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ASOCIACION ESPANOLA DE COMERCIO ELECTRONICO Y
MARKETING RELACIONAL (AECEM)

Proveedor acreditado por la entidad publica empresarial Red.es para la
prestacion del servicio de resoluciéon extrajudicial de conflictos en materia
de nombres de dominio bajo el cédigo de pais correspondiente a Espafia

(ll.ES11)

Procedimiento Num. 20071204emarket

D.ALO.v.D.I.GF.

1. Las Partes

El Demandante es D. AL.O., con domicilio en XXXX (XXXXX), calle XXXXX
XXXXXX, nUmero ##, #° C (CP###+#+#), (en adelante, el DEMANDANTE).

El Demandado es D. I. G. F.,, con domicilio en XXXXXX, XXX XX XXXXXX,
namero #, XXXXX X, puerta ## (CP###+#+#) en su calidad de titular registral

del nombre de dominio objeto de controversia (en adelante, el
DEMANDADO).

2. EINombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio en disputa es “emarket.es”.
El agente registrador acreditado a través del cual el Demandado procedio

a registrar el citado dominio es ARSYS INTERNET, S.L., con domicilio en XXXXX
(XX XXXXX), calle XXXX, nUmero ## (CP#H##+#).

3. lter procedimental



Con fecha 9 de diciembre de 2007 el Demandante presentd su demanda
para la recuperacidon del nombre de dominio “emarket.es” y los
documentos que la acompaian.

En fecha 11 de diciembre de 2007 se procedié al bloqueo del nombre de
dominio, de acuerdo con lo que establece el Reglamento del
Procedimiento de Resolucidon Extrajudicial de Conflictos para Nombres de
Dominio bajo el cédigo de pais correspondiente a Espafia (.es).

El 13 de diciembre de 2007 se dio traslado de la demanda al Demandado
por correo electrénico, enviandosele, en fecha 14 de diciembre de 2007
una copia por correo postal. A su vez, el agente registrador recibio el 13 de
febrero de 2007 una copia de la demanda por correo electronico, y se le
envidé también una copia por correo postal el 14 de diciembre de 2007, tal
y como consta en el expediente que me ha sido entregado.

El 28 de diciembre de 2007 el Demandado envié un correo electrénico a
AECEM presentando escrito de contestacion a la demanda y la
documentacion que lo acompaiia.

El 2 de enero de 2008 la Secretaria Técnica de Nombres de Dominio de
AECEM nombré como Experto a D. Marti Manent Gonzalez y acordé darle
traslado del expediente que forma el Procedimiento, recibiéndolo éste en
su domicilio en fecha 15 de enero de 2008.

En fecha 8 de enero de 2008 AECEM recibié un nuevo correo electrénico
remitido por el Demandante, con el objeto de aportar nueva
documentacion adicional al expediente del Procedimiento.

El Experto resolvio, en fecha 22 de enero de 2008, admitir dicha
documentacion adicional. Ese mismo dia se dio traslado de la misma al
Demandado para que, en el plazo de cinco dias naturales, pudiese realizar
cuantas alegaciones estimase oportunas al respecto.

En este sentido, el Demandado envio a la Secretaria Técnica de Nombres
de Dominio de AECEM un correo electronico, fechado el 26 de enero de
2008, acusando la recepcioén de la documentaciéon adicional aportada por
el Demandante y reiterandose en las alegaciones contenidas en su escrito
de contestacion a la demanda.

4. Antecedentes de Hecho



Se consideran probados los siguientes hechos y circunstancias, por estar
apoyados por documentos no impugnados o por tratarse de afirmaciones
no cuestionadas:

D. A. L. O. es titular del siguiente nombre comercial:

- Nombre comercial numero N 0270103, compuesto por el signo
EMARKET, concedido el 1 de marzo de 2007, registrado en la clase 42
del Nomenclator Internacional para servicios cientificos vy
tecnoldgicos, asi como servicios de investigacion y disefio relativos a
ellos; servicios de analisis y de investigacion industrial; disefio y
desarrollo de ordenadores y software; servicios juridicos.

Este Experto ha constatado la veracidad de la afirmacion anterior
mediante el examen de las copias impresas de la resolucion de concesion
y del titulo de registro de nhombre comercial que acompafian al escrito de
demanda, asi como tras haber realizado la pertinente busqueda en la
base de datos de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

Por su parte, D. |I. G. F. ha solicitado ante la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas el registro de la siguiente marca:

- Marca numero M 2804824, compuesta por el signo EMARKET
BUSINESS. Dicha solicitud de marca, efectuada en fecha 3 de
diciembre de 2007, se encuentra actualmente en fase de
tramitacion, habiéndose solicitado su registro en las clases 35 y 36 del
Nomenclator Internacional para los siguientes productos y/o
servicios: publicidad,; gestion de negocios comerciales,
administracion comercial, trabajos de oficina; seguros; negocios
financieros; negocios monetarios, negocios inmobiliarios.

De igual forma, este Experto ha verificado dicha afirmacion mediante el
analisis de la captura de pantalla que obra en el expediente como
documento numero 12 de acompafamiento al escrito de contestacion a
la demanda, asi como tras haber realizado la correspondiente busqueda
en la base de datos de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

Segun consta en la base de datos WHOIS, el Demandante es titular de los
nombres de dominio “e-market.es” y “emarket.com.es”. El Experto que
suscribe ha podido comprobar que ambos nombres de dominio
direccionan a una pagina Web donde el Demandante, bajo el nombre
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comercial EMARKET, ofrece sus servicios dentro del ambito del disefio de
paginas web, el comercio electrénico y el marketing online.

Al tiempo de dictaminar sobre la presente controversia, este Experto ha
podido constatar que el nombre de dominio “emarket.es” direcciona a
servicio de parking de dominios del agente registrador ARSYS INTERNET, S.L.

5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante

El Demandante expone que la empresa EMARKET, de la cual es socio
fundador y gerente, es ampliamente conocida en el sector del comercio
electréonico y el marketing online, instando al Experto a visitar la pagina
Web www.e-market.es para constatar este hecho.

Aporta el Demandante varias facturas emitidas por él, donde aparece un
logotipo en el que puede leerse: “EMARKET, COMERCIO ELECTRONICO”,
ademas de diversa documentacion donde se contienen distintas versiones
de este logotipo para su inclusion en tarjetas de visita y sobres; asi como
también un triptico explicativo de los servicios de la empresa.

También pone de manifiesto que el nombre comercial compuesto por el
signo EMARKET, del cual es titular, resulta idéntico al nombre de dominio en
disputa. Este hecho provoca confusibn entre sus clientes, que
frecuentemente se dirigen al dominio emarket.es para intentar
comunicarse con la empresa.

Alega ademas que tiene registrados los nombres de dominio e-market.es y
emarket.com.es.

Manifiesta que el Demandado carece de interés real por el dominio en
cuestion ya que desde la fecha de su registro, esto es noviembre de 2005,
éste ha estado inactivo y aparcado en un parking de dominios.

La Demandante concluye que el Demandado ha llevado a cabo el
registro del nombre de dominio en disputa con una finalidad puramente



especulativa, lo que acredita por medio de un correo electrénico del
Demandado contestando a una oferta previa de compra efectuada por el
Demandante, en el que solicita una cantidad minima de 6.000 euros por el
dominio en cuestion.

Por ultimo, el Demandante solicita la transmision del nombre de dominio.

B. Demandado

En su escrito de contestacion a la demanda el Demandado manifiesta, en
primer lugar, que cuando el 20 de noviembre de 2005 procedio al registro
del nombre de dominio en liza, no existia el nombre comercial EMARKET,
que no fue registrado por el Demandante hasta el 17 de octubre de 2006.

Ademas, puntualiza que el registro del rombre de dominio “e-market.es”
fue efectuado por el Demandante en fecha 25 de diciembre de 2005, es
decir, después de que él registrara el dominio en disputa.

Explica también que el dia 20 de agosto de 2006 recibi6 un correo
electronico remitido por el Demandante, en el que éste le preguntaba si
estaba interesado en vender el dominio “emarket.es”, instandole a
establecer un precio cierto.

Mas tarde, el 4 de septiembre de 2006, recibié del Demandante un nuevo
correo electrénico donde éste reiteraba su interés por comprar el citado
nombre de dominio. Ademas, le ofrecia la posibilidad de “cambiarlo” por
alguno de los 75 dominios de su propiedad que integraban un listado
adjunto a este correo.

Entre tanto, el Demandante ha venido efectuando diversas llamadas
telefonicas al Demandado, interesandose por el dominio en liza.

El 11 de septiembre de 2006 el Demandado procedié6 a enviar al
Demandante un correo electronico donde le informaba de que no esta
interesado en “cambiar” su dominio por ninguno de los 75 ofrecidos, asi
como tampoco en venderlo por la cantidad de 250 euros. El Demandado
sostiene que establecid entonces la cantidad de 6.000 euros, ya que
desconfiaba de las intenciones de compra del Demandante.

Sostiene el Demandado que el Demandante viene ejerciendo una
actividad de venta especulativa de nombres de dominio, por unos precios
muy superiores a los que corresponden a los costes de registro. A modo de



prueba de esta afirmacion, acompafa diversas capturas de pantalla
donde puede observarse que varios dominios del Demandante estan
actualmente ala venta.

Indica también el Demandado que el registro por parte del Demandante
del dominio “emarket.com.es” se hace efectivo el 11 de septiembre de
2006, primer momento en que el Demandante muestra interés por el signo
EMARKET, escrito tal y como consta en el dominio en disputa.

Posteriormente, en fecha 28 de noviembre de 2007, el Demandado recibid
nuevas comunicaciones efectuadas por encargo del Demandante, en las
gue se le informd por primera vez de la existencia del nombre comercial
EMARKET y se le hizo una oferta de compra del dominio por la cantidad de
150 euros.

Las comunicaciones del Demandante se sucedieron aun durante los dias
29 y 30 de noviembre hasta que, debido al reiterado rechazo de su oferta
por parte del Demandado, se interpuso la cemanda que ha principiado
este Procedimiento.

En relacidon con todas las comunicaciones aqui referidas, el Demandado
sostiene que nunca tomoé la iniciativa en las mismas y que nunca ha
mostrado una intencidén activa de venta del dominio.

Alega el Demandado que esta en su legitimo derecho de mantenerse en
posesion del dominio en disputa, ya que su intencién al registrarlo fue
Unicamente la de desarrollar un proyecto futuro ligado a este dominio, a la
espera de que sus circunstancias econdmicas y personales se lo permitan.
Manifiesta que el hecho de no haber desarrollado adn el dominio no
supone una falta de interés sobre el mismo, y que esto no perjudica en
modo alguno al Demandante. Ademas, mantiene que nunca ha
pretendido atraer, con animo de lucro, a usuarios de Internet a su pagina
Web, ni crear confusion alguna con el Demandante.

Finalmente solicita ser mantenido en la titularidad del dominio
“emarket.es”.

6. Conclusiones

En virtud de lo estipulado en el Reglamento, € Experto habra de resolver
motivadamente a la luz de los hechos descritos y las pruebas aportadas
por las partes, debiendo ser congruente con la pretension de la demanda



y no pudiendo decidir sobre cuestiones ajenas a la misma. De igual modo
esta resolucion debera respetar las disposiciones aplicables del Plan
Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”, asi como la Instruccion del
Director General de la entidad publica empresarial Red.es por la que se
establece el Reglamento del Procedimiento de resolucion extrajudicial de
conflictos para nombres de dominio bajo el cdédigo de pais
correspondiente a Espafia (“.ES”) (en adelante, “el Reglamento”).

Este Experto considera que en virtud de los hechos y pruebas aportados por
las Partes al expediente constituido en base al presente Procedimiento, el
mismo debe resolverse teniendo también en cuenta el régimen de la
propiedad industrial espafol contenido en la vigente Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas (en adelante, “ley de Marcas”).

De acuerdo con el Reglamento, para que prospere la demanda sera
necesario que el Demandante acredite que el registro del nombre de
dominio efectuado por el Demandado tiene un caracter especulativo o
abusivo. Con el fin de determinar ese caracter especulativo o abusivo
deberan tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:

1. Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de
crear confusion con otro término sobre el que el Demandante
alegue poseer derechos previos.

2. Que el Demandado carezca de derechos o intereses legitimos sobre
el nombre de dominio cuestionado.

3. Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo
utilizado de mala fe.

A continuacion se estudiara la concurrencia de cada uno de los referidos
requisitos:

6.1 Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de
crear confusién con otro término sobre el que el Demandante alegue
poseer derechos previos.

La Disposicidn adicional unica de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo,
gue aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el
codigo de pais correspondiente a Espafia (“.es”), establece que Ila
resolucion extrajudicial de conflictos sobre la utilizacion de nombres de
dominio se hard en relacién, entre otros, a derechos de propiedad



industrial protegidos en Espafia, tales como los nombres comerciales y las
marcas protegidas.

En este sentido, se considera un hecho probado que el Demandante es
titular de un nombre comercial compuesto por el signo EMARKET, que ha
sido registrado para la prestacion de servicios cientificos y tecnoldgicos, asi
como servicios de investigacion y disefio relativos a ellos; servicios de
analisis y de investigacion industrial; disefio y desarrollo de ordenadores y
software; servicios juridicos.

En cuanto a la solicitud de la marca compuesta por el signo EMARKET
BUSINESS presentada por el Demandado en este Procedimiento, este
Experto debe recordar que la mera solicitud de marca no otorga al
solicitante mas que una expectativa de derecho, que no puede tener la
consideracion de “derecho previo” en el sentido dado por el articulo 2 del
Reglamento. Asi se desprende del contenido del articulo 38 de la Ley de
Marcas, segun el cual “el derecho conferido por el registro de la marca
sOlo se podra hacer valer ante terceros a partir de la publicacion de su
concesion.”

Esta postura ya ha sido adoptada en anteriores decisiones relativas a
controversias de dominios bajo el coédigo de pais correspondiente a Espafia
(“.es”), citAdndose a modo de ejemplo el Caso OMPI No. DES2006-0024;
KINGFISHER S.A. V. RECINFOR.

Asi, este Experto s6lo puede advertir que de la comparacion del dominio
en controversia “emarket.es”, con el nombre comercial EMARKET del cual
es titular el Demandante, resulta evidente la identidad entre ambos signos,
hecho claramente susceptible de provocar confusién entre los mismos.

En este punto conviene recordar que la inclusiéon del sufijjo <<.es>> en el
nombre de dominio no debe tenerse en cuenta a la hora de comparar
ambos signos, ya que es una consecuencia derivada de la propia
configuracion técnica actual del sistema de nombres de dominio. Asi se ha
venido reconociendo en numerosas resoluciones, adoptadas tanto en
aplicaciéon de la Uniform Dispute Resolution Policy de la ICANN (Caso OMPI
n°® D2005-1029, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragén v. O.E.C.),
como en aplicacion del Reglamento (Procedimiento N°
200611c0033sexywebcam.es, AZ Interactive, SL v. D. M.l A. P.).

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que el nombre comercial
presentado por el Demandante como derecho previo, le fue concedido
en fecha posterior al registro del dominio en disputa, por lo que no queda



acreditada la existencia de ningun derecho previo que efectivamente se
viese vulnerado por el registro del dominio “emarket.es”.

6.2 Que el Demandado carezca de derechos o intereses legitimos sobre
el nombre de dominio cuestionado.

El segundo requisito necesario para que prospere la reclamacion del
Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses
legitimos respecto del nombre de dominio en controversia. Esto supone
para el Demandante el deber de probar un hecho negativo, lo que en
Derecho se conoce como probatio diabolica. Por este motivo viene
considerandose suficiente (a modo de ejemplo, casos OMPI N° D2000-0120
Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com, o N° D2002-1037, Caja de
Ahorros del Mediterraneo v. A A. R.), que el Demandante, con los medios
de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren que el
Demandado carece de derechos o intereses legitimos. Correspondera al
Demandado, posteriormente, demostrar la tenencia de derechos o
intereses legitimos.

En este sentido, el Demandante ha manifestado que el Demandado
carece de un interés real por el dominio en cuestidon ya que desde la fecha
de su registro, esto es noviembre de 2005, éste ha estado inactivo y
aparcado en un parking de dominios.

Sobre este punto, el Demandado alega que su intencion al registrar el
dominio en disputa fue Unicamente la de desarrollar un proyecto futuro
ligado a este dominio, a la espera de que sus circunstancias econémicas y
personales se lo permitan, y que el hecho de no haber desarrollado aun el
dominio no supone una falta de interés sobre el mismo.

En vista de lo alegado por ambas Partes, este Experto considera que el
Demandado no ha acreditado un interés legitimo sobre el dominio en
controversia, ya que éste no ha sido desarrollado en ningdn momento
desde que fuera registrado, siendo un hecho probado que actualmente el
dominio “emarket.es” direcciona al servicio de parking de dominios del
agente registrador ARSYS INTERNET, S.L. Por otro lado, el Demandado
tampoco ha demostrado que en algun momento, antes o después de su
registro, haya sido conocido en el mercado por el nombre de dominio en
disputa.



Por todo ello, el Experto considera que concurre el segundo de los requisitos
establecidos por el Reglamento para que prospere la demanda
presentada.

6.3 Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo
utilizado de mala fe.

El Demandante tiene la carga de probar que el dominio en controversia ha
sido registrado o se esta empleando de mala fe. El art. 2 del Reglamento
establece que esta mala fe debe referirse a la intencion o finalidad de la
persona que registra el nombre de dominio.

De lo establecido en el articulo 2 del Reglamento, se desprende
claramente que ese analisis de la intencionalidad y finalidad debe llevarse
a cabo, en primer lugar, respecto al momento mismo del registro del
dominio por parte del Demandado.

En base a esto, el Experto considera muy importante tener en cuenta que si
bien el registro del dominio en disputa tuvo lugar en fecha 20 de noviembre
de 2005, el nombre comercial presentado como derecho previo por el
Demandante no fue concedido hasta el 1 de marzo de 2007, es decir,
bastante tiempo después. Del mismo modo, el registro por parte del
Demandante de los nombres de dominio “e-market.es” (25 de diciembre
de 2005) y “emarket.com.es” (30 de septiembre de 2006) también fue
posterior a la fecha de registro del dominio en disputa.

Ademas, segun consta en la propia pagina Web www.e-market.es, el
Demandante no habria empezado a desarrollar su actividad bajo el
nombre de EMARKET hasta el afio 2006; asi se cita textualmente: “El
proyecto Emarket se pone en marcha en 2006™.

De hecho, las diferentes facturas presentadas por el Demandante en este
Procedimiento estan todas ellas fechadas en el afio 2007.

Por tanto, este Experto considera que el registro del dominio en disputa por
parte del Demandado se realizd6 de forma totalmente independiente
respecto del Demandante, ya que en aquel momento no pudo conocer la
actividad empresarial que éste empezaria a desarrollar posteriormente, ni
mucho menos la existencia de los derechos previos que en este
Procedimiento se han declarado vulnerados.

En cuanto a la afirmacion hecha por el Demandante, segun la cual el
Demandado habria llevado a cabo el registro del nombre de dominio en
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disputa con una finalidad puramente especulativa, deben hacerse las
siguientes apreciaciones.

En primer lugar, el articulo 2.1 del Reglamento establece que se
considerard probado el registto del nombre de dominio de mala fe
cuando:

“El Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio
fundamentalmente con el fin de vender [...] por cualquier titulo el
registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos
Previos [...], por un valor cierto que supera el coste documentado
gue esté relacionado directamente con el nombre de dominio.”

Pues bien, del examen realizado por este Experto de los diferentes correos
electrénicos que ambas Partes se han intercambiado en relaciéon con el
dominio en cuestidon, cabe afirmar que dichas negociaciones no fueron
iniciadas por el Demandado, quien hasta el momento en que el
Demandante contacté con él, no habia dado indicios de querer poner en
venta dicho dominio.

Por otro lado, en el primer correo enviado por el Demandante al
Demandado, éste nunca le comentd la existencia de algun derecho
previo que pudiera considerarse vulnerado, sino que se limité a pedirle que
le pusiera un precio. De este modo, cabe entender que hasta la fecha 28
de noviembre de 2007, momento en que el Demandante comunica al
Demandado que es titular de un derecho previo que esta siendo
vulnerado, todas las negociaciones llevadas a cabo entre las Partes se
hicieron de forma libre y voluntaria, sin que se alegase perjuicio alguno por
parte del Demandante.

De este modo, cuando el Demandado valoré el dominio en disputa en
6.000 euros, no podia estar cometiendo la accidn especulativa del articulo
2.1 del Reglamento, ya que en ese momento no podia conocer que su
interlocutor poseia derechos previos sobre el dominio, sencillamente
porque éstos no existian.

Por otra parte, el Demandado ha manifestado que solicité la cantidad de
6.000 euros ya que observd que el Demandante tenia diversos dominios en
venta a unos precios que podrian calificarse de especulativos. Sobre esta
cuestion, el Experto ha analizado todas las pruebas aportadas por el
Demandado en relacibn con esta actividad desarrollada por el
Demandante, constatando que efectivamente existen varios dominios de
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éste a la venta, por unos precios que, cuando menos, superan en mucho a
los correspondientes a los gastos de registro.

En conclusion, atendiendo a la fecha y naturaleza de las pruebas antes
referidas, este Experto estima que el registro del dominio “emarket.es” no se
realiz6 de mala fe, al no concurrir la pretendida finalidad especulativa del
mismo, ni ninguno otro de los hechos constitutivos de mala fe contenidos
en el articulo 2 del Reglamento. Por este motivo, no se da el tercer requisito
necesario para que pueda prosperar la demanda presentada.

DECISION

En virtud de lo anterior, y en consideracion a los hechos, evidencias y
argumentaciones legales que han sido presentadas, este Experto considera
gue el Demandante no ha probado, de acuerdo con el art. 2 del
Reglamento, que concurren los tres elementos requeridos y, calificandose
el registro del Nombre de Dominio practicado a favor del Demandado
como no especulativo ni abusivo, desestimo la demanda y ordeno que el
Demandado, D. |. G. F., sea mantenido en la titularidad del nombre de
dominio “emarket.es”.

En Barcelona, a 4 de enero de 2008.

Fdo. Marti Manent Gonzalez
Experto
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