CONSEJO SUPERIOR DE CAMARAS DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACION DE ESPANA

LITIGIO: Tres Cantos S.Av. P. A..

En Madrid, a 22 de Abril de 2008.

JUAN MANUEL FERNANDEZ LOPEZ, experto designado par
Consejo Superior de Camaras de Comercio, Indusgrillavegacion de
Espafa, para la resolucion de la demanda formydadéa Mercantil Tres
Cantos S.A. frente a D. P. A., en relaciéon con a&hiore de dominio

www.geomadrid.es dicta la siguiente

RESOLUCION

|.- ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.La entidad Tres Cantos S.A, representada portiada
Doia M. L. M. C., con domicilio en XXXXXX, a efecdade notificaciones
en la calle XXXXXX XXXXXX n° ###, #2 planta, forma] mediante
escrito de fecha 22 de febrero de 2008, demandpratedimiento de
resolucion extrajudicial de conflictos sobre el mhoen de dominio

www.geomadrid.esolicitando la transmision a favor de su mandaleie

citado nombre de dominio.



SEGUNDO. La demanda se sustenta en los hechos que

continuacion, en sintesis, se resumen:

1°.- Tres Cantos S.A tiene registrada la mageofnadrid en la

Oficina Espafiola de Patentes y Marcas en reladonas siguientes clases

y Servicios:

09 Programas informaticos registrados sobre cumiqtipo de
soporte y publicaciones en CD-ROM para el contrgegtion del
suelo rastico y urbano, programas de ordenador phreontrol
geoldgico y cartografico.

09 Clase concedida limitada a: programas informatiegistrados
sobre cualquier tipo de soporte y publicacione€BAROM para el
control y gestion del suelo rastico y urbano, paoggis de ordenador
para el control geolégico y cartografico.

16 Publicaciones, revistas, catalogos, manualassireiccion y de
enseflanza, papel, cartdbn y articulos de estas iasgteno
comprendidos en otras clases; productos de impraniaulos de
encuadernacion; fotografias; papeleria; adhesp®egaimentos) para
la papeleria o la casa; material para artistagep@s; maquinas de
escribir y articulos de oficina (excepto muebles)aterial de
instruccion o de ensefianza (excepto aparatos);rimmtplasticas
para embalaje (no comprendidas en otras clases).

16 Clase concedida limitada a: publicaciones, tasjscatalogos,
manuales de Instruccion y de ensefianza, papebncamrticulos de
estas materias, no comprendidos en otras claseslugios de
imprenta; articulos de encuadernacion; fotografipapeleria;
adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la ozesrial para
artistas; pinceles; maquinas de escribir y articd® oficina (excepto



muebles); material de instruccidn o de ensefanxa o aparatos);
materias plasticas para embalaje (no comprendiasras clases).
37 Servicios de construccion, reparacion, instatagi alquiler de
edificios, carreteras, puertos, canales, presaficiesl publicos y
privados, estands y cualquier otra construcciomsprartable.
Servicios de informacion y asesoramiento en matkri@onstruccion
y supervision (direccién) de obras de construc@dinstalaciones;
servicios de inspecciones y proyectos de constrnesi

37 Clase concedida limitada a: Servicios de coositbu, reparacion,
instalacion y alquiler de edificios, carreteraipos, canales, presas,
edificios publicos y privados, estands y cualquta construccion
transportable. Servicios de informacion y asesaatoi en materia
de construccion y supervision (direccion) de oldegonstruccion e
instalaciones; servicios de inspecciones Yy progectde
construcciones.

42 Servicios profesionales de ingenieria y argtutec Servicios de
investigaciones y elaboracion de informes técnicesbre
prospecciones geoldgicas cartograficas; servidgprogramacion,
elaboracién, mantenimiento y actualizacion de saféwpara el
control, segmentacion y clasificacion de suelo, emgria,
arquitectura, urbanismo, geologia y cartografia.nddtias en
materias técnicas de ingenieria. Servicios de iegan estudios,
redaccion, realizacion y ejecucion de toda claseindemes y
proyectos, servicios de dibujo industrial; sendcide realizacion,
ejecuciéon, peritacion de proyectos generales deeniega,
arquitectura, urbanismo y construccion; servicies astudios de
proyectos técnicos en materia de construccionesjices de

concesion de licencias de software y propiedadeictigal; servicios



de investigacion técnica, cientifica e industrsdrvicios de control
de calidad.

- 42 Clase concedida limitada a: Servicios profesamede ingenieria
y arquitectura. Servicios de investigaciones y @iation de
informes técnicos sobre prospecciones geoldgicastograficas;
servicios de programacion, elaboracion, mantenitmieny
actualizacion de software para el control, segnogira y
clasificacion de suelo, ingenieria, arquitecturbanismo, geologia y
cartografia. Consultas en materias técnicas denieda. Servicios
de ingenieria; estudios, redaccion, realizaciérjegueion de toda
clase de informes y proyectos, servicios de dibujdustrial;
servicios de realizacién, ejecucion y peritacion pyectos
generales de ingenieria, arquitectura, urbanismoolystruccion;
servicios de estudios de proyectos técnicos en riaatde
construcciones; servicios de concesion de licendesoftware y
propiedad intelectual; servicios de investigacénica, cientifica e

industrial; servicios de control de calidad.

2°.- Manifiesta, asimismo que la margedmadrid es una
marca notoria en el &mbito en que Tres Cantosd&garrolla su actividad

y evoca con claridad los productos y serviciosideadempresa.

“Geomadrid” es la identificacion con la que se muestra a la
generalidad del publico el proyecto cartografico Tes Cantos S.A.,
empresa publica participada exclusivamente pordaidad Autonoma
de Madrid.

30°.- Desde el 3 de Octubre de 2002, Tres CantseS. titular del

dominiowww.geomadrid.com




Ademéas es explotadora del dominieww.geomadrid.ngt que

adquirid a una empresa contratista adjudicatariairdeoncurso publico
otorgado por aquella y que se encuentra pendientmanohbio a favor del

titular Tres Cantos S.A.

Tres Cantos S.A. abona todas las facturas emipdasel citado

dominio.

Se encuentran en la misma situacion que el antlErsodominios

www.geomadrid.org www.geomadrid.infg www.geomadrid.biz

4° - Desde el 30 de marzo de 2006, el dommiav.geomadrid,es

figura registrado a nombre de D. P. A., que noeti@nguna relacion con la
actora ni con su actividad, y que ha redirigidal@hinio por €l adquirido

hacia el sitio web corporativo de Tres Cantos 8vw.geomadrid.comlo

gue se advierte en la actualidad.

5°.- A juicio de la demandante, lo anterior porendanifiesto que
lejos de explotar el dominio adquirido para finkegds desvinculados con
ésta, D. P. A. ha pretendido con el mismo llamamtncién para que
contactara con el mismo a fin de transmitirseloviprpago de una suma

gue califica de abusiva.

6°.- El hoy demandado no so6lo ha pretendido urmgescimiento
injusto por via transmitir el nombre de dominiasique ha llegado a
utilizar la misma imagen de la actora al colgarneas publicitarios en

www.geomadrid.esaprovechando la confusion del publico en cuanto al

titular del mismo por medio de reconduccién absiteb administrado por



Tres Cantos S.A. La citada publicidad ha sido adtr a instancias del
Letrado de la actora, aunque al dia de hoy manksereconduccion al sitio

de ésta.

7°.- Con el registro del nombre del dominio égib por parte de D.
P. A., con la misma fonética grafica y conceptualadmarca de la actora,
genera una confusidon en el mercado, habiéndose aadémerado el
demandado por la publicidad ofrecida con la imageffres Cantos S.A.,

violando un sin fin de preceptos legales.

En base a lo anterior, solicita la transmisiéonrd@hbre de dominio

www.geomadrid,ea su favor.

TERCERO- La demanda fue trasladada a D. P. A. mediameao
electronico al que figura en su registro y por eorcertificado con acuse
de recibo al domicilio por el mismo facilitado d &ecto, sin que haya

contestado a la misma.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La Orden Ministerial ITC/1542/2005 de 19 de Mayo,
aprueba el Plan Nacional de Nombres de Dominio nderriet bajo el
cddigo correspondiente a Espafa (“.es”). De maespacifica implanta un
sistema de resolucion extrajudicial de conflictasapnombres de dominio
bajo el citado cddigo “.es”. Concretamente, la D&pidn Adicional Unica
de la citada Orden Ministerial disponeCbmo complemento a este Plan y
en los términos que permitan las Disposicionescaples, la autoridad de

asignacion establecera un sistema de resolucidmjexticial de conflictos



sobre la utilizacion de nombres de dominio en rélaon, entre otros,
con los derechos de propiedad industrial protegido€spana, tales como
los nombres comerciales, marcas protegidas, deremiones de origen,
nombres de empresas; 0 con las terminaciones tH#gia generalmente
reconocibles de Administraciones Publicas y Orgawis Publicos
espafoles. Este sistema de resolucion extrajuditdatonflictos se basara
en los siguientes principios: a) Debera proporcionaa proteccion eficaz
frente al registro de nombres de caracter espemdab abusivo, en
especial cuando el nombre del dominio sea idénticeimilar hasta el
punto de crear confusion con otro término sobreuet exista un derecho

previo de los citados en el parrafo anterior.”

SEGUNDAQ El apartado b) de la Disposicion Adicional Undela
mencionada orden ITC dispone dise entendera que existe un registro
especulativo o abusivo cuando el titular del domihaya registrado el
mismo careciendo de derechos o intereses legitsobee el nombre del

dominio en cuestidon y haya sido registrado o sé eslizando de mala fé.

TERCERO En el caso objeto de analisis el demandado no ha
contestado a la demanda, pese a ser emplazadotaoreate, y si bien su
silencio no determina per sé la aceptacion dedis e aquella, si tiene

cierta significacion como se sefialard mas adelante.

El experto debe analizar las pretensiones derteadda en este caso
teniendo las alegaciones y pruebas aportadas podegiandante,
analizando las mismas y sacando las conclusionesegtime justas en
atencion a las circunstancias de caso y a la titacontestacion a la
demanda por parte del demandado. (Casos OMPI 1R200D-0277,



Deutsche Bank AG v. G.-A. B.; D- 2001-1183 Bodegaga Sicilia S.A v.
S. R.; D-2005-1355 Torello Llopart S.A. v. A. T) S.

CUARTO. La actora ha demostrado que es titular registeala
marca espafiola denominativa nimero 2.507.4éérhadrid, solicitada el
10 de Octubre de 2002 y concedida el dia 30 daehapte de 2003, por la
Oficina Espafola de Patentes y Marcas para lagslde productos o
servicios 9, 16, 37 y 42, segun queda acreditatioetalocumento n° 3

unido a su demanda.

QUINTO. Resulta evidente que el nombre de dominio
“geomadrid.es” es idéntico a la marca de que ekatita demandante. La
Unica diferencia consiste en la adicibes”. Mas esta diferencia no tiene
relevancia a los efectos de identidad (casos OMM-2001-0173 Banco
Rio de la Plata S.A.,, v. A. R.; n® D-2002-0908 Pd&hsCompany
Internacional S.L., Pansfood S.A. v. E. B. G., emiros).

No cabe duda alguna de la existencia de absaataidad entre el
nombre de dominio registrado por el demandado ymkrca de la
demandante, registrada esta, ademas, varios afies y@n quien viene
utilizdndola hasta la actualidad en el traficodio®, como se acredita entre
otros medios por los documentos acompafiados anhard& como los

nameros 4y 5.

SEXTO.Ademas en el presente caso, si bien pudierageati una
marca notoria, como se alega por la demandada apa@ta prueba de la
notoriedad de la misma, por lo que esta circunstamec podemos tenerla
en consideracion, pero si concluir que Tres Ca®&tds identifica sus

productos y servicios desde hace varios afos, otari@idad al registro



del dominio del demandado, con la citada mageofmadrid, idéntica al
citado dominio.

Ademas, en el presente caso, la actora tienetnamdpsa su favor el

nombre del dominio www.geomadrid.com que viene utilizando

activamente y que segun acceso realizado por gigrexperto, se
comprueba que a través del mismo se ofrece unaiaanmpbrmacion

geografica y territorial de la Comunidad de Madrid.

SEPTIMQ De otra parte, el demandado al no contestadarfeanda
no ha aportado prueba alguna de la utilizacionrdpétido nombre de
dominio, ni del uso legitimo y leal o comercial dgsmo y sin intencién
de desviar a los consumidores de forma equivoa entgpafiar el nombre
de la marca de la actora o crear confusion conidaneny con el dominio

que también tiene registrado.

El experto al acceder personalmente al domigeofnadrid.es se
encuentra con que se produce un reenvio autongtidominio titular de
la actora “geomadrid.com”, coincidiendo esta a@@on con la que
octuvo el notario requerido al efecto por Trest@as.A., segun consta en
el acta de cumplimentacion del requerimiento queasempafa a la

demanda como documento n° 13.

OCTAVO. No queda acreditada la afirmacién de la demandalete
las conversaciones mantenidas con el demandade, auie éste le pidiera
una suma abusiva por la transmision del dominiauglas Unicas pruebas
al efecto aportadas son las facturas de un teléfanol, que lo mas que
pueden acreditar es que se ha conectado con umdedo niumero, pero



en ningun caso con la persona con la que se halbaontenido de la

conversacion.

NOVENO. En definitiva, ha quedado suficientemente acrdditia
concurrencia de los tres requisitos que deslegitimaconducta del
demandado. Asi el caracter idéntico de la mard&zada en el trafico
habitualmente por la actora y de la que es titcdarel nombre de dominio
registrado muy posteriormente por el demandadoausencia de interés
legitimo por parte de éste ultimo respecto del menakel dominio, ya que
no consta prueba alguna de su utilizacion en deiilvde ningan tipo, sino
que por el contrario, la Unica utilidad que tiesdaede reenvio a la pagina
web del dominio de que es titular la actora, creacdn ello indudable
confusién, lo cual es demostrativo de su registrotilizacion de mala fe.
Bastaria la desconexion del reenvio dedmadrid.€sa “geomadrid.corh
para que el primero pudiera, ademas, aprovechailséun nombre y
reputacion adquirida por la actora en la actividae licitamente viene

desarrollando.

En atencion a lo anteriormente expuesto, esterexpensidera que
en el presente caso concurren las tres condiciestblecidas por el
reglamento, procediendo en definitiva a estimalelamanda.

DECISION:

Por las razones expuestas el experto acuerda quendbre del

dominio “geomadarid.€ssea transferido a la demandante.

Juan Manuel Fernandez Lopez
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