ASOCIACION ESPANOLA DE COMERCIO ELECTRONICO Y MARKETING
RELACIONAL (AECEM)

Proveedor acreditado por la entidad publica empresarial Red.es para la prestacion del servicio de
resolucion extrajudicial de conflictos en materia nombres de dominio bajo el codigo de pais
correspondiente a Espafia (“.ES”)

Procedimiento NUm : 20071203idealista

Idealista Libertad y Control, S.A. v.D. J. M. R.

1 Las Partes
La demandante en e presente procedimiento es la mercantii IDEALISTA LIBERTAD Y

CONTROL, SA., con CIF nimero X-####H### y domicilio en XXXX XX XXX XXXX,
nimero #, piso #, XX XXX (C.P. #####).

El demandado en € presente procedimiento es D. J. M. R, en su calidad de titular registral de los
nombres de dominio objeto de @ntroversiay con domicilio en calle XXXXXX XXXXXXXX,
namero ##, XXXXXX(C.P. #HHHHH).

2. El nombre de dominio y el registrador
Los nombres de dominio objeto de controversia son:
“wwwidedlista.es’
“www-idedista.es’

Los citados nombres de dominio se registraron € dia 2 de octubre de 2006 y €l dia 8 de octubre de
2007.

El agente registrador acreditado a través del cua € demandado procedié a registrar € citado

dominio es Piensasolutions. Tesys Internet, S.L., con CIF X-#####HH##H#, con domicilio en calle
XXXXXX nimero ##, en XXX XXX, XX XXXXX .

3. Iter Procedimental

Con fecha 29 de noviembre de 2007 tuvo entrada en la Secretaria Técnica de Nombres de Dominio

de AECEM, la Demanda relativa a los nombres de dominio “wwwidedlistaes” y “www-



idedlista.es’ instada por D. |. D. L., en nombre y representacion de la demandante IDEALISTA
LIBERTAD Y CONTROL, SA.

A peticion de la Secretaria Técnica, € 5 de diciembre de 2007 la Entidad Publica Empresarial
RED.ES procedi6 a blogueo de los dominios objeto de controversia.

La Secretaria Técnica de Nombres de Dominio de AECEM tradadé la Demanda a la parte
demandada € 11 de diciembre de 2007.

La Secretaria Técnica de Nombres de Dominio de AECEM decidi6 nombrar como experto a D.
Rafael Echegoyen Enriquez de la Orden y darle tradado del expediente, recepcionandolo enfecha
23 de enero de 2008.

4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por
documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas.

La cemandante, desde € 1 de diciembre de 2000, es titular en exclusiva de distintos registros de
marca nacional coincidentes con la denominacion “Idedlista”. Las citadas marcas estan registradas
en diversas clases pertenecientes ala Clasificacion Internacional de Niza de productosy Servicios.

Lasmarcas de las que es titular la demandante se solicitaron y estéan concedidas con anterioridad al
registro por parte del demandado de los nombres de dominio objeto de controversia

Las marcas de las que es titular la demandante se utilizan para ofrecer publicidad de terceros
relacionada con los servicios y actividades de intermediacién inmobiliariay compra venta o alquiler
de inmuebles.

5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante

Segln la cemandante, es propietaria en exclusiva desde e 1 de diciembre del 2000 de las marcas
gue a continuacién se referencian:

- Marca espafiola num. 2302207, denominativa con gréfico, registrada en la clase 35 del
Nomenclator | nternacional, concedida en fecha 01/12/2000.

- Marca espafiola num. 2302208, denominativa con grafico, registrada en la clase 36 del
Nomenclator Internacional, concedida en fecha 01/12/2000.

- Marca espafiola num. 2302209, denominativa con gréfico, registrada en la clase 37 del
Nomenclator Internacional, concedidaen fecha 01/12/2000.



- Marca espafiola num. 2302210, denominativa con gréfico, registrada en la clase 42 del
Nomenclétor Internacional, concedida en fecha 16/04/2001.

El demandante gounta que €l demandado ha registrado los dominios “wwwidealista.es’ y “www-
idedlista.es’ con € objeto de aprovecharse del tré&fico de aguellas personas que, tecleando una
direccion en € navegador , cometen errores tipograficos tales como: la utilizacion de “-” en vez de

., 0 bien la omisién de este Ultimo. Asimismo se ofrecen enlaces a paginas web relacionadas con

el &mbito inmobiliario, lo que coincide con la principa via de negocio de su empresa provocando
una evidente confusion en e mercado.

El demandante sefida que € Unico objetivo que € amandado persigue con € registro de los
nombres de dominio “wwwidedista.es’ y “www-ideadlistaes’ es atraer usuarios a sis paginas web
con un claro afén de lucro. Esto puede implicar, seglin e demandado que, por un lado, los usuarios
de Internet piensen que es Idedlista quién se encuentra detrés de los servicios ofrecidos en estos
portales, ypor otro que & demandado mediante la publicidad de terceras, se aproveche de la
reputacion y la notoriedad de Idedlista en el mercado inmobiliario.

Asimismo en su escrito, @ demandante indica que e error del tecleado, es aprovechado por €
demandado para beneficiarse de la marca “ldedista’ a la cua se remite, y que identifica a la
demandante inequivocamente en & mercado inmobiliario.

A partir de |as aegaciones anteriormente mencionadas, € demandante solicita la cancelacion de los
registros de losdominios “wwwidealista.es’ y “www-idealista.es”

B. Demandado
El demandado, D. J. M. R., no ha presentado escrito de contestacion.

6. Conclusiones

El Experto resudlve & presente Procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en la Instruccién, de 7 de
noviembre de 2005, del Director General de la Entidad Publica Empresarial Red.es por la que se
establece € Reglamento del procedimiento de resolucién extrajudicial de conflictos para nombres
de dominio bajo & codigo de pais correspondiente a Espafia (“.ES”) y de acuerdo al Reglamento, de

24 de febrero de 2006, aprobado por € Comité para la resolucion de conflictos sobre nombres de
dominio de AECEM.

A laluz de los hechos descritos, y de las pruebas aportadas por € demandante al expediente obrante
en el seno del presente Procedimiento, el Experto considera que la controversia que aqui se suscita



deberia solventarse, ademés, analizando la normativa espafiola que regula €l derecho de marcasy €
de competencia.

Por dltimo, y de acuerdo a los Reglamentos citados, € demandante debe acreditar, para que su
pretension sea estimada, la existencia de sus derechos previos sobre la denominacion objeto de
asignacion como nombre de dominio y probar que los registros de los nombres de dominio objeto
de controversia presentan un carécter especulativo o abusivo basdndose, para dlo, en las tres
siguientes circunstancias:

(i) El caracter idéntico o similar de los nombres de dominio respecto de las marcas o derechos
previos de los que la demandante sea titular.

(ii) La ausencia de derechos o intereses legitimos por parte del demandado respecto a los nombres
de dominio objeto de controversia

(iii) El registro y utilizacién de mala fe de los nombres de dominio “‘wwwidedista.es” y “www-
idedlista.es’ por parte del demandado.

A continuacion se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos
requeridos por la normativa vigente para poder decidir respecto a presente caso.

C. DERECHOS PREVIOS DE LA DEMANDANTE
Idealista Libertad y Control, S.A. es plena y Unica propietaria de las marcas nacionaes

“ldedlistacom”, identificadas con los nimeros de registro; M2302207, M2302208, M 23022009,
M2302210. Lademandante alega que las citadas marcas son notoriasy renombradas, en atencién a
Su reputacion existente en su sector de actividad, y en las plataformas online que contienen
informacion inmobiliaria.

El primero de los registros de la marca “Idedista” data del afio 2000 y la demandante sefida que ha
venido utilizandola, desde d afio 1999, de forma continua en Internet através de su portal.

Con d andlisis de la documentacion aportada por la demandante y atenor del propio conocimiento
de este Experto queda suficientemente acreditada la existencia de derechos previos de la
demandante sobre la denominacion Idedigta.

D. EXISTENCIA DE REGISTRO DE CARACTER ESPECULATIVO O ABUSIVO
La existencia de un registro de esta naturaleza se acreditara basandose en la existencia o no de los
siguientes hechos.

(). Identidad o similitud entre la marca del Demandante y el dominio objeto de
controversia hasta el punto de causar confusion



La demandante ha presentado pruebas sobre los distintos registros de marcas, de los que es titular,

obtenidos en Espafia en la Oficina de Patentes y Marcas, en diversas clases y amparando las
actividades mercantiles que desempefia.

Ademés, como sefida la demandante en su escrito, entiendo sobradamente reconocido € carécter
notorio de la marca “Idealista”, en tanto en cuanto, ésta es suficientemente conocida dentro del
sector en € que desarrolla su actividad.

Si se comparan los nombres de dominio objeto de controversia con la marca“Idedista’ delaque es
titular 1a demandante se puede comprobar que hay unaidentidad evidente con la misma.

Es evidente que los nombres de dominio en disputa reproducen las marcas registradas y vigentes
sobre las cuales ostenta derechos la demandante y que, dado € alcance y reconocimiento que tienen
esas marcas, se crea confusion entre los consumidores sobre la procedencia de los servicios
comercializados a través de las paginas web que ha creado € demandado a través de los dominios
“wwwidedlista.es’ y “www-idedista.es’

Es ademés manifiesto € conocimiento que tenia el demandado @ los servicios que presta €

demandante puesto que incluyé en sus webs enlaces publicitarios de terceros relacionados con
servicios y actividades de intermediacion inmobiliariay compra-venta o alquiler de inmuebles.

En e sentido de lo apuntado, cabe mencionar resoluciones dictadas en procedimientos and ogos de
resolucion extrajudicial de conflictos paralos nombres de dominio “.es’, tales como larelativa a
Procedimiento nim. 200603C0002Eroski “Eroski, S. Coop v. D. G.V.C. / Hostdlia Internet, S.L.",
en la que la anteposicion de “www”, a un determinado nombre de dominio, se considerd que servia
para intentar encubrir & uso de una marca notoria; y la concerniente a Procedimiento nim
200603c0012Consumer, en laque € Experto resolvid que la utilizacion de latriple w, delante de un
determinado nombre de dominio se consideré como una argucia comercial para aprovecharse de un
nombre ya previamente conocido por e consumidor.

Por todo ello, este Experto considera que los dominios registrados son similares a la marca notoria
“Idealista” y que provocan unaconfusién evidente con la misma

(if). Derechos o intereses legitimos sobrelos nombres de dominio “wwwidealista.es” y
“www -idealista.es”

El demandado no ha contestado ala demanday, con €llo, no ha acredtado ningun tipo de derecho o
interés legitimo sobre los nombres de dominio objeto de controversia.

Por e contrario, ha quedado acreditado que la demandante es titular de diversas marcas que
incluyen la denominacion “ldealista’, en este sentido, habra que analizar la proteccion que €



registro de dichas marcas confiere a su titular. A este respecto, la vigente Ley 17/2001, de 7 de

diciembre, de Marcas, en su articulo 34, establece los derechos reconocidos a titular registral:

“1. El registro de la marca confiere a su titular € derecho exclusivo a utilizarla en €l tréafico

econdmico.

2. El titular de la marca registrada podra prohibir que los terceros, sin su consentimiento,
utilicen en € tréfico econémico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para
los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semgjante a la marca y por ser idénticos o
similares los productos o servicios implique un riesgo de confusion del pablico; el riesgo de
confusién incluye el riesgo de asociacion entre € signo y la marca.

¢) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a

aguéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en

Espanay con la utilizacion del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexion

entre dichos bienes 0 serviciosy d titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda

implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del caracter distintivo o de la
notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en € apartado anterior podra prohibirse,

en especial:
a. Poner  signo en los productos o en su presentacion.

b. Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o
prestar servicios con el signo.

c. Importar o exportar los productos con €l signo.
d. Utilizar € signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

e. Usar € signo en redes de comunicacion telematicas y como nombre de domnio.

f.  Poner  signo en envoltorios, embal gjes, etiquetas u otros medios de identificacion u
ornamentacién del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar,
confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de
esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios
puedan ser utilizados para realizar algin acto que conforme a las letras anteriores
estaria prohibido.”



De lo anterior se desprende con meridiana claridad que, en principio, la utilizacion de la

denominacion ‘1dedlista’ en los nombres de dominio objeto de controversia infringe los derechos
conferidos por la marca registrada con € mismo nombre.

Adicionalmente, la marca desempefia diversas funciones en la esfera juridica (como € emento de
proteccion, no solo del interés particular de quien ostenta su titularidad, sino también ddl general de
los consumidores), pues, ademés de indicar la procedencia empresaria de los productos o servicios,
comprende € prestigio que éstos adquieren ysirve para promocionarlos y darlos la necesaria
publicidad para que sean conocidos en € mercado; esto es, no solo protege a su titular frente a los
competidores que pretendan vender productos indebidamente con su marca, sino que sirve para dar
informacién d consumidor que, de este modo, se sirve de ella para redlizar su eleccion.

En conclusién, en lamedida en que la legislacién marcaria sanciona el supuesto de que un nombre
de dominio searegistrado y utilizado de maneratal que suponga un uso de una marcaregistrada, €
uso de los nombres de dominio “wwwidedistaes’ y “www-idedistaes’, que coincide
sustancialmente con las marcas registradas de las que es titular la demandante, implica un uso de
marca no autorizado, ni permitido por la normativa

Esta proteccion es especialmente singular en el caso que nos ocupa puesto que la marca “ldedista”
es a todas luces una marca notoria dentro del sector de actividad en € que opera. Ademés, dicha
infraccion queda patente por la manifiesta similitud de los dominios con la marca “ldedista”, hasta

el punto de crear confusién con la misma por d intento del demandado de atraer usuarios de
Internet a su pagina web con manifiesto animo de lucro.

No puedo dgar de destacar que € mero hecho de haber registrado una merca ajena como parte de
un nombre de dominio sin ningUin tipo de autorizacién por parte de su titular, no sélo constituye una
flagrante infraccién de los derechos marcarios de la demandante, sSino que ademés a aprovecharse
de ela se configura una conducta que resulta objetivamente contraria a cualquier exigencia de la
buenafe.

Por otro lado, d articulo 12 delaLey 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Dedleal, (en adelante
“LCD”) consideradeded:

“(...) e aprovechamiento indebido en beneficio propio 0 ageno, de las ventgjas de la
reputacion industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, sereputa dedeal el empleo de signos distintivosajenos(...).”

En este sentido, la utilizacion, sin la autorizacion debida de un signo distintivo gjeno, en cuanto
comprende € esfuerzo y la inversién econdmica que para su consolidacion en € mercado ha



realizado su titular, congtituye un acto contrario a derecho que perjudica y causa unos perjuicios
evidentesd titular de los derechos de propiedad industrial, en este caso ala demandante.

En € caso particular que nos ocupa, resulta evidente que el uso de la mencion “Idedista’ en los
dominios registrados da lugar a un aprovechamiento indebido de la notoriedad de dicha marca en el
mercado.

Este Experto, a tenor de las circunstancias que se han puesto de manifiesto en este caso, concluye
gue el demandado no ostenta derecho o interés legitimo alguno sobre los nombres de dominio
“wwwidedlista.es” y “www-ideadlista.es’. Al contrario, entiendo que €l demandante dispondria de la
legitimidad necesaria para ostentar la titularidad del mismo.

(iii). Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El dltimo de los elementos que es objeto de andlisis por parte de este Experto es la existencia 0 no
de un registro y uso de mala fe por parte del cemandado de los dominios “wwwidedista.es’ y
“www-idedlistaes’.

A juicio de este experto, resulta evidente que el demandado no ha podido ignorar que “Idedlista” es
una marca gena, registrada por una empresa dedicada a prestar servicios de intermediacion

inmobiliaria, puesto que, ha incluido en las paginas web http://wwwidedlista.es, y http://mww-

idedlista.es, entre otras, ofertas de productos y servicios relacionados, precisamente, con el sector
inmobiliario lo cua denota e conocimiento que tenia de las marcas de la demandante.

La falta de acreditacion por e demandado de su legitimidad en € uso de los nombres de dominio
objeto de controversia, me lleva a descartar que €l registro de los mismos pueda obedecer a otra
causa que no sea la de atraer hacia las paginasweb que cuelgan de los mismos a aquellos usuarios
gue, con base en d conocimiento que tienen de las marcas del demandante, quieran acceder a las
mismas a través de Internet.

De este modo, existe €l riesgo de que se genere confusion entre los usuarios acerca de quién esta
realmente detras de los sitios web y de los productos que se puedan ofrecer a través de éstos. El
consiguiente incremento de visitantes a sus paginas, obtenidos de manerailegitima, no deja lugar a
dudas acerca dd animo de lucro y mala fe que preside la conducta del demandado a la hora de
aprovecharse de las marcas de la demandante.

La citada actitud, a juicio de este experto, denota la mala fe que preside  comportamiento del
demandado, en relacién alos dominios, desde e momento mismo en € que se registraron.

De mismo modo e uso de maafey laintencionalidad para obtener un beneficio econémico ala



hora de utilizar € registro de unos determinados dominios, fueron ya observados en distintas
Resoluciones como la que puso término al Procedimiento nim. 200603c0010Grandvalira“ Neus del
VdiraSA.v.DonM. A. G. F.”, en laque se concluyo que la demandada habia obtenido de manera
ilegitima un incremento en & nimero de visitantes a sus pagina web, no degjando lugar adudas enlo
concerniente alamaafe yanimo de lucro que habiapresidido su conducta

En definitiva, este Experto considera que ha quedado acreditada la intencion del demandado de
registrar y usar de malafe los nombres de dominio “wwwidealista.es’ y “www-idedlistaes’

7. Decision
Considero que los nombres de dominio “wwwidealista.es’ y “www-idedista.es’ sonsmilares alas
marcas de las que estitular la demandante.

Delamismaforma, resulta evidente que €l actual titular, a contrario que € demandante, carece de
cualquier derecho o interés legitimo sobre los dominios “wwwidealista.es’ y “www-idedista.es’.

Asimismo, resulta evidente que los nombres de dominio “wwwidedista.es” y “www-idedlista.es’
han sido registrados y utilizados intentando aprovecharse de la reputacion de la demandante y con
manifiestay notoriamalafe

En definitiva, por la existencia de derechos previos ck la demandante sobre lamarca “ldedista’, y
por haberse acreditado la existencia de un registro especulativo y abusivo, estimo la pretension de la
demandante y, de acuerdo a ella, ordeno la cancelacion de los registros de los nombres de dominio
“wwwidedista.es’ y “www-idedlista.es’ .

La presente Resolucion se expide, dentro del plazo de quince dias que concede € Reglamento a

Experto para dictarla una vez recibida la documentacion pertinente, y por triplicado en Madrid en
fecha 6 de febrero de 2008.

Fdo: D. Rafael Echegoyen Enriquez de la Orden
Experto



