Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Gabrielle Studio, Inc. y The Donna Karan Company LLC c. J. A. C.

Caso No. DES2008-0003

Las Partes

Las demandantes son Gabrielle Studio, Inc. y ThenBdaran Company LLC,
XXXXXX XXXX, XXXXXX XXXXXX, representada por Elzabuu, Espafia, con
domicilio en (en adelante, las “Demandantes”).

El demandado es J. A. C., con domicilio en XXXXXXXXX (en adelante, el
“Demandado”).

El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del Nombre de Dominio es ESNIC.

Iter Procedimental

El escrito de demanda (en adelante, la “Demandafyasentd ante el Centro de
Arbitraje y Mediacion de la OMPI (en adelante, @ehtro”) el 5 de febrero de 2008. El
mismo dia el Centro envié a ESNIC, por medio deemoelectrénico, una solicitud de
verificacion registral en relacion con el Nombrelisminio. El 6 de febrero de 2008
ESNIC envi6 al Centro, via correo electrénico, espuesta confirmando que el
Demandado es la persona que figura como registianojgorcionando a su vez los datos
de contacto de los contactos administrativo, técpide facturacién. EIl Centro verificd
gue la Demanda cumplia los requisitos formales@glamento del procedimiento de
resolucién extrajudicial de conflictos para nomhtesiominio bajo el cédigo de pais
correspondiente a Espafia (“.ES”) (en adelanteReglamento”).

De conformidad con los articulos 7a) y 15a) dell&agnto, el Centro notificd

formalmente la Demanda al Demandado, dando com@namcedimiento el 8 de
febrero de 2008. De conformidad con el parrafodehReglamento, el plazo para
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contestar la Demanda se fij6 para el 28 de felster2008. EI Demandado no contesto a
la Demanda. Por consiguiente, el Centro notifilddeanandado su falta de personacion
y ausencia de contestacion a la Demanda el 3 deordar2008.

El Centro nombré a Albert Agustinoy Guilayn (enladée, el “Experto”) como miembro
anico del Grupo Administrativo de Expertos el dsadke marzo de 2008, recibiendo la
correspondiente declaracion de aceptacion y deroighidad e independencia, en
conformidad con el parrafo 7 del Reglamento. Eidfio considera que su
nombramiento se ajusta a las normas del procedimien

Antecedentes de Hecho
Las Demandantes
Las Demandantes en este procedimiento son:

- Gabrielle Studio, Inc., sociedad estadounideosestituida en 1984 por la
disefiadora de moda D. K., encargada de la gestidwrebinternacional de la
cartera de marcas y nombres de dominio basad@sdambminacion “DKNY”.

Las mencionadas marcas fueron originalmente regassrpor D2 D. K., la cual
transfirio en julio de 1996 los correspondientegsteos a favor de esta sociedad; y

- The Donna Karan Company LLC, sociedad estademsieligualmente constituida
en 1985 por D2 D. K., a través de la cual se datileucomercializacion a nivel
internacional todo tipo de productos y disefiogmtee los cuales destacan
especialmente los productos identificados bajodecenDKNY.

Gabrielle Studio, Inc. interviene en este procedito en su calidad de titular de los
registro de marca alegados para basar la Demaneiairas que The Donna Karan
Company LLC interviene en su calidad de licenciatde las marcas DKNY, las cuales
utiliza a nivel internacional desde hace mas detgeifios.

Tal y como se ha indicado anteriormente ambas cdfapdueron constituidas y se
encuentran estrechamente vinculadas a la disefiddarada D. K., la cual se ha
convertido en referente mundial en el ambito dedala. En efecto, sus disefios y
productos son reconocidos en multiples mercadesensuentran completamente
vinculados a la denominacién “DKNY” la cual ha aitiflo renombre mundial, tal y
como han acreditado las Demandantes al aportar Barhanda numerosa
documentacién confirmando dicho renombre.

De acuerdo con lo sefialado con anterioridad, G&b8éudio, Inc. es titular de
numerosos registros de marcas basados en la deawémriDKNY” en multiples
jurisdicciones. Asi, dicha sociedad es titulatagesiguientes registros con efectos en
Espafia, entre los que cabe citar:

- La marca espafiola n® 1301733 DKNY, registrasaetectos desde el 13 de
febrero de 1989, en la clase 18 del Nomenclatermacional;

- La marca espafiola n® 1301734 DKNY, registragaetectos desde el 13 de
febrero de 1989, en la clase 25 del Nomenclatermacional;

- La marca espafiola n® 2253925 DKNY, registragaetectos desde 19 de agosto
de 1999, en la clase 35 del Nomenclator Internatjion
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- La marca comunitaria n°® 142323 DKNY, registrada efectos desde el 1 de abril
de 1996, en las clases 3, 9, 14, 18 y 25 del Nolaemdnternacional; y

- La marca comunitaria n°® 2282879 DKNY, registreoa efectos desde el 2 de julio
de 2001, en la clase 35 del Nomenclator Internation

Estas marcas se incluyen dentro de una amplia@altesignos distintivos de gran
presencia y renombre tanto en el mercado espaf ebeuropeo en general.

El Demandado

El Demandado es un ciudadano espafiol con domapboente en Madrid. Al no
haberse personado en forma alguna en el presatedimmiento, el Demandado no ha
aportado informacion adicional sobre sus actividgatefesionales ni las razones que le
llevaron a registrar el Nombre de Dominio.

En este sentido, el Unico dato que ha podido camstbExperto es que el Demandado es
igualmente titular del nombre de dominio <xxxxx»ese, el cual fue registrado en la
misma fecha que el Nombre de Dominio y, al igua éste, corresponde a marcas
notorias de terceros sin que, aparentemente, eglatadn alguna entre dichos terceros y
el Demandado.

El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado el 21 de agdst@006, y en un primer momento
estuvo conectado a un servicio de “aparcamientaictiebres de dominio, en virtud del

cual la Demandante ha acreditado documentalmeetelddemandado obtenia ingresos
por cada visita que recibia.

El 7 de enero de 2008, y tras tener conocimienteedestro del Nombre de Dominio por
parte del Demandado, las Demandantes le remitigrarquerimiento exigiendo la
transferencia del Nombre de Dominio. El 10 de eder2008, el Demandado respondio
a las Demandantes, poniendo de manifiesto su \aduie transferir a su favor el
Nombre de Dominio. Asimismo, el Demandado deséaatsitio web conectado al
Nombre de Dominio. No obstante, y a pesar delmecimiento por parte del
Demandado de los derechos de las Demandantesesdwenbre de Dominio y de
numerosos intentos por parte de aquéllas parallartia transferencia del mismo, dicha
transferencia no se ha podido ejecutar como coese@ude la falta de colaboracion del
Demandado.

Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En la Demanda alegan las Demandantes:

- Que son titulares de numerosos registros mascariernacionales, comunitarios y
espafoles basados en la denominacion “DKNY”, la lcaabtenido un gran

renombre derivado del éxito de los disefios y primducomercializados por las
Demandantes bajo las mencionadas marcas;
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B.

Que el Demandado registro el Nombre de Domihitiele agosto de 2006, y que
inicialmente lo utilizoé para desviar usuarios deinet a un sitio de aparcamiento
de nombres de dominio, actividad que, aparte dergde beneficios por cada

visita que se producia, fomentaba el acceso asitros web en los que se ofrecian
productos competidores de los disefiados y comezamials por las Demandantes;

Que la conducta descrita constituye una evidentestra de mala fe, dafiando los
intereses e incluso la reputacion de las marcasD#iNlaridad de las
Demandantes;

Que, tras descubrir el registro y uso del Nond@®ominio por parte del
Demandado, las Demandantes le remitieron un ragiesrio instadndole a cesar en
dicho uso y a transferirles el Nombre de Domirilacho requerimiento fue
parcialmente atendido por el Demandado quienyé@mocer sus derechos,
desactivo el sitio web conectado al Nombre de Damiho obstante, dicha
transferencia no se pudo ejecutar ante la faltaotiboracion del Demandado;

Que el Demandado es igualmente titular del nemlerdominio <hpcompagqg.es>,
correspondiente, como en el caso del Nombre de moy@a marcas renombradas
titularidad de terceros. Las Demandantes considaraste sentido que el registro
del Nombre de Dominio por parte del Demandado @elceadrarse dentro de una
conducta evidente de mala fe;

Que el Nombre de Dominio es idéntico a las maf&aNY de las que Gabrielle
Studio, Inc. es titular y The Donna Karan Compah¢ Licenciataria;

Que el Demandado no ostenta derecho o integésrie alguno que justifique su
actuacion al registrar y utilizar el Nombre de Doioj

Que el Demandado registro y ha utilizado el Nmmde Dominio de mala fe, con
el &nimo evidente de aprovecharse de las marcasyQi€xa atraer a su propia
pagina web a consumidores, con el fin de obterggeswos derivados de dichas
visitas. En este sentido, las Demandantes recuetdzaracter notorio de sus
marcas Yy, por tanto, el evidente atractivo que semd Nombre de Dominio, al
basarse literalmente en las siglas “DKNY”; y

Que, atendiendo a los argumentos indicadospeite de Dominio deberia ser
transferido a favor de Gabrielle Studio, Inc.

Demandado

El Demandado no contesto a las alegaciones dedamidantes ni se ha personado de
forma alguna en el marco del presente procedimiento

Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, las Demandantes @ebediitar la concurrencia de las
tres condiciones siguientes para que sus pretesssgean estimadas:

(i)

Acreditar el caracter idéntico o confusamesiteilar del Nombre de Dominio
respecto de un término sobre el que la Demand&eda poseer derechos previos.
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(i)  Acreditar la ausencia de derechos o interésgisimos por parte del Demandado
respecto al Nombre de Dominio.

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

A continuacion se analiza la eventual concurredeiaada uno de los mencionados
elementos requeridos por el Reglamento respegi@sénte caso. No obstante, antes de
proceder a dicho analisis, este Experto deseaandice, a efectos de contar con criterios
adecuados de interpretaciéon de las circunstanplasbles a este caso, se servira de la
interpretacion dada en decisiones adoptadas earebrde la aplicacion de la Politica
Uniforme de Solucién de Controversias en materidaiabres de Dominio (en adelante,
la “UDRP"), la cual ha servido de base para la@iation del Reglamento. Los
mencionados criterios, de hecho, ya han sido atibz en las decisiones anteriores a la
presente aplicando el Reglamento (ver la decisi@itgroup, Inc. y Citibank N.A. v. R.
G. G, Caso OMPI N° DES2006-0001, eadbrokes Internacional Limited v. Hostinet,
S.L, Caso OMPI N° DES2006-0002; o Eerrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. v.
Maxtersolutions C.BCaso OMPI N° DES2006-0003

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar anfusion

La primera de las circunstancias que la Demandisiie acreditar en el marco del
Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéotimanfusamente similar con una
denominacion sobre la cual la Demandante ostertettos previos”, incluyéndose
dentro de la definicién de dicho concepto estabbiepor el articulo 2 del Reglamento las
marcas con efectos en Espafa.

En este sentido, cabe recordar simplemente quertzaBdante es titular de numerosos
registros de espafioles y comunitarios basadosdaniaminacion “DKNY”, la cual
deben considerarse, a efectos del Reglamentojddérai Nombre de Dominio. En
efecto, en ningun caso la inclusién del sufijo™ msede considerarse como una
diferencia relevante, al derivarse de la propidigaracion técnica actual del sistema de
nombres de dominio. Asi lo han considerado nunasrdscisiones aplicando la UDRP
como, por ejemplo eNew York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiy2dlp

OMPI N° D2000-0812;A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc.,
Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Nig@aso OMPI N° D203-0172Caja

de Ahorros de la Inmaculada de Aragén c. O. EGaso OMPI N° D2005-1029.

De este modo, este Experto considera que las Demt&sdhan demostrado la
concurrencia del primero de los elementos exigmwse| Reglamento para estimar la
Demanda.

B. Derechos o intereses legitimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo d®egéhmento, deben probar las
Demandantes es que el Demandado no ostenta deratieoés legitimo alguno sobre el
Nombre de Dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificanel® supuestos —de caracter
meramente enunciativo— en los que puede consigenais el demandado ostenta un
derecho o interés legitimo sobre el nombre de dioreim cuestion y que, por tanto, lo ha
registrado y utiliza de forma legitima. En conereales supuestos son:

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

(i)  Ser conocido corrientemente por el Nombre denihio, ain cuando no haya
adquirido derechos de marcas de productos o sesvici

(i) Haber hecho un uso legitimo y leal o no coamrrdel 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 del Demandado respddimambre de Dominio. Por el
contrario, teniendo en cuenta las circunstancielsgatas por las Demandantes, el
Experto considera que:

() ElI Demandado no ha utilizado el Nombre de Ddméen un modo que pueda
considerarse siquiera minimamente conectado amnuirgederecho o interés
legitimo. En efecto, la conducta del Demandadaistente en utilizar el Nombre
de Dominio para su propio provecho cesando solavrando fue requerido por
las Demandantes, sumada al caracter inequivocamtistiteéivo del Nombre de
Dominio, excluyen completamente la eventual exsgede un uso licito de aquél
por parte del Demandado;

(i) Dado el caracter inequivocamente referidasarharcas DKNY del Nombre de
Dominio y las obvias diferencias entre el misma ganbre del Demandado,
parece igualmente obvio que éste en ningin montensido conocido bajo la
denominacion “DKNY”, para cuyo uso tampoco habd siutorizado por parte de
las Demandantes;

(i) Dificilmente podria considerarse que el Demiado ha hecho un uso legitimo u
ostenta un interés legitimo en general sobre eliMerde Dominio dado que el
mismo se refiere de modo obvio e inequivoco a lacas de las que las
Demandantes son titular y licenciataria, sin gusera razonablemente un uso por
parte del Demandado que no constituyera una infnacte los derechos de las
Demandantes; y

(iv) Lafalta de personacion del Demandado emedgnte procedimiento, y por tanto la
falta de aportacion de argumento alguno en deféelsagistro del Nombre de
Dominio por su parte, ha impedido al Experto adoptea postura distinta a la
expresada en este decision.

Teniendo en cuenta todo lo expresado en este plrEaperto considera que las
Demandantes han acreditado que el Demandado ndaderecho o interés legitimo
alguno sobre el Nombre de Dominio.

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

El tercero de los elementos requeridos por el Regio es que las Demandantes
prueben que el Demandado ha registrado o utilizhtifmmbre de Dominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendocatainstancias indicadas en el punto
anterior de la presente decision, el Demandadctenta derecho o interés legitimo
alguno sobre el Nombre de Dominio.
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Habida esta circunstancia, es dificil imaginar gjueemandado pudiera haber registrado
de buena fe el Nombre de Dominio, atendiendo eajmeente al caracter renombrado de
las marcas DKNY y que dicha denominacién se enca@tiviamente vinculada a las
Demandantes.

Esta percepcion se ve reforzada por el hecho gperabndado es titular igualmente de
otro nombre de dominio compuesto por la combinad®otras marcas renombradas.
Este hecho, sumado al reconocimiento del Demandiada conocimiento de las marcas
de las Demandantes y de los derechos de éstaslasinesmas y a la ausencia de
argumentos del Demandado en su propia defensaneared del presente
procedimiento, conducen al Experto a consideraretjidombre de Dominio fue
registrado de mala fe en el sentido del Reglamento.

En este mismo sentido, cabe sefialar que la identixiatente entre la marca titularidad
de la Demandante y el Nombre de Dominio hace inp@#naginar un uso futuro del
mismo que no supusiera una infraccion de los desedh aquélla. Dicha interpretacion
coincide plenamente con la adoptada en otros prog&Ettos basados en circunstancias
parecidas a las que se dan en este procedimiartqfr ejemploBugatti International
S.A.c. E. L. .Caso OMPI N° DES2006-001Gas Gas Motos, S.A. c. L. N. Ii@aso
OMPI N° DES2006-001Fndebe Catalana, S.L. c. R.. O, Oaso OMPI N°
DES2006-0028).

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto consiiégaen el presente caso concurre la
tercera de las condiciones establecidas por ebRegito a fin de estimar la Demanda.

Decision

Por las razones expuestas, en conformidad coti@llar21 del Reglamento, el Experto
ordena que el nombre de dominio, <dkny.es> seaftrado a Gabrielle Studio, Inc.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto Unico

Fecha: 28 de marzo de 2008
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