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CENTRO ORGANIZACION MUNDIAL
DE ARBITRAJE DE LA PROPIEDAD
Y MEDIACION INTELECTUAL

DECISION DEL EXPERTO
Biofarma c. Z.K.
Caso No. DES2024-0048

1. Las Partes
La Demandante es Biofarma, Francia, representada por IP Twins, Francia.

El Demandado es Z.K., China.

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

El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es REGISTRAR.EU.

3. Iter Procedimental

La Demanda se present6 ante el Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI (el “Centro”) el 29 de
noviembre de 2024. El 29 de noviembre de 2024, el Centro envidé a Red.es por correo electrénico una
solicitud de verificacién registral en relacion con el nombre de dominio en disputa. El 2 de diciembre de
2024, Red.es envio al Centro por correo electrénico, su respuesta confirmando que el Demandado es la
persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto
administrativo, técnico y de facturacion.

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

De conformidad con los articulos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificé formalmente la Demanda al
Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6 de diciembre de 2024. De conformidad con el articulo
16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijé para el 26 de diciembre de 2024. El
Demandado no contestd a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificd al Demandado su falta de
personacion y ausencia de contestacion a la Demanda el 7 de enero de 2025.
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El Centro nombré a Maria Baylos Morales como Experta el dia 9 de enero de 2025, 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 la empresa farmacéutica francesa Biofarma que forma parte del Grupo Servier.

Voranigo es un medicamento, producido y distribuido por el Grupo Servier para tratar a adultos y nifios
mayores de 12 afos con ciertos tipos de tumores cerebrales.

La Demandante es titular de la Marca de la Union Europea No. 018755246, VORANIGO, denominativa,
solicitada el 1 de septiembre de 2022 y registrada el 21 de diciembre de 2022, para distinguir productos de
la clase 5.

El nombre de dominio en disputa es <voranigo.es> y fue registrado el 9 de octubre de 2024. El nombre de
dominio en disputa se encuentra a la venta en la pagina de Sedo.com por el importe de USD 8.500.

La Demandante es titular del nombre de dominio <voranigo.com> registrado el 31 de agosto de 2022, desde
el que la Demandante informa sobre las propiedades y tratamiento con este medicamento.

5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante

La Demandante afirma formar parte del Grupo Servier, mayor grupo farmacéutico francés independiente,
grupo que esta presente en 150 paises en todo el mundo y con 100 millones de pacientes tratados con los
diversos medicamentos del grupo.

La Demandante explica que Voranigo es un medicamento de venta con receta, producido y distribuido por el
Grupo Servier para el tratamiento en adultos y nifios mayores de 12 afios con ciertos tumores cerebrales.

La Demandante es titular, entre otras, de la Marca de la Unién Europea referida en los Antecedentes de
hecho de esta decision, asi como de numerosos registros de nombres de dominio que incorporan la palabra
“voranigo”.

Respecto a la comparacion entre la marca y el nombre de dominio la Demandante afirma que éste es
idéntico a su marca y que el dominio de nivel superior “.es” no afecta a efectos la comparacion. Por tanto,
entiende cumplido el primer requisito del Reglamento.

La Demandante entiende que el Demandado carece de derechos o intereses legitimos ya que la expresién
“voranigo” no tiene significado en ninguna lengua sino que es una marca elaborada que ha de considerarse
como una marca fuerte que merece mayor proteccion. Ademas, el Demandado no puede alegar derechos
sobre esa denominacion ni es comunmente conocido por la misma. Tampoco el Demandado tiene una
relacion comercial con la Demandante ni esta autorizado por ésta para el uso de la marca. A todo ello
afnade que el nombre de dominio en disputa se encuentra a la venta en la pagina de Sedo.com por el precio
de USD 8.500 lo cual no supone una oferta de buena fe de bienes o servicios. Asi, da por cumplido el
segundo requisito del Reglamento.
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En cuanto a si existe mala fe en el registro o en el uso, considera que al ser el término “voranigo” distintivo y
ser su uso tan extenso es altamente improbable que el Demandado no conociera la marca de la
Demandante al registrar el nombre de dominio en disputa pues, una simple busqueda en linea le habria
dado a conocer que estaba violando derechos anteriores de la Demandante ya que su marca es anterior en
dos afios a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Por ello, considera que probablemente la
intencién del Demandado fuera que la Demandante comprara dicho nombre de dominio en disputa, lo cual
supone un comportamiento de mala fe.

Por ultimo, se refiere a numerosos casos en los que el Demandado ha sido objeto de Demandas anteriores
en los que se acordo la transferencia a sus legitimos titulares de los nombres de dominio en disputa

implicados.

Como consecuencia de todo ello, la Demandante finaliza solicitando la transferencia a su favor del nombre
de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contesto a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

La presente decision se establece sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la
Politica uniforme de solucidn de controversias en materia de nombres de dominio (“Politica UDRP”), por lo
que la Experta también hara referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Politica UDRP.

Igualmente, y por las mismas razones, se tomara en cuenta la Sinopsis de las opiniones de los grupos de
expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Politica UDRP, tercera edicion
(“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0%).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusién 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. Como ya se ha
indicado en los Antecedentes de Hecho de esta decision, la Demandante es titular de una Marca de la Union
Europea, denominada VORANIGO. En consecuencia, 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 de la
Demandante ha sido incorporada en su totalidad al nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, la inclusién del dominio de nivel superior del cédigo de pais (“ccTLD” por sus siglas en inglés)
“.es” no suele considerarse como relevante ya que es un requisito técnico, en este caso indicativo del cédigo
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, Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L., Caso OMPI No. DES2009-0053.


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/text.jsp?case=des2009-0053
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Por tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa es idéntico 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 probado prima facie la falta de derechos o intereses legitimos del Demandado. Por
tanto, aportar evidencias de que tales derechos o intereses legitimos existen corresponde a este ultimo.
Sin embargo, el Demandado no se ha personado en este procedimiento ni ha contestado a la Demanda
donde podria haber alegado sus derechos o intereses legitimos para registrar el nombre de dominio en
disputa.

En efecto, la Demandante afirma que su marca carece de significado en cualquier lengua, sino que es una

denominacion de fantasia. Tampoco el Demandado es cominmente conocido por el nombre de dominio en
disputa, no es titular de un registro con la denominacién “voranigo”, no es licenciatario de la Demandante ni
autorizado para usar dicha denominacién, ni tiene con ella una relacién contractual que le autorice a usar la
marca.

No se observa que antes de la notificacion de la Demanda, el Demandado haya hecho una oferta de bienes
o servicios de buena fe ni preparativos para ello. Por el contrario, el nombre de dominio en disputa se
encuentra a la venta en Sedo.com por la cantidad de USD 8.500 lo que supera los costes normales de
registro.

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

Como el Reglamento no exige que concurran el registro y el uso de mala fe, vamos a examinar
separadamente cada una de estas circunstancias, empezando por considerar si existe registro de mala fe.

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

En los Antecedentes de Hecho se ha reflejado la Marca de la Unién Europea de la que la Demandante es
titular. Esta marca es anterior en dos afios al registro del nombre de dominio en disputa y, dado que una
simple busqueda en Internet da a conocer solo referencias a la marca de la Demandante, en el balance de
probabilidades, la Experta se inclina a considerar que el Demandado conocia o debia conocer a la
Demandante y su marca antes del registro del nombre de dominio en disputa y a inferir que el nombre de
dominio en disputa fue registrado de mala fe, sin que el Demandado haya aportado nada que permita a la
Experta concluir de otra manera.

Ademas, dado el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa que, como se ha indicado,
se encuentra en venta por el importe de USD 8.500, hay que concluir que el nombre de dominio en disputa
también se utiliza de mala fe con el propésito de aprovecharse del prestigio de la Demandante para obtener
un importante beneficio econémico.

En este caso la Experta considera prueba de mala fe el hecho de que el Demandado haya registrado el
nombre de dominio en disputa con el propdsito de venderlo a la Demandante por una contraprestaciéon
valiosa que excede de los costes normales de registro.
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Por ultimo, hay que considerar que el Demandado ha sido objeto de numerosas Demandas por haber
registrado nombres de dominio en disputa que incluian derechos ajenos, habiéndose acordado la
transferencia de estos a sus legitimos propietarios. Todo lo cual supone una reiterada conducta de mala fe.

En consecuencia, la Experta considera que la Demandante ha cumplido con el tercer requisito del
Reglamento.

7. Decisién

Por las razones expuestas, en conformidad con el articulo 21 del Reglamento, la Experta ordena que el

nombre de dominio en disputa <voranigo.es> sea transferido a la Demandante.

Maria Baylos Morales
Experta
Fecha: 24 de enero de 2025



