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NORMATIVA APLICABLE

-URS Procedure de 1 de marzo de 2013
-URS Rules de 28 de junio de 2013

-Reglamento adicional del proveedor
del servicio de resolucion de
confroversias




Proveedores URS

o National Arbitration Forum (NAF)

o Asian Domain Dispute Resolution
Centre (ADNDRC)




Sistema URS

Aplicable

Bloueo temporal del gTLD de nueva generacion
nombre de dominio hasta el (a partir de 2013)
término del registro




Requisitos sustantivos

o 1) Nombre de dominio idéntico o similar a l

una marca registrada (nacional o regional) y
que ésta esté en uso/ confirmada en un
procedimiento judicial/protegida por una ley
o fratado en vigor cuando se interpone |a
demanda

o 2) No derechos o intereses legitimos del
registrante

o 3) Mala fe en registro y uso del nombre de
dominio




Estandar probatorio URS (I)

o “Clear and convincing”: Prueba de manera l

clara y convincente

o Infraccion evidente sobre una marca
registrada

o En caso de duda sobre hechos, el panel
rechaza la demanda (§8.5 URS Procedure)

o Diferencia con UDRP, estandar “balance of
probabilities”, “preponderance of evidence”:
sana crifica, estimacion de la razén al
demandante por el peso del conjunto de las

pruebas




Estandar probatorio URS (ll)

o <nissan.tecnology>, el examinador no
considera una prueba claray
convincente que el nombre de dominio
controvertido redireccione al sitio web
del demandante, puesto que un sitio
puede operar como ftributo a un negocio,
lo cual es legitimo.




Estandar probatorio URS (lll)

o Riesgo de la reputacion del demandado, pero
aqui si el demandante es titular de la marca I
contra un cybersquatter, lo que estd en riesgo es
reputacion del demandante

o slnapropiado al excederse en la proteccion del
demandado?

o <hello.photo> el demandante espanol de la
marca HELLO! no consiguid suspender el nombre
de dominio, por falta de prueba de mala fe del
demandado, sociedad domiciliada en las Islas

Caimadn que se dedicaba a la compraventa de
nombres de dominio genéricos (NAF, 09.08.2014).




Reglas sobre demandas
abusivas cuando:

o Fue presentada con el solo objetivo de l

Qcosar, causar retraso innecesario o
iIncrementar el coste de la actividad
comercial innecesariaomente

o Las reclcmoaones/oﬂrmcuones Nno se
fundamenten en ninguna legislacion
existente o contenida en el URS

o Las alegaciones carezcan de apoyo
probatorio

o Consecuencia: prohibicion de uso de URS
después de dos demandas abusivas




No son Indicios de mala fe en
Si MisMos

o La comercializacion de nombres de
dominio para obtener un beneficio

o La venta de trafico mediante actividades

o Como la conexidon de nombres de
dominio a través de pdaginas de
publicidad usando el negocio del pay-
per-view




Circunstancias del caso paro
determinacion de mala fe

o Naturaleza del dominio

o Naturaleza de los enlaces publicitarios en
la pdgina de parking asociada con el
nombre de dominio

o Responsabilidad del registrante sobre el
nombre de dominio




Defensa de los derechos de
los registrantes, prueba:

o Nombre de dominio genérico/descriptivo y
hace un uso leal del mismo

o Sitios web contenidos en el nombre de
dominio solo alojan contenidos de homenaje
O critica a una persona/empresa y
constituyen un uso legal

o Contrato de licencia en vigor

o El nombre de dominio no forma parte de una
serie de registros abusivos (§5.8 URS
Procedure)




bbva.land (NAF, 28.03.2014)

o .land se relaciona con la agricultura

o Ofrecer servicios de ingenieria agronoma
a los pueblos de Bellreguart, Beniarjo,
Villalonga y Almoines

o Mantiene el dominio en contra de BBVA




bbva.guru (NAF, 25.02.2014)

o El demandado alegd que desarrollaba
un videojuego con el nombre de BBVA,
no relacionado con la entidad financiera

o Rechazada la defensa
o Blogueo del dominio




Plazo para contestar a la
demanda

o 14 dias
o En caso de no contestar, determinacion por
defecto (default determination)

o 6 meses después de la noftificacion de lo
resolucion emitida

o Puede ampliarse a 6 meses adicionales si se
solicita en el primer plazo

o La resolucion podria confirmarse o no en uno
resolucion final (2 instancias)

o Apelacion: 14 dias tras notificacion de la
decision (diferencia UDRP)




Relacion con UDRP (1)

o No lo sustituye, lo complementa l

o Tras el resultado de la apelacion, el
demandante puede acudir ala UDRP o @
los fribunales competentes

o Discrecionalidad al examinador del
procedimiento URS para darlo por
terminado si existen procedimientos
pendientes (§17 URS Procedure)




Relacion con UDRP (I}

o Apoyo de los examinadores URS en los
casos resueltos con la UDRP

o Consideracion del nombre de primer nivel
en funcion del nombre de segundo nivel,
cuando existe probabilidad de
incremento de confusion de usuarios




Centro de Informacion de
Marcas (TM Clearinghouse)

o Registro central de datos de los titulares de l

marcas autentificando los mismos

o Relevancia antes y después de la asignacion
del gTLD

o Ventagjas: sunrise period (optar a un registro
de SLD coincidente con las marcas
registradas antes de la apertura al publico)

o Claim services: aviso a futuros registrantes de
nombres de dominio de SLD que son
idénticos a las marcas registradas en el
Centro de Informacion de marcas




Se exige prueba de uso de lo
MArcao

o Declaracion l

o Etiguetas, materiales de publicidad, capturas
de pantalla

o Para poder usar procedimiento USR se exige
prueba de uso (registro en el Centro de
INformacion de marcas)

o EJ. <michaelpage.careers>

o Si no se prueba relacion con las empresas
que figuraban en el registro de marcas,
puede denegarse la suspension del nombre
de dominio: <aeropostale.uno>




Fl gTL

D puede identificar

o el fipo de mercado <sci.technology>

o los canales de distribucion de productos
<marieclaire.website>

o los canales de comunicacion
<lufthansa.agency>

o El campo de actividades de las empresas
<gibsondunn.attorney>

o Ubicacion de las empresas
<holidayinn.tokio>




Circunstancias ge un passive
holding que pueden llevar o
la suspension

o Que el demandado impida al fitular de la marca
reflejar su marca en el correspondiente nombre
de dominio

o Incomparecencia del demandado
o Que no sea concebible un uso de buena fe

o <marieclaire.infernational>bloquea el acceso del
titular al nombre de dominio por ser marieclaire
una marca famosa

o <dior.clothing> posesion pasiva sin contestacion a
la demanda + se registrd en el claims period, por
lo que implicaba haber recibido una nofificacion
gleolgs derechos del demandante de la marca




Resolucion de CM

DOr marcas comerciales
posteriores a la delegacion

o PDDRP

o Abordar situaciones en las que el operador
del registro con su comportamiento en la
gestion o uso del nombre de dominio de
primer nivel infringe derechos de marcas en
dominios de primer o segundo nivel

o Infroduccion por referencia en el contrato
entre ICANN vy el operador del registro




Uso del Procedimiento PDDRP

o Después de haber comunicado al
operador del registro la problematicao

o Threshold review test: umbral de
relevancia

o Las medidas que adopten los expertos
deben ser ejecutadas en Ultima instancia
por la I[CANN

o Existe margen de descripcion de la
ICANN




Proveedores del PDDRP

o Asian Domain Dispute Resolution Cenire
(ADNDRC)

o National Arbitration Forum (NAF)
o OMPI




4 criterio del Threshold Panel

o Demandante: titular de la marca en l

uso/protegida por ley/tratado o validada en
procedimiento judicial

o Materialmente danado por la infraccion de
la marcao

o Hechos especificos estan dentro de los
estandares del primer o segundo nivel del
procedimiento PDDRP

o Notificacion al menos 30 dias antes de la
inferposicion de la demanda al operador del
reqistro para resolver el asunto de buena fe




Primera fase (Threshold)

o El operador del registro puede presentar
alegaciones

o Contestacion del demandante

o El Panel tiene 10 dias para emitir la
resolucion de admisibilidad del asunto




Parte sustantiva del PDDRP

o Respecto al nombre de primer nivel: I

o elreclamante deberd probar de forma clara y
convincente que la conducta de la entidad de
registro encargada de la extension objeto de la
reclamacion es en su operacion/utilizacion
idéntica o confusamente similar a la de la marca
del reclamante y dicho uso conftribuye a

-obtener una ventaja desleal del cardcter distintivo
o de la reputacion de la marca; o

-alterar la capacidad distinfiva o la reputacion de la
marca del reclamante; o

-crear un riesgo de confusidon con la marca del
reclamante.




Parte sustantiva del PDDRP (ll)

o Respecto al nombre de segundo nivel: l

o Prueba de manera clara y convincente que con
respecto ala conducta del operador del registro
existe:

Un patron sustancial o practica especifica para
beneficiarse con mala fe de la venta de nombres

de dominio infractores de marcas

- Y la mala fe del operador del registro de obtener
ganancias a partir del registro sistemdtico de
nombres de dominio en el gTLD que sean
idénticos o confusamente similares a la marca del
reclamante, los cuales




Parte sustantiva del PDDRP (lll)

o Obtienen una ventgaja desleal del
caracter distintivo o de la reputacion de
la marca del reclamante

o Alteran el caracter distintivo o la
reputacion de la marca del reclamante

o Crean un riesgo de confusidon con la
marca del reclamante




Parte sustantiva del PDDRP (V)

o No es suficiente para que prospere la
reclamacion que el operador del registro
haya sido advertido de la posible infraccidon

o Exoneracion de la responsabilidad del
operador del registro en mulfitud de
ocasiones

o Por gj. que si solo tiene nombres de dominio
que infringen derechos dentro de su registro




Exoneracion deto
responsabilidad del operador
del registro

o Nombres de dominio registrados por una
persona/entidad que no estd afiliada con el
operador del registro

o Registrados sin el estimulo, induccion o
indicacion, directa o indirecta, de ninguna
persona o entidad afiliada con el operador
del reqgistro; y

o De los que no resulte ningun beneficio,
directo o indirecto, para el operador del
registro, distinto de la tarifa del registro




Eiemplo de responsabilidad

o Violacion en el segundo nivel, cuando €l
operador del registro sigue un patron o
practica activa y sistemadticamente
induce a |los registrantes a registrar
nombres de dominio de segundo nivel y
obtener una ventaja desleal sobre la
marca con un alcance y grado donde es
evidente la mala fe




Medidas que no puede tomar
el panel

o Requerir al operador del registro
supervisar registros que no estén
relacionados con los nombres en cuestion
en el procedimiento PDDRP, que no sean
marcas; o

o Ser acciones directas del operador del
registro que vayan en contra de lo
requerido por el Acuerdo del Registro




Medidas que puede tomar el
panel

o Obligar al operador que se asegure de no registrar en el
futuro nombres que infringen derechos de marcas

o Suspensidon de aceptar nuevos registros de nombres de
dominio (gTLD) hasta que la violacion sea subsanada o tras
un periodo de fiempo

o Excepcion: resolucion del Acuerdo de Registro cuando el
operador actud con malicia (malice): probar una voluntad
deliberada por parte del operador del registro de infringir
derechos de marcas

o Sanciones para reclamaciones infundadas: graduales:
desde |la prohibicion temporal para reclamar, imposicion
de costas, prohibicion permanente.




Critica

o Unicamente se prevé el idioma inglés en
los procedimientos URS y PDDRP




