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CENTRO ORGANIZATION MUNDIAL
DE ARBITRAJE Uk LA PROPIEDAD
Y MEDIACION INTELECTUAL

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Consejo General del Notariado c. Andrés Martinez
Caso No. D2024-0956

1. Las Partes

El Demandante es el Consejo General del Notariado, Espafia, representado por Gonzalez-Bueno SLP,
Espana.

El Demandado es Andrés Martinez, México.

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

El registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presenté en espafol ante el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI (el “Centro”) el 7
de marzo de 2024. El dia siguiente, el Centro envié a GoDaddy.com, LLC por correo electrénico una
solicitud de verificacidn registral en relaciéon con el nombre de dominio en disputa. El 11 de marzo de 2024,
GoDaddy.com, LLC envi6 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 electrénica al Demandante en fecha 11 de marzo de 2024 suministrando
el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador e invitando al Demandante a realizar una
enmienda a la Demanda. En su respuesta al Centro enviada el 12 de marzo de 2024, el Demandante
manifesté que no enmendaria la Demanda.

Paralelamente, el Centro envidé una comunicacion a las partes el 12 de marzo de 2024 en relacion con el
idioma del procedimiento, dado que la Demanda se habia presentado en espafiol mientras que el idioma del
acuerdo de registro era el inglés. El mismo dia, el Demandante presentd una solicitud para que el idioma
del procedimiento fuera el espafiol. El dia siguiente, el Demandado mandé una comunicacion electronica al
Centro en espafiol.

El Centro verificd que 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
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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 péarrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificé formalmente la Demanda al
Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de marzo de 2024. De conformidad con el parrafo 5
del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijé para el 9 de abril de 2024. EI Escrito de
Contestacion a la Demanda fue presentado ante el Centro, en espaiiol, el mismo 9 de abril de 2024.

El Centro nombré6 a Matthew Kennedy como miembro unico del Grupo Administrativo de Expertos el dia 16
de abril de 2024. EIl Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El

Experto ha presentado la Declaracién de Aceptacién y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitd
el Centro de conformidad con el parrafo 7 del Reglamento.

El 26 de mayo de 2024, el Experto emitié la Orden de Procedimiento N° 1 que requirié al Demandante
presentar comentarios y las pruebas que considerara adecuadas, respecto a que (a) el Demandado se ha
identificado como Notario Publico Suplente N° 31 de Nuevo Ledn, México; y (b) el Demandado se ubica en
México. Asimismo, el Orden de Procedimiento N° 1 requirié al Demandado (a) presentar comentarios y las
pruebas que considerara adecuadas, respecto a la afirmacion de que pertenece al Comité de Digitalizacion
del Notariado del Estado de Nuevo Leon; y (b) explicar la razén por la que el sitio asociado al nombre de
dominio en disputa parecia hacer referencia a la empresa “Portal Notarial SA de CV”.

El 30 de abril de 2024, el Demandado presenté su respuesta a la Orden de Procedimiento N° 1y el
Demandante presento su respuesta a la misma Orden al dia siguiente, ambos antes de la fecha limite.
Ninguna de las Partes aproveché la oportunidad dada por el Experto de hacer llegar comentarios respecto a
la respuesta de la contraparte. La fecha limite para la decision se extendié hasta el 9 de mayo de 2024.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es una corporacién de derecho publico espafiola. Es integrado por los decanos de los 17
colegios territoriales notariales espafoles y representa al colectivo al nivel nacional. EI Demandante es
titular registral de la marca espafiola N° 2544486(7) NOTARIO, registrada el 1 de julio de 2003 (derivada de
la fusion de otros registros) y protegida con respecto a productos en varias clases. Este registro esta en
vigor, aunque una solicitud de caducidad fue presentada por un tercero ante la Oficina Espafola de
Patentes y Marcas el 27 de marzo de 2024 y esta pendiente de examen a la fecha. El Demandante ha
registrado también el nombre de dominio <portalnotarial.es> (registrado el 22 de marzo del 2019) que utiliza
desde 2020 en conexidn con un sitio web titulado “Portal Notarial del Ciudadano” donde se ofrece
informacion de los pasos necesarios de todo tipo de gestiones notariales en Espafia. Segun los datos
brindados por el Demandante, este sitio ha recibido 4.264 visitas en promedio por mes desde su
lanzamiento en 2020, casi todas desde Espafia y menos de 0,1% de las mismas desde México. El
Demandante tiene otro sitio web asociado al nombre de dominio <notariado.org> que utiliza para dar a
conocer a todos los usuarios la informacién y servicios ofrecidos por el cuerpo notarial espafiol.

El Demandado fue designado Notario Publico Suplente N° 31 del Estado de Nuevo Ledn, México, mediante
una resolucion del Poder Ejecutivo del Gobierno de tal Estado, firmada el 26 de mayo del 2023. El
Demandado es integrante de la Comisién de Tecnologias y Medios Digitales del Colegio de Notarios del
Estado de Nuevo Ledn para el bienio 2024 — 2026.

El nombre de dominio en disputa fue adquirido por el Demandado el 7 de enero del 2016. Segun las tomas
de pantalla archivadas presentadas por el Demandante, al 7 de mayo de 2019, el nombre de dominio en
disputa dirigia a un sitio web aparcado con el registrador, que informaba que ya estaba registrado, pero aun
podria estar disponible, y mostraba un enlace al servicio de un corredor de dominios. Al 5 de febrero de
2022, dicho nombre de dominio no dirigia a ningun sitio activo. Desde antes de la presentacion de la
Demanda, el nombre de dominio en disputa dirige a un sitio web que muestra un logo con las palabras
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“Portal Notarial” y el titulo “Coordinamos tus asuntos de Notaria”. El sitio ofrece servicios para iniciar los
tramites notariales via Internet en las notarias afiliadas, pero el Demandado sostiene que el servicio esta
suspendido. Al dia de notificar la Demanda, el nombre de empresa “Portal notarial S.A. de C.V.” aparecia
en la parte inferior de una pagina del sitio con los datos de contacto, pero este nombre no figura mas. Ala
fecha de esta Decision, segun el mismo sitio, hay dos notarias afiliadas, N° 31 (de la que el Demandado es
suplente) y N° 41. El dato de contacto es una direccién de correo electronico y un nimero de teléfono
incompleto que comienza con el cédigo de pais correspondiente a México. No se indica ubicacién alguna.
A la fecha de esta Decision, figura una nota de pie de cada pagina en letra pequeia que se lee tal como
sigue:

“Nos encargamos unicamente de la captura de datos y documentos para el inicio del tramite notarial. La
notaria se comunicara contigo para establecer la fecha y procedimmientos notariales de la firma del tramite
que contrates. Portal Notarial es un Servicio Valido Unicamente en MEXICO.”

5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante

La salvaguarda de la pagina web asociada al nombre de dominio <portalnotarial.es> reviste una importancia
primordial desde una perspectiva juridica y en el ambito del cumplimiento legal. Este nivel de rigurosidad no
puede ser esperado de un sitio web operado por una empresa privada como es el caso del nombre de
dominio en disputa. Los usuarios pueden suponer erréneamente que este ultimo cumple con los estandares
y protocolos de proteccion de datos establecidos por el Demandante.

El Demandante es una entidad validamente registrada en Espafa y es ampliamente reconocida como
organismo de caracter publico. De hecho, el Demandante se conoce comunmente en el trafico econémico
como “Notariado” y su pagina de referencia es <portalnotarial.es>. En las busquedas en Google por “sede
electrénica notarial” y “portal notarial”, es la sede del Demandante que aparece, como referencia notarial
para los usuarios. Desde su creacion en 2020, su pagina (<portalnotarial.es>) ha tenido un tréafico creciente
con visitas desde Espana, Estados Unidos de América, y México. El trafico es organico, es decir que no
llega mediante publicidad pagada o promocion directa. Con los datos de trafico, debe considerarse que
<portalnotarial.es> ha alcanzado una notoriedad clara como pagina de referencia de los servicios de
notarias. El nombre de dominio en disputa se ha elegido para aprovechar la fama del sitio del Demandante.

El nombre de dominio en disputa infringe los derechos del Demandante sobre su marca registrada
NOTARIO que, entre otros productos, cubre los productos relacionados con el software y los programas
informaticos en clase 9. Tras la pagina web del Demandado hay un contenido digital — software - lo que
infringe los derechos del Demandante sobre su marca NOTARIO en clase 9. En vista de la importancia
legal que su nombre de dominio <portalnotarial.es> tiene para el trafico econémico, y la especial proteccion
y regulacion de todo lo concerniente a los notarios, debe considerarse al Demandante titular de la marca
notoria no registrada “Portal Notarial” para los servicios de la profesion.

De acuerdo a la definicion de “notario” en la pagina del Ministerio de Justicia espafiol, la organizacion detras
del nombre de dominio en disputa no puede usar este término para identificarse en el trafico econémico.
Todo lo concerniente a los notarios, por su funcion publica, merecen una proteccién especial. Véase
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Espafia c. Jurisweb Interactiva S.L., Caso OMPI
No. D2016-0218, respecto a los nombres de dominio <registromercantilonline.com>,
<registropropiedadbarcelona.com> y <registropropiedad.com>.

El Demandado carece de interés legitimo respecto del nombre de dominio en disputa. En la parte inferior
de la pagina asociada al nombre de dominio en disputa aparece “Portal Notarial SA de CV”. Con el uso del
nombre de dominio en disputa busca confundir a los consumidores, haciendo creer que se encuentran ante
una péagina oficial del Demandante, todo ello con evidente animo de lucro. El sitio web atenta claramente
contra la funcién publica del Notariado. Los servicios de notarios en Espana estan regulados por la ley. Se
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busca atraer engafiosamente al usuario hacia unos servicios que no cumplen con los requisitos necesarios
de acceso a la profesion, control y supervision del Notariado, las tarifas especificas reguladas por el
Gobierno de Espafa. Las implicaciones legales de la pagina del Demandado son multiples. El uso del
nombre de dominio en disputa ha sido reciente, por lo que el Demandado no es conocido corrientemente
por el nombre de dominio.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se esta utilizando de mala fe. La oferta de servicios
de notarios que se ofrecen en la pagina asociada carece de legitimidad y resulta del todo confusa para el
consumidor. Se ofrecen unos servicios con animo de lucro que no son legitimos ni validos. En la pagina no
hay notarios. Resulta complicado saber si tras la pagina web hay notarios o es una organizacion
mediadora, que pone en contacto al usuario con notarios. Eso resulta engafoso. El hecho de ofrecer
servicios de notaria no sometidos a la regulacién estricta necesaria para garantizar la validez juridica de los
actos supone una oferta ilegitima y de mala fe. El usuario, ante la pagina del Demandado, tendra la
sensacion de que se trata de una pagina ofrecida o al menos patrocinada por el Demandante y, por tanto,
se produce una clara suplantacion de la identidad de este organismo publico y de la funcién publica que
realizan los notarios.

En su respuesta a la Orden de Procedimiento N° 1, el Demandante observa que, en el directorio del Colegio
Nacional del Notariado Mexicano, no ha podido encontrar al Demandado. De ello se deduce que el
Demandado no es notario. Por otro, el Demandante sostiene que la pagina asociada al nombre de dominio
en disputa es accesible desde cualquier parte del mundo. El consumidor espafiol necesitara una atencion
extraordinaria para identificar que esta pagina no es una pagina del Demandante, puesto que la Unica vez
que aparece la palabra México, es en la parte inferior de la pagina, y ademas en una letra claramente
inferior a la que predomina en toda la pagina. El riesgo de confusion sobre el origen de esta pagina es
elevado. El nombre de dominio en disputa no se identifica claramente como dominio de México. Ahora que
el nombre de dominio en disputa se ha puesto en marcha, el Demandante ha tenido noticias de varios casos
de confusion para el usuario corriente de servicios notariales. Sefiala que en la Contestacién a la Demanda,
el Demandado ha propuesto vender el nombre de dominio en disputa, lo que implica su interés en obtener
ganancia con la venta del nombre de dominio en disputa. El Demandante no puede negociar la
compraventa de cada nombre de dominio que presente confusion para el usuario de los servicios notariales.

B. Demandado

El Demandado se opuso a la Demanda en base a lo siguiente. El nombre de dominio en disputa fue
adquirido con anterioridad al nombre de dominio del Demandante. El proyecto del Demandado nace de la
necesidad en México de solicitar tramites notariales via Internet. Actualmente el proyecto y la web esté en
funcionamiento; sin embargo, el servicio esta suspendido; el Demandado espera reactivarlo al publico a
partir del segundo semestre del 2024. Este servicio es Unica y exclusivamente para iniciar los tramites via
Internet en México. Es una simplificacién del proceso inicial de solicitud de algun tramite notarial. Suple las
solicitudes via correo electronico, WhatsApp o de forma presencial incorporando formularios inteligentes
que reducen el tiempo de respuesta por la Notaria, simplificando el proceso y permitiendo la firma en las
notarias afiliadas con un menor tiempo de espera. Ademas, mediante el portal se permite a los usuarios
conocer y saber un poco mas sobre los tramites notariales ofrecidos y se pretende tener un canal de
comunicacién en vivo para cualquier duda de los usuarios.

Lo que busca el Demandante es confundir al Experto y ganar ventaja con los recursos que tiene a su
disposicion. En ningdn momento se le ha comunicado al Demandado un interés por parte del Demandante
de llegar a algun acuerdo. Claramente lo que intentd fue desestimar su posicion como duefio del nombre de
dominio en disputa o esperando a que no tuviera oportunidad de contestar la Demanda. Admira mucho lo
que viene haciendo el Demandante de manera general. Para el Demandante hubiese sido un honor poder
haber tenido comunicaciones formales de parte del Demandante para llegar a algun tipo de arreglo. Pone a
disposicion de las partes el poder llegar a un acuerdo, en el cual le paguen por el nombre de dominio en
disputa en un precio justo dada la naturaleza misma de lo que el Demandante ya ha hecho y quizas para
simplificar y aumentar el proceso de captura de clientes.
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El Demandado concluye solicitando al Experto estime el valor real que pudiera tener para el Demandante
dada la naturaleza tan importante de su plataforma, y que éste pague el precio justo por el nombre de
domino en disputa que le corresponde al Demandado.

El Demandado se pone a disposicién del Experto para estimar el valor real del nombre de dominio en
disputa para llegar a un acuerdo econémico en la adquisicion del mismo. Este es el Unico proceso que
pudiese seguir para que esté de acuerdo. Le parece que asi es la Unica forma por la cual se deben ajustar
estos problemas sin tener que llegar a demandas.

En su respuesta a la Orden de Procedimiento N° 1, el Demandado mantiene que forma parte de la Comision
de Tecnologias y Medios Digitales del Colegio de Notarios del Estado de Nuevo Ledn y adjunta un extracto
de la Asamblea del Colegio correspondiente al mes de febrero 2024, en la cual se dicta que las comisiones
para el Bienio correspondiente al 2024 — 2026 seran enviadas mediante una circular, misma que también
anexa. Por otro, el Demandado sostiene que “Portal Notarial SA de CV” no existe ni se ha constituido en
México, pero al momento de configurar la pagina asociada al nombre de dominio en disputa, el
desarrollador incluyé esa denominacion como parte del borrador del proyecto de la pagina.

6. Debate y conclusiones

6.1 Idioma del procedimiento

El Registrador confirmé que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el
inglés. ElI Demandante solicité que el idioma del procedimiento sea el espafiol. El Demandado no aporto
comentarios al respecto. La Demanda y el Escrito de contestacién a la Demanda se presentaron en

espanol.

Por ende, de conformidad con el parrafo 10(a) del Reglamento, el Experto decide que el idioma de este
procedimiento es el espariol.

6.2. Cuestiones de fondo

Conforme al apartado (a) del parrafo 4 de la Politica, el Demandante debe acreditar la concurrencia de los
tres elementos siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de
productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;

(ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legitimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Se analizara a continuacion la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados requisitos
establecidos por la Politica en relacion con el presente caso. La carga de la prueba de cada requisito
corresponde al Demandante.

A. Identidad o similitud confusa

En base a las pruebas presentadas, el Experto considera que el Demandante ha demostrado tener
derechos sobre la marca registrada NOTARIO. Aunque la marca no esta registrada con respecto a
servicios notariales u otros servicios, los productos especificados en el registro no se toman en cuenta a los
fines del primer requisito del parrafo 4(a) de la Politica. Véase la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0,
seccion 1.1.2.
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El Demandante alega tener derechos también sobre una marca notoria no registrada “Portal Notarial” para
los servicios de la profesion notarial. Cabe recordar que demostrar derechos sobre una marca no registrada
implica que la misma se ha convertido en un identificador o distintivo valido, que los consumidores asocian
con el Demandante y sus productos o servicios. Véase la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, seccién 1.3.

El alegato del Demandante se apoya en el uso y reconocimiento de su nombre de dominio
<portalnotarial.es>. Este nombre de dominio incorpora no solo la supuesta marca no registrada, sino
también un dominio de primer nivel (o sea “.es”), que el Demandante utiliza en conexién con un sitio titulado
“Portal Notarial del Ciudadano”, que incorpora no solo la supuesta marca, sino también las palabras
adicionales “del Ciudadano”. No hay prueba de que el Demandante utilice la supuesta marca notoria en la
forma alegada de dos palabras sin mas.

El Experto hace notar que el nombre de dominio en disputa incorpora la marca NOTARIO del Demandante,
menos su Ultima letra. Ahade la palabra “portal” y la letra “I” (para conformar el adjetivo “notarial”). Debido a
que la casi totalidad de la marca NOTARIO es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa, esa
palabra adicional (“portal”) y la adjetivacion no evitan la similitud confusa entre el nombre de dominio en
disputa y la marca. Véase la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, seccion 1.8.

El nombre de dominio en disputa también incorpora un dominio de primer nivel (“.com”). Debido a que un
dominio de primer nivel es un requisito técnico de registro de un nombre de dominio, de manera general no
se tiene en cuenta en una evaluacién de similitud confusa a los fines del primer requisito del parrafo 4(a) de
la Politica. Véase la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, seccion 1.11.

En consecuencia, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con
respecto a la marca de productos NOTARIO sobre la que el Demandante tiene derechos y, por tanto,
declara cumplido el primer requisito del parrafo 4(a) de la Politica.

B. Derechos o intereses legitimos, Mala fe, y Ambito de la Politica

El Demandante sostiene que el sitio web del Demandado atenta claramente contra la funcién publica del
Notariado. Segun el Demandante, se puede deducir que el Demandado no es notario, porque éste no figura
en el directorio de notarios del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, que esta organizado en colegios
estatales!. Sin embargo, el Demandado presenté una resolucién del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Nuevo Ledn, firmada el 26 de mayo del 2023, designandolo Notario Publico Suplente N° 31 de
dicho Estado mexicano; y un extracto de las actas de la Asamblea del Colegio de Notarios del Estado de
Nuevo Ledn de febrero de 2024 con un circular que designa al Demandado integrante de la Comision de
Tecnologias y Medios Digitales de dicho Colegio para el bienio 2024 — 2026. El Experto ha podido verificar
la designacion del Demandado como integrante de esta Comisién en el sitio web del Colegio de Notarios del
Estado de Nuevo Ledn?. En estas circunstancias, el Experto esta satisfecho que el Demandado es notario
publico con el caracter suplente.

El Demandante se refiere a un caso anterior entre dos partes espafiolas en el marco de la Politica respecto
a las marcas notorias no registradas REGISTRO DE LA PROPIEDAD y REGISTRO MERCANTIL. Véase
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Esparia c. Jurisweb Interactiva S.L., supra. El
Experto observa que las denominaciones de esos registros, asi escritas, identifican entidades publicas
cuyas funciones aparecen reguladas en la normativa espafola, mientras la denominacion “Portal Notarial”,
asi escrita, no esta definida juridicamente y sus funciones no aparecen reguladas. Igualmente, los sitios
asociados a los nombres de dominio impugnados en el caso anterior utilizaban las denominaciones de los
registros citados en clara referencia a las entidades publicas correspondientes, mientras el sitio del
Demandado en el presente caso no hace referencia alguna al Demandante, ni a la direccién de su sitio web,
ni al titulo de su sitio web.

Por lo demas, se desprende del expediente que este caso plantea cuestiones complejas de hecho y

Véase “https://www.notariadomexicano.org.mx/directorio-de-notarios/”.
2Véase “http://cnpnl.org.mx/organigrama/”.
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derecho nacional con respecto al uso actual y previsto del nombre de dominio en disputa. Se requiere
analizar si el sitio web del Demandado constituye un preparativo demostrable para la utilizacion del nombre
de dominio en disputa en relacién con una oferta de buena fe de servicios, tomando en cuenta el significado
de las palabras “portal” y “notarial”, o si es mas probable que sea un pretexto para ofrecer el nombre de
dominio en disputa a la venta al Demandante, sobre todo cuando el Demandado hace hincapié en la
posibilidad de una eventual venta en su escrito de contestacion.

El Experto no esta dotado por la Politica con los procedimientos necesarios para resolver una disputa de la
complejidad de ésta, ya que no tiene el beneficio del testimonio de testigos, la divulgacion general de
documentos u otros instrumentos apropiados que normalmente estan disponibles para ayudar a un tribunal
a resolver tales controversias.

Es mas, el Demandante sostiene que todo lo concerniente a los notarios, por su funcién publica, merece
una proteccion especial. Mientras tanto, el Demandado solicita al Experto estimar el valor real del nombre
de dominio en disputa para llegar a un acuerdo econémico en la adquisicion del nombre de dominio en
disputa.

Se debe destacar que la Politica circunscribe su alcance a los supuestos de ciberocupacién de nombres de
dominio. La proteccion de funciones publicas, mas alla de la supresion del registro y del uso abusivos de
nombres de dominio, no es objetivo de la Politica. Tampoco es objetivo de la Politica el estimar valor de un
nombre de dominio para facilitar su venta. Por ende, el Experto considera que el presente caso queda fuera
del ambito de la Politica. Véase la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, seccion 4.14.6.

Por las razones expuestas, el Experto considera que no procede valorar mas el fondo del caso.

Conforme al apartado (k) del parrafo 4 de la Politica, queda a salvo el derecho que asiste a las Partes para
someter la controversia a un tribunal competente (u otra forma de resolucion), a fin de obtener una
resolucion independiente, que no se ve afectado ni se encuentra prejuzgado por esta decision.

7. Decisién

Por las razones expuestas, el Grupo de Expertos desestima la Demanda.
/Matthew Kennedy/

Matthew Kennedy

Experto Unico
Fecha: 9 de mayo de 2024
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