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CENTRO ORGANIZACION MUNDIAL
DE ARBITRAJE DE LA PROPIEDAD
Y MEDIACION INTELECTUAL

DECISION DEL EXPERTO

inlingua International AG ¢c. CENTRO DE ESTUDIOS SIENA S.L. INLINGUA
MADRID

Caso No. DES2023-0010

1. Las Partes
La Demandante es inlingua International AG, Suiza, representada por Kellerhals Carrard, Suiza.

La Demandada es CENTRO DE ESTUDIOS SIENA S.L. INLINGUA MADRID, Espafia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <inlinguamadrid.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en
disputa es Tecnocratica.

3. Iter Procedimental

La Demanda se present6 ante el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI (el “Centro”) el 18 de abril de
2023. EIl 18 de abril de 2023, el Centro envié a Red.es por correo electrénico una solicitud de verificacion
registral en relacion con el nombre de dominio en disputa. El 19 de abril de 2023, Red.es envi6 al Centro
por correo electrénico, 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 envio una comunicacion electronica a la Demandante en fecha 26 de abril de 2023,
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 realiz6 una enmienda a la Demanda
en fecha 28 de abril de 2023.

El Centro verifico que la Demanda y la Demanda modificada cumplian los requisitos formales del
Reglamento del procedimiento de resolucién extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el
cédigo de pais correspondiente a Espafia (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los articulos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific6 formalmente la Demanda y la
Demanda modificada a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 8 de mayo de 2023. De
conformidad con el articulo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijé para el 28 de



pagina 2

mayo de 2023. La Demandada no contest6 a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificé a la
Demandada su falta de personacién y ausencia de contestacion a la Demanda el 31 de mayo de 2023.

El Centro nombré a Reyes Campello Estebaranz como Experta el dia 5 de junio de 2023, recibiendo la
Declaracion de Aceptacion y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con articulo 5 del
Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una sociedad anonima de derecho suizo fundada en 1968, que opera desde entonces
en el campo de la ensefianza de idiomas bajo la marca INLINGUA. La Demandante opera a nivel
internacional mediante la concesion de licencias y franquicias, teniendo mas de 250 centros de idiomas en
30 paises del mundo y, concretamente, en Espafia, 19 escuelas de idiomas.

La Demandante es titular de numerosos registros marcarios relativos a su marca INLINGUA, asi como un
logo consistente en una letra “i” estilizada, incluyendo:

- La Marca Internacional No. 1026977, INLINGUA, figurativa, registrada el 4 de diciembre de 2009, en
las clases 9, 16, 38, 41 y 42, que designa, entre otras jurisdicciones, la Unién Europea y Espafia;

- La Marca Internacional No. 1083170, INLINGUA, denominativa, registrada el 14 de junio de 2011, en
las clases 9, 16, 38, 41 y 42, que designa, entre otras jurisdicciones, la Unién Europea y Espafa; y

- La Marca Internacional No. 1252874, |, figurativa, registrada el 2 de abril de 2015, en las clases 9, 16,
39 y 41, que designa, entre otras jurisdicciones, la Unién Europea y Espafia, (colectivamente la
“marca INLINGUA” y el “logo INLINGUA”, respectivamente).

Varias decisiones anteriores adoptadas en el marco de la Politica uniforme de solucién de controversias en
materia de nombres de dominio (la “Politica” o la “Politica UDRP”), han reconocido el caracter renombrado
de la marca INLINGUA a nivel internacional, especialmente en relacién a los servicios educativos de
idiomas.!

La Demandante es también titular del nombre de dominio <inlingua.com> (registrado el 13 de mayo de
1997), que alberga su pagina web corporativa, mediante la cual promociona y ofrece sus servicios
educativos.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 13 de diciembre de 2011, y resuelve a una pagina web en
castellano que ofrece servicios educativos en el campo de la ensefianza de idiomas. En el encabezamiento
de esta pagina web se incluye, en su parte derecha, la expresion “Trinity Exams”. En la pestafia de acceso
a esta pagina se incluye una letra “i” estilizada idéntica al logo registrado y utilizado por la Demandante. La
pagina web de la Demandada ofrece servicios de ensefianza de idiomas, asi como servicios de traduccién e
interpretacién y un “campus virtual”’. En la seccion “Conécenos” dentro del apartado “Método de
Aprendizaje” se hace referencia a “El método inlingua” asi como a “¢Qué garantias da un profesor
inlingua?”. En las secciones “Politica de privacidad de esta pagina” y “Aviso legal”, contenidas al pie de la
pagina, se sefiala como responsable del fichero de datos generado y como titulares de la pagina y de su
contenido a “inlingua Madrid” y a la sociedad TECNI GAP S.L (indicando el numero de CIF de esta Ultima
sociedad). No se hace referencia en esta pagina web a la relacion o falta de relacién existente entre el
titular de la pagina web y/o del nombre de dominio en disputa, con la Demandante y su marca.

Con arreglo a la Demanda, el 1 de octubre de 2004 la Demandante celebré un contrato de licencia respecto
a la marca INLUNGUA con el titular de la escuela de idiomas Demandada (Gabriel Garcia Sanchez). Este

1 Véase, entre otras, inlingua International AG. v. Domain Admin, Whois Privacy Corp, WIPO Case No. D2020-1937; e inlingua
International AG. v. Barrie Shaw, WIPO Case No. D2021-3159.


https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=d2020-1937
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contrato fue resuelto de forma unilateral por la Demandante, mediante requerimiento de fecha 12 de julio de
2021, teniendo efecto la resolucion el 31 de diciembre de 2021. En el Apéndice C del contrato de licencia
aportado por la Demandante figura la Demandada como entidad autorizada para desarrollar las actividades
derivadas del contrato. 2

En fecha 15 de febrero de 2022, la Demandante remitié un requerimiento a la Demandada instando la
cesacioén en el uso de los derechos de propiedad intelectual, método educativo y materiales de la
Demandante, como consecuencia de la terminacion de su contrato.

5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:

La Demandada se encuentra ligada al que fue licenciatario de la Demandante, quien es propietario de la
academia de idiomas Demandada, asi como también es duefio o participe de la entidad TECNI GAP S.L.
Este licenciatario debe ser también considerado como Demandado.

El nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca INLINGUA. El nombre de dominio en
disputa incorpora integramente la marca INLINGUA afadiendo el término geogréafico “Madrid”. El uso del
nombre de dominio en disputa incrementa el riesgo de confusion.

La Demandada carece de derechos o intereses legitimos sobre el nombre de dominio en disputa. La
Demandada no es titular de ningiin derecho marcario relativo al término “inlingua” y el contrato de licencia
de marca que ligaba a las Partes fue resuelto unilateralmente por la Demandante (con efectos a partir del 31
de diciembre de 2021) mediante notificacion cuya validez no fue discutida. La Demandada ha continuado
prestando, ofreciendo y publicitando sus servicios utilizando sin autorizacion la marca INLINGUA, mediante
un uso ilicito del nombre de dominio en disputa, “en incumplimiento de sus obligaciones (post)
contractuales”. Desde la rescision del contrato de licencia, con arreglo a la seccién 53 del mismo, el
licenciatario estaba obligado a cesar inmediatamente en el uso de la marca y demas derechos de propiedad
intelectual. A pesar de los requerimientos remitidos a la Demandada, esta ha incumplido sus obligaciones
post contractuales, no realizando ninglin esfuerzo para identificarse como independiente de la Demandante,
sino que sigue dando la impresién de que estar relacionada con la Demandante o de ser la Demandante.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe. La Demandada conoce la
existencia de las marcas de la Demandante, que ademas son notoriamente conocidas y se encuentran
presentes en todo el mundo, sin embargo, continda utilizadndolas a pesar de la resoluciéon valida y no
discutida del contrato de licencia que ligaba a las Partes. La Demandada busca intencionadamente seguir
atrayendo a usuarios de Internet a su sitio web con animo de lucro comercial, aprovechandose de la
confusion generada con la marca INLINGUA, a pesar de la terminacion del contrato de licencia.

La Demandante solicita la cancelacion del nombre de dominio en disputa.
B. Demandada

La Demandada no contesté a las alegaciones de la Demandante.

2 En esta decision se considera como Demandada a la entidad registrante del nombre de dominio en disputa, si bien bajo la expresion
“Demandada” se alude a todas las personas o entidades que se encuentren bajo un mismo control econémico, incluyendo al licenciatario
de la Demandante (titular de la Demandada), salvo que se haga referencia concreta a alguno de ellos por su hombre respectivo.
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6. Debate y conclusiones

La resolucion del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos
aportados por las Partes, tomando en consideracion el propio Reglamento y la doctrina emanada de las
decisiones adoptadas en el marco de su aplicacion, y, asimismo, dadas las similitudes existentes entre el
Reglamento y la Politica UDRP, a efectos de contar con criterios de interpretacién para el andlisis de este
caso, la Experta recurre también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores
decisiones acordadas en el marco de la Politica y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los
grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Politica, tercera edicion (“Sinopsis
elaborada por la OMPI 3.0").

La Experta nota la complejidad de las circunstancias del caso, dada la existencia de una relacion contractual
entre las Partes, que implica la existencia de acuerdos, términos y condiciones, que regulan no solo su
pasada relacion comercial, sino también las circunstancias, derechos y obligaciones de las Partes al término
de la misma, con diversas obligaciones contractuales y post contractuales, como reconoce la propia
Demandante en la Demanda.

En este sentido la Experta nota que el acuerdo de licencia celebrado entre las Partes en fecha 1 de octubre
de 2004, aportado por la Demandante, incluye varias secciones cuya validez y cumplimiento seria necesario
entrar a valorar para determinar si la actuacion y el uso actual del nombre de dominio en disputa puede ser
calificado como un uso de mala fe con arreglo al Reglamento, o si, en cambio, a la Demandada le asisten
derechos o intereses legitimos que amparen su actuacion. En concreto, la Experta entiende que seria
necesario entrar a valorar el cumplimiento o incumplimiento por las Partes de: (i) las secciones relativas a la
extension de la propia licencia de marca; (ii) duracién y terminacién del acuerdo, y, concretamente, los
requisitos para la validez de la resolucién unilateral del contrato; (iii) asi como los derechos y obligaciones
de las Partes tras la terminacidn del acuerdo; (iv) las secciones que estipulan el régimen concreto aplicable
a la resolucion de las disputas derivadas del mismo (que incluye la posibilidad de acudir a medios de
resolucion de controversias como la mediacion y el arbitraje), (v) asi como las clausulas relativas a la
sumision expresa en cuanto a la legislacion y jurisdiccion aplicable (referidas, en concreto, al Derecho suizo
y a la jurisdiccion de los tribunales de Berna, Suiza, salvo ciertas facultades de la Demandante para optar
por el tribunal competente del pais del licenciatario).

La Experta es consciente, ademas, que, con arreglo los principios generales del Derecho Contractual, los
contratos obligan no sélo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las
consecuencias que, segun su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.

La Experta considera, por tanto, que seria necesario valorar de todas estas cuestiones complejas, para
poder determinar si la resolucién unilateral, por parte de la Demandante, de la relacién contractual entre las
Partes, puede ser considerada valida y ajustada a Derecho, asi como para determinar si, con arreglo a lo
estipulado y las exigencias derivadas de los principios generales de la contratacion, la Demandada ha
incumplido o no sus obligaciones contractuales y post contractuales; y asi poder concluir si a la
Demandada le asisten derechos o intereses legitimos en su titularidad y uso del nombre de dominio en
disputa, o su actuacion puede ser calificada como una actuacion de mala fe con arreglo al Reglamento.

El analisis de estas cuestiones complejas excede claramente del ambito del Reglamento, que, al igual que
el alcance de la Politica UDRP, se limita a las practicas de ciberocupacién. El ambito limitado del
procedimiento trazado por el Reglamento, no tiene por objeto ni permite analizar y enjuiciar la validez de los
contratos celebrados entre las partes, ni el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas de
los mismos, sino que, debido a su reducido &mbito, basa su estandar de prueba en un “balance de
probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”. A diferencia de lo que ocurre en otros foros, donde si
es posible y necesario entrar a valorar y enjuiciar la legalidad de los actos y contratos, asi como el
cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones contractuales. Véase en este sentido la seccion 4.2 de
la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

La Experta nota también que la falta de comparecencia y contestacién de la Demandada en el presente


https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
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procedimiento, entrafia la imposibilidad de comprobar si la resolucién unilateral por parte de la Demandante
del contrato entre las Partes o cualquiera de las cuestiones relativas a la terminacion de este contrato,
incluido el posible incumplimiento de las obligaciones post contractuales en relacion al uso actual del
nombre de dominio en disputa, ha sido debatido por parte de la Demandada y/o si esta ha iniciado algin
tipo de accion judicial o extrajudicial relativa a estas cuestiones.

La Experta considera, por tanto, en conclusién, que procede desestimar la Demanda debido a que el
analisis de este caso queda fuera de su competencia bajo el Reglamento, no siendo este el foro adecuado y
competente para analizar en profundidad (y no solo mediante un analisis prima facie, bajo el balance de las
probabilidades), algunos de los aspectos de la disputa que nos ocupa, entendiendo que es mas adecuado
su andlisis y enjuiciamiento por los medios extrajudiciales de resolucion de conflictos o la jurisdiccion
competente establecidos en el propio contrato que liga a las Partes. Véase en este sentido la seccién
4.14.6 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, asi como numerosas decisiones en el marco de la Politica
y del Reglamento, como Roger Martin v. Sandra Blevins, Social Design, WIPO Case No. D2016-0181;
Emadeldin Abdelfattah Mohamed Elakshar v. Kareem Fouad / Ahmed Yossef, Crius Solutions, WIPO Case
No. D2018-2262; y Cerruti 1881 s.a.s. v. Gurpreet Johar, WIPO Case No. D2012-1574; y TEFAL v.
BombayBiz India Private Limited, WIPO Case No. D2015-0527.

La Experta desea resaltar que esta decisién no implica, en modo alguno, considerar la conducta de la
Demandada como legitima desde el punto de vista juridico relativo a otros &mbitos, como el Derecho
Contractual Mercantil, el Derecho de Propiedad Industrial o de la Competencia, cuyo conocimiento excede,
como se ha indicado, del ambito del presente procedimiento circunscrito a los supuestos de
“ciberocupacion”.

7. Decision
Por las razones expuestas, la Experta desestima la Demanda.
Reyes Campello Estebaranz

Experto
Fecha: 20 de junio de 2023
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