su calidad de
propietaria, como expresamente se reconoce en el mismo, un determinado sitio en
Internet -nombre de dominio, «viajesydestino.com»- asi como los activos afectos a ese
sitio, consistentes en los desarrollos contratados con la empresa Unisys para la fase
inicial y fase 1+ del proyecto, la transmision de los derechos y obligaciones derivados de
los contratos anuales celebrados por la apelante con las agencias de viajes de Espafa y
Portugal, mas la obligacion de incorporar el 75 % de las agencias de viaje antes del 31
de diciembre de 2001, con pacto de exclusiva y no competencia. Es cierto que no se
planteé formalmente en primera instancia por la apelante, controversia alguna sobre la
naturaleza del contrato, lo que deberia llevar a la desestimacion del recurso, por razon de
la reiterada doctrina y jurisprudencia en torno a las peticiones «ex novo» determinantes
de indefensién en la contraria, que por notoria hace innecesaria su cita, pero que en
presente caso se hace preciso abordar, pues afecta al fondo del asunto.

A este contrato le son de aplicaciéon, por tanto, los articulos 1255, 1278, 1254 y
1256, 1088 a 1091, 1445 y 1.544, todos ellos del Cdédigo Civil ( LEG 1889, 27) , en
relacion con los contratos de compraventa y arrendamientos de servicios, que es el
régimen juridico aplicado correctamente por el Juzgado de instancia, sin que, en
consecuencia, se hayan infringido los articulos 1.255 del CC, 41, 43 y 45 del Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual ( RCL 1996, 1382) , 40, 42 y 43 de la Ley
de Marcas ( RCL 2001, 3001) e igualmente la Directiva 96/9/CE, de 11 de marzo ( LCEur
1996, 640) , citados por la apelante, al no encontrarnos ante un supuesto de cesion de
derechos de propiedad industria e intelectual, como se alega, sino ante una compraventa
de ese dominio en internet, que no se constituye en signo distintivo o0 marca, Sino en un
derecho de distinta naturaleza, efectos y régimen juridico aplicable.

Su relacion con la legislacion tuteladora de esos derechos de propiedad industrial
e intelectual, y por ende con tales signos distintivos y marcas, viene determinada por la
propia mencion legal DA 62 de la ( RCL 1965, 771, 1026) y ( RCL 2002, 1744, 1987) ,
antes, citada en el sentido del obligado respeto a la misma, es decir, el ejercicio de ese
derecho de dominio tanto en su establecimiento y gestién, dentro del ambito
administrativo, o en su transmisién, como en el presente caso, regida por el derecho
privado, no se encuentra sometida a esa legislacion especializada por razén de la
materia, en cuanto a la observancia de requisitos constitutivos o en el desarrollo de las
relaciones juridicas que dimanan de los contratos suscritos, sino limitada exclusivamente
a que el uso de estos dominios no sea contrario a los derechos mencionados de
propiedad industrial e intelectual, dicho de otro modo, si el uso de un dominio es contrario
al derecho reconocido sobre determinada marca o signo distintivo anteriormente
registrado, de acuerdo con la legislacion especial, la declaracion judicial al respecto
determinara la prohibicion del uso de ese dominio, pues como establece la propia
Disposicion Adicional 62, a continuacion, «... La autoridad de asignacion procedera a la
cancelaciéon de aguellos nombres de dominio cuyos titulares infrinjan esos derechos o
condiciones, siempre que asi se ordene en la correspondiente resolucion judicial, sin
perjuicio de lo que se prevea en aplicacion del apartado ocho de esta disposicion
adicional -donde se recoge la posible resolucion extrajudicial de conflictos-», que es
cuestion distinta a que el ejercicio y desarrollo del derecho de dominio deba sujetarse a
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la referida legislacion especial de propiedad industrial, intelectual y marcas, por los
fundamentos expuestos, lo que lleva colegir la desestimaciéon de los dos primeros
motivos del recurso.

QUINTO Queda por resolver la invocada errénea valoracién de la prueba del
Juzgador de instancia, en cuanto al incumplimiento contractual declarado por la
sentencia de instancia, que esta Sala debe ratificar, pues del nuevo y detenido examen
de las pruebas practicadas, se confirma la existencia de los hechos incontrovertibles que
han sido tenidos en cuenta para declarar que hubo incumplimiento de la demandante,
pues no sélo no efectué o tomd la iniciativa pertinente para hacer efectivo ese cambio de
titularidad del dominio enajenado a favor de la entidad demandada, sino que incluso
renovo el registro anual con fecha 7 de enero de 2002 figurando inscrito a su nombre,
cuando le constaba su enajenacion y, efectivamente, correspondia al vendedor la
entrega y saneamiento de la cosa vendida, poniéndola en poder y posesion del
comprador, de acuerdo con los articulos 1.461 y 1.462 del CC.

No eran de aplicacion las obligaciones establecidas reglamentariamente para el
cesionario, por la OM CTE/662/2003, de 18 marzo 2003 ( RCL 2003, 818) , que recoge
en lo esencial la vigente de 2005 ( RCL 2005, 1096) , y que habrian podido constituirse
en fuente legal de obligacién, en orden a la efectiva transmision del derecho, observando
los requisitos posteriormente establecidos, dentro del ambito administrativo, en desarrollo
de la D.A. 6° de la LCE, pues no so6lo se corresponde con una norma reglamentaria en
orden al cumplimiento de los fines de gestién y control, publicidad y registro de la entidad
publica empresarial -trdmites de inscripcién-, complementaria con las obligaciones que
derivan del cumplimiento del contrato en la esfera civil, sino, porque, en todo caso,
tampoco podria aplicarse con caracter retroactivo.

A esa falta de entrega efectiva de la cosa, se suma el incumplimiento en la
entrega de los desarrollos contratados con la empresa Unisys para la fase inicial y fase
1+ del proyecto, la transmision de los derechos y obligaciones derivados de los contratos
anuales celebrados por la apelante con las agencias de viajes de Espafa y Portugal,
mas la obligaciéon de incorporar el 75 % de las agencias de viaje antes del 31 de
diciembre de 2001, con pacto de exclusiva y no competencia, que no se enerva ni
justifica por la mera publicacion de dicha venta de dominio en la revista de la
demandante o la falta de inversién publicitaria por la demandada a tal efecto, siendo
irrelevante a estos efectos la invocada novacion subjetiva contractual producida, pues el
cumplimiento de la obligaciones contraidas por la actora en nada pendian de dichas
circunstancias para su debida y efectiva ejecucion, ya que debio llevar a cabo igualmente
la disposicion material y entrega de los desarrollos y contratos de las agencias de viajes,
0, en su caso, ofrecimiento liberatorio, al amparo de los articulos 1156 y ss. del CC ( LEG
1889, 27) , lo que no consta acreditado en momento alguno, sino una subjetiva y parcial
interpretacion en el desarrollo y cumplimiento del contrato, sin desvirtuar los hechos
bésicos en los que se fundamenta la sentencia dictada, de ahi la procedencia de declarar
la resolucién contractual interesada por la apelada, mas la condena en la devolucién de
las cantidades entregadas por esta, en la suma resefiada en el fallo de la sentencia, con
los correspondientes intereses legales.

Todo ello lleva a colegir la desestimacion del recurso, confirmando la sentencia de
instancia integramente.
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SEXTO La desestimacion del recurso comporta la imposicion de costas a la parte
apelante de acuerdo con el articulo 398 de la LECiv ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001,
1892) .

Vistos los preceptos citados y demas de legal y pertinente aplicacion.

FALLO

Que debemos desestimar el recurso de apelacion interpuesto por la
representacion procesal de Sistemas Automatizados Agencias de Viaje, SA contra la
sentencia de veintiocho de julio de dos mil cuatro dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez
del Juzgado de Primera Instancia nimero 40 de Madrid, confirmando dicha resolucién,
con imposicion de costas a la apelante.

Contra esta resoluciéon cabe interponer recurso de casacion en el plazo de cinco
dias ante este Tribunal.

Asi, por esta nuestra sentencia, o pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.-Firmada la anterior resolucion es entregada en esta Secretaria
para su notificacion, dandose publicidad en legal forma, y se expide certificacion literal de
la misma para su unién al rollo. Certifico.

11

Documento recopilado para el archivo documental DocumentosTICs.com. Su finalidad es de
preservacion histoérica con fines exclusivamente cientificos. Evite todo uso comercial de este
repositorio.



	Sentencia Audiencia Provincial  Madrid nú

