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CENTRO ORGANIZACION MUNDIAL
DE ARBITRAJE DE LA PROPIEDAD
Y MEDIACION INTELECTUAL

DECISION DEL EXPERTO
Alain Afflelou Franchiseur c. Benson & Ashley S.L.
Caso No. DES2024-0042

1. Las Partes
La Demandante es Alain Afflelou Franchiseur, Francia, representada por Novagraaf France, Francia.

El Demandado es Benson & Ashley S.L., Espafia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <alanafflelou.es>.
El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es.

El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Acens Technologies S.L.U.

3. Iter Procedimental

La Demanda se present6 ante el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI (el “Centro”) el 29 de octubre
de 2024. EI 30 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 31 de octubre de 2024, Red.es
envi6 al Centro por correo electrénico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que
figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo,
técnico y de facturacion.

El Centro verifico que la Demanda cumplia los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de
resolucion extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el coédigo 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 31 de octubre de 2024. De conformidad con el articulo
16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij6é para el 20 de noviembre de 2024.

El Demandado no contesté a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificé al Demandado su falta de
personacion y ausencia de contestacién a la Demanda el 21 de noviembre de 2024.
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El Centro nombré a Maria Baylos Morales como Experta el dia 27 de noviembre de 2024, recibiendo la
Declaracion de Aceptacion y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con articulo 5 del
Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante fue inscrita en el Registro de Comercio de Paris el 1 de febrero de 2011. Su actividad va
dirigida a franquiciar productos y servicios épticos en Europa.

La Demandante es titular de dos marcas internacionales que designan la Union Europea como lugar de
proteccion, y, por tanto, Espana:

Marca Internacional No. 1302914, denominativa, registrada el 10 de marzo de 2016, para distinguir
productos y servicios de las clases 3, 5, 9, 10, 35, 36, 37, 38 y 44.

Marca Internacional No. 555412, denominativa, registrada el 21 de junio de 1990, para distinguir productos y
servicios de las clases 5, 9, 10, 14, 18, 20, 24, 25, 35y 38.

La Demandante es titular de los siguientes nombres de dominio:

<afflelou.com> registrado el 13 de septiembre de 1999.
<affelou.net> registrado el 17 de junio de 1999.
<alainafflelou.com> registrado el 2 de mayo de 1998.

El nombre de dominio en disputa <alanafflelou.es> fue registrado el 25 de julio de 2024. En la actualidad el
nombre de dominio en disputa no tiene actividad sino que dirige a la pagina de SEO (Search Engine
Optimization) que esta dedicada a optimizar los motores de bisqueda de paginas web sin que el
Demandado haya desarrollado ninguna pagina web.

5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante

La Demandante sefala que fue fundada el 1972, siendo uno de los principales franquiciadores de productos
y servicios opticos en Europa.

La Demandante se refiere a las dos marcas internacionales que tiene registradas y a los nombres de
dominio de los que es titular, que ya se han relacionado en los Antecedentes de Hecho de esta decision.
También cita su razén social como derecho a esta denominacion.

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa <alanafflelou.es> es confundible con su
nombre comercial, sus nombres de dominio y sus marcas porque lo Unico que le diferencia de estos es la
falta de la letra “i”, considerando que es un error apenas perceptible. En este sentido se refiere a la decision
recaida en Bollore c. Whois Privacy Protection Foundation / Prine Sammy, Caso OMPI No. D2020-0428, en
la que se declara que un error ortografico comun, obvio o intencionado con respecto a la marca del
Demandante no es suficiente para evitar la confusion, a los efectos del primer elemento.

Por ello la Demandante entiende que los usuarios de Internet pensaran que el nombre de dominio en
disputa pertenece a la Demandante o ha sido registrado a su nombre o por su encargo, lo cual resulta
agravado por la notoriedad de sus marcas en Francia y en el mundo, en relacién con productos o servicios
opticos.


https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=d2020-0428
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La Demandante apoya la falta de derechos e intereses legitimos del Demandado en la inexistencia de un
registro a su nombre con esa denominacion ni autorizacion para registrar el nombre de dominio en disputa.

En cuanto a la mala fe en el registro o en el uso, la Demandante argumenta que el nombre de dominio en
disputa esta conectado a una pagina de espera por lo que no esta siendo usado. Ademas, la Demandante
considera que el Demandado ha podido crear una direccion de correo electronico con el nombre de dominio
en disputa para enviar correos fraudulentos a clientes, prestadores de servicios o proveedores, haciéndose
pasar por la Demandante para obtener datos personales o realizar pedidos en nombre de la empresa. Esta
afirmacién la hace sobre la base de que el nombre de dominio en disputa se encuentra en la pagina de
Mxtoolbox que es una herramienta integral disefiada para diagnosticar y resolver problemas relacionados
con el correo electrénico.

Por ultimo, cita dos decisiones bajo la Politica Uniforme de resolucién de controversias en materia de
nombres de dominio (“Politica UDRP”), en las que el actual Demandado registré los nombres de dominio
<alainafflelou.com> y <afflelou.es>, acordandose la transferencia a la Demandante. Se trata de las
resoluciones Alain Afflelou Franchiseur c. Benson E Ashley S.L., Caso OMPI No. D2021-3053 y Alain
Afflelou Franchiseur c. Benson & Ashley S.L., Caso OMPI No. DES2021-0036.

La Demandante finaliza solicitando que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.
B. Demandado

El Demandado no contesto a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

La presente decision se establece sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la
Politica UDRP, por lo que la Experta también hara referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Politica
UDRP.

Igualmente, y por las mismas razones, se tomara en cuenta la Sinopsis de las opiniones de los grupos de
expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Politica UDRP, tercera ediciéon
(“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

El Reglamento establece en su articulo 2 que la Demandante ha de ostentar “Derechos Previos”,
considerando como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en Espafia. Como ya se ha
indicado en los Antecedentes de Hecho de esta decision, la Demandante es titular de dos marcas
internacionales que designan como espacio protegido la Unién Europea y, por tanto, Espafia. Dichas
marcas consisten en la denominacion ALAIN AFFLELOU. En consecuencia, la Demandante posee
Derechos Previos.

El nombre de dominio en disputa incorpora las marcas de la Demandante con excepcion de la letra “i” que
es omitida. Este dato suele ser un error ortogréafico obvio o intencional que no evita la similitud hasta el
punto de causar confusidon. Asi, como indica la seccion 1.9 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, la
existencia de un error ortografico comun, obvio o intencionado de una marca en un nombre de dominio en
disputa evidencia que éste es confusamente similar a la marca relevante, a los efectos del primer elemento
(en este caso, el primer requisito del Reglamento), puesto que dicho nombre de dominio en disputa contiene
aspectos reconocibles de la marca en cuestion.



https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=d2021-3053
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=des2021-0036
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 otra parte, la inclusidn del “ccTLD” “.es” no suele considerarse como relevante ya que es un requisito
técnico; en este caso indicativo del codigo territorial del pais correspondiente a Espafa en el sistema de
nombres de dominio.

Asi viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Politica UDRP y el Reglamento, como, por
ejemplo, Segway LLC c. Chris Hoffman, Caso OMPI No. D2005-0023; Dell Inc. c. Horoshiy, Inc., Caso
OMPI No. D2004-0721; ThyssenKrupp USA, Inc. c. Richard Giardini, Caso OMPI No. D2001-1425;
Myrurgia, S.A. c. Javier Ilvan Madrofio, Caso OMPI No. D2001-0562; Rba Edipresse, S.L. c. Invitec Renting
S.L., Caso OMPI No. DES2009-0053.

Por tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a los Derechos
Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el primer requisito contenido en el
articulo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legitimos

La Demandante ha probado prima facie la falta de derechos o intereses legitimos del Demandado.

Por tanto, aportar evidencias de que tales derechos o intereses legitimos existen corresponde a este ultimo.
Sin embargo, el Demandado no se ha personado en este procedimiento ni ha contestado a la Demanda
donde podia haber alegado sus derecho o intereses legitimos para registrar el nombre de dominio en
disputa.

En efecto, la Demandante afirma que el Demandado no posee un registro con el término que configura el
nombre de dominio en disputa, ni ha sido autorizado por la Demandante para usar sus marcas como
nombre de dominio. Tampoco se observa que antes de la notificacion de la Demanda, el Demandado haya
hecho una oferta de buena fe de bienes o servicios ni preparativos para ello. Por el contrario, el nombre de
dominio en disputa se dirige a la pagina de SEO (Search Engine Optimization) que esta dedicada a
optimizar los motores de busqueda de paginas web sin que el Demandado haya desarrollado hasta la
actualidad un sitio web.

Estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito
exigido por el Reglamento en el articulo 2.

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

En el Reglamento, el registro y el uso de mala fe no han de darse conjuntamente sino que puede existir el
uno sin tener que concurrir el otro. Vamos, por tanto, a examinar en primer lugar si el registro del nombre
de dominio en disputa se hizo de mala fe, como afirma la Demandante.

Para ello es fundamental determinar si el Demandado conocia o debia conocer, antes de proceder a dicho
registro, a la Demandante y sus marcas, siendo importante para valorar la concurrencia de este tercer
requisito si dichas marcas son anteriores o no al referido registro del nombre de dominio en disputa.

En los Antecedentes de Hecho de esta decisidén se han relacionado las marcas de la Demandante que son
base de este procedimiento. De las dos marcas internacionales titularidad de la Demandante, la primera
data de 1990 y la segunda de 2016, por tanto son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa
que se registro el 25 de julio de 2024.

Por otra parte, la denominacién de las marcas de la Demandante obedece a su propia razén social.
Ademas, los nombres de dominio de la Demandante fueron registrados en 1998 y 1999, en concreto el
nombre de dominio <alainafflelou.com> lo fue en 1999 y la pagina web que alojan tiene presencia
internacional por lo que una simple busqueda en Internet hubiera permitido al Demandado conocer a la
Demandante y sus marcas.


https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=d2005-0023
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=d2004-0721
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=d2001-1425
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=d2001-0562
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=des2009-0053
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Ademas, el término que constituye el nombre de dominio en disputa coincide practicamente con las marcas
de la Demandante por lo que es dificil que sea fruto de la casualidad. El Demandado ha introducido un error
ortografico que no parece involuntario sino destinado a intentar diferenciarse de la razén social de la
Demandante y sus marcas. Por tanto, en el balance de probabilidades, la Experta se inclina a considerar
que el Demandado conocia o debia conocer a la Demandante y sus marcas antes del registro del nombre
de dominio en disputa y a inferir que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, sin que el
Demandado haya aportado nada que permita a la Experta concluir de otra manera.

Por ultimo, aunque el Reglamento no exige que se acredite también que el uso que el Demandado hace del
nombre de dominio en disputa es de mala fe, conviene destacar que la Unica actividad que ha realizado el
Demandado hasta la actualidad es alojarlo en la pagina de SEO, dedicada a optimizar las paginas de
busqueda de paginas web, es decir, una pagina de espera a que se desarrolle un sitio web, lo que nunca ha
sucedido.

Por todo ello, la Experta considera que la Demandante ha cumplido con el tercer requisito del Reglamento.

7. Decision

Por las razones expuestas, en conformidad con el articulo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el
nombre de dominio <alanafflelou.es> sea transferido a la Demandante.

/Maria Baylos Morales/

Maria Baylos Morales

Experta

Fecha: 12 de diciembre de 2024
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