JANETT FUENTEALBA ROLLAT

Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 4 de Julio de 2008.

Juicio arbitral arvending.cl

Rol 19 - 2008

VISTOS:

Que mediante OF 08953 de Nic Chile, de 06 de Mayo d e 2008, se
designé a la suscrita como arbitro para la resoluci 6n del
conflicto sobre el referido nombre de dominio arvending.cl

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurando desempefiarlo
fielmente, se cit6é a las partes, mediante resolucié n de 06 de Mayo
de 2008, a una audiencia de conciliacion y/o fijaci on de
procedimiento, a celebrarse el dia Lunes 19 de Mayo de 2008, a las

11:00 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, n

la misma por carta certificada, lo que consta en au

Que con fecha 19 de Mayo de 2008, a la hora fijada
efecto la audiencia, con la asistencia de dofia CARO
ALLENDE, abogado, con poder delegado del Abogado do
Santi, por el segundo solicitante, en rebeldia del

arbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, y al no hab
conciliacién, se fijé el procedimiento arbitral a s

lo cual se levanté acta, dandose por notificada per
parte asistente.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se es

de 10 dias héabiles para que ambas partes presentara
argumentos y pruebas en relacion a la solicitud de

dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, s6lo el segundo
allegd sus argumentos y documentos, lo cual consta
Luego, y atendido el mérito de autos, el dia 30 de

se cit6 a las partes para oir sentencia.

Y ademas teniendo presente:

1°. Que con fecha 3 de Junio de 2008, dofia Carolina

Allende, abogado, en representacion de

otificAndoseles

tos.

se llevd a
LINA MORA
n Flavio Belair

primero, y el

, anexo 1, del
erse producido
eguir, de todo
sonalmente a la

tipulé un plazo
n sus

nombres de

solicitante
en autos.
Junio de 2008

Mora

EMBOTELLADORA ANDINA S.A.,
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como segundo solicitante y demandante, interpuso de manda arbitral

por asignacion de nombre de dominio, en la cual exp lica sus
argumentos para obtener que le sea asignado el nomb re de dominio
en disputa.

2°. Sus argumento, -en sintesis-, son los siguientes:

a) Que ha creado diversas sociedades filiales y coliga das que
forman parte del Directorio de Holding de sus empre sas, a
saber: Vital S.A., Servicios Multivending Ltda., An dina
Bottling Investmentes S.A., Vital Aguas S.A., Envas ese CMF
S.A., Andina Bottling Investments Dos S.A., Transpo rtes
Andina Refrescos Limitada, Envases Central S.A. y A ndina
Inversiones Societarias S.A. Es asi como su solicit ud se
funda en que el nombre de dominio en disputa contie ne el
elemento mas importante y destacado de una familia de marcas
gue contienen la expresion “VENDING”, que se encuen tra
registrada como MULTIVENDING por su filial Servicio S
Multivending Ltda., ante del Departamento de Propie dad
Industrial para distinguir productos y servicios qu e gozan
de fama y reconocimiento a nivel nacional. Junto co n lo
anterior, hace una breve resefia en cuanto a la hist oria del
segundo solicitante, seflalando que Embotelladora An dina
S.A., fue fundada en 1946, posicionandose como una empresa
lider en el mercado de las bebidas gaseosas, siendo su
producto principal la conocida bebida de fantasia
estadounidense “Coca-Cola”. Es asi como el segundo
solicitante ha logrado a través del tiempo, obtener un
importante posicionamiento y reconocimiento a nivel nacional
como empresa, siendo capaz de expandir sus servicio sy
productos ofrecidos al publico, principalmente al p articipar
de otras etapas productivas del proceso, tales como
produccién de envases, transporte y otras, a través de sus
empresas filiales, destacando entre ellas su filial
Servicios Multivending Ltda., enfocada en la instal acion y
mantencion de maquinas expendedoras para el consumo de
oficinas y espacios publicos, principalmente en Maq uinas de
Bebidas y Maquinas de Café Snack.

b) Que se ha preocupado de resguardar y proporcionar | a
adecuada proteccion a sus marcas comerciales, regis trando
varias marcas comerciales con la denominacion “mult ivending”

a través de su filial antes mencionada. Lo anterior no
escapa a la situacién de los nombres de dominio, ya gue no
obstante tratarse de una naturaleza juridica divers a, lared
hoy en dia constituye un canal fundamental y popula r de
productos y servicios, razén por la cual el objetiv 0 de su
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demanda es evitar que terceros se apropien de expre siones
similares a marcas famosas y notorias, y que esto s ea objeto
de toda clase de errores y confusiones entre los

consumidores. Es asi como de ser asignado el nombre de
dominio  arvending.cl al primer solicitante, los consumidores

se veran inducidos a toda clase de errores, pues el segundo
solicitante tienen un derecho de propiedad sobre la

expresion “multivending” y el publico creera que se trata de
un sitio web donde se comercializan los productos y

servicios de éste.

c) Que es titular de los siguientes nombres de dominio , a

saber:
- vendingpro.cl
- multivending.cl
Ademds, sefala ser titular de diversas marcas comer ciales
registradas en el Departamento de Propiedad Industr ial,
mencionando las siguientes:
- MULTIVENDING, registro N° 784475, clase 7.
- MULTIVENDING, renovacién de registro N° 511274,
clase 43.
- MULTIVENDING, registro N° 554362, clase 42.
- SERVICIOS MULTIVENDING LTDA, registro N° 809992,
clases 37 y 39.
- MULTIVENDING, registro N° 784474, clase 9.

d) En relacion a sus argumentos de derecho, sefiala en primer
lugar lo estipulado en el Articulo 10 del Reglament o de Nic
Chile, que le confiere derecho a presentar una soli citud
competitiva con respecto al nombre de dominio en di sputa,
sefialando al respecto su conviccidn respecto a tene run
mejor derecho sobre éste. Ademas, menciona el Artic ulo 14 de
dicho Reglamento, en relacion con el Articulo 2° pr imera
parte de la Ley N° 19.039, y el Articulo 19 N° 25 i nciso 3°
de la Constitucion Politica de la Republica de Chil e,
arguyendo que posee un derecho de propiedad sobre s us marcas
comerciales que contienen la expresiéon “MULTIVENDIN G", por
lo que posee exclusividad sobre ella para que los
consumidores la identifiquen con el segundo solicit ante.
Para ratificar lo ya expresado, hace mencién a los Articulos
20 y siguientes de Reglamento de Nic Chile, sefialan do que en
ellos se establecen los principios a que debe atene rse quien
de mala fe ha obtenido la inscripcion de un nombre de
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dominio, citando al efecto expresamente el Articulo
dicho Reglamento, el cual sefiala como causal de rev

de un nombre de dominio, entre otras, que éste sea

0 engafiosamente similar a una marca de producto o s
Todo

una alta

sobre la cual tenga derechos el reclamante. lo

anterior, redunda en el hecho que existe
probabilidad de que un consumidor al buscar los ser
productos VENDING ofrecidos por el segundo solicita
ingrese a través del nombre de dominio en disputa,
causaria un enorme perjuicio al segundo solicitante
cliente se enfrentaria a un sitio con un contenido
los ofrecidos por éste, ya que al asignarse el nomb
dominio al primer solicitante, constituiria un agra
los derechos adquiridos por el segundo solicitante
de sus marcas comerciales y nombres de dominio menc
y en segundo lugar, inductivo a error y confusion e
consumidores respecto a la procedencia, cualidad y
los productos y servicios VENDING del segundo solic
3°.  Que el demandante acompafi6 al proceso los siguient
documentos, no objetados por la contraria:
1.- Fotocopias de los siguientes certificados de re
de las marcas comerciales:
- MULTIVENDING, Registro N° 784.474 para distinguir
productos de la clase 9.
- MULTIVENDING, Registro N° 554.362, para distingui
servicios de la clase 42.
- MULTIVENDING, Solicitud de renovacion de registro
814.489 para distinguir servicios de la clase 43.
- MULTIVENDING, Registro N° 784.475, para distingui
productos de la clase 7.
- SERVICIOS MULTIVENDING LIMITADA, Solicitud
renovacion de registro N° 789.326, para distinguir

servicios de la clase 37 y 39.

2.- Impresos obtenidos desde sitio web
figuran los siguientes nombres de dominio: MULTIVEN
VENDINGPRO.CL.

3.- Impresos obtenidos de la pagina oficial del seg

solicitante, www.andina.cl

ésta y de sus sociedades filiales y coligadas, entr

4-. Impresos obtenidos desde la pagina web

www.nic.cl

22 de
ocacion
idéntico

ervicio

vicios y
nte,

lo cual

, pues el
diverso a
re de

vio hacia
en razon
ionados,

ntre los
género de

itante.

es

gistros

NO

de

en donde

DING.CL y

undo

, que dan cuenta de la historia de

e otros.

www.google.com

que dan cuenta que al consultar por la expresion
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MULTIVENDING, el motor de blusqueda lo relaciona dir
con la pagina oficial del segundo solicitante.

4°. Que con fecha 17 de Junio de 2008, el segundo soli

adjunté escrito, solicitando en lo principal que se

ectamente

citante

haga efectivo

el apercibimiento estipulado en las Bases de Proced imiento del
presente conflicto, y por ende se tenga por desisti do al primer
solicitante en estos autos.
5°. Que, en el mismo escrito anterior, el segundo soli citante
adjunté al proceso otros documentos, no objetados p or la
contraria:
1.- Constitucion de Sociedad de Responsabilidad Lim itada de
“Servicios Comerciales Limitada”, de fecha 10 de ju nio de
1994, suscrita en la Notaria de don José Musalem Sa ffie, que
da cuenta que dicha sociedad fue constituida por
Embotelladora Andina S.A.
2.- Modificacion de razon social de “Servicios Come rciales
Limitada” por la razén social “Servicios Multivendi ng
Limitada”, de fecha 5 de enero de 1996, suscrita en la
Notaria de don Eduardo Pinto Peralta.
6°. Que el primer solicitante no allegd sus argumentos ni adjunté
prueba alguna a este proceso, tal como consta en au tos y se
certificé con fecha 18 de Junio de 2008.
7°.  Que, con fecha 30 de Junio de 2008, este tribunal c it a las
partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes exp resados
y hechos llegar a este tribunal arbitral, el confli cto de autos se
centra en determinar cudl de las dos partes en conf licto posee el
mejor derecho, en cuanto a la asignacién del nombre de dominio en
disputa, arvending.cl
SEGUNDO:Que don GERMAN ALEJANDRO ARRIAGADA LARRES el primer
solicitante del dominio en disputa, motivo por el ¢ ual es amparado
por el principio existente en la materia, conocido como “first
come, first served”, o Principio del primer solicit ante, el cual
Huérfanos 1147 of. 746, Santiago, Chile. 5
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nos sefala que en caso de no poder probarse un mejo
parte de la contraria, el nombre de dominio debe as

primero solicité su inscripcién. Este principio deb

como principio de Ultima ratio, debido a que su uti
procedente s6lo cuando no existan antecedentes de h
derecho que permitan justificar la asignacion del n

dominio a otro solicitante.

TERCERO:Que de acuerdo al mérito de autos, el primer solic
no ha comparecido a esta causa, ni ha allegado elem

haga a este juez arbitro informarse sobre sus prete

cual no posee mas elementos de conviccién que los
precedentemente, dejando expresa constancia que su
es un elemento a tener

procesal en consideracion pa

resolucién de este conflicto.
CUARTO: Que la parte demandante vy
EMBOTELLADORA ANDINA S.A,,

legitimo derecho sobre el

segundo
para
nombre de dominio en disp
invocado entre otros, ser el titular de diversos no
dominio que contienen la expresion VENDING, element
nombre de dominio en disputa, motivo por el cual la

nombre de dominio disputado al primer solicitante s

confusion y error entre los usuarios de Internet. A

los efectos de acreditar

r derecho por
ignarse a quien
e considerarse
lizacién es
echo o de

ombre de

itante
ento alguno que
nsiones, por lo
enunciados
inactividad

ra la

solicitante,

un
uta, ha
mbres de
o central del
asignacion del
6lo creara
demas, sefiala

ser el titular de la marca MULTIVENDING en distinto

clasificadores del registro marcario, segun consta en autos, marca
que distingue los servicios de “vending”, es decir, administracion

de maquinas expendedoras de productos, en este caso , bebidas
analcohdlicas, entre otros, dotando en efecto a las marcas
MULTIVENDING de fama y notoriedad, motivo por el cu al la
asignacion del nombre de dominio sélo creara error y confusién a
los usuarios de Internet. A mayor abundamiento, el segundo
solicitante sefiala ser el titular de diversas marca s comerciales
que hacen alusion al elemento distintivo del nhombre de dominio en
disputa, esto es, la expresion “VENDING”, debido a un afan de
proteger sus marcas famosas y notorias de la apropi acién por
terceros, evitando asi toda clase de errores y conf usiones entre
los consumidores.

QUINTO: Que este tribunal estima que la segunda solicitant e es
legitima usuaria de la expresion MULTIVENDING, que contiene
integramente el elemento central del nombre de domi nio en disputa,

a saber, la expresion VENDING y que el primer solic itante, al
inscribir para si el nombre de dominio arvending .cl , actia de
manera contraria a la competencia leal y en consecu encia contraria

a derecho, conviccidon que no emana exclusivamente d e la existencia
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de registros marcarios cuyo titular es el segundo s olicitante,
sino que fluye a través del analisis sistematico de los
antecedentes acompafados a este proceso, y teniendo en especial
consideracion el atributo de fama y notoriedad con que goza la
expresion MULTIVENDING, que distingue la actividad comercial
principal de una de las filiales de la segunda soli citante,
elementos que confieren en conjunto a esta Ultima u n mejor derecho
por sobre el nombre de dominio arvending,cl tfoda vez que la
notoriedad alcanzada por la denominacibn MULTIVENDI NG, que
contiene integramente la expresion VENDING, y que a su vez es el
elemento central del nombre de dominio disputado, e s indiscutible

e innegable, por lo cual existe una asociacion de | 0s consumidores
entre la expresion identificatoria y el segundo sol icitante.

SEXTO: Que este tribunal considera ademas, que la sola ad icion de
la expresion “ar” a la expresion VENDING, no config ura por si
misma una expresion dotada de los caracteres de dis tintividad
requeridos para formar conviccion acerca de la crea cion de una
nueva expresion, distinta a las ya mencionadas MULT IVENDING vy
VENDING, que a su vez resulta ser el elemento centr al del dominio

en disputa, a saber, arvending .cl . Que por estas consideraciones,

este tribunal estima que al no encontrarse acredita do en juicio
que la nueva expresion cumpla con los requisitos de distintividad

con respecto a la expresién primigenia, existe el p eligro de error

y confusion entre esta dltima y las expresiones VEN DING vy
MULTIVENDING, esta ultima registrada como marca com ercial, con lo

cual existe el riesgo cierto de error y confusion, ya que los
usuarios de Internet, al ingresar el nombre de domi nio en disputa,
creerdn encontrarse con los bienes y servicios ofer tados por el
segundo solicitante, lo cual de asignarsele el nomb re de dominio
referido al primer solicitante, no resultaria tal, generando todo

tipo de confusiones y errores.

SEPTIMO: Que la sola circunstancia de ser el demandante titu lar
del registro marcario que contiene la expresion VEN DING, se
estimara por este juez arbitro como argumento para acoger la
demanda de oposicién, lo cual ha sido afirmado con los
antecedentes de mejor derecho que obran a su favor, e
indudablemente, por los registros marcarios ya invo cados. Que
estos argumentos son decisorios de mejor derecho a favor del
demandante respecto del nombre de dominio en disput a, toda vez que
cualquier consumidor o usuario de Internet que ingr ese
arvending.cl , creera que esta ingresando al portal donde se
ofertan los bienes y servicios del segundo solicita nte. Por todos
estos motivos es que este juez arbitro ha llegado a la conviccion
de que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho
Huérfanos 1147 of. 746, Santiago, Chile. 7
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sobre el nombre de dominio arvending.cl

disputa.

OCTAVO: Que en este caso en particular, el principio “first

first served” antes sefialado, debera ceder frente a
antecedentes aportados por el segundo solicitante,

Su examen en conjunto se aprecia que confieren a és
derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Pr

por analogia, en opinion de este arbitro el criteri
titularidad del registro marcario para el signo ped

recogido por la UDRP, desarrollada por ICANN, polit
reconoce la aplicacion del criterio antes mencionad
recogido en el seno de la OMPI, y en dltimo término
Reglamentacion de Nic Chile. A mayor abundamiento e
sefiala que el demandado y primer solicitante del no
disputado, no asistié a la audiencia decretada para

Mayo del presente, lo cual consta en autos, y duran
proceso no acredité ser titular de derecho alguno a

dominio en disputa.

NOVENO:Que ademas, este juez arbitro debe ajustar su actu
calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en e

la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas

las partes, por las que se rige este procedimiento.

sobre la base de estos principios es que este juez
valorado todos y cada uno de los antecedentes hecho
segundo solicitante para respaldar sus pretensiones
conviccion mas absoluta de que es a éste Ultimo a q
corresponde un mejor derecho sobre el dominio en di
ende, a quién debe asignarsele el nombre de dominio
conviccién que no se basa solamente del criterio ma

sino que del examen de todas las argumentaciones y
hechas valer en el presente juicio.

DECIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que

asignaciéon del nombre de dominio

arvending.cl

, a saber, el dominio en

come,
los
puesto que de
te un mejor
ima entonces,
o de la
ido, criterio
ica que
0, también
, en la
ste tribunal
mbre de dominio
el dia 19 de
te todo el
| nombre de

arala

| sentido que
aprobadas por
Que justamente
arbitro ha

s valer por el

, creandose la
uien le

sputa, y por

arvending.cl ,

rcario aludido,

probanzas

la

al segundo

solicitante no vulnera derechos de ninguna especie.

UNDECIMO: Por estos fundamentos, y ademéas lo dispuesto en lo

articulos 636 y siguientes del Cadigo de Procedimie

el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediacio
de la Reglamentacion para el Funcionamiento del sis

de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejo

legitimacién, y a la prudencia y equidad,

nto Civil, y en
n y Arbitraje
tema de Nombres
r derecho o
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SE RESUELVE:

Acoger la demanda de oposicion interpuesta, y por ende as ignar el
nombre de dominio arvending.cl al  segundo solicitante , esto es,
EMBOTELLADORA ANDINA S.A., Rut N° 91.144.000 - 8.

Notifiquese la presente resolucion a las partes via carta
certificada y ademas por correo electrénico, con fi rma digital, y

por esta Ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archiv 0.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Arbitro

Nic Chile.

Autoriz6 don Pedro Sada Azar, Notario Titular de Sa ntiago.
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