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Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI

DECISION DEL EXPERTO
ARS Software de Gestion, S.L. v. A.R.

Caso No. DES2010-0018

Las Partes

La Demandante es ARS Software de Gestion, S.Ldoaricilio en Madrid, Espafa,
representada mediante apoderado.

La Demandada es A.R. con domicilio en Oxford, Réimido de Gran Bretaia e
Irlanda del Norte, representado por si mismo.

El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de domiais.gs>.

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 27 de marzo de 2010. El 29 de marz@@d10 el Centro envié a ESNIC
via correo electrénico una solicitud de verificacrégistral en relacion con el nombre
de dominio en disputa. ElI 5 de mayo de 2010 EShiG6 al Centro, via correo
electrénico, su respuesta confirmando que el Deathnds la persona que figura como
registrante, proporcionando a su vez los dato®dtacto de los contactos
administrativo, técnico y de facturacion. El Centerificé que la Demanda cumplia
los requisitos formales del Reglamento del procestito de resolucidén extrajudicial de
conflictos para nombres de dominio bajo el codiggdis 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

6 de abril de 2010. De conformidad con el artidiia) del Reglamento, el plazo para
contestar la Demanda se fijo para el 26 de abr20d®. El Escrito de Contestacion a
la Demanda fué presentado ante el Centro el 26nileda 2010.
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El Centro nombro a Luis H. Larramendi como Expeitdia 10 de mayo de 2010,
recibiendo la Declaracion de Aceptacion y de Imipdicad e Independencia, en
conformidad con articulo 5 del Reglamento. El Esgpeonsidera que su
nombramiento se ajusta a las normas del procedimien

Antecedentes de Hecho

A los efectos de este procedimiento son tambiéeldgancia los siguientes
antecedentes:

4.1. El nombre de dominio <ars.es> fue registiaatoel Demandado con fecha 9 de
noviembre de 2005.

4.2. La Demandante es titular del registro de mesgafiol n° 2102933 ARS
SOFTWARE DE GESTION, en clase 42, de fecha 7 de ¢i¢ 1997.

4.3. Desde la fecha del registro del nombre de dionairs.es por parte del
Demandado, hasta el primer contacto acreditadoado entre las partes
mediante correo electronico de la Demandante aldddado de fecha
29 de enero de 2009, transcurren mas de tres afos.

4.4. No se ha aportado por la Demandante pruebaalgue acredite tanto su propia
notoriedad como la de su registro de marca, quentiéca en su escrito de la
Demanda.

4.5. Ha quedado acreditada y verificada por elipregperto la existencia de hasta
seis registros de marca espafoles en vigor coenandinacion ARS por terceros.
A ello debe afadirse que el propio Experto ha tetiecigualmente la existencia
de siete registros de marca comunitaria para larderacion ARS, todos ellos
también en vigor, y por tanto con efectos en Espafigbién por terceros.

Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante en su escrito de la Demanda llegd@las siguientes alegaciones:

- Que la Demandante fabrica en exclusiva para etade espafiol software de
contabilidad y gestion, siendo ARS, como elemends diferenciador de su
marca registrada, el signo que los identifica.

- Que los programas de software fabricados poelm@&nhdante son muy notorios
y, especificamente, sus soluciones sectorialegiddse superado la cifra de
cien mil programas vendidos.

- Que los principales canales de comercializac@lod productos ARS son
mayoristas de informatica, cadenas de tiendasdgsasuperficies, etc., donde los
productos son vendidos y exhibidos al publico gascan las que figura la

denominacion ARS de manera prominente.

- Que el nombre de dominio en disputa coincideataemento principal y
diferenciador de la marca de la Demandante.
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Que el Demandado carece de derecho e interdésgrlegilguno sobre el nombre
de dominio controvertido al no existir parecidowalg entre su nombre y la voz
ARS, y al no existir conexién entre el nombre dmihio y producto, servicio o
entidad alguna que gire en el mercado bajo el Vod&RS, independientemente
de que la carga de la prueba de la existencia diengcho o interés legitimo deba
recaer sobre el Demandado.

Que el Demandado reaccioné a una peticion de cesadquisicion del nombre
de dominio controvertido, realizada en nombre dedmandante —con la
finalidad de tantear las intenciones de éste acid@ con la disponibilidad de
venta del dominie- solicitando un precio de venta mucho mayor qusrekido,
y que ello constituye prueba incontestable de fieala

Que la inclusion por el Demandado de anunciaslaces en el contenido de la
web identificada por el nombre de dominio contréderresponde a una
finalidad lucrativa, partiendo del hecho de queviagas que la web recibe se
deben a la notoriedad de la marca ARS.

Por todo ello, el nombre de dominio controvertide registrado y viene siendo
usado de mala fe.

La Demandante solicita que el dominio <ars.es>re@aferido a la Demandante.

Demandado

Por su parte, el Demandado, en su escrito de ¢aai@s a la Demanda, lleva a cabo
las siguientes alegaciones:

Que la marca de la Demandante no consiste @meino ARS, sino que incluye
otros, y que la base de datos de la Oficina Espaf®Patentes y Marcas arroja
un conjunto de seis registros de marca ARS, simqugino de ellos sea
titularidad de la Demandante.

Que el hecho de que la marca de la Demandarga tamo elementos
denominativos “ARS Software de Gestion” difererecia Demandante y su
marca de muchos otros comerciantes y marcas qtierman el elemento ARS.

Que la Demandante solo comenzo a distinguirsed®RS (en lugar de ARS
Software de Gestion S.L.) en 2006, y que en todo dabi6 aprovecharse del
periodo de preferencia que disfrutaban los titslae derechos de marca previos,
para el registro del nombre de dominio controvertid

Que incluso afirmando que la Demandante fuerditma notoria, tampoco
procedié a obtener nombres de dominio como <xx»sel0 <XXXXX2.eS>.

Que la Demandante no puede considerarse unatiotaa en Espafia y que, sin
aportar prueba alguna, simplemente afirma habeatidertien mil productos
desde el inicio de sus actividades, lo que pareaecantidad muy pequeia al
haber estado operando desde el afio 1997.

Que la Demandante no ha probado la confusiorafitea estar siendo
provocada por el nombre de dominio <ars.es>, yagieends han transcurrido
mas de cuatro afos desde el registro del citaddreode dominio.
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Que ARS refleja las iniciales del Demandado ylguetra S puede jugar varias
funciones, como por ejemplo ser un indicador pesesi geografico (Spain).

Que las siglas ARS son también comunmente uddigaomo abreviaciones o
acronimos de otras expresiones.

Que el hecho de incluir links o enlaces a otrabsaque puedan o no ser de
interés para determinados internautas no signijiease hayan infringido las
normas de registro y uso de un nombre de dominio.

Que el Demandado ha establecido derechos sobogrddre de dominio <ars.es>
a través de su prolongado y previamente no diszuiso y registro del mismo.

Que el Demandado no conocia la existencia defdddante hasta que en 2008
ésta efectuo el primer contacto con el fin de atlgeli nombre de dominio.

Nunca antes ni la Demandante ni ninguna otra parsantidad le habia
efectuado reclamacién alguna.

Que el Demandado nunca intentd vender el nombdodhinio a la Demandante
0 a un competidor, y que cuando la Demandante$tatité repetidas ofertas de
compra del mismo su natural respuesta fue caldriaterés de la Demandante y
verificar cuanto estaria dispuesta a pagar poriadqu

Que incluso con posterioridad, el 1 de marzo@2recibié el Demandado una
nueva oferta de compra a la que inmediatamentemdgpque el dominio

<ars.es> no estaba en venta. Esta oferta, a gietiDemandado, fue originada
intencionadamente por la Demandante con el finethei@r pruebas de cara a este
procedimiento.

Que el Demandado no ha tratado de beneficiarte putacion de la
Demandante ya que el tamafio, color y tipografiletie que se usa para
representar el conjunto “ars.es” en la web cornedigmte, difiere sobradamente
de la marca aducida como derecho previo por la Ddarde.

Que el nombre de dominio no se registré para thn@ela Demandante reflejar
su marca en el dominio de primer nivel correspanmtdiey que esta aun libre para
ser registrado en diferentes extensiones <.es>.

Que ambas partes no son competidoras y que ddneahe dominio <ars.es> no
se registrd para perturbar la actividad de la Detaate, dado el total
desconocimiento que el Demandado tenia sobre $¢éeexia de aquélla.

Que el nombre de dominio <ars.es> no fue registpara crear confusion con la
Demandante, a la que desconocia, habiéndose usetdalmas de cuatro afios
sin que esa confusidn se haya producido, como darawe hecho de que la
Demandante no haya podido aportar prueba alguelajeino sélo
especulaciones y suposiciones.

Que la Demandante no ha podido probar la malelf®emandado ni explicar
por qué dejo transcurrir tanto tiempo para intergauperar este nombre de
dominio, ni alertar al Demandado de la confusioe sgl estaba produciendo, lo
gue determina que es la Demandante quien ha actieadhala fe.
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Como consecuencia de ello el Demandado solicitaljgitamente, que se le permita
mantener la titularidad del nombre de dominio <&rs.

Debate y conclusiones
A. Identidad o similitud hasta el punto de causaconfusion

De las pruebas aportadas, resulta incontestabladdemandante es titular del registro
de marca n® 2102933 ARS Software de Gestion (nixta

Pues bien, a juicio de este Experto, aunque laamasncionada no sea idéntica al
nombre de dominio en disputa, es claro que el elesrfandamental de aquélla es el
gue constituye el objeto del mismo por lo que pudttenarse que existe identidad en
cuanto al elemento fundamental de uno y otro.

Hay que tener en cuenta que aunque el registreageanmvocado por la Demandante
incluye ademas los elementos denominativos “SoéwlarGestion”, éstos deben
considerarse de caracter descriptivo 0 genérioqiég por consiguiente, no impide que
entre el nombre de dominio en disputa y el dergchwio aducido por la Demandante
exista una identidad en el elemento fundamentallopgue si puede sefialarse que el
nombre de dominio en disputa es confusamente sinalala marca anterior.

Por todo ello, este Experto considera acreditadariaurrencia de este primer requisito
segun lo establecido en el articulo 2 del Reglament

B. Derechos o intereses legitimos

El Demandante indica en su Demanda que el Demaru#adoe de derechos o
intereses legitimos, toda vez que:

- A la vista de los datos de registro que constala base de datos ‘Whois’'de la
entidad publica empresarial Red.es, el nombre derdo aparece registrado a
nombre de una persona fisica. No se encuentréidddro parecido alguno entre
el nombre y apellidos de dicha persona y la voz ARE igual forma, a partir del
dato de cuenta de correo electronico de contattizadd para el registro,
tampoco es posible establecer identidad alguna &ntnisma y el vocablo ARS.

- El uso continuado del nombre de dominio por pdeleDemandado —que esta
parte ha monitorizado por espacio de mas de un, @Sta-parte no puede sino
conluir que no existe conexion alguna entre el merdle dominio y producto,
servicio o entidad alguna que gire en el mercaglmdasociada en forma alguna
al vocablo ARS.

- Como queda patente a partir de las capturasmalf@aque el nombre de dominio
se limita a incluir anuncios y enlaces de divesamaleza —que a su vez se
refieren a nuevas paginas de anuncios y enlacea-var mas en la mas absoluta
falta de conexion de los mismos con producto, siera entidad alguna que gire
en el mercado bajo o asociada en forma algunacablo ARS.

- El Demandado por su parte, en su escrito de G@tién, alega la existencia de
derechos e intereses legitimos en base a lo stguien

- El nombre de dominio en disputa refleja las ales del Demandado “AR”
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afiadiendo la letra “S” por tratarse del pronomlwrgegivo, ello a los fines de
indicar que pertenece a “A.R”

- Que el registro del nombre de dominio compuestoaimente por dos letras
<ar.es> no fue permitido por Red.es.

- Al momento del registro, el Demandado tambiérs@®Td que las iniciales
“ARS” podrian también ser usadas para represemfaade “A.R. Spain”, y
muchas otras.

- Cuando el Demandado registrd el nombre de doneimiel 2005, bajo el
principio de “primero en el tiempo, primero en elecho”, era razonable para el
creer que porque estaba disponible para regisiraguna otra parte podia tener
un interés en el nombre de dominio.

- La identidad del Demandado fue confirmada por.&edn marzo de 2008.

- Las letras “ARS” son también comunmente usadasama abreviacion para el
“Argentine Peso currency’.

- Por dltimo el nombre de dominio, puede ser engugrara representar la palabra
inglesa “Arses”.

En vista de las consideraciones relativas al texlegnento, que se expondran a detalle
en el aparte siguiente, este Experto no considaresario pronunciarse en relacion al
segundo elemento.

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

Para poder acreditar la mala fe en el proceddddeiandado, de acuerdo con el
articulo 2 del Reglamento, la Demandante debe pa#aanera suficiente que el
Demandado conocia su existencia, asi como la deg&@iro de marca, al momento de
registrar o usar el nombre de dominio.

De las pruebas aportadas por el Demandante qufecastn que el Demandado en
efecto, al momento de registrar o usar el nombmod@nio en disputa conocia, o tenia
como objetivo o bien en mente al Demandante, egterfo concluye que las mismas
resultan insuficientes. El conocimiento por paeeDemandado hubiera podido
reconocerse si el Demandante hubiera acreditadtas@nte, mediante prueba
concreta, la tan aducida notoriedad tanto de stbr@oomo de su registro de marca;
habiéndose limitado, no obstante, a sélo afirmreankién sin prueba documental
alguna) que la Demandante ha llegado a vender enéieid mil copias de uno de sus
productos de software.

Adicionalmente, puede sefalarse la circunstancgudeno solo existen registros de
marca nacionales esparfioles que protegen exclusitataedenominaciéon ARS
inscritos a favor de diferentes titulares, sino,gigeacuerdo con comprobaciones
efectuadas por el propio Experto, la OAMI (Oficoh@Armonizacién del Mercado
Interior) contiene en su base de datos siete regide marca comunitarios —y por
tanto, con efectos en Espafa- protegidos a nonebdifelentes titulares y en relacion
con los mas diversos productos y servicios.

Este Experto considera que semejante diversifioaandla titularidad de signos
distintivos que protegen el mismo elemento, ARSstituye una circunstancia que no
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permite concluir que en efecto al momento de reggist bien al usar el nombre de
dominio en disputa, el Demandado lo hizo porquéteanocimiento de la existencia
del Demandante, lo que no ocurriria si éste fudraldera sido objeto de una
proteccion marcaria exclusiva a favor de un sdlgeti 0 comerciante, cuya marca
hubiese sido notoria o bien adquirido distintividad

En el entorno de esta observacion, debe adem&cdest que el nombre de dominio
esta siendo utilizado como pay-per-click, cuyosess resultan de diversas empresas,
diversos mercados (entre otros: autos, equipofs@hewos, juegos, Internet, estilo de
vida, finanzas, computadoras, entretenimiento, calgirabajo) los cuales para la
fecha de la presente decision no guardan relacidrekcDemandante; asi como que
todos los registros detectados protegen exclusivtana palabra ARS, mientras que la
marca aducida por la Demandante como derecho peevéd que basa la reclamacién
gue aqui se ventila, esta acompafiado por otrogngsrnomo “Software”, “de” y
“Gestion”.

Como consecuencia de ello, el Experto concluyenguea quedado acreditada la
concurrencia del tercer requisito exigido por ejl@mento, y que, por consiguiente, el
Demandado no ha registrado ni usado el nombre niéndmen disputa de mala fe.

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

ordena que el nombre de dominio, <ars.es> puedaaaenido por el Demandado,
guedando la presente demanda desestimada.

Luis H. de Larramendi
Experto

Fecha: 21 de mayo de 2010
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