Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Gallup, Inc. c. Netreg CCC

Caso N° DES2008-0006

Las Partes

La parte demandante es Gallup, Inc., con domierigXXX, XXXXX, XXXXX XX
XXXXXX, representada por Jacobacci & Partners, @domicilio en XXXXX XX
XXXXX(en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es Netreg CCC con domicilio)X&XX(en adelante,
la “Demandada”).

El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de domigadlsp.es>
(en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El registrador del Nombre de dominio es ESNIC.

Iter Procedimental

El escrito de demanda (en adelante, la “Demandafyasentd ante el Centro de
Arbitraje y Mediacion de la OMPI (en adelante, @ehtro”) el 28 de febrero de 2008.
El 29 de febrero de 2008, el Centro envié a ESNICnpedio de correo electrénico una
solicitud de verificacion registral en relacion @rMNombre de Dominio.

El 3 de marzo de 2008, ESNIC envi6 al Centro, parde correo electronico, su
respuesta confirmando que la Demandada es la gegs@nfigura como titular del
Nombre de Dominio, proporcionando a su vez lossld&los contactos
administrativo, técnico y de facturacion.

En respuesta a una notificacion del Centro feclkh@ale marzo de 2008 en el sentido
gue la Demanda era administrativamente deficiémt@emandante presentd una
modificacion a la Demanda el 7 de marzo de 2008 eBtro verificd que la Demanda,
junto con la modificacion a la Demanda, cumpliarkquisitos formales del
Reglamento del procedimiento de resolucidn extiejaldde conflictos para nombres
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de dominio bajo el codigo de pais correspondietispafa (“.ES”)
(en adelante, el “Reglamento”).

De conformidad con los articulos 7a) y 15a) dell®agnto, el Centro notifico
formalmente la Demanda a la Demandada, dando camadrprocedimiento el

11 de marzo de 2008. De conformidad con el pagapdel Reglamento, el plazo
para contestar la Demanda se fijo para el 31 deovdle 2008. La Demandada no
contesto a la Demanda ni se personé en modo akyurbpresente procedimiento. Por
consiguiente, el Centro notificé a la Demandadtaka de personacion y ausencia de
contestacion a la Demanda el 1 de abril de 2008.

El Centro nombro a Albert Agustinoy Guilayn (en ladée, el Experto”) como
miembro unico del Grupo Administrativo de Expertbslia 11 de abril de 2008,
recibiendo la Declaracion de Aceptacion y de Imipdicad e Independencia, en
conformidad con el articulo 7 del Reglamento. Kbéito considera que su
nombramiento se ajusta a las normas del procedimien

Antecedentes de Hecho
La Demandante

La Demandante es una compafia estadounidense geeitla prestando servicios de
sondeos de opinidn a nivel internacional durante deasetenta afios. De hecho, la
Demandante se ha convertido en una de las empidgsas de este sector, contando
coNn una presencia en numerosos paises.

Para el desarrollo de dichas actividades la Denmdadaienta con una amplia cartera
de marcas registradas en multiples jurisdicciomssdias total o parcialmente en el
nombre “Gallup”. En particular, en Espafia la Dedzante es titular de numerosos
registros de marcas denominativas basadas de totchasiva en la mencionada
denominacion (como, por ejemplo, los registros N12.780 o N° 2.115.781) o en
combinaciones del nombre “Gallup” con otras palsijcamo, por ejemplo, los
registros 2.065.860 —GALLUP SCHOOL-, N° 2.105.8GALLUP CATALUNYA-,

0 N° 1.795.512 —GALLUP ESPANA-).

De acuerdo con lo acreditado por la Demandanta Bemanda, las marcas GALLUP
se han convertido en un referente en el sectaglericuestas de opinién y de
publicaciones en general. En este sentido, caloeda que la Demandante
promociona a nivel internacional anualmente susasaGALLUP por un valor
cercano a los 50 millones de ddlares, contandainarpresencia en el mercado de mas
de cien paises en el mundo. El caracter notorlagdimarcas GALLUP ha sido
reconocido expresamente en numerosas decisionptadde en el marco de la Politica
Uniforme de Solucion de Controversias en materidl@@bres de Dominio (en lo
adelante con sus siglas en inglés la UDRP) (verejgonplo,Gallup, Inc. c. H. K.

Caso NAF N° FA001100009608Gallup, Inc. c. H. H.Caso NAF

N° FA0402000239686; Gallup, Inc. c. E. KyCaso NAF N° FA0107000098056).

La Demandada
La Demandada es, aparentemente, una sociedad easeduyas actividades parecen

estar relacionadas, al menos parcialmente, caggltro y explotacion de nombres de
dominio. El Experto no ha recibido informaciénwaig de la Demandada en el marco
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de este procedimiento, por lo que no ha podidonateformacion alguna de aquélla
respecto a sus actividades y vinculaciéon con el ibferde Dominio.

No obstante, la Demandante ha acreditado que lsabdswla ya actuo en la misma
posicion que ocupa en este procedimiento en el Odfiel N° DES2007-0030
(Laboratoires Expanscience c. Netreg QClabiendo sido condenada en dicho
procedimiento a transferir el nombre de dominiczeestion, al haberse considerado
gue el mismo fue registrado y utilizado de malpdeparte de la Demandada.

Asimismo, tras realizar una busqueda a travestdeniet, el Experto ha podido
comprobar que la Demandada es titular de otros resvd®e dominio cuya
denominacion se basa total o parcialmente en mdecterceros. Asi, por ejemplo, la
Demandada es titular del nombre de dominio <xxxxxxx.es>, el cual se encuentra
claramente referido a las marcas “XXXXXXXX XX XXXXX’ titularidad de la
sociedad espafola Sociedad Sevillana de Electrictl#d. Dicha impresion de
conexion se hace especialmente manifiesta cuahdogeder al sitio web conectado al
mencionado nombre de dominio, se incluyen divarsa®ducciones de las marcas de
la citada sociedad, asi como de Endesa, S.A.,csedsa matriz. Por ultimo, cabe
sefalar que, al igual que en el caso del Nombi2oteinio, el mencionado sitio web
ofrece publicamente en venta el nombre de domixioXKXXXXXxx.es> a cualquier
usuario de Internet que opte por pujar por él.

El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado por la DemaidaldLO de diciembre de 2007.
En el momento de emitirse la presente decisioroetihe de Dominio se encuentra
conectado a un sitio web basado en los siguietgageatos principales:

- Una biografia del muasico britanico Simon Gallopembro, entre otros, del grupo
The Cure. De acuerdo con lo que ha podido compmlaxperto, el texto incluido en
dicha biografia es una traduccién practicamergealitdel texto inglés referido al
mencionado musico incluido en XXXXXXX (disponiblae e
“http:/len.xxxxxxxx.org/wiki/Simon_Gallup”);

- Un enlace en la parte superior derecho de lanpagn el texto: “Este dominio esta
disponible para la venta”. Al pinchar sobre esl@ee el usuario accede a una seccién
dentro del sitio web “xxxxxxxxxx.es”, en la quecfeece el Nombre de Dominio a un
precio de 270 dolares estadounidenses. Al viditdmo sitio web, el Experto ha podido
comprobar que la Demandada actualmente ofrece end®@0 nombres de dominio
(muchos de ellos basados en marcas titularidadrderbs) en publica subasta.

De acuerdo con lo acreditado por la Demandanta Beimanda, anteriormente el
Nombre de Dominio se encontraba conectado a unvedb en el que, aparte de
incluirse el mismo enlace para presentar ofertaddeisicion del mismo, se incluian
diversas referencias a la Demandante y al gruporggesas en el que ésta se integra
(si bien dicha pagina web contenia numerosos eremeexactitudes). Los
mencionados contenidos fueron modificados por im&@eada, incluyéndose los
actuales, tras recibir un requerimiento remitidolpdemandante el

23 de enero de 2008, instandole a transferir awr el Nombre de Dominio.

Alegaciones de las Partes
A. Demandante
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En la Demanda alegan la Demandante:

- Que es titular de numerosos registros marcaniesnacionales, comunitarios y
espafioles basados exclusiva o parcialmente eméadeacion “Gallup”, la cual ha
obtenido un gran renombre derivado del éxito deséwgicios prestados por la
Demandante a lo largo de mas de siete décadas;

- Que la Demandada registré el Nombre de DominiDale diciembre de 2007 y que
inicialmente lo utilizo para desviar usuarios deinet a un sitio web en el que, aparte
de ofrecerse distintas informaciones sobre la Délanate y su grupo de empresas —si
bien la mayoria de dichas informaciones era inctare inexacta—, se ofrecia el
Nombre de Dominio publicamente en venta;

- Que, tras descubrir el registro y uso del Nongdar®ominio por parte de la
Demandada, la Demandante le remitié un requerimigstandole a cesar en dicho uso
y a transferirle el Nombre de Dominio. Dicho requnento fue parcialmente atendido
por la Demandada quien modifico los contenidossidigl web conectado al Nombre de
Dominio, incluyendo una biografia del musico bricdnSimon Gallup;

- Que la conducta descrita constituye una evideniestra de mala fe, dafiando los
intereses y reputacion de las marcas GALLUP tiiddalr de la Demandante;

- Que el Nombre de Dominio es idéntico a las ma@akLUP de las que la
Demandante es titular;

- Que la Demandada no ostenta derecho o interégriegalguno que justifique su
actuacion al registrar y utilizar el Nombre de Doioj

- Que la Demandada registré y ha utilizado el Nad®a Dominio de mala fe, con el
animo evidente de aprovecharse de la reputacidesdaarcas GALLUP para,
eventualmente, vender el Nombre de Dominio porastecsuperior a los meros gastos
de registro y mantenimiento del mismo;

- Que la Demandada ya ha sido previamente conden@dasferir otro nombre de
dominio correspondiente a la marca de un tercee Brarco de otro procedimiento
adoptado en el marco del Reglamento; y

- Que, atendiendo a los argumentos indicados, eiki¥e de Dominio deberia ser
transferido a favor de la Demandante.

B. Demandada

La Demandada no ha contestado a las alegaciona®#gnandante ni se ha personado
en modo alguno en el presente procedimiento.

Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, las Demandantes @ebediitar la concurrencia de las
tres condiciones siguientes para que sus pretesssgean estimadas:
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(i) Acreditar el caracter idéntico o confusametmeilar del Nombre de Dominio
respecto de un término sobre el que la Demandé&gea poseer derechos
previos.

(i)  Acreditar la ausencia de derechos o interésgisimos por parte de la
Demandada respecto al Nombre de Dominio.

(i) Acreditar que la Demandada ha registradoilizatde mala fe el Nombre de
Dominio.

A continuacion se analiza la eventual concurredeiaada uno de los mencionados
elementos requeridos por el Reglamento respegiesénte caso.

No obstante, antes de proceder a dicho analisesEaperto desea indicar que, a
efectos de contar con criterios adecuados de meti@dn de las circunstancias
aplicables a este caso, se servira de la integidetdada en decisiones adoptadas en el
marco de la aplicacion de la UDRP la cual ha serdielbase para la elaboracion del
Reglamento. Los mencionados criterios, de hechbay sido utilizados en las
decisiones anteriores a la presente aplicandogtaRento (ver la decision en

Citigroup, Inc. y Citibank N.A. c. R. G. ,G&Caso OMPI N° DES2006-0001, en
Ladbrokes Internacional Limited c. Hostinet, SCaso OMPI N° DES2006-0002; o
enFerrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. c. Maxtergans C.BCaso OMPI

N° DES2006-0003.

A. ldentidad o similitud hasta el punto de causar eanfusién

La primera de las circunstancias que la Demandieiie acreditar en el marco del
Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéotimmnfusamente similar con una
denominacion sobre la cual la Demandante ostemtettos previos”, incluyéndose
dentro de la definicién de dicho concepto estabigepior el articulo 2 del Reglamento
las marcas con efectos en Espafa.

En este sentido, cabe recordar simplemente quert@abdante es titular de diversos
registros marcarios espafoles exclusivamente basadia denominacion “Gallup”, la
cual deben considerarse, a efectos del Reglamdatdicas al Nombre de Dominio.
En efecto, en ningun caso la inclusién del sufigs™ puede considerarse como una
diferencia relevante, al derivarse de la propidigaracion técnica actual del sistema
de nombres de dominio. Asilo han considerado nosas decisiones aplicando la
UDRP como, por ejemplo édew York Insurance Company c. A. C.Gaso OMPI

N° D2000-0812;A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inchekcrombie &
Fitch Trading Co., Inc. c. Party NighGaso OMPI N° D2003-0172Caja de Ahorros
de la Inmaculada de Aragon c. O. E. Caso OMPI N° D2005-1029.

De este modo, este Experto considera que la Dememba demostrado la
concurrencia del primero de los elementos exigmwse| Reglamento para estimar la
Demanda.

B. Derechos o intereses legitimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo d®egthmento, debe probar la
Demandante es que la Demandada no ostenta deréuenés legitimo alguno sobre el
Nombre de Dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificanel® supuestos —de caracter

meramente enunciativo— en los que puede consi@egais el demandado ostenta un
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derecho o interés legitimo sobre el nombre de dioneim cuestion y que, por tanto, lo
ha registrado y utiliza de forma legitima. En qets, tales supuestos son:

(i) Haber utilizado, con anterioridad a la recepail@ cualquier aviso de la
controversia, el Nombre de Dominio o haber efeciya@parativos demostrables
para su utilizacién en relacion con una ofertawenh fe de productos o
servicios.

(i) Ser conocido corrientemente por el Nombre @enihio, ain cuando no haya
adquirido derechos de marcas de productos o sesvici

(i) Haber hecho un uso legitimo y leal o no coamrdrdel Nombre de Dominio, sin
intencién de desviar a los consumidores de fornidvega o de empafar el buen
nombre de las marcas de la Demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circucistaiguna de las anteriormente
mencionadas ni cualquier otra que permitiera cemarda existencia de un derecho o
un interés legitimo por parte de la Demandada ots@t Nombre de Dominio. Por el
contrario, teniendo en cuenta las circunstancialsgatas por la Demandante, el Experto
considera que:

() La Demandada no ha utilizado el Nombre de Déoném un modo que pueda
considerarse siquiera minimamente conectado amurirgederecho o interés
legitimo. En efecto, la conducta de la Demandadaistente en utilizar el
Nombre de Dominio para su propio provecho, sumadaracter
inequivocamente distintivo del Nombre de Dominigleyen completamente la
eventual existencia de un uso licito de aquél paiepde la Demandada;

(i) La conclusion incluida en el punto anteriongereforzada si se tiene en cuenta
gue, tras recibir un requerimiento de la Demandaateemandada incluyo6 en el
sitio web conectado al Nombre de Dominio una bifigrde un musico llamado
Simon Gallup, a efectos de justificar —al menosariencia- el registro y uso
del Nombre de Dominio. Teniendo en cuenta quediam&hdada no ha aportado
argumento alguno en su defensa, el Experto corsglex dicha modificacion
respondio probablemente a un intento de uso opetéudel apellido del
mencionado musico para crear una apariencia dégasion del registro del
Nombre de Dominio. Esta impresion se ve reforzamael hecho que el texto
incluido a tal efecto por la Demandada, lejos dtatse de un texto original, es
una traduccion practicamente literal de un texezpistente elaborado por un
tercero ajeno a la Demandada;

(i) Dado el caracter inequivocamente referidasarharcas GALLUP del Nombre de
Dominio y las obvias diferencias entre el misma ganbre de la Demandada,
parece igualmente obvio que éste en ningin montensido conocido bajo la
denominacion “Gallup”, para cuyo uso tampoco haltla autorizado por parte
de la Demandante;

(iv) Dificilmente podria considerarse que la Densdalha hecho un uso legitimo u
ostenta un interés legitimo en general sobre eliMerde Dominio dado que el
mismo se refiere de modo obvio e inequivoco a lacas de las que la
Demandante es titular, sin que cupiera razonablEmenuso por parte de la
Demandada que no constituyera una infraccion dddoeschos de la
Demandante; y
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(v) La falta de personacion de la Demandada ereskpte procedimiento, y por
tanto la falta de aportacion de argumento alguntdedensa del registro del
Nombre de Dominio por su parte, ha impedido al Expadoptar una postura
distinta a la expresada en este decision.

Teniendo en cuenta todo lo expresado en este plrEaperto considera que la
Demandante ha acreditado que la Demandada noaslemtcho o interés legitimo
alguno sobre el Nombre de Dominio.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El tercero de los elementos requeridos por el Regiéo es que la Demandante pruebe
gue la Demandada ha registrado o utilizado el NerdbrDominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendocir¢ainstancias indicadas en el punto
anterior de la presente decision, la Demandadatemia derecho o interés legitimo
alguno sobre el Nombre de Dominio.

Habida esta circunstancia, es dificil imaginar gupemandada pudiera haber
registrado de buena fe el Nombre de Dominio, agmti especialmente al caracter
notorio de las marcas GALLUP y que dicha denomarase encuentra obviamente
vinculada a la Demandante. En este sentido, eoedar que la propia Demandada
incluyé referencias a la Demandante en una prif@seade uso del Nombre de
Dominio, por lo que parece obvio que la Demandad@knamente consciente de la
existencia de la Demandante y de sus marcas.

Esta percepcion se ve reforzada por el hecho gberfeandada es titular igualmente de
otros numerosos nombres de dominio compuestosgmananaciones
correspondientes a marcas de terceros. Este hmahado al conocimiento de la
Demandada de las marcas de la Demandante y derleashds de éstas sobre las
mismas y a la ausencia de argumentos de la Demardagl propia defensa en el
marco del presente procedimiento, conducen al Exjperonsiderar que el Nombre de
Dominio fue registrado de mala fe en el sentidoRigjlamento.

En este mismo sentido, cabe sefialar que la identxiatente entre la marca titularidad
de la Demandante y el Nombre de Dominio hace inp@#naginar un uso futuro del
mismo gue no supusiera una infraccion de los desedh aquélla. Dicha
interpretacion coincide plenamente con la adopésdetros procedimientos basados en
circunstancias parecidas a las que se dan enrestdpniento (ver, por ejemplo,
Bugatti International S.A. c. E. L. Gaso OMPI N° DES2006-00,1Gas Gas Motos,
S.A. c. L. N. M.Caso OMPI N° DES2006-001Bndebe Catalana, S.L. c. R..O.O.
Caso OMPI N° DES2006-0028).

Asimismo, el hecho de que el Nombre de Dominiodudrecido publicamente en
venta por un precio superior (incluso si no lodgdorma escandalosa) a los costes de
registro y mantenimiento soportados por la Demaa@sdotra muestra obvia del uso
de mala fe del Nombre de Dominio por parte de lm&®dada. Asi se ha considerado
en numerosas decisiones adoptadas en circunstpacesdas (ver, por ejempls, A.

c. H. K, Caso OMPI N° DES2006-000%lariden Holding AG c. P. P. de la,RCaso
OMPI N° DES2006-0018; domtom Internacional B.V. c. Beta 5 Soluciones
Informaticas, S.L..Caso OMPI N° DES2006-0030).

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto consiiégaen el presente caso concurre la
tercera de las condiciones establecidas por ebRegito a fin de estimar la Demanda.

pagina 7



Decision

Por las razones expuestas, en conformidad cotiallar21 del Reglamento, el
Experto ordena que el nombre de dominio <gallupsesstransferido a la Demandante
Gallup, Inc.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto Unico

Fecha: 1 de mayo de 2008
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