RESOLUCION DE CONFLICTO SOBRE DOMINIO “.es”
SYOGRA Consulting GmbH. vs. Henartural Europa S.L.

(www.syogra.es)

En la villa de Madrid, a 15 de Noviembre de 200&rid Teresa de Gispert Pastor,
experto designado por la Asociacion para la Autpiacion de la Comunicacion

Comercial (AUTOCONTROL) para la resolucion de lané@da formulada por Syogra
consulting GmbH contra Henartural Europa S.L. éacién con el nombre de dominio

“www.syogra.es”, dicta la siguiente

RESOLUCION

|.- Antecedentes de hecho

El dia 17 de agosto de 2007 SYOGRA Consulting GMBIdn domicilio en XXX,
formulé mediante escrito presentado ante la Asa@miapara la Autoregulacion de la
Comunicacion Comercial (en adelante AUTOCONTR@é&nanda de procedimiento
de resolucién extrajudicial de conflictos para noeshbde dominio bajo el cédigo “.es”
contra Henartural Europa S.L, domiciliada en XXXligtando al experto que dicte
resolucién por la que el nombre de domifiigww.syogra.e$ sea transferido a la
demandante.

2.- Alegaciones de las partes
A. Demandante.

La parte demandante alega que es titular de laar"i&COGRA”, registrada en
Alemania el dia 03.03.2005 y registrada tambiékgpana el dia 26.05.2006.

Syogra Consulting alega también que la empresa riieab Europa S.L. no
tiene derecho alguno a utilizar el nombre de damifivww.syogra.e$
registrado por esta Ultima, ya que su derecho sa le@m un contrato de
distribucion exclusiva en el territorio espafiollo® productos de la demandante,
camillas de automasaje, firmado por ambas sociedelddia 1 de Octubre de
2005 y que la parte actora considera resueltortudvile un burofax enviado el
17 de abril del 2006 en el que se comunica a laaddada la resolucion
unilateral del contrato.

La parte actora solicitd a través de una cartaagiaval bufete de abogados J. R.
B. sito en XXX, que Henartural transmitiese a Sgo@onsulting GmbH. el



nombre de dominio www.syogra.es que habia registrado basandose en las
facultades que le otorgaba el citado contrato giilucion y que la parte actora
consideraba resuelto.

Arguye de otro lado la parte demandante que Henadrtutiliza el nombre de
dominio “‘www.syogra.eSpara devaluar sus productos, alegando que tansieién
vale de la marca Syogra para vender el mismo ptodde una empresa
competidora a través de sus propias paginas welw'henartural.corh o
“www.inarex.e%

B.- Demandada.

La parte demandada alega en su defensa que, wm \del contrato de
distribucion exclusiva firmado con Syogra Consgt®@MBH. el 1 de Octubre
de 2005, tiene derecho a utilizar el nombre defmapafiia y la marca comercial.
Asimismo se establece en el contrato que Unicamant&rmino de dicho
acuerdo, las marcas, dominios, etc,. registradesimgiuyan el nombre de la
compafia (Syogra) se convertiran en propiedacide e

Alega también la parte demandada que en ejercieloddrecho al uso del
nombre Syogra establecido en el articulo 8 deldoitaontrato, Henartural
Europa, S.L, registro con fecha 15 de noviembr2Qfis, en la entidad publica
empresarial Red.es, el nombre de domimmatv.syogra.es

Manifiesta que la demandada da a conocer lasdeukds de la camilla de
masaje Syogra a través de la paginavww.syogra.es sin devaluarla ni
despreciarla.

Arguye la demandada que el contrato suscrito émtmetora y la demandada el 1
de Octubre de 2005 que otorga a la demandadaesthdern registrar el nombre
de dominio Www.syogra.es no ha sido formalmente resuelto, ya que la
demandada se opuso a la resolucion unilateralargtato por entender que no
concurria la causa alegada y que la vigencia defato ha sido declarada en
distintas resoluciones judiciales.

Manifiesta la demandada que si bien es cierto gupailte actora es titular de la
marca Syogra en Alemania, no es la legitima titdarla Marca en Espafia,
ostentando el registro la sociedad Masajes Térmiesnzados S.L. con

concesion de 16 de Febrero de 2007, es decir stente al registro del

nombre de dominiowww.syogra.espor Henartural S.L.

No concurriendo, a criterio de la demandada, ningde los requisitos o
circunstancias que el Reglamento de procedimieatoedolucién extrajudicial
de conflictos para nombres de dominio bajo el cdig pais correspondiente a
Espafa de Red.es (en adelante “el Reglamentod) quarsiderar el nombre de
dominio de caracter especulativo abusivo y enriatee declare judicialmente la



resolucion o no del contrato suscrito entre laractola demandada, solicita la
parte demandada que se desestimen las pretendmfeedemandante.

Il.- Fundamentos de derecho.
1) Reglas aplicables

De acuerdo con lo establecido en el art. 21 degl&eento”, el Experto ha de
resolver la demanda en base a:

- Las declaraciones y documentos presentados ppaftes.

- Lo dispuesto en el Plan Nacional de nombres demoren Internet
bajo el codigo de pais correspondiente a Espa@s’)'y en el propio
“Reglamento”.

- Las leyes vy los principios del Derecho nacionaldfsh

2) Examen de los requisitos que determinan el caracteespeculativo o
abusivo del nombre de dominio.

Los requisitos que segun el articulo 2 del “Reglamiedeben concurrir para
gue el registro del nombre de dominio tenga car&sigeculativo o abusivo son:

- Que el nombre de dominio sea idéntico o similatehas punto de
crear confusion con otro término sobre el que etatelante alegue
poseer derechos previos,

- Que el demandado carezca de derechos o intergéasdes sobre el
nombre de dominio,

- Y que el nombre de dominio haya sido registradtilizado de mala
fe.

3) ldentidad y similitud hasta el punto de crear confién con otro término
sobre el que el demandante posea un derecho previo.

La demandante es titular de la marca Syogra radeten la Oficina de Patentes
y Marcas de la Republica Federal de Alemania eBdia Marzo de 2005, como
se desprende de la documentacion aportada portéagudora.

Syogra Consulting solicitd la proteccion de la raagyogra para diversos
paises, entre ellos Espafia, ante la oficina derg¢mrixacion Mundial de la
Propiedad Intelectual, basandose en el ArregloBreiocolo de Madrid, siendo
concedida la proteccién el 26 de Mayo de 2006.

La demandante no es, sin embargo, titular de lacan8yogra en Espafia. La
documentacion aportada por la parte demandada damugie la titularidad de
la marca Espafola n® M 27 19019 (mixta) conaedidl6 de febrero de 2007,
corresponde a la sociedad Masajes Térmicos AvasZado



Es evidente que el nombre de dominio “syogra.es’idéstico a la marca

“Syogra”. Sin embargo Syogra Consulting GmbH ncewist derecho previo

alguno, ya que Unicamente es titular de la margestrada en Alemania. Es de
todos conocido que las marcas soélo estan protegias pais en que han sido
registradas, en virtud del principio de protecctérritorial del Derecho de

Marcas. No correspondiendo a la demandante lafitiald de la marca espafiola
Syogra es evidente que Syogra Consulting GMBH. stenta derecho previo

alguno.

La proteccion de la marca Syogra en Espafia ampzséanen el Arreglo y
Protocolo de Madrid fue concedida el 26 de May@@@6, fecha posterior a la
del registro del nombre de dominiovwtw.syogra.es realizado el 15 de
noviembre de 2005 por Henartural Europa S.L., cemacredita con la hoja del
registro oficial del dominio “syogra.es” obtenide2é de septiembre de 2007, de
la pagina webwww.red.e$ perteneciente al ministerio de Industria Comescio
Turismo.

No se cumple, pues, el primero de los requisitos da acuerdo con el
“Reglamento” determinan el caracter especulativabasivo del nombre de
dominio.

4) Derechos e intereses legitimos sobre el nombre danainio.

En virtud de los dispuesto en el articulo 8 deltiain de distribucion celebrado
entre la parte actora y la demandada el dia 1 deb€@cde 2005, la demandada
tiene derecho a utilizar el nombre de la compagjagra) y la marca comercial
para propiciar el establecimiento de intermediarws el territorio y para
describirse asi mismo como distribuidor exclusiedalcompariia en el territorio
(espaniol).

Si bien es cierto que en el parrafo primero del cimgrado articulo no se hace
referencia expresa al derecho a registrar un nomérdominio utilizando la

marca Syogra, del parrafo segundo de dicho artiegélodesprende dicha
posibilidad, sin ningin genero de duda, ya quebksta que a través del
distribuidor las marcas, dominios, etc., registeadgoe incluyan el nombre de la
compafia (comowww.xxxsyograxxx”, “Syogra territorio nombre”, etc.) se
convertirdn en propiedad de la compaiiia al térm@l@cuerdo.

Basandose, pues, en el derecho que le otorgabanélai, la demandada
(Henartural Europa S.L.) registrd, con fecha 15ndeiembre de 2005, el
nombre de dominio Wwww.syogra.e€§ como consta en la documentacion
aportada por la demandada.

El nombre de dominio, siempre segun los términasap@s en el contrato, soélo
debera ser transmitidos a la compafiia al térmihoaferato.



La parte actora alega la no vigencia del contrato que fue resuelto
unilateralmente por la misma, resolucion que fumwticada por burofax a la
parte demandada el 17 de abril de 2006. La demar(tthartural Europa S.L.)
se ha opuesto reiteradamente a la resolucion erdlapor entender que no
concurre la causa alegada.

La parte demandada alega que la vigencia del t¢ontra sido declarada en
distintas resoluciones judiciales cuyos extractisrda a la presente demanda.
Las resoluciones judiciales aportadas por la deadmén ningln caso declaran
la vigencia del contrato en cuestion.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial derdi& en su Auto n° 57 /
2007 de 20 de marzo, si bien hace referencia d@tatormencionado y al hecho
de que Hernatural Europa S. L. es titular del doon8yogra.es, determina que
la vigencia del contrato es una cuestion civil dake dilucidarse en dicho orden
juisdiccional.

Por otra parte la Sentencia n°® 101 de fecha 27a® me 2007 del Juzgado de
primera instancia n°11 de Zaragoza no tiene patolgeclarar la procedencia
de la resolucién del contrato celebrado entre Sydgonsulting GmbH y

Henartural Europa S.L., sino, como sefiala la pr@gatencia, pronunciarse
sobre la resolucion del contrato celebrado entr@aHeral Europa S.L. y

Masajes Téermicos Avanzados S.L. por incumplimiede&o las obligaciones

asumidas en el contrato de fecha 28 de octubre08&. AFundamento de
Derecho tercero de la sentencia).

El articulo 1124 del Coddigo Civil establece la fiémth de resolver las
obligaciones reciprocas cuando uno de los obligaaogumpliere lo que le
incumbe, reconociendo la llamada facultad resdkmteécita. Esta facultad
resolutoria es interpretada por los Tribunales daara restrictiva, partiendo del
principio de conservacion del contrato.

La facultad resolutoria reconocida en el citadoicald puede ejercerse
extrajudicialmente, aunque, de ser contradicha glooponente, seran los
tribunales los que determinaran si la resoluci@cteida en su momento es o no
procedente, y si ha surtido o no efecto en ladeatdn resolucion extrajudicial.
Este principio ha sido sentado reiteradamente @qirisprudencia del Tribunal
Supremo (SSST 30 de Marzo de 1992 [ R] 1992, 2309dE junio de 1992 [R]
1992, 5176 ], 28 de marzo de 1996 [R] 1996, 2198]).

Aunque no corresponde a este experto pronunciabse & procedencia o no de
la resolucién del contrato, basandose en la religejarisprudencia del Tribunal
Supremo, y debido a la oposicion de Henartural gaun®.L. a dicha resolucion,
debe considerar vigente al contrato mientras nataxina decision de los
Tribunales de Justicia.



En consecuencia a los motivos expuestos Henalffurapa S.L. ostentaria un
derecho e interés legitimo sobre el nombre de dorfwmww.syogra.€s

Asi pues, hay que concluir que la demandada, slegltatos que constan en el
expediente, tiene derecho e interés legitimo sarexombre de dominio
WWW.syogra.es

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

El articulo 2 del “Reglamento” establece los sumgesn los que ha de
entenderse que existe mala fe en el registroa aso del nombre de dominio;
a saber, existird mala fe o abuso en el registraatabre de dominio cuando: 1)
el demandado haya registrado o adquirido el nombee dominio
fundamentalmente con el fin de vender, alquilaedec por cualquier titulo el
nombre de dominio al demandante que posee derept®8os 0 a un
competidor de éste, por un valor cierto que supkcaste documentado que esta
relacionado directamente con el nombre de domioi@) el demandado ha
registrado el nombre de dominio a fin de impedie gl poseedor de Derechos
previos utilice los mismos a través del nombre a®idio, siempre y cuando el
demandado haya desarrollado una actividad de deejro el demandado haya
registrado el nombre de dominio fundamentalmente alofin de perturbar la
actividad comercial de un competidor; o 3) el dedaao, al utilizar el nombre
de dominio, ha intentado de manera intencionadsesgtcon animo de lucro,
usuarios de internet a su pagina web o a cualgtrigy creando la posibilidad de
que exista confusion con la identidad del demamdant cuanto a la fuente,
patrocinio afiliacién o promocién de su pagina wetiel producto o servicio que
figure en su pagina web; o 4) el demandado hajaaelo actos similares a los
anteriores en perjuicio del demandante.

En opinién de este experto, ni de la documentagpimrtada a la demanda ni de
la actuacion de la parte demandada, puede infedieséorma inequivoca la

existencia de algunos de los supuestos de regisism del nombre de dominio
de mala fe.

La parte demandante no ostenta derecho previo @lgabre la denominacion
Syogra, como ya hemos expuesto en el apartadadetdeeesta resolucion. Es
mas, la parte demanda registr0 el nombre de domimiov.syogra.esen
ejercicio del derecho legitimo que se le otorgabaeleart. 8 del contrato de
distribucion celebrado con la parte actora. Laliiile@ del registro del nombre
de dominio, no ha podido ser en ningun caso vermdigujlar o ceder el nombre
de dominio a cambio de un precio cierto, sino, ebicontrario, ejercer un
derecho que deriva de un contrato.

El registro del nombre de dominio no se ha reatizaara perturbar la actividad
de Syogra Consulting GmbH, si no por el contrgp@ra promocionar y dar a
conocer los productos de la parte actora, comoesponde al distribuidor
exclusivo de sus productos en Esparfia y Portugal.



Por otra parte, el contenido de la pagina web, rsegldesprende de las pruebas
aportadas y como ha podido comprobar este expartmenoscaban o devalGan
el producto que se oferta, limitdndose a exporgecdaacteristicas y utilidad del
producto.

Por todo ello, este experto estima que tampocouwoart los requisitos exigidos
por el articulo 2 del “Reglamento”, para que el boen de dominio
www.syogra.esea considerado especulativo o abusivo.

DECISION

De acuerdo con lo establecido en el articulo 21'Rleglamento”, y puesto que
no concurren los tres requisitos establecidos ehodiReglamento para
considerar que el nombre de domimavw.syogra.es haya sido registrado de
forma especulativa o abusiva, este experto dessesiimemanda presentada por
SYOGRA CONSULTING GMBH. contra HENARTURAL EUROPA IS.
relativa al nombre de dominwww.syogra.esordenando en consecuencia que
dicho nombre de dominio permanezca en la tituldriiala parte demandada en
tanto no se resuelva en el orden jurisdiccionarespondiente la cuestion
suscitada entre las partes acerca de la subsetaelctontrato suscrito por éstas
el 1 de octubre de 2005.




