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M?* ANGELES EMBID HERNANDEZ, en su calidad de Experto designado por la
Camara de Comercio, Industria, Servicios y Navegacién de Espafia para dirimir el
conflicto extrajudicial suscitado en relacion con el nombre de dominio
<productoslamberts.es>, dicta la presente

RESOLUCION

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

(1) Con fecha 27 de julio de 2015, la mercantil LAMBERTS ESPANOLA, S.L. present6
escrito de demanda de procedimiento de resolucién extrajudicial de conflicto sobre el
nombre de dominio <productoslamberts.es>, solicitando medidas preventivas de
bloqueo de la transferencia del citado nombre de dominio y de alteracion de sus datos de
registro, asi como que fuera dicho dominio transferido a la Demandante, con imposicién
a la demandada del pago de los gastos ocasionados a la demandante a causa de la
incoacion del procedimiento.

Dicha demanda se formul6 contra la también mercantil CEMECAN S.L.U. en su calidad
de titular al tiempo de interposicién de la demanda del dominio <productoslamberts.es>
con domicilio postal en calle xxxxxx, nam. x, C.P. xxxxx de Las Palmas de Gran Canaria y
correo electrénico Ixxx@xxxxxxx.com; 2xxx@xxxxxxx.com., facilitindose también como
contacto postal adicional Calle xxxxx, de Santa Cruz de Tenerife.

La repetida demanda se formul6 ante la Camara de Comercio, Industria, Servicios y
Navegacion de Espafia en su calidad de Centro Proveedor acreditado por Red.es para la
prestacion de servicios de solucién extrajudicial de conflictos para nombres de dominio
bajo el cédigo de pais correspondiente a Espafia “.es”.

(2) La demanda se sustenta en los extremos facticos y juridicos que a continuacién se
relacionan de forma resumida:

*_ La Demandante, LAMBERTS ESPANOLA, S.L. afirma ser desde 1989
distribuidora en exclusiva en Espafia, Gibraltar y Andorra de productos
dietéticos, vitaminas y complementos alimenticios Lamberts®. Asimismo, aporta
como Documento n° 4 de su Demanda acreditaciéon del Registro de la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas de la titularidad en su favor de los siguientes
derechos marcarios: (i) Marca denominativa “LAMBERTS” con referencia M
1301112, para los productos y servicios de la categoria 05 de la clasificaciéon de
Niza; (ii) marca denominativa con grafico “LAMBERTS” con referencia M
1658098, para los productos y servicios de la categoria 05 de la clasificaciéon de
Niza; (iii) marca denominativa con grafico “LAMBERTS EL RANGO
PROFESIONAL” con referencia M 3058241 para los productos y servicios de la
categoria 05 de la clasificacion de Niza; (iv) marca denominativa con gréfico
“LAMBERTS THE PROFESSIONAL RANGE” con referencia M 3058249, para los
productos y servicios de la categoria 05 de la clasificacion de Niza; y (v) marca
denominativa con grafico “LAMBERTS MAGAZINE” con referencia M 3061433,



para los productos y servicios de la categoria 16 de la clasificacion de Niza.

*- Afirma la Demandante que LAMBERTS ESPANOLA, S.L. mantuvo una
relacién comercial con D. JJ.GS., socio tnico y administrador tnico de
CEMECAN, S.L.U. y Nutricion y Soluciones S.L., a fin de distribuir productos
Lamberts® en las Islas Canarias, actuando en nombre y por cuenta de la sociedad
demandante, advirtiendo en 2010 que el Sr. G.S. habria venido adquiriendo
productos de terceras compaiiias localizadas fuera de Espafa y distribuyendo los
mismos en Canarias y en el resto de la Peninsula Ibérica, lo que motivé que
interpusiera demanda ante los Tribunales de justicia espafioles por actos de
competencia desleal e infraccion de derechos de marca. En cuanto a dicho
procedimiento judicial, acompania escrito de demanda con sello de presentacién y
por las representaciones procesales de las partes litigantes de la suspension del
procedimiento judicial.

*- Igualmente la Demandante refiere que inco6 demanda ante el Centro de
Arbitraje y Mediacién de la OMPI frente a D. JJ.G.S. para obtener la transferencia
en su favor de los nombres de dominio <lambertscanarias.com>,
<lambertsespafiola.com> y <lambertsexpress.com> lo que dio lugar a la apertura
del Caso No. D2011-1117 y a Resolucion del Experto de fecha 7 de septiembre de
2011 por la que se acordo6 la trasferencia de dichos nombres de dominio en su
favor.

*.- Refiere que con posterioridad a dicha resolucién, la sociedad ahora demandada
CEMECAN, S.L.U. registr6 nuevos nombres de dominio que contienen marcas
titularidad de la Demandante: <produtoslamberts.com> y
<complementoslamberts.com> registrados en fecha 6 de febrero de 2012 y en
fecha 22 de noviembre de 2012 la Demandada registr6 el dominio
<productoslamberts.es> objeto de este procedimiento.

*- Afirma la Demandante que el registro por la Parte Demandada del dominio
<productoslamberts.es> es especulativo y genera riesgo de confusién con el
término “LAMBERTS” sobre el que la Actora ostenta derechos previos, y la
palabra “productos”, al ser de uso comun, refuerza su uso indebido. Igualmente,
LAMBERTS ESPANOLA no ha autorizado en ningdn momento a CEMECAN
S.L.U. el uso de su marca ni el registro de nombre de dominio objeto de disputa en
el que se incorpora su derecho marcario.

*- Entiende igualmente la Parte Demandante que CEMECAN, S.L.U. ha
registrado y usa el nombre de dominio de mala fe, aportando al efecto como
documento n° 7 de su Demanda, el resultado de acceso a distintas paginas web
del Demandante vinculadas entre si, en las que consta el uso de marcas y material
sobre el que la Demandante tiene derechos de exclusiva y comercializacién online
de sus productos que generan confusion o equivoco al usuario habida cuenta de
que ninguna en ellas guarda relacion con las fabricantes o distribuidores
autorizados de productos “LAMBERTS”.

(3) Recibida la Demanda y su documental, en fecha 29 de julio de 2015 el Centro
Proveedor dio traslado de la misma a la demandada CEMECAN S.L.U,, a la atencién de



su administrador dnico, D. JJ.G.S., otorgandole el plazo reglamentario de 20 dias
naturales para su contestacién u oposicion.

Simultaneamente, solicit6 a RED.es el bloqueo del nombre de dominio
<productoslamberts.es> incluido en su demanda, segtin estd regulado en el Art. 12 del
Reglamento antes citado.

Paralelamente, remiti6 una copia de la demanda al Agente Registrador del demandado,
para su debida constancia, dando cumplimiento al Art. 12.1 del Reglamento de
Procedimiento.

En concreto, se deja constancia de que en el expediente consta que el Centro Proveedor,
dio traslado de la demanda en fecha 29 de julio de 2015 mediante comunicaciones
cursadas por correo electrénico a los siguientes sujetos interesados:

*- 1&1 INTERNET en su calidad de agente registrador del demandado, mediante
remision a la direccion de correo electréonico hostmaster@landl.es, info@landl.es, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 15.b del Reglamento citado.

*- RED.ES mediante remisiéon a su direccion de correo electrénico
proveedor_drp@dominios.es a quien se solicité el bloqueo del nombre de dominio en
conflicto, <productoslamberts.es>, de conformidad con lo prevenido en el articulo 14
del Reglamento del procedimiento de resolucién extrajudicial de conflictos para
nombres de dominio bajo el cédigo de pais correspondientes a Espafia (“.ES”).

*- CEMECAN, S.L.U., en su calidad de Parte Demandada, a quien al tiempo que se le
remiti6é la demanda y su documental, en fecha 29 de julio de 2015 se le otorgo, de
acuerdo con el articulo 16 del Reglamento del procedimiento de resoluciéon
extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cdédigo de pais
correspondientes a Espafia (“.ES”), el plazo de 20 dias naturales a fin de que
contestara a la misma.

Dicha notificacién de la demanda se realizé al amparo del articulo 7 del Reglamento
mediante correo electrénico a las direcciones de e-mail 3xxX@xxxxxXxX.es,
Dox@xxxxxxx.com y  2xxx@xxxxxxx.com, resultando que vino devuelta Ila
comunicaciéon enviada a la direccion 3xxx@xxxxxxx.es facilitada por la demandada
como contacto técnico y administrativo, en tanto que las comunicaciones enviadas a
las direcciones de correo adicionalmente facilitadas por la Demandante,
Ixxx@xxxxxxx.com y 2xxx@xxxxxxx.com, no constan devueltas ni que hayan tenido
incidencia alguna.

Asimismo, el Centro proveedor intenté mediante correo postal la notificaciéon de la
Demanda a la Demandada CEMCAN mediante su envio a las direcciones postales
facilitadas por la Demandante, siendo la ubicada en la Calle xxxxx de Las Palmas de Gran
Canaria les a que corresponde al domicilio social de CEMECAN, S.L., segtin informacion
del Registro Mercantil (Documento n° 3 de la Demanda). Dichas comunicaciones por
envio postal vinieron devueltas por el Servicio de Correos con la leyenda “Desconocido”.



Se deja constancia de que, a la vista de la informacion facilitada por Red.es en cuanto al
registro de nombre de dominio <productoslamberts.es>, el titular del mismo, a la sazén
aqui Demandado, tiene registrada como direccion de correo electrénico a efectos de
notificaciones 3xxx@xxxxxxx.es, siendo que, de acuerdo con lo previsto en el articulo
tercero de la Instruccién relativa a los procedimientos aplicables a la asignacién y demas
operaciones asociadas al registro de nombres de dominio bajo “.es”, hemos de considerar
idonea y eficaz a todos los efectos habida cuenta de la obligatoriedad a cargo del titular
del dominio de que la direccién de contacto sea valida, correcta y se mantenga
actualizada.

Con ello, la Parte Demandada asume la carga de esa actualizaciéon y las consecuencias
derivadas de su omisién. Sin perjuicio de ello, las comunicaciones a las direcciones de
correo facilitadas por la Demandante, 1xxx@xxxxxxx.com y 2xxX@xXXxXXX.cCom, No
constan devueltas ni que hayan tenido incidencia alguna.

En mérito a todo ello, se han cautelado plenamente por parte del Centro proveedor las
garantias procesales de las partes, especialmente en lo que toca al llamamiento y
emplazamiento de la entidad Demandada.

(4) La Demandada CEMECAN S.L.U. no ha presentado escrito de contestacion a la
demanda en el plazo otorgado, ni en momento posterior ha formulado o traido en el
curso del procedimiento respuesta, alegaciéon o prueba alguna en base a las que
considerara que debe mantenerse en su favor la titularidad del nombre de dominio
<productoslamberts.es> objeto de controversia.

A los efectos previstos en el articulo 20.b) del Reglamento se hace constar que el silencio
de la Demandada no implica en modo alguno admision tacita ni implicita de las
alegaciones facticas y juridicas de la Parte Demandante, ni conformidad con las
pretensiones solicitadas en el escrito de Demanda, por lo que, de acuerdo con lo previsto
en el articulo 16.e) de la misma Norma, el Experto resolvera la presente controversia
basdndose en la solvencia de las alegaciones contenidas en la demanda y prueba
documental que la acompana.

(5) El Centro Proveedor procedi6 a la designacion y nombramiento del Experto que emite
la presente Resolucién, de acuerdo con el procedimiento establecido en el articulo 17 del
Reglamento. Dicho nombramiento fue aceptado en fecha 25 de septiembre de 2015
dejando expresa declaraciéon de independencia e imparcialidad y con el compromiso de
observar, en su totalidad, la normativa que regula el Procedimiento de Resolucion
extrajudicial de conflictos para Nombres de Dominio bajo “.es” con especial referencia al
Reglamento de que regula el mencionado procedimiento, aprobado por Instruccién del
Director General de la entidad publica empresarial Red.es de fecha 7 de noviembre de
2005, asi como las leyes y principios generales de Derecho espafiol, singularmente lo
dispuesto en la Ley de Marcas.

I1.- FUNDAMENTOS DE DERECHO



(1) La Disposicién Adicional Unica de la Orden Ministerial ITC/1542/2005 por la que se
aprueba el Plan Nacional de Nombres de dominio, bajo la rabrica “Sisterma de resolucion
extrajudicial de conflictos” previene que: “Como complemento a este Plan y en los términos que
permitan las disposiciones aplicables, la autoridad de asignacion establecerd un sistema de
resolucion extrajudicial de conflictos sobre la utilizacion de nombres de dominio en relacion con,
entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en Espana, tales como los nombres
comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las
denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Piiblicas y organismos
ptiblicos esparioles”.

Al mismo tiempo, prevé que el sistema de resolucién extrajudicial de conflictos se basara
en los siguientes principios:

“a) Deberd proporcionar una proteccion eficaz frente al registro de nombres de
cardcter especulativo o abusivo, en especial cuando el nombre de dominio sea idéntico
o similar hasta el punto de crear confusion con otro término sobre el que exista algiin
derecho previo de los citados en el pdrrafo anterior.

b) Se entenderd que existe un registro especulativo o abusivo cuando el titular del
dominio haya registrado el mismo careciendo de derechos o intereses legitimos sobre el
nombre de dominio en cuestion y haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe.”

Siendo que se entiende “Registro de nombre de dominio de caracter especulativo o
abusivo cuando:

1) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusion con un
término sobre el que el Demandante alega poseer Derecho Previos.

2) El Demandado carece de derechos o intereses legitimos sobre el nombre de dominio; y
3) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Asimismo, el Reglamento del procedimiento de Resolucién extrajudicial de conflictos de
titularidad de nombres de dominio bajo “.es” establece en su articulo segundo, bajo la
rabrica “Pruebas de registro o uso del Nombre de dominio de mala fe” cuando:

(...)
3) El demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de
perturbar la actividad comercial de un competidor.

4) El Demandado, al utilizar el Nombre de Dominio, ha intentado de manera intencionada
atraer, con dnimo de lucro, usuarios de Internet a su pdgina web o a cualquier otra,
creando la posibilidad de que exista confusion con la identidad del Demandante en cuanto
la fuente, patrocinio, afiliacion o promocion de su pagina web o de un producto o servicio
que figure en su pagina web; o

5) El Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del
Demandante”



Siendo dichos principios y reglas los consagrados en el Reglamento del procedimiento de
Resolucion extrajudicial de conflictos de titularidad de nombres de dominio bajo “.es”
aprobado por Instruccién del Director General de la entidad publica empresarial Red.es
de fecha 7 de noviembre de 2005, seran los mismos los que deban presidir esta Decision.

(2) Riesgo de confusiéon del nombre de dominio y los derechos Previos de la
Demandante.

La Ley 17/2011, de 7 de diciembre, de Marcas atribuye al titular de la marca un exclusivo ius
utendi y un ius prohibendi que se concreta, por lo que ahora interesa, en la facultad de
prohibir el uso de su signo por terceros no autorizados en redes de comunicacion
telematica como Internet y como nombre de dominio (articulo 34.3.e) de la Ley de
Marcas).

Los derechos marcarios previos de la Demandante estdn acreditados a la luz de la
documental que se acompafa junto con la demanda (Documento n° 4, relativo a las
impresiones on line de acceso al Registro de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas),
siendo titular de las siguientes marcas: (i) Marca denominativa “LAMBERTS” con
referencia M 1301112, desde el 16.06.1992, para los productos y servicios de la categoria
05 de la clasificaciéon de Niza; (ii) marca denominativa con grafico “LAMBERTS” con
referencia M 1658098, desde el 05.04.1994, para los productos y servicios de la categoria
05 de la clasificacion de Niza; (iii) marca denominativa con grafico “LAMBERTS EL
RANGO PROFESIONAL” con referencia M 3058241, desde el 16.04.2013, para los
productos y servicios de la categoria 05 de la clasificacion de Niza; (iv) marca
denominativa con grafico “LAMBERTS THE PROFESSIONAL RANGE” con referencia M
3058249, desde el 17.04.2013, para los productos y servicios de la categoria 05 de la
clasificacion de Niza; y (v) marca denominativa con grafico “LAMBERTS MAGAZINE”
con referencia M 3061433, desde el 07.05.2013, para los productos y servicios de la
categoria 16 de la clasificacion de Niza.

Consta igualmente acreditado que los Derechos Previos de la Demandante, antes
indicados, en especial la marca denominativa “LAMBERTS” con referencia M 1301112,
figura registrada en su favor el 16.06.1992, esto es, con anterioridad al 14.02.2012; fecha
de registro del nombre de dominio <productoslamberts.es> a favor de la Demandada.

A juicio de quien emite esta resolucion, el nombre de dominio <productoslamberts.es> es
sustancialmente similar a las marcas de la Demandante, marca denominativa
“LAMBERTS”, hasta el punto de crear confusion con los signos sobre los que la
Demandante ostenta Derechos Previos.

Anadir al vocablo “lamberts” la expresion “productos”, dado su caracter genérico, no
otorga relevancia diferenciadora porque, a la postre, el elemento esencial, predominante
y representativo es la expresion “lamberts” sobre la que radica la fuerza del conjunto y
sobre la que la Demandante ostenta Derechos Previos.

Esto es, que la expresion “productos” carece de entidad para otorgar distintividad al
nombre de dominio respecto de la marcas registradas a favor de la Demandante y, con
ello, siendo la palabra “productos” una expresiéon de caracter secundario e irrelevante



para la diferenciacion, es evidente el riesgo de confusion, pues el signo que mas atrae la
atencion de los consumidores y de los internautas es la expresiéon “lamberts” y, en su
consecuencia, en el trafico a través de la red, los usuarios o consumidores puede verse
inducidos a creer falsamente que los productos proceden de la Demandante o que bajo el
dominio <productoslamberts.es> se hallan productos, servicios ofrecidos, patrocinados o
promovidos por la Demandante.

Con mayor razén lo anterior, si se tiene en cuenta el resultado del acceso a la pagina web
de la Demandada que consta en la documentaciéon aportada como Documento n° 7 de la
Demanda en cuanto al Acta de requerimiento notarial de 2 de julio de 2015 del Notario
de Madrid D. Pablo de la Esperanza Rodriguez, con el nim. 2480 de su protocolo.

A resultas de dicho acceso, consta que los accesos notariales a la web
www.productoslamberts.es figura informacion, catdlogos, posibilidad de acceder a otras
péginas para la compra on line de productos LAMBERTS®, identificados con la marca de
la Demandante, siendo claro que el internauta asociaria la citada web con la Demandante
como fuente de su pagina web o que la misma seria patrocinada, promovida por la
Demandante méaxime cuando los productos dietéticos son los que ésta comercializa y los
que identifican en el mercado con su marca.

A juicio del Experto, ello constituye un registro vulnerador de los derechos marcarios de
la Demandante y un aprovechamiento indebido del mismo, generando ademés evidente
riesgo de confusion y asociacion en grado suficiente, ya que los usuarios de Internet, en
efecto, pueden llegar a creer que existe algtin vinculo juridico o econémico entre las dos
empresas Demandante y Demanda, en la medida en que: por un lado, el acceso a la
pagina web de la Demandada lo es por el aprovechamiento indebido y el uso no
autorizado de la marca de la actora que es el verdadero reclamo y; por otro lado, y
adicionalmente, cuando el usuario accede al contenido de la web de la Demandada, se
presentan productos identificados con la marca de la Actora redireccionandose a distintas
péginas para posibilitar su compra on line, asi como folletos y catdlogos informativos,
divulgativos y publicitarios LAMBERTS, igualmente protegidos por derechos de
exclusiva de la Demandante. Con ello, cualquier usuario razonablemente tiene la creencia
de que origen empresarial de los productos procede del fabricante o un distribuidor
autorizado de los mismos, materializandose con ello el riesgo de confusioén prohibido por
la ley.

Por lo demas, no consta en las actuaciones ni en acceso por este Experto a la pagina web
<productoslamberts.es> que la Demandada ostente derechos o intereses legitimos sobre
el nombre de dominio, sin que el mero registro de un nombre de dominio fuese suficiente
para establecer derechos o intereses legitimos, dado que, en otro caso, todos los
registrantes tendrian tales derechos o intereses y ningtin demandante podria tener éxito
en una demanda por registro abusivo.

(3) Nombre de dominio registrado o utilizado de mala fe.
Finalmente, en cuanto a la mala fe en el registro del nombre de dominio, establece el

Reglamento del Procedimiento de Resolucién extrajudicial de conflictos en materia de
nombres de dominio bajo .es que “Se entenderd que existe un registro especulativo o abusivo



cuando el titular del dominio haya registrado el mismo careciendo de derechos o intereses legitimos
sobre el nombre de dominio en cuestion y haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe”.

En el caso que nos ocupa, abona la creencia del registro abusivo del dominio
<productoslamberts.es>, la circunstancia de que el Demandado ha venido realizando
actos similares anteriores en perjuicio de la Demandante, obligando a la misma a instar
diversos procedimientos a fin de recuperar nombres de dominio registrados por el
Demandado y que conculcan sus derechos marcarios previos. A estos efectos, consta la
circunstancia de haber sido registrado por el Demandado los nombres de dominio
<lambertscanarias.com>, <lambertsespafiola.com> y <lambertsexpress.com> lo que dio
lugar a la apertura del Caso No. D2011-1117 y a Resolucion del Experto de fecha 7 de
septiembre de 2011 por la que se acord¢ la trasferencia de dichos nombres de dominio en
su favor.

E igualmente, tras esa resolucién, el Demandado registra en fechas posteriores nombres
de dominio marcas titularidad de la Demandante: <produtoslamberts.com> vy
<complementoslamberts.com> registrados en fecha 6 de febrero de 2012 y en fecha 22 de
noviembre de 2012 la Demandada registré el dominio <productoslamberts.es> objeto de
este procedimiento y disputa (Documentos n° 2 de la Demanda).

Esta situacion debe ser valorada desde la 6ptica de este procedimiento como un registro
de mala fe del Demandado en tanto que aparentemente movido por el fin ciertamente
obstinado de conculcar los derechos de exclusiva y perturbar la actividad comercial de la
Demandante, la expone continuamente a la necesidad de instar nuevos procedimientos
para recuperar nombres de dominio que contienen su derecho de exclusiva -marca
LAMBERTS-, explotando en la web con nombre de dominio infractor, productos
protegidos por los derechos de exclusiva de la Actora, creando con ello confusién en el
internauta acerca del origen y/o vinculos del Demandado con la entidad Demandante.

Todo lo cual confirma en este Experto que el registro del dominio
<productoslamberts.es> por la Demandada es abusivo y de se usa con mala fe.

(4) Solicita la Demandante en su suplico, ademdas de la transferencia en su favor del
nombre de dominio <productoslamberts.es>, que sea condenada la Demandada al pago
de los gastos incurridos en este procedimiento. En base a lo expuesto mds arriba,
resultara de acogimiento y estimacién la pretension de transferencia del dominio a la
Actora lo que es coherente con la similitud del mimo hasta el punto de crear confusién
con el término LAMBERTS sobre el que la Actora ostenta sus derechos de marca
protegidos y resultar abusivo y de mala fe su uso por el Demandado. Sin embargo, la
pretensién de reparaciéon de dafios, no puede ser objeto aqui de pronunciamiento al
exceder del &mbito decisorio de este Experto y objeto de procedimiento especial para la
resoluciéon extrajudicial de conflicto, sin perjuicio de los derechos y acciones que puedan
asistir a la Parte Demandante para hacerlos valer, si fuera su interés, ante los 6rganos
jurisdiccionales.

En consideracion a todo lo expuesto, el Experto emite la presente



DECISION

Se estima la pretension de la Demandante LAMBERTS ESPANOLA, S.L. y, en
consecuencia, se ordena que el nombre de dominio <productoslamberts.es> sea
transferido a la Demandante.

Fdo. M? Angeles Embid Hernandez
Madrid, 9 de octubre de 2015
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