ASOCIACION ESPANOLA DE LA ECONOMIA DIGITAL (ADIGITAL)

Proveedor acreditado por la entidad publica empresarial Red.es para la prestacion
del servicio de resolucion extrajudicial de conflictos en materia de nombres de
dominio bajo el codigo pais correspondiente a Espafia (“.ES”)

Procedimiento Num. 2019053001.vuki.es
Yuki Works B.V.c. A.O.G.

1. Las partes

Actlia como demandante en el presente procedimiento la Sociedad Yuki Works B.V., con
N.LF. NL 814532354B01 y domicilio en Wilhelminakade 308, Rotterdam (3072 AR),
Paises Bajos, (en adelante, el “Demandante”).

El demandado es la persona fisica A.O.G., con domicilio en C/ Maria de Guzman, 6-2°
Izda., Madrid (28003), Espana (en adelante, el “Demandado”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio en disputa es <yuki.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”),
siendo el agente registrador acreditado la entidad
ACENS TECHNOLOGIES S.L., con domicilio en C/ San Rafael, 14, Poligono

Industrial de Alcobendas, Madrid (28108), Espafia (en adelante el “Agente
Registrador”).

La fecha de Alta del Nombre de Dominio es el 2 de marzo de 2009.

3. lter Procedimental

El Demandante interpuso demanda contra el Demandado para la recuperacion del
Nombre de Dominio <yuki.es>.

El 30 de mayo de 2019, la entidad Red.es, de conformidad con el articulo 22 del
Reglamento, comunic6 a ADIGITAL el bloqueo del Nombre de Dominio.

El 7 de junio de 2019, mediante correo electronico, se dio traslado del escrito de demanda
al Demandado y al Agente Registrador.

El dia 29 de junio de 2019, mediante correo electroénico, el Demandado procedid a
contestar a la demanda.



El dia 3 de julio de 2019, la Secretaria Técnica de Nombres de Dominio de ADIGITAL
nombré como Experta a Dfa. Cristina Mesa Sanchez y acord6 darle traslado del
expediente que forma el procedimiento, recibiéndolo ésta en su domicilio profesional el
mismo dia. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del
Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

Se consideran probados los siguientes hechos:

(1)

(1)
(iii)

(iv)

(v)

El Demandante es titular de la marca de la Uniéon Europea num. 7.463.516
denominativa “YUKI” cuyos datos registrales son, de conformidad con la
Documentacién adjunta en las paginas 7 a 36 de la Demanda, los siguientes:

= Solicitud: 15 de diciembre de 2008

= Publicacion de la solicitud: 27 de abril de 2009

= Registro y publicacion del registro: 9 de octubre de 2009

= (lases 9, 35, 38, 41 y 42 del Nomenclator Internacional

(en adelante, la “MUE YUKI”).

La fecha de registro del Nombre de Dominio es el 2 de marzo de 2009.

A dia de hoy, el Nombre de Dominio se encuentra en venta, permitiéndose
ofertas econdmicas por el mismo y sin que se haya acreditado ninguna otra
actividad en relacion con el mismo por parte del Demandado (vid. Documento
adjunta en las paginas 37 a 54 de la Demanda).

El Demandante ha pretendido adquirir el Nombre de Dominio del
Demandado sin que, por la informacion que figura en el Expediente, las partes
hayan alcanzado un acuerdo al respecto (vid. Documento adjunta en las
paginas 37 a 54 de la Demanda).

Existen varias marcas con efectos en la Union Europea que contienen el
término YUKI (Documento nim. 11 de la Contestacion a la Demanda). Entre
ellas, la Marca de la Union Europea 1.353.515 “YUKI” para productos de las
clases 3, 5 y 28 del Nomenclator Internacional, registrada por la entidad
QUIMI ROMAR, S.L. desde el 25 de noviembre de 2008 (solicitada el 21 de
octubre de 1999).

Esta Experta ha constatado la exactitud de la informacion registral aqui expuesta mediante
la verificacion de los registros de correspondientes en la base de datos de la Oficina
Europea de la Propiedad Intelectual (“EUIPO”).



5. Alegaciones de las Partes
5.1. Demandante

El Demandante alega ser titular de la MUE YUKI y de los nombres de dominio
www.yuki.nl y www.yuki.be (“Nombres de Dominio YUKI”) que considera idénticos
al Nombre de Dominio. Alega igualmente que la MUE YUKI es una marca conocida en
el mercado aunque no aporta prueba alguna que acredite dicho renombre en Espaiia.
Entiende el Demandante que la MUE YUKI, que considera una marca de fantasia, es
anterior al Nombre de Dominio por haber sido solicitada el 15 de diciembre de 2008.

El Demandante entiende que el Demandado carece de derechos o intereses legitimos
sobre el Nombre de Dominio porque (i) el Demandado no es titular de ningtn signo
distintivo que contenga la palabra “Yuki”; y (ii) porque el sitio web alojado bajo el
Nombre de Dominio no tiene actividad alguna, salvo la propia venta del Dominio en
cuestion a un precio de 75.000 Euros.

Finalmente, entiende el Demandante que el Demandado actiio de mala fe al solicitar el
registro porque, atendiendo a la existencia previa de la MUE YUKI, no podia desconocer
sus derechos sobre la misma. Afirma igualmente que el Demandado usa el Nombre de
Dominio de mala fe porque la unica finalidad es su venta especulativa al Demandante.

Con base en lo anterior, el Demandante solicita la transmision del nombre de dominio
<yuki.es> a la sociedad Yuki Works B.V.

5.2.Demandado

El Demandado afirma dedicarse al registro con fines de venta de nombres de dominio
genéricos. En concreto, el Demandado alega que la denominacion “Yuki” es genérica por
consistir en una técnica de relajacion japonesa, asi como por tener otras acepciones, Como
el nombre de ciertos personajes —de fantasia o no—, lugares, o un arte japonés de
fabricacion de tejido, entre otros significados. También plantea su bajo caracter distintivo
dado que hay numerosos registros de marca en Japon y en la EUIPO que de alguna manera
contienen la expresion “Yuki”.

Manifiesta el Demandado que el Demandante no tiene derechos previos al Nombre de
Dominio dado que “el dominio y la marca fueron registrados practicamente al mismo
tiempo”.

Finalmente, entiende el Demandado que, tratindose la comercializacion de nombres
genéricos de un uso legitimo, la tenencia del Nombre de Dominio para su venta responde
a un interés legitimo y no cabe apreciar mala fe.

6. Conclusiones

En virtud de lo dispuesto en el articulo 31 del Reglamento, la Experta resolvera la
demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos


http://www.yuki.nl/
http://www.yuki.be/

presentados por las Partes. La resolucion debera ser congruente con las pretensiones de
la Demandante y respetara adicionalmente, las disposiciones aplicables del Plan Nacional
de Nombres de Dominio bajo el “.es”.

De acuerdo con el Reglamento, se considerard que el registro de un nombre de dominio
tiene caracter especulativo o abusivo cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusion con
otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y

2. El Demandado carece de derechos o intereses legitimos sobre el nombre de
dominio; y
3. El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

A continuacion, se analizard la concurrencia de los citados requisitos en el supuesto que
ahora nos ocupa:

6.1. El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear
confusion con otro término sobre el que el Demandante alega poseer
Derechos previos

En primer lugar, la MUE YUKI debe considerarse un Derecho Previo en los términos
previstos por el articulo 2 (f) del Reglamento, al tratarse de un derecho de propiedad
industrial con efectos en Espaiia. La situacion no es tan clara en relacion con los Nombres
de Dominio YUKI titularidad del Demandante, ya que se trata de nombres de dominio
correspondientes a Bélgica y Holanda. En todo caso, tal y como tendremos ocasion de
exponer con mas detalle en el apartado 6.3 siguiente, se trata en todo caso de derechos
posteriores al registro del Nombre de Dominio.

Pese a lo anterior, la posterioridad en el registro no impide que los Derechos alegados por
el Demandante sean tenidos en cuenta para determinar la identidad o similitud entre los
signos en liza. El cardcter posterior de la Marca YUKI y de los Nombre de Dominio
YUKI sera tenido en cuenta, en su caso, a la hora de determinar si el registro del Nombre
de Dominio ha sido registrado o esta siendo utilizado de mala fe (véanse, entre otros
Casos OMPI Num. D2001-0827 <digitalvision.com>, D2003-0598 <2ml2.com> y
D2009-0239 <rb.net>).

Dicho esto, entiende esta Experta que la identidad entre los Derechos Previos alegados
por el Demandante y el Nombre de Dominio resulta obvia, siendo innecesario, por tanto,
acreditar la existencia de riesgo de confusion, lo que se presupone en los llamados
supuestos de “doble identidad”.

Siendo asi, consideramos que el Demandante ha acreditado que concurre el primer
requisito exigido por el Reglamento para probar el cardcter especulativo o abusivo del



registro del Nombre de Dominio por parte del Demandado. Ello, con las salvedades que
explicaremos en el apartado 6.3.

6.2. El Demandado carece de derechos o intereses legitimos sobre el nombre
de dominio

En segundo lugar, el Demandante debe probar, prima facie, que el Demandado no tiene
derechos o intereses legitimos sobre el Nombre de Dominio. A este respecto, aunque el
Reglamento no prevé qué debemos entender por “derechos o intereses legitimos”, cabe
la posibilidad de acudir a los criterios establecidos por la Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers (en adelante, “ICANN”) en la Politica uniforme de
solucioén de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada el 26 de agosto
de 1999 (en adelante, “Politica UDPR”) (véase Procedimiento AECEM num.
201010al5). De acuerdo con el apartado 4.c) de la Politica UDPR, cualquiera de las
circunstancias siguientes, entre otras, demostrara la existencia de derechos o intereses
legitimos sobre un nombre de dominio si el demandado:

(1) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, ha utilizado el nombre
de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilizacion, o un
nombre correspondiente al nombre de dominio en relacion con una oferta de
buena fe de productos o servicios; o

(1))  (en calidad de particular, empresa u otra organizacién) ha sido conocido
corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido
derechos de marcas de productos o de servicios; o

(ii1)  hace un uso legitimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenciéon
de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empaifiar el buen nombre
de la marca de productos o de servicios en cuestion con animo de lucro.

En el caso que ahora nos ocupa, y teniendo en cuenta que el Demandado reconoce que su
actividad consiste en reventa de nombres de dominio, procede determinar si es este un
uso legitimo y leal del Nombre de Dominio en los términos exigidos con el Reglamento.

Coincide la Experta con el Demandado en que la reventa de nombres de dominio
genéricos no es, per se, ilegitima. No obstante, tiene serias dudas sobre el caracter
genérico de dicho signo en Espafa atendiendo a la escasa documentacion aportada por el
Demandado para acreditar esta circunstancia. Pero si a lo anterior unimos la coexistencia
de distintos registros marcarios con efectos en Espafia que consisten o contienen el signo
“YUKI” (Documento nim. 12 de la Contestacion a la Demanda) no podemos concluir
que el Demandado carezca de derechos o intereses legitimos. Asi, atendiendo al principio
de especialidad marcaria, y a la ausencia de renombre de la MUE Y UKI titularidad del
Demandante, no puede descartarse la posibilidad de que el Nombre de Dominio se utilice
para llevar a cabo una actividad licita sin que, hasta la fecha, se haya detectado que el
Demandado haya llevado a cabo ninglin uso ilicito del mismo o haya entorpecido, en
modo alguno, la actividad de la Demandante.




Por consiguiente, debemos concluir que el Demandante no ha acreditado que el
Demandado carezca de derechos o intereses legitimos sobre el Nombre de Dominio en
los términos previstos por el Reglamento.

6.3. El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe

En tercer y ultimo lugar, corresponde al Demandante probar que el Demandado ha
registrado o esta siendo utilizando el Nombre de Dominio de mala fe. A este respecto, el
articulo 3 del Reglamento considera pruebas de registro o uso del Nombre de Dominio
de mala fe, que:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

v)

El Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio
fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier titulo el
registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o
a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado
que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o

El Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el
poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de
dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de
esa indole; o

El Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con
el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

El Demandado, al utilizar el nombre de dominio ha intentado de manera
intencionada atraer, con animo de lucro, usuarios de Internet a su pagina web
0 a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusion con la
identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciéon o
promocién de su pagina web o de un producto o servicio que figure en su
pagina web; o

El Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del
Demandante.

A la luz de lo anterior, y en relacion con el registro de mala fe, entendemos que el
Demandante no ha conseguido acreditar su existencia, y ello, por los siguientes motivos.

Si bien es cierto que la solicitud de la MUE YUKI tuvo lugar el 15 de diciembre
de 2008, i.e. con anterioridad a la fecha de registro del Nombre de Dominio que
se produjo el 2 de marzo de 2009, no es menos cierto que la publicacion de dicha
solicitud no se produjo hasta el 27 de abril de 2009. Esto implica, en nuestra
opinién, que el Demandado registrd el Nombre de Dominio con anterioridad a la
fecha en la que pudo conocer la solicitud realizada por el Demandante, por lo que
dificilmente podia actuar de mala fe.



= Por su parte, el registro de los nombres de dominio www.yuki.nl y www.yuki.be
(registrados el 20 de junio de 2011 y el 17 de agosto de 2010 respectivamente
segin averiguaciones efectuadas por esta Experta) es igualmente posterior al
registro del Nombre de Dominio por lo que, de nuevo, el Demandado no podia
ser conocedor de su existencia.

A laluz de lo anterior, y a falta de prueba adicional que acredite lo contrario, esta Experta
considera que no se ha acreditado que el Demandado actuase de mala fe al registrar el
Nombre de Dominio. Y ello porque siendo los Derechos alegados por el Demandante
posteriores al registro del Nombre de Dominio, no puede deducirse que la finalidad del
Demandado al adquirir el Dominio fuese vendérselo al Demandante (o a sus
competidores) o impedir el uso del mismo al Demandante. Asi, en relacion con el registro
del Nombre de Dominio, debe entenderse que el Demandante no pudo actuar de mala fe
porque no tenia forma de conocer los Derechos Previos del Demandante ya que, en el
momento del registro, dichos Derechos Previos simplemente no existian (vid Caso
AECEM Num. 20071204 <emarket.es>, Caso OMPI Num. D2001-0074 <ode.com> y
Caso OMPI No. D2001-0827 <digitalvision.com>).

En segundo lugar, en relacion con el uso de mala fe del Nombre de Dominio por parte
del Demandante, entendemos que la prueba aportada por el Demandante tampoco es
suficiente para acreditar su existencia. Y ello, porque no se estd llevando a cabo ningtin
uso que interfiera con la actividad del Demandante, que consiste en la prestacion de
servicios de gestion para empresas y asesorias mediante herramientas de inteligencia
artificial. Asi, si bien la finalidad lucrativa del Demandado es obvia, nada indica que su
intencion sea utilizar el signo “Yuki” con una finalidad confusoria respecto de las
actividades del Demandante para atraer usuarios de Internet a su sitio Web.

A lo anterior hay que afiadir que existen multiples marcas con efectos en Espafia que
incluyen o consisten en el término YUKI, muchas de ellas anteriores a los Derechos
Previos alegados por el Demandante. Siendo asi, y en ausencia de prueba que acredite el
caracter renombrado de la MUE YUKI titularidad del Demandante, no consideramos que
el Demandante haya acreditado la existencia de mala fe por parte del Demandado en el
uso del Nombre de Dominio.

A ello hay que anadir, como decimos, la convivencia registral de la MUE YUKI
titularidad del Demandante con otras marcas de la Union Europea que contienen,
igualmente, el signo “YUKI” (Doc. 10 de la Contestacion a la Demanda). La coexistencia
pacifica de varias marcas YUKI en el seno de la UE nos lleva a concluir que, en todo
caso, el registro y posterior uso del Nombre de Dominio no se ha realizado con una
finalidad especulativa o abusiva dirigida al Demandante ya que, como ha quedado
acreditado, no es la tinica entidad que cuenta con derechos registrales sobre dicho signo.

A la luz de lo anterior, esta Experta considera que el Demandante no ha acreditado que
concurre el tercer requisito exigido por el Reglamento para probar el caracter especulativo
o abusivo del registro del Nombre de Dominio por parte del Demandado, esto es, que el
Nombre de Dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.


http://www.yuki.nl/
http://www.yuki.be/

7. Decision

En virtud de lo anterior, y en consideracion de los hechos, fundamentos y documentos
aportados por las Partes, esta experta concluye que el Demandante no ha probado la
concurrencia de los requisitos exigidos por el Reglamento para obtener la transferencia
del Nombre de Dominio. En consecuencia, se procede a la desestimacion de la demanda.

En Madrid, a 26 de julio de 2019

AN

Fdo. Cristina Mesa Sanchez
Experta



	1. YUKI001353515
	2. YUKI00135351

