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Conclusiones de la Abogado General en el asunto C-376/11
Prensa e Informacion Pie Optiek / Bureau Gevers

En opinién de la Abogado General Trstenjak, una empresa solo puede solicitar el
registro de un nombre de dominio «.eu» correspondiente a sus marcas cuando esté
establecida en la Union Europea

Un licenciatario establecido en la UE puede presentar tal solicitud, y podia también formular una
solicitud preferente durante el periodo «sunrise», pero sélo se considera licenciatario quien esté
autorizado a explotar econémicamente la marca

El 7 de diciembre de 2005 fue el pistoletazo de salida para el registro de hombres de dominio de
Internet bajo el dominio de primer nivel «.eu». ' El registro se realiza conforme al principio de que
«al primero que llega es al primero que se atiende». No obstante, durante los primeros cuatro
meses -el denominado periodo «sunrise»- sélo estaban legitimados para solicitar un registro los
titulares de derechos anteriores y los organismos publicos. Ademas, se establecieron diferencias
entre los titulares de derechos anteriores. Asi, los dos primeros meses se reservaban a los
titulares de marcas nacionales, marcas comunitarias e indicaciones geograficas. Sin embargo, sus
licenciatarios también podian invocar este trato preferente. Conforme a la normativa aplicable,
EURId ? -la oficina competente para el registro- registra los nombres de dominio solicitados por
una empresa que esté establecida en la Unién Europea.

La empresa americana Walsh Optical vende a través de su sitio Internet www.lensworld.com
lentillas y otros articulos oftalmoldgicos. Pocas semanas antes del comienzo del periodo “sunrise”,
registro el término «Lensworld» como marca del Benelux (entre tanto, esta marca ha sido
cancelada). Ademas, celebré con Bureau Gevers, una empresa belga dedicada a la asesoria en
materia de propiedad intelectual, un «contrato de licencia». Con arreglo a dicho contrato, Bureau
Gevers se obligaba a solicitar en nombre propio, pero por cuenta de Walsh Optical, el registro de
un nombre de dominio «.eu». De conformidad con este contrato, el 7 de diciembre de 2005 -el
primer dia del periodo «sunrise»- Bureau Gevers solicité ante EURId el registro del nombre de
dominio «lensworld.eu». EIl 10 de julio de 2006 fue registrado dicho nombre de dominio a favor de
Bureau Gevers.

La empresa belga Pie Optiek, que vende lentillas y gafas a través de su sitio Internet
www.lensworld.be, solicitd asimismo el registro del nombre de dominio «lensworld.eu» el 17 de
enero de 2006 ante el EURid. También Pie Optiek habia registrado poco tiempo antes
«Lensworld» como marca del Benelux. No obstante, EURIid denegd su solicitud debido a la
solicitud presentada por Bureau Gevers. Pie Optiek alega ahora que Bureau Gevers actué de
modo especulativo y abusivo. En este contexto, el érgano jurisdiccional que conoce del asunto, la
Cour d’appel de Bruxelles, solicita al Tribunal de Justicia que defina con precisién el concepto de
licenciatario legitimado para presentar una solicitud durante la primera fase del periodo «sunrise».

En sus conclusiones de hoy, la Abogado General Trstenjak estima que el acuerdo celebrado entre
Walsh Optical y Bureau Gevers, a pesar de su designacion como «contrato de licencia», no es un
contrato de licencia, sino un contrato de prestacion de servicios. Bureau Gevers estaba obligado a
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solicitar, a cambio de una contraprestacién, el registro del nombre de dominio «lensworld.eu» -si
bien en nombre propio- por cuenta exclusivamente de Walsh Optical. En consecuencia, sélo se
obligd a prestar un servicio. Por el contrario, no concurren las caracteristicas esenciales centrales
de un contrato de licencia, a saber, el derecho del licenciatario a explotar econémicamente la
marca (en el presente asunto, «Lensworld») y a invocarla frente a terceros. En consecuencia, no
se puede considerar que Bureau Gevers fuera un licenciatario legitimado durante el periodo
«sunrise».

A continuacion, la Abogado General Trstenjak destaca la decision de principio del legislador de la
Union en el sentido de que sélo las empresas y organizaciones que estén establecidas en la UE
pueden solicitar un nombre de dominio «.eu». Los dominios de primer nivel «.eu» estan
destinados a aportar un vinculo claramente identificado con la Unién Europea, el marco juridico
asociado a ella y el mercado europeo. Se pretendia que las empresas, organizaciones y personas
fisicas establecidas en la Unién Europea pudieran registrarse con un dominio especifico que
hiciese patente su vinculo con ella.

Teniendo en cuenta estos principios, no puede permitirse que una empresa que no esté
establecida en la UE eluda las disposiciones relativas a la legitimacién para presentar una solicitud
y obtenga el registro de un nombre de dominio «.eu» utilizando un artificio juridico como es el
encargo de dicho registro a otra organizacion establecida en la Union y legitimada para ello.

Dado que el acuerdo celebrado entre Walsh Optical y Bureau Gevers no es juridicamente un
contrato de licencia sino un contrato de prestacién de servicios y puesto que Bureau Gevers no
estaba legitimado para presentar una solicitud de registro en el periodo «sunrise», EURIid debe
revocar de oficio el nombre de dominio «lensworld.eu» otorgado a Bureau Gevers.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La funcién del Abogado
General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solucién juridica al
asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre
este asunto. La sentencia se dictara en un momento posterior.

NOTA: La remision prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un
litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretacion del Derecho
de la Unidén o sobre la validez de un acto de la Unién. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y
es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decision del Tribunal de Justicia.
Dicha decisién vincula igualmente a los demas tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicacion y que no vincula al Tribunal de Justicia.
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