CIBERTRIBUNAL PERUANO

Expediente: 002-2025-CRC

Reclamante: BILLBOARD IP HOLDINGS, LLC
Titular del nombre de dominio: FRANCIS
ANTONY LOPEZ GONGORA

Nombre de dominio: billboard.com.pe

Resoluciéon No. 5
Barcelona, 7 de mayo de 2025
VISTOS:

Que, la Reclamante en la presente controversia, es la empresa BILLBOARD IP
HOLDINGS, LLC la cual se encuentra debidamente representada por la sefiora
Claudia Maria Fernandini Valle Riestra, conforme se acredita con los poderes
gue obran en autos.

La solicitud de la Reclamante tiene por objeto que se transfiera a su favor el
nombre de dominio billboard.com.pe.

Que, el Titular del Nombre de Dominio objeto de cuestionamiento es el Sr.
Francis Antony Lopez Gongora (en adelante, el Reclamado), quien se encuentra
registrado de esta manera ante la la Red Cientifica Peruana (en adelante, el
Administrador).

1. ANTECEDENTES

La Solicitud de Resolucion de Controversias (en adelante, la Solicitud) se
presento por via electronica con fecha 19 de marzo de 2025 ante el Centro de
Resolucién de Controversias del Cibertribunal Peruano (en adelante, el CRC).

Con fecha 20 de marzo de 2025, el CRC envio por correo electronico una
solicitud de verificacién al Administrador en relacién con el nombre de dominio
en cuestion, asi como pidiéndole que proporcionase los datos de contacto
técnico y administrativo del Titular del dominio. En adicién se le solicitd que
confirmase si la Politica de Solucion de Controversias en materia de nombres de
dominio delegados bajo el ccTLD.pe, version marzo de 2012, era aplicable a las
controversias relacionadas con el nombre de dominio en disputa. En la misma
fecha, 20 de marzo de 2025, el Administrador confirmé el nombre del titular del
nombre de dominio billboard.com.pe, proporcionoé los datos de contacto técnico
y administrativo e indicé que la Politica, en su versién de marzo de 2012, es
aplicable al nombre de dominio en cuestion.
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Mediante Resolucion No. 1 de 21 de marzo de 2025, el CRC verificé que la
solicitud cumplia con todos los requisitos formales consignados en la Politica de
Solucién de Controversias y en el articulo 3° del Reglamento aplicable a la
Solucion de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el
ccTLD.PE (en adelante, el Reglamento). En consecuencia, se admitié a tramite
la solicitud presentada por la Reclamante y se dispuso notificar al Reclamado en
los correos electronicos registrados ante la Red Cientifica Peruana, a fin de que
presentase su escrito de contestacion.

Mediante Resolucion No. 2 de fecha 21 de abril de 2025 el CRC, habiendo
verificado que el Titular no cumplié con presentar su escrito de contestacion,
dispuso continuar con el procedimiento. Asimismo, se decidid agregar al
expediente el escrito de fecha 14 de abril de 2025 presentado por la Reclamante,
y se designé como Experta para resolver la presente controversia a la profesora
y abogada Maria de la Paz Soler Masota.

Con fecha 22 de abril de 2025, el CRC recibié de la Experta nombrada, la
Declaracion Jurada de Aceptacion, Imparcialidad e Independencia, de
conformidad con el articulo 9 del Reglamento. La Experta consider6 que su
nombramiento se ajusta a lo dispuesto por el Reglamento y no posee
impedimento alguno para pronunciarse sobre la controversia.

Mediante Resolucion No.3 de fecha 23 de abril de 2025, el CRC resolvié remitir
el Expediente a la Experta para que, de conformidad a lo dispuesto en el articulo
8 del Reglamento, cumpla con su deber de emitir su pronunciamiento en un plazo
de 7 dias contados a partir de la fecha de cierre del procedimiento.

El 30 de abril de 2025, el CRC emitio la Resolucion No. 4 en virtud de la cual se
declaré el cierre del tramite de presentacion de la solicitud de resolucion de
controversias respecto del nombre de dominio billboard.com.pe, conforme lo
establece el articulo 17 del Reglamento.

2. CUESTION CONTROVERTIDA

La Experta deber& determinar si procede ordenar la transferencia del nombre de
dominio billboard.com.pe a favor de la Reclamante por virtud a lo dispuesto por
la Politica y el Reglamento.

3. HECHOS VERIFICADOS

Se ha verificado conforme a los documentos adjuntos a la Solicitud y a la
informacion existente en la base de datos de la Direccion de Signos Distintivos
del INDECOPI, que BILLBOARD IP HOLDINGS, LLC. es titular de la siguiente
marca de producto:
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Marca Clase |[Certificado Estado
Registro otorgado el 18.9.2020 y en
BILLBOARD ° P00296436 vigor

Asimismo se ha verificado que el Reclamado registré6 el nombre de dominio
billboard.com.pe con fecha 9 de noviembre de 2022, encontrandose vigente
hasta el 8 de noviembre de 2025.

Actualmente, y mas concretamente en la fecha de emision de la presente
resolucién, el nombre de dominio en disputa billboard.com.pe, direcciona a un
sitio que se halla inactivo. En efecto, como ha podido comprobar la Experta,
aparece en pantalla una imagen tipica de un sitio en estado “aparcado”, junto a
las indicaciones “Billboard Peru is under construction” y “Gracias por tu paciencia.
Estamos trabajando en el sitio y volveremos enseguida” (vid. fig. 1).

Billboard Peri is under construction

Lo siento, estamos haciendo trabajos en el sitio.

Gracias por tu paciencia. Estamos trabajando en el sito y volveremos enseguida

(fig. 1) Captura de pantalla sitio web bajo el dominio en disputa a fecha
29.4.2025

4. ALEGACIONES DE LAS PARTES

4.1 De la Reclamante

La Reclamante es una empresa de nacionalidad estadounidense que fue
constituida en el afio 1894, cuya actividad se desarrolla en el ambito del
entretenimiento y la industria musical, gozando de un extenso reconocimiento a
nivel mundial. Desde su fundacion, la revista BILLBOARD ha sido la principal
referencia en el sector musical, proporcionando, entre otros contenidos
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especializados (noticias y analisis), los renombrados rankings de popularidad
como el Billboard Hot 100, Billboard 200 y Billboard 200.

La Reclamante es titular de una nutrida cartera de signos distintivos en varias
jurisdicciones, incluyendo el Perl, donde es titular de la marca con certificado de
propiedad N°P00296436, lo que le otorga derechos exclusivos sobre el uso de
la denominacion BILLBOARD en el pais.

Que el nombre de dominio en disputa billboard.com.pe es idéntico a la marca
registrada de la Reclamante, generando un alto riesgo de confusién entre los
usuarios, quienes podrian asumir errbneamente que el sitio web asociado al
dominio tiene relacién con la Reclamante, cuando en realidad no existe ningan
vinculo autorizado.

Que el Reclamado no tiene derechos o intereses legitimos sobre el dominio por
cuanto: (i) no ha sido autorizado ni se encuentra de ningin modo asociado a la
Reclamante para el uso del dominio; (ii) no existe ninguna evidencia de que el
Reclamado haya sido identificado comercialmente con el término BILLBOARD
ni antes como tampoco después del registro del dominio en disputa; (iii) no utiliza
el dominio para ofrecer servicios legitimos; y porque (iv) el dominio en disputa
reproduce elementos de la identidad de BILLBOARD sin justificacion alguna, por
lo que genera confusion entre los consumidores.

Que el dominio ha sido registrado indebidamente y se utiliza de mala fe por
cuanto: (i) fue registrado con evidente conocimiento de la marca BILLBOARD
titularidad de la Reclamante, habida cuenta de la notoriedad de la misma en la
industria del entretenimiento a nivel internacional, circunstancia que no puede
desconocer el Reclamado; y (ii) el dominio se utiliza para engafar a los
consumidores, haciéndoles creer (mediante la reproduccion de elementos
gréaficos, imagenes y contenido relacionado con la marca BILLBOARD) que se
trata de un sitio web oficial o afiliado a la marca de la Reclamante, siendo que
todo ello afecta a la reputaciéon y la actividad comercial de ésta, dafia su imagen
de marca y es susceptible de afectar negativamente los intereses comerciales
de la Reclamante en el mercado peruano.

En su solicitud, la Reclamante ha aportado evidencia abundante de sus alegatos
mediante capturas varias del sitio web al que redirige el nombre del dominio en
disputa (tanto en la documentacion anexa como en un escrito posterior a la
notificacion de la resolucion del admisorio, todo ello con el fin de acreditar su
operatividad sostenida en el tiempo desde mediados de noviembre de 2022 (en
lugar de muchos, fig. 2) y también mas reciente (fig. 3, de 8 de abril de 2025).
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(fig. 3)

Como no puede ser de otro modo, la Experta tomara debidamente en
consideracion esta informacion, sin perjuicio del fruto de sus pesquisas
complementarias cuyo resultado se refleja en la fig. 1 antes aludida.

Y, de todo lo anterior, que la Reclamante solicite que se ordene en su favor la
transferencia del dominio billboard.com.pe.

4.2 Del titular del nombre de dominio
El Titular del nombre de dominio billboard.com.pe no cumpli6é con presentar sus

descargos en el presente procedimiento dentro del plazo de 20 dias contados a
partir del dia siguiente de su notificacion.
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5. NORMAS DE APLICACION A LA PRESENTE CONTROVERSIA

La Experta, en aplicacion de lo dispuesto por el Reglamento, procedera a
analizar el mismo teniendo en consideracion las siguientes normas:

a) La Politica de solucion de controversias en materia de nombres de dominio
delegados bajo el ccTLD.Pe,

b) El Reglamento de la Politica de Solucién de Controversias, y

c) Normas generales y principios generales del Derecho aplicables.

Conforme a lo dispuesto en el acapite 1 inciso a) del articulo | de la Politica, las
circunstancias que deben analizarse a fin de determinar si se debe ordenar la
transferencia del dominio a la Reclamante son las siguientes:

“La Politica resolvera las controversias que surjan respecto al registro o uso de
nombres de dominio y derechos de terceros, cuando concurran las siguientes

circunstancias:

1. El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusién
con respecto a:

a. Marcas registradas en el Pera sobre las que la reclamante tenga derechos.
b. Denominaciones o indicaciones de origen protegidas en el Pera.

c. Nombres de personas naturales o seudonimos reconocidos publicamente en
el Pera.

d. Nombres de entidades oficiales del Gobierno Central, Regional o Local del
Peru.

e. Nombres registrados en Registros Publicos del Peru de instituciones privadas.

2. El titular de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legitimos
respecto del nombre de dominio.

3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.”
El examen de estas tres circunstancias tendra como efectos establecer la

cancelacién del registro o la transmision de la titularidad del nombre de dominio
en cuestion.
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Como puede apreciarse del texto invocado, se deben examinar las tres
circunstancias para tener una conviccion sobre el mejor derecho del titular del
dominio o la Reclamante y verificar su cumplimiento, a efectos de determinar si
se debe ordenar la transferencia del nombre de dominio en disputa.

6. APLICACION AL CASO CONCRETO
Con relacion al primer punto, la Experta cumple con indicar lo siguiente:
6.1 Identidad o similitud entre la marca registrada y el nombre de dominio.

La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo
establecido en la regulacion vigente descrita en el punto 5, proceda estimar la
peticion de la Reclamante es que el nombre de dominio en disputa sea idéntico
o similar hasta el punto de crear confusion con respecto de una marca de
productos o servicios registrada en el Per( sobre la que el Reclamante tiene
derechos, o sobre los nombres registrados en Registros Publicos del Peru.

La Experta ha verificado que la Reclamante es titular en Perd de una marca
denominativa BILLBOARD, la cual se haya en vigor, de lo que se infiere que se
encuentra legitimada para iniciar la presente Solicitud conforme a lo dispuesto
por el articulo 1 de la Politica.

Seguidamente debe examinarse si el nombre de dominio en disputa es idéntico
o similar, hasta el punto de generar confusion, con la referida marca registrada.
La Experta considera que el elemento distintivo del nhombre de dominio en
disputa y la marca registrada por el Reclamante son idénticos. En consecuencia,
a los efectos de la Politica, el nombre de dominio es similar hasta el punto de
crear confusién con la marca registrada.

Las adiciones del dominio genérico de primer nivel ("gTLD") en el nombre de
dominio, en este caso ".com”, es un mero requisito técnico de registro y, como
tal, no suele tenerse en cuenta en el marco del primer elemento. Igualmente, la
adicion del dominio de nivel superior geografico (“ccTLDs”) “.pe” tampoco debe
tomarse en cuenta, puesto que sélo hace referencia al ambito geografico donde
el nombre de dominio tiene una incidencia.

Asi pues, la Experta considera que se ha cumplido con acreditar el primer
requisito establecido en la Politica.

6.2 El solicitante del nombre de dominio no tiene derechos o intereses
legitimos respecto del nombre de dominio

Aungue corresponda a la Reclamante la carga de la prueba, segun lo establecido
en diversas resoluciones emitidas por el CRC, se considera suficiente a efectos
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de lo prescrito por el Reglamento, que la Reclamante, con los medios de prueba
gue tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren que el Reclamado carece
de derechos o intereses legitimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Se reconoce que probar que un Reclamado carece de derechos o intereses
legitimos en un nombre de dominio puede resultar en la dificil tarea de "probar
un hecho negativo”, requiriendo informacion que a menudo esta principalmente
dentro del conocimiento o control del Reclamado.

Basta que la Reclamante haya acreditado la falta de derechos o intereses
legitimos prima facie, lo que efectivamente sucede en el presente caso, para que
dependa del Reclamado demostrar lo contrario. En este sentido, debe
recordarse lo sefialado en el articulo 16. A) del Reglamento que dispone que:

“A. En el caso que el titular del nombre de dominio, sin que existan circunstancias
excepcionales, no presente su escrito de contestacién de conformidad con el
presente Reglamento, el Grupo de Expertos podra emitir su decision con
respecto a la solicitud de resolucion de controversia relativa a nombres de
dominio considerando los documentos y las pruebas que tenga a su disposicion.”

En principio, de constatarse la existencia de indicios que demuestren la ausencia
de derechos o intereses legitimos por parte del Reclamado, correspondera a
éste, en la contestacioén a la Solicitud, demostrar que posee un derecho o interés
legitimo. Si el Reclamado no presenta tales pruebas relevantes, se considera
gue la Reclamante ha cumplido con el segundo elemento.

En este presente procedimiento, el Reclamado no se ha apersonado en el
proceso ni contestado la Solicitud iniciada en su contra, a pesar de haber sido
debidamente notificado en la direccion electronica registrada ante el NIC.Pe.

Por consiguiente, el Reclamado no ha acreditado ser conocido corrientemente
por el nombre de dominio en disputa, ni ha evidenciado haber realizado un uso
legitimo y leal del nombre de dominio, sin intencibn de desviar a los
consumidores de forma equivoca.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna que permita
considerar la existencia de un derecho o un interés legitimo por parte del titular
del dominio en disputa.

En vista a lo analizado en los parrafos anteriores, la Experta considera que se
ha cumplido con el segundo supuesto de la Politica.
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6.3 El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe

De la lectura del acapite 3, inciso a) articulo 1 de la Politica, se debe determinar
si ha existido uno de los siguientes supuestos:

a) Mala fe en el registro del nombre de dominio, o
b) Uso de mala fe del nombre de dominio.

Este tercer requisito difiere de lo previsto por la Politica Uniforme de Resolucion
de Controversias, conocida por su sigla en inglés UDRP, que exige el
cumplimiento de ambos supuestos obligatoriamente a fin de determinar la
procedencia de un reclamo contra el Titular de un nombre de dominio. Bastara,
por tanto, acreditar uno de los dos supuestos antes mencionados para dar por
cumplido el tercer requisito bajo analisis.

En el presente caso concurren suficientes evidencias de que el Reclamado actu6
de mala fe tanto en el momento del registro del nombre en disputa como en su
posterior uso.

En efecto, por lo que hace al primer aspecto, todo indica que el Reclamado no
podia desconocer la existencia de derechos previos y exclusivos de la
Reclamante sobre la denominacion BILLBOARD, habida cuenta del registro de,
por lo que aqui interesa, una marca prioritaria en Perd, asi como del
conocimiento de que goza la actividad que la Reclamante lleva desarrollando
desde largo y con éxito en el mercado internacional del entretenimiento y, en
particular, en el sector musical.

En opinién de la Experta, registrar un nombre de dominio con conocimiento de
los derechos de otra empresa en un nombre de dominio, y con la intencion de
desviar el trafico, puede servir como evidencia de un registro realizado de mala
fe. Mas aun si se tiene en cuenta que el nombre de dominio en disputa
billboard.com.pe incorpora integramente la marca de la Reclamante,
circunstancia que el Reclamado no puede desconocer, y que fundamentaria por
si sola su mala fe a la hora de registrar el dominio en disputa. Y lo que es mas,
gueda claro de los hechos probados que, de modo casi inmediato a la obtencion
del registro del nombre en disputa, lo utilizé para lanzar un sitio web dirigido a
los usuarios del mercado donde se desenvuelve la actividad habitual de la
Reclamante. Queda meridianamente clara, pues, cual era la abyecta intencion
del Reclamado tras la solicitud del registro del nombre en disputa, que no era
otra que parasitar la fama de la Reclamante y expoliar ilegitimamente el fondo
de comercio de ésta.

Sobre lo anterior, la Experta ha podido comprobar que el nombre de dominio en
disputa ha sido explotado con evidente mala fe. Tal como ha quedado
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debidamente acreditado en el expediente, la pagina web vinculada al mismo se
ha utilizado de manera sostenida en el tiempo y, al menos desde mediados de
noviembre de 2022 (a escasos dias de su registro) para desviar
intencionadamente a los usuarios que, interesados en acceder al sitio oficial de
la Reclamante, son redirigidos a otro que, por su disefio, look&feel y contenidos,
podrian ser tomados inicialmente como el propio de ésta, solo que
especificamente dirigido al mercado peruano.

En efecto, en las diversas capturas de pantalla que se han aportado en el
Expediente, queda patente que el Reclamado ha incorporado la marca propia de
la Reclamante o elementos que coinciden con los utilizados habitualmente por
ésta (tales como el disefio grafico tipico de su marca BILLBOARD o noticias de
actualidad musical), lo que sin duda nutre la creencia de los usuarios de haber
aterrizado en un lugar, si no en el propio de la Reclamante, si al menos en uno
autorizado o acreditado por la misma. En la captura de pantalla que se aporta de
fecha de 8 de abril (vid. supra fig. 3), ademas, se incita vivamente a los usuarios
(bajo el lema “jdescarga ahora!”) a descargar contenidos o archivos. Este uso,
ademas de ser susceptible de ser valorado por la autoridad competente como
una conducta infractora en el ambito del Derecho de marcas y del Derecho de
autor, constituye, por lo que aqui interesa, un flagrante uso de mala fe del nombre
de dominio en disputa, por cuanto obstaculiza de modo desleal el desarrollo de
la actividad de la Reclamante en el mercado peruano, al tiempo que desvia para
si interesadamente a la clientela que, de modo natural, deberia acrecer a la
Reclamante.

La investigaciéon desarrollada por la Experta, que condujo a la comprobacién de
que el sitio bajo el nombre en disputa ha sido modificado Ultimamente tras la
recepcion de la Solicitud para conferirle ahora una apariencia de una falta de uso
activo (lo que se conoce como “uso pasivo”) no altera ni desdice en absoluto las
conclusiones precedentes; antes al contrario, las refuerza y agrava. El uso
pasivo o0 aparcado de un dominio (a la espera, entre otros propésitos, de
revenderlo por un precio superior al de los costes de registro) es una conducta
gue se viene considerando, por si misma, como un uso de mala fe toda vez que
supone un impedimento a la actividad propia de quien deberia ser su legitimo
titular. Pero es que, en este caso, configura una circunstancia mas que permite
reconfirmar la intencionalidad torticera del Reclamado en la explotacion del
dominio billboard.com.pe. Nétese, en fin, que en las leyendas que acompafian
ese supuesto aparcamiento temporal del sitio al que el dominio redirige se
especifica “Billboard Perd is under construction” lo que, lejos de diluir cualquier
riesgo de confusion, no puede sino entenderse, por un consumidor medio
razonablemente informado, que el sitio en cuestién guarda o mantiene algun tipo
de vinculacion con la Reclamante, cuando nada de ello es cierto.

Las anteriores actuaciones estan previstas en la Politica en el articulo I, inciso i,
acapites iii) y iv), como actos que acreditan la mala fe:

10



A

CIBERTRIBUNAL PERUANO

ii)

gue se haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de
perturbar la actividad comercial de un competidor; o

V)

gue se haya utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin
de atraer, con animo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del titular del
dominio o a cualquier otro sitio en linea, creando la posibilidad de que exista
confusion con los derechos del reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio,
afiliacion o promocion de su sitio Web o de su sitio en linea o de un producto o
servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en linea’.

En tal sentido, se ha creado conviccién en la Experta que el registro y uso del
nombre de dominio en disputa han sido realizados de mala fe.

Por los argumentos expuestos,
SE RESUELVE:

1. Declarar fundada la solicitud de la Reclamante y ordenar se transfiera el
nombre de dominio billboard.com.pe a su favor.

2. Notificar a las partes y al NIC.PE para que proceda a formalizar la
transferencia del nombre de dominio solicitado.

3. Solicitar al Centro de Resoluciéon de Controversias del Cibertribunal Peruano
que publique en su pagina web el texto de la presente Resolucion.

Firmado por MARIA DE LA PAZ SOLER MASOTA
Experta

Centro de Resoluciéon de Controversias
Cibertribunal Peruano
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