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Sentencia definitiva
Juicio por revocacion de nombre de dominio daxier.cl
Santiago, 16 de abril de 2012.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio N° OF14416 de fecha 25 de mayo de 2011 el Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de
autos, el suscrito fue notificado de su designacion como Arbitro en el conflicto trabado por la
revocacion del nombre de dominio “daxier.cl”;

SEGUNDO: Que son partes en dicho conflicto, como revocante, Jaime Ignacio Méndez Reveco,
con domicilio en Agustinas 1022, oficina 907, Santiago, y como demandado Francisco Javier
Herrera Ferron, con domicilio en Providencia 2237, local p. 57, Santiago.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 26 de mayo de 2011, la cual rola a fojas 12 de autos, el
suscrito acepto el cargo para el conflicto por la revocacion del nombre de dominio daxier.cl, y jur6
desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento para el dia 2 de junio de 2011, a las 9:30 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente fueron notificadas a NIC
Chile por correo electronico con firma digital el dia 26 de mayo de 2011 y a las partes por correo
electronico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 27 de mayo de 2011, segun consta
de los comprobantes que rolan a fojas 14, 15, 16 y 17 de autos.

QUINTO: Que el dia 2 de junio de 2011, a las 9:30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado,
con la asistencia de ambas partes, levantandose el acta que rola a fojas 28 de autos.

SEXTO: que por escrito de fecha 5 de abril de 2011, ratificado a fojas 28, la parte de Jaime
Ignacio Méndez Reveco dedujo demanda de revocacion en contra de Francisco Javier Herrera
Ferron fundada en los siguientes argumentos de hecho y de derecho: Que el Sefior Herrera
Ferrdn inscribi6 el dominio en cuestion no obstante que el revocante es titular — y entre varios
otros de la misma marca — de los derechos sobre la marca DAXIER clase 38 (comunicaciones y
telecomunicaciones, comunicacion a través de Internet, pagina web, correo electrénico o por
cualquier medio virtual o no). Que con fecha 4 de noviembre de 2008 y ante el 7° juzgado de
Garantia, Rit 18.205-2011, dedujo querella en contra de Francisco Herrera Ferron por delito
contemplado en la Ley de Propiedad Industrial y precisamente por utilizar la marca DAXIER vy,

entre otras, en la WEB. Que con fecha 30 de noviembre 2009, y ante el 7° juzgado de Garantia,
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el Sefior Herrera Ferron fue formalizado por infraccién a la Ley de Propiedad Industrial. Que acto
seguido, con su acuerdo y el del Ministerio Publico, se procedié a suspender condicionalmente la
causa, conforme lo dispuesto en el art. 237 del Codigo Procesal Penal (C.P.P.). Que al efecto, al
decretarse la suspension condicional del procedimiento, el juez del 7° Juzgado de Garantia
establecio (art. 238 C.P.P.) que el Sefior Herrera Ferron no continuara usando la marca DAXIER,
ni en establecimientos de comercio ni en Internet. Que tal condicion/resolucion judicial quedo a
firme, concluyéndose la causa. Que con fecha 21 de marzo del afio 2011, el sefior Herrera
Ferron presentd un escrito ante el Sefior Director Nacional de INAPI, en donde afirma que el
dominio daxier.cl en Nic Chile no se encuentra registrado. Que previamente acompafié a los
autos ante el 7° Juzgado de Garantia certificado de don José Miguel Hurtado F., que da cuenta
que instruyd dar de baja de todos los servidores el dominio daxier.cl. Que solicité dar curso al
procedimiento de mediacion y, luego de no dar resultado, al arbitraje de revocacion del dominio
para en definitiva traspasar el dominio a su nombre, sin perjuicio que posteriormente lo cedera a
Termal Cosméticos Limitada, vinculada a su persona vy titular del dominio perfumesdaxier.cl en
Nic Chile.

SEPTIMO: Que por resolucion de fecha 2 de junio de 2011, rolante a fojas 28, notificada con
esa misma fecha, se confirio traslado de la demanda de revocacion de nombre de dominio.
OCTAVO: Que por escrito de fecha 9 de junio de 2011, el cual rola a fojas 30 de autos, la parte
de Francisco Javier Herrera Ferron presento escrito contestando la demanda en los términos
siguientes: Que el sefior Méndez fundamenta su solicitud de revocacion del nombre de dominio
daxier.cl sobre los siguientes hechos: 1) Por ser titular de la marca DAXIER, registrada con el N°
818.190 y que distingue servicios de comunicaciones y telecomunicaciones; comunicaciones a
través de Internet, pagina web, correo electrénico o por cualquier medio virtual o no, clase 38: 2)
Por una suspensién condicional recaida en el 7° juzgado de Garantia a raiz de una querella
interpuesta por el sefior Méndez en su contra, en que se estableci6 la firma bimensual por un
afo y el cese inmediato del uso de la marca DAXIER tanto en el local comercial como en la web;
3) Por una afirmacion hecha por la parte en que sefiala que el dominio daxier.cl no se
encontraba registrado. Que es un empresario que se dedica hace afios a la venta y
comercializacion de aromas de perfume con diferentes marcas y en algun tiempo se dedicé a la
comercializacion de ropa, en especial ropa interior. Que es el verdadero creador y duefio de la
marca DAXIER, la cual solicitd para su registro ante el entonces Departamento de Propiedad
Industrial, hoy Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, el 7 de noviembre de 1991 mediante
solicitud de registro N° 191.987 para distinguir todos los productos de la clase 3. Que dicha
solicitud fue objeto de dos oposiciones, una por parte del Laboratorio Prater S.A. por su marca
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DARRIER, clase 5, y la otra oposicion fue interpuesta por el sefior Jaime Ignacio Méndez
Reveco, por su marca OSIER, clase 3. Que en sentencia de primera instancia N° 68993 dictada
el 29 de abril de 1993, se rechazd el registro de la marca, acogiéndose la oposicion del
Laboratorio Prater S.A. y desestimando la oposicion del opositor sefior Jaime Méndez Reveco.
Que tres afios mas tarde, el sefior Méndez Reveco, el mismo que se opuso a la solicitud de la
parte, solicitd con el N° 337.802 la marca DAXIER para distinguir productos de la clase 3, la cual
fue rechazada por el fallo anterior. Que no obstante lo anterior, el sefior Méndez Reveco insistid
en solicitar nuevamente el registro de la marca DAXIER, a través de la solicitud N° 467.017, para
distinguir exclusivamente perfumes de la clase 3 y sorprendentemente se le concedié el registro
a pesar de estar vigente el registro de la marca DARRIER, base del rechazo de la marca
DAXIER. Que finalmente el sefior Méndez Reveco volvid a solicitar el registro de la marca
DAXIER con el N° 564.574 para distinguir todos los productos de la clase 3 y registrado con el N°
646.855. Que de lo expuesto se da cuenta del aprovechamiento que hizo el sefior Méndez
Reveco por apropiarse de una marca que no cred. Que el interés del sefior Méndez Reveco por
registrar la marca de la parte obedece a que ambos trabajan en el mismo giro y por ende son
competencia directa. Que hoy en dia, la parte tiene deducidas demandas de nulidad en contra de
los registros DAXIER inscritos de mala fe por el sefior Méndez Reveco en las clases 3, 35y
establecimiento comercial. Que no se ha demandado la nulidad de la marca para el registro de la
clase 38 por la sencilla razén de que la parte no ofrece servicios de comunicaciones o
telecomunicaciones. Que hoy en dia, la parte tiene registrada la marca DAXIER, con el N°
875.176 para distinguir productos de la clase 25. Que este registro es una renovacién del N°
558.708 de fecha 14 de enero de 2000 y cuya solicitud fue presentada ante la oficina de marcas
el 15 de septiembre de 1999. Que esta solicitud de marca de la clase 25 es anterior a las
solicitudes de marca de la contraria y principalmente a su marca de la clase 38. Que
posteriormente, con fecha 7 de abril de 2000, la parte registré el nombre de dominio daxier.cl,
vale decir, han transcurrido mas de 11 afios desde que es titular del dominio. Que no existe
ningun fundamento legal ni reglamentario para acoger la peticion de la contraria, tal como se
desprende de la simple lectura del escrito de “demanda” de revocacion. Que la contraria
fundamenta su peticion por ser titular de la marca DAXIER, registrada con el N° 818.190 y que
distingue servicios de comunicaciones y telecomunicaciones, comunicaciones a través de
Internet, pagina web, correo electronico, o por cualquier medio virtual o no, clase 38. Que este
registro data del 30 de mayo de 2008 y el nombre de dominio daxier.cl fue inscrito el 7 de abril de
2000, vale decir, ocho afios antes que su marca. Que el hecho de tener la contraria registrada la
marca para distinguir servicios de la clase 38 no le da derecho alguno para tener el nombre de
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dominio. Que el segundo fundamento en que la contraria basa su peticion radica en una
suspension condicional recaida en el 7° Juzgado de Garantia de Santiago, que con motivo de
una querella interpuesta por el sefior Méndez en su contra, se estableci6é para poner término al
juicio, la firma bimensual por un afio y el cese inmediato del uso de la marca DAXIER tanto en el
local comercial como en la web. Que el 15 de diciembre de 2010, el 7° Juzgado de Garantia de
Santiago declaro la extincién de la accidén penal y sobresey6 definitivamente la causa. Que la
suspension condicional del juicio penal no habilita en caso alguno a la contraria para
fundamentar esta peticion y extender sus pretensiones a cuestiones no cubiertas por dicha
suspension condicional. Que la parte accedié a dicha suspension en el uso ya que en forma
paralela se estaban demandando las nulidades de los registros DAXIER y por tanto, si se obtiene
un fallo favorable, la parte tendra todos los derechos de usar la marca que cre6 y para los
productos que comercializa, y mas aun, poder usar su dominio para promocionar los mismos.
Que por lo anterior, no existe vinculacion alguna entre el juicio penal y esta accidn de revocacion.
Que el tercer fundamento en que se basa la peticidn de revocacién dice relacién con una
afirmacion en que sefiala que el dominio daxier.cl no se encontraria registrado, en circunstancias
de que revisando el escrito a que se hace referencia no se encuentra dicha afirmacion. Que en
el lielo de demanda de revocacién no se encuentra citada ninguna norma legal en que se
fundamente dicha peticion, y no se dan los supuestos establecidos en los articulos 20 y 22 del
Reglamento de Nic Chile, toda vez que, a propdsito de la letra a) del articulo 22, la parte ya tiene
un registro marcario con el nombre DAXIER, el cual es anterior al registro de la clase 38 de la
contraria y por otro lado, no existen antecedentes que demuestran que la reclamante sea
reconocida por dicho nombre; a propésito de la letra b) tiene un registro de marca DAXIER, N°
875.176, clase 25, el cual es anterior al registro de la contraria de la clase 38, y con respecto a la
letra c), tampoco se configura, ya que el afio 2000, cuando la parte solicitd el registro del nombre
de dominio, la contraria no tenia su marca en la clase 38, la cual inscribi6 recién en el afio 2008.
Menciona luego las circunstancias que, al tenor de la normativa sefialada, evidencian mala fe y y
aquellas que evidencian la ausencia de mala fe, y agrega que en virtud de la resolucion
adoptada por el 7° Juzgado de Garantia de Santiago, la parte, hasta que no se resuelvan las
demandas de nulidad interpuestas en contra de los registros de marcas DAXIER, se abstendra
de usar el sitio www.daxier.cl. Que la propia contraria acompafié un certificado emitido por el
gerente de operaciones de Data Logica Ltda., en que sefiala que la parte dio instrucciones el 1
de noviembre de 2009 de bajar todos los contenidos concernientes al dominio daxier.cl por lo
que queda demostrada la letra a). Que la parte vende aromas de perfumes y antes de la
demanda civil interpuesta por la contraria y de la incautacion de sus productos, los perfumes
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eran vendidos con el nombre DAXIER, con lo cual da por probada la letra b). Que con lo
expuesto anteriormente da también por probada la letra ¢). Cita jurisprudencia. Sefiala que no es
la primera vez que la contraria intenta revocar el dominio de la parte, y ya en el afio 2009 dedujo
una accion de revocacion, la cual fue desestimada debido a que ésta no consigné los honorarios
del arbitro. Que dedujo en el afio 2008 demanda civil por indemnizacién de perjuicios por el uso
por parte de la parte de la marca DAXIER, y mediante sentencia de primera instancia, se acogio
parcialmente la demanda, la cual, apelada por la parte, fue revocada recientemente por la I.
Corte de Apelaciones. Que el fallo que acompafia a su presentacion ratifica los argumentos
expuestos por la parte en los juicios de nulidad, en el sentido de que la parte es la verdadera
creadora de la marca DAXIER y que el demandado (sic) obtuvo dicho registro de mala fe. Que,
de la misma forma, se desvirtua la argumentacion de la contraria, quién en su escrito de fecha 26
de mayo de 2010 sefiala, a raiz de que solicita tener por acompafiado el fallo de primera
instancia dictado por el 8° Juzgado Civil lo siguiente: “Consecuencialmente, tanto en la causa
criminal (querella del Sr. Méndez contra el Sr. Herrera) como en la civil (demanda del Sr. Méndez
contra Sr. Herrera) se acogieron los planteamientos principales expuestos por mi representada,
desechandose las alegaciones del demandante en estos autos quién incluso en autos criminales
se obligé a futuro, a no sequir utilizar la marca DAXIER”. Que finalmente, la contraria interpuso
una querella en su contra en que se decretd la suspensidn condicional del procedimiento,
encontrandose hoy en dia dicha accidn sobreseida. Que por lo anterior, en atencién a que no
existe fundamento alguno para acoger la demanda de revocacién, a que no se encuentra
demostrado que el dominio fue inscrito en forma abusiva, a que no se encuentra demostrado que
el dominio fue inscrito de mala fe, a que se encuentra plenamente demostrado que la parte tuvo
y tiene todo el derecho de registrar y mantener el nombre de dominio Daxier.cl, y a que se
encuentra plenamente demostrado que la parte ha actuado de buena fe, solicita el rechazo de la
demanda, con costas.

NOVENO: Que por resolucion de fecha 13 de julio de 2011, rolante a fojas 115 de autos, se
recibié la causa a prueba fijandose como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los
siguientes: 1.- Abuso y/o mala fe en la inscripcion del nombre de dominio “daxier’ por la
demandada. Hechos y circunstancias que las constituyen; 2.- Derechos de la demandante sobre
la denominacion “daxier”; 3.- Derechos de la demandada sobre la denominacion “daxier” y 4.-
Utilizacion que las partes del conflicto efectuan, han efectuado y efectuaran en el futuro, fundada
esta ultima en proyectos concretos, de la denominacion “daxier”.

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264



Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

La parte de Jaime Ignacio Méndez Reveco presentd los siguientes documentos: 1) Copia de
solicitud de audiencia de formalizacién y acta de audiencia en autos RUC 0810023273-2 7°
Juzgado de Garantia de Santiago (fs. 7 a 9); 2) Certificado de José Miguel Hurtado F, Data
Ldgica (fs. 10); 3) Copia de registro de marca “Daxier” clase 38, otorgado con fecha 30 de mayo
de 2008 (fs. 11);4) CD con audio de audiencias causa Ruc 0810023273-2 de los dias 30 de
noviembre 2009 y salida alternativa; 23 de Julio de 2010; 24 de septiembre de 2010; 23 de
noviembre 2010; 5) Copia de escritura publica ante el Notario don Humberto Santelices N.,
declaracién de Eliana Meneses Guzman (fs. 96); 6) Copia de escritura publica ante el Notario
don Humberto Santelices N., declaracién de dofia Paola Fuentealba Moncada y don Carlos
Enrique Tapia Vargas (fs. 97); 7) Copia de escritura publica ante la Notario dofia Eliana Gabriela
Gervasio Z., declaracion de dofia Maria del Pilar Sazo Fernandez (fs. 99); 8) Print de la pag.
Web, busqueda daxier.cl (fs. 100); 9) Copia de informe evacuado por la PDI de fecha 9 de julio
2009, incorporado a los autos Ruc 0810023273-2 (fs. 101 a 103); 10) Declaracion sefior
Francisco Javier Herrera F. (fs. 104 a 106); 11) Oficio del director Regional del S.1.I. al Fiscal a
cargo de la causa Ruc 0810023273-2, de fecha 5 de diciembre de 2011 (fs. 1072 108); 12) Copia
de recurso de casacion en el fondo, deducido en autos Rol 3068-2010 (fs. 109 a 113); 13) dos
frascos de perfume con la marca Daxier; 14) dos cajas de perfumes; 15) Dos folletos de
promocion de perfumes; 16) print del dia 21 de julio de 2011 de las pags. 1, 2 y 44 bajadas de
Google, busqueda “daxier.cl” (fs. 126 a 128); 17) Print del sitio web de INAPI registro de marca
daxier en la clase 25 (fs. 129): 18) Print del sitio web de Nic Chile con fecha 21 de julio de 2011,
dominio “parfums.cl”; 19) Print del sitio web de INAPI marca daxier en Clases 3 y 38,
renovaciones (fs. 131 a 136); 20) Print de mail de Inapi de fecha 9 de noviembre 2009 (fs. 137);
21) Copias de escritos de defensa de la parte ante Inapi (fs. 138 a 161); 22) Copias de impresos
de Inapi marca Osier (fs. 162 a 172);

La parte de Jaime Ignacio Méndez Reveco rindi6 la testimonial de fojas 179 a 182, con la
declaracion de la testigo dofia Maria del Pilar Sazo Fernandez.

La parte de Jaime Ignacio Méndez Reveco rindio la diligencia de prueba de apertura y audio de
CD, levantandose las actas rolantes a fojas 183 y 236.
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La parte de Francisco Javier Herrera Ferrdn presento los siguientes documentos: 1) Print de la
pagina web del INAPI correspondiente a la solicitud de registro de la marca DAXIER, clase 3, N°
191.987, presentada el 7 de noviembre de 1991, denegada (fs. 37); 2) Sentencia N° 68993 de
fecha 29 de abril de 1993, de rechazo de registro de la marca DAXIER, solicitud N° 191.987 y
rechazo de la oposicién deducida por el sefior Jaime Ignacio Méndez Reveco (fs. 38 y 39); 3)
Print del registro original de la marca DAXIER, clase 25, N° 588.708, registro 14 de enero de
2000 (fs. 40); 4) Print registro de la marca DAXIER, clase 25, N° 875.176, vigente desde el 14 de
enero de 2010 (fs. 41); 5) Copia de sentencia por revocacién de dominio del arbitro Marcos
Morales de fecha 2 de febrero de 2009, mantiene dominio daxier.cl a nombre de Francisco
Herrera Ferron, por inasistencia de la revocante a la audiencia de fijacién de procedimiento (fs.
42); 6) Catalogo de venta de ropa interior con la marca DAXIER (fs. 43); 7) Sentencia dictada por
el Octavo Juzgado Civil de Santiago en juicio sumario “Méndez con Herrera” rol 8074-2008 (fs.
44 a 54); 8) Recurso de apelacion en juicio sumario “Méndez con Herrera” rol 8074-2008, del
Octavo Juzgado Civil de Santiago (fs. 55 a 61); 9) Sentencia dictada por la |. Corte de
Apelaciones de Santiago en recurso de apelacion rol 3068-2010, juicio sumario “Méndez con
Herrera” (fs. 61); 10) Resolucion de 7° juzgado de Garantia de Santiago de 15 de diciembre de
2010 sobreseimiento definitivo en autos RUC 0810023273-2; 11) Copias de demandas de
nulidad interpuestas en contra de los registros de la marca DAXIER, clases 3, 25 y
establecimiento comercial, a nombre de sefior Méndez Reveco (FS. 63 A 77); 12) Copia del
escrito de 21 de marzo de 2011, presentado ante Inapi en autos sobre demanda de nulidad de
Registro 888.881 (FS. 78 a 83); 13) Impresos de pagina web www.osier.cl (fs. 185 a186); 14)
Print del registro N° 620.809 marca Osier clases 14 y 25 a nombre de Adriana Castro Cardemil
(fs. 189); 15) Print del registro N° 875.176 marca Daxier clase 25 a nombre de Francisco Herrera
Ferrdn (fs. 190); 16) Print del registro N° 818.190 marca Daxier clase 38 a nombre de Jaime
Ignacio Méndez Reveco (fs. 191); 17) Print del registro N° 574.552 marca Osier clase 38 a
nombre de Sociedad de Arrendamiento de Automoéviles Gutiérrez y Compafiia Limitada (fs. 192);
18) Informe de busqueda marca “Osier” (fs. 193 a 199); 19) Informe de busqueda marca “Daxier”
(fs. 200 a 205); 20) Impreso de registro (denegado) marca “Daxier” (fs. 206 a 207); 21) Impreso
de registro (denegado) marca “Daxier” (fs. 208 a 209); 22) Impreso de registro de marca “Daxier”
en clase 25; N° 875.176 (fs. 213); 23) Acta de incautacién de 3 de julio de 2008 en autos rol
8074-08 (fs. 214); 24) Acta de recepcion de especies de martillero publico de 3 de julio de 2008
(fs. 215).
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UNDECIMO: Que mediante sendos escritos de fecha 2 de agosto de 2011, rolantes a fojas 219y
221 para el demandado y para el demandante, respectivamente, ambas partes efectuaron
observaciones a la prueba.

DUODECIMO: Que por resolucion de fecha 21 de noviembre de 2011, notificada a las partes con

esa misma fecha, la cual rola a fojas 243 de autos, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a fojas 116 la demandada objeté los documentos acompafiados por el
demandante a su escrito de 16 de junio de 2011 consistentes en copia de escritura pablica ante
el Notario don Humberto Santelices N., declaracion de Eliana Meneses Guzman (fs. 96); copia
de escritura publica ante el Notario don Humberto Santelices N., declaracién de dofia Paola
Fuentealba Moncada y don Carlos Enrique Tapia Vargas (fs. 97) y copia de escritura publica
ante la Notario dofia Eliana Gabriela Gervasio Z., declaracion de dofia Maria del Pilar Sazo
Fernandez (fs. 99) habida consideracion a que por su medio se intentan introducir al proceso
declaraciones de terceros sin las formalidades de dicho medio de prueba. Acusa falta de
veracidad de los instrumentos acompafiados.

SEGUNDO: Que se rechazara la objecion a los documentos acompafiados por no corresponder
a causales de impugnacion de los instrumentos privados, caracter que tienen las copias simples
de escrituras publicas acompafiadas y objetadas. Que, no obstante lo anterior, se tendra
presente que tales escrituras no corresponden a la via pertinente de incorporacion de las
declaraciones de terceros a un juicio, al carecer de las garantias de bilateralidad y
responsabilidad que caracterizan a ese medio de prueba, situacion que, en todo caso, no afecta
a la declaracién de dofia Maria del Pilar Sazo Fernandez, quien concurrié a declarar como
testigo a fojas 179, y en su declaracién ratificd lo declarado en el instrumento acompafiado a
fojas 99.

TERCERO: Que a fojas 184 se dedujo por la demandada objecion de documentos consistentes
en envases Y folletos acompafiados por la contraria con fecha 20 de julio de 2011, por no constar
su autenticidad y no tener fecha alguna de elaboracion o fabricacion.

CUARTO: Que se rechazaré la objecion de los sefialados documentos por cuanto consta de los
envases su fecha de fabricacion (22 de septiembre de 2003 y 2 de abril de 2004) y por cuanto
fueron reconocidos por la testigo dofia Maria del Pilar Sazo Fernandez a fojas 181 de su

declaracion.
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QUINTO: Que a fojas 187 se dedujo por la demandada objecion del documento consistente en
print de Inapi acompafiado con fecha 22 de julio de 2011 por no constar su autenticidad y ser
manifiestamente incompleto, ya que no se indica el contexto o bajo que supuestos INAPI da
dicha opinién.

SEXTO: Que se rechazara la objecién del documento, rolante a fojas 137, dado que
ostensiblemente procede de INAPI, la objecion no contiene un motivo concreto de falta de
autenticidad, y no parece ser necesario, para su correcto entendimiento, vincularlo a una
comunicacion antecedente.

SEPTIMO: Que a fojas 216 se dedujo por la revocante objecion de los siguientes documentos
acompafiados por el demandado: a) Copias bajadas de la pagina web Osier.cl, acompafiadas a
fojas 185 y 186, por falsedad y falta de integridad, al no constar promociones y ventas en el
exterior, y b) informes de busqueda fonética y grafica de las marcas “osier” y “daxier”, rolantes de
fojas 193 a 205, por no constar su origen ni formalidad de ninguna especie.

OCTAVO: Que se acogeran las objeciones por las consideraciones siguientes: a) Respecto del
documento sefialado con la letra a), por falta de integridad, al tratarse ostensiblemente de
impresiones parciales del referido sitio web, y b) respecto de los documentos signados con la
letra b), por no constar su origen ni integridad.

NOVENO: Que a fojas 180 se dedujo por la demandada tacha contra la testigo dofia Maria del
Pilar Sazo Fernandez por la causal del articulo 358 nimero 6 del Codigo de procedimiento Civil,
dado que de sus propias declaraciones emana el que reconocio tener un interés directo indirecto
(sic) en el pleito.

DECIMO: Que se rechazara la tacha deducida, dado que de los dichos de la testigo, entre ellos
su deposicion de haber terminado sus relaciones comerciales con la parte desde el afio 1996, no
surge el interés de la testigo, ni menos aun en el grado requerido para invalidar su declaracién
por falta de imparcialidad.

UNDECIMO: Que el objeto de este proceso consiste en determinar si en la especie se cumplen o
no los requisitos para que, de conformidad con el titulo “De las revocaciones de dominio’,
articulos 20 y siguientes del Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de
Dominio.cl, tenga lugar la revocacion del nombre de dominio daxier.cl.

DUODECIMO: Que de conformidad con la reglamentacién mencionada en el considerando
precedente, toda persona natural o juridica que estime gravemente afectados sus derechos por
la asignacion de un nombre de dominio podra solicitar la revocacion de esa inscripcion,
fundamentando su demanda en las circunstancias de que la inscripcion del nombre de dominio

sea abusiva, 0 que ella haya sido realizada de mala fe. La prueba del abuso y/o de la mala fe
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son extremos de cargo de la demandante, y el mismo Reglamento establece que la inscripcion
de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan las tres condiciones
siguientes: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de
producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, 0 a un nombre por el cual el
reclamante es reconocido; b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o
intereses legitimos con respecto del nombre de dominio, y ¢) Que el nombre de dominio haya
sido inscrito y se utilice de mala fe. Por otra parte, la normativa en cuestién establece que la
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacion sea taxativa,
servira para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: a) Que
existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propdsito
principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripcion del nombre de dominio al
reclamante 0 a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su
inscripcidn, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio, b) Que
se haya inscrito el nombre de dominio con la intencion de impedir al titular de la marca de
producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se
haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta, c)
Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los
negocios de la competencia, y d) Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya
intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar
en linea, creando confusion con la marca del reclamante. Por otra parte, la concurrencia de
alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacién sea taxativa, servira para
evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe: a.-
Que el asignatario del dominio demuestre que lo esta utilizando, o haciendo preparaciones para
utilizarlo, con la intencion auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre, b.- Que el
asignatario del nombre de dominio sea cominmente conocido por ese nombre, aunque no sea
titular de una marca registrada con esa denominacion, y c.- Que el asignatario esté haciendo un
uso legitimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial,
ni con el fin de confundir a los consumidores.

DECIMO TERCERO: Que en la especie, de los argumentos de las pruebas aportadas por las

partes, el Tribunal estima que ha quedado establecido lo siguiente: 1.- Que el revocante Jaime
Ignacio Méndez Reveco es titular de registros marcarios para la marca “daxier” para las clases
38, 3y 35, el mas antiguo de los cuales data del afio 2002 (fs. 133 a 135); 2.- Que el revocante
Jaime Ignacio Méndez Reveco es titular de registros marcarios para la marca “Osier” para la
clase 3 desde el afio 1986 (fs. 162); 3.- Que el revocante Jaime Ignacio Méndez Reveco efectud
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la actividad de venta de perfumes “Osier” y “Daxier”, éstos ultimos a lo menos entre los afios
1988 y 1996, en la 5 Regidn (testimonial de fojas 179 a 182); 4.- Que con fecha 4 de noviembre
de 2008 y ante el 7° juzgado de Garantia, causa Rit 18.205-2011, el revocante Jaime Ignacio
Méndez Reveco dedujo querella en contra de don Francisco Herrera Ferron por delito
contemplado en la Ley de Propiedad Industrial por utilizar la marca DAXIER y, entre otras, en la
WEB. 5.- Que con fecha 30 de noviembre 2009, y ante el 7° juzgado de Garantia de Santiago, el
Sefior Herrera Ferrdn fue formalizado por infraccién a la Ley de Propiedad Industrial. Que en la
misma audiencia se procedi6 a suspender condicionalmente la causa, bajo las condiciones
siguientes: firma bimensual ante el Ministerio Publico, fijacion de domicilio e informe de cualquier
cambio del mismo, y cese inmediato del uso de la marca tanto en el local comercial como en la
web (fs. 7 a 9); 5.- Que el demandado Francisco Herrera Ferron solicito con fecha 7 de
noviembre de 1991 el registro de la marca “Daxier” para la clase 3, solicitud que le fue denegada
(fs. 37); 6.- Que el demandado es titular de la marca “Daxier” para la clase 25 desde el afio 2000
(fs. 40); 7.- Que con fecha 2 de febrero de 2009 el Arbitro Sr. Marcos Morales Andrade dict6
sentencia en procedimiento de revocacion seguido por el revocante Jaime Ignacio Méndez
Reveco y otros en contra del demandado de autos Javier Herrera Ferron asignando el dominio a
este ultimo (fs. 42); 8.- Que ante el 8° Juzgado Civil de Santiago se sigui6 el proceso rol C-8074-
2008 caratulado “Méndez con Herrera” de demanda del revocante Jaime Ignacio Méndez
Reveco en contra del demandado de autos Javier Herrera Ferron por la utilizacion indebida de su
marca comercial “Daxier”, para el cese de los actos violatorios de su derechos, indemnizacion de
perjuicios y otros efectos, la que fue acogida parcialmente en primera instancia en virtud de
sentencia de 5 de mayo de 2010 (fs. 44 a 54) y denegada por sentencia de apelacion de la I.
Corte de Apelaciones de Santiago de 21 de abril de 2011, al no tenerse por probados los
fundamentos de hecho de las pretensiones del actor (fs. 61); 9) Que por resolucion de fecha 15
de diciembre de 2010 el 7° Juzgado de Garantia, Rit 18.205-2011, teniendo presente el
transcurso del plazo de la suspension condicional del procedimiento decretada respecto de
Francisco Herrera Ferron, declaro la extincion de la accion penal y sobreseyo definitivamente la
causa (fs. 62); 10) Que el demandado Francisco Herrera Ferron ha empleado el dominio y/o la
expresion “Daxier” para la venta de perfumes en las siguientes fechas: 20 de febrero de 2009 (fs.
101), 23 de junio de 2010 (fs. 100) 21 de julio de 2011 (fs. 126 a 128), y que se dedica desde
hace afios a la venta y comercializacion de aromas de perfumes de diferentes marcas, segun su
propia confesion; 11) Que el demandado Francisco Herrera Ferron inici6 actividades con fecha
1° de enero de 1993 (fs. 107).
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DECIMO CUARTO: Que, como consecuencia de lo considerado precedentemente, este Arbitro

estima ser efectivo que el demandado ha empleado el nombre de dominio “Daxier” en un rubro
protegido por la marca del revocante “Daxier”, y que lo ha hecho de mala fe, de lo que es prueba
su compromiso asumido en la audiencia de 30 de noviembre de 2009 ante el 7° juzgado de
Garantia de Santiago, en la cual se procedi6 a suspender condicionalmente la causa bajo la
condicién de cese inmediato del uso de la marca tanto en el local comercial como en la web (fs.
7 a9). También estima ser efectivo que el nombre de dominio es idéntico a la marca de producto
0 de servicio sobre la que tiene derechos la revocante. Lo anterior, unido a la circunstancia de
que solo consta en autos la titularidad del dominio para el demandado desde el 18 de febrero de
2009 (fs. 3), permite tener por comprobados los supuestos de las letras a) y c) del articulo 22
inciso 2° del Reglamento de Nic Chile.

DECIMO QUINTO: Que, en lo que atafie al supuesto de la letra b) del articulo 22 inciso 2° del
Reglamento de Nic Chile, esto es, que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o

intereses legitimos con respecto del nombre de dominio, este juzgador estima que no concurre
en la especie, por las siguientes razones: 1.- Por cuanto se encuentra acreditado que el
demandado solicitd con fecha 7 de noviembre de 1991 el registro de la marca “Daxier” para la
clase 3, solicitud que, aunque le fue denegada, es anterior a la solicitud y registro de la misma
marca y en la misma clase por la revocante; 2.- Por cuanto se encuentra acreditado que el
demandado es ftitular y primer solicitante del nombre de dominio “daxier”; 3.- Por cuanto se
encuentra demostrado que el demandado es titular de la marca “Daxier” para la clase 25 desde
el afio 2000, con lo que tiene derechos e intereses legitimos al nombre de dominio; 4.- Por
cuanto este juzgador presume de las pruebas rendidas, en especial de la testimonial de fojas
179 a 182, que la revocante cesd hace muchos afios en la comercializacion de los perfumes
‘Daxier’, de modo que la actitud del demandado, aunque reprochable como se sefialé en el
considerando precedente, no importa una amenaza actual a las actividades de la revocante, y no
se comprobd que esas actividades se vieran entorpecidas por actuaciones del demandado; 5.-
Por cuanto se encuentra demostrado que con fecha 2 de febrero de 2009 el Arbitro Sr. Marcos
Morales Andrade dict6 sentencia en procedimiento de revocacion seguido por el mismo
revocante de autos en contra del mismo demandado de autos, asignando el dominio a este
ultimo, de donde resulta necesario pensar que, hasta el dia 30 de noviembre 2009, fecha de la
audiencia de formalizacion ante el 7° juzgado de Garantia de Santiago, el demandado tenia
solidos fundamentos para sostener su proceder de buena fe; 6.- Por cuanto del mérito del
documento acompariado a fojas 137, correo de INAPI, consta que “los nombres de dominio no
son derechos de propiedad industrial solo son identificadores usados para designar a un
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computador, 0 a un conjunto de computadores en la red”, de donde emana como consecuencia
que la titularidad de registros marcarios es prueba de derechos sobre el nombre de dominio,
pero no fundamento del mismo.

DECIMO SEXTO: Que, con mérito en los mismos considerandos anteriores, tampoco se insiere

el proceder del demandado en las presunciones de abuso o mala fe contenidas en el inciso 3°
del articulo 22 del Reglamento de Nic Chile, y que son las siguientes, a saber: a) Que existan
circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el proposito principal de
venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripcion del nombre de dominio al reclamante
0 a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripcién,
siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio, b) Que se haya
inscrito el nombre de dominio con la intencion de impedir al titular de la marca de producto o
servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya
establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta, c) Que se
haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios
de la competencia, y d) Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado
atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en linea,
creando confusion con la marca del reclamante.

DECIMO SEPTIMO: Que, si bien es cierto las presunciones de abuso o mala fe referidas en el

considerando precedente no tienen caracter taxativo, si tienen caracter tipico, al encontrarse
perfectamente descritas en el Reglamento, en términos que basta a la revocante con comprobar
sus supuestos para darlas por configuradas. De lo anterior se sigue que cualquiera otra conducta
del demandado, para configurar una presuncién de abuso o mala fe, debe cumplir con los tres
supuestos de las letras a), b) y ¢) del articulo 22 inciso 2° del Reglamento de Nic Chile, lo que,
como queda dicho, no ocurre en la especie.

DECIMO OCTAVO: Que con el mérito de lo antes considerado, no estima el Arbitro darse en la

especie el requisito del articulo 22 inciso 1° letra b) del Reglamento de Nic Chile para estimar
abusiva la inscripcion, por lo que faltando, al entender del Juzgador, uno de los supuestos
copulativos para disponer la revocacion del nombre de dominio, se rechazara la demanda, en los

términos que se exponen en la parte resolutiva de la sentencia.

Y en mérito de los articulos 20 y siguientes del reglamento para el funcionamiento del registro de
Nombres de Dominio.cl y demas disposiciones legales citadas,

RESUELVO:
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PRIMERO: Que se rechaza la demanda de revocacion deducida por la parte de Jaime Ignacio
Méndez Reveco en contra de Francisco Javier Herrera Ferron, y que se mantiene el nombre de
dominio a favor del demandado Francisco Javier Herrera Ferron.

SEGUNDO: Que se exime a la revocante del pago de las costas, por estimarse que litigd con

fundamento plausible.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electronico con firma digital a la
Secretaria de NIC Chile; firmese la presente sentencia por el Arbitro y por un Notario Publico,
en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuacion;
comuniquese a las partes y a Nic Chile por correo electronico para fines informativos y remitase

el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellén Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manriquez, C.I. 13.234.961-4 y dofia Lidia
Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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