Expediente: 002-2015-CRC

Nombre de Dominio: avnetworking.com.pe

Reclamante: Avnet., Inc.

Titular del hombre de dominio: Avnet, S.A.C.

Resolucion N° 5

Lima, 18 de noviembre de 2015.

VISTOS:

Que, la Reclamante en la presente controversia es la sociedad Avnet, Inc., la cual
se encuentra debidamente representada por el sefior Fernando Barreda Zegaira,
conforme se acredita en autos. La solicitud de la Reclamante tiene por objeto que
se le transfiera la titularidad del nombre de dominio avnetworking.com.pe.

Que, la entidad titular del nombre de dominio objeto de cuestionamiento es la
sociedad AVNET, S.A.C., el cual aparece registrado de esta manera y como
Contacto Administrativo figura el sefior Andy Valer Bravo en la base de datfos de la
Red Cientifica Peruana.

1. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de Resolucion de Controversias se presentd con fecha 21 de
agosto de 2015 por via electrénica ante el Centro de Resoluciéon de
Confroversias del Cibertribunal Peruano (en adelante, el CRC).

1.2 Mediante Resoluciéon N° 1 de fecha 26 de agosto de 2015, el CRC verificd que
la solicitud cumplia los requisitos de admisibilidad previstos en la Politica de
Solucién de Controversias y el articulo 3° del Reglamento de Solucién de
Controversias an Materia de Nombres de Dominic (en adelante el
Reglamento), y admitid a tramite la misma ordenando se notificase al titular
del nombre de dominio a su direccion electrénica:
andy.valer@avnetworking.com.pe y avaler70@hotmail.com las cuales figuran
en la base de datos del NIC.Pe, informando a aquél de que disponia de un
plazo maximo de 20 dias calendario para presentar su escrito de contestacién
de controversias segun lo dispuesto en el articulo 5 del Reglamento. En la
misma Resolucién se seiiala que se da inicio al procedimiento con fecha 27
de agosto de 2015,

1.3 Mediante Resolucion N° 2 de fecha 2 de octubre de 2015 el CRC resolvib
tener por no contestada la solicitud de resolucidn de controversias respecto
del nombre de dominio avnetworking.com.pe y continuarse el tramite en
rebeldia del titular del nombre de dominio. Asimismo resolvid nombrar al



1.4

1.5

abogado sefior Alejandro Tourifio como miembro Unico del Grupo de Experfos
encargado de resolver la controversia.

Mediante Resolucidn N° 3 de fecha 6 de octubre de 2015 el CRC recepciond
la Declaracidn Jurada de Aceptacidn, Imparcialidad e Independencia
presentada por el Experto designado y ordend se remitiese el expediente al
mismo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 8 del Reglamento.

Con fecha 30 de ociubre de 2015, el Experto designado para resolver la
presente controversia, emiti¢ la Resolucidn N° 4, en virtud de la cual declard el
cierre del trdmite de presentacién de la solicitud de resolucién de
controversias respeclo del dominio avnetworking.com.pe, conforme lo
establece el Reglamento,

2. CUESTION CONTROVERTIDA

El Experto debera determinar si procede ordenar la transferencia del nombre de
dominio avnetworking.com.pe a favor de la Reclamante en virtud a lo dispuesto por
la Politica de Solucién de Controversias y su Reglamento.

3. HECHOS VERIFICADOS.

Se ha verificado, conforme a los documentos adjuntos a fa solicitud de resolucién
de controversias y a la informacién existente en distintas bases de datos publicas,
que la Reclamante es litular de las siguientes marcas de productos y servicios
vigentesen el Per:
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Igualmente, ha sido verificado por el Experto que la Reclamante es titular de los
siguientes nombres de dominio: avnet.pe y avnet.com.pe.

De la misma forma, se ha verificado conforme a la informacién proporcionada por la
Red Cientifica Peruana, que la Reclamada es la titular registral del dominio
avnetworking.com.pe

4. ALEGACIONES DE LAS PARTES

4.1 De la Reclamante.

La Reclamanie solicita del Experto que éste transfiera el nombre de dominio
avnetworking.com.pe a su favor, fodo ello sobre la base de los siguientes
argumentos facticos y juridicos:

a)

b)

La Reclamante es una empresa constifuida y domiciliada en Estados
Unidos de América, y es en la actualidad uno de los mayores
distribuidores de componentes electronicos, productos informaticos vy
tecnologfa a nivel mundial, que cuenta con centros y oficinas en mas de
70 paises alrededor del mundo.

La Reclamante afirma que es titular a nivel internacional, y también en el
Pert, de una serie de registros marcarios que incluyen el término AVNET
en clases 07, 09 y 39 del Nomenclator de Niza.

La Reclamante es ftitular de los nombres de dominio avnetpe y
avnet.com.pe.

La Reclamada no ostenta derechos o interés legitimos en el nombre de
dominic en dispuia, toda vez que ésta no es tilular de marca o signo
distintivo alguno compuesto por la denominacién AVNET para distinguir
productos del ramo del transporte ¢ el almacenaje de informacién.

La Reclamada se constituyé societariamente en el Pert bajo la
denominacién AVNET, S.A.C., renunciando a dicha denominacion tras
una serie de pactos y acuerdos con la Reclamante que concluyeron con
el otorgamiento de escritura publica de fecha 16 de diciembre de 2014,
en cuya virtud la Reclamada modificé su denominacién social por la
actual, a saber; ADV M2M SEC Sociedad Andénima Cerrada, que nada
tiene que ver con el nombre de dominio objeto de litis.

El nombre de dominio en disputa fue registrado y es usado de mala fe
por la Reclamada como lo advera el hecho de que ésta ha aceptado el
conocimiento de la marca de la Reclamante y se ha avenido al cambio
de su denominacién social y al cese en el uso de las marcas de la
Reclamante.
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4.2 Del titular del nombre de dominio

El titular del nombre de dominio en disputa no respondié a la solicitud de resolucién
de controversias respecto del nombre de dominio avnetworking.com.pe

5. NORMAS DE APLICACION A LA PRESENTE CONTROVERSIA

El Experto, en aplicacion de lo dispuesto por el Reglamento, procedera a analizar la
presente controversia teniendo en consideracién lo siguiente:

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

b) El Reglamento de la Politica de Solucidén de Controversias, y
¢) Normas generales y principios generales del derecho aplicables.

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

1. El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusién

con respecto a:

a. Marcas registradas en el Perd, sobre las que el Reclamante tenga derechos.

b. Denominaciones o indicaciones de origen protegidas en el Pert.

¢. Nombres de personas naturales o seudénimos reconocidos pulblicamente en el
Perq.

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

. Nombres registrados en Registros Publicos del Per( de instituciones privadas.

[UN S

2. El solicitante de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legilimos
respecto del nombre de dominio; y

3. Elt nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

El examen de eslas tres circunstancias tendra como efectos establecer la
cancelacién del registro o |a transmision de la titularidad del nombre de dominio en
cuestion.

Como puede apreciarse del texto invocado, se deben examinar las ftres
circunstancias para tener una conviccién sobre el mejor derecho del titular del
dominio o del reclamante y verificar el cumplimiento de las mismas, a efecios de
determinar si se debe ordenar la transferencia del nombre de dominio.

6. ANALISIS DEL CASO

6.1 Identidad o similifud entre las marcas registradas y el nombre de dominio.
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La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo
establecido en la regulacion vigente descrita mas arriba, proceda estimar la peticién
de la Reclamante es que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar
hasta el punto de crear confusién con respecto de una marca de productos y
servicios registrada en Perl y sobre la que la Reclamante tiene derechos.

Se requiere, por tanto, que la Reclamante ostente una suerte de derechos sobre
una marca con efectos en el Perl. Pues bien, en el presente procedimiento, la
Reclamante ha adjuntado como prueba detalle de las marcas registradas ante la
Direccion de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y ha logrado acreditar, en consecuencia,
a juicio del Experto, que es titular, con anterioridad a la creacion por la Reclamada
del nombre de dominio en disputa, de una serie de registros marcarios en el
territorio que incluyen el término AVNET.

Constatada la existencia de dichos derechos a favor de la Reclamante, debe
examinarse a continuacién si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar,
hasta el punto de crear confusion, con la marca sobre [a que la Reclamante ostenta
tales derechos.

Asi, el Experto, al analizar si existe identidad o similitud entre las marcas
registradas y detalladas por la Reclamante y el nombre de dominio en disputa
concluye que si existe similitud en grado de confusién entre éstos. Y es que a la
marca AVNET, conocida por la Reclamada -tal y como ésta manifiesta en las
distintas comunicaciones y actos juridicos expuestos de manera pormenorizada por
la Reclamante en su escritc de demanda-, afade Unicamente la Reclamada el
término “working”, {(gerundio del verbo trabajar en idioma inglés), por lo que resulta
evidente el riesgo de confusién entre ambos términos, ya que el nombre de dominio
en disputa se ha obtenido, simplemente, afiadiendo a la denominacién AVNET, el
término "working”, que no puede calificarse como elemento diferenciador, pues
alude a la realizacion y desempefio de una actividad, de modo que el consumidor
medio interpretara que tiene alguna relacidn con la Reclamante.

Por el anterior motivo, la mera adicién del término “working” es insuficiente a juicio
de este Experto para evitar que los usuarios lo confundan con la marca de la
Reclamante. Mas bien {odo lo contrario, conduciendo a éstos a error en cuanto al
origen empresarial de los productos y/o servicios bajo ese nombre de dominio.

Por lo tanto, el Experto concluye que se verifica la primera circunstancia bajo
analisis.

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

La segunda de las circunstancias necesarias para que proceds la estimacion de las
pretensiones de la Reclamante es que la Reclamada no tenga derechos o intereses
legitimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Asi las cosas, parece imponer la normativa la acreditacién de un hecho negativo, lo

cual devendria en si mismo imposible, cual probatio diabdlica. Debe por ello
considerarse suficiente a los efectos del Reglamento que la Reclamante, con los
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medios de prueba gque tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima
facie, que la Reclamada carece de derechos o intereses legitimes sobre el nombre

de dominio en disputa.

De este modo, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima
facie, la ausencia de derechos o intereses legitimos por parte de ja Reclamada, le
corresponde a ésta, en la contestacién a la demanda, demostrar la tenencia de
derechos o intereses legitimos.

En el presente supuesto, la Reclamante realiza una serie de alegaciones
argumentando que la Reclamada carece de derechos o intereses legitimos sobre el
nombre de dominio en disputa, alegaciones que permiten a este Experto concluir,
aun de manera indiciaria, que aquélla ha aportado atisbos razonables de la
inexistencia de derechos o intereses legitimos sobre el nombre de dominio en
disputa por parte de ésta ultima.

Por su parte, ila Reclamada no ha acreditado ningin elemenio que pudiera hacer
pensar que ostenta derechos o intereses legitimos sobre el nombre de dominio, por
ejemplo, habiendo utilizado el mismo, con anterioridad a la recepcion de cualquier
aviso de la controversia, o habiendo efectuado preparativos demostrables para su
utiizaciéon en relaciéon con una oferta de buena fe de productos o servicios. De la
misma manera, no ha acreditado la Reclamada que sea conocida corrientemente
por el nombre de dominio, ni ha evidenciado haber hecho un uso legitimo y leal o
no comerciai del nombre de dominio, sin intencién 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 de la
Reclamada. Y es que dificilmente podria considerarse que la Reclamada ha hecho
un uso legitimo u ostenta un derecho o interés legitimo en general sobre el nombre
de dominio en disputa, dado que el mismo se refiere de forma cbvia a los derechos
de la Reclamante, que la propia Reclamada ha manifestado conocer en distintas
comunicaciones entre las partes.

La Reclamada, por su parie, ha desaprovechado la opertunidad de contestar a las
alegaciones vertidas por la Reclamante en su escrito de demanda, dejando
transcurrir el plazo de contestacién sin haber demostrado tener legitimo interés en
solicitar y utilizar el nombre de dominio cuestionado.

Como hecho relevanie del expediente, resulta de interés indicar que la Reclamada
no es titular de marca o signo distintivo algunc compuesto por la dencminacion
AVNET para distinguir servicios de transporte o almacenaje de informacién y que
ésta se constituyd societariamente bajo la denominacién AVNET S.A.C. No
obstante o anterior, a requerimiento de la Reclamante, la Reclamada cambid
mediante Escritura Puablica de fecha 16 de diciembre de 2014 su denominacién
social por la de ADV M2M SEC Sociedad Anénima Cerrada, y se comprometié por
medio de diferentes cartas y correos electrénicos a cesar en el uso de los signos
distintivos de la Reclamante, los cuales reiteradamente manifiesta conocer y
respetar.

No abunda recordar, como afirma el Experto Enrique Bardales al resolver el
Expediente N° 001-2009-CRC, Despegar.com Inc. contra Guiafacil Sl, gque "la
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marca es un signo que permite a su titular diferenciar sus productos o prestaciones
de servicios respecto a los productos o prestaciones de servicios de ferceros. (...)
En afiadidura, el titular de una marca, posee un derecho de uso exclusivo que se
manifiesta en dos niveles, ef primero asociado al derecho de exclusiva positivo y el
segundo, referido al derecho de exclusiva negative. El primero de ellos, se basa,
entre ofros, en los actos de disposicién y uso efectivo del signo, los cuales aluden a
los derechos del titular a usarfo como medio diferenciador de sus productos en el
mercado, a transferirlo a titulo oneroso o gratuito y/o a celebrar contratos de licencia
de uso De otro lado, el segundo, implica la posibilidad real de oponer — en sentido
lato - su derecho contra soliciudes ¢ derechos obtenidos sobre elementos de
naturaleza equivalente y, por excepcidn, contra ofros signos no equivalentes que de
modo expreso se encuentren enunciados en nuestro sistema normativo y por reglas
privadas aceptadas voluntariamente por las partes, que pudieran afectar su
distintividad”.

De esie modo, resulta relevantie a efecios de resolver la presente confroversia,
determinar la extension de los derechos que le asisten al titular de una marca, la
cual se amplia, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 9 de la Ley General
de Sociedades del Pert, al ius prohibendi sobre el uso como razén social a cargo
de un tercero de un elemento de la propiedad industrial debidamente protegido.

Por lo antes expuesto, el titular del dominio ne ha creado conviccion en el Experto
sobre la existencia de algun interés legitimo al momento de registrar y usar el
dominio avnetworking.com.pe, mas bien todo lo contrario, verificandose el segundo
supuesto bajo anélisis.

6.3 .El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

La tercera de las circunstancias que ha de concurrir para que se estimen las
pretensiones de la Reclamante es la existencia de mala fe en el usoc o registro del
nombre de dominio en disputa.

En este sentido, la Politica establece una serie de circunstancias, de caracier
enunciativo que, en caso de que sean acreditadas, supondran fa prueba del registro
o uso de un nombre de dominio de mala fe. Asi, dispone la Politica que, a fin de
acreditar la existencia de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio
registrado y producir conviccion en el Experto respecto de los puntos
controvertidos, podran valorarse las siguientes circunstancias como actos de mala
fe:

i) Aquellas circunstancias que demuestren que se haya registrado o adguirido el
nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra
manera el registro del nomhre de dominio al reclamante o a un competidor de ese
reclamante, por un valor cierto que supere los costos diversos y documentados y
que estén relacionados directamente con el registro o mantenimiento del nombre de
dominio;

iy que se haya registrado el nombre de dominio con el fin de impedir que el
reclamante pueda reflejar su derecho previamente registrado en un nombre de
dominio correspondiente, siempre y cuando el registro del nombre de dominio se
haya realizado con el fin de impedir el uso de dicho derecho en un nombre de
dominio por su titular; o
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i) que se haya registrado el nombre de dominio fundamentaimente con el fin de
perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) que 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 titlular de! 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, afiliacién o promociéon 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.

Asimismo, uno de los factores que es tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala
fe en el registro o uso de un nombre de dominio ajeno es el conocimiento previo,
por parte de la Reclamada de la marca de la Reclamante.

En el presente procedimiento ha quedado indubitablemente constatado que la
Reclamada tenia conocimiento de ias marcas de la Reclamante, tal y como ella
misma ha reconocido. Asimismo, ha quedado constatado el compromisc de la
Reclamada de no hacer uso de los signos distintivos de la Reclamante, que
igualmente se desvanecen con el uso actual del nombre de dominio
avnetworking.com.pe.

Por otra parte, es dificil imaginar que el registro del nombre de dominio en disputa
por parte de la Reclamanie ha sido de buena fe cuando se ha llegado previamente
a la conclusion de que aguélla no ostenta un derecho o interés legitimo sobre tal
nombre de dominio.

A la vista de todas estas circunstancias, cabe entender que el nombre de dominio
en disputa fue registrado de mala fe, cumpliéndose de este modo el tercero de los
requisitos exigidos.

En lo que se refiere al actual uso que la Reclamada realiza del sitio web alojado en
el nombre de dominio en disputa, expone la Reclamante que el dominio resuelve a
un sitio web donde la Reclamada ofrece sus productos y servicios, competencia de
los de la Reclamante, pese a su compromiso de no uso de los signos distintivos en
cuestion. A mayor abundamiento, expone la Reclamante que una simple blsqueda
del término AVNET, marca registrada de la Reclamante, en los principales motores
de busqueda de Internet ofrece como resultado natural de bisqueda el sitio web de
la Reclamada alojado en el nombre de dominio en cuestién. Lo anterior conduce a
este Experto a apreciar no sélo el registro de mala fe, sino también su uso en mala
fe.

Y es que conforme ha sido establecido y extensamente expuesto en fallos
anteriores (Expediente N° 002-2008-CRC, Salfa Per( S.A contra Cristébal Gonzalez
Carcamo y Expediente N° 001-2009-CRC, Despegar.com Inc. contra Guiafacil Sl) la
mala fe debe entenderse como la ausencia del convencimiento en quien realiza un
acto o hecho juridico de que éste es verdadero, licito y justo.

Por todo lo anterior, luego de la apreciacién de los medios probatorios presentados
y de los hechos expuestos en el presente procedimiento, el Experto concluye que el
titular de nombre de dominio registré y usd de mala fe el nombre de dominio en
cuestion, por lo que se cumple el tercer supuesto bajo anélisis.
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Por los argumentos expuestos,

SE RESUELVE:

1. Declarar fundada la solicitud del Reclamanie y ordenar se
transfiera el nombre de dominio avnetworking.com.pe a ésie.

2. Notificar a las partes y a la Red Cientifica Peruana para que
proceda a formalizar la transferencia del dominio solicitado.

3. Solicitar al Centro de Resolucién de Controversias del

Cibertribunal Peruano que publique en su pagina web el texto de
la presente Resolucion.

ALEJAMDRO TOURINO
Experto
Cibertribunal Peruano
Centro de Resolucién de Confiictos

en Nombres de Dominio

Para cualquier informacidn adicianal puede comunicarse con nosotros al teléfono (5% 1) 4458134 o a nusslia

cre{@cibertribunalperuano.org



