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CENTRO ORGANIZACION MUNDIAL
DE ARBITRAJE DE LA PROPIEDAD
Y MEDIACION INTELECTUAL

DECISION DEL EXPERTO
BeiGene Switzerland GmbH c. B.X.
Caso No. DES2024-0039

1. Las Partes
La Demandante es BeiGene Switzerland GmbH, Suiza, representada por Jacobacci & Partners, Espaia.

El Demandado es B.X., China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <tevimbra.es>.

El Registrador del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio
en disputa es Godaddy.

3. Iter Procedimental

La Demanda se present6 ante el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI (el “Centro”) el 3 de octubre de
2024. El 4 de octubre de 2024, el Centro envié a Red.es por correo electronico una solicitud de verificacion
registral en relacién con el nombre de dominio en disputa. El 7 de octubre de 2024, Red.es envi6 al Centro
por correo electronico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como
registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de
facturacion.

El Centro verificd que la Demanda cumplia los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de
resolucion extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cédigo de pais correspondiente a
Esparia (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los articulos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notifico formalmente la Demanda al
Demandado, dando comienzo al procedimiento el 8 de octubre de 2024. De conformidad con el articulo
16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij6 para el 28 de octubre de 2024.

Debido a un aparente problema con la notificacion, el Escrito de Notificacién de la Demanda y la Notificacion
de la Demanda, junto con la Demanda y los anexos, no fueron enviados al correo electrénico del
Demandado ni al correo electrénico del representante de la Demandante, por lo que el Centro concedi6 al
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Demandado un plazo de 5 dias (hasta el 5 de noviembre de 2024) para que indicara su voluntad de
participacion en el procedimiento.

El Demandado no contest6 a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificé al Demandado su falta de
personacion y ausencia de contestacion a la Demanda el 6 de noviembre de 2024.

El Centro nombré a Manuel Moreno-Torres como Experto el dia 12 de noviembre de 2024, recibiendo la
Declaracion de Aceptacion y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con articulo 5 del
Reglamento. El Experto considera que su hombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una compafiia farmacéutica suiza que comercializa, entre otros, un medicamento
oncolégico denominado TEVIMBRA del tipo inhibidores de los puntos de control inmunitario.

Es titular de la marca internacional TEVIMBRA con extension a la Union Europea con nimero de registro
1392575, registrada el 15 de enero de 2018 y, en vigor en la Unién Europea desde el 10 de marzo de 2023.

Asimismo, la Demandante es titular de numerosas marcas sobre TEVIMBRA en mas de cincuenta
jurisdicciones. La marca TEVIMBRA ha logrado gran difusién en el ambito farmacéutico.

La Demandante es titular de cincuenta nombres de dominio en relacién a dicha marca, por ejemplo:
<tevimbra.mx>, <tevimbra.co.uk> o <tevimbra.de>.

El nombre de dominio en disputa se registré el 21 de enero de 2024 por el Demandado y al momento de la
presentacion de la Demanda se encuentra aparcado en www.sedo.com donde se ofrecid inicialmente su
venta por la cantidad de GBP 5.500.

El Demandado registré el nombre de dominio <beimedplus.es> que reproduce la también marca de la
Demandante BEIMEDPLUS vy, sobre la que existe una disputa pendiente presentada ante el Centro con el
numero Caso OMPI No. DES2024-0040.

5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante

La Demandante alega haber demostrado los tres requisitos del Reglamento para que tenga lugar la
transferencia del nombre de dominio en disputa.

En especial, manifiesta que el Demandado no ha obtenido licencia o autorizacidon de uso de la marca
TEVIMBRA, ni tampoco autorizacion para su registro como nombre de dominio. Tampoco existen indicios
que el Demandado sea titular de derechos anteriores a los de la Demandante en relacién al término
“tevimbra”, ni parece ser comunmente conocido por el nombre de dominio en disputa.

El Demandado tenia conocimiento de la marca TEVIMBRA al momento del registro del nombre de dominio
en disputa habida cuenta su notoriedad en el sector farmaceutico. Ademas, considera que dicho
conocimiento de la Demandante queda reforzado por el registro de otro nombre de dominio que reproduce
otra marca de su titularidad como es BEIMEDPLUS.

Por lo demas considera que debe aplicarse la Doctrina de la Tenencia Pasiva y, que el intento de venta
encaja en uno de los supuestos de uso de mala fe.


https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DES2024-0040
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B. Demandado

El Demandado no contesto a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al articulo 2 del Reglamento, se procede a continuacién a analizar si se cumplen los siguientes
requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusion
con otro término sobre el que el demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el demandado carezca
de derechos o intereses legitimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio
en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

La presente Decision se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la
Politica uniforme de solucién de controversias en materia de nombres de dominio (la “Politica UDRP”), por
lo que el Experto también hara referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Politica UDRP y 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”).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiéon con otro término sobre el que la
Demandante alega poseer Derechos Previos

La Demandante aporta Derechos Previos sobre la marca TEVIMBRA en los términos del articulo 2 del
Reglamento.

La comparacion del nombre de dominio en disputa con los Derechos Previos de la Demandante nos permite
concluir que existe una reproduccién integra de la marca TEVIMBRA en el nombre de dominio en disputa.

Nota el Experto que, normalmente, el dominio superior geografico de primer nivel (por sus siglas en ingles
ccTLD), en este caso “.es”, no se tiene en cuenta al efecto de la comparacién que conlleva este requisito.
Ver la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, seccion 1.11.1.

Por ello, el Experto considera cumplido con el primer requisito del Reglamento.
B. Derechos o intereses legitimos

Conforme al Reglamento, corresponde al demandante demostrar que el demandado carece de derechos o
intereses legitimos. No obstante, decisiones anteriores han mantenido de forma unanime que habida
cuenta de que la mayoria de las evidencias se encuentran en poder del demandado basta con que el
demandante demuestre, prima facie, este requisito. Y, de lograrlo, correspondera al demandado presentar
la evidencia suficiente que permita demostrar sus derechos o intereses legitimos en el nombre de dominio.
Ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, seccién 2.1.

El Experto acepta, prima facie, las alegaciones presentadas e incontestadas de la Demandante, sobre la
falta de derechos o intereses legitimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, tiene en cuenta el Experto que en el presente caso la composicién del nombre de dominio en
disputa que reproduce integramente la marca de la Demandante determina un alto riesgo de afiliacion o, de
asociacion, con la Demandante. Ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, seccién 2.5.1.

En el presente caso el Demandado no ha contestado ni se ha personado en el procedimiento a pesar de
haber sido notificado debidamente por el Centro. Esta falta de colaboracion del Demandado ha dejado sin
rebatir el caso prima facie presentado por la Demandante, sin que exista evidencia de posibles derechos e
intereses sobre el nombre de dominio en disputa.


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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Por tanto, se considera cumplido el segundo requisito del Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El tercer requisito del Reglamento consiste en que la Demandante demuestre que el registro o el uso del
nombre de dominio en disputa es de mala fe.

El Experto considera que, en base a las pruebas del expediente, el Demandado registré el nombre de
dominio en disputa con el fin de ofrecerlo a la venta. Venta que se pretende realizar por un valor de GPB
5,500 probablemente que va mas alla del coste normal de adquisiciéon. Esta circunstancia avalaria un
registro de mala fe en los términos del articulo 2 del Reglamento.

Por otra parte, el Experto acude a la seccion 3.1.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 sobre factores
de registro y uso de mala fe cuando dice: “Puede incluir un escenario donde el Demandado ha registrado
en diferentes ocasiones un nombre de dominio con abuso a los derechos marcarios de un tercero.”

Efectivamente y como ha comprobado el Experto, el Demandado aparece involucrado en otros
procedimientos UDRP o nacionales ante la OMPI como parte demandada, habiendo sido confirmado en
todos ellos la transferencia de los nombres de dominio a favor de los titulares de las marcas. Cuanto
antecede coincide con el supuesto de registro de mala fe del articulo 2 del Reglamento (“[e]l Demandado
haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los
mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad
de esa indole)”. Véanse, por ejemplo, Fashion Nova, LLC v. [B.X.], Caso OMPI No. D2023-2553, y Fashion
Nova, LLC v. [B.X.], Caso OMPI No. DMD2022-0005.

Adicionalmente, se ha venido interpretando que pueden existir otras circunstancias que apoyarian la
conclusién de un registro o uso de mala fe fuera del articulo 2 del Reglamento. Efectivamente, en el
presente expediente el Experto considera que, en la balanza de probabilidades, el Demando conocia o
debia conocer a la Demandante y sus marcas al momento del registro del nombre de dominio en disputa. A
esta conclusion se alcanza en base a que TEVIMBRA es por un lado muy conocido en el sector
farmacéutico y, por otro lado, es un término de ficcion, circunstancia que hace dificil y poco probable su
reproduccién al azar. Ademas, el Demandado registré como nombre de dominio otra marca de la
Demandante y, de ello, podemos deducir que, cuanto menos, el Demandado conocia a la Demandante y
sus marcas. Este conocimiento previo de la marca de la Demandante aboca a la calificacion del registro
como de mala fe.

Por cuanto antecede, el Experto considera que el Demandado registré y usé el nombre de dominio en
disputa de mala fe y, por ello, da por probado el tercero de los requisitos del Reglamento.

7. Decisién

Por las razones expuestas, en conformidad con el articulo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el

nombre de dominio <tevimbra.es> sea transferido a la Demandante.

Manuel Moreno-Torres
Experto
Fecha: 27 de noviembre de 2024

El Experto ha dejado unicamente las iniciales del nombre del demandado en su referencia a los Caso OMPI No. D2023-2553, y Caso
OMPI No. DMD2022-0005, si bien ha podido comprobar que el nombre del demandado confirmado como registrante del nombre de
dominio en disputa se corresponde con el nombre del demandado en las citadas decisiones.
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