Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Sigla, S.A. c. Sistemas Ransol, S.L.

Caso No. DES2008-0010

Las Partes

La Demandante es Sigla, S.A., con domicilio en xxxxxX, representada por
Elzaburu, con domicilio en Madrid, Espafia.

La Demandada es Sistemas Ransol, S.L., con doongcilxxxx XXXxxx, representada
por Jorge Campanillas Ciaurriz, con domicilio e, XXXXX,

El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el Nombre de Domigigla.es>. (El “Nombre de
Dominio”).

El registrador del citado Nombre de Dominio es ESNI

Iter Procedimental

La Demanda se presento ante el Centro de Arbigrijediacion de la OMPI

(el “Centro”) el 26 de marzo de 2008. El 27 dezonate 2008 el Centro envié a
ESNIC via correo electronico una solicitud de veaifion registral en relacion con el
Nombre de Dominio en cuestion. El 28 de marzo@B8ZESNIC envid al Centro, via
correo electrénico, su respuesta confirmando gieeiandado es la persona que
figura como registrante, proporcionando a su vezllios de contacto administrativo,
técnico y de facturacién. En respuesta a unaicaditn del Centro, el Demandante
presento la Demanda en formato papel el 15 dedd@008. El Centro verifico que la
Demanda cumplia los requisitos formales del Reghaonael procedimiento de
resolucion extrajudicial de conflictos para nomktesiominio bajo el codigo de pais
correspondiente a Espafia (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los articulos 7a) y 15a) dell&agnto, el Centro notifico
formalmente la Demanda al Demandado, dando com@&namcedimiento el
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15 de abril de 2008. De conformidad con el artidil.a) del Reglamento, el plazo
para contestar la Demanda se fijo para el 5 de meay2908. El escrito de
Contestacién a la Demanda fue presentado antenéldGa 30 de abril de 2008.

El Centro nombré a Antonia Ruiz Lopez como Expeitdia 13 de mayo de 2008,
recibiendo la Declaracion de Aceptacion y de Imigéidad e Independencia, en
conformidad con el articulo 5 del Reglamento. Kbétto considera que su
nombramiento se ajusta a las normas del procedimien

Antecedentes de Hecho
Los hechos no controvertidos y debidamente acbaitae resumen a continuacion:

La Demandante, la Sociedad espariola Sigla, S.#tuks de un gran nimero de
registros ante la Oficina Espafiola de Patentesrgddaentre otros, de los registros de
marca numeros. 775.006 a 775.010 SIGLA (clase8@2%R82, 33 y 42)), del afio 1974,
y del registro de nombre comercial N° 214.062 SIGtlases 35 y 37) del afio 1997.

La Demandada, la Sociedad espafiola Sistemas R&8nsglregistro el Nombre de
Dominio el 10 de enero de 2007.

Con anterioridad a la iniciacion de este proceditaigel Demandante envié
requerimientos al Demandado, instandole a tramsfeluntariamente el Nombre de
Dominio, requerimientos que quedaron sin respuesta.

El Experto ha comprobado que no existe en Interingiuna pagina Web activa bajo el
Nombre de Dominio.

Alegaciones de las Partes
A. Demandante
A continuacion se resumen las alegaciones de leabéamte, la sociedad Sigla, S.A.:

- Que el Nombre de Dominio presenta una identidesdlata y, por tanto,
susceptible de crear confusion con sus marcas ypreoomercial, cuyos
derechos exclusivos ostenta por ser titular deran gimero de registros ante la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, entre aleoks registros de marca
nameros. 775.006 a 775.010 SIGLA (clases 29, 3033% 42)), del afio 1974, y
del registro de nombre comercial N° 214.062 SIGtlages 35 y 37) del afio
1997.

- Que la marca y el nombre comercial SIGLA gozanateriedad en Espafia en el
ambito de la restauracion y la alimentacion.

- Que el Grupo SIGLA (también conocido como GrupB$S) constituye una de
las empresas lideres en Espafia en su sector yyie anecimiento en los ultimos
afos, gozando de un liderazgo indiscutible enabsele la explotacion de
restaurantes.

- Que también es la primera empresa dedicadaxglatacion de establecimientos
gue incluyen, en el mismo local, un restaurantafeteria y una tienda en la que
se venden articulos de los mas variados sectores.
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- Que VIPS es la marca méas importante de dicho @G8IGLA, destacando
también otras marcas de dicho Grupo, tales comieldss restaurantes Gino’s,
Lucca, Paparazzi, Mood, Root, The Wok, El Bodeg@to, Teatriz y Tattaglia.

- Que el Grupo SIGLA también es responsable depitacion de los restaurantes
Tio Pepe, en colaboracion con la empresa xxxxx xxxy de otros
establecimientos de cafeteria, alimentacion y ueataon, en colaboracion con
otras empresas norteamericanas, de modo que dettds actividades del grupo
empresarial SIGLA estan un gran numero de negagasstauracion de los mas
variados estilos, tendencias y dirigidos a todeglablicos.

- Que la notoriedad de SIGLA también se debe aesepcia en los medios de
comunicacion espafioles.

- Que el Demandado no ostenta ningun derecho @mkegitimo sobre el Nombre
de Dominio, ya que no se encuentra ningun reginmarca o cualquier otro
derecho a su nombre y tampoco existen indiciosudesqa conocido por tal
denominacion en el tréfico juridico y econdmicte aista del resultado de las
investigaciones realizadas.

- Que el Demandado pudo contestar a los requeriasi@mviados por la
Demandante alegando cualquier posible derechm gmsbargo, dichos
requerimientos quedaron sin respuesta.

- Que el Demandado no desarrolla ninguna activeshabhternet ni tiene ninguna
pagina Web activa bajo el Nombre de Dominio.

- Que el Demandado ha registrado el Nombre de Dordenmala fe, por tener con
anterioridad total conocimiento de la existencidadmarca y nombre comercial
de la Demandante.

- Que la mala fe del Demandado ha sido ya declaaadros procedimientos
sobre nombres de dominio, como minimo en dos agesio

Por todo ello, la Demandante solicita que el Nonder®ominio le sea transferido.
B. Demandado

A continuacion se resumen las alegaciones de leaDéatla, la sociedad Sistemas
Ransol, S.L.:

- Que “sigla” es un término genérico, cuyas defories aparecen en el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Eslaayien Wikipedia, por lo
gue no puede convertirse en patrimonio exclusivo.

- Que SIGLA no es una marca notoria y que, realeyéatempresa podria en todo
caso ser notoriamente conocida a través de sudatticomo Grupo VIPS. Los
resultados de las busquedas en Internet por ein@risigla” revelan que la
notoriedad de la marca deja mucho que desear pdecioque es nula, si bien
puede ser mas conocida por la busqueda “grupd Sigeo en este caso la
busqueda es mas restringida y los resultados olo®sbn minimos para poder
ser considerada como una marca notoria o renombrada

- Que el Nombre de Dominio no se esta usando pargueantiene en cartera,
mientras se decide si es mejor su desarrollo,nsplsiventa/transmision o
cualquier otro tipo de actividad, ya que forma@al¢ una apuesta importante
gue la Demandada estéa realizando en este mercagtdseio de nombres de
dominios genéricos, habiendo realizado en el moongeitregistro del Nombre
de Dominio objeto del presente procedimiento uaa gantidad de registros en
dominios bajo el “.es”, asi como en otros ccTLOFTaDs.
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- Que la normativa aplicable no impide el registeoun nombre de dominio si se
encuentra libre, pudiendo registrarlo cualquiespea fisica o juridica con
intereses o vinculos con Espafia, por lo que comsidgitima la mencionada
actividad.

- Que el Nombre de Dominio no ha sido registradmeéa fe, sin que el
Demandante se pueda acoger a ninguno de los sapyesvistos en la
normativa aplicable, ya que los procedimientosrares mencionados por la
Demandante, alegando un patron de conducta del mzda, no perjudicaban al
Grupo Sigla.

- Que existiendo nombres de dominio libres, comogpemplo <gruposigla.es> no
se debe penalizar la actividad de la Demandaddjeai@o que ha habido un
abuso del procedimiento por parte de la Demandante.

Por todo ello, la Demandada solicita que la Demaedarechazada.

Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables

Conforme al articulo 21 del Reglamento, el Expeztmlvera la demanda de forma
motivada, teniendo en cuenta las declaracionesyndentos presentados por las
partes, respetando, en todo caso, las disposicapliesbles del Plan Nacional de
Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Regtanto.

También resultan aplicables las leyes y los prinsigenerales del Derecho espafiol vy,
cuando exista coincidencia entre las cuestionesg@examinan, ha de tenerse en
cuenta la amplia y consolidada doctrina de las $i@wes emitidas por el Centro.

6.2. Examen de los presupuestos para la estimacida la Demanda

De acuerdo con el articulo 2 del Reglamento, ssiderara que el Nombre de Dominio
ha sido registrado con caracter especulativo ohatnegando se den las siguientes
circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idéni similar hasta el punto de crear
confusién con un término sobre el que el Demandéaatie derechos previos;

2) el Demandado carezca de derechos o interesamlegsobre el Nombre de
Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido régido o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizara la efectiva concurrelecias mencionados requisitos al
presente caso.

6.2.A. ldentidad o similitud hasta el punto de casar confusion

El Reglamento, en su articulo 2, define como “dewe@revios”, entre otros, los
nombres comerciales y las marcas registradas ectosfen Espafia.

Tales derechos han sido acreditados, en partiadhre la Marca y el Nombre
Comercial SIGLA, como queda dicho en el apartaddrtecedentes de Hecho), que
fueron objeto de diversos registros, todos elloxedidos y en vigor, sin que quepa
cuestionarse en el presente procedimiento la atldesstos registros, como lo hace el
Demandado, alegando que se trata de un términaigené
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Respecto al riesgo de “crear confusion”, no cabedaor duda, puesto que nos
encontramos ante una absoluta identidad, sienelevante la terminacion “.es” a
efectos comparativos. En cualquier caso, la Deadado niega en ningin momento
la identidad entre el Nombre de Dominio y la Mayddombre Comercial de la
Demandante.

Por tanto, se cumple el primer requisito exigidogildReglamento en su Articulo 2.
6.2.B. Derechos o intereses legitimos

Conforme a la doctrina del Centro, ciertos supwgestarcunstancias pueden servir
para demostrar que el Demandado ostenta derechteyeses legitimos sobre el
Nombre de Dominio. Por otra parte, aunque corredp@l Demandante la carga de la
prueba, basta que éste haya acreditado la fatlaréehos o intereses legitinfmema
facie-lo que efectivamente sucede en el presente qam@ gue dependa del
Demandado demostrar lo contrario mediante arguragnpouebas que acrediten y
concreten tales derechos o intereses legitimokes Fapuestos son:

- Haber utilizado el Nombre de Dominio con antedad a la recepcion de
cualquier aviso de la controversia o haber efectymdparativos demostrables
para su utilizacién en relacion con una ofertawenh fe de productos o
servicios;

- Ser conocido corrientemente por la denominacgirespondiente al Nombre de
Dominio, aun cuando no haya adquirido derechosateas de productos o de
servicios; o

- Haber hecho un uso legitimo y leal 0 no comegINombre de Dominio, sin
intencién de desviar a los consumidores de fornidvega o de empafiar el buen
nombre de las marcas de la Demandante con anirucrde

En el presente caso no concurre circunstancia aldartas anteriormente mencionadas
ni cualquier otra que permita considerar la exigtede un derecho o un interés
legitimo del Demandado sobre el Nombre de Dominio.

Es obvio también que la Demandada no tiene ningiouio con la Demandante, ni ha
sido autorizada en modo alguno por aquélla paiatragel Nombre de Dominio. Por
el contrario, la Demandante envio requerimienttas@emandada informandole de sus
derechos e instdndole a transferirle el Nombre a@mibio voluntariamente.

Por su parte la Demandada no ha formulado ningi@égaeon ni ha aportado prueba
alguna que permita concluir que existe algun vimeulire el Nombre de Dominio
controvertido y sus actividades. De acuerdo calotarina del Centro, cuando las
alegaciones del Demandante no son insustancidesperto debe exigir una prueba
persuasiva del interés legitimo y del uso y regidér buena fe (entre otraBdipresse
Hymsa, S.A. c. F9-Soft, S.Caso OMPI N° D2006-0940).

El Demandado tan solo alega que el Nombre de Dornfinima parte de un proyecto
vinculado a un eventual negocio relacionado prewsae con los nombres de dominio.
También alega “que el Nombre de Dominio no se @stado porque se mantiene en
cartera, mientras se decide si es mejor su désao simple venta/transmision o
cualquier otro tipo de actividad, ya que forma @alé¢ una apuesta importante que la
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Demandada esta realizando en este mercado seaiddarombres de dominios
geneéricos, habiendo realizado en el momento datregliel Nombre de Dominio
objeto del presente procedimiento una gran cantiéaggistros en dominios bajo el
“.es”, asi como en otros ccTLDs o gTLDs”. Sin engioallama la atencion el hecho de
gue la Demandada ni siquiera haya aportado algéungento acreditativo de la
actividad a la que dice dedicarse, para lo quehalastado una copia de los Estatutos
de la Sociedad. Para despejar esta incognitaparExque suscribe ha realizado la
oportuna comprobacién y ha constatado que, segtindaripciones del Registro
Mercantil Central, el objeto social de la Demanda@a cuando se constituyo la
Sociedad, “La actividad, negocio y promocion inntiabia” y actualmente, por
ampliacion de dicho objeto social, también lo ea tiompra, venta, alquiler,
importacion, exportacion, comercializacion, distglbn y reparacion de toda clase de
vehiculos a motor”.

Es evidente que las citadas actividades no guanidgnna relacion con ese proyecto
de negocio a que alude la Demandada. Recordenepslgjacuerdo con la Doctrina
del Centro, el Experto esta facultado para reabaaguedas o investigaciones,
accediendo a bases de datos o archivos publicese@yuden a decidir (entre otras:
Sociétédes Produits Nestlé SA c. Telmex Management Sgrdeso OMPI

N° D2002-0070;Hesco Bastion Limited c. The Trading Force Limjt€dso OMPI

N° D2002-1038;Howard Jarvis Taxpayers Association c. Paul McCaugzaso OMPI
N° D2004-0014).

Por otra parte, la Demandada pretende justificeegéétro del Nombre de Dominio
alegando que tal registro podia hacerse libremeatao sucede por ejemplo con el
nombre de dominio <gruposigla.es>, que podria hadggstrado la Demandante. Sin
embargo, de acuerdo con la tesis mantenida en onsagebDecisiones del Centro, el
titular de la marca (o del derecho previo) tiemegire un derecho preferente a obtener
el nombre de dominio cuando se cumplen las contisi@stablecidas en el Plan
Nacional y, si no lo ha hecho, puede solicitar -e@ucede en este caso— que se le
transfiera o se anule el nombre de dominio reglstpor un tercero, demostrando que
concurren las circunstancias del articulo 2 dedatReglamento. Por tanto, no hay
desinterés en el Nombre de Dominio ni dejaciordeetcho de la Demandante por no
haberlo registrado antes y reclamarlo ahora, qyeesssamente, cuando ha visto
lesionado su derecho.

Como veremos en el proximo apartado, no es éstei@ caso en que la Demandada
elige la denominacion de marcas ajenas para atregie nombres de dominio a su
nombre, pues ya se ha tenido que enfrentar, al sr&maginco ocasiones, a este tipo de
procedimientos, lo que viene a confirmar la escasdibilidad que se puede dar a sus
alegaciones respecto a la eleccién de dicha demagiibm

Asi pues, el Experto considera que, teniendo entaua notoriedad de la Marca,
suficientemente acreditada por la Demandante, Yadaincunstancias que concurren
en el presente caso, cabe presumir que la Demandadaia perfectamente su
existencia y que el registro del Nombre de Domimuaespondia a la voluntad de
utilizarlo legitimamente en relacién con sus prem@etividades, sino al propésito de
aprovecharse indebidamente de dicha notoriedag@maAd, recordemos que la
Demandada tampoco ha hecho un uso legitimo y Iealammercial del Nombre de
Dominio.
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Por tanto, el Experto considera que se cumplegeirgt requisito exigido por el
Reglamento en su Articulo 2.

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

La Doctrina del Centro también viene considerang® apnstituyen prueba suficiente
del registro o uso de mala fe de un Nombre de Diondieterminadas circunstancias,
gue se enumeran de forma no exhaustiva o limitatildReglamento alude del mismo
modo a determinadas “pruebas”, inspirandose phraeldicha Doctrina.

Tal y como se ha sefialado anteriormente, la Denmémd¢ha aportado pruebas
suficientes para acreditar la notoriedad de su #Mafdombre Comercial SIGLA. A
este respecto, procede tener en cuenta que laasmatorias gozan de una especial
proteccion (Articulo 6bis del Convenio de la UndmParis, Articulo 4.4.a) de la
Directiva Comunitaria de Marcas y Articulo 8 dd_ky de Marcas espariola).

La referida notoriedad permite deducir que la Deaada conocia perfectamente la
existencia de los derechos de la Demandante, dédugpee se confirma por el hecho,
también probado, de que ha realizado registrosvagsie nombres de dominio, que en
muchos casos coinciden con marcas ajenas, masasmetorias, demostrando asi un
determinado patron de conducta. Se pueden oitam @jemplo, los siguientes casos
en los que, tras haber sido objeto de demandahBt&id, han sido transferidos los
registros correspondientes a las respectivas Deanégsl <xxxxx.eu> (caso

N° 03785); <xxxxx.eu> (caso N° 04437); <xxxxx.gaaso N° 04418); <xxxxx.eu>
(caso N° 04115) y <xxxxx.eu> (caso N° 04815).

En el Decision del Caso 04115 se dice textualmetRer otro lado, hay dudas
razonables y fundadas de que en el momento détaolacdemandada el registro del
nombre de dominio no tuviese conocimiento de losea®s marcarios e intereses
legitimos del demandante sobre “xxxxxxxx”. Anatlpa los antecedentes y pruebas
aportados por la demandante, cabe concluir queetaipta mala fe de la demandada se
considera suficientemente fundamentada.”

Y en la Decision del Caso 04815 también se puegte I&n lo que se refiere al analisis
de este ultimo requisito, el Grupo de expertos id@na que el Demandado registro el
nombre de dominio <xxxxx.xx> de mala fe por halmracido de la existencia anterior
de la notoriedad de la marca xxxxxxx y por querrddiciarse de la notoriedad de esa
marca. No cabe ninguna duda que el Demandaddajteggistrado en el pasado varios
nombres de dominio correspondientes a marcas |ategor el derecho marcario
(decisiones N° 03785, 04115, 04418,04437) conaoilagblemente también la
existencia de la marca xxxxxX.” En esta misma 8énj el Grupo de expertos
recuerda que constituye prueba evidente deltregisuso del nombre de dominio de
mala fe, “el nombre de dominio que ha sido registnaara impedir que el titular de
dicho nombre utilice el nombre en cuestion eonombre de dominio, siempre y
cuando pueda demostrarse ese patron de condugtam®del Demandado”. Esta tesis
también ha sido mantenida por el Centro en numembsesiones anteriores.

La Demandada alega que no tenia conocimiento Meaidea y Nombre Comercial
SIGLA de la Demandante, aunque admite que si ¢arialgunas marcas de la
empresa”. Sin embargo, es preciso recordar qgansais propias manifestaciones,
uno de los posibles usos o fines de estos regdgro®mbres de dominio es su
posterior venta o transmision, lo cual también pussr considerado como un indicio
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de mala fe en el registro. En cualquier casocderao con la Doctrina del Centro,
resulta dificil imaginar un uso de buena fe cuagldeqgistro ha sido realizado de mala
fe.

Lo cierto es que, tal y como se indica en el Ultpaaafo del apartado 4 (Antecedentes
de Hecho), el Nombre de Dominio no se esta usanddsoluto para ningun proyecto
propio, y ello a pesar de que ya ha transcurrglopo suficiente desde que la
Demandada obtuvo su registro (el 10 de enero dé)2@0este respecto cabe recordar
gue la Doctrina viene interpretando que la tenepagava de un nombre de dominio
puede considerarse como un uso de mala fe. Ema® ocabe citar las siguientes
Decisiones del Centraixxxxxxxx c. Fernando Labadia Pardéaso OMPI

N° D2000-1402;xxxxxxxxxx) c. Enric-Josef@aso OMPI N° D2001-0438{XXXXXXX.,
Caso OMPI N° D2002-1026xxxxxxxxxxxx c. RGaso OMPI N° D2006-0740.

Este camulo de circunstancias, unidas a la ausdedigrechos o intereses legitimos,
permite afirmar que el registro del Nombre de Domdificilmente puede obedecer a
una actuacion basada en la buena fe del Demand&utel contrario, cabe concluir
que con dicho registro se ha pretendido un aprare@nto indebido de la notoriedad y
prestigio de la Marca, lo que prohibe expresamlantey de Marcas espafiola (Ley
17/2001, de 7 de diciembre), en su Articulo 34yeeg) cual, el registro de una marca
confiere a su titular el derecho exclusivo a wilia en el trafico econémico; ademas,
cuando se trata de una marca notoria o renomksadaylar podra prohibir que
terceros, sin su consentimiento, utilicen o registtualquier signo idéntico o semejante
y, en general, la Ley sanciona estas practicagdouameden implicar un
aprovechamiento indebido o un menoscabo del cardistintivo o de la notoriedad o
renombre de la marca. El titular de este tipo decas podra prohibir, en especial, usar
el signo en redes de comunicacion telematicas yammbre de dominio

(Articulo 34.3.e).

Recordemos asimismo que la Demandante intent& eVipresente procedimiento
enviando un requerimiento al Demandado para queedrera, de forma voluntaria, a
transferirle el Nombre de Dominio, lo que habriathdo para resolver el conflicto. Sin
embargo, tal requerimiento quedd sin respuesta.

Por todo lo que antecede, el Experto considerdagugretensiones de la Demandante
han de prosperar, ya que no existe ningun indieique la Demandada ostente un
derecho o interés legitimo sobre el Nombre de Dar@n disputa y también cabe
admitir las alegaciones de la Demandante en edseté¢ que con su registro tan solo
pretendia aprovecharse de algin modo y de formiitea de la notoriedad de su
marca y nombre comercial SIGLA. En todo caso,&hBndado era consciente de que
con la adopcion del mismo impedia el registro kegitimo duefio.

Por ultimo, se ha de tener en cuenta que el Reglanegige la mala fe, ya sea en el
momento de registrar el nombre de dominio, o emssu Esto supone una importante
diferencia con el Procedimiento de la Politica UDRIres el parrafo 4 de la dicha
Politica exige que la mala fe afecte tanto al tegisomo al uso. Igualmente existe
diferencia entre ambos procedimientos en lo redaivn posible abuso del
procedimiento, ya que esta figura no se reguld Beglamento, por lo que no es
preciso hacer un expreso pronunciamiento al respect

En consecuencia, el Experto considera que tambiénraple la tercera de las
condiciones previstas por el Reglamento.
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7. Decision

Por las razones expuestas, en conformidad coti@llar21 del Reglamento, el
Experto ordena que el Nombre de Dominio <siglasesetransferido a la Demandante.

Antonia Ruiz Lopez
Experto

Fecha: 27 de mayo de 2008
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