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CENTRO ORGANIZACION MUNDIAL
DE ARBITRAIJE DE LA PROPIEDAD
Y MEDIACION INTELECTUAL

DECISION DEL GRUPO DE EXPERTOS
Arcelormittal (SA) c. Josef Hos
Caso No. DMX2022-0002

1. LasPartes
El Promovente es Arcelormittal (SA), Luxemburgo representado por Nameshield, Francia.

El Titular es Josef Hos, Republica Checa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <arcelormittal-mexico.com.mx> (“el nombre de dominio
en disputa”).

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una division de NIC México) (“Registry
.MX). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Key-Systems GmbH.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se present6 ante el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI (el “Centro”) el 25 de enero de
2022. EI 26 de enero de 2022 el Centro envié a Registry .MXpor correo electronico una solicitud de
verificacion registral en relacion con el nombre de dominio en disputa. El 2 de febrero de 2022, Registry
.MXenvi6 al Centro, por correo electronico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura
como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturacion.

El Centro verificd que la Solicitud cumplia los requisitos formales de la Politica de solucién de controversias
en materia de nombres de dominio para “.MX’ (la “Politica” o “LDRP”), el Reglamento de la Politica de
solucion de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX’ (el “Reglamento”), y el Reglamento
Adicional del Centro relativo a la Politica de solucion de controversias en materia de nombres de dominio
para “.MX (el “Reglamento Adicional”).

En cumplimiento al articulo 4 del Reglamento, el Centro notifico formalmente la Solicitud al Titular, dando
comienzo al procedimiento el 3 de febrero de 2022. De conformidad con el articulo 5 del Reglamento, el
plazo para contestar la Solicitud se fijé para el 23 de febrero de 2022. EI Titular no contesto a la Solicitud.
Por consiguiente, el Centro notifico al Titular su falta de personacion y ausencia de contestacion a la
Solicitud el 24 de febrero de 2022.
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El Centro nombré a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro tnico del Grupo de Expertos el dia 28 de
febrero de 2022, previa recepcion de su Declaracionde Aceptacion y de Imparcialidad e Independencia, en
conformidad con el articulo 9 del Reglamento. EIl Experto considera que su nombramiento se ajusta a las
normas del procedimiento.

El procedimiento se tramita en espafiol de acuerdo con la regla por defecto del articulo 13.A del
Reglamento:

“A menos que las partes decidan lo contrario, el idioma del procedimiento sera el espanol.”

Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto esta satisfecho de que tantoel
Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente, que nacié en 2006 con la fusion de Mittal Steel y Arcelor, es el principal productor de acero
en Norteamérica, Sudamérica y Europa. El Promovente tiene plantas siderurgicas en mas de 17 paises,
vende sus productos a clientes de 160 paises, y al cierre de 2021 mantenia una némina de mas de 168,000
empleados.

El Promovente es titular, entre muchos otros registros marcarios, del registro internacional No. 947686 de la
marca ARCELORMITTAL, otorgado el 3 de agosto de 2007, con relacién a productos y senicios
comprendidos en las clases 6, 7, 9, 12, 19, 21, 39, 40, 41 y 42 del nomenclador internacional.

El Promovente tiene también registrada en México la marca ARCELORMITTAL para amparar productos
comprendidos en la clase 6 (registro No. 1103534, otorgado el 4 de junio de 2009), 12 (registro No.
1057993, concedido el 29 de agosto de 2008) y 40 (registro No. 1103535, otorgado el 4 de junio de 2009)
del nomenclador internacional.?

Los registros marcarios del Promovente se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos juridicos frente a
terceros.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 18 de enero de 2022 y desde entonces esta vinculado a
un sitio Web que se presenta bajo la denominacion social Acelormittal México SA de CV y como un portal
auténtico del Promovente, incluyendo la direccion postal de este en México. El sitio Web suplanta la
identidad del Promovente para ofertar supuestamente la venta de acero de la marca ARCELORMITTAL a
precios de descuento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

En resumen, el Promovente alega lo siguiente:

i. El nombre de dominio en disputa es similar a la marca ARCELORMITTAL del Promovente, la cual es
notoriamente conociday distintiva;

! Establecidoen virtud del Arreglo de Niza Relativoa |a Clasificacion Intemacional de Productosy Serviciospara el Registro de las
Marcas (1957).

2 Seglin se da cuenta de estosregistros marcariosen la decision que dictd este experto en ArcelorMittal (SA) c. Juan Carlos Vaca
Garcia, Caso OMPI No. DMX2018-0016.
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ii. La adicion de la palabra “México” no constituye un elemento suficiente para distinguir el nombre de
dominio en disputa de la marca del Promowvente;

iii. El cddigo territorial “.com.mx” refuerza la impresion de que el nombre de dominio en disputa esta
relacionado con el Promovente;

iv. El Titular no esta afiliado a él ni ha sido autorizado por él en modo alguno;

V. El Titular no realiza ninguna actividad para el Promovente ni tiene ningun negocio con este;

i El Titular “Josef Hos” no es conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa;

vii.  El nombre de dominio en disputa esta asociado a un sitio Web que simula ser un portal oficial del
Promovwente, lo cual no puede dar lugar a derechos o intereses legitimos del Titular para efectos de la

Politica;

viii. Lamarca ARCELORMITTAL del Promovente es notoriamente conocida en la industria metallrgica
global;

ix.  Laapropiacién de la marca distintiva y notoria ARCELORMITTAL para registrarse como nombre de
dominio, sin autorizacion del Promowvente, es indicativa de mala fe para efectos de la Politica;

X. El Titular utiliza la marca comercial ARCELORMITTAL en su sitio Web para pretender la confusién
con el Promovente, en particular, utilizando la direccion postal del Promovente, infiriéndose por tanto que el
Titular era conocedor del Promovente y de la marca ARCELORMITTAL al momento de registrar el nombre
de dominio en disputa;

xi.  El nombre de dominio en disputa fue registrado y ha sido utilizado para desviar trafico del sitio Web
del Promovente, con el fin de obtener un lucro a expensas de la reputacion que tiene el Promovente y su
marca.

B. Titular

El Titular no contesto la Solicitud.

6. Debate y conclusiones
A. Preliminar

En \ista de que la Politica es una variante de la UDRP, el Experto considera apropiado referirse a
decisiones previas adoptadas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en 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%).

B. General

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 1.a de la Politica, para prevalecer en su accion de
transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres requisitos siguientes:

i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar en grado de confusion con respecto a una
marca de productos o senvicios registrada, aviso comercial registrado, denominacién de origen o reserva de
derechos sobre la que tiene derechos la Promovente;
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ii. El Titular no tiene derechos o intereses legitimos en relacién con el nombre de dominio en disputa;
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Enseguida se procede a examinar si estos requisitos se acreditan en el caso concreto.
C. Identidad o similitud en grado de confusion

La cuestion principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparacion visual o fonética
si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa por si misma se confunde lo
suficiente con la marca de productos o senicios registrada, aviso comercial registrado, denominacion de
origen o reserva de derechos del Promowvente para justificar la procedencia de la transferencia solicitada.

El Promovente funda su Solicitud en el registro internacional No. 947686 de |la marca ARCELORMITTAL,
que se describe en el apartado 4 supra.

Al confrontar la marca ARCELORMITTAL con “arcelormittal-mexico” que conforma el segmento relevante
del nombre de dominio en disputa para efectos del elemento en estudio, se observa que la marca
internacional del Promovente esta contenida integramente en el nombre de dominio del Titular.

La replicacion de la marca ARCELORMITTAL, tal cual, en el nombre de dominio en disputa actualiza la
hipotesis de semejanza en grado de confusiodn prevista en el articulo 1.a).i) de la Politica. Ver seccion 1.7
de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con
la UDRP, tercera edicion (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”) (cuando un nombre de dominio incorpora
una marca en su totalidad, o cuando al menos el rasgo dominante de esa marca es reconocible en el
nombre de dominio, este ultimo normalmente sera considerado semejante en grado de confusion con
respecto a dicha marca para efectos del primer elemento de la accion UDRP).

Lainclusion del término geografico “mexico” no desvirtlia la semejanza en grado de confusion entre la
marca internacional ARCELORMITTAL y el nombre de dominio en disputa.

El dominio de nivel superior geografico (ccTLD) “.com.mx”’ se excluye de la presente comparacion por
tratarse de un estandar técnico requerido para el registro de cualquier nombre de dominio. Ver seccion 1.11
de la Sinopsis de la OMPI 3.0.

Por ende, el primer umbral del articulo 1.a) de la Politica se estima superado.
D. Derechos o intereses legitimos

El articulo 1.c de la Politica contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipétesis demostrativas de
derechos e intereses legitimos sobre un nombre dominio:

i “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se
han efectuado preparativos demostrables para su utilizacién, o un nombre correspondiente al nombre de
dominio en relacién con una oferta de buena fe de productos o senvicios o bien juridicamente tutelado por
alguna reserva de derechos;

ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organizacion) ha sido conocido comuinmente por el
nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de senicios
registrada, aviso comercial registrado, denominacion de origen o reserva de derechos; o

iii.  sehaceunuso legitimoy leal o no comercial del nombre de dominio, sin intencion de desviar a los
consumidores de manera equivoca o de empafiar el buen nombre de la marca de productos o de senicios
registrada, aviso comercial registrado, denominacion de origen o reserva de derechos en cuestion con
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animo de lucro.”
Con relacion a este requisito, el Promovente afirma que:
el Titular no esta afiliado al Promovente ni ha sido autorizado por este ultimo de ningin modo;
el Titular “Josef Hos” no es conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa;
el Titular no realiza ninguna actividad para el Promovente ni tiene negocio alguno con este.

Asimismo, el Promovente alega que el sitio Web del Titular simula ser un portal oficial del Promowvente, y
exhibe al efecto una captura de pantalla a color de la pagina principal del sitio Web del Titular obtenida el 25
de enero de 2022.

Estas alegaciones, que no fueron refutadas por el Titular, resultan verosimiles al Experto a la luz de las
constancias que integran el expediente. En consecuencia, este Experto infiere que el Titular carece de
derechos e intereses legitimos en el nombre de dominio en disputa. Ver Pavillion Agency, Inc., Cliff
Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI
No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestacion a la demanda por parte del demandado
puede ser interpretada como una admision de su parte respecto a su carencia de interés legitimo en el
nombre de dominio en disputa).

Después de inspeccionar el sitio Web del Titular, el Experto ha podido corroborar que, efectivamente, el
portal asociado al nombre de dominio en disputa suplanta la identidad del Promovente y bajo esa
suplantacion pretende engafiar a los visitantes de su portal ofreciéndoles acero a precios de descuento.

Este uso engafioso y fraudulento del nombre de dominio en disputa impide al Titular invocar derechos e
intereses legitimos conforme a la Politica. Ver seccion 2.13.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 (los
grupos de expertos han resuelto categéricamente que el uso de un nombre de dominio para actividades
ilicitas, tales como la suplantacion de identidad u otros tipos de fraude, no pueden nunca conferir derechos
o intereses legitimos en el ambito de la Politica).

Adicionalmente, el nombre de dominio en disputa, que incorpora el término “-Mexico” a la marca del
Promowente, conlleva un riesgo de confusion por asociacion con el Promovente. Ver Sinopsis de la OMPI
3.0, seccion 2.5.1.

De esta manera se cumple con la condicion prevista en el articulo 1.a).ii) de la Palitica.
E. Registro o uso de mala fe

El articulo 1.b de la Politica establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala
fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:

i. “circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio
fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al
promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o senicios, un aviso comercial, titular de
la autorizacion de uso de una denominacion de origen o titular de derechos de un titulo reservado o a un
competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estan
relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o

ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de
productos o senicios, aviso comercial registrado, denominacion de origen o reserva de derechos refleje su
marca, aviso comercial, denominacion de origen o titulo en un nombre de dominio correspondiente, siempre
y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa indole; o


https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1221.html
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iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad
comercial de un competidor; o

iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intencion de atraer usuarios de Internet a un sitioWeb o a
cualquier otro sitio conectado en linea, con animo de lucro, creando la posibilidad de asociacién entre el
nombre de dominio y la denominacion del promovente, con relacion a algun patrocinio, afiliaciéon o la
promocion del sitio Web, o de un producto o senvicio, o una publicacién o difusion periddica identificada por
un titulo reservado, que se aprecie en el sitio Web.”

El Experto advierte, de entrada, que la marca ARCELORMITTAL del Promovente es notoriamente conocida
en la industria metalurgica global. Ver ArcelorMittal (SA) v. BMW. XX, Caso OMPI No. D2017-2321 (el
demandante y sumarca ARCELORMITTAL gozan de una fuerte reputacion en todo el mundo, siendo que,
ademas, la marca ARCELORMITTAL es claramente distintiva al ser un término inventado?).

La apropiacion de una marca distintiva y notoria como ARCELORMITTAL para registrarse como nombre de
dominio, sin autorizacion del titular de dichamarca, es indicativa de mala fe para efectos de la Politica. Ver
ArcelorMittal SA v. Tina Campbell, Caso OMPI No. DC0O2018-0005 (la marca ARCELORMITTAL es tan
reconocida internacionalmente en el sector de metales y produccion de acero que resulta inconcebible que
el demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa sin tener conocimiento de dicha marca).

El hecho documentado en el expediente, de que el sitio Web del Titular engafie y busque defraudar a sus
visitantes al hacerles creer que accedieron a un portal operado por el Promovente y que pueden adquirir
acero auténtico de la marca ARCELORMITTAL a precios de descuento, no deja ninguna duda en el Experto
de que el Titular se ha conducido de mala fe durante el tiempo que ha venido usando el nombre de dominio
endisputa. Ver ArcelorMittal (SA) c. Juan Carlos Vaca Garcia, Caso OMP| No. DMX2018-0016 (el uso del
nombre de dominio <arcelormittalmexico.com.mx> con relacién a un sitio Web que usurpa la identidad del
promovente se reputa de mala fe para efectos de la Politica).

Debido a todo lo anterior, el Experto determina que el Titular registré de mala fe y ha venido usando de mala
fe el nombre de dominio en disputa.

Asise cumple el tercer requisito del articulo 1.a. de la Politica.

7. Decision

Por las razones expuestas, en conformidad con los articulos 1 de la Politicay 19 y 20 del Reglamento, el
Experto ordena que el nombre de dominio <arcelormittal-mexico.com.mx> sea transferido al Promowvente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Unico
Fecha: 31 de marzo de 2022

®“Being an invented name, ARCELORMITTAL isindeed distinctive (al tratarse de un nombre inventado, ARCELORMITTAL sin dudaes
distintivo).”
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