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1. Las Partes 
 
La Promovente es Mary Kay Inc., Estados Unidos de América, representada por Vorys, Sater, Seymour and 
Pease LLP, Estados Unidos de América.   
 
El Titular es BMART INC, México.   
 
 
2. El Nombre de Dominio y el Registrador 
 
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <mary-kay.mx>.   
 
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”).  El 
Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com.   
 
 
3. Iter Procedimental  
 
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de septiembre de 
2024.  El 24 de septiembre de 2024 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de 
verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa.  El 25 de septiembre de 2024 Registry 
.MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del 
nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la 
Solicitud.  El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 26 de septiembre 
suministrando el registrante y los datos de contacto develados por Registry .MX, e invitando a la Promovente a 
realizar una enmienda a la Solicitud.  La Promovente realizó una enmienda a la Solicitud en fecha 30 de 
septiembre de 2024.   
 
El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la 
Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el 
Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el 
“Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en 
materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”). 
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De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando 
comienzo al procedimiento el 4 de octubre de 2024.  De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo 
para contestar la Solicitud se fijó para el 24 de octubre de 2024.  El Titular no contestó a la Solicitud.  Por 
consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 28 
de octubre de 2024.   
 
El Centro nombró a Pedro W. Buchanan Smith como miembro único del Grupo de Expertos el día 31 de octubre 
de 2024, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el 
artículo 9 del Reglamento.  El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del 
procedimiento.   
 
 
4. Antecedentes de Hecho 
 
La Promovente Mary Kay comercializa y vende, a través de una red de vendedores autorizados, productos de 
belleza y cuidado de la piel para hombres y mujeres, incluyendo, entre otros, maquillaje, lociones y perfumes.  
Desde el primer uso de la marca MARY KAY por parte de la Promovente, al menos desde 1963 en los Estados 
Unidos de América, la Promovente ha expandido su negocio y el uso de la marca a nivel mundial a más de 35 
países, incluido México.  La marca registrada MARY KAY es una marca famosa y reconocida con un valor 
sustancial. 
 
Las marcas MARY KAY, MK MARY KAY y MARY KAY MK han estado en uso continuo y activo en México 
durante casi 30 años en relación con el negocio y los productos de belleza de Mary Kay.   
 
La Promovente registró por primera vez (i) la marca MARY KAY ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (“IMPI”) en 1996 (Reg.  Nos. 523188 concedida el 28 de mayo de 1996, 976226 concedida el 13 de 
marzo de 2007, 1585166 concedida el 28 de octubre de 2015, 525798 concedida el 12 de julio de 2024, 
839202);  (ii) la marca MK MARY KAY en 2013 (Reg Nos. 1355874 concedida el 20 de marzo de 2013, 1370107 
concedida el 24 de mayo de 2013, 1578008 concedida el 6 de octubre de 2015), y (iii) MARY KAY MK ante el 
IMPI en 2013 (Reg. Nos.1396693 concedida el 11 de septiembre de 2013, 1425604 concedida el 13 de enero 
de 2014, 1585314 concedida el 29 de octubre de 2015).   
 
La marca registrada MARY KAY es una marca famosa y reconocida con un valor sustancial. 
 
Además, la Promovente ha registrado y continúa utilizando el nombre de dominio “marykay.com.mx” registrado 
el 15 de septiembre de 1999, para comercializar sus productos y servicios.  Este sitio web ha estado en 
operación continua desde su registro. 
 
El sitio web ubicado en el nombre de dominio en disputa <mary-kay.mx> ofrece a la venta productos de la 
Promovente utilizando la marca MARY KAY.   
 
 
5. Alegaciones de las Partes 
 
A. Promovente  
 
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que la Promovente apoya la procedencia de su 
acción son los siguientes: 
 
1. El nombre de dominio en disputa <mary-kay.mx> es idéntico a la marca registrada MARY KAY de  la 
Promovente y, con la excepción de la adición de un guión y el código de país (“ccTLD”) “.mx”, si no es que es 
de manera indudable, confusamente similar. 



page 3 
 

2. El Titular no está autorizado por la Promovente para anunciar o vender sus productos o usar las marcas 
de la Promovente de ninguna manera.   
 
3. El Titular no tiene derecho o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa <mary-kay.mx>, ya que 
no es conocido por el nombre de dominio, no está utilizando el nombre de dominio para hacer una oferta de 
buena fe de bienes o servicios y no está haciendo un uso legítimo, no comercial o justo del nombre de dominio.   
 
4. El Titular está utilizando el nombre de dominio para hacerse pasar por, y beneficiarse comercialmente del 
valor sustancial y aviamiento que la Promovente ha creado en la marca registrada MARY KAY. 
 
5. El Titular no tiene ninguna relación, afiliación, conexión, respaldo o asociación con la Promovente , ni ha 
solicitado ni recibido autorización, permiso o licencia alguna de la Promovente para usar  las marcas 
comerciales  MARY KAY en un nombre de dominio de terceros o para publicitar o vender productos de la 
Promovente en sitios web de terceros no aprobados. 
 
6. La información de registro WhoIs del nombre de dominio en disputa muestra que se registró por primera 
vez el 21 de diciembre de 2022 y se actualizó el 24 de julio de 2024.  Cabe destacar que todos los registros de 
marcas de la Promovente son significativamente anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en 
disputa <mary-kay.mx>, registrado el 15 de septiembre de 1999.   
 
7. El nombre de dominio en disputa <mary-kay.mx> resuelve en el sitio web “www.mary-kay.mx” (el “Sitio 
web”), donde el Titular se hace pasar por la Promovente y publicita los productos de la Promovente, y pretende 
ser un vendedor autorizado de los productos de la Promovente.  De hecho, el Sitio web del Titular está repleto 
de marcas comerciales de la Promovente e imágenes de sus productos para que parezca que el Titular y su 
Sitio web son, o están afiliados a la Promovente. 
 
8. El Titular, a través del Sitio web, también publicita productos fabricados por la Promovente y que llevan 
las marcas registradas de la Promovente, utilizando textos e imágenes de marketing con derechos de autor de 
la Promovente, sin autorización de la Promovente, como se evidenció por la Promovente. 
 
9. Además, el claro intento del Titular de hacer pasar su Sitio web como afiliado, patrocinado o aprobado por 
la Promovente anula cualquier argumento de que el Sitio web podría ser una oferta de buena fe de bienes o 
servicios.  Los expertos han sido claros en que los sitios web que tergiversan una relación con un demandante 
para obtener ganancias financieras no son una oferta de buena fe de bienes o servicios.  Véase Yves Saint 
Laurent v. Ye Li, Caso OMPI No. DMX2021-0038 (no se encontró ninguna oferta de buena fe de bienes donde 
el contenido del sitio web en disputa tenía la intención de “capitalizar la reputación y la buena voluntad de la 
marca registrada del [propietario de la marca registrada], o de otra manera engañar a los usuarios de Internet 
para que piensen que existe algún tipo de relación o asociación entre el [propietario de la marca registrada] y 
el [propietario]“)  
 
10. Por las mismas razones, no puede haber ningún argumento plausible de que el Titular tenga un uso 
legítimo, no comercial o justo del nombre de dominio en disputa.  Los expertos han sostenido que no existe un 
derecho no comercial o un uso justo cuando los propietarios utilizan nombres de dominio para resolver sitios 
web destinados a hacerse pasar por el negocio de un demandante y obtener beneficios económicos de él.  
Véase Gianni Versace Srl v. Ye Li, Caso OMPI No. DMX2022-0028;  Rakuten, Inc. v. Geraldine Williams, Caso 
OMPI No. DMX2019-0036. 
 
11. Debido a que el Titular no es comúnmente conocido como <mary-kay.mx>, no utiliza el nombre de 
dominio en disputa en conexión con una oferta de buena fe de bienes o servicios, no hace un uso legítimo, no 
comercial o justo de los nombres de dominio, y debido a que la Promovente adquirió derechos en la marca 
MARY KAY mucho antes de la adquisición del nombre de dominio en disputa por parte del Titular, el Titular no 
tiene ningún derecho o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa. 

https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2021-0038
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2022-0028
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2019-0036
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12. El Titular está utilizando el dominio en disputa <mary-kay.mx> para perturbar el negocio de la 
Promovente mediante la publicidad y venta de productos sin autorización y desviar a los clientes de la 
Promovente y sus vendedores autorizados, y para crear una probabilidad de confusión en cuanto a su relación y 
afiliación con la Promovente para su propio beneficio económico, cualquiera de los cuales constituye mala fe. 
 
B. Titular 
 
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. 
 
 
6. Debate y conclusiones 
 
El Experto considera que el Titular, al registrar el nombre de dominio en disputa con una empresa Registradora 
de nombres de dominio acreditada por NIC-México, aceptó todos los términos y condiciones del Acuerdo de 
Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o política pertinente, y 
particularmente las Políticas Generales de Nombres de Dominio, la Política, el Reglamento y el Reglamento 
Adicional (incorporadas y contenidas como parte del Acuerdo de Registro por referencia), mismas que requieren 
que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como proveedor de servicios para la solución de 
disputas administrativas.  Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del ámbito 
de los contratos y las políticas arriba mencionadas, y este Experto tiene facultad para decidir esta disputa. 
 
Adicionalmente, el Experto considera, de la misma manera, que al celebrar el Acuerdo de Registro arriba 
mencionado, el Titular convino y garantizó, que ni el registro del nombre de dominio en disputa ni la manera en 
la que se pretendía utilizar dicho nombre de dominio en disputa, infringiría directa o indirectamente los derechos 
legales de terceros, y que para resolver una disputa de conformidad con la Política, los servicios de registro del 
nombre de dominio en disputa del Titular podrían ser suspendidos, cancelados o transferidos. 
 
Asimismo, el Experto particularmente considera que es esencial a los procedimientos de solución de disputas 
que se reúnan los requisitos procesales fundamentales.  Dichos requisitos incluyen, el que las partes, y 
particularmente el Titular, en este caso, sea debidamente notificado de los procedimientos iniciados en su 
contra;  que las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus derechos y 
para presentar sus casos respectivos;  que el nombramiento de este Experto se realice adecuadamente;  que 
las partes sean debidamente notificadas de la designación de este Experto;  y, que ambas partes sean tratadas 
con igualdad en este procedimiento administrativo. 
 
En el caso objeto de este procedimiento, el Experto está satisfecho de que el presente procedimiento ha sido 
llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y particularmente 
contemplando la notificación de la presentación de la Solicitud, el nombramiento de este Experto y del inicio del 
presente procedimiento, otorgando a la parte Titular su debido derecho para contestar.  Existe al respecto, 
suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.   
 
En los términos del artículo 1.a.  de la Política la Promovente debe probar la presencia de los siguientes 
elementos:  i) que el nombre de dominio en disputa, registrado por la parte Titular, es idéntico o semejante en 
grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial 
registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;  ii) que el 
Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;  y, iii) que el nombre 
de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe. 
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A.  Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios 
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la 
Promovente tiene derechos  
 
Este Experto encuentra que la totalidad de la marca MARY KAY de la Promovente se encuentra incluida en el 
nombre de dominio en disputa, y seguida del código territorial de nivel superior “.mx” (“ccTLD” por sus siglas en 
inglés).  La adición del ccTLD “.mx” no altera el valor de la marca representada en el nombre de dominio en 
disputa.  Adicionalmente, el ccTLD “.mx” es un elemento necesario o requerido para el registro de un nombre de 
dominio con código territorial, y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada 
por la parte que requiere el registro de una marca. 
 
Este Experto considera que la Promovente tiene derechos sobre la marca MARY KAY, y que el nombre de 
dominio en disputa es semejante en grado de confusión con la marca de la Promovente. 
 
B.  Derechos o intereses legítimos  
 
Adicionalmente, este Experto considera que (i) el Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa, en 
relación con una oferta de buena fe de productos;  (ii) tampoco el Titular ha sido conocido comúnmente por el 
nombre de dominio bajo disputa;  (iii) el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de 
dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen 
nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen 
o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.   
 
Más aún, no existe indicación ni documento comprobatorio alguno de que el Titular tenga algún derecho o 
legítimo interés con respecto al nombre de dominio en disputa ni haya sido expresamente autorizado por la 
Promovente para registrar nombres de dominio que contengan el uso de la marca MARY KAY.   
 
El nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo alto de confusión por asociación con la Promovente. 
Por lo anterior, y en particular atendiendo a la falta de interés de manifestación alguna al respecto por parte del 
Titular, y de que el Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa para hacerse pasar por el negocio de la 
Promovente y obtener beneficios económicos de él, no es posible concebir que el uso del nombre de dominio 
en disputa sea legítimo, considerando en consecuencia, que la Promovente cumple con la condición prevista en 
el artículo 1.a.ii de la Política.   
 
C.  Registro o uso del nombre de dominio de mala fe  
 
Existe mala fe por parte de un registrante, cuando el nombre de dominio en disputa contiene una marca, 
nombre comercial o símbolos distintivos notorios o bien conocidos a nivel nacional o internacional, y que 
obviamente no han sido seleccionados por simple casualidad por el registrante sino con el fin de aprovecharse 
indebidamente de esa marca, nombre comercial o símbolo distintivo.   
 
Este Experto considera que una marca es notoria o bien conocida, si ha sido suficientemente publicitada, a nivel 
regional, dentro del ámbito de la percepción o área en la que el registrante está sujeto a influencia, o a nivel 
internacional, de la misma manera, dentro del ámbito en que el público internacional en general, está sujeto a 
percepciones o influencias, para que bajo la simple apreciación de cualquier persona ordinaria con acceso o 
influencia mínima razonable a los medios masivos de información y comunicación (como la radio, la televisión, 
la prensa, Internet y demás anuncios publicitarios urbanos) conozca de la existencia y sea capaz de identificar 
un uso persistente, o un prestigio, reconocimiento, utilidad comercial o de cualquier otra naturaleza, de una 
marca, o de un símbolo distintivo respecto del cual exista un titular. 
 
En la opinión del Experto, la evidencia, como en el caso que nos ocupa, de la existencia previa de la marca 
MARY KAY, notoriamente conocida de la Promovente, obliga a concluir que el Titular procedió de mala fe al 
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registrar y usar el nombre de dominio en disputa.  Mas aún, el claro intento del Titular de hacer pasar su Sitio 
web como afiliado, patrocinado o aprobado por la Promovente anula cualquier argumento de que el Sitio web en 
el que opera el nombre de dominio materia en disputa, podría ser una oferta de buena fe de bienes o servicios.  
 
Asimismo, este Experto encuentra que el Titular ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala 
fe, en virtud de que, se ha registrado y utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el 
fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un Sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la 
posibilidad de que exista confusión con la denominación de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, 
afiliación o promoción del Sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado 
por alguna reserva de derechos que figure en el Sitio web o en el sitio en línea el nombre de dominio en disputa 
a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada refleje su denominación en un 
nombre de dominio correspondiente a la marca de la Promovente.   
 
Por las razones expuestas, este Experto considera, que existe un registro de mala fe, máxime que el Titular 
tiene conocimiento de que su práctica de programación y registro automático generará los efectos previsibles de 
registros indebidos de marcas registradas o notoriamente conocidas, siendo su actuar, a la luz de los casos 
específicos, de mala fe por generar las consecuencias indeseables contempladas en la Política.  En 
consecuencia, que la Promovente cumple con la condición prevista en el artículo 1.a.iii de la Política. 
 
Como resumen de las consideraciones antes expuestas, este Experto considera que la Promovente presentó 
información y documentación substancial soportando sus alegatos, y al analizar este caso ha encontrado 
cuestionable y reprochable la adquisición y uso del nombre de dominio en disputa por el Titular.   
 
 
7. Decisión 
 
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el 
Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <mary-kay.mx> sea transferido a la Promovente. 
 
 
/Pedro W. Buchanan Smith/ 
Pedro W. Buchanan Smith 
Experto Único  
Fecha:  13 de noviembre del 2024 


	Decisión del Grupo de Expertos
	Mary Kay Inc. c. BMART INC
	Caso No. DMX2024-0030

