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Asociacion Esparfola de la Economia Digital (ADIGITAL)

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

Procedimiento NUm. 201412a001.topdoctor.es

Castle Conolly Medical Ltd. v. #DEMANDADO#

1. Las Partes

El Demandante es la sociedad Castle Conolly Medical Ltd., con domicilio en XXXXX
(en adelante, el DEMANDANTE).

El Demandado es #DEMANDADO#, con domicilio en XXXXX, en su calidad de titular
registral del nombre de dominio objeto de controversia (en adelante, el
DEMANDADO).

2. ElI Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es “topdoctor.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.

3. lter procedimental

Con fecha 4 de diciembre de 2014 el Demandante presentd su demanda para la
recuperacion del nombre de dominio topdoctor.es y los documentos que la
acompanan.

En fecha 5 de diciembre de 2014 se procedi6é al bloqueo del nombre de dominio, de
acuerdo con lo que establece el Reglamento del Procedimiento de Resolucion

Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el codigo de pais
correspondiente a Espafa (.es).
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El 31 de diciembre de 2014 se dio traslado de la demanda al Demandado por correo
electrénico, enviandosele, en fecha 2 de enero de 2015, una copia por correo postal. A
su vez, el agente registrador recibié el 31 de diciembre de 2014 una copia de la
demanda por correo electrénico y se le envié también una copia por correo postal el 2
de enero de 2014, tal y como consta en el expediente que me ha sido entregado.

El 27 de enero de 2015 la Secretaria Técnica de Nombres de Dominio de ADIGITAL
nombré como Experto a #EXPERTO# y acordd darle traslado del expediente que
forma el Procedimiento, recibiéndolo éste en su domicilio en fecha 6 de febrero de
2015.

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:

La sociedad Castle Conolly Medical Ltd. es titular de las siguientes marcas registradas:

- Marca comunitaria numero 008291767, compuesta por el signo TOP
DOCTORS, solicitada el 11 de mayo de 2009 y registrada el 1 de diciembre de
2009 para las clases 16, 41 y 44 de la Clasificaciéon de Niza.

- Marca comunitaria nimero 011294981, compuesta por el signo TOP
DOCTORS, solicitada el 25 de octubre de 2012 y registrada el 22 de marzo de
2013 para las clases 9, 14, 20 y 35 de la Clasificacién de Niza.

Este Experto ha constatado la veracidad de las afirmaciones anteriores tras haber
realizado la pertinente busqueda en la base de datos de la Oficina de Armonizacion
del Mercado Interior (OAMI).

Segun consta en la base de datos de Red.es, #DEMANDADO# es titular del nombre
de dominio topdoctor.es.

Segun consta también en la base de datos de Red.es, la entidad TOP DOCTORS,
S.L. es titular de los nombres de dominio topdoctors.es y topdoctors.com.es.

En fecha 1 de enero de 2014 las sociedades Castle Conolly Medical Ltd. y TOP
DOCTORS, S.L. han suscrito el documento denominado “Trademark License
Agreement”, en virtud del cual Castle Conolly Medical Ltd. ha licenciado a TOP
DOCTORS, S.L. el uso y explotacion de la marca TOP DOCTORS en Espafia.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante
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El Demandante expone que su actividad principal consiste en proporcionar a los
internautas, a través de su directorio online, informacién sobre los mejores
profesionales médicos de América.

Manifiesta también que la marca comunitaria TOP DOCTORS de la que es titular
resulta descriptiva de dicha actividad llevada a cabo a través de los sitios web
accesibles mediante los nombres de dominio castleconnolly.com, topdoctors.es y
topdoctors.com.es.

Por otro lado, indica que la actividad desarrollada por la sociedad TOP DOCTORS,
S.L., licenciataria de la marca TOP DOCTORS, a través del sitio web accesible
mediante los nombres de dominio topdoctors.es y topdoctors.com.es consiste en
proporcionar a los internautas un directorio online de los mejores profesionales
médicos del territorio espafiol.

Alega que sus dos marcas registradas son practicamente idénticas al nombre de
dominio objeto de controversia, o que crea confusion entre ellos. Asi, la simple
eliminacion de la letra “s” del final de la marca TOP DOCTORS en el nombre de
dominio del Demandado confunde a los internautas acerca de la verdadera
pertenencia del mismo.

Concluye que desde un punto de vista conceptual, visual y fonético la marca TOP
DOCTORS y el nombre de dominio topdoctor.es resultan identificables y pueden dar
lugar a confusion.

En cuanto a la falta de derechos o intereses legitimos sobre el nombre de dominio, el
Demandante alega que no ha localizado ningun signo que incluya la denominacion
TOP DOCTORS registrado a nombre del Demandado, lo que pone de manifiesto la
falta de esfuerzo creativo de éste.

En cuanto al posible registro de mala fe, el Demandante indica que el dominio en liza
ha sido registrado con el animo de atraer hacia la pagina web del Demandado
internautas confundidos por la gran similitud con la marca del Demandante.

A mayor abundamiento, el Demandante manifiesta que la actividad llevada a cabo por
el Demandado en el sitio web al cual direcciona el nombre de dominio topdoctor.es es
idéntica a la desarrollada por el Demandante y la sociedad TOP DOCTORS, S.L.,
licenciataria de la marca TOP DOCTORS.

Puntualiza también que el sitio web del Demandado no cumple con la obligacion de
informacién contenida en el articulo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la informacién y de comercio electrénico, lo cual resulta indiciario de
que el registro del dominio topdoctor.es se ha llevado a cabo de mala fe.

También considera que el registro de las marcas de la Demandante y su difusién en
Espafa constituyen un fuerte indicio de que el Demandado tenia conocimiento previo
de dichas marcas antes de proceder a registrar el nombre de dominio en disputa.
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Por ultimo, el Demandante solicita la transmision del nombre de dominio.

B. Demandado

El Demandado no ha contestado a la demanda.

6. Conclusiones

En virtud de lo estipulado en el Reglamento, el Experto habrd 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 Instruccidon del Director General de la entidad publica empresarial Red.es por
la que se establece el Reglamento del Procedimiento de resolucidn extrajudicial de
conflictos para nombres de dominio bajo el codigo de pais correspondiente a Espafa
(“.ES”) (en adelante, “el Reglamento”).

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
confusiébn 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 Disposicion adicional Unica de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que
aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el cédigo de pais
correspondiente a Espafia (“.es”), establece que la resolucién extrajudicial de
conflictos sobre la utilizacién de nombres de dominio se hard en relacién, entre otros, a
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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 dos
marcas comunitarias (numeros 008291767 y 011294981), compuestas por las
palabras TOP DOCTORS vy registradas para las clases 16, 41 y 44 (la numero
008291767)y 9, 14, 20y 35 (la nimero 011294981).

Asi, este Experto advierte que de la comparacion del dominio en controversia
topdoctor.es con las marcas TOP DOCTORS de las que es titular el Demandante,
resulta evidente la practica identidad entre ambos signos, hecho claramente
susceptible de provocar confusién entre los mismos.

El hecho de que el nombre de dominio topdoctor.es no contenga la letra “s” que si
contienen las marcas TOP DOCTORS no resulta relevante como elemento
diferenciador a la hora de determinar la gran similitud existente entre ambos signos, tal
y como se viene reconociendo en diversas resoluciones adoptadas en aplicacién de la
Uniform Dispute Resolution Policy de la ICANN (Caso OMPI n° DES2006-0003,
Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibéria, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.; Caso OMPI n°
DES2012-0027, Cash Converters Espafia S.L. v. Jorge Castro Santos).

Asi, tras comparar fonética y visualmente el dominio en disputa y los signos distintivos
del Demandante, se llega a la conclusién de que el Demandado ha incurrido en una
practica de “typosquatting”, ya que el elemento Unico que compone el nombre de
dominio en disputa coincide con el elemento distintivo principal de los signos del
Demandante con la Unica diferencia de haber suprimido la letra “s”, lo que no afecta
significativamente ni a la apariencia ni a la pronunciacién a la hora de llevar a cabo
dicha comparacion.

En este punto conviene recordar que la inclusién del sufijo <<.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 aplicacion de la Uniform Dispute Resolution Policy de la ICANN
(Caso OMPI n° D2005-1029, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragon v. O.E.C.),
como en aplicacion del Reglamento (Procedimiento N° 200611c0033sexywebcam.es,
AZ Interactive, SL v. M.A.P.).

Este Experto llega a la misma conclusién tras comparar el nombre de dominio
topdoctor.es con los nombres de dominio topdoctors.es y topdoctors.com.es titularidad
de la sociedad TOP DOCTORS, S.L., licenciataria de la marca TOP DOCTORS.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el Demandado registré el nombre de dominio
topdoctor.es en fecha 15 de mayo de 2014, es decir, posteriormente a que el
Demandante registrase sus dos marcas TOP DOCTORS alegadas en este
procedimiento. Por otro lado, la sociedad TOP DOCTORS, S.L. registr6 su hombre de
dominio topdoctors.es en fecha 28 de marzo de 2011, es decir, también antes de que
el Demandado registrase el dominio en disputa.
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En vista de todo lo anterior, este Experto considera que concurre el primero de los
requisitos establecidos por el Reglamento para que prospere la demanda presentada.

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. Corresponderd al Demandado, posteriormente, demostrar la
tenencia de derechos o intereses legitimos.

En este sentido, el Demandante ha manifestado que el Demandado no ha registrado a
su nombre ningun signo que incluya la denominacion TOP DOCTORS. Ademas,
manifiesta que el Demandado se ha servido de una denominacién ya conocida para
titular su sitio web que, como luego se vera, ofrece los mismos servicios que el
Demandante.

En vista de lo anterior, lo cierto es que el Demandado no ha contestado a la demanda,
por cuanto no ha demostrado, o siquiera intentado demostrar, que tenga derechos o
intereses legitimos respecto del nombre de dominio en controversia.

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
andlisis 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 cuando el
Demandado procedi6 a registrar el nombre de dominio en liza, las marcas del
Demandante, ya habian sido registradas. De igual forma, en ese momento la sociedad
TOP DOCTORS, S.L. ya habia registrado también el nombre de dominio
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topdoctors.es. Por tanto, es perfectamente plausible que el Demandado tuviera
conocimiento de la existencia y derechos previos del Demandante antes de proceder a
registrar el nombre de dominio topdoctor.es.

Por otro lado, el articulo 2 del Reglamento establece que se considerara que el
registro de un nombre de dominio es abusivo 0 especulativo, entre otros casos,
cuando 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 o a
cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusién con la identidad del
Demandante en cuanto a fuente, patrocinio, afiliacion o promocion de su pagina web o
de un producto o servicio que figure en su pagina web.”

Pues bien, este Experto ha podido constatar que actualmente, a fecha 26 de febrero
de 2015, el sitio web al cual direcciona el nombre de dominio topdoctor.es contiene lo
gue parece un directorio de profesionales médicos. Dicha actividad resulta coincidente
con la desarrollada por la sociedad TOP DOCTORS, S.L., licenciataria de la marca
TOP DOCTORS, en su sitio web accesible a través de los nombres de dominio
topdoctors.es y topdoctors.com.es; asi como con la desarrollada por el Demandante
en su sitio web accesible a través del nombre de dominio castleconnolly.com. Por
tanto, queda totalmente probado el riesgo de que exista confusion con la identidad del
Demandante.

Ademas, este Experto ha constatado que en el sitio web del Demandado se intenta
promocionar una denominacion distinta, esto es GOONDOCTOR.COM.

Estando claro lo anterior, este Experto debe pronunciarse sobre otro de los extremos
apuntados por el Demandante. Asi, si bien resulta cierto que en el sitio web del
Demandado no figura ninguno de los datos de informacion general a que hace
referencia el articulo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la informacién y de comercio electrénico, también lo es que la aplicabilidad de dicha
norma esta sujeta a la concurrencia de determinadas circunstancias que no son objeto
de analisis en este Procedimiento.

Por otro lado, también es cierto que en la informacién sobre el dominio en disputa
mostrada por Red.es si aparecen el nombre y apellido de su titular y una direccién de
correo electronico para contactar con el mismo. En este sentido, la Instruccion del
Director General de la Entidad Publica Empresarial Red.es, por la que se desarrollan
los procedimientos aplicables a la asignacion y a las demas operaciones asociadas al
registro de nombres de dominio bajo el “.es”, establece en su apartado Trigésimo que
“la Autoridad de Asignacion Unicamente hard publicos los datos personales cuya
publicidad sea estrictamente necesaria para la adecuada gestion del Registro”.

En este sentido, no es cierta la afirmacion del Demandante cuando dice que el titular
del nombre de dominio no se identifica.

Por todo ello, el Experto considera que en base a los elementos sefialados concurre el
tercero de los requisitos establecidos por el Reglamento para que prospere la
demanda presentada.
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DECISION

En virtud de lo anterior y en consideracion a los hechos, evidencias y argumentaciones
legales que han sido presentadas, este Experto considera que el Demandante 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 especulativo y abusivo, estimo la demanda y ordeno que el nombre
de dominio topdoctor.es sea transferido al Demandante.

En Barcelona, a 26 de febrero de 2015.

Fdo. #EXPERTO#
Experto



