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1. Las Partes

La Demandante es Pylon Technologies Co., Ltd., China, representada por Chofn Intellectual Property
(Chofn IP), China.

El Demandado es Dominio industrial Espafa grupo empresarial, Espafa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <pylontech.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en
disputa es SCIP.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presenté ante el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI (el “Centro”) el 21 de
septiembre de 2023. EIl 22 de septiembre de 2023, el Centro envié a Red.es por correo electrénico una
solicitud de verificacion registral en relacién con el nombre de dominio en disputa. El 25 de septiembre de
2023, Red.es envio al Centro por correo electronico, su respuesta confirmando que el Demandado es la
persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos
administrativo, técnico y de facturacion.

El Centro verifico que la Demanda cumplia los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de
resolucion extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el codigo de pais correspondiente a
Espafia (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los articulos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificé formalmente la Demanda al
Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de octubre de 2023. De conformidad con el articulo
16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijo para el 25 de octubre de 2023. EIl Escrito
de Contestacion a la Demanda fue presentado ante el Centro el 15 de octubre de 2023.
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El Centro nombré a_como Experto el dia 23 de octubre de 2023, recibiendo la Declaracién de
Aceptacion y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con articulo 5 del Reglamento. El Experto
considera que su nhombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es un proveedor especializado en sistemas de almacenamiento de energia en baterias
(BESS) que opera a nivel mundial. Cotiza en la Bolsa de Shangai desde 2020 y ha venido recibiendo
diversos reconocimientos como por ejemplo el “Premio al Mejor Proveedor de Baterias de Almacenamiento
Energético de China 2020” o, el premio otorgado por EuPD Research, “Top Brand PV Spain 2021”.

El Demandante es titular de diversas marcas sobre PYLONTECH en diferentes jurisdicciones y a efecto de
sus Derechos Previos: Registro marcario ante la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual con
numero 1573975 con fecha de registro 10 de julio de 2020 designando, entre otros, la Unién Europea, y del
registro marcario ante la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual con niumero 1149396 con fecha
de registro 11 de diciembre de 2012, designando, entre otros la Unién Europea.

El Demandado registré el nombre de dominio en disputa el 9 de febrero de 2021 y lo tiene puesto a la venta
en el sitio web al que redirige y en el que se muestra el logo del Demandante. También se reproduce en el
sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa el mensaje “Distribuidor especialista en Fotovoltaica’
seguido de unos datos de contacto y una direccion de correo electrénico que parece guardar relacién con el
Demandado.

5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante

Alega el Demandante que el nombre de dominio en disputa contiene la marca PYLONTECH de su
propiedad lo que puede generar confusion. A tal efecto sefiala que el dominio superior geografico de primer
nivel (por sus siglas en ingles ccTLD) no debe tenerse en cuenta a efectos de este requisito.

Manifiesta el Demandante que el Demandado carece de derechos o intereses legitimos sobre el nombre de
dominio en disputa. En este sentido considera que los intentos del Demandado en la venta del nombre del
dominio en disputa impiden reconocer a su favor tales derechos. Ademas, conforme a las busquedas
realizadas el Demandado carece de derechos marcarios sobre el término “pylontech” y, niega haber
concedido autorizacion de cualquier tipo para el uso o registro del nombre de dominio en disputa. Y en todo
caso, tampoco coincide el nombre de dominio en disputa con el nombre del Demandado.

Por lo que se refiere al tercer requisito, el Demandante considera que cuando se produjo el registro del
nombre de dominio en disputa por el Demandado su marca PYLONTECH ya habia tenido difusién en
Europa por su participacion en diversos eventos. Por ello, considera que el Demandado conocia o deberia
haber conocido el nombre comercial y la marca del Demandante al registrar el nombre de dominio en
disputa. En este sentido destaca que el contenido de la pagina web a la que apunta el nombre de dominio
en disputa es basicamente el mismo que el de la pagina web oficial del Demandante. Por lo tanto, el
Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa de mala fe.

Y para concluir el Demandante sostiene que las circunstancias de esta disputa le llevan a considerar que el
registro y uso del nombre de dominio en disputa tenian por objetivo primordial su venta, alquiler o cesién de
cualquier otro modo al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de
dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con
dicho nombre de dominio.
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B. Demandado

El Demandado manifiesta que el Demandante no se encuentra presente en Espafa al no existir empresa
alguna con dicha denominacion.

Al momento del registro del nombre de dominio en disputa el Demandante no disponia de una marca
conocida en Espanfia y solamente vendia productos a través de algun pequefio distribuidor.

El Demandado niega valor a los resultados del motor de busqueda ofrecidos por el Demandante segun el
cual todos ellos se referirian a él. Y por ello considera que las mismas tienen animo de engafo al referirse a
la situacién actual muy diferente de la existente al momento del registro en la que el Demandante no era
conocido.

6. Debate y conclusiones

Conforme al articulo 2 del Reglamento, se procede a continuacién a analizar si se cumplen los siguientes
requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusién
con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado
carezca de derechos o intereses legitimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de
dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

La presente Decision se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la
Politica uniforme de solucién de controversias en materia de nombres de dominio (la “Politica UDRP”), por
lo que el Experto también hara referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Politica UDRP y la Sinopsis
de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Politica
UDRP, tercera edicion (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusién con otro término sobre el que el
Demandante alega poseer Derechos Previos

La Demandante ha demostrado ser titular de Derechos Previos en los términos del articulo 2 del
Reglamento lo que lleva al Experto a realizar una comparacion entre éstos y el nombre de dominio en
disputa. De la misma resulta evidente la reproduccion integra de la marca PYLONTECH en el nombre de
dominio en disputa. Ver la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, seccién 1.7.

Nota el Experto que, normalmente, el dominio superior geografico de primer nivel (por sus siglas en ingles
ccTLD) en este caso “.es” no se tiene en cuenta al efecto de la comparacion que conlleva este requisito.
Ver la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, seccién 1.11.1.

Por tanto, declara el Experto cumplido el primer requisito del Reglamento habida cuenta de la integra
reproduccién de la marca PYLONTECH en el nombre de dominio en disputa.

B. Derechos o intereses legitimos

Conforme al Reglamento, corresponde al demandante demostrar que el demandado carece de derechos o
intereses legitimos. No obstante, decisiones anteriores han mantenido de forma unanime que habida
cuenta de que la mayoria de las evidencias se encuentran en poder del demandado basta con que el
demandante demuestre prima facie este requisito. Y, de lograrlo, correspondera al demandado presentar la
evidencia suficiente que permita demostrar sus derechos o intereses legitimos en el nombre de dominio.
Ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, seccién 2.1



https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
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Pues bien, el Demandante ha logrado acreditar la titularidad de derechos marcarios anteriores al registro del
nombre de dominio en disputa. Asimismo, nota el Experto que el nombre de dominio en disputa no se
corresponde con el nombre del Demandado, ni tampoco lo identifica y no existen evidencias que permitan
llegar a la conclusion de que el Demandado es conocido por el nombre de dominio en disputa.

Adicionalmente, tiene en cuenta el Experto que no consta marca alguna sobre el término “pylontech” a favor
del Demandado segun las busquedas negativas realizadas por la Demandante en bases de datos para
paises de la Unién Europea. Tampoco el Demandado ha recibido autorizacion para el uso o registro del
nombre de dominio en disputa a pesar de la utilizacién de la marca en el sitio web al que redirige el nombre
de dominio en disputa.

Por otra parte, tiene en cuenta el Experto que los nombres de dominio idénticos a una marca conllevan, en
general, un alto riesgo de afiliacion o de asociacion. En este sentido la Sinopsis 3.0 elaborada por la OMPI
seccion 2.5.1y, Skyworks Solutions, Inc. c.( ) C2sc OMP! No. DES2022-0015.

Con todo, el Experto considera que prima facie el Demandante ha demostrado la ausencia de derechos o
intereses legitimos a favor del Demandado. Siendo asi corresponde al Demandado demostrar sus
derechos o intereses legitimos sobre el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, el Demandado se ha
limitado a negar la actividad del Demandante en Espafa y sefialar el limitado acceso al mercado espafiol
del Demandante. Sin embargo, este argumento carece de entidad para reconocer al Demandado derechos
o intereses legitimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Por cuanto antecede el Experto considera cumplido este segundo requisito a los efectos del Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Reglamento establece este tercer requisito con caracter alternativo. Es decir, su cumplimiento queda
demostrado con un registro o con un uso del nombre de dominio de mala fe.

Constituye uno de los factores que afectan calificar el registro del nombre de dominio en disputa como de
mala fe el conocimiento previo de la marca por el demandado al momento del registro. En el presente caso
y en la balanza de las probabilidades el Experto considera que el Demandado conocia o debia conocer la
marca PYLONTECH. A tal efecto, el anuncio de venta del nombre de dominio en disputa incluye la marca
PYLONTECH de forma prominente lo que avalaria un conocimiento previo y que habria registrado el
nombre de dominio en disputa por su identidad del con dicha marca. Por otro lado, el Experto nota la
referencia “Distribuidor especialista en Fotovoltaica” seguido de unos datos de contacto que facilmente
llevan a considerar que los datos de contacto son los de dicho distribuidor especialista en fotovoltaica, y que
junto con el despliegue en el logo del Demandante llevarian a confusién en cuanto al origen relaciéon o
asociacion del nombre de dominio en disputa con el Demandante. Ademas, de dedicarse ambas partes al
mismo sector, o en un sentido amplio al sector energético, podrian reputarse competidoras en los términos
que expresa la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0., seccion 3.1.3 segun el cual “....los expertos han
utilizado la nocién de un ‘competidor’ mas alla del concepto de un competidor comercial para incluir también
el concepto de ‘una persona que actua en oposicién a otra’ por algin medio de ganancia comercial, directa
o no”. Por ello, dedicandose ambas partes al sector de las energias renovables debemos reputarles
competidores y por ello el Demandado debid haber tenido conocimiento de la Demandante al momento del
registro del nombre de dominio en disputa. Y, finalmente, las propias manifestaciones del Demandado
abocan a concluir un conocimiento previo de PYLONTECH cuando declara que al momento de registro del
nombre de dominio en disputa la Demandante “solo vendia algo a través de algun pequefio distribuidor”.

De lo anterior se deduce que aplica igualmente el supuesto descrito en el articulo 2 del Reglamento para
reputar de mala fe el registro de un nombre de dominio: “El Demandado haya registrado el nombre de
dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad de un competidor.”


https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DES2022-0015
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
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El Experto quiere sefialar en cualquier caso que aun cuando el Demandado no se dedicara al mismo sector
que el Demandante, ello no impediria la conclusion de mala fe en el presente procedimiento, conclusion que
se alcanza a la vista de la identidad con la marca de la Demandante, y de la reproduccion del logo de la
misma en la pagina web a la que dirige el nombre de dominio en disputa.

Por todo ello debe reputarse el registro y el uso del nombre de dominio en disputa como de mala fe y por
ello, el Experto considera cumplido el tercero de los requisitos del Reglamento.
7. Decision

Por las razones expuestas, en conformidad con el articulo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el
nombre de dominio <pylontech.es> sea transferido al Demandante.

Fecha: 7 de noviembre de 2023
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