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Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Heineken Espafa, S.A. c. R. O. G. M.

Caso No. DES2008-0008

Las Partes

La parte demandante es Heineken Espafa, S.A.,aoititlo en XXXXX, Espafia,
representada por Landwell- PricewaterhousecooleiX XX, Espafa (en adelante, la
“Demandante”).

La parte demandada es R. O. G. M., con domiciligKXXXXX, XXXXX (en
adelante, el “Demandado”).

El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del Nombre de Dominio es ESNIC.

Iter Procedimental

La demanda (en adelante, la “Demanda”) se presemedel Centro de Arbitraje y
Mediacién de la OMPI (en adelante, el “Centro”y@lde marzo de 2008. El

11 de marzo de 2008, el Centro envio a ESNIC palionde correo electronico una
solicitud de verificacion registral en relacion adrNombre de Dominio. El

12 de marzo de 2008, ESNIC envio al Centro, podeiaorreo electronico, su
respuesta confirmando que el Demandado es la gegaenfigura como titular del
registro del Nombre de Dominio, proporcionando aeulos datos de contacto del
contacto administrativo, técnico y de facturacion.

El Centro verifico que la Demanda cumplia los reijos formales del Reglamento del
procedimiento de resolucion extrajudicial de catdis para nombres de dominio bajo
el codigo de pais correspondiente a Espafia (“.EE8"adelante, el “Reglamento”).

De conformidad con los Articulos 7a) y 15a) del Regento, el Centro notificd
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formalmente la Demanda al Demandado, dando com@&namcedimiento el

17 de marzo de 2008. De conformidad con el aditéla) del Reglamento, el plazo
para contestar la Demanda se fijo para el 6 dédd@008. EI Demandado presento
su escrito de contestacion a la Demanda (en adelariContestacion a la Demanda”)
el 3 de abril de 2008.

El Centro nombro a D. Albert Agustinoy Guilayn @uhelante, el “Experto”) como
miembro Unico del Grupo Administrativo de Experébslia 11 de abril de 2008,
recibiendo la correspondiente declaracion de acgpty de imparcialidad e
independencia, de conformidad con el Articulo 5Risfjlamento. El Experto considera
gue su nombramiento se ajusta a las normas dedglirento.

Antecedentes de Hecho
4.1. La Demandante

La Demandante es la filial espafiola del Grupo Haneuno de los principales grupos
fabricantes de cerveza del mundo, encargandosedisttibucion y promocién de los
productos Heineken en territorio espafiol. A tated la Demandante ha venido
utilizando el eslogan “Piensa en verde” desde héos tanto en la publicidad de sus
productos cerveceros como en el patrocinio de siageactividades culturales y
sociales.

Heineken Brouwerijen, BV, sociedad holandesa madeila Demandante, es titular
desde 1998 de mas de cuarenta registros de mabdas espafnolas basados en la
denominacion “Piensa en verde”. Asimismo, la Detlaaite ha aportado al presente
procedimiento un documento en el que la mencioeadi@dad holandesa la autoriza
expresamente a instar el presente procedimiefiitoda reclamar la transferencia a su
favor del Nombre de Dominio.

En relacion con las mencionadas marcas PIENSA ERDA la Demandante ha
aportado numerosa documentacién acreditando lanakasion realizada por el Grupo
Heineken a nivel internacional y, en particularEspanfa, para la promocion de las
mismas. Asi, la Demandante ha probado que erttr&fios 1999 y 2004 el Grupo
Heineken ha realizado en Espafia una inversionsieogenta millones de euros para
la promocion de las marcas PIENSA EN VERDE y swiastn con los productos
cerveceros Heineken. En este sentido, se haragjponumerosos materiales
acreditando la intensa promocion de las mencionadasas en Espafia, tanto en
medios impresos como audiovisuales, sonoros yrétecos. Igualmente, se han
aportado pruebas del uso recurrente de las maledsSR EN VERDE en relacion con
eventos culturales tan relevantes en Espafia comel $estival de jazz de San
Sebastian, el festival internacional de Benicasshfestival de masica de Madrid
(Festimad).

Atendiendo a la documentacion aportada por la Dearate, el Experto considera que
ésta ha acreditado suficientemente el caracterinan Espafia de las marcas PIENSA
EN VERDE vy su vinculacién con la Demandante y laxlpctos cerveceros que
distribuye y promociona en Espafia.

4.2. El Demandado

El Demandado es un ciudadano espariol que, de accendo indicado en la
Contestacion a la Demanda, se dedica a la veptar ahenor, entre otros, de productos
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de jardineria tanto a traves de una tienda fisacadda “XXXXX XXXXX”, ubicada

en la localidad malaguefia de XXXXXXXX, como de tieada en Internet, ubicada
en el sitio web conectado al Nombre de Dominio (@u&u vez, se encuentra vinculado
al portal “www.xXXXXxXxXxxxxx.es”, igualmente operagor el Demandado).

Cabe sefalar que las actividades de jardineriaquiolais por el Demandado parecen
encontrarse estrechamente vinculadas al cultivoai@mo. Asi lo considera el
Experto tras haber revisado las fotografias debéstimiento del Demandado,
aportadas en la Contestacion a la Demanda, emdasegincluyen numerosas
representaciones de la hoja del caflamo asi com® toductos vinculados al mismo
(como, por ejemplo, pipas para su consumo). Lanaisnpresion se extrae tras visitar
el sitio web conectado al Nombre de Dominio, eragodgina de arranque se incluye
de forma destacada un grafico representando uaadeanarihuana.

4.3. El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado por el DemaidaldLO de junio de 2006. En el
momento de presentarse la Demanda el Nombre derbmos@ encontraba conectado
al sitio web “xxxxxxxxxxx.es”, operado por el Dent@uo y en el que, tal como se ha
sefalado con anterioridad, se ofrece una ampliadad de productos y utensilios de
jardineria, aparentemente conectados con el cudgvecafiamo.

De acuerdo con lo indicado en la Contestacionelaanda, el Demandado registré el
Nombre de Dominio por su caracter genéricamenegidef al ambito de la jardineria,
ofreciendo una buena descripcion de la voluntagisdedel correspondiente sitio web.

Con caracter previo a la presentacion de la Demdad»xemandante contacté con el
Demandado a fin de obtener la transferencia deltMere Dominio. En el marco de
dichos contactos el Demandado indicé su dispodddlia proceder a dicha
transferencia, siempre que la Demandante le corapengs gastos en los que habia
incurrido respecto al registro del Nombre de Domasi como respecto a la puesta en
marcha de su tienda a través de Internet. Ersestelo, el Demandado solicito a la
Demandante el pago de 12.230 Euros, cantidad ggénsndica en la Contestacion a
la Demanda, correspondia a los gastos en los dpie imeurrido como consecuencia
del desarrollo de los contenidos incluidos en elespondiente sitio web, del registro y
mantenimiento del Nombre de Dominio asi como asogastos de explotacion.
Finalmente las partes no llegaron a un acuerdofyaposible la transferencia del
Nombre de Dominio.

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 es licenciatariautieerosas marcas espafnolas
basadas en el eslogan “Piensa en verde”;

- Que el Demandado carece de derechos o inteeggéimbs sobre el Nombre de
Dominio ya que no es titular de marcas ni de rammal alguna que pueda

justificar la tenencia por su parte del Nombre denihio. De hecho, ni siquiera
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la denominacion de la tienda “XX XXXXX XXXXX” tituhridad del Demandado
corresponde o esté relacionada con la denomindeiénsa en verde”. Tampoco
ha sido autorizado por la Demandante a registtaao el Nombre de Dominio,
por lo que es obvio que el Demandado no ostentkeratho o interés legitimo
sobre el Nombre de Dominio, especialmente si e @ cuenta que éste
corresponde a una marca notoriamente conocidapangky de gran prestigio;

- Que el Demandado registrd el Nombre de Dominiolaainica finalidad de
aprovecharse de la reputacion del eslogan “Piemsaree” (evidentemente
referido a la Demandante), lo cual es una muestsdnala fe, especialmente si
se tiene en cuenta el caracter renombrado del oread eslogan y de las
correspondientes marcas sobre las que la Demanukstetéa derechos;

- Que el Demandado se sirve del Nombre de Domiaiia promocionar y operar
en Internet un negocio de venta de productos mladios con la marihuana o
cannabis y otras sustancias psicotropicas y prasa utilizando las marcas
vinculadas a la Demandante, las cuales gozan darapka aceptaciéon en el
mercado espafiol; y

- Que, atendiendo a todo lo expuesto, el Nombigareinio deberia ser
transferido a favor de la Demandante.

B. Demandado
El Demandado alega en la Contestacion a la Demanda:

- Que la Demandante no ha acreditado el uso daartsas PIENSA EN VERDE,
por lo que cabe cuestionar la validez de las misalasenos por lo que atafie al
presente procedimiento;

- Que el Demandado registré el Nombre de Domingida@&nente por su caracter
generico y por su estrecha relacion con las aetiled y productos de jardineria
gue ofrece a través de su tienda fisica y su tiartdavés de Internet. De hecho,
ha utilizado dicha denominacion en Internet de$dees de diciembre de 2002,
momento en que registrd como su direccion de calexironico los nombres
“piensaenverde@msn.com” y “piensaenverde@hotmail.cdl Demandado
indica que en ese momento no registré el Nombi@aaeinio porque sus
modestos recursos le impidieron afrontar los gastazulados al registro del
mismo, asi como la puesta en marcha del correspatedsitio web. Dicha
situacion cambio en 2006, permitiendo al Demandadistrar el Nombre de
Dominio y proceder al desarrollo y puesta en madgi&itado sitio web. En
este sentido, indica el Demandado que ha gastadBQEuros en tal registro y
puesta en marcha, cantidad que, en el marco aedpgiaciones previas a este
procedimiento con la Demandante solicito a ésta lgairansferencia del Nombre
de Dominio;

- Que las actividades que desarrolla a través dailide de Dominio son
plenamente legales, sin que los productos queeéel correspondiente sitio
web deban dirigirse necesariamente al cultivo d8amo, sino que pueden
utilizarse para cualquier tipo de cultivo;

- Que la denominacion en la que se basa el NongBodinio es totalmente
genérica y, por tanto, la Demandante no puedemitetestentar un monopolio
sobre la misma en Internet;
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6.

- Que la actuaciéon de la Demandante antes y dueateegorocedimiento ha sido
totalmente maliciosa; y

- Que, atendiendo a lo indicado, el Experto delrexdhazar las pretensiones de la
Demandante y mantener el registro del Nombre deifiora favor del
Demandado.

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 confusametlingilar 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 respegiesénte caso. No obstante, antes
de proceder a dicho andlisis, este Experto desii@aimque, a efectos de contar con
criterios adecuados de interpretacion de las cétamcias aplicables a este caso, se
servira de la interpretacién dada en decisioneptadas en el marco de la aplicacién
de la Politica Uniforme de Solucion de Controverga materia de Nombres de
Dominio (en adelante, la “Politica UDRP”), la chal servido de base para la
elaboracion del Reglamento. Los mencionados m#gede hecho, ya han sido
utilizados en las decisiones anteriores a la ptesslicando el Reglamento (ver la
decision erCitigroup, Inc. y Citibank N.A. v. R. G. &aso OMPI N° DES2006-0001,
enlLadbrokes Internacional Limited v. Hostinet, SCaso OMPI N° DES2006-0002;
o enFerrero, S.A , Ferrero Ibéria, S.A. v. Maxtersatus C.BCaso OMPI

N° DES2006-0003.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar anfusion

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

Cabe recordar que las marcas registradas antecia®Espafiola de Patentes y Marcas
se incluyen dentro de la definicion de “derecho/jareprevista por el Reglamento, por
lo que en relacidon con este primer elemento latdreslave es determinar si el nombre
de dominio es idéntico o confusamente similar retspa las marcas PIENSA EN
VERDE de las que la Demandante es licenciataria.

No obstante, antes de proceder a dicha comparasd@reciso analizar una de las
principales alegaciones del Demandado. Este ligaithol de forma recurrente en la
contestacion a la Demanda que la denominacién $Rien verde” es genérica y que,
por tanto, la Demandante no deberia ostentar wthkierexcluyente sobre la mismay,
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consiguientemente, sobre el Nombre de DominioelEnarco del Reglamento dicha
alegacion debe ser rechazada. En efecto, la Dentntla probado ostentar derechos
sobre una serie de marcas y, por tanto, ha acdeddeexistencia de unos derechos
previos sobre la denominacion “Piensa en verdeplelea conformidad con lo previsto
por el Reglamento. Si el Demandado considera mh@dienominacién no deberia ser
objeto de registro como marca espafiola, cuentaneaiios para atacar dicho registro,
pero esta pretension supera de forma clara el ambieste procedimiento.

Habiendo realizado dicha puntualizacién, cabe vesaobre el caracter idéntico o no
entre el Nombre de Dominio y las marcas PIENSA HRRDDE. Al comparar dicha
denominacion con el Nombre de Dominio se constag¢al@ Unica diferencia existente
es que el Nombre de Dominio incluye el sufijo “,egientras que las mencionadas
marcas no lo incluyen.

No parece que la inclusion del sufijo “.es” en ehibre de Dominio debe ser
considerado como una diferencia relevante, al desésde la propia configuracion
técnica actual del sistema de nombres de domisdlo han considerado numerosas
decisiones aplicando la Politica UDRP como, pamgje, en eNew York Life
Insurance Company c. A. C. Easo OMPI N° D2000-0812,; &n& F Trademark

Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., AbercromBid-itch Trading Co., Inc. c. Party
Night, Caso OMPI N° D2003-017@ enCaja de Ahorros de la Inmaculada de Aragén
c. O. E. C.Caso OMPI No. 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
Demandante es que el Demandado no ostenta deréatevés 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 consi@egais el demandado ostenta un
derecho o interés legitimo sobre el nombre de dioneim cuestion y que, por tanto, lo
ha registrado y utiliza de forma legitima. En qets, tales supuestos son:

(i) Haber utilizado, con anterioridad a la recepail@ cualquier aviso de la
controversia, el Nombre de Dominio o haber efeciya@parativos demostrables
para su utilizacién en relacion con una ofertawenh fe de productos o
servicios.

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

(iif) Haber hecho un uso legitimo y leal o no coamdrdel Nombre de Dominio, sin
intencion de desviar a los consumidores de fornidvega o de empaniar 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 respadiiombre de Dominio. En este
sentido cabe recordar que el principal argument®dmandado para defender sus
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derechos sobre el Nombre de Dominio se basa esckbhde que en diciembre de 2002
ya registré dos direcciones de correo electronigm ditular se identificaba como
“piensaenverde”. Esta alegacion, no obstante anece lo suficientemente fundada
como para permitir considerar al Experto que el Baado efectivamente ostenta un
derecho o interés legitimo. A tal efecto cabentenecuenta:

- Que el mero registro de dos direcciones de catexironico no supone un titulo
lo suficientemente acreditativo del efectivo usa@di& denominacién por parte
del Demandado en sus transacciones comercialebed®, cabe recordar que a
finales de 2002 el Demandado no hubiera podidstragiel Nombre de
Dominio, puesto que la reglamentacién aplicablessnmomento respecto al
registro de nombres de dominio .ES hubiera reqoeyick probara ser titular de
una marca o un nombre registrado idéntico al NordbrBominio, condiciones
gue, de acuerdo con lo indicado por el propio Datada, no cumplia, ni, de
hecho, cumple;

- Que incluso ignorando lo indicado en el punteeaat hay que tener en cuenta
gue el Demandado utiliza como denominacion deeswlé fisica y su tienda
online el nombre “XXXX XXXX” y no “piensa en verde”Por tanto, no parece
gue este ultimo sea el nombre por el que se lezocanen el marco de sus
transacciones comerciales o, como minimo, el Deagmdo ha acreditado lo
contrario en este procedimiento; y

- Que, segun lo alegado por el Demandado, el registlas citadas direcciones de
correo electrénico se produjo a finales de 2002 décir, atendiendo a los datos
aportados por la Demandante, dicho registro seupyah un momento en que la
Demandante ya habia realizado una inversion engudd de las marcas
PIENSA EN VERDE en Espafia de mas de cincuentamesiale euros,
habiéndose promocionado ya tales marcas durante @f®s. Como
consecuencia de ello, y atendiendo de nuevo astagies y otras pruebas
aportadas en la Demanda, cabria considerar quieiemtre de 2002 las citadas
marcas ya eran notorias en Espafia.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que digcitspodria considerarse que el
Demandado ha hecho un uso legitimo u ostenta arémtegitimo en general sobre el
Nombre de Dominio cuando el mismo se refiere deawetitivamente obvio a las
marcas de las que la Demandante es licenciatarigus cupiera razonablemente un
uso por parte del Demandado que no constituyeranfnaacion de los derechos de la
Demandante.

Teniendo en cuenta todo lo expresado en este pelrfaperto considera que la
Demandante ha acreditado que el Demandado no astergcho 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 Regiéo es que la Demandante pruebe
gue el Demandado ha registrado o utilizado el NenderDominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendocir¢ainstancias indicadas en el punto
anterior de la presente decision, el Demandadatenta derecho o interés legitimo
alguno sobre el Nombre de Dominio.

Habida esta circunstancia, es dificil imaginar guBemandado pudiera haber
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registrado de buena fe el Nombre de Dominio, atgmiti especialmente al caracter
notorio de las marcas PIENSA EN VERDE y que diolaotninacion se encuentra
obviamente vinculada a la Demandante y a los ptodugue distribuye en Espafia.

Atendiendo a dichas circunstancias, es dificil imagque se produjo una coincidencia
desafortunada y que el Demandado no tuviera clasd momento de registrar el
Nombre de Dominio que el mismo se correspondidasomarcas utilizadas por la
Demandante.

En este mismo sentido, cabe sefialar que la identixiatente entre las marcas
licenciadas a favor de la Demandante y el Nombr@gatainio hace imposible

imaginar un uso del mismo que no supusiera unadaifdn de los derechos de aquélla.
Dicha interpretacion coincide plenamente con lgpgatta en otros procedimientos
basados en circunstancias parecidas a las que sndgste procedimiento (ver, por
ejemplo,Bugatti International S.A. c. E. L. Caso OMPI N° DES2006-00,1Gas Gas
Motos, S.A. c. L. N. MGaso OMPI N° DES2006-001Bndebe Catalana, S.L. c. R. O.
0., Caso OMPI N° DES2006-0028).

Asimismo, el hecho de que el Nombre de Dominiodwdrecido en venta a la
Demandante por un precio superior a los costesgistro soportados por el
Demandado (debiéndose excluir los demas gastoginhmsi por el Demandado, al no
estar directamente vinculados a la tenencia delbMemie Dominio) es otra muestra del
uso de mala fe del Nombre de Dominio por parteDdshandado. Asi se ha
considerado en numerosas decisiones adoptadasenstancias parecidas (ver, por
ejemplo,S. A. c. H. K.Caso OMPI N° DES2006-000%lariden Holding AG c. P.P.

F., Caso OMPI N° DES2006-0018; Tomtom Internacional B.V. c. Beta 5 Soluciones
Informaticas, S.L.Caso OMPI N° DES2006-0030).

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto consmlgeaen 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 <piensadawes> sea transferido a
Heineken Espafia, S.A.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto Unico

Fecha: 2 de mayo de 2008
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