Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI

DECISION DEL EXPERTO
A.T. Motorcycles & Kits, S.L. v. Alpha-Technik GmbH et Co KG

Caso N° DES2008-0042

Las Partes

La Demandante es A.T. Motorcycles & Kits, S.L., Madrid, Espaia, representada por
Portaley Nuevas Tecnologias S.L., Espaia.

La Demandada es Alpha-Technik GmbH et Co KG, Stephanskirchen, Alemania.

El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <atimpex.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

Iter Procedimental

La Demanda se presento ante el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI

(el “Centro”) el 10 de diciembre de 2008. EI 10 de diciembre de 2008 el Centro envio
a ESNIC via correo electronico una solicitud de verificacion registral en relacion con
el nombre de dominio en disputa. El 11 de diciembre de 2008 ESNIC envi6 al Centro,
via correo electronico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que
figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos
administrativo, técnico y de facturacion. El Centro verifico que la Demanda cumplia
los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolucion extrajudicial
de conflictos para nombres de dominio bajo el codigo de pais correspondiente a
Espana (“.es”) (en adelante, el “Reglamento™).

De conformidad con los articulos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notifico
formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el

18 de diciembre de 2008. De conformidad con el articulo 16.a) del Reglamento, el
plazo para contestar la Demanda se fij6 para el 7 de enero de 2009. El Demandado no
contestd a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific6 al Demandado su falta de
personacion y ausencia de contestacion a la Demanda el 9 de enero de 2009.
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El Centro nombro6 a Luis H. de Larramendi como Experto el dia 21 de enero de 2009,
recibiendo la Declaracion de Aceptacion y de Imparcialidad e Independencia, en
conformidad con el articulo 5 del Reglamento. El Experto considera que su
nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El mismo 21 de enero de 2009 el Centro recibié un correo electronico de Alpha
Technik Internacional, entidad aparentemente relacionada con la Demandante, de una
direccion a la que también se habia enviado copia de la Demanda. En ese correo
electronico, se sefialaba que dicha compatfiia no podia intervenir en la Demanda, y que
¢sta se referia a un asunto relacionado con Alpha-Technik GmbH et Co KG, cuyos
duefios no habian recibido notificacion, pues uno de los correos electronicos a los que
se remitio copia de la Demanda era erroneo. El Centro envid copia de este correo
electronico al Experto el mismo dia de su recepcion.

Antecedentes de Hecho

4.1. El nombre de dominio en disputa <atimpex.es> fue registrado por el Demandado
con fecha 13 de abril de 2007. El sitio web “www.atimpex.es” re-direcciona a la
pagina web de Alpha Technik International y tiene el mismo contenido que los
sitios web “www.alphatechnik.es” y “www.25kw.es”.

4.2. Elregistro de nombre comercial espafiol 267484 “Atimpex” invocado por la
Demandante fue solicitado el 13 de junio de 2006 y concedido el
17 de enero de 2007, mientras que el registro de marca espanol 2765167
ATIMPEX fue solicitado el 3 de abril de 2007 y concedido el
6 de febrero de 2008. El titular registral en ambos casos es J.L.M.R..

Alegaciones de las Partes
A. Demandante

- La Demandante A.T. Motorcycles & Kits, S.L. fue constituida en 2006, teniendo
como administrador unico a J L. M.R..

- J.L.M.R. viene desarrollando sus actividades econdmicas en el sector del motor
desde 1986 y se especializo en la distribucion de kits de limitacion a 25kw para
motos. En 2004, J.L.M.R. registr6 el nombre de dominio <atimpex.com> a través
del cual comercializaba sus productos. Dentro de esta actividad, establecid
contactos comerciales con la Demandada.

- La Demandante A.T. Motorcycles & Kits, S.L. continua la actividad comercial
del Sr. M.R. y comercializa por tanto sus productos bajo el nombre comercial
“Atimpex” a través de la pagina web “www.atimpex.com”.

- La Demandante es titular de los registros de nombre comercial y marca
ATIMPEX antes mencionados, y ha tenido presencia con dicha denominacién en
diversos congresos y exposiciones, realizando también publicidad en diversas
revistas virtuales especializadas.
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- La Demandada registro el nombre de dominio objeto de controversia en fecha
posterior al deposito del nombre comercial y la marca de la Demandante, con
cuya denominacion coincide.

- itio web “www.ati X. 1aliz 1
En el sitio web “ atimpex.es” la Demandada comercializa los mismos
productos que venia comercializando la Demandante, por lo que se esta derivando
clientes de ésta hacia el negocio de la Demandada.

- La Demandada carece de derechos o intereses legitimos sobre el nombre de
dominio, pues la Demandante no le ha otorgado ninguna licencia o
consentimiento para usar la marca ATIMPEX.

- La Demandada registré el nombre de dominio <atimpex.es> a sabiendas de que la
Demandante opera bajo dicha marca y nombre comercial, pues ambas sociedades
habian colaborado en la comercializacion de los kits de limitacion.

- Ambas partes mantuvieron en Alemania en 2006 reuniones para plasmar sus
relaciones comerciales en un contrato formal por escrito, aunque finalmente las
negociaciones no llegaron a buen puerto. La Demandada utiliz6 a la Demandante
para lograr salvar las trabas burocraticas existentes hasta entonces en Espaiia para
comercializar sus productos y beneficiarse de su prestigio y su cartera de clientes,
registrando el nombre de dominio <atimpex.es> y sembrando con ello la
confusiodn entre los clientes de la Demandante.

- El nombre de dominio fue registrado de mala fe, pues reproducia una marca
comercial conocida propiedad de la Demandante. La Demandada pretende crear
la apariencia de estar asociada oficialmente con Atimpex, ademas de evitar que la
Demandante registre a su nombre el nombre de dominio <atimpex.es>. Mediante
el nombre de dominio objeto de controversia, la Demandada desvia hacia su
pagina web a los internautas que buscan a la Demandante.

Por todo ello, la Demandante concluye solicitando la transferencia a su favor del
nombre de dominio <atimpex.es>.

B. Demandado

La Demandada no contest6 a las alegaciones del Demandante.

Debate y conclusiones

El articulo 21 del Reglamento sefiala que el Experto resolverd la demanda sobre la
base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en
todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al
tratarse de un nombre de dominio “.es”, resultaran igualmente aplicables las leyes y
principios del Derecho espafiol, al referirse claramente al mercado espafiol el
contenido de la pagina web correspondiente y los hechos invocados en la Demanda.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Politica uniforme de
solucion de controversias en materia de nombre de dominio aprobada por ICANN, por
lo que resulta razonable tomar en consideracion la doctrina que en su aplicacion ha
establecido el Centro en los ultimos afios, tal y como ya se sefialaba en Estudios
Universitarios Superiores de Andalucia S.L. v. Eusanet, S.L., Caso OMPI

N° DES2006-0005 en Editorial Bosch S.A. v. Difusion Juridica y Temas de Actualidad
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S.4., Caso OMPI N° DES2007-0006 y Consejeria de Sanidad de la Comunidad de
Madrid v. JM.E.-S.R., Caso OMPI N° DES2008-0031.

6.1. Cuestion preliminar

Antes de analizar la concurrencia de los requisitos previstos en el Reglamento para la
estimacion de la Demanda, es preciso analizar la comunicacion de Alpha Technik
International recibida por el Centro el 21 de enero de 2009, sefialando que una de las
direcciones de correo electronico incluida en la Demanda por el Demandante a la que
se habia enviado copia de la Demanda resultaba erronea. Dicha direccion de correo
electronico no aparece en la base de datos Whols ni en la verificacion registral de
ESNIC. Da la impresion de que efectivamente esa direccion concreta puede ser
erronea, pues parece contener una errata. Sin embargo, este Experto ha podido
comprobar en el expediente administrativo que el Centro envid correctamente copia de
la Demanda a todas las direcciones de contacto que aparecen en los datos del registro
del nombre de dominio en disputa, por lo que el Centro cumplié escrupulosamente lo
previsto al respecto en el articulo 7 del Reglamento.

Asi pues, con independencia de que una de las direcciones adicionales de correo
electronico a las que se envid copia de la Demanda pueda o no ser correcta, lo cierto es
que la Demanda se remitié correctamente a todas las sefias de contacto que constan en
los datos del nombre de dominio en disputa, por lo que no cabe plantear objecion
alguna sobre la correcta comunicacioén al Demandado y el correspondiente respeto a su
derecho de defensa.

6.2. Analisis de los requisitos para la estimacion de la demanda.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusion

Es innegable que el nombre de dominio <atimpex.es> objeto de controversia resulta
idéntico o confundible con los registros de nombre comercial y de marca invocados por
la Demandante, dada la total coincidencia en la denominacion ATIMPEX.

Sin embargo, es de sefalar que la Demandante en este procedimiento es A.T.
Motorcycles & Kits, S.L., mientras que los registros invocados se encuentran inscritos a
nombre de J.L.M.R.. A juicio de este Experto ello no debe, sin embargo, arrojar dudas
sobre el cumplimiento del primero de los requisitos analizados, pues a través de la
documentacién aportada la Demandante ha acreditado que J.L.M.R. es socio fundador y
administrador Unico de la sociedad demandante y que de hecho ésta se constituy6 para
continuar la labor comercial que venia desempeniando el Sr. M.R., bajo la
representacion de éste. Actualmente es la Demandante la usuaria del distintivo
ATIMPEX, por lo que sin duda puede reconocerse a la Demandante el caracter de
licenciataria y usuaria autorizada del distintivo.

Ademas de que la Demandante fue constituida por el propio J.L.M.R., quien es su
administrador Unico, es preciso recordar que en diversas decisiones se ha reconocido la
legitimacion de los licenciatarios para actuar ante el Centro. Asi, en Grupo Televisa,
S.A., Televisa, S.A. de C.V., Estrategia Televisa, S.A. de C.V., Videoserpel, Ltd. v.
Party Night Inc., a/k/a P.C., Caso OMPI N° D2003-0796, se senalaba:

“Paragraph 4(a)(i) of the Policy requires, as one element to be
proved, that the domain name be identical or confusingly similar to
a trademark or service mark in which Complainant has rights.
These words do not require that Complainant be the owner of the
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mark and would include, for example, a licensee of the mark. It has
been accepted in several decisions that a company related as
subsidiary or parent to the registered holder of a mark may be
considered to have rights in the mark. See for example Miele, Inc.
v. Absolute Air Cleaners and Purifiers, WIPO Case

N° D2000-0756 where Complainant’s grand-parent corporation had
a long established U.S. trademark registration for the mark for
vacuum cleaners.”

Por lo demas, como se ha sefalado de la documentacion aportada se desprende que la
Demandante es usuaria notoria de la marca ATIMPEX.

En consecuencia, este Experto considera que ha quedado acreditada la concurrencia del
primero de los requisitos.

B. Derechos o intereses legitimos

La Demandada no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su
version sobre la posible existencia de derechos o intereses legitimos sobre el nombre de
dominio en disputa.

No obstante, examinado el expediente y todas las circunstancias y hechos que en ¢l
constan, este Experto considera que:

- La Demandante ha acreditado sus derechos sobre la denominacion ATIMPEX y
su utilizacion en el mercado espafiol, por lo que no parece razonable pensar que la
Demandada, que también es una empresa del mismo sector comercial, sea
igualmente titular de derechos o intereses legitimos sobre la misma
denominacion.

- Accediendo a la pagina web “www.atimpex.es” se accede al sitio web del
Demandado, en el que aparecen las marcas propias de éste, pero no se hace
referencia alguna a productos Atimpex, lo que parece confirmar que
efectivamente el unico proposito del nombre de dominio en disputa es el de atraer
a los internautas hacia los productos del Demandado. Al respecto hay que tener
en cuenta que, tal y como alega la Demandante, “Atimpex” es una denominacién
de fantasia y no responde a ningun significado genérico que pudiera cabalmente
explicar su utilizacion.

- La presentacion de un caso prima facie por parte del Demandante aunado a la
ausencia de contestacion a la Demanda podria indicar la inexistencia de derechos
o intereses legitimos por parte del Demandado. Este criterio ha sido seguido en
innumerables decisiones, entre las que se encuentra Montes de Piedad y Cajas de
Ahorro de Ronda, Cadiz, Malaga, Almeria y Antequera (UNICAJA) v. F.L.P.,
Caso OMPI N° D2000-1402, Hipercor, S.A. v. M. A.G., Caso OMPI
N° D2000-0045 o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. Juan Galan Luarca
Asesores S.L., Caso OMPI N° D2008-0890 o Consejeria de Sanidad de la
Comunidad de Madrid v. J M.E-S.R. Caso OMPI N° DES2008-0031.

Por todo ello, el Experto entiende que el Demandante ha cumplimentado también el
segundo requisito exigido por el Reglamento, al no poderse acreditar en modo o
manera alguna la existencia de ninglin derecho o interés legitimo a favor del
Demandado en relacion con el nombre de dominio en disputa.
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C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

La Demandante no ha aportado prueba alguna de las negociaciones que supuestamente
mantuvieron las dos partes en 2006 y cuya ruptura, segun afirma, condujo al registro
del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.

Sin embargo, la Demandante si ha acreditado claramente su presencia en el sector
comercial comun a las partes bajo el distintivo ATIMPEX, e incluso el hecho de que el
Demandado lo conocia, pues en un momento determinado la Demandada nombro6 a
J.L.M.R., con el nombre comercial de “Atimpex” como representante en Espafia de la
Demandada. Notese que ello facultaba al Sr. M.R. a actuar en nombre de la
Demandada, pero no al revés. Ademas esta declaracion reconoce expresamente el
nombre comercial invocado por la Demandante.

Por otra parte, del contenido del sitio web “www.atimpex.es” se aprecia claramente que
la Demandante no comercializa ningin producto Atimpex ni contiene otra referencia a
dicho distintivo, sino que el nombre de dominio se utiliza como mero instrumento para
conducir a los usuarios internautas hacia los propios productos de la DemandadaCon
ello, ademas el Demandado evité que la Demandante pudiera hacer uso de su propio
distintivo como nombre de dominio “.es” siendo ademds destacable que con
anterioridad la Demandante ya venia actuando bajo el nombre de dominio
<atimpex.com>.

De esta forma, la conducta del Demandado es subsumible en las pruebas de registro o
uso del nombre de dominio de mala fe previstas en el articulo 2 del Reglamento:

- El Demandado ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con
el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; y

- El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera
intencionada atraer, con &nimo de lucro, usuarios de Internet a su pagina
web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusién con
la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliacion o
promocion de su pagina web o de un producto o servicio que figure en su
pagina web.

Al respecto es de destacar que ambas partes pertenecen al mismo sector comercial y de
hecho han mantenido relaciones o al menos contactos comerciales, por lo que parece
claro que la Demandada era plenamente consciente de estar apropidndose de una
denominacién de la Demandante al registrar el nombre de dominio en disputa.

Esta circunstancia, unida a la falta de contestacion a la Demanda permite igualmente
concluir que el Demandado no puede esgrimir ninguna razon para justificar el registro
como nombres de dominio de una denominacion que de forma notoria identifica a la
Demandante.

Ya en la primera decision dictada en un procedimiento administrado por el Centro en
aplicacion del Reglamento referida a un dominio “.es”, en Citigroup Inc., Citibank,
N.A. v. R.G.G., Caso OMPI N° DES2006-0001, se hizo eco de esta interpretacion:

“Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la
mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible
con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca. (Asi se hace
reiteradamente en las resoluciones que aplican la Politica de la ICANN,
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cuya interpretacion es perfectamente aplicable también a procedimientos
sobre nombres de dominio “.es” como el presente, sujeto al Reglamento.
Vid, entre otras muchas resoluciones, las de los casos, Casino Castillo de
Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A
v. Montera 33 S.L., Caso OMPI N° D2002-0830, Volvo Trademark Holding
AB v. Unasi, Inc., Caso OMPI N° D2005-0556, o BolognaFiere S.p.A. v.
B.D. Caso OMPI N° D2003-0295).

“Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto
que registra el dominio, se han de valorar diferentes circunstancias, entre las
que destacan las relativas al domicilio del solicitante del dominio, a la
amplitud de uso de la marca y al caracter notorio o renombrado de la
marca.”

Asi pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia
de mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa.

Decision

Por las razones expuestas, en conformidad con el articulo 21 del Reglamento, el

Experto ordena que el nombre de dominio, <atimpex.es> sea transferido a la
Demandante.

Luis H. de Larramendi
Experto

Fecha: 5 de febrero de 2009
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