Fallo arbitral por dominio “cmrserviciosysuminstros.cl”

CRISTIAN LUIS MANCILLA RIVEROS
_V_

S.A.C.1. FALABELLA

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, a 25 de Mayo de 2007

Vistos:

PRIMERO: Que por oficio OF06858, de 29 de Noviembre 2007, el cual
rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designacion
como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripciéon del nombre de

dominio cmrserviciosysumintros.cl;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto don CRISTIAN LUIS MANCILLA RIVEROS, por
si mismo, domiciliado en calle Schlack 436, comuna de Recoleta,
Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de
dominio cmrserviciosysumintros.cl, el cual pidié a su favor el dia 09 de
Agosto de 2006, a las 19:43:40 horas GMT y S.A.C.l1. FALABELLA,

representada por Silva y Compainiia, en la persona de Johanna Calderon,



ambos domiciliados, para estos efectos, en Hendaya 60, piso 4, comuna
de Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante
del mismo nombre de dominio cmrserviciosysumintros.cl, el cual pidié a

su favor el dia 06 de Septiembre de 2006, a las 18:48:11 horas GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 29 de Noviembre de 2006, la
cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptdé el cargo y jurd
desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto
seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el
dia 12 de Diciembre de 2007, a las 16:30 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente
fueron notificadas por carta certificada a las partes, segun consta de los
comprobantes de envio por correo certificado que rolan a fojas 7 de

autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 12 de Diciembre de 2006, tuvo Ilugar el
comparendo decretado en rebeldia del primer solicitante y con la
asistencia del segundo solicitante del nombre de dominio, S.A.CI.
FALABELLA, representada por don Ricardo Montero Castillo de Silva y
Companfia. El arbitro procedi6 a calificar la personeria del compareciente
y la consignacion decretada, estimando ambas bastantes, y acto seguido
se acuerdan y fijan las normas de procedimiento a las que se cefiiria la
controversia, todo ello segun consta del acta levantada al efecto y que

rola a fojas 8, de autos.

SEXTO: Que por resolucion de fecha 12 de Diciembre de 2007, la cual
rola en autos, se notifico a las partes el comparendo y las resoluciones

dictadas en el.

SEPTIMO: Que por escrito que la a foja 18 la parte de S.A.C.I.
FALABELLA, solicit6é la asignacion del nombre de dominio

cmrserviciosysumintros.cl a su favor aduciendo las siguientes razones:



que es titular de la marca “CMR” en variados y distintos productos y
clases, la cual sirve de base para otro importante nimero de marcas
registradas en igual cantidad de productos y clases, remontandose las
solicitudes mas antiguas al afio 1996, las cuales han sido utilizadas,
publicitadas y posicionadas por ella desde entonces, de manera
destacada; que la marca CMR se vincula a la actora en Internet y por tal
motivo tiene justo temor de que todo el capital de posicionamiento que
ha hecho del concepto “CMR” en el mundo real se pierda y diluya en el
mundo virtual con su equivalente “CMRSERVICIOSYSUMINTROS.cl” en
manos de un titular distinto de ella; por cuanto el primer solicitante, de
obtener el registro del nombre de dominio a su favor, capitalizaria para
si los beneficios de su registro marcario y afectaria derechos de
terceros; por cuanto ella, la actora, ha hecho uso de la expresion “CMR”
y por cuanto el hecho de que un tercero capitalice el potencial
identificatorio de una marca pervierte los fundamentos mismos del
orden publico econdmico y no se condice con la realidad actual de los
reglamentos de administracion de nombres de dominio ni menos con la
abundante jurisprudencia que se ha recopilado sobre el tema. Por tales
motivos, y por cuanto la segunda solicitante estima tener un mejor
derecho al nombre de dominio “cmrserviciosysumintros.cl”, solicita la
asignacion del mismo a su nombre. Agrega la actora, que su
contraparte, Cristian Mancilla Riveros, ha intentado inscribir el dominio
cmrserviciosysuministros.cl, a la cual también se opuso la actora,
logrando, esta dudltima su inscripcion definitiva, dado que el sefor
Mancilla Riveros no pago el importe por el nombre de dominio. Segun la
actora, lo que ha ocurrido es producto de un error al momento de
solicitar el dominio, toda vez que el dominio que el sefior Mancilla
Riveros pretendia inscribir era cmrserviciosysuministros.cl y no
cmrserviciosysumintros.cl, lo cual aconteci6 sb6lo por un error

tipografico. Que, sostiene la actora, el nombre de dominio en disputa no



resulta ser mas que una derivacion del nombre de dominio de que es
titular. Por dltimo, es suficientemente conocido, reconocido y asociado el
nombre CMR a S.A.C.l. Falabella, cuya fama y notoriedad las han

posicionado como una empresa de éxito.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 27 de Septiembre de 2006,
notificada con la misma fecha, la cual rola a fojas 34 de autos, se tuvo
por presentada demanda de asignacion de nombre de dominio por la
parte de S.A.C.l, FALABELLA y se confirié traslado al primer solicitante,
don CRISTIAN LUIS MANCILLA RIVEROS, el cual fue evacuado en

rebeldia.

NOVENO: Que con fecha 12 de Marzo de 2007, mediante resolucion
que rola a fojas 35 de autos, notificada con esa misma fecha, el Tribunal
recibi6 la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y
pertinentes controvertidos los siguientes: “Derechos y/o interés de las
partes en el nombre “cmrserviciosysumintros.cl” y “utilizacion efectiva

que las partes han hecho del nombre “cmrserviciosysumintros.”.

DECIMO: Que durante el término probatorio, la parte de S.A.C.I
FALABELLA, acompafo los siguientes documentos: listado de las marcas
del cliente en donde aparece incluida la expresion CMR; certificado
emitido por el sitio web de NIC Chile, donde consta ala asignacion del
nombre de dominio cmrserviciosysuministros.cl a S.A.C.l. Falabella;
certificado emitido por el sitio web NIC Chile donde consta que el primer
solicitante no cancelo el importe por la inscripcion del dominio

cmrserviciosysuministros.cl.

DECIMOPRIMERO: Que por resolucion de fecha 26 de Marzo de 2007,
que rola la fojas 40, notificada a las partes el dia ese mismo dia, se tuvo
por presentados los documentos con citacion de parte contraria, los

cuales no fueron objetados dentro del plazo respectivo.



DUODECIMO: Que el primer solicitante CRISTIAN LUIS MANCILLA

RIVEROS, no ofrecio ni rindié prueba alguna.

DECIMO TERCERO: Que por resolucion de fecha 10 de Abril de 2007,
notificada ese mismo dia, la cual rola a fojas 41 de autos, se fijo el plazo
de cinco dias para observaciones a la prueba rendida y a otros aspectos
del arbitraje, sin que se formularan dichas observaciones por ninguna de

las partes en pleito, procediendo el tribunal a dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los dichos de la actora contenidos en su demanda, en el
sentido de que posee y es titular de la marca “CMR” para variados
productos y clases de la clase, que se encuentran registradas en el
Departamento de Propiedad Industrial, los cuales rolan a fojas37 y
siguientes; que es, ademas, titular de variadas marcas registradas en
para distintos productos y clases, en la que la palabra CMR sirve de base
o se incluye en dichas marcas, tales como CMR automotriz, CMR
Falabella, CMR premia, milagro CMR, Ofertas limite CMR, etc, dichos y
documentos todos que no han sido controvertidos por el demandado,
permiten considerar razonablemente que el segunda solicitante, S.A.C.1I.
FALABELLA, tiene derechos marcarios a su favor sobre el nombre

“cmrserviciosysumintros”.

SEGUNDO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse
que el primer solicitante, don CRISTIAN LUIS MANCILLA RIVEROS, con
domicilio en la ciudad de Santiago, tiene la calidad de particular, puesto

que ello no ha sido controvertida en autos.



TERCERO: Que, recibida la causa a prueba, solo la parte de S.A.C.I.
FALABELLA, rindi6 probanzas adicionales sobre sus derechos marcarios y
sobre sus intereses relativos al nombre “cmrserviciosysumintros”, vy,
ademas, rindié6 abundante y calificada prueba sobre la utilizaciéon
efectiva que ha hecho del mismo mediante documentos que no fueron

objetados dentro de plazo de citacion.

CUARTO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse
que el primer solicitante CRISTIAN LUIS MANCILLA RIVEROS, no ha
acreditado tener mejor derecho a su favor sobre el nombre
“cmrserviciosysumintros.cl”; ni ha concurrido a las diversas etapas de
este proceso, mas aun dada la naturaleza de este Tribunal y de acuerdo
a lo previsto en el Reglamento NIC — Chile, de no requerir el patrocinio

de un abogado.

QUINTO: Por consiguiente, cabe a este sentenciador dilucidar si los
derechos marcarios de S.A.C.l. Falabella, sobre el nombre
“cmrserviciosysumintros” constituyen por si mismos un mejor derecho al

nombre de dominio “cmrserviciosysumintros.cl”.

SEXTO: Que si bien en materia de registros de nhombres de dominio se
aplica por regla general el principio “first come, first served”, el mismo
no resulta ser una regla absoluta, menos tratandose de causas
tramitadas sin oposiciéon de la parte contraria, como es en este caso.
Como aquel principio no importa una regla absoluta, este tiene su
excepcion en la acreditacion de un mejor derecho por la parte a quien le
corresponde la probanza del mismo en contra del principio antes
sefalado. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas

oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de



mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoracion,
de modo tal que el anico modo romper dicha igualdad de derechos sea
con la aplicaciéon no de una regla de derecho sino de un principio, esto
es; “first come, first served”. En consecuencia, en el caso sub lite ello no
ocurrié, toda vez que una de las partes S.A.C.I FALABELLA, presentd
prueba de su mejor derecho como segundo solicitante del nombre de

dominio en cuestion.

SEPTIMO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial a
este sentenciador que el primer solicitante acreditara su mejor derecho

por los medio de prueba pertinentes, lo que en el hecho no ocurrié.

OCTAVO: Adicionalmente, la inscripciobn del nombre de dominio
“cmrserviciosysumintros.cl” por parte del primer solicitante constituye,
por lo expuesto, una amenaza a los derechos del segundo solicitante

sobre dicho nombre de dominio.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo

1, sobre procedimiento de Mediacion y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio
“cmrserviciosysumintros.cl”.cl al segundo solicitante, esto es, S.A.C.I.
FALABELLA.

SEGUNDO: Que no se condena en costas a la demandante, por haber

tenido motivos plausibles para litigar.



Notifiquese por carta certificada a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile; firmese la presente resolucion por el Arbitro, su actuario y dos
testigos. Remitase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo

de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval Lépez Gonzalo Angeli Gutiérrez
Juez Arbitro Actuario
llicha Maureira Duarte Pablo Sallés Ubilla
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