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ASOCIACION ESPANOLA DE COMERCIO ELECTRONICO Y MARKE TING
RELACIONAL (AECEM)

Proveedor acreditado por la entidad publica empresa@al Red.es para la prestacion del
servicio de resolucion extrajudicial de conflictogn materia de nombres de dominio bajo el

cbdigo de pais correspondiente a Espafa (“.ES”)

RESOLUCION DEL EXPERTO

Procedimiento Num. 200802c0010.sto

Sto SDF Ibérica, S.L. v. A. R.

1. LAS PARTES

La Demandante en el presente procedimiento es fleamté Sto SDF Ibérica, S.L., con C.I.F.
X####H y domicilio en la XXXX XXXXX, Poligonantustrial XXX XXXXXX XXXXX
namero ##, nave #, C.P. ##### XXXXX, XXXXXXX, Espafen adelante, “la Demandante”).

El Demandado en el presente procedimiento es R.Acon domicilio en la calle XXXXXX
XXXXXX numero ##, CP ###HH# XXXXX, XXXXXX, Reino Uido, quien aparece, asimismo,
como titular registral del nombre de dominio objééola presente controversia segun consta en
la base de datos ESNIG@\w.nic.eg relativa a la informacion registral del nombreddeninio

en disputa (en adelante, “el Demandado”).
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2. EL NOMBRE DE DOMINIO Y EL REGISTRADOR

El nombre de dominio objeto de la presente contsl@es “sto.es” (en adelante, el “Nombre de

Dominio”).

El Nombre de Dominio se registré en fecha 10 decede 2008 y el titular registral del mismo,
segun consta en la base de datos ESNIC, es el Dad@n

El Agente registrador acreditado a través del eu&lemandado procedi6 a registrar el citado
Nombre de Dominio es Gravitynet E-Solutions, Scbr domicilio en calle XXXXX ndamero #,
C.P. ###### de XXXXX, segun se desprende de la rdentacion aportada al presente

Procedimiento.
3. ITER PROCEDIMENTAL

En fecha 26 de febrero de 2008 tuvo entrada eedeetria Técnica de Nombres de Dominio
de AECEM la demanda (junto con los documentos guebmpanan, instada por D. F. M. G.,
con D.N.l. nUmero ###H#H#HH#H#H##-X en su calidad deedir Gerente de la Demandante),
solicitando la transmisién del Nombre de Dominiswbloqueo hasta que quedase resuelta la

presente controversia.

Con fecha 3 de marzo de 2008 se procedi6 al blodaebombre de Dominio de acuerdo con
lo establecido en el Reglamento del Procedimieetdredsolucion Extrajudicial de Conflictos
para Nombres de Dominio bajo el codigo de paisespondiente a Espafa (.es) (en adelante,

“el Reglamento”).

El 5 de marzo de 2008 se dio traslado de la demandamandado y al Agente registrador, por
correo electronico y por correo postal, tal y coocomsta en el expediente que nos ha sido

entregado.

El 25 de marzo de 2008 se presentd escrito destanién a la demanda (en version inglesa, y
acompafiando una version traducida al castellarmudh se ha tomado como referencia para
sustanciar la presente resolucién) enviado por eoorelectronico desde la direccion

XXXXXXX@XXXXX.XX.XX (es decir, distinta a la dirédo de correo electrénico que consigno el

Demandado al registrar el Nombre de Dominio y aji®@ AECEM le envid la demanda
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XXXXXXXX@XXXXXX.XX.XX), firmado por D. A. R., quieafirma en sus alegaciones ser la persona
que realizé la solicitud de registro del Nombre Rieminio bajo su titularidad; escrito de

contestacion del que AECEM acuso recibo en fechde2Bbarzo de 2008.

En fecha 4 de abril de 2008 quien suscribe fue madabExperto para la resolucion de la
presente controversia, con traslado del expedmurteforma el procedimiento el dia 7 de abril
de 2008, tras el oportuno examen de imparcialidadependencia, para que se emitiera la

oportuna resolucion extrajudicial.

En fecha 11 de abril de 2008, AECEM solicité a Emiandante, a peticion de este Experto, que
aportase documentacion e informacién adicionaletacion con determinados extremos. A tal

efecto, se le concedi6 el plazo de siete diasta gatlunes 14 de abril de 2008.

En fecha 21 de abril de 2008, AECEM recibio deteada documentacion e informacion de la
Demandante y, en fecha 22 de abril de 2008 ditattagle la misma al Demandado para que
alegase lo que a su derecho le conviniera, otood@radtal efecto el plazo de siete dias a partir
del 23 de abril de 2008.

Habiendo transcurrido el plazo sin que AECEM hagaibido comunicacién alguna del
Demandado, en fecha 5 de mayo de 2008 notificGeagerto la documentacion facilitada

por la Demandante a fin de emitir la presente vesah.
4. ANTECEDENTES DE HECHO

Los siguientes hechos y circunstancias se considprabados, por estar apoyados por

documentos no impugnados o por ser afirmacionégdeo no cuestionadas.

A partir de la informacion que se desprende deotauchentacion aportada por la Demandante,
la Demandante es una sociedad perteneciente aipa de sociedades cuya sociedad matriz es
la sociedad alemana STO AG, tal y como figura eBderitura de constitucion de la sociedad
STO SDF IBERICA, S.L. de fecha 19 de febrero de42@&i como el cuadro resumen de la
memoria 2006 donde constan las sociedades quetegste periodo estaban relacionadas con
la Demandante y cuya entidad matriz es la sociedechana STO AG (en adelante, nos

referiremos a dicho grupo de sociedades como “gh&ETO").



La Demandante manifiesta en este punto que lagdames pertenecientes al Grupo STO
incluyen en su denominacion social la expresionO5Tgue dicha expresion es la abreviatura
del apellido del fundador de la sociedad matri&relS., y que dicha expresion ha dado lugar al

nombre comercial por el que dicho Grupo es conoa@wnacionalmente.

Ademas, cabe destacar el extenso listado de lapatoas del Grupo STO que incluyen en su
denominacion social la expresion “STO”. Y, por qieate, cabe destacar el extenso listado de
nombres de dominio titularidad de la sociedad maB8TO AG asi como de compafias
pertenecientes al Grupo STO, que contienen la sipre*STO”. entre otros, “sto.eu”,
“sto.com”, “sto.de”, “sto.fr", “sto.se”, “sto.at”;sto.be”, “sto.info” y “stocorp.com”. Dichos
nombres de dominio, concedidos y en vigor, fueagistrados con anterioridad al registro por
parte del Demandado del Nombre de Dominio objettadaresente controversia. En relacion
con el nombre de dominio “sto.es” ,la Demandantartapcopia de un correo electrénico de
fecha 5 de diciembre de 2006 por el que RED.ES naraw la Demandante la necesidad de
renovacién anual del Nombre de Dominio. Asimisnste dxperto ha podido comprobar que al

visitar' la pagina web accesible a través de la WRIw.xxxxxxx.com Yy seleccionando Espafia

como pais, se accede a la pagina web a travésdiRlswww.sto.es No obstante, el contenido
de la pagina web actualmente accesible a través ARL www.sto.esse limita Unicamente a
un cajetin de busqueda bajo el rétulo “sto.es”cgie aparezca, entre otros, ningun tipo de
informacion sobre la actividad de la misma, sobirerestador de servicios ni sus datos de
contactd. Por otra parte, en la pagina web accesible &Rlawww.sto.com seleccionando el
contacto en Espafia ,aparecen las dos compafiasidealidad espafiola del Grupo STO, entre

ellas, la Demandante.

Por otra parte, en relacion con los signos dististique contienen la expresion “STO”, cabe
destacar que el nombre comercial notorio no reglstfSTO”, titularidad de la sociedad matriz
alemana, es utilizado a nivel internacional enngébmo del Grupo STO y, en concreto para el

caso gque nos ocupa, por parte de la Demandante.

! Visualizacion en fecha 7 de abril de 2008.
2 Visualizacion en fecha 7, 8, 9, 28 de abril y Sragyo de 2008.
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Asimismo, este Experto ha podido constatar la excsa en la base de datos CTM-On line de la
Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (enekmhte, “OAMI”) de varias marcas
comunitarias que contienen la expresion “STO”. Bneeeto la marca comunitaria n° 864.520
“STO” que fue solicitada en fecha 18 de junio d88l9 registrada en fecha 7 de julio de 1999
(actualmente concedida y en vigor) titularidad desbciedad matriz del Grupo STO, STO
Aktiengesellschaft.

Asimismo, este Experto mediante una busqueda lesiska de datos de la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual (en adelante, “OMPHig, constatado la existencia de distintas
marcas internacionales registradas, aunque no tumlagfectos en Espafia, titularidad de la
sociedad matriz del Grupo STO, STO AG, que contetdadenominacion “STO” y la grafia

utilizada por la Demandante, tales como:
- marca internacional n° 408.451 “STO” (y gréfico)
- marca internacional n°® 490.990 “STO” (y gréfico)
- marca internacional n® 544.966 “STO-SILENTYL”
- marca internacional n® 559.121 “STO”
- marca internacional n°® 839006 “StoColor Climasan”
- marca internacional n® 932.690 “STO-EASYFIX”

Por otra parte, la Demandante aporta un certifigamtoel que la sociedad matriz, STO AG,
reconoce el uso del signo “STO” por la Demandantetfatarse de una empresa participada de
STO AG asi como por tener la exclusividad de laasgntacion y comercializacion de los

productos fabricados por STO AG en el &mbito deitteio espariol.

En resumen, la denominacion social de la Demandgrde otras sociedades del Grupo STO),
los citados nombres de dominio, y los signos digts (nombre comercial y marcas)
titularidad de la sociedad matriz STO AG, tienemoaelemento en comun la inclusién de la
expresion “STO” como punto de referencia de la mmagorporativa del Grupo STO. Dichos

nombres de dominio y signos distintivos se solioitay fueron concedidos con mucha
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anterioridad al registro por parte del DemandaddNdenbre de Dominio objeto de la presente

controversia.

Segun manifestaciones de las Partes que no hardegiirtuadas, la Demandante, que tenia
registrado con anterioridad el Nombre de Dominehetia haber procedido a la renovacion del
mismo durante el mes de Noviembre de 2007. Sin igup Demandante alega que debido a
una suma de circunstancias (tales como la sustitudel Gerente de la compafiia y cuestiones
operativas relacionadas con su cuenta de correts@i&o) los correos electronicos de RED.es
advirtiendo del vencimiento no llegaron a su cdoeatestinatario, razén por la cual no pudo

realizarse tal renovacién en plazo, por lo que yleckcho registro y en fecha 10 de enero de

2008 el Demandado solicito el registro como nué@utat del Nombre de Dominio.

A la vista del registro realizado por el Demandagofecha 15 de enero de 2008 (es decir, de
forma inmediata al registro por parte del DemanjidddDemandante procedié al envio de
varios correos electronicos -a la direccion deemglectronico indicada por el Demandado en
su registro- al Demandado con la finalidad de recapel Nombre de Dominio. En respuesta a
dichos correos electronicos, en fecha 16 de enerd088, el Demandado remitié un correo
electrénico en el que alegaba ser el titular dehbl@ de Dominio y que lo habia adquirido en
una subasta. Posteriormente, en fecha 30 de eeeR®@B, el Demandante envié un nuevo
correo electrénico al Demandado solicitandole @rél el precio para obtener el Nombre de
Dominio, al que el Demandado contesto en fecha feliero de 2008 que al haber invertido

tiempo y dinero no aceptaria menos de 1.500 Libstsrlinas por su transmision.

Con todo ello, este Experto ha podido constatazediendo a la URLwww.sto.es que el
contenido de dicha pagina web actualmente se limitan cajetin de busqueda sin ninguna
informacién ni sobre la actividad ni los datos titelar de la misma ni de como contactar con el
titular. Por otra parte, el Demandado no ha aporpadeba alguna que acredite la existencia de
actividad alguna a que suponga una utilizacion tefecdel Nombre de Dominio, ni de

preparativos efectivos para su desarrollo.

Como soporte de la contestacion a la demanda,rebB@ado Unicamente ha aportado pruebas

relativas a los correos electrénicos cruzados émemandante y el Demandado por los que la
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Demandante solicita la recuperacion del Nombre dmibio, tal y como anteriormente se ha

expuesto.
5. ALEGACIONES DE LAS PARTES
A. DEMANDANTE

Segun alega la Demandante, el Nombre de Dominiadé&stico-hasta el punto de crear
confusion- con los Derechos Previos que ostentaoBoreto, alega la identidad existente entre
el Nombre de Dominio objeto de controversia, laciheinacion social de la Demandante y de
las sociedades pertenecientes al Grupo STO asi comel nombre comercial “STO” que es

usado a nivel internacional por las sociedadeSdgbo STO vy, entre ellas, por la Demandante.

Asimismo, la Demandante alega que desde el ingiasb del Nombre de Dominio, éste quedd
reseflado en la pagina genérica a nivel mundialGdepo STO “sto.com”, asi como que el
Nombre de Dominio es inequivocamente igual al genéiel Grupo STO a nivel mundial
“sto.com”, lo que puede llevar a malas interpretaes y blusqueda de negocios paralelos a su
negocio original. En consecuencia, la Demandantesidera que el Demandado carece de
derechos o intereses legitimos sobre el Nombre ateifido objeto de la demanda y que el

Nombre de Dominio ha sido registrado y esta sieriiaando de mala fe.

En este sentido, destaca la Demandante que eftaigdufento y con caracter especulativo del
dominio en cuestion viene acreditado por el heahquk, al contactar con el Demandado para
la recuperacion del Nombre de Dominio, la respuekth Demandado fue en términos
econdmicos, solicitindole como contraprestaciéa taainsferencia del Nombre de Dominio el
importe de 1.500 Libras Esterlinas por lo que lanBredante entiende que dicha cantidad es

meramente especulativa.

Por ultimo, la Demandante solicita la transmisi@h mbmbre de dominio y su bloqueo hasta

gue se resuelva el presente conflicto.
B. DEMANDADO

El Demandado alega en su contestacion que regisidmbre de Dominio para un futuro sitio

web relacionado con el turismo espafiol consistenteofrecer servicios de informacién a
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personas de habla inglesa con intencion de viBgpafia. A tal efecto, el Demandado expone

que compré el Nombre de Dominio mediante la pagiel de subastagww.xxxxxxxx.espor

el que figuraba textualmente que Nombre de Dominio (sto.es) estara pronto disiplehi

El Demandado no niega en ningin momento que la Déamte tenga derechos anteriores
sobre el Nombre de Dominio. No obstante, el Demdmdaanifiesta quel& Demandante no
tiene derechos exclusivos para utilizar las letfst®” no es famoso, o conocido, mas all4 del
ambito en el que opety que una vez no ha renovado el Nombre de Donlmibemandante

carece de los derechos de uso del mismo.

Conforme a lo anterior, considera el Demandadcatpeeledor del 31 de Noviembre de 2007 el
Nombre de Dominio quedod libre y se pregunta comguesla Demandante no se dio cuenta

antes si tan perjuicio le causaba el no poseeorilie de Dominio.

Asimismo, el Demandado alega que no hay ningurdeatia de ninguna pérdida por parte de

la Demandante asi como de confusion al publicowuaitor.

Por otra parte, el Demandado alega que la Demamdanta utilizando el presente
procedimiento de mala fe con el fin de recuperdaghbre de Dominio sin tener que pagar por

Su recuperacion.

El Demandado reconoce en su escrito de contestaci@demanda que no tiene ninguna
vinculacion con la Demandante, considerando, asimisque tal vinculacion no resulta

necesaria para la licitud del registro del Nomdéddminio.

Finalmente, en relacion el caracter especulativasie y registro del Nombre de Dominio, el
Demandado manifiesta que no tiene un deseo dentitamsel Nombre de Dominio al

Demandante, o a cualquier otra persona.
6. FUNDAMENTOS DE DERECHO

De acuerdo con lo establecido en el articulo 2ZdelbReglamento, el Experto debera resolver la
demanda de forma motivada, teniendo en cuenta ¢sdardciones y los documentos
presentados por las partes asi como la informagidn el propio Experto hubiere podido

recabar, debiendo ser congruente con la pretedgida demanda y no pudiendo decidir sobre
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cuestiones ajenas a la misma. Asimismo, esa rédnlaebera respetar las disposiciones de

dicho Reglamento.

Consecuente con lo anterior, y de conformidad ¢@mtizulo 13 vii) del Reglamento que para
que prospere la demanda la Demandante debera probal registro del Nombre de Dominio
a nombre del Demandado tiene un caracter espeulati abusivo. El Experto podra

considerarlo acreditado si concurren cumulativam&d siguientes requisitos:

a) Que el nombre de dominio sea idéntico o similatehakpunto de crear confusion con

otro término sobre el que la Demandante alegueepd@serechos Previos; y

b) Que el Demandado carezca de derechos o interegitisntes sobre el nombre de

dominio solicitado; y
¢) Que el Nombre de Dominio haya sido registrado @ sisindo utilizado de mala fe.

A continuacién pasamos a analizar si dichos retpgisie cumplen y se consideran probados en

el supuesto aqui considerado:

a) Que el nombre de dominio sea idéntico o simildrasta el punto de crear confusion

con otro término sobre el que la Demandante alegymseer Derechos Previos

De conformidad con los criterios ya recogidos enerores resoluciones emitidas en
procedimientos de resolucion extrajudicial de dotdt para los nombres de dominio “.es”
(Procedimiento num. 200603c0012Consumer de fechde2abril de 2006 y Procedimiento
num. 200604c00150racle), dicho requisito se compose vez de dos presupuestos: (i) que la
Demandante tenga Derechos Previos y (ii) que existgtidad o semejanza entre el Nombre de
Dominio y los Derechos Previos. Estos dos presupsiedeben determinar que se produzca

confusion entre los Derechos Previos y el NombrBatainio en conflicto.

(1) En relacion con el primer de los presupuesisty es, la existencia de Derechos Previos, el

articulo 2.f) del Reglamento establece en su prip@rafo que las denominaciones de

entidades validamente registradas en Espafia.), 1os nombres comercialesnarcas

registradas u otros derechos de propiedad indukprategidos en Espafisson consideradas

Derechos Previos a los efectos de lo dispuesticbon &eglamento.
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Segun se desprende de la documentacion aportadia Pemandante mediante su Escritura de
Constitucion, en fecha 19 de febrero de 2004 sstitoyo la sociedad Demandante STO SDF
IBERICA, S.L. en la que intervino representadadeiedad matriz del Grupo STO, la sociedad
alemana STO AG. En este sentido, respecto deularidad de la Demandante sobre algun
Derecho Previo, queda suficientemente probada isteexxia de Derechos Previos de la
Demandante sobre la expresion “STO” en tanto emtoudicha expresion forma parte de la

denominacién social de la misma asi como de laedades del Grupo STO al que pertenece.

A mayor abundamiento la Resolucién del Procedimiemimero 20071018CALORYFRIO
expone que ¢abe poner de manifiesto que la propia denominasidcial de la demandante
refuerza la identificacion y derechos sobre la daimacién que ostenta la demandante para

identificarse con el vocablo “caloryfrio” en la redpues la existencia de los nhombres de

dominio, no responde sino a la funcibn mnemotécumieaasociar una palabra al origen

empresarial de la compaiiia a cuya pagina web sepde accedér

Por otra parte, también queda suficientemente peltmexistencia de Derechos Previos de la
Demandante en base al nombre comercial notoriegistrado “STO”. En este sentido, cabe
tener en cuenta que nos encontramos ante un naoimercial notorio no registrado que goza
de proteccion en virtud del articulo 8 del Conveteda Union de Paris de 20 de marzo de 1883
(en adelante, “CUP”) conforme al cua@l ‘hombre comercial sera protegido en todos losemi
de la Unidn sin obligacion de deposito o de regisforme o no parte de una marca de fabrica

0 comercio”.
Dicha condicién de nombre comercial notorio nostgdo se basa en las siguientes premisas:

(i) Un nombre comercial, en base al articulo 8Tadeey 17/2001, de Marcas (en adelante, “Ley
de Marcas”), es aquel signo susceptible de repi@sén grafica que identifica a una empresa
en el trafico mercantil y que sirve para distinguide las demas empresas que desarrollan

actividades idénticas o similares.

Asimismo, en virtud del articulo 7 de la Ley de ®&s ‘ho podran registrarse como marcas los

signos idénticos a un nombre comercial antétigra tenor del articulo 8 de la Ley de Marcas:

10
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“1. No podra registrase como marca un signo queigdéatico o semejante a una marca o
nombre comercial anteriores aunque se soliciteegyistro para productos o servicios que
no sean similares a los protegidos por dichos ssgaateriores, cuando, por ser éstos
notorios o renombrados en Espafia, el uso de esaar@aueda indicar una conexion entre
los productos amparados por la misma y el titularadjuellos signos o, en general, cuando
ese uso, realizado sin justa causa, pueda impliear aprovechamiento indebido o

menoscabo del caracter distintivo o de la notoritdaenombre de dichos signos.

2.A los efectos de esta Ley, se entenderanpemca o nombre _comercial notorios los que,

por su volumen de ventas, duracion, intensidadcarade geografico de su uso, valoraciéon

0 _prestigio alcanzado en el mercado o por cualguiia causa, sean generalmente

conocidos por el sector pertinente del publico @ ge destinan los productos, servicios o

actividades que distinguaticha marca o nombre comercidla protecciénotorgada en el

apartado 1, cuando concurran los requisitos preagsstn el mismo, alcanzara a productos,

servicios 0 actividades de naturaleza tanto maseréifte cuanto mayor sea el grado de

conocimiento de la marca o nombre comercial no®ga el sector pertinente del publico o

en otros sectores relacionados

Pues bien, conforme a la documentacion aportad@elaandante alega y prueba que la
denominacion social contiene la expresion STO dedocaracterizadora y que el nombre
comercial “STO?”, titularidad de la empresa alemesfandada en 1936, actualmente STO AG,
es internacionalmente utilizado, bien por la Denasuel desde 2004, bien por las otras
empresas del Grupo STO. Asimismo, el uso por girter Demandante del nombre comercial
ha sido autorizado por la sociedad matriz segudesprende de la Certificacion aportada al

procedimiento.

(i) En este sentido, la Demandante alega quetati@isigno constituye el nombre comercial
notorio internacionalmente y en prueba de ello @p@ntre otros, tarjetas de visita, ejemplares
de publicaciones especializadas como la revist&™ ftercer y cuarto trimestre del 2007 y
primer trimestre de 2008) y el magazine “Aktuetiiérto trimestre del 2007 y primer trimestre
de 2008), catalogos varios tanto de la Demandamteo acde compafiias del Grupo STO de
diciembre del 2002, junio del 2006, diciembre d&d2y enero del 2008, en los que aparece el

11



signo distintivo “STO” con la misma grafia carattadora de la imagen corporativa del Grupo
STO.

A mayor abundamiento, la notoriedad del signo mlistt “STO” queda también
suficientemente probada a través de la presenti@rdeo STO en el sector de los productos
destinados a la construccion en base a la apantdeidextenso listado de nombres de dominio
“STO”, de la marca comunitaria “STO”, asi como @s Imarcas internacionales que este
Experto ha localizado en la base de datos de la IQiIPy como anteriormente se ha
manifestado. Todo ello sin que el Demandado hagatimnado dicho punto: antes al contrario,
el Demandado reconoce en su escrito de contesta¢gddemanda la notoriedad en el sector del
nombre comercial “STO” al afirmar quel“demandante no tiene derechos exclusivos para

utilizar las letras sto al no ser famoso o conoaidas alla del ambito en el que opéra

En este punto cabe resefar la distinciébn entreosigotorios y signos renombrados ya que el
Demandado no reconoce el renombre del signo “STé&Db i su notoriedad. A tenor del

articulo 8.2 de la Ley de Marcas, se entiende igoogdistintivo notorio aquel signo que por su
volumen de ventas, duracidn, intensidad o alcarogr@fico de su uso, valoracion o prestigio
alcanzado en el mercado sean generalmente congudessector pertinente del publico al que
se destinan los productos, servicios o actividagesdistinguen dicho signo. Por el contrario,
en virtud del articulo 8.3 de la Ley de Marcas,esiende por signo renombrado aquellos

signos conocidos por el publico en general.

En consecuencia, este Experto considera suficiemtEmprobada la existencia de Derechos
Previos a favor de la Demandante sobre la expréSio®”, no sélo por la denominacién social
de la Demandante y de las sociedades del Grupo Sii®también por el nombre comercial
notorio no registrado “STO” y por la existenciardarcas registradas en el seno del Grupo STO
y de los nombres de dominio con idéntica exprestataridad de otras compafiias del Grupo
STO.

(2) Sentada la primera premisa, pasamos ahoraliaaars existe identidad entre el Nombre de

Dominio objeto de la presente controversia y loseDigos Previos de la Demandante.

Pues bien, llegados a este punto, para analizdetaidad entre el Nombre de Dominio y los

Derechos Previos existentes, cabe distinguir sdparante cada supuesto:
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- Nombre de Dominio y denominacion social:

En este caso estamos ante una cuasi-identidadeyia gienominacion social de la Demandante
estd compuesta por los vocablos “STO”, “SDF”, “lbé&t, y el Nombre de Dominio por el
vocablo “sto”. Es indudable que el vocablo distiaty caracterizador en dicha denominacion
social es la expresion “STO”, por lo que el heche @l signo caracterizador del Nombre de
Dominio y la denominacion social sean idénticosllega un alto riesgo de confusion para el
consumidor. Maxime si se tiene en cuenta que losbnes de dominio se asocian a la palabra
dominante que designe el origen empresarial dedapafia a cuya pagina web se pretende

acceder, esto es, STO.
- Nombre de Dominio y nombre comercial y marcas “STO"

En este caso, estamos ante un supuesto de idegidage tanto el Nombre de Dominio como
el nombre comercial estan constituidos por la esipre“STO”. En efecto, dicha identidad
conlleva per seun evidente riesgo de confusién al consumidorsdriede confusion que
aumenta al tratarse (tal y como ha reconocido gitpthente el Demandado en su escrito) de un

nombre comercial notorio,.

En consecuencia, la existencia de los mencionadoscBos Previos idénticos o cuasi-idénticos
al Nombre de Dominio en conflicto provoca un evigeniesgo de confusion al consumidor.
Riesgo de confusion que queda patente cuando l@arebisquedas en la World Wibe Web

pretendiendo localizar STO en Espafia, se accedpagina web del Demandado.

Por todo ello, este Experto considera que el Nordbr®ominio es idéntico hasta el punto de

crear confusion con los Derechos Previos de la Ddaree.
b)  Ausencia de derechos o intereses legitimos selal nombre de dominio solicitado.

En segundo lugar, el Reglamento exige que el Deatindarezca de derechos o intereses
legitimos sobre el Nombre de Dominio objeto deifpuata extrajudicial. En este sentido, no
hay previsidén expresa en el Reglamento que naszdgobre qué debe entenderse por “derechos

o intereses legitimos”.
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A estos efectos, este Experto cree convenienterireauos criterios propuestos en la Politica
Uniforme de Solucién de Controversias de la ICANN2H de agosto de 1999 (articulo 4 c),
segun los cuales se considera que el Demandaduadirechos o intereses legitimos sobre el

nombre de dominio cuando:

- antes de haber recibido cualquier aviso de ceetsia, el demandado ha utilizado el
nombre de dominio, o ha efectuado preparativos deatdes para su utilizacion, o un
nombre correspondiente al nombre de dominio eritgiacon una oferta de buena fe de

productos o servicios; o

- el demandado (en calidad de particular, empresauorganizacién) ha sido conocido
corrientemente por el nombre de dominio, aun cuammdaya adquirido derechos de

marcas de productos o de servicios; 0

- el demandado ha hecho un uso legitimo y leal comeercial del nombre de dominio, sin
intencion de desviar a los consumidores de manguév@ca o de empefar el buen

nombre de la marca de productos o de serviciosiestion de animo de lucro.

A juicio de este Experto, en este caso no se dgunmde los criterios indicados que permita

concluir que el Demandado ostenta derechos o ggsillegitimos.

Asimismo, de conformidad con los criterios ya redog en la Resolucion del Procedimiento
nimero 200704c0014WEBFACTORY y numero 20071204EMAERK corresponde a la
Demandante demostrar la ausencia de derechosreseselegitimos del Demandado sobre el
Nombre de Dominio. No obstante, puesto que la prumgativa es practicamente imposible —
constituye lo que en derecho es conocido cqmuiatio diabdlica, la Demandante debera
probar prima facieque el Demandado no cumple con los requisitos @meamte indicados,
trasladando de esta manera la carga de la prudbensndado que seria, en ultimo término,

quien probaria que ostenta derechos o interesiisrieg sobre el Nombre de Dominio.

Pues bien, la Demandante ha manifestado que el idlada carece de un interés legitimo por

el Nombre de Dominio ya que en la pagina webw.sto.esno aparece informacion de ninguna
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indole. En este punto, de las comprobaciones ael& por este Experto cabe manifestar que
actualmentéla pagina web contiene Unicamente un cajetin dgu®da, sin que nada tenga que
ver con lo alegado por el Demandado sobre una pagéb destinada al turismo en Espafia y
sin que contenga tampoco la minima informacion egda a cualquier prestador de servicios
de la sociedad de la informacién por la Directié®@31/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 8 de junio de 2000 relativa a deternosiaspectos juridicos de los servicios de la
sociedad de la informacion, en particular el coineetectronico en el mercado interior (en
adelante, “la Directiva”). En particular, el arficb de la Directiva dispone que el prestador de
servicios debe facilitar de modo directo y cladosdestinatarios del servicio datos tales como
su nombre, domicilio, identificacion de registro roantil u otro registro publico, sefias que
permitan su contacto rapidamente y establecer omaimicacion directa y efectiva, incluyendo
su direccion de correo electronico, informacidénredh actividad a desarrollar. Por lo que no
cabe entender que el Demandado esté desarrollatiidad alguna mediante el uso del
Nombre de Dominio, sin que haya aportado pruehaalgobre los preparativos efectivos que

pudiera haber estado realizando para su futurzagion.

En este sentido, la resolucion del Caso de la OMHADIES2006-0036 Blizzars Entertainment,
Inc c. VC sostiene queuha mera descripcion como la indicada —sin la apoidn de
elementos probando la efectiva preparacion y ejécudel proyecto- constituye una base
claramente insuficiente a efectos de consideragvantual existencia de un derecho o interés
genuinamente legitimo, en forma de un uso seri@nsistente por parte del Demandado
respecto al Nombre de Domini¢éntre otras, como por ejemplo la decision Clukédb Boca
Juniors v. GCC, Caso OMPI n°® DES2006-0020)

Dado que el Demandado no ha aportado prueba atgusmgudiera acreditar que dispone de
derechos o intereses legitimos sobre el Nombreaeiido solicitado, y pese a lo manifestado
en su escrito de contestacion a la demanda endmelegn un proyecto de construccion de una
pagina web destinada al turismo en Espafa (sinagoete prueba alguna sobre la efectiva
existencia de ese proyecto ni de haber realizaglpapativos demostrables para su utilizacion),

este Experto entiende que ello no suppee se la tenencia de un derecho o un interés legitimo

® Url www.sto.esvisitada en fechas 7, 8, 9 y 28 abril y 5 may@0@8.
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sobre la denominacién “STO”, maxime si se tiene@enta que su paginanfw.sto.e$, tal y
como ha podido comprobar este Experto y se ha adanzontiene simplemente un cajetin de
bdsqueda sin més informacion y no aparece infodnaaliguna que permita pensar que se haya
en preparacion de actividad alguna al no constegté en construccion ni que sea destinado al

turismo en Espaia.

En el caso que nos ocupa, el Demandado tampoctrd@do una explicacion convincente de
los motivos por los que optd por el registro dehitboe de Dominio, ni ha ofrecido argumentos
que demuestren que el Demandado es conocido gentaninacién “STQO” ni antes ni después
de la fecha de registro del Nombre de Dominio, waatipor los que este Experto considera que

el Demandado carece de derechos e intereses legihre el Nombre de Dominio.
c) Que el nombre de dominio haya sido registrado o éssiendo utilizado de mala fe

El dltimo de los elementos que debe ser analizadstarespecto es la existencia o no de un
registro y/o uso de mala fe por parte del Demandd®loNombre de Dominio objeto de

controversia.

Tal y como lo viene sosteniendo diversas resol@soren procedimientos similares
(Procedimiento n® 200603c0009 Thagson de 26 dedeh@006) hay que partir de la base de
la que la mala o buena fe es un estado subjetie@srio que en la mayor parte de las ocasiones
no podra acreditarse mediante una declaracion espréel Demandado o admision de culpa
por su parte. Por ello, habra que recurrir, en esoasos, a presunciones y a hechos
concluyentes En consecuencia, la mala fe a la hora de regigh nombre de dominio esta
referida a la intencién o finalidad de la persona tegistra el nombre de dominio, y en el caso
gue nos ocupa viene acreditada por el reconocimi@or el propio Demandado de la

notoriedad del nombre comercial.

Debemos avanzar en este punto que en virtud detlart34.2 y 34.3 de la Ley 17/2001, de
Marcas el titular de un nombre comercial podré iiolgue los terceros, sin su consentimiento,
usen el signo en redes de comunicacién telematicamo nombre de dominio. A juicio de este
Experto, y segun reiteradas resoluciones (Procedimin® 200603c0010 Grandvalira), el
Demandado registré el Nombre de Dominio sin meelanecesario consentimiento de la

Demandante a sabiendas que era notorio en el salcyoromo lo manifiesta textualmente en su
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contestaciorfel demandante no tiene derechos exclusivos paitaart las letras sto al no ser

famoso o conocido més alla del &mbito en el queadpg, por lo tanto, lo realizé en infraccion

de los Derechos Previos que deben beneficiar Ueictema la Demandante ya que la
Demandada carece de derechos o intereses legiireei®s. En este sentido, se pronuncia la
disposicion adicional Unica de la Orden ITC/154080de 19 de mayo, que aprueba el Plan
Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajéd@ligo correspondiente a Espafia (“.es”),
cuando prevé quesé entendera que existe un registro especulatiaousivo cuando el titular

del dominio haya registrado el mismo careciendoddeschos o intereses legitimos sobre el

nombre de dominio en cuestidn y haya sido registade esté utilizando de mala.fe

Por otra parte, de acuerdo con diversas resolugi@mre otras, las del Procedimiento nimero
200706c0016DESMON y numero 20071018CALORYFRIO, asho el caso Citigrup Inc.
Citibank NA v. RRR, Caso OMPI n° DES2006-000dno de los indicios que inducen a
apreciar que se ha registrado un dominio de maladesl conocimiento previo por parte del

demandado sobre la denominacion coincidente cdominio registrado”

En este sentido, el Demandado no alega ni puedaratlesconocimiento de la existencia de las
denominaciones sociales tanto de la Demandante d®mias sociedades pertenecientes al
Grupo STO, del nombre comercial notorio no regiirdSTO”, de los distintos nombres de
dominio “sto” asi como de las distintas marcas “SfitDlaridad de las empresas pertenecientes
al Grupo STO. Y por otra parte, el propio Demandadonoce implicitamente la notoriedad de
la expresion STO al sefialar & demandante no tiene derechos exclusivos pateaairt las

letras sto al no ser famoso o conocido mas allaaebito en el que opetaPor ello, cabe

entender que existe mala fe en el registro del Nendz Dominio objeto de la presente
controversia, ya que el Demandado procedié al regidel Nombre de Dominio con el
conocimiento de la existencia y de la notoriedddsimo “STO”. Ademas, esta circunstancia
viene evidenciada por el hecho de que el Demandalicité el aviso de disponibilidad del
Nombre de Dominio a través de backorder,por lo que previamente a su registro cabe

presumir gue ya conocia que dicho Nombre de Dongisiaba siendo utilizado por un tercero.

Por otra parte, reiteradas resoluciones sostie@Gaso( Centros Comerciales CECO, S.A. ¢/
Adlead Internet, S.L. de 21 de abril de 2006) giaenbién es un elemento inherente a la mala

fe en el registro y posterior uso del nombre deidamel hecho que el Demandado Unicamente
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introduciendo el término en cualquiera de los bukras de Internet ya hubiera podido saber
qgue esa denominacion estaba fuertemente asociadeupb de empresas donde se integra el

Demandanté A mayor abundamiento, existen multiples resalneis conforme a la Politica

UDRP que abundan en la obligacion del futuro titdarealizar unas minimas comprobaciones
previas antes de registrar un dominio de Inteadetfecto de evitar vulneraciones de derechos
de tercerogCaso OMPI n°® D2000-0647 Société Le Monde intéfagtMonsieur E.F.). En el

caso que nos ocupa, este Experto considera quenediilado ha actuado de mala fe ya que, a
tenor de las comprobaciones realizadas por estertexpa simple introduccion de la expresion
“STO” en algunos buscadores mas populares se evddehuso de la expresion “STO” como

elemento identificador en el mercado y en la redamsociedades del Grupo STO.

Finalmente, el Demandado alega que el registroNdehbre de Dominio no tiene caracter

especulativo por cuanto nunca ha tenido ningumaéibn de obtener ingresos ni beneficios con
dicho dominio ya que no existe intencién de venaeitularidad del mismo. Cabe decir a este
respecto que el registro y uso del Nombre de Damdei mala fe no se determina Unicamente
por la voluntad de venta de dicho registro sino, galey como se menciona en la normativa
aplicable, la mala fe se desprende de muchas @t@sistancias, que a juicio de este Experto

han quedado suficientemente probadas.

Dicha impresion se ve reforzada por el uso reatizadr el Demandado del Nombre de

Dominio por el que el precio solicitado para |langf@rencia del Nombre de Dominio supera en
creces el coste de registro del mismo, sin queaxislementos que acrediten la existencia
efectiva de supuestas inversiones realizas endmgaveb, hecho que evidencia un obvio uso

de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Detado.

En este sentido, cabe destacar la resolucion @&1Rl caso no. DES2008-0001 de 11 de marzo

de 2008 que sostiene qt(@_el demandado, al ser contactado por la demant#ga se mostro

inmediatamente dispuesto a transferir el nombreddminio a cambio de una remuneracion

claramente superior a los gastos soportados parastear y mantener el nombre de dominio.

Esta conducta parece diametralmente opuesta a gialgosicién de buena fey (ii) el

demandado no ha presentado argumento convincegtmalpara justificar un futuro uso del
nombre de dominio. En este sentido, cabe insigtielehecho que dificiimente el uso previsto

del nombre de dominio (asociandolo a una platafodearenta a través de Internet de teléfonos
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iPhone) podria realizarse sin infringir los dereshde la demandante o, en su caso, de Apple
Inc., propietaria de la tecnologia vinculada a leguipos de telefonia mévil iPhone o incluso de
terceros”. Asi como las resoluciones de la OMPI caso no. MB8D006, no. DES2006-0007,
DES2006-0018 y no. DES2006-0030).

Por todo ello, este Experto considera que el NorderBominio ha sido registrado de mala fe.
7. DECISION

Considera este Experto que la Demandante poseechosréPrevios sobre el Nombre de
Dominio. Asimismo, el Nombre de Dominio “sto.es”@msi-idéntico a la denominacion social
de la Demandante asi como es idéntico al nombreiah notorio no registrado “STO” y ello

conlleva un grave riesgo de confusién al consumidor

Por otra parte, este Experto considera que el Daattencarece derechos o interés legitimo

sobre el Nombre de Dominio.

Y, adicionalmente, se considera probado que el Nerdb Dominio objeto de controversia ha

sido registrado de mala fe por parte del Demandado.

En virtud de lo anterior, y en consideracion a tmddemanda cumple con los requisitos
formales para este tipo de procedimientos de reacig® de dominios, asi como a los hechos,
evidencias y argumentaciones legales que fuercseptadas y a la confirmacion concluyente
de la presencia de cada uno de los elementos colaidos en el articulo 13 del Reglamento, y
de acuerdo con las manifestaciones y documentoiiguen presentados, y en cumplimiento de
lo establecido en los articulos 17 y 21 este Erpeecide y ordena la TRANSMISION del

Nombre de Dominio a la Demandante.

La presente Resolucion se expide dentro del plsiablecido en el Reglamento para dictarla y

por triplicado, en Barcelona en fecha 16 de may2Q0fs.

Fdo. D. José Ramo6n Morales

Experto
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