DOMINIO N°12
DECISION DEL EXPERTO

Infoempleo, S.L. v. Easy Domain Connect Ltd

l. Antecedentes de Hecho.
1) LasPartes.
Demandante: Infoempleo, S.L., con domicilio en Madrid (Espaiia).

L os representantes autorizados por lademandanteson D. F. R. A.y D2R R. R,
ambos con domicilio en Madrid (Esparia).

Demandado: Easy Domain Connect Ltd., con domicilio en Cheshire (Reino Unido).

2) El NombredeDominioy el Registro.
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <www.infoempleo.es>.

La conmpariia que figura como agente registrador del dominio es KEY-SYSTEMS
GMBH.

3) Iter Procedimental

La demanda se present6 ante el Consegjo Superior de Camaras Oficiales de
Comercio, Industriay Navegacion el 30 de julio de 2007. De conformidad con lo
establecido en las Normas de Procedimiento de Resolucion Extrajudicial de
Conflictos para Nombres de Dominio bajo e codigo de pais correspondiente a
Espaia (“.es”) (las “Normas de Procedimiento”), en e Reglamento del
Procedimiento de Resolucion Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio
bajo el codigo de pais correspondiente a Espafia (“.es”) (€l “Reglamento”) €
Consgjo Superior de Camaras envio la demanda al demandado, via mensgjero, €l dia
31 dejulio de 2007, siendo dicho envio devuelto. En esa misma fecha se notifico la
demanda al Demandado via mail sin obtener OK de la recepcion. El 27 de agosto de
2007, el Consgjo reenvio6 la demanda al Demandado, via mail, sin obtener
nuevamente el OK de recepcion. El 28 de agosto de 2007 se reenvié nuevamente la
demarda al Demandado esta vez por correo certificado siendo € envio igualmente
devuelto. Finalmente se realiz6 otro envio a una nueva direccion del Demandado en



4)

Austria que habia sido facilitada con posterioridad, obteniendo € correspondiente
acuse de recibo sin la firma correspondiente.

Simultaneamente, se solicitd a RED.es €l bloqueo del nombre de dominio. Con
fecha 6 de agosto de 2007, RED.es comunico € bloqueo del nombre de dominio.

El demandado no ha contestado a la demanda.

El Consejo Superior de Camaras de Comercio, Industriay Navegacion de Espafia
designd a D. Alberto Bercovitz como Experto Unico, recibiendo € 3 de octubre de
2007, & “Impreso de Aceptacion de Nombramiento de Experto”, de conformidad
con €l articulo 17 de las “Normas de Procedimiento”. El Experto Unico considera
gue su nombramiento se gjusta a las normas del procedimiento.

Hechos relevantes.
La demandante es la entidad Infoempleo, S.L.

La sociedad Infoempleo, S.L. estitular registral de las Marcas Espariolas
denominativas n°1.958.175 “Infoempleo”, concedida el 4 de abril de 1995 para
distinguir productos de laclase 9; n°®1.958.176 “Infoempleo”, concedidael 4 de
abril de 1995, para distinguir productos de la clase 16; y n°® 2.130.384 “Infoempleo”,
concedida e 4 de diciembre de 1997 para distinguir productos de la clase 38. Todas
estas marcas fueron inscritas a nombre de “ Circulo de Progreso Universitario, S.L.,
antigua denominacién social de Infoempleo, S.L. Con fecha 11 de junio de 2007 ha
sido solicitado € cambio de titularidad de las marcas a nombre de Infoempleo, S. L.,
S bien todavia no consta inscrita en la OEPM la transmision.

La Demandante ha hecho un uso continuado de sus marcas en multiples campafias
publicitarias, tanto en prensa como en radio y television. Ademas, la demandante en
e afio 2006 lanzd a mercado un suplemento de empleo y formacion bajo la
denominacién Infoempleo que se distribuye todos los domingos en los 13 diarios del
Grupo Vocento, lideres en prensa.

La Demandada es la sociedad Easy Domain Connect Ltd

El nombre de dominio <www.infoempleo.es > fue registrado por Easy Domain
Connect Ltd el 31 de marzo de 2007.

El Experto ha podido comprobar personalmente, que a la fecha de esta Resolucion,
el nombre de dominio <www.infoempleo.es> remite a una pagina web através de la
cual se puede acceder alos links de diversas empresas competidoras de Infoempleo,
SL..



5) Alegacionesdelas partes.
A. Demandante.
En su escrito de demanda |la demandante afirma:

- Lasociedad Infoempleo, S.L. estitular registral de las Marcas Espafiolas
denominativas n° 1.958.175 “Infoempleo”, concedida el 4 de abril de 1995 para
distinguir productos de laclase 9; n® 1.958.176 “Infoempleo”, concedida el 4 de
abril de 1995, para distinguir productos de la clase 16; y n° 2.130.384
“Infoempleo”, concedida el 4 de diciembre de 1997 para distinguir productos de
la clase 38. Todas estas marcas fueron inscritas a nombre de “Circulo de
Progreso Universitario, S.L., antigua denominacion social de Infoempleo, S.L.
Con fecha 11 de junio de 2007 ha sido solicitado €l cambio de titularidad de las
marcas a nombre de Infoempleo, S. L., s bien todavia no consta inscritaen la
OEPM la transmision.

- LaDemandante registré e dominio <www.infoempleo.es> en €l afio 1997, si
bien debido a un fallo en sus sistemas de informacion, motivado por el cambio
de denominacién social de la compafiia, no recibio la aerta de pago por parte
del organismo correspondiente y por tal motivo no procedié a pago de las tasas
de renovacién del registro. Por este motivo el dominio quedd libre a principios
de marzo, lo que permitié ala Demandada su registro.

- Infoempleo, S.L. tiene registrados varios nombres de dominio de primer,
segundo Yy tercer nivel que incluyen la denominacion “infoempleo” y que han
sido comunicados al Registro Mercantil de Madrid.

- LaDemandante se ha dedicado desde su origen alainformacion laboral y
académica, ala seleccion de personal, y desde la creacién del portal
“Infoempleo.es’ en e afio 1997, éste se convirtio en la principal paginaweb de
blsquedas y ofertas de empleo en Internet. Ademas, Infoempleo, S.L. ha
desarrollado importantes campafias publicitarias a través de radio y prensa
escrita que van desde e afio 1995 hasta el 2004. En el afio 2006 la Demandante
lanzé a mercado e Suplemento de Empleo y Formacion Infoempleo que se
distribuye todos los domingos en los 13 diarios del Grupo Vocento, lideres en
prensa. Todo ello viene a avaar la fuerte inversion realizada por la Demandante
para dar a conocer su marca.

- El nombre de dominio registrado por la Demandada es idéntico a las marcas
registradas por Infoempleo, S.L.. Esto unido a que las marcas de |la Demandante
son muy conocidas en el sector y por e consumidor espafiol, produce confusion
en e mercado y un aprovechamiento indebido de lafamay prestigios
adquiridos por la Demandante.

- LaDemandada carece totalmente de derechos o intereses legitimos sobre el
nombre de dominio <infoempleo.es>. Asi, no realiza una actividad relacionada
con €l sector de los Recursos Humanos y la busgueda de empleo, como lo
demuestra el hecho de que su pagina web remite a links de empresas
competidoras de dicho sector. Ademas, Infoempleo, S.L. no ha autorizado ala



1)

Demandada para utilizar ni registrar ninguin tipo de marca o nombre de dominio
gue tuvierarelaciéon con lamarca “INFOEMPLEQ”, ni existe ningun tipo de
relacion entre las empresas Demandante y Demandada. Tampoco tiene la
Demandada inscrita ninguna marca naciona que contenga la denominacion
“INFOEMPLEQ". La Demandante no desarrolla en Esparia ningun tipo de
servicio relacionado con la busqueda de empleo, ni tiene domicilio ni
representante legal en nuestro pais.

- LaDemandada actta de mala fe pues ha registrado el nombre de dominio
fundamentalmente con €l fin de vender, alquilar o ceder por cuaquier titulo el
registro del nombre de dominio ala Demandante. Asi, utiliza e nombre de
dominio para atraer alos usuarios de Internet a su pagina web. Esto es evidente
s setieneen cuenta: @) que la paginaweb ala que se accede através del
nombre de dominio discutido presenta los links de las principales empresas
competidoras directas de la Demandante que actlan através de lared lo que
crea un enorme perjuicio a Infoempleo, S.L.y una gran confusion a usuario; b)
gue & nombre “infoempleo” es muy conocido por las camparias publicitarias y
por la actividad desarrollada por la Demandante en Internet desde hace afios; c)
gue lamarca“INFOEMPLEQO” es, por ello, una marca notoria por lo que €
registro de un nombre de dominio confundible con ella debe considerarse
siempre realizado de malafe; y d) la Demandada ha sido parte en otros
procedimientos de resolucion extrajudicial de conflictos de nombres de
dominio, siendo condenada a la devolucion del nombre de dominio asu
legitimo titular.

La Demardante en su Demanda termina solicitando |la transferencia a su favor del
nombre de dominio <infoempleo.es>.

B. Demandada.
La Demandada no se ha personado en e procedimiento ni ha contestado a la
demanda.

Fundamentos de Derecho.

Reglas aplicables.

De conformidad con lo establecido en el articulo 21 del “Reglamento” € Experto
ha de resolver sobre la demanda en base a

- lasdeclaraciones y los documentos presentados por |as partes,
- lodispuesto en e “Plan Nacional” y en € propio “Reglamento” y
- lasleyesy los principios del Derecho nacional espariol.

Todalaregulacion del presente procedimiento de resolucion extrgjudicial de
conflictos (el “Reglamento” y las “Normas de Procedimiento”) estdinspiradaen el
procedimiento para solucion de controversias en materia de nombres de dominio



2)

3)

del Centro de Arbitrge y Mediacion de OMPI, por |o que existiendo ya una amplia
Doctrina consolidada y confirmada por las Decisiones emitidas por ese Centro en
materia de solucién de controversias de nombres de dominio, parece razonable
tomar en consideracion esa Doctrina cuando |os puntos examinados en esos
procedimientos ante OMPI coincidan con los de la regulacién espafiola.

Examen de losrequisitos que determinan € caracter especulativo o abusivo del
nombre de dominio:

Tal y como se establece en € articulo 2 del “Reglamento” |os requisitos que deben
darse para que € registro del nombre de dominio tenga caracter especulativo o
abusivo son:

- que & nombre de dominio sea idéntico o similar hasta €l punto de crear
confusion con otro término sobre el que el demandante al egue poseer derechos
previos,

- que el demandado carezca de derechos o intereses | egitimos sobre el nombre de
dominio, y

- que & nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Falta de contestacion a la Demanda.

Las Demanda fue enviada ala Demandada a domicilio que figuraen el registro del
agente registrador, siendo e envio devuelto. Tras esta devolucion se mandaron
nuevas comunicaciones, la Ultima de ellas a un nuevo domicilio facilitado con
posterioridad. Pese a envio de estas comunicaciones la Demandada no ha
contestado a la Demanda ni se ha personado en e procedimiento, por lo que &
procedimiento ha seguido su tramitacion.

El Experto considera que para que la comunicacién sea correcta basta con que sea
realizada en el domicilio que figuraen €l registro. La devolucion de estas
comunicaciones o su falta de recepcion por la Demandada no puede, en ningun caso,
paralizar latramitacion del procedimiento. Si fuera asi bastaria con inscribir un
domicilio falso en € registro del agente registrador o devolver sistematicamente las
comunicaciones paraimpedir o retrasar la tramitacion del procedimiento.

En este caso, la Demandada ha sido emplazada correctamente y no ha contestado a
la demarda. Por ello, e Experto debe considerar |as pretensiones de la demanda
teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por la Demandante.
Evidentemente, el Experto no puede resolver afavor de la Demandante apoyandose
exclusivamente en la falta de contestacion de la Demandada, sino que tiene que
sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del
caso y lafalta de respuesta de la demandada (Casos OMPI Nos. D2000-0277,
Deutsche Bank Ag v. Giego-ArturoBruckner; D2001-1183, Bodegas Vega Scilia,
SA.v. S Rz D-2001-1479, Retevision Movil v. M. M.z, D2002-0908, Pans &
Companiy Internacional, SL. y Pansfood, SA. v. E. B. G., D2002-1088,
Transportesy Distribucion, SA. Tradisav. A. L. A. y D2005-1355, Torell6 Llopart,
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5

SAV.A.T.S).

Ante |lafalta de contestacion, 1o que es evidente es que la carga de la prueba recae
sobre la parte demandante, si bien las pruebas aportadas por ésta no se ven ateradas
por una contestacion inexistente. El Experto tiene por o tanto que decidir partiendo
de las pruebas aportadas por |a Demandante y valorando el conjunto de
circunstancias de las que tiene constancia el Experto, entre las que se encuentra el
acceso ala péaginaweb con € nombre de dominio objeto de controversia ( Caso
OMPI No. D2001-0173, Banco Rio dela Plata, SA. v. A.R).

Identidad o similitud hasta €l punto de causar confusion.

La Demandante ha demostrado que es titular registral de las Marcas Espariolas
denominativas n° 1.958.175 “Infoempleo”, concedida €l 4 de abril de 1995 para
distinguir productos de laclase 9; n°1.958.176 “Infoempleo”, concedida el 4 de
abril de 1995, para distinguir productos de la clase 16; y n°® 2.130.384 “Infoempleo”,
concedida €l 4 de diciembre de 1997 para distinguir productos de la clase 38.
Aungue todas estas marcas fueron inscritas a nombre de “ Circulo de Progreso
Universitario, S.L., antigua denominacion social de Infoempleo, S.L., la
Demandante ha demostrado que tiene solicitado el cambio de titularidad de las
marcas a nombre de Infoempleo, S. L., s bien todavia no consta inscrita en la
OEPM la transmision.

Es evidente que el nombre de dominio <infoempleo.es> es idéntico alas marcas
“Infoempleo” de las que es titular la Demandante. La Unica diferencia consiste en la
adicion del gTLD “.es’ , pero estadiferencia no tiene relevancia a los efectos de
establecer laidentidad (Casos OMPI N° D2000-0017, Draw-Tite. Inc v. K. B.; No.
D2005-1139, The Coca.Cola Compay v. Nelitalia, SL, N°D2002-0830 Casino
Castillo de Perelada, SA. y otrosv. Montera 33, SL.; N° D2002-1114, Sanchez
Romero Carvajal Jabugo, SA. v. Jamones El Campo, SL.; N° D2001-0173 Banco
Rio de La Plata, SA. v. A. R; N° D2002-0908 Pans & Company International, SL.
Pansfood, SA. v. E. B. G. C., SL. y Caso resuelto por el Consgjo Superior de
Camaras Nintendo Co. Ltd. y Nintendo Espafia, SA. v. S. S).

No cabe, pues, duda alguna de la existencia de absoluta identidad entre el nombre
de dominio registrado por la Demandada y las marcas registradas por la
Demandante registradas todas €ellas con anterioridad al registro del nombre de
dominio.

Se cumple, pues, el primero de los requisitos que de acuerdo con € “Reglamento”
determinan el carécter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

Derechoseintereses legitimos sobre e nombre de dominio.

La Demandada a no contestar la demanda no ha alegado, como podia hacerlo,
hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o legitimos
intereses en relacion con € nombre de dominio objeto de esta controversia.



Por el contrario, de las aegaciones y pruebas aportadas con la demanda se
desprende que la demandada no tiene ninguna licencia o relacion contractual con la
demandante que le permita utilizar la marca “Infoempleo” o aplicarla o utilizarla en
cualquier nombre de dominio; y en ningin momento ha recibido autorizacion de la
demandante pararegistrar o utilizar el nombre de dominio <infoempleo.es>. Por €
contrario, la Demandante ha requerido a la Demandada para que transfiriera el
nombre de dominio a Infoempleo, S.L.

Por otra parte, hay que tener presente que el Plan Nacional de Nombres de Dominio
de Internet bajo el Codigo del Pais correspondiente a Espafia -.es- aprobado por la
Orden ITC/1542/2005 de 19 de mayo, establece en su disposicion genera sexta que
“ Podréan solicitar la asignacion de un nombre de dominio de segundo nivel las
personas fisicas o juridicas y las entidades sin personalidad que tengan intereses o
mantengan vinculos con Espafia” .

De la prueba aportada por la Demandante se desprerde que la Demandada no tiene
ningun interés ni vinculo en Esparia, no tiene ninguna actividad ni domicilio en
nuestro pais, ni dispone de ningun representante legal. Por el contrario, |a sociedad
demandada tiene su domicilio socia en e Reino Unido (Caso resuelto por €l
Consgjo Superior de Camaras Nintendo Co. Ltd. y Nintendo Espafia, SA. v. S. S).
Esto significa que la Demandada no tiene ningun derecho a obtener € registro de
un nombre de dominio <.es>.

A esto hay que unir que la sociedad demandada no utiliza el nombre de dominio
para la prestacion de ninguin servicio propio. Por € contrario, la pagina web ala que
se accede através del dominio <infoempleo.es> [o Unico que contiene es diversos
enlaces con otras paginas web de otras empresas distintas e independientes de la
Demandada (Caso resuelto por e Consgjo Superior de Camaras Nintendo Co. Ltd. y
Nintendo Espafia, SA. v. S S).

A lavista de todos estos datos, hay que concluir que la Demandada no tiene
derecho o interés legitimo sobre el nombre de dominio <infoempleo.es>.

6) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe.

Como punto de partida hay que poner de manifiesto que la marca“INFOEMPLEQO”
goza de notoriedad en el mercado espafiol. La demandante ha aportado una
abundante prueba que acredita la amplia difusion de la marca. Por consiguiente, hay
una base sblida para considerar que la Demandada, tenia conocimiento de la
existencia de lamarcay de su renombre a inscribir el nombre de dominio.

Por ello, es de aplicacion a este caso la préactica decisoria del Centro de Mediacion
y Arbitrge de OMPI que mantiene que en € caso de marcas notorias 0
renombradas, € registro de un nombre de dominio confundible a dicha marca se
considera siempre hecho de mala fe pues se presupone gque cuando € demandado
registra el nombre de dominio lo hace conociendo previamente la existencia de la
marca[entre otros Casos OMPI D2000-0018 “Banco Espariol de Crédito SA. v. M.
D.P.V.T.”; D2005-1139 “ The Coca-cola Company v. Netitalia, SL” ; D2000-



0483 “ Bankinter, SA. v. D. M. P.”; y D2001-1183 “ Bodegas Vega Scilia, SA. v.
S R R”; Caso resuelto por Autocontrol, Open Bank Santander, SA. v.
Cibergirona, SL.; y Caso OMPI D2006-0940 “ Edipresse Hymsa, SA. v. F9-soft,
SL.”].

Siendo esto asi, y faltando en este caso todo interés legitimo para el registro, no
parece dudoso que € registro de nombre de dominio se hizo con malafe.

Pero es que, ademas, se dan en este caso otras consideraciones que permiten hablar
de malafe en € registro y uso del nombre de dominio.

Asi, un factor importante a considerar es que la paginaweb ala que se accede a
través del nombre de dominio redirecciona hacia otras paginas pertenecientes a
empresas competidoras de Infoempleo. Es decir, la Demandada no utiliza la pagina
para of recer sus propios productos o servicios, Sino que utiliza un nombre de
dominio coincidente con una marca notoria en e sector de la busqueday ofertas de
trabajo por Internet parareenviar a publico hacia empresas competidoras de la
titular de la marca notoria. Y esta actuacion es contraria ala buena fe. Desde luego,
no solo es contrario ala buenafe utilizar un nombre de dominio que reproduce el
nombre de un conocido servicio de busqueda de empleo en Internet para
redireccionar hacia otras paginas de empresas competidoras, sino que dicha
actuacioén produce una clara confusion en el publico consumidor y constituye sin
duda una aprovechamiento del prestigio conseguido por la Demandante en el sector
[Caso OMPI. No D2006-0940 “ Edipresse Hymsa, SA. v. F9-soft, SL. y Caso
resuelto por el Consegjo Superior de Camaras Nintendo Co. Ltd. y Nintendo Espania,
SA V.S S].

Otro dato también muy significativo es que, tal y como afirma la Demandante, la
Demandada ha sido con anterioridad parte en otros procedimientos resueltos por la
Nominet UK Dispute Resolution Service (DRS number 4325) en los que se ha
declarado que los registros de los nombres de dominio habian sido realizados de
mala fe. Este hecho es considerado como un indicio mas de malafe [Caso OMPI N°
D2003-0225, Thomas Wolf/Agustinos recoletos v. A. R; No. D2000-0751 port
Aventura, SA. v. M. G. Q.; No. D2005-1172 Los Guerrilleros, SA. v. Disven 2003,
SL.; yY ademés no hay gque olvidar que e nombre “infoempleo” es un nombre
inventado, de fantasia que no tiene significado alguno en el diccionario. Por ello es
demasiada casualidad que a alguien, por su propiainiciativa, se le ocurra pedir €l
registro como nombre de dominio de ese término de fantasia. Parece més razonable
pensar que el registro como hombre de dominio se hizo después de conocer la
notoriedad de las marcas “INFOEMPLEQO” de la Demandante (Caso OMPI N°
D2004-0833, Dermofarm, SA. v. P. J. C. F. y Caso resuelto por € Consgjo
Superior de Camaras Nintendo Co. Ltd. y Nintendo Espafia, SA. v. SSs).

Concurren, pues, circunstancias importantes, que permiten considerar muy
fundadamente que la Demandada, tanto al registrar el nombre de dominio, como al
utilizarlo para redireccionar a otras paginas web con ofertas de bienesy servicios de
la competencia de la Demandante ha actuado de mala fe.



Por todo ello hay que concluir que la demandada ha registrado y ha usado de mala
fe e nombre de dominio <infoempleo.es>.

1. Decision.

En base a toda la fundamentacion anteriormente expuesta, € Experto acuerda que
el nombre de dominio <infoempleo.es> sea transferido ala Demandante.

Alberto Bercovitz
Experto Unico

Fecha: 9 de octubre de 2007



