Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Elf Aquitaine, S.A. v. S. S.

Caso No. DES2008-0011

1. Las Partes

La Demandante es EIf Aquitaine, S.A. con domiainXXXXXXXX, XXXXXX
representada por XXXXX, XXXXX.

La Demandada es S. S., con domicilio XXX XXXXX, XXX XXXXX XX
XXXXXX..

2.  ElI Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de domieibes>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIlendo el agente registrador la
entidad EURODNS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentod ante el Centro de Arbigrijediacion de la OMPI (el
“Centro”) el 3 de abril de 2008. El 4 de abril2[@08 el Centro envié a ESNIC via
correo electrénico una solicitud de verificaciogiséral en relacién con el nombre de
dominio en cuestion. El 8 de abril de 2008, ESHIRI6 al Centro, via correo
electrénico, su respuesta confirmando que el Deatinds la persona que figura como
registrante, proporcionando a su vez los dato®d&acto del contactos administrativo,
técnico y de facturacién. El Centro verifico gaebDemanda cumplia los requisitos
formales del Reglamento del procedimiento de res@uextrajudicial de conflictos
para nombres de dominio bajo el codigo de paigspandiente a Espafa (“.ES”) (en
adelante, el “Reglamento”).

De conformidad con los articulos 7.a) y 15.a) dgglRmento, el Centro notificd
formalmente la Demanda al Demandado, dando comigrna@cedimiento el

11 de abril de 2008. De conformidad con el artidi.a) del Reglamento, el plazo
para contestar la Demanda se fij6 para el 1 de mayD08. El Demandado no
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contesto a la Demanda. Por consiguiente, el Caotiicé al Demandado su falta de
personacion y ausencia de contestacion a la DeneGdde mayo de 2008.

El Centro nombr6 a Manuel Moreno-Torres como miembrico del Grupo
Administrativo de Expertos el 9 de mayo de 2008piendo la Declaracion de
Aceptacion y de Imparcialidad e Independencia,cgriccmidad con el articulo 5 del
Reglamento. El Experto considera que su nombrdamasnajusta a las normas del
procedimiento.

Antecedentes de Hecho

El grupo empresarial al que pertenece el Demandateoo Total — constituye la
principal empresa francesa con presencia en las continentes ademas de ser el
cuarto grupo petrolero y gasista en cotizaciomueido. A fecha 31 de diciembre
de 2006, poseia una facturacion de 132.6 milesilitenes de euros.

El Demandante y su grupo desarrollan su activigeel eonjunto de la cadena
Petrolera y es titular de los siguientes derecharsanios:

El Demandante es titular de numerosos registrasatea con efecto en Espafia para
los signos distintivos “elf’, entre otros:

Marca nacional N° 453799 ELF (denominativa), regd en la clase 4,
concedida el 10 de diciembre de 1964;

Marca comunitaria N° 4187241 ELF (mixta), regis&rath las clases 1, 3, 4, 18,
25, 37 y 41, con fecha de 10 de diciembre de 2004;

Marca comunitaria N° 3456969 ELF (denominativayjseada en las clases 1, 3,
4, 16, 35, 36, 37, 39, 40 y 41, con fecha de 28ati¢bre de 2003;

Marca internacional N° 285217 ELF (denominativagjistrada en clase 4, con
fecha de prioridad 19 de junio de 1964;

Marca internacional N° 326565 ELF (denominativaglistrada en las clases 35,
37,39y 42, con fecha de prioridad 18 de noviender&966;

Marca internacional N° 370265 ELF (mixta), regidagara las clases 14, 15, 18,
19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33y 34, con fasharioridad 15 de abril de 1970;

Marca internacional N° 584830 ELF (mixta), regidagara las clases 4, 12, 28 y
39, con fecha de prioridad 12 de noviembre de 1991;

Marca internacional N° 570847 ELF (mixta), regidagara las clases 1, 2, 3, 4,
5,7,8,9,6 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1820921, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,ycéh fecha de prioridad 25 de
enero de 1991; y

Marca internacional N° 595928 ELF (mixta), regidagara las clases 1, 2, 3, 4,
56,7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 1718820, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39440y 42, con fecha de prioridad
7 de agosto de 1992.
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Alegaciones de las Partes
A. Demandante

El Demandante, tras realizar sendos intentos ¢elladte comunicacion con el
Demandado, present6 esta demanda con solicitudmigdrencia del nombre de
dominio fundamentado en lo siguiente:

En primer lugar, por ser titular de numerosos sgtistintivos referidos al término
“elf” respecto de los cuales viene desarrollandintenso uso en distintos &mbitos de
la cadena petrolera en todo el mundo.

Considera ademas que entre el nombre de domirdsputa <elf.es> y las marcas de
las que es titular existe una total identidad le grovoca un riesgo de confusion.

En segundo lugar, considera que el Demandado cdeederechos o intereses
legitimos sobre el nombre de dominio objeto derowetsia por cuanto que éste nunca
ha utilizado ni ha efectuado preparativos demokasatara su utilizacién el nombre de
dominio en controversia ni nombres correspondieatdisho nombre de dominio, en
relacion con una oferta de buena fe de producses\acios (parrafo 4(c)(i) de la
Politica uniforme de solucion de controversias atemia de nombres de dominio
(UDRP) ni tampoco ha sido conocido (en calidad altiqular, empresa u otro tipo de
organizacion) por el nombre de dominio en dispuatbos términos del articulo 4 (c) (ii)
de la UDRP. Por lo demas, el Demandado hace uitlaggtmo, desleal y comercial
del nombre de dominio, con intencion de desviasabnsumidores de manera
equivoca con animo de lucro, empafando en estegwat buen nombre y reputaciéon
del grupo del Demandante, todo ello en los termdeparrafo 4 (c)(iii) de la UDRP.

Finalmente, alega el Demandante que el nombre mdndoobjeto de este
procedimiento ha sido registrado o es utilizadondéa fe ya que bien ha desarrollado
una actividad consistente en registrar el nombrdodenio a fin de impedir que el
Demandante utilice las marcas de las que es ticdano nombre de dominio de
internet bien al utilizar el nombre de dominioeimia de forma intencionada atraer con
animo de lucro a usuarios de Internet a sus pagierhscreando la posibilidad de que
exista confusion con la identidad del Demandanteuanto a la fuente, patrocinio,
afiliacion o promocion de dichas paginas web oodepkoductos o servicios que
figuran en las mismas.

B. Demandado

El Demandado no contesto a las alegaciones del Doante.

Debate y conclusiones

Conforme al articulo 2 del Reglamento se procettanéinuacion analizar si se
cumplen con los siguientes requisitos 1) Que elbrerde dominio sea idéntico o
similar hasta el punto de crear confusién con @nmino sobre el que el Demandante
alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demarudadnca de derechos o intereses
legitimos sobre el nombre de dominio y 3) que ehim@ de dominio haya sido
registrado o utilizado de mala fe.
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En el presente caso, no habiendo contestado epdigrorma el Demandado, se
aceptan como ciertas las afirmaciones razonabld3aeandante v,
consecuentemente, cabe que determinadas deducpigesken perjudicar a aquél
siempre que el Demandante haya aportado indiclure $a falta de interés del
Demandado. William Hill OrganizationLimited v. Hostinet, S.L.Caso OMPI

N° DES2006-0004S. A. v. HK., Caso OMPI N° DES2006-000%;rédito y Caucion,
S.A.v. D. M.Caso OMPI N° DES2007-0018; L. v. M. M.,Caso OMPI

N° DES2007-0023).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar anfusion

El Demandado ha demostrado, por la prueba docuhspueada, ser titular de
numerosos derechos previos en relacion al térnahg asi como de efectuar un
consolidado uso de los mismos en su ambito de@oétuaDe la misma, cabe apreciar
la existencia de identidad en la marca ELF corosibbre de dominio en disputa
<elf.es> lo cual puede abocar a confusion.

Por lo tanto, el Demandante justifica debidamehggimer requisito exigido en el
articulo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legitimos

En cuanto al segundo de los requisitos, es deoaxistencia o no de derechos o
intereses legitimos sobre el nombre de dominie, @gberto considera que a la vista de
las pruebas presentadas y ante la falta de cotiteside la Demanda, el Demandado ni
ha sido conocido en el mercado bajo el nombre ,“alfés titular de marca alguna
registrada con dicha denominacion, ni tampoco thaaiitorizado en el uso o
explotacion de dicha marca por parte del Demandante

Tampoco ha quedado probado una preparacion desisombre de dominio en un
pagina web propiamente dicha sino que se limitc#itar contenidos aprovechando la
notoriedad del nombre de dominio en disputa qia sjuedado probado por la
abundantisima documental acompafada a la dem&mdeste sentido decisiones
anteriores del Centro han analizado estas “pafaggs”’, como por ejempl§,A. v. P.
L., Caso OMPI N° DES2006-0008, cuando declara: “Yussed Demandado,
simplemente, se ha limitado a “aparcar” el nomlarelaiminio dirigiéndolo a una
pagina web que contiene vinculos con otros sitiels garentes de contenido propio”.
Por esta practica el Demandado obtienen ingretiok-{brough fees) cada vez que un
usuario accede a dicha pagina web y clickea (ds, geesiona un hipervinculo) de
cualquiera de las numerosas opciones disponiblesweb. Evidentemente, el uso de
una marca notoria para obtener recursos no degarden comportamiento que impide
reconocer derechos o intereses legitimos al Dendanda

Por cuanto antecede, este Experto considera prédéalta de derechos o intereses
legitimos del Demandado respecto al nombre de doraimconflicto.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El Demandante ha aportado elementos suficient@sgoaiciuir que se trata de una
marca muy conocida por el sector del publico irs&de en adquirir sus productos, es

decir, ha adquirido renombre o notoriedad entrgtisnciales consumidores.

A este respecto la Doctrina ha establecido quegestro de un nombre de dominio
idéntico o confundible con una marca notoria esttutivo de mala fe (entre otras
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decisionesS. A. vP. L.,Caso OMPI N° DES2006-000&etroleo Brasileiro S/A -
Petrobras v. M. O. ECaso OMPI N° DES2006-0022).

En este sentido, ha quedado probado el reenvieajatectuaba desde el nombre de
dominio en disputa a otros sitios web que produofartas de servicios de contenido
diverso (si bien algunos de ellos relacionadoslasmctividades propias del
Demandante) lo que sustenta la opinion de queoellelsnombre de dominio en disputa
<elf.es> tiene como Unico fin el de atraer conswom@d a su propia pagina web.

Por lo demas, debe aceptarse como probada la dEegaqpresada por la Demandante
en el sentido de que el Demandado, bien en nombpgopo, través de otras entidades,
como la compaiiia New Orleans Leftover Data Cefid@.DC, Inc.)(de la que resulta
ser el consejero ejecutivo) u otras como Intercasiedia Group, Inc., se ha visto
implicado en numerosos procedimientos de resolwbgoconflictos entre marcas y
nombres de dominiolntuit Inc v. NOLDC, Inc.Caso OMPI N° D2006-1217Accor v.
NOLDC, Inc, Caso OMPI N° D2005-001@Ariat Internacional, Inc v. Domain
Purchase, NOLDC, IncCaso OMPI N° D2006-082%)r. Ing.h.c. F.Porsche AG v.
Kentech, Inc. A.k.a. helois Lab a.k.a. Orion Webaa.Titan net a.k.a Panda Ventures
a.k.a Spiral Matrix and Domain Purchase, NOLDC,.Jiigaso OMPI N° D2005-0890;
Caso OMPI No. D2006-059®)imran Group, Inc v. NOLDC, Ing Caso No.
FA0408000310971Caso WeddingChannel.com, Inc v. NOLDC, in€aso No.
FA0408000311369icota GmbH v. NOLDC, IncConsecuentemente, debe apreciarse
un patrén de conducta en ciberocupacion al Demangadio que ante la falta de
contestacion y las pruebas facilitadas por el Defaaie no cabe apreciar la existencia
de elemento alguno que permita justificar biereglstro bien la continuacion en la
posesion y uso del nombre de dominio en disputa.

Decision

Por las razones expuestas, en conformidad cotiallar21 Reglamento, el Experto
ordena que el nombre de dominio, <elf.es> seaftads al Demandante.

Manuel Moreno-Torres
Experto

Fecha: 23 de mayo de 2008
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