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CENTRO ORGANIZACION MUNDIAL
DE ARBITRAJE DE LA PROPIEDAD
Y MEDIACION INTELECTUAL

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Jaume Lahoz Bonaventura, Carlos Santa Engracia Gonzalez c. Alexandru
Onea, Mangudai S.R.L

Caso No. D2024-4556

1. Las Partes

Los Demandantes son Jaume Lahoz Bonaventura, Espafia (“Primer Demandante”) y Carlos Santa Engracia
Gonzélez (“Segundo Demandante”), Espafa, representados por Barcel6 Abogados, Espana.

El Demandado es Alexandru Onea, Mangudai S.R.L, Rumania, representado internamente.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <topesdegama.com>. El nombre de
dominio en disputa esta registrado con Soluciones Corporativas IP, LLC (el “Registrador”).

3. Iter Procedimental

La Demanda se present6 ante el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI (el “Centro”) el 6 de noviembre
de 2024. El mismo dia, el Centro envio al Registrador por correo electrénico una solicitud de verificacion
registral en relacion con el nombre de dominio en disputa. El mismo dia, el Registrador envi6 al Centro por
correo electrénico su respuesta revelando la informacién del registrante y datos de contacto del nombre de
dominio en disputa que difieren del Demandado nombrado (Desconocido) e informacién de contacto
identificados en la Demanda. EIl Centro envié una comunicacion por correo electronico al Demandante el 7
de noviembre 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. El Demandante presenté una Demanda
Enmendada el 8 de noviembre de 2024.

El Centro verifico que la Demanda, junto con la Demanda modificada, cumplia los requisitos formales de la
Politica uniforme de solucién de controversias en materia de nombres de dominio (la “Politica” o “Politica
Uniforme”), el Reglamento para la Politica uniforme de solucidon de controversias en materia de nombres de
dominio (el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional de la Politica uniforme de solucion 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 12 de noviembre de 2024. De conformidad con el parrafo
5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij6 para el 2 de diciembre de 2024. Un escrito fue
presentado por un tercero el 14 de noviembre de 2024. El Escrito de contestacion a la Demanda fue
presentado por el Demandado ante el Centro el 2 de diciembre de 2024.
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El Centro nombré a Matthew Kennedy como miembro unico del Grupo Administrativo de Expertos el 6 de
diciembre de 2024. El Experto considera que su hombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El Experto ha presentado la Declaraciéon de Aceptacion y de Imparcialidad e Independencia, tal y como
solicito el Centro de conformidad con el parrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

Los Demandantes constituyeron una empresa espafiola bajo la denominaciéon Tope de Gama S.L. el 3 de
febrero de 2016 con el objeto de realizar actividades de produccion cinematografica y de video. Desde su
constitucion, la sociedad presta servicios de creacion de contenido digital y promocién de productos
tecnologicos. Los Demandantes son titulares de las marcas siguientes:

- marca verbal espafiola N° M3624296(9) TOPEDEGAMA, registrada el 31 de enero de 2017
(solicitada el 18 de julio de 2016); y

- marca verbal espafiola N° M3635993(9) TOPESDEGAMA, registrada el 10 de abril de 2017
(solicitada el 21 de octubre de 2016).

Ambas marcas estan registradas para uso con servicios en la clase 38 y estan en vigor. El Primer
Demandante registré el nombre de dominio en disputa el 28 de septiembre de 2016. Los Demandantes
operan también cuentas en redes sociales con los nombres “Topes de Gama” y “topesdegama” que ahora
tienen mas de 3 millones de suscritores en YouTube, mas de 1 millén de seguidores en TikTok y mas de
medio millén de seguidores en Instagram.

El 2 de diciembre de 2016, Tope de Gama S.L. y otra empresa (“la empresa socia”) constituyeron la
sociedad Topezone S.L. y, en la misma fecha, subscribieron un pacto de socios acordando que el objeto de
la nueva sociedad era el desarrollo y explotacion del negocio de una pagina web asociada al nombre de
dominio en disputa. Esta pagina publicaba las ofertas y analisis de los mejores productos tecnolégicos, con
publicidad y enlaces a los sitios de terceros donde los productos analizados se pueden comprar. El
Segundo Demandante renovo el registro del nombre de dominio en disputa el 19 de agosto de 2020 por
cinco afos.

Segun las pruebas, la empresa socia informé al Primer Demandante el 12 de enero de 2021 que habia
cambiado al Registrador del nombre de dominio en disputa y le propuso al Primer Demandante que
aceptara un correo para confirmar los datos de titularidad (que supuestamente no habian cambiado). El
nombre de dominio en disputa fue transferido al CEO de la empresa socia el mismo dia. Los Demandantes
pretenden que no prestaron su consentimiento para realizar el cambio de titularidad.

Surgié un desacuerdo entre los socios de Topezone S.L. respecto al contenido de la pagina web asociada al
nombre de dominio en disputa. En septiembre de 2022, mantuvieron conversaciones acerca de la
disolucion de la sociedad, durante las cuales el Segundo Demandante pidié que se le devolviera la
titularidad del nombre de dominio en disputa.

El 11 de diciembre de 2022, el CEO de la empresa socia solicité la marca figurativa de la Uniéon Europea N°
018808439 TG TOPES DE GAMA, que fue registrada el 4 de mayo de 2023, para uso con servicios en las
clases 35y 38. Este registro esta en vigor. Una accion de nulidad iniciada por los Demandantes el 4 de
septiembre de 2024 esta pendiente.

El 27 de abril de 2023, la empresa socia inicié un procedimiento arbitral contra Tope de Gama S.L. y el
Segundo Demandante ante la Corte de Arbitraje de la Camara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de
Madrid. La Arbitro emitié su Laudo final el 21 de marzo de 2024. No se pronuncié sobre la titularidad del
nombre de dominio en disputa, pero consideré que, segun las pruebas practicadas, mas alla de una
expresion utilizada comunmente en el sector, “topesdegama” y “topedegama” eran expresiones asociadas a
los Demandantes entre el publico seguidor de medios digitales que publicitaban tecnologia vinculada a la
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telefonia movil, con una intensidad de uso que permitiria llegar a calificarlas como marca renombrada. Por
otros motivos, declaré que Tope de Gama S.L. habia infringido su deber de lealtad y de evitar situaciones de
conflicto de interés por la puesta en marcha de actividades concurrentes con la de Topezone S.L.,
condenando a Tope de Gama S.L. y al Segundo Demandante a indemnizar a Topezone S.L. El Laudo
devino firme el 21 de mayo de 2024.

El 20 de mayo de 2024, el CEO de la empresa socia (en adelante “el Vendedor”) vendi6 el nombre de
dominio en disputa al Demandado, una empresa rumana que se dedica a actividades relacionadas con la
tecnologia informatica y la elaboracién de software. El Vendedor conocia personalmente al administrador
del Demandado. El Demandado pagé un precio conforme con una tasacion realizada por un tercero,
asumiendo asimismo la obligacién de utilizar el nombre de dominio en disputa durante diez afios a
actividades unica y exclusivamente relacionadas con el marketing digital, el marketing de afiliacion o la
publicacién de noticias relacionadas con cualquier tipo de novedad tecnolégica, telefonia mévil o
electrodomésticos. En la misma fecha se formalizé un contrato de arrendamiento del nombre de dominio en
disputa entre el Demandado y Topezone S.L. por un plazo de 15 afios a cambio de una renta mensual sin
actualizaciones, asumiendo Topezone S.L. la obligacion de destinar la pagina web a la difusion de
contenidos sobre nuevas tecnologias, electrodomésticos, telefonia moévil y otros productos, asi como al
marketing de afiliacion y a cualquier otra forma de publicidad a través de Internet. Se acordé que los
derechos de propiedad intelectual son siempre de Topezone S.L.

Actualmente, el nombre de dominio en disputa redirige a una pagina web operada por Topezone S.L. la cual
publica ofertas y analisis de los mejores productos tecnoldgicos. El Vendedor es el director del equipo de
redaccion.

El 11 de junio de 2024, la junta general de Topezone S.L. aprobé la exclusién como socio de Tope de Gama
S.L. El 23 de julio de 2024, la representante de los Demandantes envio6 al operador de la pagina web una
carta de requerimiento de cese de conducta. El 25 de septiembre de 2024, los Demandantes enviaron una
denuncia al Registrador respecto al nombre de dominio en disputa.

5. Alegaciones de las Partes
A. Demandantes

Los Demandantes sostienen que han satisfecho cada uno de los elementos requeridos por la Politica para
la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En particular, los Demandantes sostienen que son cotitulares reales y legitimos del nombre de dominio en
disputa, no solo por proceder a su registro sin haber dado su consentimiento para su cesion, sino también
por ser ambos cotitulares de las marcas espafiolas TOPEDEGAMA y TOPESDEGAMA. Los Demandantes
son los creadores de la marca en sus distintas versiones y los titulares originarios del nombre de dominio en
disputa. La marca es calificable de marca notaria.

El Demandado no tiene derechos ni intereses legitimos respecto al nombre de dominio en disputa. El
administrador del Demandado esta vinculado directamente con el Vendedor y sigue éste manteniendo el
control y gestion indirecta del nombre de dominio en disputa con la finalidad de perjudicar los intereses de
los Demandantes.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. El proyecto Topesdegama, la
marca que lo identifica y el nombre de domino en disputa de idéntica denominacién son titularidad y
pertenecen a los Demandantes. La sociedad Topezone S.L., de la que Tope de Gama S.L. ya no es socio,
sigue explotando la pagina web sin el consentimiento de su legitimo titular (los Demandantes). Nila marca
ni el nombre de dominio en disputa son activos de Topezone S.L. En consecuencia, no existe ninguna
autorizacién para el uso y explotacion del nombre de dominio en disputa. Los hechos permiten afirmar la
concurrencia de los factores para sostener la mala fe del administrador del Demandado y de la ausencia de
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sus derechos e intereses legitimos en la explotaciéon del nombre de dominio en disputa, que secunda la
gestion y control indirecto del nombre de dominio en disputa por parte del Vendedor con la Unica finalidad de
infringir los derechos de exclusiva de los Demandantes, asi como obstaculizar la explotacion comercial del
nombre de dominio en disputa por sus legitimos titulares.

B. Demandado
El Demandado solicita la integra desestimacion de la Demanda.

Segun el Demandado, la Demanda deja clara la existencia de un conflicto al que el Demandado es
totalmente ajena. En realidad, es una disputa entre los Demandantes y un tercero. Ademas, viendo que la
Demanda se presenta después de que se haya dictado un laudo arbitral que les haya hecho pagar las
responsabilidades en que incurrieron, después de que ya no sean socios de la compania Topezone S.L., lo
que pretenden los Demandantes en realidad es seguir extendiendo el conflicto derivado de la division o de
la salida que hayan tenido de esa empresa, a la que el Demandado es también por supuesto ajeno. De
querer estirar el conflicto, los Demandantes deberian haberlo hecho dirigiéndose a la persona o empresa
con quien lo tengan abierto, evitando involucrar a terceros que nada tienen que ver con sus disputas.

La compra y gestion de nombres de dominio, para su posterior explotacién por distintas vias, forma parte del
objeto social del Demandado. De ahi que, en su momento, estuviera interesada en adquirir el nombre de
dominio en disputa, porque conocia de su actividad e impacto y porque el administrador del Demandado
conocia personalmente al Vendedor. El Demandado se convirtioé en el propietario del nombre de dominio
en disputa porque lo comprd, mediante adquisicidon a quien era su titular registral, y pago por ello el precio
convenido que se ajustaba al valor de mercado. El Demandado, en ejercicio de su autonomia de la
voluntad y de la libertad de empresa, ha encontrado como férmula para financiar la adquisicion y obtener
incluso un rendimiento para ello, el establecimiento de una relacién de arrendamiento con la compafia
Topezone S.L., que es por tanto quien esta utilizando el nombre de dominio en disputa y quien paga por ello
una renta al Demandado. Cuando acabe el arrendamiento, la voluntad final del Demandado es explotar
directamente la pagina web para la misma finalidad o venderla a un tercero.

Quien adquiere, consultando el registro, tiene la presuncion juridica de ser un tercero de buena fe, a quien
no resulta exigible conocer eventuales disputas soterradas y que no tengan caracter de informacion publica.
La exigencia de autotutela para el comprador se limita a verificar que aquél que le vende un bien (en este
caso un nombre de dominio) tiene la condicion de titular legitimo del mismo, existiendo como es légico una
presuncion de exactitud de los datos registrales. Asi pues, en la medida en que el Demandado adquiere el
nombre de dominio en disputa a quien es su propietario inscrito en el registro correspondiente, esta
cumpliendo con todo aquello que le resulta exigible. Es por ello un comprador de buena fe.

Ya hay un procedimiento abierto entre los Demandantes y el Vendedor respecto a una cuestion de marcas.
En nada afecta a este proceso, que no versa sobre marcas sino sobre un nombre de dominio.
TOPESDEGAMA no es una marca notoria.

Los Demandantes han competido contra el nombre de dominio en disputa cuya titularidad ahora pretenden
obtener. El pacto de socios entre los accionistas de Topezone S.L. no importa a los efectos del presente
proceso. Si el cambio de titularidad del nombre de dominio en disputa entre el Primer Demandante y el
Vendedor fue o no fraudulento es algo que deberan resolver entre ellos. El Demandado carece de
informacion al respecto. Respecto al posterior cambio de titularidad operado entre el Vendedor y el
Demandado, la Demanda no contiene motivo alguno por el que se pueda considerar fraudulenta o efectuada
de mala fe; el Demandado ni siquiera conoce a los Demandantes. La compraventa del nombre de dominio
en disputa se sujetd a la legislacion espanola, resultando que en el ordenamiento espariol se concede gran
importancia del denominado “tercero de buena fe”, para proteger a quienes se encuentren en una situacion
como la del Demandado. Los Demandantes aseguran estar sufriendo un grave dafio, pero le conceden
escasa importancia.
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6. Debate y conclusiones
6.1 Cuestiones preliminares
A. Consolidacion: Demandantes multiples

La Demanda y la Demanda enmendada fueron presentadas por dos Demandantes. Los Demandantes son
ambos titulares de registros de marcas pertinentes. El Experto determina que los Demandantes tienen un
agravio comun contra el registrante del nombre de dominio en disputa y que es eficiente permitir la
consolidacion de sus reclamos. El Experto no ve ninguna circunstancia por la cual la consolidacién de los
reclamos resultaria injusta o inequitativa para cualquiera de las Partes. Por lo tanto, los Demandantes se
denominan colectivamente a continuaciéon como “el Demandante”, salvo que se indique lo contrario.

B. Escrito recibido del Vendedor

El Vendedor del nombre de dominio en disputa envié un escrito al Centro, manifestando que él no tiene
nada que ver con la presente disputa porque él no es el titular actual. Confirma que él era el titular del
nombre de dominio en disputa en su momento, pero lo transmitié a un tercero de manera correcta 'y
siguiendo los trdmites oportunos. Su actuacién nunca ha sido de mala fe.

El Vendedor solicita (1) que no se remitan mas comunicaciones relativas a este proceso a su empresa; y
(2) que se conmine a las Partes a dirimir cualquier disputa que tengan entre ellos sin involucrarlo a él, en
particular, absteniéndose de efectuar manifestaciones injuriosas acerca de su persona.

El Experto observa que (1) nada en el Reglamento obliga al Centro a remitir mas comunicaciones a la
empresa del Vendedor como tercero si ésta no quiere recibirlas; y (2) cabe reflejar en los antecedentes de
hecho las circunstancias de transmision del nombre de dominio en disputa al Demandado. Sin embargo, al
no ser parte en este proceso, el Experto no ve ninguna razén contundente para registrar el nombre del
Vendedor en esta Decision.

C. Costos del procedimiento

El Demandado solicita que se imponga a los Demandantes el pago de todos los costos del presente
procedimiento, incluyendo aquellos en los que el Demandado ha tenido que incurrir para la defensa de sus
legitimos intereses, por cuanto esta ante una pretension totalmente artificiosa que trata de involucrar al
Demandado en un conflicto que enfrenta a los Demandantes con un tercero, siendo ése un conflicto al que
el Demandado es totalmente ajeno.

Cabe recordar que la Politica no habilita al Experto a ordenar el pago de costos. Sin embargo, después de
considerar las presentaciones, el Experto si esta habilitado a considerar a los efectos de la Politica si la
Demanda se presentd de mala fe. Véase Seccion 6.2C infra.

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

A. Identidad o similitud confusa

El primer elemento funciona principalmente como un requisito de legitimacion. La prueba de legitimacion (o
umbral) para la similitud confusa implica una comparacion razonada pero relativamente sencilla entre la
marca del demandante y el nombre de dominio en disputa. Véase la Sinopsis de las opiniones de los
grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Politica UDRP, tercera edicién
(“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), seccion 1.7.

El Demandante ha demostrado derechos con respecto a la marca TOPESDEGAMA a los efectos de la
Politica. Véase la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, seccién 1.2.1.

La totalidad de la marca se reproduce dentro del nombre de dominio en disputa. Su Unico elemento
adicional es una extension del dominio de nivel superior (“.com”) lo cual, siendo un requisito estandar de
registro de nombres de dominio, no se debe tomar en cuenta con aras a la evaluacion de identidad. En
consecuencia, el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca a los efectos de la Politica. Véase la
Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, seccion 1.7.

Por ende, el Experto considera que el primer elemento de la Politica ha quedado establecido.
B. Derechos o intereses legitimos, mala fe, y el ambito de la Politica

Este no es un caso tipico de ciberocupacion. Si bien queda claro que los Demandantes no autorizaron el
registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, ellos si habian autorizado
anteriormente su uso por parte de Topezone S.L., que ahora es la arrendataria del Demandado.

Cabe desestimar el argumento del Demandado de que la responsabilidad del comprador de un nombre de
dominio se limita a verificar que el vendedor es el registrante. La evaluacion de mala fe bajo la Politica es
mucho mas amplia, abarcando circunstancias en las que un comprador intenta aprovechar la reputacion del
titular de una marca, que no es el registrante del nombre de dominio, al momento de adquirirlo de otra parte.

Se desprende del expediente que este caso plantea cuestiones complejas de hecho y derecho en relacion
(i) al conocimiento del Demandado respecto a los Demandantes y su marca TOPES DE GAMA al momento
de adquirir el nombre de domino en disputa, tomando en cuenta el arreglo por el cual el Demandado facilitd
al Vendedor deslindarse de la titularidad del nombre de dominio en disputa mientras este ultimo mantenia
control sobre lo mismo, y (ii) con respecto a la gestién de la actual arrendataria que viene explotando el
nombre de dominio en disputa desde su creacion y los posibles derechos o intereses que dimanan de la
marca registrada TG TOPES DE GAMA.

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 divulgacién general de
documentos u otros instrumentos apropiados que normalmente estan disponibles para ayudar a un tribunal
a resolver tales controversias.

Se debe destacar que la Politica circunscribe su alcance a los supuestos de ciberocupacion de nombres de
dominio. Por ende, el Experto considera que el presente caso queda fuera del ambito de la Politica y que
no procede valorar mas el fondo. Véase la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, seccién 4.14.6.

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
resolucién independiente, que no se ve afectado ni se encuentra prejuzgado por esta decision.


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/overview3.0/
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
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C. Secuestro inverso de nombres de dominio

En el parrafo 15(e) del Reglamento se dispone que, si después de examinar los escritos presentados por las
Partes, el Experto considera que la Demanda se presenté de mala fe, por ejemplo, en un intento de
secuestro inverso de un nombre de dominio o de hostigamiento al titular del nombre de dominio, el Experto
declarara en su decision que la Demanda se presenté de mala fe y constituye un abuso del procedimiento
administrativo. La mera falta de éxito de la Demanda no es, por si sola, suficiente para constituir un
secuestro inverso de un nombre de dominio. Véase la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, seccion 4.16.

El Demandado califica la Demanda de pretension totalmente artificiosa que trata de involucrarlo en un
conflicto que enfrenta a los Demandantes con un tercero, siendo ése un conflicto al que el Demandado es
totalmente ajeno.

El Experto recuerda que este procedimiento tiene como objeto el nombre de dominio en disputa, cuyo titular
actual es el Demandado. En este sentido, se trata de un conflicto que enfrenta a los Demandantes con el
Demandado, no con un tercero. Esto no excluye que sean pertinentes las circunstancias en que el
Demandado adquirié el nombre de dominio en disputa del Vendedor y lo arrenda al mismo. Por ende, el
Experto no considera que la Demanda se haya presentado de mala fe.

7. Decisién

Por las razones expuestas, se desestima la Demanda.
/Matthew Kennedy/

Matthew Kennedy

Experto Unico
Fecha: 19 de diciembre de 2024


https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
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