Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Atos Origin, S.A. v. P. P. G. B.

Caso No. DES2007-0034

Las Partes

La Demandante es Atos Origin, S.A., XXXXX, XXXX,pesentada por Herrero &
Asociados, Espania.

La Demandada es P. P. G. B., XXXXXX, XXXXX.

El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de domiaios<es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNI

Iter Procedimental

La Demanda se presentod ante el Centro de Arbigrijediacion de la OMPI (el
“Centro”) el 21 de diciembre de 2007. El 21 deafitore de 2007, el Centro envio a
ESNIC via correo electronico una solicitud de veaifion registral en relacion con el
nombre de dominio en cuestion. El 26 de diciendler@007, ESNIC envio al Centro,
via correo electrénico, su respuesta confirmanaoailDemandado es la persona que
figura como registrante, proporcionando a su vezlkios de contacto del contacto
administrativo, técnico y de facturacion. El Centerifico que la Demanda cumplia los
requisitos formales del Reglamento del procediroielat resolucion extrajudicial de
conflictos para nombres de dominio bajo el codiggdis correspondiente a Espafia
(“.ES”) (en adelante, el "Reglamento”).

De conformidad con los parrafos 7.a) y 15.a) dejl&wento, el Centro notificd
formalmente la Demanda al Demandado, dando comigrna@cedimiento el

9 de enero de 2008. La Demandante solicitd laesisspn del procedimiento
acordandose por el Centro con fecha de 16 de €ee2008, y por un plazo de treinta
dias. Con fecha de 8 de febrero de 2008, la Deamt@dolicito la reanudacion del
procedimiento al no haberse alcanzado acuerdo lastpartes. De conformidad con el
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parrafo 5.a) del Reglamento, el plazo inicialmdijelo fue prorrogado, como
consecuencia de la suspension acordada, por kel glezo para contestar la Demanda se
fijo, para el 24 de febrero de 2008. El EscritdCdmtestacion a la Demanda fue
presentado ante el Centro el 24 de febrero de 2008.

El Centro nombr6 a Manuell Moreno-Torres como mieminico del Grupo
Administrativo de Expertos el dia 4 de marzo de820€cibiendo la Declaracion de
Aceptacion y de Imparcialidad e Independencia,ariccmidad con el parrafo 7 del
Reglamento. El Experto considera que su nombramssajusta a las normas del
procedimiento.

Antecedentes de Hecho

La entidad demandante, Atos Origin S.A. en una esgdedicada al sector de los
servicios de tecnologia de la informacion que aueonh aproximadamente 50.000
profesionales en 40 paises, y su facturacion awdé 5.400 millones de euros.

La empresa Atos Origin S.A. es el resultado delamga sucesion de fusiones y
adquisiciones entre empresas que se remonta 4amo y que hoy en dia constituye la
tercera compariia europea de servicios informaticos.

De esta manera, la Demandante se constituye &9@élcbmo Atos, consecuencia de la
fusion entre las empresas Axime y Sligos. En elZ(00, de la unidn entre Atos y la
empresa holandesa Origin B.V surge la que hoy esoida como Atos Origin.

La Demandante es titular de las siguientes marcas:

- Marca internacional num. 600.191 ATOS (denomuagten clases 6, 9, 11y 20
para Francia, Suiza, Alemania, Espafia e Italia.

- Marca internacional num. 685.856 ATOS (mixtarkses 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41
y 42, para Francia, Austria, Benelux, Suiza, Chiepublica Checa, Alemania,
Espafia, Italia, Republica Popular Democrética de&darruecos, Monaco,
Polonia, Portugal, Federacion Rusa, Vietham, Reimdo y Suecia.

- Marca comunitaria num. 497.016 ATOS (denominataraclases 9, 16, 35, 36, 37,
38,41y 42.

- Marca internacional num. 767.142 ATOS ORIGIN (tajxen clases 35y 42 para
Francia, Benelux, China, Egipto, Espafia, Hungrééguaquia, Reino Unido,
Japon, Singapur, Polonia y Turquia.

- Marca internacional num. 771.936 ATOS ORIGIN (ta)xen clase 38, para
Francia, Austria, Benelux, Egipto, Espafia, Hungid@on, Irlanda, Turquia, Reino
Unido y Singapur.

- Marca internacional num. 854.289 ATOS CONSULTIKBnominativa) en
clases 9, 35, 36, 38, y 42, para Francia, Austradipon, Noruega, Singapur y
Estados Unidos.

- Marca internacional num. 854.847 ATOS ORIGIN (tapen clases 9, 35, 38y 42,
para Francia, China, Italia y Grecia.
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- Marca comunitaria num. 4.316.501 ATOS CONSULTIMI8nominativa) en
clases 9, 35, 36, 38y 42.

- Marca comunitaria num. 5.128.681 ATOS WORLDLINeiiominativa) en
clases 9, 35, 38 y 42.

Es igualmente titular de la denominacion sociabésta Atos Origin, SAU

Alegaciones de las Partes
A. Demandante

En primer lugar, considera que el nombre de domigistrado es idéntico a los
derechos previos de los que es titular, tanto peazson social, como sus marcas
registradas, y varios nombres de dominio, enti@sotr

Ademas, el Demandado no es titular de marcas ragést ni de una razén social que
pueda justificar la solicitud del nombre de domiarodisputa.

En segundo lugar, manifiesta que AtosOrigin S.Alenloa licenciado sus marcas y en
modo alguno le ha autorizado al uso de las mismas.

De hecho el Demandado cre6 una pagina web bapndbre de dominio <atos.es> en la
cual se mostraban numerosos enlaces a paginasowaigpaficas, lo cual podia inducir
a error a los usuarios de Internet pues podriaadacempresa Atos Origin , S.A. con
dichas actividades con contenido para adultos.

Que esta parte procedio a enviarle un requerimigrtitular del nombre de dominio
guien a pesar de no contestarlo si que procedafigarar una nueva pagina web bajo el
mismo nombre de dominio <atos.es> consistente arseire de enlaces que
redireccionan a otras paginas Webs relacionadateowas diversos que usan la
denominacion “atos”, como hoteles, coches, colchor@nsultoras, etc.

Que en dichas paginas cabe apreciarse la intedei®enta del nombre de dominio.

Finalmente, considera que la intencidn de atraeracimo de lucro, usuarios de Internet
a su pagina web, creando la posibilidad de qudiesdasconfusion con la identidad del
demandante en cuanto a la fuente, patrocinioaaiin 0 promocion de su pagina web o
de un producto o servicio que figure en su pagiel.w

Asimismo, considera que ha registrado o adquiricdhmmbre de dominio
fundamentalmente con el fin de vender, alquilaeaec por cualquier titulo el registro
del nombre de dominio al demandante que poseehtEr@revios 0 a un competidor de
éste por un valor cierto que supera el coste dogstatde que esté relacionado
directamente con el nombre de dominio.

B. Demandado

Considera el Demandado que el nombre de domindispaita no es idéntico tal y como
alega la parte Demandante ya que ni se denomirsahracen llamar Atos.

Niega por lo demas la pretendida notoriedad dediecandel Demandante en el sector
publico por lo que entiende no cabe confusion aquara los visitantes.
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Por una parte, alega el Demandado que la razodia pore procedio al registro del
nombre de dominio fue la de ser una palabra dgeseral y con la intencion de
desarrollar una pagina web. Proyecto éste quaaima comenzado por cuestiones de
tiempo.

El Demandado se manifiesta en contra de la petaéda Demandante toda vez que ésta
no procedio al registro del nombre de dominio ememento, ademas de haber dedicado
su actividad profesional como desarrollador de vagssle hace mucho tiempo lo que
avala su interés legitimo.

Igualmente, alega el Demandando que el registraatebre de dominio se efectud con
la idea de hacer una web/foro sobre el coche masteloque comercializa la marca
HYUNDAI.

Manifiesta, por otra parte, que las alegaciond&estas por la Demandante sobre su
pagina web son falsas pues, dice: “Dicha pagirtaegdo denominado parking, y es una
web preestablecida tras el registro, totalmentenaatizado, y sobre la que mi creacion
es nula. La existencia de la misma se debe asiblpganancia de pequefios ingresos
gracias a los clicks de los visitantes en los aiosiic

Niega por lo demas su experiencia en procedimiefgaste tipo aunque reconoce su
participacion en otro proceso similar por estimag ge trataba de una pagina web
desarrollada y en pleno funcionamiento con un tagalinjusto a sus intereses.

Por todo ello y una vez se puso en contacto ceh@mandante consider6 que lo mas
oportuno era transigir siempre que su hombre npeag@a como parte en este
procedimiento, mas al no garantizarsele su petiopia por desistir del acuerdo y
defender lo que cree es suyo en derecho.

Debate y conclusiones

De conformidad con lo establecido en el articula@llReglamento el Experto ha de
resolver sobre la demanda con base en:

- las declaraciones y los documentos presentaddagppartes,
- lo dispuesto en el “Plan Nacional” y en el proRieglamento y
- las leyes y los principios del Derecho naciorsplagiol.

Asimismo, se tendra en cuenta la doctrina considicen materia de nombres de
dominios genéricos del Centro, en tanto coincidanla regulacion espafiola por razon
de los mas que evidentes puntos de conexion antvtesaprocedimientos.

Conforme al articulo 2 del Reglamento procedergitwoacion a analizar si se cumplen

con los siguientes requisitos: 1) Que el nombrdaieinio sea idéntico o similar hasta

el punto de crear confusién con otro término sebme el Demandante alega poseer

Derechos Previos; 2) que el Demandado carezcardehtbs o intereses legitimos sobre
el nombre de dominio y 3) que el nombre de dontiaya sido registrado o utilizado de

mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar anfusion
El Demandado ha demostrado, por la prueba docuhegueada, ser titular de
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numerosos derechos previos, asi como de efectumnsolidado uso de los mismos en
su ambito de actuacion. De la misma, cabe recombeatidad en la marca ATOS con el
nombre de dominio en disputa, ademas de existilitsichen el resto de los derechos
previos de los que es legitimo titular el Demanelgue pueden abocar a confusion.

Por lo tanto, el Demandante justifica debidamehpgimer requisito exigido en el
articulo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legitimos

El Demandado fundamenta su derecho a ser reconcaido titular del nombre de
dominio en la falta de notoriedad de la marca dehBndante, a pesar de reconocer
como validas las pruebas “cuantitativas” aportguasel Demandante.

Sin embargo, esta argumentacion no es suficieméerphatir los fundamentos que el
Demandante ya que éste ademas de justificar seshaer previos, aporta prueba de la
realidad del numero de trabajadores, paises equb$rabaja, asi como su facturacion
anual que asciende aproximadamente a 5.400 milbmesiros. Todos estos elementos
deben considerarse suficientes a los efectos déardp marca ATOS como notoria en el
sector al que se dirige.

Por lo demas la simple manifestacion, sin aportad®prueba documental alguna, de
tener proyectado la creacion de una web sobrenétwe Atos, no deja de ser una mera
declaracion por lo que no cabe admitirla, en tentguanto el articulo 16 b)v) del
Reglamento dispone que la contestacion deberdrnn¢tualquier tipo de prueba
documental sobre las que se base el escrito destaaion, en especial aquellas que
acrediten que no se ha producido el Registro deithie de Dominio de caracter
especulativo o abusivo por parte del Demandadceeggedan desvirtuar los derechos
previos alegados por el Demandante”.

Asimismo, este Experto entiende que en este cdmoajdicarse el articulo 34 de la Ley
de Marcas a efectos de dar cobertura legal atidares de derechos marcarios.

Por cuanto antecede, el Demandado no ha acreditaelotar derecho o interés legitimo
en cuanto al uso del nombre del dominio. Porrtoteeste Experto da por cumplido con
el segundo de los requisitos que le exige el Regdmonal Demandante.

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

Lo curioso del presente caso es que el Demandadibeacluanto alega el Demandante:
la vinculacion del nombre de dominio a una pagima@grafica en primer lugar; su
vinculacién posterior a un servicio de “aparcanmoedd webs” con contrato de
remuneracion por visitas y, finalmente su intenadérventa del nombre de dominio.

Evidentemente, el Demandado tiene derecho a adgaoinombre de dominio pero ante
la falta de interés legitimo todo aboca a su inétuen alguno de los supuestos de
registro o uso del nombre de dominio de mala f&.efemplo, “El Demandado que haya
registrado o adquirido el nombre de dominio fundata@enente con el fin de vender,
alquilar o ceder por cualquier titulo el registad dombre de dominio al Demandante...
0, cuando se dice que “El Demandado, al utilizawoehbre de dominio, ha intentado de
manera intencionada atraer, con animo de lucr@rigsude Internet a su pagina web o
cualquier otra, creando la posibilidad de que exéshfusion con la identidad del
Demandante”.
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En definitiva, existe fundamento suficiente parasiderar que el registro y uso del
nombre de dominio <atos.es> se realiz0 de makxisten indicios para apreciar que el
Demandado conocia las marcas de la Demandantex@an&into de registrar el nombre
de dominio lo que podria permitirle un aprovechamaeale sus derechos marcarios. En
este sentidd he Saul Zaentz Company doing business as Tolkiamdises vMarc
Rodriguez NegraCaso OMPI N° DES2006-0043: “... queda igualmeateditado el
uso no efectivo del nombre de dominio al quedacwiado a una pagina web sin
contenido propio, la falta de respuesta tantoqieamiento realizado antes de la
presentacion de la Demanda, como la falta de retgpada misma” lo que permite al
Experto apreciar el uso y el registro del nombredatainio como de mala fe.

En definitiva, se cumple el tercero de los regosséxigidos en el articulo 2 del
Reglamento para que exista un registro abusivpecesativo de los nombres de
dominio, y, por lo tanto, para que prospere la detaa

7. Decision

Por las razones expuestas, en conformidad cotiallar21 del Reglamento, el Experto
ordena que el nombre de dominio, <atos.es> sesfér&o al Demandante.

Manuel Moreno-Torres
Experto Unico

Fecha: 18 de marzo de 2008
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