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CENTRO ORGANIZACION MUNDIAL
DE ARBITRAJE DE LA PROPIEDAD
Y MEDIACION INTELECTUAL

DECISION DEL EXPERTO
Compagnie Générale des Etablissements Michelin c. Domain Admin
Caso No. DES2023-0029

1. Las Partes

La Demandante es Compagnie Générale des Etablissements Michelin, Francia, representada por
Dreyfus & Associés, Francia.

El Demandado es Domain Admin, Panama.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <promocionesmichelin.es>.
El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es.

El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es InterNetX GmbH.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presento ante el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI (el “Centro”) el 16 de
noviembre de 2023. El 16 de noviembre de 2023, el Centro envid a Red.es via correo electronico una
solicitud de verificacion registral en relacién con el nombre de dominio en disputa. El 17 de noviembre de
2023, Red.es envié al Centro via correo electrénico, su respuesta confirmando que el Demandado es la
persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos
administrativo, técnico y de facturacion.

El Centro verificd que la Demanda cumplia los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de
resolucion 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 notifico formalmente la Demanda al
Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de noviembre de 2023. De conformidad con el
articulo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijé para el 18 de diciembre de 2023.
El Demandado no contest6 a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificé al Demandado su falta de
personacion y ausencia de contestacion a la Demanda el 4 de enero de 2024.
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El Centro nombré6 a Maria Baylos Morales como Experto el dia 5 de enero de 2024, recibiendo la
Declaracion de Aceptacién y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con articulo 5 del
Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante fue creada en 1900 y se dedica al mercado del neumatico y a los servicios relacionados
con los viajes y la gastronomia, siendo mundialmente conocida.

La Demandante es titular de numerosas marcas registradas en el mundo. A los efectos de este
procedimiento cabe resefiar:

Marca de la Unién Europea No. 001791243, MICHELIN, denominativa, solicitada el 3 de agosto de 2000 y
registrada el 24 de octubre de 2001, para distinguir productos de las clases 6, 7,12, 17 y 28.

Marca de la Unién Europea No. 009914731, MICHELIN, denominativa, solicitada el 21 de abril de 2011y
registrada el 27 de septiembre de 2011, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 35, 37, 38, 39,
41,42y 43.

Marca Internacional No. 771031, MICHELIN, denominativa, registrada el 11 de junio de 2001, para distinguir
productos y servicios de las clases 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 18, 20, 21, 24, 25, 39y 42, designando,
entre otros, a Espafia como pais de proteccion.

La Marca de la Demandante ha sido reconocida como notoria en decisiones de casos administrados por la
OMPI, como Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Christian Viola, Caso OMPI No.
DES2014-0037; Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Alberto Lopez Fernandez, Caso
OMPI No. DES2014-0006; y Compagnie Générale des Etablissements Michelin Société en commandite par
action v. José Antonio Mufioz Gallardo/Neumaticos Online S.L./TODONEUMATICOONLINE S.L., Caso
OMPI No. DES2013-0027.

La Demandante es titular de diversos hombres de dominio, entre ellos, <michelin.com> y <michelin.es>,
registrados en 1993 y 1997, respectivamente, que utiliza para la promocién de sus productos y servicios.

El nombre de dominio en disputa <promocionesmichelin.es> fue registrado el 12 de julio de 2018 y de
acuerdo a la evidencia presentada por la Demandante y comprobada por la Experta, resuelve a una pagina
de parking con varios enlaces comerciales que incluyen el sector de actividad de la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante

La Demandante se presenta como lider mundial en neumaticos, proporcionando también mapas y guias
para ayudar en los viajes y desplazamientos.

La Demandante indica que esta presente en Espafia desde 1909, teniendo este pais un papel
preponderante en el grupo, con cuatro fabricas de toda clase de neumaéticos, en las que se investiga para
conseguir una movilidad cada vez mas segura y eficaz y respetuosa con el medioambiente. También ofrece
servicios para el turismo, mapas y guias que actualmente estan disponibles en el sitio web
“www.viamichelin.es”, habiéndose hecho famosa por sus galardones (estrellas) a los restaurantes.

La Demandante se refiere a su reputacién mundial y sus numerosas marcas, entre las cuales destaca, a los
efectos de este procedimiento, las que han sido resefiadas en los “Antecedentes de Hecho” de esta
decision.


https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DES2014-0037
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DES2014-0006
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DES2013-0027

pagina 3

La Demandante argumenta que el nombre de dominio en disputa reproduce su marca MICHELIN asociada
al término “promociones”, lo cual considera que no es suficiente para evitar el riesgo de confusién al ser un
vocablo genérico, como tienen declarado numerosas decisiones bajo la OMPI, en especial cuando se trata
de una marca notoria como es MICHELIN. Alega que el dominio de nivel superior de cddigo de pais
(“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es” deriva de la propia configuracion técnica del sistema de los nombres
de dominio y no debe considerarse relevante en la comparacion.

La Demandante insiste en que la estructura del nombre de dominio en disputa invita a pensar a los usuarios
de Internet que puede estar relacionado con la Demandante y que se trata de un sitio en el que se
proporcionan ofertas sobre los productos y servicios de ésta.

La Demandante concluye que el nombre de dominio es confusamente similar a su marca cumpliéndose el
articulo 2 del Reglamento.

La Demandante afirma que el Demandado no es cominmente conocido por el nombre de dominio en
disputa, no esta autorizado para registrarlo no es un afiliado de aquélla ni ha acreditado el uso o
preparativos demostrables en relacidn con una oferta de buena fe de productos o servicios. Por otra parte,
indica que, al no haber contestado a los diversos requerimientos ni a la Demanda, no se puede entender
que tenga un derecho o interés legitimo sobre el nombre de dominio en disputa. Asimismo, considera que
al haber sido reconocida la marca MICHELIN como notoria por varias decisiones bajo la OMPI, el
Demandado no puede pretender que intenta desarrollar una actividad legitima.

Por todo ello, la Demandante considera cumplido el segundo requisito del articulo 2 del Reglamento.

La Demandante razona que al ser titular de Derechos Previos en base a sus marcas anteriores al registro
del nombre de dominio en disputa y dada la reconocida notoriedad de éstas, no es verosimil que el
Demandado no tuviera conocimiento de las mismas sino que, conscientemente, realizé el registro de mala
fe. Afade que, en todo caso, una rapida busqueda en Internet hubiera dado como inmediato resultado la
existencia de la Demandante y su marca. Por ello, considera que el Demandado registré el nombre de
dominio en disputa por la notoriedad y atractivo comercial de la Demandante y su marca para desviar a los
usuarios hacia su sitio web y obtener asi una ganancia econémica.

Segun la Demandante, estas circunstancias conllevan también un uso de mala fe como lo es que el nombre
de dominio en disputa se encuentre en una pagina de parking con diversos enlaces comerciales -que
incluyen el ambito de actividades de la Demandante- de los que, indudablemente, obtendra ganancias.
Ademas, alega que en el nombre de dominio en disputa se ha configurado un servidor de correo electrénico,
lo que permitiria al Demandado participar en un esquema de phishing con el riesgo que ello tiene de
apropiarse de informacion valiosa de los clientes o empleados de la Demandante.

La Demandante finaliza solicitando que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.
B. Demandado

El Demandado no contest6 a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Para examinar los requisitos establecidos por el Reglamento para considerar que un nombre de dominio es
de caracter especulativo o abusivo, teniendo en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Politica se
tendran en consideracion las decisiones adoptadas en el marco de aplicacion de la Politica, asi como la
Sinopsis de las Opiniones de los Grupos de Expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones
relacionadas con la Politica UDRP, tercera edicién (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0%).



https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/?gclid=Cj0KCQjwmICoBhDxARIsABXkXlLrVnNRg2MWptGUH_n5LdYuIpfX5tT9ULdX0eN8tI0GXXX2GDd5KLkaAtLlEALw_wcB
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A. ldentidad o similitud hasta el punto de causar confusidon con otro término sobre el que el
Demandante alega poseer Derechos Previos

El Reglamento establece en su articulo 2 que la Demandante ha de ostentar Derechos Previos,
considerando como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en Espafia. La Demandante es
titular de las marcas relacionadas en los “Antecedentes de Hecho” de esta decision, que gozan de
proteccion en Espafia. Dichas marcas consisten en el vocablo “michelin”. Por tanto, la Demandante posee
Derechos Previos.

En cuanto a la propia comparacion, siguiendo las orientaciones de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0,
seccion 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o
cuando al menos un elemento dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa,
se podra considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca. En este caso, la marca
MICHELIN de la Demandante ha sido incorporada en su totalidad al nombre de dominio en disputa, como
indica la seccién 1.7 de dicha Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

El nombre de dominio en disputa hace preceder al vocablo “michelin” el término “promociones” el cual no
ofrece diferenciacién alguna al conjunto.

Asi, segun la seccion 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, cuando la marca relevante es
reconocible dentro del nombre de dominio en disputa, la adicién de otros términos (ya sean descriptivos,
geograficos, peyorativos, sin sentido o de otro tipo) no evitaria un hallazgo de similitud confusa en el primer
elemento. Sin embargo, la naturaleza de dichos términos adicionales puede influir en la evaluacion de los
elementos segundo y tercero. En este sentido se han pronunciado decisiones bajo la Politica y el
Reglamento como, por ejemplo, The American Automobile Association, Inc. v. Cameron Jackson /
PrivacyDotLink Customer, Caso OMPI No. D2016-1671; y Allianz SE v. IP Legal, Allianz Bank Limited,
Caso OMPI No. D2017-0287.

Por otra parte, la inclusién del ccTLD “.es” no suele considerarse como relevante ya que es un requisito
técnico; en este caso indicativo del codigo territorial del pais correspondiente a Espafia en el sistema de
nombres de dominio.

Asi viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Politica UDRP y el Reglamento, como, por
ejemplo, Segway LLC v. Chris Hoffman, Caso OMPI No. D2005-0023; Dell Inc. v. Horoshiy, Inc., Caso
OMPI No. D2004-0721; ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini, Caso OMPI No. D2001-1425;
Myrurgia, S.A. v. Javier Ivan Madrofio, Caso OMPI No. D2001-0562; y Rba Edipresse, S.L. v. Invitec
Renting S.L., Caso OMPI No. DES2009-0053.

Por tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear
confusion con los Derechos Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el
primer requisito contenido en el articulo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legitimos

La Demandante ha alegado que el Demandado no es cominmente conocido por el nombre de dominio en
disputa, no ha tenido ni tiene relacion alguna con ella, no ha sido autorizado a usar su marca ni es
licenciatario de la misma. Ademas, afiade que el nombre de dominio en disputa resuelve a una pagina de
parking con varios enlaces comerciales que incluyen el sector de actividad de la Demandante, de los cuales
el Demandado obtendra un beneficio econémico.

A juicio de la Experta, la Demandante ha probado prima facie la falta de derechos e intereses legitimos del
Demandado, siendo el Demandado el que habia de aportar pruebas positivas de lo contrario. Sin embargo,
el Demandado no contest6 a los diversos requerimientos enviados por la Demandante ni ha contestado a la
Demanda haciendo decaer su derecho a defenderse de las alegaciones de la misma al no haber rebatido el
caso prima facie establecido por la Demandante.


https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/?gclid=Cj0KCQjwmICoBhDxARIsABXkXlLrVnNRg2MWptGUH_n5LdYuIpfX5tT9ULdX0eN8tI0GXXX2GDd5KLkaAtLlEALw_wcB
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/?gclid=Cj0KCQjwmICoBhDxARIsABXkXlLrVnNRg2MWptGUH_n5LdYuIpfX5tT9ULdX0eN8tI0GXXX2GDd5KLkaAtLlEALw_wcB
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-1671
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2017-0287
https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2005/d2005-0023.html
https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0721.html
https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-1425.html
https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0562.html
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DES2009-0053
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Estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito
exigido por el Reglamento en el articulo 2.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

En el Reglamento, el registro y el uso de mala fe no han de darse conjuntamente sino que puede existir uno
sin tener que concurrir el otro. Vamos, por tanto, a examinar en primer lugar si el registro del nombre de
dominio en disputa se hizo de mala fe como afirma la Demandante.

Para ello es fundamental determinar si el Demandado conocia o debia conocer, antes de registrar el
nombre de dominio en disputa, la marca de la Demandante, siendo importante para valorar la concurrencia
de este tercer requisito si la marca de la Demandante es anterior 0 no al nombre de dominio en disputa.

Los Derechos Previos de la Demandante datan del afio 2000, como puede comprobarse en los
“Antecedentes de Hecho” de esta decision, mientras que el registro del nombre de dominio en disputa por el
Demandado es de 2018. Por otra parte, la marca de la Demandante ha sido reconocida como notoria en
varias decisiones de casos administrados por la OMPI, algunos de los cuales han sido citados en los
“Antecedentes de Hecho” de esta decision.

Por todo ello, en el balance de probabilidades, cabe afirmar que no parece deberse al azar que el
Demandado haya escogido la marca de la Demandante para formar el nombre de dominio en disputa y que
con la expresion “promociones” haya querido dar la impresion de que se trata de un sitio web que contiene
ofertas de los productos y servicios de la Demandante, intentando asi dar a entender una asociacion,
afiliacion o patrocinio entre ésta y el Demandado.

La Experta ha tomado en cuenta la fecha de registro del nombre de dominio en disputa y la de presentacion
de la Demanda. Sin embargo, dada la anterioridad y notoriedad declarada de la marca de la Demandante,
la Experta no entiende relevantes los afios transcurridos para considerar una mala fe en el registro.

Estas circunstancias permiten a la Experta, en el balance de las probabilidades, inferir que el nombre de
dominio en disputa fue registrado de mala fe, sin que el Demandado haya aportado argumentos o pruebas
que permitan a la Experta concluir de otra manera.

Por altimo, aunque el Reglamento no exige que el uso del nombre de dominio disputa sea también de mala
fe, en este caso conviene destacar que el sitio web que aloja el nombre de dominio en disputa ha cambiado
varias veces de contenido. En efecto, después de los requerimientos enviados por la Demandante al
Agente Registrador del Demandado para que eliminara las redirecciones fraudulentas y al proveedor de
contenidos para que eliminara los enlaces comerciales, el Demandado volvié a configurar otra pagina de
parking usando los servicios de otro proveedor. En la actualidad esta pagina muestra varios enlaces
comerciales que incluyen el campo de actividad de la Demandante.

Ademas, el Demandado ha configurado con el nombre de dominio en disputa un servidor de correo
electrénico, lo que le permitiria participar en un esquema de phishing con el riesgo que ello tiene de tomar
maliciosamente informacioén valiosa de los clientes o empleados de la Demandante.

En definitiva, existe también un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.

De todo lo anterior la Experta estima que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento
en el articulo 2.



pagina 6
7. Decision

Por las razones expuestas, en conformidad con el articulo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el
nombre de dominio en disputa <promocionesmichelin.es> sea transferido a la Demandante.

Maria Baylos Morales
Experta
Fecha: 20 de enero 2024



