Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Audiodescripciones S.A.c. S. L. V.

Caso No. DES2008-0001

Las Partes

La parte demandante es Audiodescripciones S.A., XXXXXXXXX, representada
por P. P., XXXXX (en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es S. L. V., XXXXXXXX, XXXXX,peesentada por Hernandez
Garcia Abogados, Espafia (en adelante, el “Demai)dado

El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del Nombre de Dominio es ESNIC.

Iter Procedimental

La Demandante present6 su escrito de demanda ééantgl la “Demanda”) ante el
Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI (en adéd, el “Centro”) el

9 de enero de 2008. EIl 10 de enero de 2008, détcCenvié a ESNIC por medio de
correo electrénico una solicitud de verificaciogiséral en relacion con el Nombre de
Dominio en cuestion. El mismo dia ESNIC envi6 ehto, por via de correo electronico,
su respuesta confirmando que el Demandado esdarn@eque figura como titular del
registro del Nombre de Dominio, proporcionando aeulos datos de contacto de los
correspondientes contactos administrativo, técyide facturacion.

En respuesta a una notificacion del Centro enrgideque la Demanda era
administrativamente deficiente, el Demandante pitésena modificacion a la Demanda
el 23 de enero de 2008. EIl Centro verificd quedaanda, junto con la modificacion a
la Demanda, cumplia los requisitos formales deld&egnto del procedimiento de
resolucion extrajudicial de conflictos para nomhltesiominio bajo el codigo de pais
correspondiente a Espafia (“.ES”) (en adelanteReglamento”).
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De conformidad con los articulos 7a) y 15a) dell&egnto, el 28 de enero de 2008, el
Centro notifico formalmente la Demanda al Demandddado comienzo al
procedimiento. De conformidad con el articulo 1d&)Reglamento, el plazo para
contestar la Demanda se fijo para el 17 de feliter2008. El escrito de contestacion a
la Demanda (en adelante, la “Contestacion a la Ddaiafue presentado ante el Centro
el 15 de febrero de 2008.

El Centro nombro a Albert Agustinoy Guilayn (en ladée, el “Experto”) como
miembro unico del Grupo Administrativo de Expertbslia 26 de febrero de 2008,
recibiendo la Declaracion de Aceptacion y de Imipdidad e Independencia, en
conformidad con el parrafo 7 del Reglamento. Bléfto considera que su
nombramiento se ajusta a las normas del procedimien

Antecedentes de Hecho
La Demandante

La Demandante es una empresa espafola especiaizatidesarrollo de elementos de
telecomunicaciones asi como al disefio y ejecua@dprayectos vinculados a los
mencionados elementos.

Entre otros registros, la Demandante es tituldaaearca espariola n® 2.552.633
IPHONE, registrada con efectos desde el 28 de ¢idia003, en la clase 38 del
Nomenclator Internacional de marcas. De acuerddaacreditado en la Demanda y
Sus anexos, la citada marca ha sido utilizadagpDelmandante desde 2003 para
identificar un sistema de audio-guias que transmit@émacion en diversos idiomas a
traves del teléfono mévil del usuario.

Este sistema ya se encuentra implantado en divesdsdes de Espafia como, por
ejemplo, en Coérdoba. El ayuntamiento de dichaaduth contratado desde 2003 a la
Demandante para el uso de la mencionada tecnaogilacion con itinerarios de visita
de los principales lugares de interés historiaarigtico de la ciudad. La Demandante ha
acreditado que la marca IPHONE de su titularidaditia incluida en todos los folletos
promocionales de tales itinerarios, asi como evsotrateriales promocionales e
informativos.

El Demandado

De acuerdo con lo acreditado en la Demanda, el bdat pertenece al Colegio
Territorial de Administradores de Fincas de Aragbfas alla de este dato, el
Demandado no ha aportado mas informacién sobriesébne sus actividades
profesionales.

El Nombre de Dominio

El 16 de diciembre de 2005 el Demandado registioehbre de Dominio. En el
momento en que se emite esta decision el mismocseptra desactivado. De acuerdo
con lo indicado por el Demandado en la Contestazil@Demanda el registro del
Nombre de Dominio respondio a la voluntad de seevitel mismo para vender aparatos
de telefonia movil desde el momento en que el noaélone, disefiado y fabricado por
la compaiiia estadounidense Apple, Inc., se enaudisiponible en Espafia.
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Sin perjuicio de lo anterior, la Demandante haditado que tras registrarse, el Nombre
de Dominio se conecto a un sitio web desde el gudrecia publicamente en venta. A
tal efecto, la Demandante, por medio de uno dérahbajadores, se puso en contacto con
el Demandado, ofreciendo un precio de 500 Eurasa &ferta fue rechazada en una
comunicacién del Demandado, en la que éste indiesglo tendria en cuenta “ofertas
serias”, entendiendo por tales aquéllas “con unmdrme 5 niameros”.

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

- Que es titular de una marca mixta espafiola basagéanombre “iPhone”, que ha
venido utilizando desde 2003 para la promociosuseproductos y servicios de
telecomunicaciones, habiendo conseguido una sigtifa implantacion en el
mercado espafiol,

- Que el Nombre de Dominio es idéntico a la matatatidad de la Demandante, ya
gue la anica diferencia existente entre ellos @sclasion del sufijo .es en el
Nombre de Dominio, respondiendo dicho sufijo axizesion territorial para los
nombres de dominio esparioles;

- Que el Demandado no ostenta ningun derecho gkegitimo sobre el Nombre
de Dominio dado que ni lo ha utilizado, ni ha hepheparativos demostrables de
utilizarlo, en relacién con un uso de buena fénansido conocido corrientemente
por el Nombre de Dominio, ni desarrolla actividégbaa vinculada al sector de la
telefonia, ni ha realizado un uso legitimo y leabocomercial del Nombre de
Dominio;

- Que el Demandado registro de mala fe el Nombieateinio al dedicarse
profesionalmente a la administracion de fincas,aot&idad completamente
desvinculada del ambito de la telefonia. Asimisauty6 de mala fe cuando, al
responder a una propuesta de transferencia del iamhetDominio remitida por la
Demandante, respondio que solamente considerdedds serias”, esto es, “con
un minimo de cinco nimeros”. Tampoco actué de ddeml ignorar el
requerimiento remitido por la Demandante, indicdadpie el registro y cualquier
eventual uso del Nombre de Dominio supondria uokaeion de sus derechos y,
por tanto, deberia transferirlo a favor de la Dettaaute a fin de evitar un
procedimiento como el presente; y

- Que, atendiendo a las razones expuestas, erceded Nombre de Dominio
deberia transferirse a su favor.

B. Demandado

En la Contestacion a la Demanda el Demandado alega:

- Que omite la Demandante en la Demanda que laanif@hone alegada es grafica,
por lo que de tratarse de una marca estrictamententinativa seria de imposible
registro;

- Que el registro del Nombre de Dominio se produljamparo de la actual
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normativa de registro de nombres de dominio .esddliberaliza el registro de
tales nombres de dominio;

- Que el nombre “iPhone” corresponde a un tipatiEdnia movil no implantada en
este momento en Espafia, por lo que no existe sgorieal de confusion con la
marca titularidad de la Demandante, dado que elli¥erie Dominio se identifica
plenamente con un objeto o cuestion ajena a la Deéamée, que con la Demanda
demuestra su interés por aprovecharse de ello;

- Que en ningun momento la Demandante, en su datidditular de la marca
IPHONE, ha realizado actuacion alguna tendenteguaarse el registro del
Nombre de Dominio, lo cual constituye una evidertaaa de su falta de interés en
el mismo;

- Que el registro del Nombre de Dominio se regigtsé pretende utilizar para servir
como plataforma para la futura venta de aparatésiei®nia movil bajo el sistema
iPhone, a partir del momento en que dicho sistarensuentre disponible en
Espaia; y

- Que, atendiendo a lo indicado, la Demanda dekeridesestimada.

Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debdit@e la concurrencia de las tres
condiciones siguientes para que sus pretensioaeseséimadas:

(i) Acreditar el caracter idéntico o confusametmeilar del Nombre de Dominio
respecto de un signo distintivo sobre el que la &wtante ostente derechos
previos;

(i) Acreditar la ausencia de derechos o interésgis$imos por parte del Demandado
respecto al Nombre de Dominio; y

(i) Acreditar que el Demandado ha registradoibzatde mala fe el Nombre de
Dominio.

A continuacion se analiza la eventual concurredeiaada de los mencionados
elementos requeridos por la Politica respectoesgte caso.

No obstante, antes de proceder a dicho analigsasgterto desea indicar que, a efectos
de contar con criterios adecuados de interpretat@das circunstancias aplicables a este
caso, se servira de la interpretacion dada enideesadoptadas en el marco de la
aplicacion de la Politica Uniforme de la ICANN p&aesolucidon de disputas relativas a
la titularidad de nombres de dominio (en adeldtt®RP”), la cual ha servido de base
para la elaboracion del Reglamento. Los menciohadterios, de hecho, ya han sido
utilizados en las decisiones anteriores a la ptesslicando el Reglamento (ver, entre
otras, las decisiones €ltigroup, Inc. y Citibank N.A. c. Ri G. GCaso OMPI N°
DES2006-0001;Ladbrokes Internacional Limited c. Hostinet, SCaso OMPI N°
DES2006-0002;Ferrero S.p.A. y Ferrero Ibérica, S.A. c. Maxtetgmns C.B.Caso
OMPI N° DES2006-0003).

A. ldentidad o similitud hasta el punto de causar anfusion
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La primera de las circunstancias que la Demandiwiie acreditar en el marco del
Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéotimanfusamente similar con una
denominacion sobre la cual la Demandante ostemtettos previos”, incluyéndose
dentro de la definicion de dicho concepto estabiepor el articulo 2 del Reglamento las
marcas con efectos en Espafa.

En este sentido, cabe recordar simplemente quer@aBdante es titular de una marca
espafola basada en la denominacién “iPhone”, lbdelee considerarse, a efectos del
Reglamento, idénticas al Nombre de Dominio. Er sehtido, debe rechazarse el
argumento del Demandado indicando que el caraciéicg (de hecho es mixto) de la
marca alegada por la Demandante impide su considareomo base para la Demanda.
A tal efecto hay que tener en cuenta que el elesraggriominativo obvio de la
mencionada marca lo constituye precisamente el refifPhone” y, por tanto, dicho
nombre es el que debe tenerse en cuenta a ladnoosgparar la marca con el Nombre de
Dominio.

Tampoco la inclusién del sufijo “.es” debe ser ¢desada como una diferencia relevante,
al derivarse de la propia configuracion técnicaaatel sistema de nombres de dominio.
Asi lo han considerado numerosas decisiones aglicnUDRP como, por ejemplo en
New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiygdsp OMPI N° D2000-0812A

& F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Ar®mbie & Fitch Trading Co., Inc.

c. Party Night,Caso OMPI N° D203-0172Caja de Ahorros de la Inmaculada de
Aragén c. O. E. CCaso OMPI N° D2005-1029.

De este modo, este Experto considera que la Demtnlda demostrado la concurrencia
del primero de los elementos exigidos por el Reglgmpara estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legitimos

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

En el marco de la UDRP se han venido identificainel» supuestos — de caracter
meramente enunciative- en los que puede considerarse que el demand&etdaan
derecho o interés legitimo sobre el nombre de dioneim cuestion y que, por tanto, lo ha
registrado y utiliza de forma legitima. En congreales supuestos son:

(). Haber utilizado, con anterioridad a la recépaile cualquier aviso de la
controversia, el Nombre de Dominio o haber efeciya@parativos demostrables
para su utilizacion en relacién con una ofertawknh fe de productos o servicios.

(ii). Ser conocido corrientemente por el Nombrédadeninio, ain cuando no haya
adquirido derechos de marcas de productos o sesvici

(iif). Haber hecho un uso legitimo y leal o no cooed del 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 cenarda existencia de un derecho o un

interés legitimo por parte de la Demandada resggdiombre de Dominio.

En este sentido cabe recordar que el principalnaegto aportado por el Demandado es
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gue el Nombre de Dominio correspondera a una platet para la venta de equipos de
telefonia movil iPhone. En relacion con dicha até@in, cabe realizar las siguientes
observaciones:

- Segun la opinidn del Experto, una descripcion@tanindicada por el Demandado
constituye una base claramente insuficiente aafetd considerar la eventual
existencia de un derecho o interés genuinamenitenieg Dificilmente el
propésito sefialado podria constituir un derecherés legitimo, en cuanto que el
mismo, en cualquier caso, se basaria en el usotonzado de una marca ajena, lo
cual impide imaginar que dicho uso podria realza&rs el marco de una oferta de
buena fe de productos o servicios.

- En consonancia con lo indicado en el punto amtegl Demandado no ha aportado
acreditacion alguna respecto al proyecto indicadia €ontestacion a la
Demanda. Asi, dicha falta de aportacién por pdetddemandado de pruebas
convincentes sobre el origen, desarrollo y ejecudi proyecto vinculado al
Nombre de Dominio, combinado con las pruebas ag@stan sentido contrario
por la Demandante, conducen al Experto a consideeel Demandado no ha
conseguido probar la concurrencia en el presested@un genuino derecho o
interés legitimo. Dicha postura es congruenteattas decisiones adoptadas de
conformidad con el Reglamento y basadas en ciranaists parecidas (ver, por
ejemplo, las decisiones &etroleo Brasileiro, S.A. - PETROBRAS c. M. Q. E.
Caso OMPI N° DES2006-002Zransacciones Internet de Comercio Electronico,
S.A. c. Traffic 66 Service, In€aso OMPI N° DES2006-0026;Umdasch AG y
Osterreichische Doka Schalungstechnik GesellstiBfi (DOKA) c. D. B. P.

Por otra parte, debe rechazarse igualmente el amgondel Demandado indicando que
el registro del Nombre de Dominio se produjo al arogle la actual normativa vigente
en materia de nombres de dominio .es. En efedldtecto de que, como consecuencia de
la modificacion normativa de registro de nombredaminio .es, el acceso a los mismos
se haya liberalizado no supone que no exista noranaliguna que establezca las
condiciones aplicables a dicho acceso y, eventudénaplique remedios a cualquier
incumplimiento de dichas condiciones. Precisamehieglamento nace como un
instrumento esencial para corregir aquellas achnasi de registro abusivo de nombres
de dominio.

Tampoco puede aceptarse el argumento presenta@b [Pemandado justificando el
registro del Nombre de Dominio en el hecho de guedmandante no procedio al
registro del mismo habiendo estado habilitado poa La aceptacion de este
argumento llevaria al absurdo de considerar legighregistro de cualquier nombre de
dominio idéntico o confusamente similar con unaaagsi el titular de dicha marca no
hubiera procedido a su registro previo, bien erodes especificamente habilitados a tal
efecto o cuando el registro de tales dominios yaubéera abierto al publico. El registro
de nombres de dominio en tales circunstancias it@yestuna facultad y no un deber para
los titulares de marcas u otros signos distintpuasegidos, y la falta de ejercicio de
dicha facultad en ningun podria considerarse camaarenuncia o decaimiento del
ejercicio de los derechos vinculados a la titukdide la marca o signo distintivo en
cuestion.

Por lo anterior, el Experto considera satisfechseglindo de los elementos exigidos por
el Reglamento.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
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El tercero de los elementos requeridos por el Regido es que la Demandante pruebe
gue el Demandado ha registrado o utilizado el NenderDominio de mala fe.

Por lo que respecta al registro del Nombre de Danais dificil creer la version ofrecida
por el Demandado (respondiendo el registro del Nerdb dominio a la voluntad de
asegurarse un medio para la distribucion en Intelmequipos de telefonia movil
iPhone). Aparte de que dicho uso requeriria, erasa, una serie de autorizaciones a fin
de evitar la eventual infraccion de los derechoted=eros, es dificil aceptar que un
registro que se produjo el 16 de diciembre de 20@bera tener por objeto la
distribucion de un producto que no fue publicamanigenciado hasta mediados de 2007.

Dicha impresién se ve reforzada precisamente aniéel con el uso hecho por el
Demandado del Nombre de Dominio. En efecto, amadia este uso debe considerarse
gue el mismo dificilmente se podria considerar chexho de buena fe, si se tienen en
cuenta los siguientes factores:

- El Demandado, al ser contactado por la Demangdsateostro inmediatamente
dispuesto a transferir el Nombre de Dominio a candlei una remuneracion
claramente superior a los gastos soportados egistnar y mantener el Nombre
de Dominio. Esta conducta parece diametralmeniesip a cualquier posicion de
buena fe;

- El Demandado no ha presentado argumento contaedguno para justificar un
futuro uso del Nombre de Dominio. En este sentidbge insistir en el hecho que
dificilmente el uso previsto del Nombre de Domifasociandolo a una plataforma
de venta a través de Internet de teléfonos iPhmodr)a realizarse sin infringir los
derechos de la Demandante o, en su caso, de Applepropietaria de la
tecnologia vinculada a los equipos de telefoniailnlrone o incluso de terceros.

Atendiendo a todos estos factores, el Experto debsiderar probado que el
Demandado registré y ha usado el Nombre de Dordmimala fe.
Decision

Por las razones expuestas, en conformidad coti@llar21 del Reglamento, el Experto
ordena que el nombre de dominio, <iphone.es> aeaftrido a la Demandante.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto Unico

Fecha: 11 de marzo de 2008
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