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CENTRO ORGANIZACION MUNDIAL
DE ARBITRAJE DE LA PROPIEDAD
Y MEDIACION INTELECTUAL

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
OC Oerlikon Corporation AG c. NORIS
Caso No. DC02022-0082

1. Las Partes
La Demandante es OC Oerlikon Corporation AG, Suiza, representada por BrandIT Legal AB, Suiza.

El Demandado es NORIS, Colombia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <oerlikon.com.co>.

El Registrador del citado nombre de dominio es Mi.Com.Co (Central Comercializadora de Internet S.A.S).

3. Iter Procedimental

La Demanda en inglés se presentd ante el Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI (el “Centro”) el 28 de
septiembre de 2022. EIl 29 de septiembre de 2022 el Centro envié a Mi.Com.Co (Central Comercializadora
de Internet S.A.S) via correo electrénico una solicitud de verificacién registral en relacién con el nombre de
dominio en disputa. Después de varios recordatorios, el 22 de octubre de 2022, el Registrador envio al
Centro, via correo electronico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de
dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto sefialados en la
Demanda. El Centro envié una comunicacion electrénica a la Demandante en fecha 25 de octubre de 2022,
suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la
Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presenté una Demanda enmendada
el 28 de octubre de 2022. De acuerdo con la informacion recibida del Registrador, el idioma del acuerdo de
registro del nombre de dominio en disputa es el espafnol. El 28 de octubre de 2022, la Demandante
confirmé su solicitud para que el inglés sea el idioma del procedimiento. El Demandado no se pronuncié
respecto al idioma del procedimiento.

El Centro verifico que la Demanda y la Demanda enmendada cumplian los requisitos formales de la Politica
uniforme de solucién de controversias en materia de nombres de dominio (la “Politica”), el Reglamento de la
Politica uniforme de solucion de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el
Reglamento Adicional de la Politica uniforme de solucién de controversias en materia de nombres de
dominio (el “Reglamento Adicional”).
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De conformidad con los péarrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificé formalmente la Demanda al
Demandado, dando comienzo al procedimiento el 3 de noviembre de 2022. De conformidad con el parrafo
5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijé para el 23 de noviembre de 2022. El
Demandado no contestd a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificé al Demandado su falta de
personacion y ausencia de contestacion a la Demanda el 30 de noviembre de 2022.

El Centro nombré a José Ignacio San Martin Santamaria como miembro Unico del Grupo Administrativo de
Expertos el dia 6 de diciembre de 2022. El Experto considera que su hombramiento se ajusta a las normas
del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaracion de Aceptacion y de Imparcialidad e
Independencia, tal y como solicitd el Centro de conformidad con el parrafo 7 del Reglamento.

Idioma del procedimiento

De acuerdo al Reglamento, parrafo 11.a), el idioma del procedimiento administrativo sera el idioma del
acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolucion, teniendo en
cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

En el presente caso el idioma del acuerdo de registro es el espariol.

La Demanda se presento en inglés y la Demandante ha solicitado que el idioma del procedimiento sea el
inglés. Teniendo en cuenta las circunstancias del caso, este Experto acepta la Demanda presentada en
inglés pero dicta la presente decision en espafiol.

Por lo demas, las comunicaciones del Centro al Demandado han sido bilingles espafiol-inglés en todo
momento, por lo que en ningun caso se ha producido indefension.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular de numerosos registros de marca en diversos paises sobre la denominacion
OERLIKON, entre ellos los siguientes:

- Marca internacional OERLIKON No. 927142, registrada el 26 de mayo de 2006 para productos y servicios
de las clases 4,7, 9, 12,40y 42;

- Marca internacional OERLIKON (fig.) No. 919377, registrada el 26 de mayo de 2006 para productos y
servicios de las clases 7, 9, 12, 40 y 42;

- Marca internacional OERLIKON (fig.) No. 965695, registrada el 5 de julio de 2007 para productos y
servicios de las clases 6, 7, 8, 12, 19, 35, 37 y 42;

- Marca internacional OERLIKON No. 1541931A, registrada el 28 de abril de 2020 para productos y
servicios de las clases 7, 9, 37 y 42;

- Registro de marca en México OERLIKON No. 1018317, registrada el 17 de diciembre de 2007 para
productos de la clase 9;

- Registro de marca en México OERLIKON (fig.) No. 1856043, registrada el 8 de marzo de 2018 para
productos de la clase 6; y

- Registro de marca en Estados Unidos de América OERLIKON (fig.) No. 4293850, registrada el 26 de
febrero de 2013 para productos y servicios de las clases 7, 9 y 42.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 19 de julio de 2022. En la actualidad no resuelve a
ninguna pagina activa. De conformidad con la evidencia presentada por la Demandante, el nombre de
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dominio en disputa se utilizaba para realizar ofertas de trabajo supuestamente en nombre de la
Demandante para después obtener pagos de dinero por los candidatos.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
En su escrito de Demanda, la Demandante alega fundamentalmente lo siguiente:
- La Demandante es titular de las marcas OERLIKON antes citadas. La Demandante forma parte del grupo
Oerlikon que disena tecnologias y soluciones innovadoras para dotar a los productos de funciones. Las
soluciones de alta tecnologia lideres del grupo Oerlikon estan disefiadas para aplicaciones en mercados en
crecimiento, como la industria del automovil, la aeroespacial, la energia, la industria de herramientas y la
fabricacion aditiva.
- El nombre de dominio en disputa reproduce integramente la marca OERLIKON.
- El Demandado carece de derechos o intereses legitimos sobre la denominacion, pues no es conocido por
el nombre de dominio en disputa y la Demandante no le ha autorizado ni licenciado para usar sus marcas.
El nombre de dominio en disputa no ha sido utilizado para una oferta de buena fe de productos y servicios
sino que, por el contrario, ha sido utilizado por el Demandado para hacerse pasar por mandante enviando
correos electrénicos fraudulentos (“phishing”) con ofertas de trabajo falsas tratando de obtener pagos por
parte de los candidatos.
- El Demandado actu6 y actua de mala fe, ya que solicitd y obtuvo el registro de un nombre de dominio
sabiendo que el mismo contenia marcas comerciales famosas de un tercero y siendo consciente por tanto
del consecuente riesgo de confusion. El nombre de dominio en disputa fue registrado y posteriormente
utilizado con el fin fraudulento de hacerse pasar por la Demandante y obtener ganancias ilegitimas de los
usuarios de Internet.
Por todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestd a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El parrafo 15(a) del Reglamento encomienda al experto la decisidon de una demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;

- lo dispuesto en la Politica y en el propio Reglamento; y

- de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que el experto considere aplicables.
Los presupuestos para la estimaciéon de una demanda contenidos en el parrafo 4(a) de la Politica son:

- que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o confusamente similar con una marca de productos o
servicios sobre la que el demandante tenga derechos;

- que el demandado carezca de derechos o intereses legitimos en relacién con el nombre de dominio en
disputa; y
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- que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y usado de mala fe.
A. Identidad o similitud confusa

El nombre de dominio en disputa reproduce con absoluta identidad la marca OERLIKON de la Demandante.
El nombre de dominio es idéntico a la marca de la Demandante.

Por lo tanto, concurre la primera de las circunstancias previstas en la Politica.
B. Derechos o intereses legitimos

El Demandado no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su version sobre la
posible existencia de tales derechos o intereses legitimos.

La Demandante ha acreditado al menos prima facie la falta de derechos o intereses legitimos del
Demandado en el nombre de dominio en disputa. En este sentido, la Demandante alega (i) que el
Demandado no ha utilizado el nombre de dominio en disputa para realizar una oferta de buena fe de
productos o servicios; por el contrario, se ha utilizado para hacerse pasar por la Demandante generando
confusiones para obtener de forma fraudulenta pagos por parte de los usuarios de Internet interesados en
trabajar para la Demandante, (ii) el Demandado no es conocido comunmente por el nombre de dominio en
disputa y (iii) el Demandado no esta haciendo un uso legitimo no comercial o un uso leal del nombre de
dominio en disputa, sino que lo utilizé para generar confusién con la Demandante y obtener con ello un lucro
econdmico de forma fraudulenta.

Atendiendo a la ausencia de contestacion a la Demanda y a las alegaciones y evidencias aportadas por la
Demandante, el Demandado no ha refutado las alegaciones sobre la ausencia de derechos o intereses
legitimos en el nombre de dominio en disputa (ver la seccion 2.1 de la Sinopsis de las opiniones de los
grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Politica UDRP, tercera
edicion (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”) y los criterios recogidos en decisiones como OSRAM GmbH
v. Mohammed Rafi/Domain Admin, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org, Caso OMPI No.
D2015-1149).

Asimismo, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Demandante.
En general, los grupos de expertos de la UDRP han considerado que los nombres de dominio idénticos a la
marca de un demandante conllevan un alto riesgo de afiliacion implicita (ver seccion 2.5.1 de la Sinopsis
elaborada por la OMPI 3.0).

En definitiva, este Experto considera concurre la segunda de las circunstancias previstas en la Politica.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

La Demandante ha aportado evidencia suficiente que demostraria que el Demandado se hacia pasar de
forma fraudulenta por la Demandante con el fin de obtener un lucro econémico, lo que ha generado
perjuicios a algunas personas interesadas en trabajar para la Demandante.

A la vista de ello, el Experto considera que concurre claramente mala fe en el registro y uso del nombre de
dominio en disputa y que esta conducta resulta claramente subsumible en la circunstancia acreditativa de la
mala fe incluida en el apartado (iv) del parrafo 4(b) de la Politica:

“(iv) si, al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con animo de
lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en linea, creando confusion con la marca del
demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliacion o promocion de su sitio web o su sitio en linea o de un
producto o servicio en su sitio web o sitio en linea.”


https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2015-1149
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
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Numerosas decisiones del Centro han considerado prueba de mala fe a efectos de la Politica el hecho de
que el demandado haya tratado deliberadamente de crear la impresion de que esta relacionado con el
demandante y sus marcas, presumiblemente con el fin de obtener un beneficio econémico. En este sentido,
LeSportsac, Inc. v. Yang Zhi, Caso OMPI No. D2013-0482; trivago GmbH v. Whois Agent, Whois Privacy
Protection Service, Inc. / Alberto Lopez Fernandez, Alberto Lopez, Caso OMPI No. D2014-0365; o Ebel
International Limited v. Alan Brashear, Caso OMPI No. D2017-0001.

Por todo ello, este Experto considera que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 4(b) de la Politica, ha
quedado acreditada la mala fe del Demandado en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.

7. Decision

Por las razones expuestas, en conformidad con los parrafos 4.i) de la Politica y 15 del Reglamento, el
Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <oerlikon.com.co> sea transferido a la Demandante.

/José Ignacio San Martin Santamaria/
José Ignacio San Martin Santamaria
Experto Unico

Fecha: 20 de diciembre de 2022


https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-0482
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2014-0365
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2017-0001
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