I. Antecedentes de Hecho
1) Las Partes

Demandante: Cederroth Ibérica SAU, con domicilio en xxxxxx (en adelante,
CEDERROTH)..

Representado en el procedimiento por D* S.M.

Demandado: J.V.F, con domicilio en XXXXXX.

2) El nombre de dominio y el registro

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio LECOSALUD.ES
La empresa que figura como agente registrador en PIENSA SOLUTIONS
3) Iter Procedimental

La demanda se present6 ante la Asociacion para la Autorregulacion de la Comunicacion
Comercial (AUTOCONTROL) el 25 de junio de 2008. De conformidad con lo
establecido en las Normas de Procedimiento de Resolucion Extrajudicial de Conflictos
para Nombres de Dominio bajo el coédigo de pais correspondiente a Espana (“.es”) (en
adelante, las “Normas de Procedimiento”) y en el Reglamento del Procedimiento de
Resolucion Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el codigo de pais
correspondiente a Espafia (“.es”) (el “Reglamento”), Autocontrol notifico la demanda al
demandado quien contest6 a la misma.

Autocontrol designo a D. César Giner Parrefio como experto Unico, recibiendo el dia 23
de agosto la “Declaracion de Imparcialidad e Independencia”, de conformidad con el
articulo 17 de las “Normas de Procedimiento”. El Expero Unico considera que su
nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4) Alegaciones de las partes
A. Alegaciones de la parte demandante
En su escrito de demanda la demandante afirma:

-CEDERROTH IBERICA es la filial espafiola de la multinacional CEDERROTH
INTERNATIONAL. La compaiiia tiene presencia en varios paises europeos. Las
empresas se dedican a la fabricacion, distribucion y venta de una gama de productos de
cuidado personal y productos de primeros auxilios dentro del sector de la salud. El
objeto social comprende el comercio al por mayor de productos farmacéuticos.

-Las empresas CEDERROTH IBERICA y CEDERROTH INTERNATIONAL son
titulares de varios registros de marcas en vigor en Espafia como las plantillas y calzado
con sistema de micromasaje XXXX, los apositos XXXXXX y XXXX y la pasta
dentrifica XXXXXX.



-El demandado y titular del nombre de dominio “Lecosalud.es” fue consejero delegado
de CEDERROTH IBERICA, cesando en el cargo el 1 de febrero de 2006. El nombre de
dominio “Lecosalud.es” fue registrado por el demandado el 14 de enero de 2008.

-CEDERROTH IBERICA es titular registral de varias marcas con efectos en Espafia. La
Marca internacional 449947* LECO (denominativa) inscrita el 15 de diciembre de 1979
para las clases 5, 10, 17 y 20. La Marca espafiola 898318 LECO (denominativa)
solicitada el 19 de enero de 1979 y registrada para la clase 5. La Marca espafiola
2123760 LECO (Mixta), solicitada el 4 de noviembre de 1997, y registrada para la clase
10.

-El dominio LECOSALUD.ES genera un riesgo de confusion con las marcas
prioritarias LECO. Al no entrar en el andlisis de la comparacion la desinencia “.es”, los
distintivos sélo se diferenciarian en el término genérico “SALUD”, que carece de fuerza
distintiva, por lo que el nombre de dominio incorpora completamente una marca
registrada con anterioridad, y se produce el aludido riesgo de confusion. Los campos
aplicativos del nombre de dominio y las marcas prioritarias son, por lo demas, idénticos.
Es muy sencillo que los consumidores al buscar los productos LECO relacionados con
el mundo de la salud se vean inducidos a pensar que el nombre de dominio
LECOSALUD.ES les conducira a obtener informacion sobre los productos LECO, e
incluso su compra.

-El demandado no tiene derecho o interés legitimo sobre el nombre de dominio. Asi, el
registro del nombre de dominio es posterior al de la marca; no existe noticia alguna de
uso de buena fe por parte del demandado; ningin operador en el mercado espaiiol tiene
derechos sobre el signo LECO para el campo relacionado con la salud; no se efectia un
uso legitimo o no comercial del sitio; el demandado conocia la existencia de las marcas
LECO puesto que fue administrador de la compaiiia titular de las mismas; el demandado
registro el nombre de dominio cuando ces6 en su cargo de administrador y sin contar
con consentimiento expreso del titular registral de las marcas anteriores.

-El demandado J.V.F. conocia la existencia de las marcas registradas LECO y de su
¢éxito comercial, ya que fue Consejero Delegado de la demandante. El conocimiento de
la existencia de la marca anterior equivale a un comportamiento de mala fe por el
demandado. Por anadidura, el demandado ha solicitado la marca LECOSYSTEM para
la clase 25, denegada por la OEPM, y el nombre comercial LECO MASSAGE
SYSTEM, para la clase 35, a la que se ha opuesto la parte demandante.

La demandante en su demanda solicita la transferencia a su favor del nombre de
dominio “Lecosalud.es”.

B. Alegaciones de la parte demandada
En su escrito de contestacion a la demanda, el demandado sostiene:

-La demandante comercializ6 en el pasado los productos LECO de la sociedad alemana
LECO SYSTEM MARKETING GmbH.



-La demandante compr6 en 1996 la aplicacion para Espana y Portugal de las marcas
LECO 449.947 y LECO 447.937 a la sociedad alemana LECO Gesundheitshilfen
GmbH, que actualmente es LECO SYSTEM MARKETING GmbH

-Existia un contrato de suministro y licencia de tecnologia entre la demandante y la
sociedad alemana vendedora de las marcas. El contrato finalizé el 31 de mayo de 2006.
El contrato tenia una clausula por la que la sociedad alemana se obligaba a no competir
con la demandante de dos anos de duracion tras la extincion del contrato.

-El demandado es en la actualidad, desde el 1 de febrero de 2008 empleado de la
sociedad alemana vendedora de las marcas.

-La sociedad alemana es titular de las marcas internacionales LECO y LECORUBB,
con aplicacion en varios paises de la Union Europea y en EEUU.

-Existe un procedimiento judicial de reclamacion de cantidad interpuesto por la
sociedad alemana vendedora de las marcas contra la demandante.

-La marca LECO no se utiliza desde hace varios afios por la demandante. En su lugar,
los productos aparecen amparados por la marca LECO SALVEPED. La marca LECO
carece de notoriedad.

-Los productos que se comercializaron bajo la marca LECO no tienen probado ningun
significado de salud, ni efecto terapéutico. Carecen de un certificado o registro que los
catalogue como tales.

-Hay otros dominios (leco.es y leco.com) que estan registrados y en uso por parte de
otras compafiias con marcas en diferentes categorias de productos.

-El demandado tiene intereses y derechos legitimos pues actia por mandato de la
compafiia LECO SYSTEM MARKETING GMBH, de la que es Director de la Division
Internacional, con el objetivo de disponer de marcas y dominios que los identifiquen
con los signos que la compafiia usa en diferentes mercados, y con los productos
sanitarios que comercializa, autorizados y clasificados legalmente como tales. La
demandante es conocida en el mercado espafiol como una empresa dentro del mercado
de Higiene y Cuidado Personal: no comercializa productos dentro del sector de la salud.

-La compaiia alemana LECO SYSTEM MARKETING GMBH tiene todo el derecho
para comercializar sus productos en Espafia. En otros mercados tales productos se
comercializan con la marca LECO o LECOrubb, y esa es la razon tnica y legitima de
que se haya registrado el dominio en disputa.

El demandado solicita la desestimacion de la demanda.

I1. Fundamentos de Derecho

1) Reglas aplicables

De acuerdo con lo previsto en el articulo 21 del “Reglamento”, el Experto tiene que
resolver la demanda con base en:



-Las declaraciones y documentos aportados por las partes.
-El Plan Nacional y el “Reglamento”.
-Las Leyes y principios del Derecho nacional espafiol.

Toda la regulacion del presente procedimiento de resolucion extrajudicial de conflictos
(el “Reglamento” y las “Normas de Procedimiento™) esta inspirada en el procedimiento
para solucion de controversias en materia de nombres de dominio del Centro de
Arbitraje y Mediacion de OMPI, por lo que existiendo ya una amplia Doctrina
consolidada y confirmada por las Decisiones emitidas por ese Centro en materia de
soluciéon de controversias de nombre de dominio, parece razonable tomar en
consideracion esa Doctrina cuando los puntos examinados en esos procedimientos ante
la OMPI coincidan con los de la regulacion espanola.

2) Examen de los requisitos que determinan el caracter especulativo o abusivo del
nombre de dominio

El articulo 2 del “Reglamento” dispone que los requisitos que deben darse para que el
registro del nombre de dominio tenga caracter especulativo o abusivo son:

-que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusién con
otro término sobre el que el demandante alegue poseer derechos previos,

-que el demandado carezca de derechos o intereses legitimos sobre el nombre de
dominio,

-que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

3) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusion

La demandante es titular registral de varias marcas con efectos en Espafia. La Marca
internacional 449947 LECO (denominativa) inscrita el 15 de diciembre de 1979 para
las clases 5, 10, 17 y 20. La Marca espafiola 898318 LECO (denominativa) solicitada el
19 de enero de 1979 y registrada para la clase 5. La Marca espanola 2123760 LECO
(Mixta), solicitada el 4 de noviembre de 1997, y registrada para la clase 10. Las marcas
se encuentran en vigor.

Resulta claro que el nombre de dominio “Lecosalud.es” es practicamente idéntico a las
marcas de titularidad de la parte demandante. En primer lugar, la desinencia “.es” no
debe entrar en la comparacion para apreciar la identidad o semejanza de los vocablos
contrastados, como sostienen varias resoluciones del Centro de Mediacion y Arbitraje
de la OMPI (Caso OMPI N° D2007-1719 y Caso OMPI N° D2007-1085). En segundo
lugar, cabe resaltar que a los efectos de la comparacion entre los términos LECO y
LECOSALUD, la palabra “salud” carece de aptitud diferenciadora, ya que puede ser
calificada de denominacidon genérica o descriptiva. En tercer lugar, la practica
resolutoria del Centro de Mediacion y Arbitraje de la OMPI establece que la adicion de
un término genérico seguido de una marca no crea una marca nueva o diferente de la
que el demandado pueda deducir derechos y sistematicamente ha fallado que la adicion
de un término descriptivo después de la marca registrada causan riesgo de confusion
con la misma (Caso OMPI N° D2000-1219 y las resoluciones citadas en el mismo). En
cuarto lugar, si la comparacion prescinde del término genérico o descriptivo, el nombre
de dominio incorporaria completamente la marca registrada de la demandante, por lo



que existe una practica identidad entre las marcas de la demandante y el nombre de
dominio.

Se cumple, asi las cosas, el primero de los requisitos que determinan el caracter
especulativo o abusivo del nombre de dominio.

4) Derechos e intereses legitimos sobre el nombre de dominio

Es evidente, de acuerdo con las alegaciones y pruebas aportadas con el escrito de
demanda, que la parte demandada no tiene licencia o relacidén contractual alguna con la
demandante que le permita utilizar la marca LECO o aplicarla o usarla en cualquier
nombre de dominio. Tampoco existe autorizacion por parte de la demandante para que
el demandado registre o use el nombre de dominio “lecosalud.es”.

El demandado no ha justificado que tenga algin derecho sobre la denominacion
“Lecosalud” que constituye el nombre de dominio. No hay, en este sentido, pruebas
aportadas por el demandado donde se justifique que es conocido por el nombre de
dominio. El demandado sostiene que tiene una autorizacion de una sociedad alemana
(LECO SYSTEM MARKETING GMBH), de la que es Director de la Division
Internacional, con el objetivo de disponer de marcas y dominios que los identifiquen
con los signos que la compafiia usa en diferentes mercados, y con los productos
sanitarios que comercializa, autorizados y clasificados legalmente como tales. Esta
empresa alemana comercializa sus productos en otros mercados con la marca LECO o
LECOrubb, y esa es la razon Unica y legitima de que se haya registrado el dominio en
disputa.

Ante ello cabe sostener que la parte demandante ha acreditado en este procedimiento
que es titular de varios registros en Espafia de la marca LECO. Y que la parte
demandada ha aportado un documento por el que la sociedad alemana vende para
Espana y Portugal la marca LECO. No se entiende bien que la sociedad alemana
encargue el registro de un nombre de dominio que puede entrar en conflicto directo con
las marcas registradas de la demandante, sobre todo también a la vista del documento de
venta de la marca LECO para Espafia y Portugal que realiza la empresa alemana a la
demandante por el importe de 398.000 euros. No se entiende bien, por tanto, el derecho
o interés legitimo de la parte demandada, mas alla de la existencia de un conflicto
jurisdiccional civil entre la sociedad en la que trabaja actualmente y la parte demandante
que nada tiene que ver con este procedimiento. Es obvio que la sociedad alemana podra
comercializar sus productos en Espafa una vez extinguida la clausula de no
competencia del contrato que la vinculaba con la demandante, pero las reglas de la leal
competencia le obligard a hacerlo de forma que no perjudique los derechos de la
demandante.

No se comprende bien las alegaciones de la demandada sobre la existencia de otras
marcas idénticas a LECO para la comercializacion de productos o servicios distintos,
hecho amparado en la legislacion espafiola por la regla de la especialidad de la marca, ni
tampoco se alcanza a ver en qué perjudica a la posicion actora de la demandante.
Asimismo, es mas que evidente el uso de la marca LECO por parte de la demandante,
como se demuestra en la documentacion publicitaria aportada por las partes en el
presente procedimiento, por lo que hay que rechazar de plano las alegaciones de falta de
uso esgrimidas por la demandada.



Teniendo presente que el Experto tiene que exigir una prueba persuasiva del interés
legitimo cuando las alegaciones de mala fe de la demandante no son insustanciales
(Casos OMPI D2005-1139 y 2000-0483), a la vista de todos los datos es necesario
concluir que el demandado no tiene derecho o interés legitimo sobre el nombre de
dominio “lecosalud.es”.

5) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Esta acreditado que el nombre de dominio “Lecosalud.es” se registrd con posterioridad
al registro de las marcas “LECO” de la demandante y el demandado conocia la
existencia de estas marcas y su vinculaciéon con la empresa CEDERROTH IBERICA
por la sencilla razon de que ha sido Consejero-Delegado de la misma hasta el 1 de
febrero de 2006. El demandado registré a su nombre 1 dominio controvertido el 14 de
enero de 2008. Por tanto, la prueba del conocimiento de la marca anterior por parte del
demandado es absoluta. Y la existencia de mala fe en el registro del nombre de dominio
por el demandado es clara teniendo presente, por lo demds, que el demandado no ha
acreditado derecho o interés legitimo alguno sobre el nombre de dominio.

II1. Decision

Con base en los fundamentos expuestos en la presente resolucion, el Experto acuerda
que el nombre de dominio “lecosalud.es” sea transferido a la demandante.

César Giner Parrefo
Experto Unico
Fecha: 29 de agosto de 2008



