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CENTRO ORGANIZACION MUNDIAL
DE ARBITRAJE DE LA PROPIEDAD
Y MEDIACION INTELECTUAL

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Grupo Rotoplas, S.A.B. DE C.V. c. Jesus Alberto Noé Castilla, Semanares
Caso No. D2022-4678

1. Las Partes
La Demandante es Grupo Rotoplas, S.A.B. DE C.V., México, representada por Arochi & Lindner, México.

El Demandado es Jesus Alberto Noé Castilla, Semanares, México.

2. El Nombre de Dominio y El Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <rotoplas-mexico.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es 1API GmbH.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presenté ante el Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI (el “Centro”) el 7 de diciembre
de 2022. El mismo dia el Centro envié a 1API GmbH por correo electrénico una solicitud de verificacion
registral en relacion con el nombre de dominio en disputa. El 8 de diciembre de 2022, el registrador envié 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 envié una comunicacion a las partes el 8 de diciembre de 2022 en relacién con el idioma del
procedimiento, en tanto que la Demanda se habia presentado en espafiol mientras que el idioma del
acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentd una solicitud para que el idioma del
procedimiento fuera el espafiol el mismo 8 de diciembre de 2022. El Demandada no presentd ninguna
comunicacion en relacion con el idioma del procedimiento.

Si bien el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés, este Experto,
conforme a lo dispuesto en el parrafo 11.a del Reglamento, esta de acuerdo en que el idioma del
procedimiento sea espaniol, derivado de los siguientes hechos: la demanda fue presentada en espafiol; la
Demandante solicitd que el idioma del procedimiento fuera el espafol; la Demandada no contesto la
solicitud de la Demandante, por lo que no manifestd oposicion a que el lenguaje del procedimiento fuera
espafiol; las comunicaciones del Centro a las partes fueron en inglés y en espafol; los domicilios de
ambas partes se encuentran en México; el contenido de la pagina web esta escrita en idioma espanol; la
palabra adicional a la marca ROTOPLAS dentro del nombre de dominio es “México”.
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El Centro envié una comunicacion electrénica a la Demandante, también en fecha 8 de diciembre de 2022,
suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, € invitando a la
Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante present6é una enmienda a la
Demanda el mismo 8 de diciembre de 2022.

El Centro verifico que la Demanda junto con la enmienda a la Demanda cumplia los requisitos formales de
la Politica uniforme de solucién de controversias en materia de nombres de dominio (la “Politica”), el
Reglamento de la Politica uniforme de solucién de controversias en materia de nombres de dominio (el
“Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Politica uniforme de solucién de controversias en materia de
nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los parrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificé formalmente la Demanda al
Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de diciembre de 2022. De conformidad con el parrafo 5
del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijé para el 4 de enero de 2023. El Demandado no
contesté a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificé al Demandado su falta de personacién y
ausencia de contestacion a la Demanda el 5 de enero de 2023.

El Centro nombré a Mauricio Jalife Daher como miembro Unico del Grupo Administrativo de Expertos el dia
13 de enero de 2023. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El Experto ha presentado la Declaracion de Aceptacion y de Imparcialidad e Independencia, tal y como
solicitd el Centro de conformidad con el parrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

Por haber sido alegados por la Demandante, comprobados con documentos y por no haber sido objetados
por el Demandado los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:

La Demandante es una empresa mexicana, lider en la venta de tinacos en México.
La Demandante realiza operaciones a nivel internacional.

La Demandante es titular, entre otros, de los siguientes registros de marca en México: Registro No. 455407
ROTOPLAS y Disefio, concedido el 28 de marzo de 1994 para proteger: “tanques de almacenamiento y
tinacos para agua”; y Registro No. 640070 ROTOPLAS, concedido el 31 de enero de 2000 para proteger,
entre otros productos: “valvulas fabricadas de material plastico”.

La Demandante es titular, entre otros, de los nombres de dominio <rotoplas.com>, creado el 24 de abril de
2000; <rotoplas.com.mx>, creado el 17 de julio de 1998 y <rotoplas.mx>, creado el 29 de junio de 2009.

El nombre de dominio en disputa fue creado el 22 de noviembre de 2022.

Este experto constatd que el nombre de dominio en disputa esta direccionado a un sitio web que replica la
marca ROTOPLAS, la imagen y parte del contenido de las paginas web de la Demandante y de su
distribuidor autorizado, atribuyéndole el contenido a la sociedad Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V., en el aviso
de privacidad.
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5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante esencialmente hace valer lo siguiente:

Que es una empresa mexicana que inicié operaciones en 1978 y se ha dedicado a crear soluciones para
almacenar, conducir, purificar y tratar agua.

Que su producto principal es el tinaco para almacenamiento de agua en hogares y oficinas, al que distingue
con la marca ROTOPLAS.

Que tiene plantas en Argentina, Brasil, Guatemala y Peru, asi como centros de distribucién en Costa Rica,
Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Que la marca ROTOPLAS tiene mas de 40 afios de haber sido registrada, habiendo sido reconocida como
una de las 25 marcas mas valiosas de México.

Que es titular de los nombres de dominio <rotoplas.com>, <rotoplas.com.mx> y <rotoplas.mx>, entre
muchos otros.

Que ha recuperado varios nombres de dominio en procedimientos administrativos bajo la Politica, tales
como <rotoplasventas.com>, <rotoplasplanta.com>, <rotoplasofertas.com>, <rotoplasdistribuidor.com>y
<rematesrotoplas.com>.

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusién a la marca
ROTOPLAS. La palabra “México”, adicional a ROTOPLAS, fomenta la confusién, haciendo referencia al
pais de origen de la Demandante.

Que la Demandada no tiene derechos o intereses legitimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Que la Demandada utiliza el nombre de dominio en disputa para alojar un sitio web apécrifo que hace pasar
como un sitio oficial de la Demandante, utilizando sin autorizacién no solo las marcas y logotipos sino
también imagenes para hacer creer al publico que se trata de un sitio oficial de ROTOPLAS, particularmente
de descuentos, promociones u ofertas.

Que la Demandada también reproduce sin autorizacion imagenes, banners y layouts que toma del sitio
oficial de su distribuidor autorizado Dinamica en Soluciones (Disoin), “www.distribuidornacional.com”, e
incluye videos y enlaces que dirigen a canales de comunicacion y redes sociales de dicha empresa.

Que la Demandada no vende los productos que muestra en el sitio web vinculado al nombre de dominio en
disputa, sino que presuntamente utiliza el nombre de dominio en disputa y su sitio web para realizar
conductas delictivas al solicitar anticipos o pagos completos de los productos y posteriormente no
entregarlos y no responder ninguna comunicacion con el cliente/presunto defraudado.

Que la conducta de la Demandada genera graves perjuicios a los intereses de la Demandante y afecta de
manera irreparable el caracter distintivo de sus marcas, el reconocimiento de sus productos y el prestigio de
la compafiia, y genera un engafo en el consumidor.

Que solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contesto a las alegaciones de la Demandante.
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6. Debate y conclusiones

Debido a que el Demandado no ha presentado un escrito de contestacion a la Demanda en términos del
articulo 5 del Reglamento, y tomando en cuenta las circunstancias del caso, el Experto puede calificar de
ciertos los argumentos razonables de la Demandante (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. c.
null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; y Talk City, Inc. c. Michael Robertson,
Caso OMPI No. D2000-0009).

De conformidad con la Politica, la Demandante debera acreditar que los siguientes tres extremos se
cumplen:

(i) que su nombre de dominio es idéntico, o similar hasta el punto de poderlo confundir, a una marca de
productos o de servicios sobre los cuales el demandante tiene derechos;

(i) que usted no tiene derechos o intereses legitimos con respecto al nombre de dominio;
(iii) que su nombre de dominio ha sido registrado y esta siendo utilizado de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusion

El nombre de dominio en disputa <rotoplas-mexico.com> reproduce en su totalidad la marca ROTOPLAS,
sobre la cual tiene derechos exclusivos la Demandante. La adicién de la palabra “Mexico” no evita la
similitud confusa con la marca de la Demandante. Adicionalmente, el término “.com” es el sufijo o
identificador que agrupa a todos los dominios inscritos con cédigo de actividad comercial y no constituye
una adicién voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que obtiene el registro de un
nombre de dominio.

En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Demandante ha acreditado el cumplimiento del primer
requisito de la Politica.

Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condicién prevista en el articulo 4.a.i) de la Politica.
B. Derechos o intereses legitimos

La Politica, en su parrafo 4.C) establece que las siguientes circunstancias, entre otras, sirven como prueba
de los derechos o legitimos intereses del titular del nombre de dominio:

(i) antes de recibir la notificacion de la demanda, usted ha utilizado, o ha efectuado preparativos
demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en
relacién con una oferta de buena fe de productos o servicios;

(i) usted (en calidad de particular, empresa u otra organizacion) es conocido comunmente por el nombre
de dominio, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;

(iii) usted esta haciendo un uso legitimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intencién de
confundir a los consumidores o empanar la marca de los productos o servicios en cuestion con animo
de lucro.

Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses
legitimos del Demandado respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la Demandante, existe
consenso en decisiones emanadas de Expertos aplicando la UDRP en el sentido de que esto puede resultar
en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir informacion que generalmente esta en poder
o conocimiento del Demandado. Por lo tanto, se requiere que la Demandante establezca prima facie que el
Demandado no posee derechos o intereses legitimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez
establecida tal circunstancia, es el Demandado quien debe probar que si posee derechos o intereses


https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0487.html
https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0009.html

pagina 5

legitimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Demandado no probara tal circunstancia, entonces
se entendera que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el parrafo 4.a).ii) de la
Politica (ver The Vanguard Group, Inc. c. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis
Moreira c. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promogbes e Produgbes Artisticas
Ltda c. LaPorte Holdings, Caso OMPI No. D2005-0899).

En el caso de estudio, la Demandante ha alegado que el Demandado no es, ni ha sido conocida
corrientemente por el nombre de dominio en disputa.

Por su parte, la Demandante ha probado contar con derechos respecto de la marca ROTOPLAS en México,
por lo menos con 28 afios de anticipacion a la fecha de creacion del nombre de dominio en disputa.

La Demandada no ha presentado explicacion o justificacion alguna respecto de la adopcién y registro del
nombre de dominio en disputa, el cual comprende en su totalidad la marca ROTOPLAS.

No hay evidencia que demuestre que la Demandada haya sido conocido corrientemente como “rotoplas”.

En el aviso de privacidad de la pagina web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa, se incluye la
denominacion social de la Demandante como responsable del contenido.

Por todo lo anterior, este Experto considera que la Demandante ha acreditado prima facie que la
Demandada carece de derechos o intereses legitimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que
existan indicios en contrario y sin que el Demandado lo haya refutado.

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

La Politica, en su parrafo 4.b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala
fe:

(i) circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio era
vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante
titular de la marca de productos o de servicios 0 a un competidor de dicho demandante por un valor
superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio;

(ii) siusted ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los
productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando usted
haya incurrido en una conducta de esa indole;

(iii) si su objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de
un competidor; o

(iv) si, al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con animo de
lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en linea, creando confusién con la marca del
demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliacién o promocion de su sitio web o su sitio en linea o
de un producto o servicio en su sitio web o sitio en linea.

De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Demandante, se tiene por
acreditado lo siguiente:

Que el Demandado no guarda ningun tipo de relaciéon con la Demandante.
Que la Demandante ha probado ser titular de la marca ROTOPLAS en México.

Que la marca ROTOPLAS fue registrada en México con 28 afos de anticipacion a la fecha en la que la
Demandada registré el nombre de dominio en disputa.


https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-1064.html
https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0827.html
https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2005/d2005-0899.html
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Que siendo la marca de la Demandante notoriamente conocida en México en el mercado relevante de
tanques de almacenamiento y tinacos para agua, el Experto encuentra que el Demandado conocia o debi6
haber conocido la marca ROTOPLAS antes de registrar el nombre de dominio en disputa, lo que implica un
acto intencional y premeditado.

El Experto, luego de valorar el contenido de la pagina web a la que resuelve el nombre de dominio en
disputa, y constatar que: i. se reproduce la marca ROTOPLAS; ii. se reproducen los disefios y el
contenido de paginas web de la Demandante y de su distribuidor autorizado; iii. se suplanta la
personalidad de la Demandante, al identificarla como responsable en el aviso de privacidad, considera que
el nombre de dominio en disputa, se registré y se usa de mala fe con la intencién de crear confusion en el
publico, al hacerle creer que esta accesando a una pagina legitima de la Demandante, cuando no es asi.
Existiendo el riesgo inminente de que el Demandado realice conductas abusivas o fraudulentas, afectando
no sélo al publico, sino la reputacion de la Demandante.

Por ello, este Experto tiene por cumplido el requisito de la mala fe establecido por el articulo 4.a.iii) de la
Politica.

7. Decision

Por las razones expuestas, en conformidad con los parrafos 4.i) de la Politica y 15 del Reglamento, el
Expertos ordena que el nombre de dominio <rotoplas-mexico.com> sea transferido al Demandante.

/Mauricio Jalife Daher/
Mauricio Jalife Daher
Experto Unico

Fecha: 27 de enero de 2023.



