Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Quental Technologies, S.L. v. O. H. C.

Caso N° DES2007-0026

1. Las Partes

La parte demandante es Quental Technologies, 8al.damicilio en XXXX, XXXX
representada por Herrero & Asociados, Espafia (glarsté, la "Demandante”).

La parte demandada es O.H.C., con domicilio en XXXXX, XXXXX (en adelante,
el "Demandado”).

2.  ElINombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del Nombre de Dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

El escrito de demanda (en adelante, la “Demandafyasentd ante el Centro de
Arbitraje y Mediacion de la OMPI (en adelante, @ehtro”) el 24 de octubre de 2007.
El 24 de octubre de 2007 el Centro envié a ESNIOwedio de correo electrénico una
solicitud de verificacion registral en relacion edriNombre de Dominio.

El 25 de octubre de 2007 ESNIC envi6 al Centrovpmide correo electrénico, su
respuesta confirmando que el Demandado es la @egaenfigura como titular del
registro del Nombre de Dominio, proporcionando &esxilos datos de contacto del
contacto administrativo, técnico y de facturacion.

En respuesta a una notificacion remitida por elt@egl 5 de noviembre de 2007 en el
sentido que la Demanda era administrativamenteidefe, el Demandante presenté
una modificacion a la Demanda el 6 de noviembr20f&. El Centro verifico
entonces que la Demanda cumplia los requisitosdi@srdel Reglamento del
procedimiento de resolucion extrajudicial de catdis para nombres de dominio bajo
el codigo de pais correspondiente a Espafia (“.EE8"adelante, el “Reglamento”).
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De conformidad con los Articulos 7a) y 15a) del BRegento, el Centro notifico
formalmente la Demanda al Demandado, dando comigrna@cedimiento el

8 de noviembre de 2007. De conformidad con ebp@s.a) del Reglamento, el plazo
para contestar la Demanda se fijo para el 28 deemdore de 2007. ElI Demandado no
contesto a la Demanda. Por consiguiente, el Cawotiicé al Demandado su falta de
personacion y ausencia de contestacion a la Denme3flade noviembre de 2007.

El Centro nombro a D. Albert Agustinoy Guilayn @ahelante, el “Experto”) como
miembro unico del Grupo Administrativo de Expertbslia 12 de diciembre de 2007,
recibiendo la correspondiente declaracion de aceEpty de imparcialidad e
independencia, de conformidad con el Articulo 5Risglamento. El Experto
considera que su nombramiento se ajusta a las sateh@rocedimiento.

Antecedentes de Hecho
4.1. La Demandante

La Demandante es una sociedad espafiola especadindd prestacion de servicios
técnicos y en el desarrollo de soluciones tecno&®gicon una especial atencion a las
plataformas de telefonia mévil. Asi, desde su titmegdon en 2001 la Demandante se
ha especializado, entre otros ambitos, en el ddkae implantacion de proyectos
tecnoldgicos, en la prestacion de servicios dersepécnico y de externalizacion de
recursos y procesos, asi como en el desarrolloldeignes técnicas para telefonia
movil. Actualmente la Demandante ha consolidadpasicion en el mercado,
contando con una plantilla de mas de 130 trabagasdor

Desde el 18 de agosto de 2006 la Demandante kes tieila marca espafiola
QUENTAL TECHNOLOGIES, S.L. (registro n° 2.727.48®)gistrada en las clases 9,
38, 41 y 42 del Nomenclator Internacional, habiéadidilizado en todo momento para
el desarrollo de sus actividades.

Igualmente, la Demandante es titular de numerogdres de dominios basados en el
nombre “Quental”, tales como <quental.com>, <quantae>, <quental.biz> o
<quental.mobi>. Todos ellos se encuentran conestaon el sitio web corporativo de
la Demandante, en el que se ofrece informaciom tsottre la misma como sobre los
servicios que presta y los productos que comezaiali

4.2. ElDemandado

El Demandado no se ha personado en modo algurigessente procedimiento, por lo
gue no ha expuesto ante el Experto sus circunaggau vinculacion con el Nombre
de Dominio.

Ello no obstante, de acuerdo con la documentag@értada por la Demandante en la
Demanda, ha quedado acreditado que el Demanda@onjpieado de la Demandante
durante un periodo comprendido entre el 25 de dbri002 v el

28 de febrero de 2003, fecha en la que fue despediaio trabajador de la
Demandante. La abrupta terminacién de dicha c@tdeboral provocé que el
Demandado publicara en distintos sitios web de otemi@s publicos numerosos
comentarios despectivos contra la Demandante,igcidos asi como contra su
politica laboral.

Asimismo, habiendo realizado una busqueda a trdevdsternet el Experto ha podido
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comprobar que el Demandado es programador infacmatiemas de masico, habiendo
estado vinculado con el desarrollo de distintasaneientas informéticas asi como
sitios web, algunos de los cuales son titularideetth suya.

4.3. El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado por el Demamdald7 de agosto de 2006 y se
encuentra actualmente conectado a un sitio welta#alia diversos aspectos culturales
y que se encuentra aparentemente dedicado abescpénsador portugués Antero de
Quental. Asi se expone en el texto de bienvendliat® sitio web el cual indica:

“El nombre de esta publicacion digital existe emekaaje, inspiracion y
reconocimiento al pensador y poeta Antero de Quenta

<quental.es>, <quental.net> y <quental.org>, sanidios relacionados entre si,
todos ellos puntos de encuentro de pensamientatatienes, inquietudes y
expresion de todas las areas del saber.

Si te gusta escribir y crees que tienes algo qoe, a® dudes en participar en
este portal. Solo tienes que registrarte y ya godoénenzar a publicar tus
propios articulos.

iiGracias por tu colaboracién!!”

El mencionado texto se complementa con otro al ieda mencionada pagina
indicando:

“¢, Qué es quental.es?

Es una base de datos de contenidos culturales gaailé@ encontrar
informacion relacionada con todas las areas delrsabi como
aportar sus conocimientos escribiendo sus propi@sibs, los cuales
seran publicados previa revision del administratibrsitio”

La pagina web inicial incluye un enlace a otra pagn la que se desgranan los
principales hitos biograficos del mencionado escrit

Adicionalmente, el sitio web incluye diversas senes tematicas (ofreciendo
contenidos vinculados al ambito de la cultura,cdétivo de bonsais asi como al vino),
asi como una seccion en la que los usuarios puedetrarse e incluir en el sitio web
sus propios articulos. Tanto la pagina inicial odas mencionadas secciones se
complementan con la inclusion de los siguienteserodos:

- Un importante numero de anuncios online de prim$ug servicios de terceros
ajenos administrados por medio del servicio d& sitb de gestion publicitaria
de <google.com>;

- Una seccidon permanente de enlaces a diversosmidos incluidos en el sitio
web (gestionada por medio de la herramienta derastnmzicion de sitios web
Gadgetgde <google.com>), en la que se incluyen igualmantacios de
productos o servicios de terceros;

- Un listado de nombres de dominio conectados@ssieb aparentemente
gestionados, desarrollados o administrados poesidhdado (entre los que se
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incluyen, por ejemplo, dominios COMO <XXXXXXXX.COMRXXXXXXXXXXXXXX.eS>
0 <XXXXXXXXXXXXXX.COm>), a los cuales se puede decea través de sendos
enlaces.

Respecto a los contenidos incluidos en el sitio eatectado al Nombre de Dominio,
tras analizarlos y hacer las correspondientes legisgua través de Internet, el Experto
ha podido comprobar:

- Que el sitio web conectado al Nombre de Domisipm@cticamente idéntico al
conectado al nombre de dominio <xXxxxxxxx.com>, sggdo el
8 de enero de 2003 por el Demandado. De hecliojda diferencia que el
Experto ha podido detectar consiste en que en ditlooveb aparece un logo
consistente en un libro abierto y el texto “Pargyde- la cultura al alcance de
todos”, mientras que en el caso del sitio web dawecal Nombre de Dominio el
mencionado texto es “Quental.es — la cultura @rale de todos”.

- Que la préctica totalidad de articulos incluidasel sitio web han sido
aparentemente incluidos por el Demandado, en giadadle administrador del
sitio web; y

- Que la préctica totalidad de contenidos incluido®! sitio web corresponden a
articulos, informaciones y otros contenidos inadgién sitios web de terceros,
reproduciéndose en su literalidad.

Finalmente debe indicarse que, tras realizar usgquada por Internet, el Experto ha
podido constatar que desde el 23 de abril de 20Déraandado ofrece, por medio del
Sitio web “WWW. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.com”, publicarente en venta los nombres
de dominio <quental.net>

(en "http://www . XXXXXXXXXXXXXXXX.com/detail.php?sid=684&tellafriend=1") y
<quental.org> (en “http://MWw.XXXXXXXXXXXXXXX.Cométhil.php?siteid=683"), los
cuales resuelven en el mismo sitio web que el NerdbrDominio y que,
aparentemente, deberian servir a los mismos ptogase promocion de la cultura
indicados en la correspondiente pagina de iniBie.hecho, los nombres de dominio
XXXXXXXXXXXXXXX.ES> 0 KXXXXXXXXXXXXXXX.com>, tamén titularidad del
Demandado, se encuentran a la venta, segun sa gnligu correspondiente pagina de
arranque.

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

- Que el Nombre de Dominio es idéntico a la denakitn sobre la que la
Demandante ostenta derechos previos, en el sgrggsto por el Reglamento.
En efecto, indica la Demandante que su razon sesidDuental Technologies,
S.L.”, ademas de ser titular de la marca espafideaNJAL TECHNOLOGIES,
S.L. (registro n° 2727482) en las clases 9, 38, 42 del Nomenclator
Internacional, asi como de un gran numero de na®aominio basados en el
nombre “Quental’ como, por ejemplo, <quental.corgyental.biz>,
<quental.info> o <quental.mobi>;

- Que el Demandado carece de derechos o intdeggigios sobre el Nombre de
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Dominio ya que no es titular de marcas ni de rammal alguna que pueda
justificar la tenencia por su parte del Nombre denihio. Tampoco ha sido
autorizado por la Demandante a registrarlo o usdtkia impresion se ve
confirmada, de acuerdo con lo indicado por la Dataate, si se tiene en cuenta
gue entre el 25 de abril de 2008 hasta el 28 derfelole 2003 el Demandado fue
empleado de la Demandante, siendo despedido pdesavenencias surgidas
entre ambas partes. La Demandante considera gegistto del Nombre de
Dominio constituyé un acto de venganza del Demamdelccual, a pesar de
haber sido expresamente requerido a transferiraa tée la Demandante el
Nombre de Dominio, lo mantuvo a su nombre y lo via@ paginas de
comentarios despectivos contra la Demandante;

- Que el Demandado registrd el Nombre de Dominioxdmadamente tres afios y
medio después de haber sido despedido como empledddemandante, lo
cual es una muestra de su mala fe;

- Que, tras haber sido requerido por la Demandahf2emandado procedié a
modificar los contenidos del sitio web conectadbl@nbre de Dominio
introduciendo por primera vez la referencia al iescportugués Antero de
Quental como supuesto objeto de dicho sitio wedo DeEmandante considera que
esta actuacion constituye una prueba clara delafmdel Demandado respecto
al uso del Nombre de Dominio ya que, tras la apaidede dedicar un sitio web a
un escritor, el Demandado pretendia simplemenistragun nombre de dominio
idéntico a la denominacion comunmente utilizadalp@emandante en el
desarrollo de sus actividades comerciales y utibzaara denunciar sus
supuestos abusos laborales.

B. Demandado

El Demandado no contesto a las alegaciones denesante ni se ha personado en
modo alguno en el marco del presente procedimiento.

Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debditas la concurrencia de las
tres condiciones siguientes para que sus pretesssgean estimadas:

(i) Acreditar el caracter idéntico o confusametigilar del Nombre de Dominio
respecto de un término sobre el que la Demandé&gea poseer derechos
previos.

(i) Acreditar la ausencia de derechos o interésgisimos por parte del Demandado
respecto al Nombre de Dominio.

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

A continuacion se analiza la eventual concurredeiaada uno de los mencionados
elementos requeridos por el Reglamento respegiestnte caso. No obstante, antes
de proceder a dicho andlisis, este Experto desii@aimque, a efectos de contar con
criterios adecuados de interpretacion de las cétametias aplicables a este caso, se
servira de la interpretacién dada en decisioneptadas en el marco de la aplicaciéon
de la Politica Uniforme para la resolucion de digpuelativas a la titularidad de
nombres de dominio de ICANN (en adelante, la “RaiUDRP”), la cual ha servido
de base para la elaboraciéon del Reglamento. Losioreados criterios, de hecho, ya
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han sido utilizados en las decisiones anteriotagpeesente aplicando el Reglamento
(ver la decision egitigroup, Inc., Citibank N.A. v. R. G. GCaso OMPI

N° DES2006-0001, ebadbrokes Internacional Limited v. Hostinet, $S€Caso OMPI
N° DES2006-0002; o ererrero, S.p.A, Ferrero lberia, S.A. v. Maxtersaus C.B,
Caso OMPI N° DES2006-0003).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar anfusion

El primero de los elementos que la Demandante defgelitar es que el Nombre de
Dominio es idéntico o confusamente similar respaaio término sobre el que aquélla
alega poseer derechos previos.

En este sentido, cabe recordar que las denomirescgmtiales registralmente inscritas
se incluyen dentro de la definicion de “derecho/jareprevista por el Reglamento, por
lo que en relacion con este primer elemento latdreslave es determinar si el nombre
de dominio es confusamente similar respecto anardeacion social de la
Demandante, es decir “Quental Technologies, S.A.tal efecto, al comparar dicha
denominacion con el Nombre de Dominio se constasiguientes diferencias:

- El Nombre de Dominio se compone basicamente denaminacion “Quental”
mientras que en la denominacion social de la Deargecel mencionado nombre
se complementa con la palabra “Technologies” asioccon las siglas “S.L.”; y

- El Nombre de Dominio incluye el sufijo “.es”, migas que la denominacion
social de la Demandante no lo incluye.

Seguidamente se analizaran las mencionadas difaseasi como su relevancia a fin de
considerar lo concurrencia o no del primero deslementos requeridos por el
Reglamento en el presente procedimiento.

No parece que la primera de las diferencias indi€aea lo suficientemente relevante
como para excluir una potencial confusién entidahbre de Dominio y la
denominacion social de la Demandante. En est@lsaidbe tenerse en cuenta que el
ndcleo distintivo de esta ultima lo constituye ehbre “Quental”, siendo la palabra
“Technologies” un mero complemento de dicho nomlu@ mismo puede decirse
respecto a las siglas “S.L.” las cuales se limidracer referencia a la forma social de
la Demandante (sociedad limitada).

Tampoco la inclusion del sufijo “.es” en el NomblieeDominio debe ser considerado
como una diferencia relevante, al derivarse dedpip configuracion técnica actual del
sistema de nombres de dominio. Asi lo han corsitbtenumerosas decisiones
aplicando la Politica UDRP como, por ejemploN&w York Life Insurance Company
c. Arunesh v. Puthiyoti§aso OMPI N° D2000-0812; &n& F Trademark Inc.,
Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fit€rading Co., Inc. v. Party Night
Caso OMPI N° D2003-0172, o €aja de Ahorros de la Inmaculada de Aragon v. O.
E. C.,Caso OMPI N° D2005-1029.

De este modo, este Experto considera que la Dememba 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®egthmento, debe probar la
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Demandante es que el Demandado no ostenta dereateves legitimo alguno sobre el
Nombre de Dominio.

En el marco de la Politica UDRP, se han venidotifieando tres supuestos -de
caracter meramente enunciativo- en los que puetgdaryarse que el correspondiente
demandado ostenta un derecho o interés legitinte sbimombre de dominio en
cuestion y que, por tanto, lo ha registrado yagilegitimamente. En concreto, tales
supuestos son:

(i) Haber utilizado, con anterioridad a la recepai@ cualquier aviso de la
controversia, el nombre de dominio en cuestionbehafectuado preparativos
demostrables para su utilizacion en relacion canaferta de buena fe de
productos o servicios.

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

(i) Haber hecho un uso legitimo y leal o no coamdrdel nombre de dominio, sin
intencién de desviar a los consumidores de fornidvega o de empafar el buen
nombre de las marcas del demandante afectado.

A efectos de evaluar la eventual concurrencia deéewecho o interés legitimo del
Demandado respecto al Nombre de Dominio, cabedacque el Nombre de Dominio
no se corresponde con el nombre del Demandadstenha sido autorizado en modo
alguno a su uso por la Demandante.

Habiendo dicho esto, hay que recordar las circangta del Demandado respecto al
Nombre de Dominio. Efectivamente, un elementoguéodo momento debe tenerse
en cuenta es la relacion laboral que existiéo dmandado y Demandante asi como
su terminacion sobrevenida y la manifiesta animesiée mostrada por el Demandado
respecto a la Demandada en numerosas paginas web.

Teniendo en cuenta tales circunstancias, la cuestid@ste punto se centraria en
considerar si la operacion de una supuesta platafde homenaje al escritor y
pensador portugués Antero de Quental asi comoateqmion de la cultura en general
podria llegar a convertirse en un interés legiteme| sentido previsto por el
Reglamento. Para ello seria imprescindible norgiireduda alguna sobre la genuina
autenticidad de dicho proyecto, algo que, en opidiél Experto, es dificil considerar

en este procedimiento. Para llegar a dicha coidciubay que considerar las siguientes
circunstancias:

- Teniendo en cuenta el obvio conocimiento queeshBndado poseia de la
Demandante al registrar el Nombre de Dominio (gnddale manifiesto tanto
por su pasada relacion laboral como por los numerocsmentarios publicados
en Internet por el Demandado contra la Demandgritegvidente conexion entre
ésta y la denominacion “Quental”, parece mas questuque la intencion real
del Demandado al registrar el Nombre de Dominioaweear una plataforma de
homenaje al escritor portugués Antero de Quental;

- El Demandado solamente introdujo la referencissatitor y pensador luso una
vez habia sido requerido por la Demandante respdetinfraccion que sobre sus
derechos constituia el registro y uso del NombrBalainio. Asi lo ha podido
comprobar el Experto por medio del servicio de eniatos histéricos de sitios
web “www.xxxxx.org”. De hecho, con anterioridadiaho requerimiento el sitio
web conectado al Nombre de Dominio se presentaina cma plataforma de
promocién cultural, pero sin referencia alguna sefmde Quental;

- Tal y como se ha indicado al describir el esi@d&ldNombre de Dominio, éste fue
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registrado con practica simultaneidad con los neside dominio <quental.net>
y <quental.org>. Si efectivamente dichos domiimsstituyen (tal y como se
indica en el texto incluido de la pagina iniciahectada al Nombre de Dominio)
un elemento esencial para articular la plataforsmhamenaje al autor luso, no
parece coherente con dicho enfoque el hecho deld@@mandado haya puesto a
la venta los mencionados dos nombres de dominibedssril de 2007;

- Tal y como se ha indicado al describir el es@elcsitio web conectado al
Nombre de Dominio la practica totalidad de contesithcluidos en el mismo
corresponden a informaciones, articulos y otrordelas realizados por terceros
y copiados literalmente en dicho sitio web. Noeparque ello responde a una
voluntad genuina de desarrollar una plataformadeahformacion sobre un
autor o sobre la cultura en general; y

- La estructura del sitio web vinculado al Nombeebminio es practicamente
idéntica a la del sitio web conectado al nombrdam@inio <XxXxXxxxxxx.com:>
igualmente titularidad y gestionado por el Demangagndo la Unica diferencia
existente entre ambos la referencia al autor poésign el sitio web conectado al
Nombre de Dominio. De este modo, en opinion dgldfto lo mas logico es
pensar que, de hecho el mencionado sitio web efigadente idéntico y que la
Unica diferencia existente responde a la volun&adrdar una apariencia de
legitimidad de tenencia y uso del Nombre de Dompapparte del Demandado.

Habida cuenta de dichas circunstancias, el Experisidera dificilmente aceptable que
el Nombre de Dominio se encuentre vinculado a wmaiga plataforma de promocién
y homenaje de la figura de Antero de Quental. dPoontrario, atendiendo a los
hechos concurrentes en este caso, parece mucHogit@sconsiderar que el
Demandado era plenamente consciente de la infradeidos derechos de la
Demandante que el registro del Nombre de Domirposia.

Tampoco el Demandado ha presentado argumento atgiencontradijera dichas
conclusiones, por lo que el Experto no puede samezlair que el Demandado no
ostenta un genuino derecho o interés legitimo.

C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe

El tercero de los elementos requeridos por el Regiéo es que el Demandante pruebe
gue el Demandado ha registrado o ha utilizado etthe de Dominio de mala fe.

En este sentido, el Experto considera que la Deardadha acreditado que el Nombre
de Dominio fue registrado de mala fe por parteDhandado. Para llegar a esta
conclusion deben tenerse en cuenta los siguieatesés:

- Tal y como se ha indicado al analizar el segutaltos elementos requeridos por
el Reglamento, el Experto considera que el Demandadstenta un genuino
derecho o interés legitimo sobre el nombre “Quégtglor tanto, dificilmente
podria considerarse que el registro del Nombreataibio respondi6 a criterios
de buena fe;

- Atendiendo a las circunstancias que se dan ercasb, tampoco parece
razonable considerar que, al registrar el Nombr@atainio, el Demandado no
fuera plenamente consciente del conflicto queslfmondria respecto a la
denominacion “Quental” titularidad de la Demandar®er el contrario,
atendiendo al enfrentamiento que mantiene con kagyél falta de argumentos en
contra, la explicacibn mas logica a dicho regisgda de que se trata de un
intento deliberado de perjudicar los derechos d@lmandante; y
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- Por dltimo, cabe insistir que la falta de persidradel Demandado en este
procedimiento y la correspondiente ausencia denaegtos en sentido contrario a
la postura expuesta por el Experto impiden adaptarconclusion distinta a la
indicada respecto a la mala fe en el registro d@ehbfe de Dominio.

Esta interpretacion se adapta plenamente a l@siostestablecidos por numerosas
decisiones adoptadas en el marco de la PoliticaRJ@Br, por ejemplo, la decision en
Savino Del Bene Inc. v. G. I. @aso OMPI N° D2000-1133; é&irst National
Telecom Services Limited v. R. Gagso OMPI N° D2004-0363, o &nal-A-Mattress
Operating Corp. v. C. E. MCaso OMPI N° D2005-04710 enCaja de Ahorros de la
Inmaculada de Aragon v. O. E.,@aso OMPI N° D2005-1029

Teniendo en cuenta todo lo indicado el Experto idena que la Demandante ha
acreditado que el Demandado registré el Nombreairifio de mala fe y que, por
tanto, se cumple el tercero de los elementos retpgepor el Reglamento.

Decision
Por las razones expuestas, en conformidad cotiallar21 del Reglamento, el

Experto ordena que el Nombre de Dominio <quentalses transferido a la
Demandante.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto Unico

Fecha: 11 de enero de 2007
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