RESOLUCION DE CONFLICTO SOBRE NOMBRE DE DOMINIO “E_S”

TORRES Y RIBELLES, S.A vs FERCA NETWORK, S.L (betis)

Angel Garcia Vidal, experto designado por la Ascidia para la Autorregulacion
de la Comunicaciéon Comercial (Autocontrol) paradsolucion de la demanda formulada
por la sociedad mercanti TORRES Y RIBELLES, S.Antta la también mercantil
FERCA NETWORK, S.L, en relacidén con el nombre deoioo <betis.es>, dicta, a 29 de
abril de 2008, la siguiente

RESOLUCION
|. ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Mediante escrito fechado en Madrid, a 25 de febs 2008, la sociedad
mercantil Torres y Ribelles, S.A. entabla una detaatontra Ferca Network, S.L., titular
del nombre de dominio <betis.es>. Dicha demandapresenta en el marco del
Reglamento del procedimiento de resolucion extiajadde conflictos para nhombres de
dominio bajo el cddigo de pais correspondiente paBa (“.es”), aprobado mediante
Instruccion del Director General de Red.es condethe noviembre de 2005 (en adelante
el Reglamento), y en el marco de |&ormas de Procedimiento de resolucion
extrajudicial de conflictos para nombres de dominb@mjo el codigo de pais
correspondiente a Espafia (“.es”@laboradas por Autocontrol. En respuesta a una
comunicacién de Autocontrol en el sentido de quBdmanda era administrativamente
deficiente, el Demandante subsano las deficienidda Demanda el 3 de marzo de 2008.

2.- Sintéticamente expuestas, las principales alegeside la Demandante son las
siguientes:

a) La Demandante es titular de derechos previos esi€ina compafia dedicada al
envasado y a la comercializacion de aceites da glietros productos alimenticios, titular
de la marca BETIS, registrada en diferentes Estpdos distintos productos. Ademas, la
Demandante ha sido el titular del nombre de domdhietis.es> hasta el 18 de febrero de
2008.

b) EI nombre de dominio en litigio ha sido regidtvacon caracter especulativo o
abusivo. Afirma la Demandante que el nombre de dmmkbetis.es> es idéntico a la
marca BETIS del Demandante. Asimismo, mantienedm@&nhdante que ella es titular de
derechos o interese legitimos sobre el nombre denim porque ha sido la Unica titular
registral del nombre de domino desde que se regisir primera vez y solo un error en la
renovacion del mismo le ha impedido continuar simdPor lo demds, argumenta la
Demandante que el nombre de dominio ha sido raedstly se utiliza de mala fe.
Considera la Demandante que no cabe apreciar niggado de desconocimiento por



parte de la Demandada, pues se ha puesto en eootecella por correo electrénico para
poner en su conocimiento que el nombre de domibéiis.es> fue suyo desde siempre y
gue podia estar infringiendo los derechos de pdapiendustrial. Ademas, entablado
contacto telefonico con la Demandada, ésta propangansferencia del nombre de
dominio a cambio de 2400 euros, alegando que denple asi recuperar los gastos
incurridos en el registro del nombre de dominiodé&ndo a una subasta a través de un
agente registrador acreditado, Dialnic Registrar Bero destaca la Demandante que esta
entidad tiene el mismo domicilio que la Demandd&ttasuma, considera el Demandante
gue es evidente la mala fe en la premeditacibnadeaptura del nombre de dominio
<betis.es> con fines especulativos, sobre teniemdouenta que la demandada reconoce
utiizar el servicio de Backorder, un servicio q@enpite la captura de nombre de dominio
.es y .com.es expirados, de forma que puede rerugeminios o conseguir dominio a
punto de expirar; y que es un estilo de funcionatnieque suelen utilizan los
cybersquatters.

c) Finalmente considera la Demandante que el héelgue el nombre de dominio
redireccione a la pagina “http://Www.XXXXXXXXXXXX¥Xes”, pretende crear una apariencia
de interés sobre el nombre de dominio, para lldenatencion de un tercero (la sociedad
anonima deportiva Real Betis Balompi€, S.A.D) cbobgetivo de obtener un rendimiento
econOémico a su actuacion usurpadora y fraudulenta.

Por todas las razones expuestas, la Demandantéasagjile le sea transferido el
nombre de dominio <betis.es>.

Por medio de escrito fechado el 26 de febrero @8,2@ Demandante aporta un
documento titulado “nuevas evidencias de la captlehdominio Betis.es con fines
especulativos”, en el que pone de manifiesto gu&irector Comercial y Marketing de la
Demandada es D. D. C. F., en cuyo blog, en sudmtta 20 de febrero realiza una serie
de comentarios, que, segun la Demandante, ponddamanifiesto la intencionalidad
especulativa.

El 11 de marzo de 2008, la Demandante presentalagacion suplementaria, no
solicitada, en la que manifiesta que el 10 de maea2008, el nombre de dominio
<betis.es>, que hasta el momento dirigia a la dibac*http://Www.XXXXXXXXXXXXX.eS",
habia sido cambiado, dirigiéndose ahora a una aagiferente al club de futbol Real
Betis Balompié, S.A.D, considerando la Demandant g trata de un intento de crear
una apariencia de interés sobre el nombre de dordinétis.es>, que pretende llamar la
atencion del referido Club de fatbol, o en casdaleer recibido ya la demanda, un intento
de dar una apariencia justificada a la capturadeibre de dominio.

3.- Trasladada la demanda al Demandado, éste no testamren el plazo oportuno,
y tampoco lo hace con posterioridad.

4.- Autocontrol nombré a Angel Garcia Vidal como Expegt dia 15 de abril de
2008, recibiendo la Declaracién de Aceptacion yirdparcialidad e Independencia, en



conformidad con el articulo5 del Reglamento. BEtpéfto considera que su
nombramiento se ajusta a las normas del procedimien

5.- Los siguientes hechos se tienen por debidamergditados:
a) La Demandante es titular registral de las sigagemarcas:

- Marca espafiola num. 26.087, mixta, integradageuttos, por el signo BETIS,
registrada en la clase 29 del Nomenclator inteamatj concedida el 20 de julio de
1988.

- Marca espafiola nim. 1.170.334, denominativa, cestp por el signo BETIS,
registrada en la clase 29.

- Marca espafiola nam. 2.220.577, denominativa,stiegia en la clase 30 del
Nomenclator internacional, concedida el 6 de safiite de 1999.

- Marca espafiola nuam. 2.220.578, denominativa, cestp por el signo BETIS,
registrada para la clase 31 del Nomenclator Intéonal, concedida el 5 de abril
de 2000.

- Marca comunitaria num. 2.526.010, mixta, integraentre otros, por el signo
BETIS, registrada para las clases 29, 30 y 31 del foinio de 2003.

- Marca internacional num. 183.257, mixta, integradntre otros, por el signo
BETIS, registrada para las clases 29 y 31, conadfetesde el 17 de junio de 1916.

- Marca canadiense BETIS, denominativa, registbagia el nimero UCA5654, en
la clase 29.

- Marcas chilenas mixtas, integradas, entre otpms, el signo BETIS, num.
523.526 y 527.914, con efectos, respectivamentgledel 6 de octubre de 1998 y
el 23 de noviembre de 1998.

- Marca estadounidense mixta, integrada entre ,opos el signo BETIS, nam.
134. 274, registrada en la clase 29 del Nomenclaternacional, con efectos
desde el 24 de agosto de 1920.

- Marca panamefia nim. 67.471, denominativa, congyes el signo BETIS,
registrada en la clase 29, con efectos desdeas Ailio de 1995.

- Marca puertorriquefia nam. 14.522, BETIS, regiitreen la clase 29 del
Nomenclator Internacional, con efectos desde eleldgosto de 1967.

- Marca dominicana BETIS, nim. 2.854, registraddaeilase 29, con efectos
desde el 28 de diciembre de 1933.

- Marca uruguaya mixta, num. 260.036, compuestaeeotros signos por el
vocablo BETIS, con efectos desde el 16 de juliG@&S.

b) La Demandante alega la titularidad de la Margjicana denominativa num.
359.801, compuesta por el signo BETIS, registrada [a clase 29, con efectos desde el
24 de febrero de 1989. Sin embargo, la documemagoértada por la Demandante no le



ha permitido a este Experto comprobar este extrgmes no aparece cual es el signo
protegido ni quién es su titular.

De igual modo, invoca la Demandante la marca @ara mixta num. 29.265-F,
registrada en la clase 29, con efectos desde dklfébrero de 1955. Sin embargo, este
extremo no puede entenderse como un hecho probaés, en la documentacién que
aporta la Demandante s6lo consta su renovacioreddst¥4 de febrero de 1970 al 14 de
febrero de 1985.

c) La Demandante fue la titular del nombre de doomtbetis.es> antes de que la
Demandada lo registrase a su nombre, por medisistema de Backorders.es un sistema
de registro de un nombre de dominio en el mismo emdnen que éste queda libre. La
Demandante alega que no procedi6 a su renovacramperror aln sin aclarar.

d) La Demandante se puso en contacto con la Demanglar medio de correo
electrénico enviado el 21 de febrero de 2008, equel se le comunicaba que por mal
funcionamiento de sus servicios de correos habiamligo las comunicaciones de
renovacion del nombre de dominio <betis.es> y kstaiman a tratar el asunto de la
transferencia del nombre de dominio.

e) En la péagina web “http://www.xxxxx.com/empresapeesa_quienes.html”
figura como Director Comercial y Marketing de Fektwork SL, D. D. C. F..

f) En la pagina web “http://xxxxx.es/ferca-se-inpora-al-backorder-de-dominios-
es/1373” D. D. C. F. declara que “Ferca se incapal BackOrder de dominios.es”. Asi
lo alega la Demandante, aunque no aporta copiactia gagina web. Sin embargo, este
experto ha accedido a dicha direccion el 27 dd deri2008 y ha podido comprobar
personalmente este extremo.

g) En la pagina web “http://xxxxxx.es/entradas-asHblogosferas52” D. D. C. F.
declara entre otros extremos, quauh no sabemos que hacer con el dominio, sin duda
una web del Betis es lo ideal, estamos dandoletaaie)) el problema eterno es el
tiempd.

d) En la actualidad, bajo el nombre de dominio isbet> se ofrece informacion
sobre el equipo de futbol Real Betis Balompié, B.AAsi lo alega la Demandante,
aunque no aporta copia de dicha pagina web. Siramyopeste experto ha accedido a
dicha direccién el 27 de abril de 2008 y ha podidmprobar personalmente este extremo.

IIl. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Cuestion procedimental previa: Como ha quedado expuesto en el iter



procedimental, el 26 de febrero de 2008 y el 1liln@#zo de 2008, la Demandante
presentd una serie de alegaciones suplementariaslictadas. De conformidad con el

articulo 18 d) del Reglamento, “el experto res@dvesobre la admisibilidad de las

aclaraciones o documentos adicionales que las sPagin interesadas en aportar al
procedimiento en cualquier fase del mismo”. Pues,bén opinion de este Experto, las
circunstancias que concurren en el presente camtsgjan la admision de los nuevos
argumentos y pruebas aportadas por la Demandant®ra® suplementaria tras la

Demanda y la Contestacion a la Demanda, sobretémiendo en cuanta que algunas de
ellas hacen referencia a hechos nuevos acaecidgsosterioridad a la presentacion de la
Demanda.

2.- Consideraciones previasLa Demanda en un procedimiento como el presente,
de resolucién extrajudicial de un conflicto sobrenombre de dominio “.es”, prosperara
cuando el nombre de dominio en conflicto haya setpstrado de forma especulativa o
abusiva. Segun el articulo 2 del Reglamento, existeegistro de hombre de dominio de
caracter especulativo o abusivo cuando concurrarsiguientes requisitos: 1) Que el
nombre de dominio sea idéntico o similar hastaugitg de crear confusion con otro
término sobre el que el Demandante alega poseechi®s previos; 2) que el Demandado
carezca de derechos o intereses legitimos soli@m@re de dominio y 3) que el nombre
de dominio haya sido registrado o utilizado de nfi@l@rocede a continuaciéon analizar si
se cumplen todos estos requisitos.

3.-Derechos previos:De conformidad con la Disposicion adicional Unica ld
Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueblasl Nacional de nombres de
dominio de Internet bajo el cédigo de pais corredfmte a Espafia (“.es”), “la autoridad
de asignacion establecera un sistema de resolesitiajudicial de conflictos sobre la
utilizaciéon de nombres de dominio en relacién @nire otros, los derechos de propiedad
industrial protegidos en Espafia, tales como losbmesncomerciales, marcas protegidas,
denominaciones de origen, nombres de empresasn ¢tasadenominaciones oficiales o
generalmente reconocibles de Administraciones Peabliy organismos publicos
espafioles”. Y segun el articulo 2 del Reglamentosafectos de dicho Reglamento se
entendera por “Derechos previos”: “l) Denominacsorde entidades validamente
registradas en Espafia, denominaciones o indicacidaeorigen, nombres comerciales,
marcas registradas u otros derechos de propiedhdstital protegidos en Espafia. 2)
Nombres civiles o seudénimos notorios, que ideptdn profesionalmente, entre otros, a
creadores intelectuales, politicos y figuras deketculo o deporte. 3) Denominaciones
oficiales o generalmente reconocibles de Adminigtrees Publicas y organismos
publicos espafioles”.

En el presente procedimiento, la Demandante haapwlser titular de varias
marcas compuestas por el signo “BETIS”, y a las ymese ha hecho referencia en al
apartado de hechos probados.

Existiendo por tanto derechos previos en el sentieloReglamento, habra que
analizar si se cumplen los demas requisitos paeaexista un registro de nombre de
dominio de caracter especulativo o abusivo, y paahto, para que prospere la Demanda.



4- |dentidad o similitud hasta el punto de causaranfusion: Para que exista un
registro de nombre de dominio de caracter espéeonlat abusivo, el articulo 2 del
Reglamento exige, en primer lugar, que el nombralaw®inio sea “idéntico o similar
hasta el punto de crear confusion con otro térnsilore el que el Demandante alega
poseer Derechos previos”.

Debido a los condicionamientos técnicos de los membde dominio, la
comparacion entre los signos ha de hacerse présodod del nombre de dominio de
primer nivel. Asimismo, deben obviarse los elememaficos de las marcas registradas,
dado que en los nombres de dominio es imposibkxistencia de estos elementos. Y
tampoco es importante que el nombre de domini@de@ca en mindsculas, una marca en
la que figuran letras mayusculas. [Estos critesos recogidos y aplicados en muchas
resoluciones previas dictadas en aplicacion Relglamento del procedimiento de
resolucién extrajudicial de conflictos para nombms dominio bajo el codigo de pais
correspondiente a Espafa (“.es"Asi por ejemplo, Caso Autocontrol Patagon Euta S.
vs Don T.P.G. (www.xxxxxxxx.es); Caso Autocontrol .AAM vs. M.AM
(Www. xxxxxxxxxxx.e9, Caso OMPI N° DES2006-0033, SISTEMAS KALAMAZOO,
S.L. v. OFISTORE INTERNET, S.L., cassanofi-Aventis, Société Anonyme v. P. W.,
caso OMPI N2 DES2006-0038, caBarger King Corporation c. P. H. y D.B.Pcaso
OMPI N2 DES2006-0039]

Con estos presupuestos, este Experto entiendextpie ilentidad entre el término
BETIS y el nombre de dominio <betis.es>.

De conformidad con lo anterior, este Experto carsidcumplido el primer
requisito fijado en el articulo 2 del Reglamentoapgue exista un Registro de nhombre de
dominio de caracter especulativo o abusivo.

5.- Ausencia de derechos o intereses legitimos pmarte del Demandado:La
segunda de las circunstancias necesarias para xigte en registro del nombre de
dominio de caracter especulativo o abusivo es fjui2emandado no tenga derechos o
intereses legitimos respecto de dicho nombre deni@nCon relacion a esta cuestion,
debe recordarse que el art. 13 b) vii) del Reglamelispone que en la Demanda se
incluira una argumentacion “de los motivos por tpsee el Registro de Nombre de
Dominio es de Caréacter Especulativo o Abusivo, @molo en su caso, cualquier tipo de
prueba que permita acreditar dicho Registro de Nemie Dominio de Caracter
Especulativo o Abusivo”. Bien miradas las cosasngmne al Demandante la prueba de
un hecho negativo (la ausencia de derechos o $etetegitimos del Demandado), lo cual,
como toda prueba negativa es practicamente imgogibes se trata de lo que en Derecho
se conoce comarobatio diabolica Debe por eso considerarse suficiente que el
Demandante, con los medios de prueba que tiene alcance, aporte indicios que
demuestrerprima facie que el Demandado carece de derechos o inteegggmbs.

Asi se estima en numerosas decisiones de Grupexmtos de la OMPI en
aplicacion de la Politica uniforme de solucion datmoversias en materia de nombres de
dominio (UDRP), en la cual se inspira clarament®eglamento del procedimiento de



resolucién extrajudicial de conflictos para nhombdesdominio bajo el cddigo de pais
correspondiente a Espafa (“.es”). Entre esasu@saoks, cabe citar, por ejempkgauto
Inc v. Available-Domain-Names.co@aso OMPI N° D2000-012@Grupo Ferrovial, S.A.
v. C. Z.,Caso OMPI N° D2001-0017, &aja de Ahorros del Mediterraneo v. A.A.R.
Caso OMPI N° D2002-1037, por citar s6lo algunassi ge ha reconocido también en
decisiones dictadas en aplicacion del Reglamento pdecedimiento de resolucion
extrajudicial de conflictos para nombres de domiriajo el cdédigo de pais
correspondiente a Espafa (“.es”), como la del &sgroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.
G., Caso OMPI N° DES2006-0001 o la del caso SISTEM&8 AMAZOO, S.L. v.
OFISTORE INTERNET, S.L., Caso OMPI N° DES2006-008&yerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft (BMW) c. R. &aso N° DES2007-0002; Caso Autocontrol
A AM vs. MAA.M (WWW.XXXXXXXXXXX.E9.

Asi las cosas, una vez constatada la existenciaditdos que demuestreprima
facie la ausencia de derechos o intereses legitimosppde del Demandado, le
corresponde a éste, en la contestacion a la demprutzar la tenencia de derechos o
intereses legitimos. De hecho, el articulo 16 dajl&nento dispone en su apartado b v)
gue la contestacién deberda incluir “cualquier tifoprueba documental sobre las que se
base el escrito de contestacion, en especial agulie acrediten que no se ha producido
el Registro del Nombre de Dominio de Caracter Bdpéwo o Abusivo por parte del
Demandado o que puedan desvirtuar los DerechosoRr@egados por el Demandantes”.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandadotitilar del nombre de
dominio no es suficiente para demostrar la exiséede derechos o intereses legitimos
sobre el mismo, porque de lo contrario nunca ger$éble dictar una resolucion favorable
a los Demandantes. Y esta interpretacion debeeskazrada por absurda.

A juicio de este Experto, la Demandante ha aporiadeios suficientes para
probar, prima facie la ausencia de derechos o intereses legitimosppde de la
Demandada. Llegados a este punto, deberia analizgata Demandada ha conseguido
probar la efectiva tenencia de esos derechos ceg@e legitimos, pues de tenerlos, su
prueba le resultard ciertamente sencilla. Perodmd@hdada no ha contestado en plazo
oportuno la demanda, ni se ha personado en estedimiento, pese a haber sido
notificado en tiempo y forma. Esto supone un reconignto implicito por su parte de
gue no posee derechos o intereses legitimos sobraombres de dominio <betis.es>.
Porque si la Demandada tuviera algun derecho eémiegitimo sobre dicho nombre de
dominio podria haber contestado para defenderl@s&nprocedimiento. En este sentido,
entre otras muchas resoluciones anteriores, sesxpipor ejemplo, las dictadas en los
casos resueltos por Autocontrol, Media Markt SatAdministracion Espafa S.A. vs
Ofistore Internet S.Lvjww.xxxxxxxxxxx.e9, Banco Santander Central Hispano, S.A., vs
Don J.R.P Jww.xxxxxxxx.e9; o0 Feria del Céahamo, S.L vs. Don P.M.F.
(WWW.XXXXXXX.€S Y WWW. XXXXXXXXX.ES).

Es cierto que la Demandada ofrece en la actualit@dpagina web dedicada a
recoger informacion sobre un club de futbol, laiSd&d andénima deportiva Real Club
Betis. Pero la Demandada no ha probado ser un&egwcde aficionados o una pefa de



ningun club de fuatbol. Por el contrario, se tram wha sociedad mercantil y no ha
acreditado que la actividad de ofrecer informaébre un determinado club de futbol
forme parte integrante de su objeto social.

A la vista de todo lo expuesto, este Experto canaidumplido el segundo de los
requisitos fijados en el articulo 2 del Reglameuaica que exista un Registro de nombre
de dominio de caracter especulativo o abusivo.

6.- Registro o uso del nombre de dominio de mala:f&egun el articulo 2 del
Reglamento, la tercera circunstancia que ha deucongara que exista un registro
abusivo o especulativo de un nombre de dominicuesetjnombre de dominio haya sido
registrado o usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar y de usar el menmde dominio disputado ha de
ser probada por el Demandante [articulo 13 b)3idel Reglamento], que puede alegar
para ello todos los extremos que estime relevarRes. su parte, el articulo 2 del
Reglamento establece que se entendera probadstaneia de mala fe en el registro o en
el uso de un nombre de dominio de mala fe en uma de supuestos. Sin embargo, basta
con que el Demandante muestre indicios de la existede mala fe, correspondiendo
entonces al Demandado, al amparo de lo dispuest art. 16 b) v) del Reglamento,
aportar evidencias de la buena fe. En este sendidme otras muchas resoluciones
anteriores, se expresan por ejemplo, las dictaddesecasos resueltos por Autocontrol
Patagon Euro S.L. vs Don T.P.G. (www.xxxxxxx.es)jsetron S.A vs. Don D.B.P
(WWW. XXXXXXXX.E9.

A juicio de este Experto, la Demandante ha aporiadicios suficientes de la
mala fe de la Demandada: el hecho de haber redpsélanombre de dominio, sin tener un
derecho o interés legitimo sobre el vocablo B#&isjrcunstancia de hacerlo por medio de
un sistema que permite registrar un nombre de donen el mismo momento en que
expira, lo cual implica que la Demandada era cemseicuando acudi6 a dicho sistema de
gue el nombre de dominio pertenecia a otro titylgoor lo tanto, lo mas probable es que
tuviese conocimiento de quién era ese titular ycdéles eran los derechos previos
marcarios que le asistian.

Por lo demas, la Demandada no ha contestado emardia y por lo tanto no ha
puesto de manifiesto circunstancia alguna que peraeisvirtuar estos indicios y concluir
gue su actuacién no es de mala fe. Por ejemplohanmegado haber solicitado al
Demandante la cantidad de 2.400 euros por la tesrsfia del nhombre de dominio
<betis.es>De hecho, hay que tener en cuenta que el hechoadldemandada no haya
contestado a la demanda puede ser interpretado wonmadicio de su mala fe, tal y como
se hace en multiples decisiones emitidas por Grulgogxpertos en aplicacion de la
Politica de la ICANN, en la que se inspira el Regato, como las decision@d-L
Properties Inc. V BBCcaso D2000-0147, Galerias Vingon, SA v I. G. RCaso N°
D2004-0840. Y lo mismo se ha hecho en resoluciangs aplican el Reglamento
SISTEMAS KALAMAZQOO, S.L. v. OFISTORE INTERNET, S.LCaso N° DES2006-
0033.



Todo lo anterior no se ve afectado por el hechqu#ela Demandada pueda estar
usando el nombre de dominio de mala fe, no séleeltion con la Demandante, sino
también frente a otros sujetos titulares de sigtistntivos en los que figure el vocablo
BETIS.

En definitiva, también se cumple el tercero derémpiisitos exigidos en el articulo
2 del Reglamento para que exista un registro abusiespeculativo de los nombres de
dominio, y, por lo tanto, para que prospere la defaa

Por todas las razones hasta aqui expuestas, yniwroalad con el Articulo 21 del
Reglamento

RESUELVO

Estimar la demanda presentada por la sociedad TGRRERIBELLES, S.A
contra la también mercantii FERCA NETWORK, S.L, mtacion con el nombre de
dominio <betis.es>, y en consecuencia, ordenaralssterencia del nombre de dominio
<betis.es>a TORRES Y RIBELLES, S.A.

Prof. Dr. Angel Garcia Vidal
Experto

Fecha: 29 de abril de 2008



